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Kennzeichenrecht: Entscheide

Rynkeby — Flasche (fig.)

Originar
unterscheidungskraftiges
Zeichen

BVGer vom 02.04.2025
(B-4008/2022)

Zeichen gemass
Basiseintragung:

Die nebenstehend abgebildete, fir Getranke der Klassen 32
und 33 beanspruchte Bildmarke ist originar unterscheidungs-
kraftig: "Die strittige (...) Registrierung enthélt (...) als Gan-
zes (d.h. in Kombination aller Elemente) mit dem griinen Me-
daillon auf rotem Grund, dem darin enthaltenen Wortelement
'Rynkeby' sowie dem davonfliegenden Schmetterling den
Gesamteindruck pragende, unterscheidungskraftige zweidi-
mensionale Elemente, welche dem strittigen Zeichen die n6-
tige Unterscheidungskratft (...) verleihen."

Bei einer internationalen Registrierung ist bei der Prifung der
Schutzfahigkeit des Zeichens grundsétzlich auf die elektroni-
sche Publikation des Zeichens in der Gazette der OMPI ab-
zustellen. "Erganzend" zur Publikation in der Gazette kann
auf den Markenregistereintrag der Basismarke zurtickgegrif-
fen werden, "was sich insbesondere dann rechtfertigt, wenn
der von der Hinterlegerin gewollte bzw. aufgrund der Marken-
art beanspruchte Schutzumfang unklar erscheint".

Hier ist das auf dem Flaschen-Etikett aufgedruckte Wortele-
ment "Rynkeby" auf der in der Gazette publizierten Abbildung
nicht lesbar, dagegen ist das Wortelement auf der Abbildung
der Basismarke klar lesbar: Der Umstand, dass in der
Gazette-Abbildung ein Wortelement erkennbar ist, dieses je-
doch nicht lesbar ist, spricht "dafur, zur Klarung des bean-
spruchten Schutzumfanges auf die Abbildung der Basis-
marke zuriickzugreifen." Da "die Abbildung der Basismarke
in Bezug auf die Lesbarkeit des Wortelementes keine Unklar-
heit offen"” Iasst, ist auch fir die Beurteilung der Schutzfahig-
keit der internationalen Marke von der Lesbarkeit des
Wortelements "Rynkeby" auszugehen.
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(fig.) [Muster]

Fehlende originare
Unterscheidungskraft

BGer vom 27.03.2025
(4A_588/2024)

Das IGE hiess das Gesuch um Eintragung der nebenstehend
abgebildeten Bildmarke fur diverse Waren gut (u.a. Klasse
14: Edelsteine; Klasse 16: Zeitschriften; Klasse 18: Felle;
Klasse 25: Pelze). Fir die meisten der beanspruchten Waren
wies das IGE das Eintragungsgesuch aber ab (u.a. Klasse 9:
Brillen; Klasse 14: Schmuckwaren; Klasse 16: Papier- und
Schreibwaren; Klasse 18: Handkoffer und -taschen; Klasse
25: Bekleidungssticke, Schuhwaren). Das Bundesverwal-
tungsgericht (vgl. INGRES NEWS 1/2025, 1) und nun auch
das Bundesgericht stiitzen den IGE-Entscheid.

"Das hinterlegte Muster weist keine besondere gestalterische
Originalitat auf. Entsprechend wenig markant wirkt es. Damit
hebt es sich nicht ausreichend von den ublichen Oberfla-
chendekorationen ab. Zusammenfassend fehlt der Bildmarke
die notige Unterscheidungskraft." Es "fehlt der Bildmarke
selbst dann die nétige Unterscheidungskraft, wenn man sie
mit erhéhter Aufmerksamkeit betrachtet.”

Luxusimmobilien

An den Staat zu zahlende
Ungehorsamsstrafe

Cour de Justice GE vom
11.02.2025
(C/17365/2024 - ACJC/250/2025)

Massnahmeverfahren!

Lizenzvertrage sind Innominatkontrakte, die aus wichtigem
Grund fristlos gekiindigt werden kdnnen.

Ist innerhalb eines Massnahmeverfahrens die rechtméssige
Auflésung eines Lizenzvertrags glaubhaft gemacht, ist es
u.a. auch verhaltnismassig, der ehemaligen Lizenznehmerin
vorsorglich die Weiterverwendung von vormals lizenzierten
Kennzeichen zu verbieten.

Einer zur Unterlassung verpflichteten Partei kann fir den Fall
der Nichtbefolgung keine Pflicht zur Zahlung einer finanziel-
len Entschadigung an die Gegenpartei auferlegt werden:
"(...) Laloi (...) ne prévoit pas (...) de condamner les parties
citées a une peine conventionnelle ou a une astreinte finan-
ciere, a verser directement a la partie requérante." Zur Ver-
flgung stehen einzig die in ZPO 343 bzw. StGB 292 vorge-
sehenen Massnahmen.

Es kann darauf verzichtet werden, eine Ungehorsamsstrafe
zu verfigen, wenn verurteilte Parteien offensichtlich keine
Absicht haben, eine richterlich verfiigte Unterlassungsver-
pflichtung nicht zu befolgen ("Les parties citées n'ont par ail-
leurs pas manifesté l'intention d'ignorer les injonctions ou les
interdictions qui leur seraient faites par décision de justice").
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Erloschene Mitgliedschaft

Verbotene Nutzung einer
Verbandsmarke

HGer AG vom 05.12.2024
(HOR.2024.40)

Zum Massnahmeverfahren vgl.
INGRES NEWS 11/2024, 1.

Nach dem Austritt aus einem Verband nutzte ein ehemaliges
Mitglied auf seiner Webseite weiterhin die Marke des Verban-
des. Zudem enthielt die Webseite noch immer den Hinweis
auf die (nicht mehr bestehende) Verbandsmitgliedschaft.
Das Handelsgericht bejaht einen Unterlassungs- und Besei-
tigungsanspruch des Verbandes.

Ergibt sich aus dem rechtlich massgeblichen Sachverhalt
einzig eine verbotene Nutzung auf einer Webseite, so ist ein
Rechtsbegehren uberschiessend, insoweit es generell ein
Nutzungsverbot verlangt. Ein rechtlich geschiitztes Interesse
ergibt sich nur in Bezug auf die sachverhaltlich behaupteten
und erstellten Webnutzungen.

"Die Androhung der Ordnungsbussen hat (...) jeweils mit
dem Zusatz 'bis zu' zu erfolgen. Folglich sind dem Beklagten
eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 fir die Nichter-
fullung des gerichtlich angeordneten Verbots (ZPO 343 | b)
sowie von bis zu Fr. 1'000.00 fur jeden Tag der Nichterftllung
(ZPO 343 | ¢) anzudrohen."

ONe (fig.) / one (fig.)

Fehlende
Verwechslungsgefahr

BVGer vom 17.04.2025
(B-6194/2024)

Widerspruchsmarke:

Angegriffene Marke:

cne

Ist die Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen zu
beurteilen, erfolgt diese Beurteilung mittels eines Einzelver-
gleichs der einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen: Es "ist festzuhalten, dass (...) zur Bestimmung der
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen keine ge-
samtheitliche Auslegung der kategoriellen Begriffe der Ver-
zeichnisse im Sinne einer Gesamtbetrachtung zu erfolgen
hat. Im Widerspruchsverfahren ist einzig der Einzelvergleich
jedes Waren- und Dienstleistungseintrags mit den Waren
und Dienstleistungen der anderen Marke, so wie sie im Re-
gister eingetragen sind, entscheidend".

Zwischen den sich gegenuberstehenden Wort-/Bildmarken
"ONe (fig.)" und "one (fig.)" besteht keine Verwechslungsge-
fahr: Da es sich beim Ubereinstimmenden Wortelement ONE
um einen Begriff handelt, der "zum trivialsten englischen
Grundwortschatz" gehért, der zudem im Zusammenhang mit
den streitgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen
(u.a. der Klassen 9 und 42) "anpreisend und beschreibend"
ist, kann der Widerspruchsmarke "ONe (fig.)" nur ein "gerin-
ger Schutzumfang" zukommen. Zu beachten ist auch, dass
es eine Vielzahl von ONE-Marken gibt und die Kundschaft
folglich "gewohnt" und "geschult" ist, solche Marken ausei-
nanderzuhalten.
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www.latty.ch

Anforderungen an die
Bestimmtheit von
Rechtsbegehren und an
ein rechtsgentgliches
Rechtsschutzinteresse

HGer AG vom 17.10.2024
(HSU.2024.29)

Massnahmeverfahren!

Zeichen der Gesuchstellerin
(Kreis in gelber, Schrift in grauer
Farbe):

Zeichen der Gesuchsgegnerin
(linker Teil der Grafik in gelber,
rechter Teil in dunkelgrauer
Farbe):

Die Inhaberin mehrerer LATTY-Marken verlangte, einer ehe-
maligen Distributorin unter anderem zu verbieten, diverse
Zeichen, u.a. das Wortelement LATTY und ein grafisches
Zeichen, zu verwenden.

Ein Unterlassungsbegehren, das einer Beklagten einen Zei-
chengebrauch "in irgendeiner Weise und in irgendeiner
Form" verbieten lassen will, ist zu unbestimmt.

Hat ein beklagtes Unternehmen seine Firma vor rund zwei
Jahren geadndert und werden keine Anhaltspunkte vorge-
bracht, die eine Ruckfirmierung nahelegen, so besteht kein
Rechtsschutzinteresse an einem Entscheid Uber ein Begeh-
ren der Klagerin, das der Beklagten die Fuhrung der alten
Firma verbieten lassen will.

Zwischen den nebenstehend abgebildeten Zeichen besteht
keine Verwechslungsgefahr: "Die Gemeinsamkeit der Zei-
chen liegt in der Verwendung der gemeinfreien Kreisform
und den ebenfalls gemeinfreien Farben Gelb und Grau, die
gar in unterschiedlichen Farbténen gehalten sind. Im Ubrigen
ist die Ausgestaltung der Zeichen géanzlich unterschiedlich."

Zu verbieten ist hingegen die Verwendung des Domainna-
mens www.latty.ch: "Durch die Nutzung einer mit dem ge-
suchstellerischen Zeichen LATTY im Wortlaut tibereinstim-
menden Second Level Domain schafft die Gesuchsgegnerin
die Gefahr, dass der Internetnutzer irrtiimlich davon ausgeht,
es handle sich um die Domain der Gesuchstellerin. Damit ist
die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Diese wird auch nicht
durch eine Umleitung auf die Website www.cortechag.ch ge-
bannt, da bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht
auf den Inhalt der Website, sondern einzig auf den Wortlaut
der Domain selbst abzustellen ist."

Kennzeichenrecht: Aktuelles

Einfachere Vernichtung
von Féalschungen

Bundesrat im Mai 2025
www.ige.ch

Am 1. Juli 2025 tritt die Verordnung zum neuen Bundesge-
setz Uber die Einflhrung eines vereinfachten Verfahrens zur
Vernichtung von Kleinsendungen im Immaterialgiterrecht in
Kraft. Dadurch kénnen Produktfalschungen, die in Kleinsen-
dungen in die Schweiz gelangen, einfacher vernichtet wer-
den.
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Patentrecht: Entscheide

Réseau urbain d'échange thermique

Voraussetzungen fir die
gultige Ubertragung von
Rechten an einer
Erfindung

BPatGer vom 24.04.2025
(02023_013)

Nicht rechtskraftig!

Vgl. zur Frage der Inhaberschaft

an den streitgegenstandlichen Pa-

tenten bzw. Patentanmeldungen
auch BPatGer S2019 003 und
02019 _011.

Die Ubertragung eines Patentgesuchs oder eines Patents
durch Rechtsgeschéft bedarf zu ihrer Gultigkeit der schriftli-
chen Form. Werden jedoch die Rechte an einer Erfindung vor
der Hinterlegung eines Patentgesuchs Ubertragen, kann dies
formlos erfolgen. Der Nachweis fir die erfolgte (formlose)
Ubertragung hat jene Partei zu erbringen, die daraus Rechte
ableitet (ZGB 8).

Richtet sich eine Patentverletzungsklage gegen neun Be-
klagte, kann der Beklagtenanwalt, der alle neun Beklagten
vertritt, unter anderem aufgrund des erhthten Koordinations-
aufwands eine erhohte Anwaltsentschadigung bzw. Partei-
entschadigung geltend machen.

Urheberrecht: Entscheid

Auto-Tuningsatz

Fehlender
Urheberrechtsschutz fr
einen Auto-Tuning-Satz

HGer AG vom 17.10.2023
(HSU.2023.24)

Massnahmeverfahren!
Zu verbietender Tuning-Satz

(Abbildung laut Rechtsbegehren
der Gesuchstellerin):

Unter anderem kraft Urheberrechts wollte ein Auto-Tuner ei-
nem Konkurrenten verbieten lassen, einen konkreten Auto-
Tuning-Satz, der zur Steigerung der Motorleistung von Autos
eingesetzt wird, zu verwenden. Das Handelsgericht Aargau
erachtet Urheberrechtsschutz am Tuning-Satz der Gesuch-
stellerin als Ganzem und auch an dessen Einzelkomponen-
ten (Leitplatte und Software) nicht als glaubhaft gemacht. Es
weist das Massnahmegesuch ab.

"Die Gesuchstellerin begniigt sich (...) in erster Linie mit der
Behauptung, der Tuning-Satz sei in verschiedenen Modellen
einsetzbar, indem man die Motorparameter im konkreten
Tuningsatz individuell anpassen kdnne. Diese Funktion des
Tuning-Satzes kann als Idee [nicht] urheberrechtlich ge-
schitzt werden. Auch die Zusammensetzung der Tuning-
satze aus bestickter Leiterplatte und Softwaresteuerung ist
keineswegs speziell, sondern gangiger Aufbau elektroni-
scher Systeme."

Da die Gesuchstellerin die Spezifikationen der Tuning-
Software nicht darlegt und den Softwarecode auch nicht ein-
gereicht hat, ist die Schutzfahigkeit der Software nicht glaub-
haft gemacht.
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Kartellrecht: Entscheide

Markenvertretungsvertrag

Anwendbarkeit einer
Gerichtsstandsklausel im
Bereich des Kartellrechts

KGer BL vom 21.01.2025
(430 24 229)

Massnahmeverfahren!

Eine Autogarage, deren Markenvertretungsvertrag vom
Generalimporteur gekindigt worden war, verlangte mittels
Massnahmegesuchs, Letzteren Uber Kartellrecht (KG 13 b)
zu verpflichten, einen neuen Vertretungsvertrag abzuschlies-
sen. Das Kantonsgericht Basel-Land erklart sich fur die Be-
urteilung der Sache als unzusténdig, da eine im gekindigten
Vertretungsvertrag enthaltene Gerichtsstandsvereinbarung
Anwendung finde.

Auch im Bereich des Kartellrechts kdnnen vertraglich verein-
barte Gerichtsstandsklauseln (ZPO 17) greifen.

Der Schutzzweck des Kartellrechts verlangt nicht "generell
danach (...), dass nur die Gerichte an einem bestimmten
Markt-Ort Uber den Schutz des betreffenden Wettbewerbs
befinden. Dies ware nur dann der Fall, wenn ein zwingender
Gerichtsstand vorgeschrieben ware, was fiir kartellrechtliche
Anspriiche (...) gerade nicht zutrifft. Vielmehr ist generell
bzw. im Zweifel bei Gerichtsstandsklauseln keine restriktive
Auslegung angezeigt, weil davon auszugehen ist, dass die
Parteien einem prorogierten Gerichtsstand eine umfassende
Entscheidungskompetenz zuweisen wollten."

"Eine Formulierung, wonach die Gerichtsstandsvereinbarung
'fur samtliche Anspriche aus oder in Zusammenhang mit die-
sem Vertrag' gelte, erfasst (...) grundsatzlich nicht nur samt-
liche Anspriiche aus dem Vertrag selbst, sondern auch die
Frage der Gultigkeit sowie alle weiteren Anspriche, die sich
aus einer allfalligen Nichtigkeit, Ungultigkeit, Verletzung oder
Auflésung ergeben. Ebenso eingeschlossen sind Anspriche
aus unerlaubter Handlung, wenn sie zugleich eine Vertrags-
verletzung darstellen oder mit dem Vertrag in einem sachli-
chen Zusammenhang stehen (...). (...) Liegt wie im vorlie-
genden Fall keine restriktive Auslegung [der Gerichtsstands-
klausel] nahe, wird (...) jeder Anspruch, also auch ein solcher
aus unerlaubter Handlung, von der Prorogationsklausel mit-
umfasst, wenn er in einem sachlichen Zusammenhang mit
dem Vertreter-Vertrag steht." In casu ergibt eine Auslegung
der Gerichtsstandsklausel nach dem Vertrauensprinzip, dass
der geltend gemachte kartellrechtliche Anspruch in einem
solchen sachlichen Zusammenhang zum Markenvertre-
tungsvertrag steht.
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Literatur

Data Act
Data Governance Act

Kommentar

Louisa Specht-
Riemenschneider /
Moritz Hennemann (Hg.)

Helbing Lichtenhahn, Basel 2025,

1456 Seiten, CHF 218;
ISBN 978-3-7190-4909-6

Nach dem erstmals erschienenen Kommentar zum Data
Governance Act ("DGA") der Europaischen Union liegt nun
bereits die zweite Auflage vor. Diese wurde nicht nur um die
Kommentierung des Data Act ("DA") — der sogenannten
"Schwesterverordnung" — erganzt, sondern auch inhaltlich
umfassend aktualisiert und erweitert. Der Kommentar legt
besonderes Augenmerk auf die rechtlichen Grundlagen fur
den Zugang zu Daten, deren Weitergabe und Nutzung durch
offentliche Stellen, Unternehmen und Einzelpersonen. Der
"DA" wird namentlich im Hinblick auf Datenvertrage und die
Bedingungen eines fairen Datenaustauschs analysiert, wah-
rend der "DGA" in seinem Verhéaltnis zum Datenschutz- und
Open-Data-Recht eingeordnet wird. Besonders gelungen ist
die strukturierte Darstellung der inhaltlichen Schnittmengen
und Wechselwirkungen beider Rechtsakte. Eine aufdatierte,
rechtspolitisch tiefgrindige Einleitung erleichtert den Zugang
fur Praxis und Wissenschaft.

Veranstaltungen

Das Immaterialgiter-
strafrecht

24. Juni 2025,
Zunfthaus zur Zimmerleuten,
Zurich

Die Durchsetzung des Immaterialgiterstrafrechts scheint im
Argen zu liegen. Am 24. Juni 2025 fuhrt INGRES in Zlrich
eine Immaterialgiterstrafrechtstagung durch, die die Bricke
zwischen dem Immaterialguterrecht 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 Immaterialgu-
terrechts in der Schweiz

1. Juli 2025,
Lake Side, Zurich

Am 1. Juli 2025 veranstaltet INGRES in Zurich seinen belieb-
ten Sommeranlass zu den bedeutendsten Geschehnissen in
der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Schweizer Imma-
terialglterrecht. Vor der Fachtagung findet die INGRES-
Mitgliederversammlung statt. Abgerundet wird die Veranstal-
tung mit der traditionellen Schifffahrt auf dem Zirichsee. Die
Einladung lag den letzten INGRES NEWS 3/2025 bei und ist
auf www.ingres.ch verdffentlicht. Anmeldungen sind gerne
noch willkommen.
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Ittinger Workshop zum
Kennzeichenrecht —
Die rechtserhaltende
Benutzung von Marken

29./30. August 2025,
Kartause Ittingen

Der néachste Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht wird
am 29. und 30. August 2025 (wieder am Freitagabend und
Samstagvormittag) in der malerischen Kartause Ittingen
durchgefuhrt. Dabei wird die Herausforderung moderner
Markenfiihrung im Spannungsfeld traditioneller rechtlicher
Herausforderungen zu Ehren des Jubilars Alexander von
Mihlendahl intensiv beleuchtet. Die Einladung erschien in
den INGRES NEWS 4/2025 und ist auf www.ingres.ch zu-
ganglich.

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 Kiisnacht (ZH) erneut mit ei-
nem internationalen Referentenpanel in englischer Sprache
veranstaltet. Die eingehenden Angaben zum Tagungsthema
sowie die Einladung erschienen in den INGRES NEWS
2/2025 und sind auf www.ingres.ch abrufbar.

Praxis des Immaterialgu-
terrechts in Europa

2. Februar 2026,
Hotel Zirichberg, Zirich

Die nachste Tagung zu den letzten Geschehnissen im Imma-
terialgiterrecht in Europa findet am 2. Februar 2026 statt (mit
fakultativem Skiausflug im Wintersportgebiet Flumserberg
am Wochenende zuvor). Die Einladung erscheint in den
INGRES NEWS und auf www.ingres.ch.
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