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4A_424/2024

Urteil vom 10. Januar 2025
l. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Kiss, prasidierendes Mitglied,
Bundesrichter Denys, Riedi,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte

A. AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und Rechtsanwaltin Ada Altobelli,
Beschwerdefihrerin,

gegen

B. GmbH,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Raphael Nusser,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Markenrecht,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern, 1. Abteilung, vom 10. Juni 2024 (1A 23 13).

Sachverhalt:

A.

Die A. AG (Klagerin, Beschwerdeflhrerin) mit Sitz in U. bezweckt die Herstellung, den
Handel, den Import und den Export von und mit Materialien fir Kérperschall- und Schwingungsdammung
sowie Gummitechnik.

Die B. GmbH (Beklagte, Beschwerdegegnerin) mit Sitz in V. bezweckt die Entwicklung,
den Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Verausserung von Lizenzen, Patenten und
Handelsmarken sowie die Beratung und die Vermittlung von Kontakten zu Abnehmerkreisen. Sie ist
Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 647 612 "SCHNITTSCHUTZ", die am 30. Marz 2013 hinterlegt und am
21. August 2013 im Markenregister eingetragen wurde. Sie beansprucht die Marke fir die folgenden
Produkte:

- Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kihl-, Trocken-, Liftungs- und
Wasserleitungsgerate sowie sanitare Anlagen (in Klasse 11);

- Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse
enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial;
Schlauche (nicht aus Metall) (in Klasse 17);

- Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) fir Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen;
transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmaler (nicht aus Metall) (in Klasse 19);

- Werbung; Geschaftsfiihrung; Unternehmensverwaltung; Buroarbeiten (in Klasse 35);

- Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten (in Klasse 37);

- Medizinische und veterinarmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schdnheitspflege fiir
Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft (in Klasse 44).
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Die Klagerin und die mit der Beklagten verbundene C. AG mit Sitz in W. stellen unter
anderem sogenannte Wannendichtbander (auch Zargenbander genannt) her, die von Sanitarinstallateuren
zur Abdichtung von Dusch- und Badewannen gegenliber Wanden und Béden verwendet werden. Dabei
bewirbt die C. ihre Produkte unter anderem damit, dass sie einen Schutz gegen versehentliches
Durchtrennen des Zargenbands mit einem Messer aufweisen.

B.

B.a. Mit Klage vom 1. Marz 2023 beantragte die Klagerin dem Kantonsgericht Luzern, es sei die Nichtigkeit
der Marke CH 647 612 "SCHNITTSCHUTZ" festzustellen und diese sei dem Eidgendssischen Institut fir
Geistiges Eigentum (IGE) mitzuteilen.

Die Beklagte beantragte dem Kantonsgericht, auf die Klage sei nicht einzutreten, eventualiter sei sie
abzuweisen. Die Parteien replizierten und duplizierten am 26. Mai 2023 bzw. 14. Juli 2023. Am 14. August
2023 nahm die Klagerin in einer Triplik Stellung zu den Dupliknoven der Beklagten. Diese reichte am 31.
August 2023 eine Quadruplik ein. Mit Eingaben vom 12. September und 2. Oktober 2023 liessen sich die
beiden Parteien je ein weiteres Mal in der Sache vernehmen.

B.b. Am 10. Juni 2024 fallte das Kantonsgericht das folgende Urteil (Dispositiv-Ziff. 1) :

"Die Marke CH 647 612 "SCHNITTSCHUTZ ® ", lautend auf die B. GmbH, V. , wird in
Bezug auf die folgenden Klassen resp. Oberbegriffe fir nichtig erklart und ist insoweit im Markenregister zu
I6schen:

- Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kiihl-, Trocken-, Liftungs- und
Wasserleitungsgerate sowie sanitare Anlagen, alle in Klasse 11;

- Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie in dieser Klasse
enthalten sind, Packungsmaterial, Schlduche (nicht aus Metall), alle in Klasse 17;

- Rohre (nicht aus Metall) fiir Bauzwecke, Asphalt, Pech und Bitumen, transportable Bauten (nicht aus
Metall), Denkmaler (nicht aus Metall), alle in Klasse 19;

- Dienstleistungen wie Werbung, Geschéaftsfihrung, Unternehmensverwaltung und Blroarbeiten, alle in
Klasse 35;

- medizinische und veterinarmedizinische Dienstleistungen, Gesundheits- und Schdnheitspflege fiir
Menschen und Tiere und Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft, alle in Klasse
44"

Im weiteren Umfang wies das Kantonsgericht die Klage ab, soweit es auf sie eintrat (Dispositiv-Ziff. 2).
Zudem regelte es die Kosten- und Entschadigungsfolgen (Dispositiv-Ziff. 3).

Das Kantonsgericht erwog zunachst, es mangle der Beschwerdefiihrerin am erforderlichen
Rechtsschutzinteresse, weshalb auf ihre Klage nicht einzutreten sei, soweit sie Klassen resp. Oberbegriffe
betreffe, unter denen die Beschwerdegegnerin ihre Marke effektiv gebrauche. Selbst wenn aber darauf
einzutreten ware, musste die Klage in diesem Bereich (d.h. fir Wannendichtbander [Dichtungs- und
Isoliermaterial in Klasse 17] und entsprechende Dienstleistungen [Reparaturwesen und Installationsarbeiten
in Klasse 37]) abgewiesen werden, zumal die Marke "SCHNITTSCHUTZ" minimal unterscheidungskraftig
und daher zum Markenschutz zuzulassen sei.

Im Umfang, in dem die Beschwerdegegnerin den Nichtgebrauch konkludent anerkenne, sei hingegen die
Nichtigkeit der Marke festzustellen. Die Klage sei deshalb insoweit teilweise gutzuheissen.

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Klagerin dem Bundesgericht, das Urteil des Kantonsgerichts
Luzern vom 10. Juni 2024 sei mit Ausnahme der Dispositiv-Ziffern 1 und 3 aufzuheben und es sei die
Nichtigkeit der Marke CH 647 612 "SCHNITTSCHUTZ" festzustellen und dem IGE mitzuteilen. Eventualiter
sei das angefochtene Urteil aufzuheben und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zuriickzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz beantragt die
Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Beschwerdeflhrerin hat repliziert, wobei die
Beschwerdegegnerin auf eine weitere Stellungnahme verzichtete.

Erwagungen:

1.
Das Bundesgericht prift von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulassig ist (Art. 29
Abs. 1 BGG; BGE 149 11l 277 E. 3.1; 148 IV 155 E. 1.1; 143 lll 140 E. 1).

1.1. Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG) und richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90
BGG) eines oberen kantonalen Gerichts, das in Anwendung von Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO als einzige
kantonale Instanz entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerdefihrerin ist mit ihren Antragen
teilweise unterlegen (Art. 76 Abs. 1 BGG), ein Streitwert ist nicht verlangt (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG) und die
Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 Abs. 1 BGG).

Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begriindung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG)
einzutreten.
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1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder
an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwagungen der Vorinstanz
gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine
Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begriindung abweisen. Mit Blick
auf die Begrindungspflicht der beschwerdefiihrenden Partei (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber
grundsatzlich nur die geltend gemachten Rigen, sofern die rechtlichen Mangel nicht geradezu offensichtlich
sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behorde alle sich stellenden rechtlichen
Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 140 Ill 115 E.
2; 137 111 580 E. 1.3; 135 1l 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rigepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von
Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prift eine solche Riige
nur insofern, als sie in der Beschwerde prazise vorgebracht und begriindet worden ist (Art. 106 Abs. 2
BGG). Macht die beschwerdefiihrende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkiirverbots (Art. 9 BV)
geltend, genligt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkrlich; sie hat
vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (BGE
141111564 E. 4.1; 140 11 16 E. 2.1, 167 E. 2.1; je mit Hinweisen). Willkur liegt nicht schon dann vor, wenn
eine andere Losung ebenfalls vertretbar oder gar vorzuziehen ware, sondern nur, wenn der angefochtene
Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsachlichen Situation in klarem Widerspruch
steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem
Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlauft (BGE 144 11 281 E. 3.6.2; 141 111 564 E. 4.1; 140 111 16 E. 2.1; je mit
Hinweisen). Stitzt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbststandige Begriindungen, so muss
sich die Beschwerde zudem mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten
(BGE 142 11l 364 E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4).

Unerlasslich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf die
Begriindung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung
liegt. Die beschwerdefiihrende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die
sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekraftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als
rechtsfehlerhaft erachteten Erwagungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 11l 86 E. 2, 115 E. 2). Die
Begriindung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse Verweis auf
Ausflihrungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 143 11 283 E. 1.2.3; 140
115 E. 2).

1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat
(Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehdren sowohl die Feststellungen Gber den streitgegenstandlichen
Lebenssachverhalt als auch jene Uber den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die
Feststellungen Uber den Prozesssachverhalt (BGE 140 11l 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder erganzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist
oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des Mangels
fur den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kénnen (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG).
"Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkirlich" (BGE 145V 188 E. 2; 140 1 115 E. 2; 135111 397 E.
1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dirfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der
Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG).

Fur eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rigeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG
(BGE 140 Ill 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz
anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfiillt sein sollen
(BGE 140 111 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt erganzen will, hat sie zudem mit
prazisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche
Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 11l 86 E. 2). GenUgt
die Kritik diesen Anforderungen nicht, kénnen Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom
angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berticksichtigt werden (BGE 140 11l 16 E. 1.3.1).

2,

Die Beschwerdeflhrerin wirft der Vorinstanz in materieller Hinsicht eine Verletzung von Art. 2 lit. a MSchG
vor, indem sie den Gemeingutcharakter der Marke CH 647 612 "SCHNITTSCHUTZ" fir Wannendichtbander
und Installationsdienstleistungen verneinte.

2.1. Die Vorinstanz erwog zum Gemeingutcharakter der Marke CH 647 612, die Beschwerdeflhrerin hatte
substanziiert aufzeigen missen, weshalb es der Bezeichnung "Schnittschutz" bereits im Zeitpunkt der
Markenanmeldung und der Registereintragung im Jahr 2013 an der erforderlichen Unterscheidungskraft
gemangelt haben soll, und hatte dafiir (im Bestreitungsfall) die notwendigen Beweise zu erbringen gehabt.
Dieser Obliegenheit sei sie jedoch - mit Ausnahme des Verweises auf die Patentanmeldung der D.

AG und den Aufsatz von E. - nicht zureichend nachgekommen. Die blosse Berufung auf eine
angebliche Gerichtsnotorietat helfe ihr nicht weiter: So sei es nicht ersichtlich, inwiefern und weshalb es
gerichtlichen Instanzen allgemein bekannt sein soll, dass der Begriff "Schnittschutz" im Jahr 2013 eine fur
Wannendichtbander vorteilhafte Eigenschaft beschrieben haben soll.

Allgemein betrachtet handle es sich bei der Bezeichnung "Schnittschutz" nicht um eine Waren- oder
Gattungsbezeichnung im Sanitarbereich, was auch die Beschwerdeflhrerin nicht geltend mache. Das
Zeichen erweise sich als mehrdeutig. So sei namentlich denkbar, dass ein Montageband, das die
Bezeichnung "Schnittschutz" trage, (nur) als Schnittschutz fiir die eigentlichen Dichtbander diene. Ebenfalls

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=aza://10-01-2025-4A_424-2024&print=yes 3/6


https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-115%3Ade&number_of_ranks=0#page115
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-580%3Ade&number_of_ranks=0#page580
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-397%3Ade&number_of_ranks=0#page397
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-564%3Ade&number_of_ranks=0#page564
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-564%3Ade&number_of_ranks=0#page564
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-16%3Ade&number_of_ranks=0#page16
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-II-281%3Ade&number_of_ranks=0#page281
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-564%3Ade&number_of_ranks=0#page564
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-16%3Ade&number_of_ranks=0#page16
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-364%3Ade&number_of_ranks=0#page364
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-40%3Ade&number_of_ranks=0#page40
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-86%3Ade&number_of_ranks=0#page86
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-II-283%3Ade&number_of_ranks=0#page283
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-115%3Ade&number_of_ranks=0#page115
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-115%3Ade&number_of_ranks=0#page115
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-16%3Ade&number_of_ranks=0#page16
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-V-188%3Ade&number_of_ranks=0#page188
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-115%3Ade&number_of_ranks=0#page115
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-397%3Ade&number_of_ranks=0#page397
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-264%3Ade&number_of_ranks=0#page264
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-16%3Ade&number_of_ranks=0#page16
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-86%3Ade&number_of_ranks=0#page86
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-16%3Ade&number_of_ranks=0#page16

23/02/2025 21:25 4A_424/2024 10.01.2025

naheliegend ware, dass das Dichtband zusammen mit einem "Schnittschutz" ausgeliefert werde, um einen
Einbaugegenstand, Armaturen oder Platten beim Anbringen von Zargenbandern vor Schnittbeschadigung
zu bewahren. Nicht offen auf der Hand liege hingegen die eigentlich zutreffende Eigenschaft, wonach das
Dichtband in einem gewissen Bereich eine Metallverstarkung aufweise, die es selbst davor bewahren soll,
dass es - in ferner Zukunft - bei einer Nasszellensanierung aus Versehen durchtrennt werde. Mit der
Eigenschaft eines Dicht- oder Montagebands, das einer versehentlichen Durchtrennung mit einem Messer
im Rahmen einer Renovation einen angemessenen Widerstand entgegensetzen solle, seien vielmehr
Begriffe wie "Schnittfestigkeit”, "Schnittwiderstand" oder "Schnittsicherheit" zu assoziieren. Denn der Zweck
eines Dichtbands bestehe nicht darin, andere Bauelemente (oder sich selbst) vor Beschadigungen durch
Schneidewerkzeuge zu bewahren, sondern es solle vielmehr das Einsickern von Wasser in Hohl- und
Zwischenraume in Nasszellen verhindern. Wahrend bei "Schnittschutz" nicht eindeutig feststehe, welche
Eigenschaft zum Ausdruck gebracht werden solle, lasse sich namentlich "Schnittfestigkeit" als Attribut nur
dahingehend interpretieren, dass das Band nicht (leicht) "durchschnitten" werden koénne. Die Bezeichnung
"Schnittschutz" gebe somit nicht offen oder leicht erkennbar Auskunft tUber klar definierte Eigenschaften und
Merkmale des Wannendichtbands. Sie zeige weder offensichtlich auf, wie das Wannendichtband konkret
beschaffen oder ausgestattet sei, noch welche Funktion oder Zweckbestimmung es erflille. Vielmehr lasse
das Zeichen mehrfache Interpretationsmaoglichkeiten zu, womit sich sein Sinngehalt als unbestimmt erweise,
weshalb es auch unter diesem Blickwinkel als minimal unterscheidungskraftig zum Markenschutz
zuzulassen sei.

Die Vorinstanz liess auch den von der Beschwerdeflihrerin erhobenen Einwand nicht gelten, wonach das
Patent der D. AG, das sich auf einen "Montagesatz zum Erzielen einer Dichtwirkung" bezieht,
gegen die Unterscheidungskraft der Marke "SCHNITTSCHUTZ" sprechen soll. Sie wies in diesem
Zusammenhang darauf hin, dass sich die Unterscheidungskraft einer Marke nach dem Verkehrskreis des
durchschnittlichen Abnehmers, konkret anhand der Kenntnisse eines durchschnittlich ausgebildeten
Sanitarinstallateurs beurteile. Den Nachweis fUr das Zeichenversténdnis des relevanten Verkehrskreises
und die behauptete fehlende Unterscheidungskraft im Jahr 2013 vermoége die Beschwerdefiihrerin mithin
auch mit der Patentanmeldung der D. AG nicht zu erbringen. Die Vorinstanz liess schliesslich
auch die auf den Aufsatz von E. aus dem Jahr 2012 gestitzten Vorbringen der
Beschwerdefiihrerin zum Verstandnis der Bezeichnung "Schnittschutz" nicht gelten, zumal der Autor nicht
dem vorliegend relevanten Verkehrskreis der Sanitarinstallateure angehért.

2.2. Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei
denn, dass sie sich als Marke flr die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, fiir die sie
beansprucht werden. Die Griinde fiir den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehéren,
liegen entweder im Freihaltebedlrfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich
Uberschneidungen ergeben kénnen (BGE 148 111 257 E. 6.2.2; 145 1l 178 E. 2.3.1; 143 1l1 127 E. 3.3.2; je
mit Hinweisen).

Nicht schutzfahig sind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in
Angaben Uber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale
der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschdpfen und daher die zu deren ldentifikation
erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 148 lll 257 E. 6.2.2; 145 1 178 E. 2.3.1; 135 1ll
359 E. 2.5.5). Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne
besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei genlgt, dass dies in
einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 148 1ll 257 E. 6.2.2; 1451 178 E. 2.3.1; 135 111 359 E.
2.5.5).

Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt, beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den
massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlasst (BGE 148 11l 257 E. 6.2.2; 14511 178 E. 2.3.1; 143
I 127 E. 3.3.2). Ob diese ein Zeichen fir die beanspruchten Produkte als Hinweis auf ein Unternehmen
wahrnehmen, ist dabei vor dem Hintergrund der gesamten Umstande zu beurteilen (BGE 148 lll 257 E.
6.2.2; 145111178 E. 2.3.1; 143 111 127 E. 3.3.2).

Das Bundesgericht prift grundsatzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressatenkreis fur die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und - bei Gltern des allgemeinen Bedarfs -
wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen (BGE 145 lll 178 E.
2.3.1;143 111127 E. 3.3.2; 139 111 176 E. 2; 137 11l 403 E. 3.3.2). Hingegen handelt es sich um eine Tatfrage,
wenn das Branchenverstandnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht (vgl. BGE 135 111 446 E. 6.4; 128
111401 E. 5; 126 11l 315 E. 4b; 96 1l 257 E. 3a).

2.3. Die Beschwerdefiihrerin beanstandet die vorinstanzliche Erwagung nicht, wonach es sich bei den
Abnehmern von Wannendichtbandern und entsprechenden Dienstleistungen um Sanitarinstallateure
handelt. Massgebend flir die Beurteilung der Unterscheidungskraft des beanspruchten Zeichens ist
demnach nicht das Verstandnis des allgemeinen Publikums; vielmehr steht das Branchenverstandnis eines
spezifischen Verkehrskreises in Frage. Die Beschwerdeflihrerin stellt auch nicht in Abrede, dass es ihr
oblag, das Verstandnis der Sanitarinstallateure als Tatfrage zu beweisen, zumal sie daraus zu ihren
Gunsten die Nichtigkeit der strittigen Marke ableiten will.

Indem die Beschwerdeflihrerin aus einer im angefochtenen Entscheid wiedergegebenen Werbeaussage der
mit der Beschwerdegegnerin verbundenen C. ("Dabei bewirbt die C. ihre Produkte unter
anderem damit, dass sie einen Schutz gegen versehentliches Durchtrennen des Zargenbands mit einem
Messer aufweisen") ableiten will, der Schutz von Wannendichtbandern gegen Durchschneiden sei "eine flr
diese Produkte und entsprechende Dienstleistungen erwlinschte und somit beschreibende und zudem
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anpreisende Eigenschaft im Sinne der Rechtsprechung zum Gemeingut nach Art. 2 lit. a MSchG", vermag
sie keine Bundesrechtsverletzung aufzuzeigen. Insbesondere weist sie die vorinstanzlichen Feststellungen
zum massgebenden Branchenverstandnis in Bezug auf die Bezeichnung "Schnittschutz" nicht als willktrlich
aus. Ebenso wenig zeigt sie eine Verletzung von Art. 2 lit. a MSchG auf, indem sie ohne
Auseinandersetzung mit den konkreten Erwagungen im angefochtenen Entscheid vorbringt, fir
Wannendichtbander und Installationsdienstleistungen gehoére die Bezeichnung "Schnittschutz" nach dem
allgemeinen Sprachverstandnis zum Gemeingut.

Im Weiteren vermag die Beschwerdeflihrerin keine Gehoérsverletzung (Art. 29 Abs. 2 BV), Aktenwidrigkeit
oder Willkir (Art. 9 BV) aufzuzeigen, indem sie gestltzt auf die im Patent CH xxx der Beschwerdegegnerin
erwahnte Bezeichnung "Schnittschutz" behauptet, daraus lasse sich auf den beschreibenden Charakter der
Bezeichnung schliessen. Ohnehin stdsst das Vorbringen von vornherein ins Leere, zumal sich die in der
Beschwerde zitierte Passage gar nicht aus dem als Beilage 8 eingereichten Swissregauszug vom 26.
Januar 2023 ergibt.

Der Vorinstanz kann auch keine Missachtung der Eventualmaxime vorgeworfen werden, wenn sie bei der
Beurteilung des allgemeinen Wortsinns von "Schnittschutz" auch andere Begriffe wie "Schnittfestigkeit”,
"Schnittwiderstand" oder "Schnittsicherheit" beriicksichtigte, ohne dass die Beschwerdegegnerin diese
eigens behauptet oder bewiesen hatte. Abgesehen davon sind die Ausflihrungen der Beschwerdefiihrerin
widersprichlich, zumal sie selber vorbringt, die von ihr vertretene Auffassung zum allgemeinen Wortsinn
musse nach Art. 151 ZPO weder behauptet noch bewiesen werden.

Insgesamt vermag die Beschwerdeflhrerin nicht aufzuzeigen, dass die Feststellungen im angefochtenen
Entscheid zum Branchenverstandnis des massgebenden Verkehrskreises der Sanitarinstallateure gegen
Bundesrecht, geschweige denn verfassungsmassige Rechte verstossen wirde. Damit bleibt es bei der
vorinstanzlichen (Eventual-) Begriindung, wonach die Abnehmer von Wannendichtbandern und
entsprechenden Dienstleistungen die Bezeichnung "Schnittschutz" nicht ohne besondere Denkarbeit und
ohne Fantasieaufwand unmittelbar als beschreibend auffassten, womit sie als minimal
unterscheidungskraftig zum Markenschutz zuzulassen sei.

2.4. Damit braucht auf die weiteren Vorbringen in der Beschwerde zur Verkehrsdurchsetzung nicht mehr
eingegangen zu werden. Hinsichtlich der von der Beschwerdeflihrerin ins Feld geflhrten absoluten
Freihaltebedurftigkeit der Bezeichnung "Schnittschutz" verkennt sie, dass dieses Argument nicht nur im Fall
einer Verkehrsdurchsetzung, sondern auch dann ins Spiel kommt, wenn die originare Unterscheidungskraft
bejaht wird. Daher waren entsprechende Behauptungen bereits in der Klage oder in der Replik vorzutragen
gewesen, bevor die Beschwerdegegnerin in ihrer Duplik die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens
behauptete. Die in der Beschwerde erhobene Rige, ihre Vorbringen seien - wie der Einwand gegen die erst
in der Duplik behauptete Verkehrsdurchsetzung (die im bundesgerichtlichen Verfahren jedoch nicht mehr
zur Diskussion steht) - rechtzeitig erfolgt, ist demnach unbegriindet. Abgesehen davon geht die
Beschwerdefuhrerin nicht hinreichend auf die vorinstanzliche Eventualbegriindung ein, wonach sie sich mit
dem angeblichen Freihaltebediirfnis unzureichend auseinandergesetzt habe.

2.5. Damit bleibt es bei der selbstandigen materiellen (Eventual-) Begriindung im angefochtenen Entscheid,
dass das Zeichen "Schnittschutz" als minimal unterscheidungskraftig zum Markenschutz zuzulassen sei und
es braucht auf die weitere (formelle) Begriindung, es mangle der Beschwerdefiihrerin am erforderlichen
Rechtsschutzinteresse, nicht mehr eingegangen zu werden.

3.

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens
entsprechend wird die Beschwerdefiihrerin kosten- und entschadigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68
Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2,
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeflihrerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdefiihrerin hat die Beschwerdegegnerin fir das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 5'000.--
zu entschadigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem IGE und dem Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung, schriftlich
mitgeteilt.

Lausanne, 10. Januar 2025
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Im Namen der . zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das prasidierende Mitglied: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Leemann
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