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I. Einleitung 

1. Zum Thema 

Die Demier A G entwickelte, veräusserte und bewarb zusammen mit der Alice A l l i -

son SA (die Untemehmen werden im Folgenden "Denner" genannt) eine Kaffeekap

sel, die der Kapsel von der Societe des Produits Nestle SA und der Nestle Nespresso 

SA (im Folgenden "Nespresso" genannt) zum Verwechseln ähnlich sieht und kompa

tibel zu den Nespresso-Kaffeemaschinen ist. Nespresso verteidigte daraufhin ihr gei

stiges Eigentum und ging gegen Denner gerichtlich vor. Im Zentrum der Argumenta

tion stand dabei immer wieder die mutmassliche Nichtigkeit der Schweizer Marke 

Nr. P-486 889.̂  Die vorliegende Arbeit befasst sich deshalb mit der Frage, ob die be

treffende Marke der Nespresso aufgrund von absoluten Schutzausschlussgründen 

nichtig sei. 

Eine Formgebung kaim durch verschiedene miteinander konkurrierende Immaterial

güterrechte Schutz erlangen. Sie kaim als Design oder Formmarke eingetragen und 

als Kunstwerk urheberrechtlich geschützt werden. Das Vorgehen zur Herstellung der 

Form kann durch Patente geschützt werden. Ausserdem bietet das Lauterkeitsrecht 

Möglichkeiten, gegen Produktnachahmungen vorzugehen.^ Da es sich bei der 

Nespresso-Kapsel nicht um ein Werk der bildenden Kunst handelt, fällt der Urheber

rechtsschutz weg.^ Nespresso warf Denner zusätzlich zu der Verletzung des Marken

rechts auch Patentverletzungen vor. Das Zürcher Handelsgericht wies die Klage je

doch ab.'' Wenn die Marke nun nichtig wäre, bliebe der Nespresso nur noch die Mög

lichkeit über unlauteren Wettbewerb gegen Nachahmungen ihrer Kaffeekapsel vor

zugehen. Die Nichtigkeit der Marke nimmt daher in den Markenstreitigkeiten zwi

schen Nespresso und Denner eine zentrale Stellung ein.^ Die Presse berichtete in den 

letzten Wochen, dass Nespresso per superprovisorischer Verfügung einen Verkaufs

stopp von mit Nespresso-Maschinen kompatiblen Kaffeekapseln, die über Fust ver

trieben wurden, erwirkt hätte.® Die Verfügung v^rde nicht elektronisch veröffent-

Handelsgericht St, Gallen, Entscheid vom 4. März 2011. 

^WANG.S. 1. 

^ URG Art. 2. 

'*INGRESnews 2011, Nr. 37. 

http://bazonline.ch/wirtschafVuntemehmen-und-konjunktur/NestleKonkurrenten-lassen-sich-niclit-abkapseln/story/17222242. 

http://\vww.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Fust-muss-Kapseln-aus-dem-Regal-nehmen/story/13433560; 

http://vvww.nzz.cli/aktuell/schweiz/nespresso-duldet-niigros-konkurrenz-weiter-1.17201815. 
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licht. Die mutmassliche Nichtigkeit der Marke dürfte aber auch in diesem Verfahren 

von zentraler Bedeutung sein. 

Produktformen können seit der Revision des Markengesetzes im Jahre 1992 aus

drücklich als Marken im Register eingetragen werden und erlangen dadurch marken

rechtlichen Schutz.^ Eingetragene Formen dürfen von anderen Herstellern als dem 

Markeninhaber nicht verwendet werden. Die Eintragung führt also zur Monopolisie

rung einer Foim. Das Markenrecht hat darum auch die Funktion Fehlmonopolisie

rungen zu vermeiden.^ Das Bundesgericht muss deshalb bei Entscheiden im Zusam

menhang mit der Nichtigkeit von Formmarken streng urteilen.^ 

2. Vorgehensweise und Quellen 

Die wichtigste Quelle für diese Arbeit ist ein Urteil des Handelsgerichts St. Gallen: 

Urteil vom 4. März 2011 betreffend vorsorgliche Massnahmen gestützt auf Marken

recht und U W G . 

A m Anfang der Arbeit wird die Marke von Nespresso vorgestellt. Es folgen Erläute

rungen zu Formmarken im Allgemeinen. Danach wird eine mögliche Nichtigkeit 

diskutiert. 

II. Die dreidimensionale Kaffeekapsel-Marke von Nespresso 

1. Registereintrag 

Die Schweizer Marke Nr. P-486 889 wurde am 29.06.2000 von der Societe des Pro

duits Nestle SA für folgende Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

Kaffee hinterlegt: 

Klasse 30: 

"Cafe, extraits de cafe et preparations ä base de cafe; succedanes du cafe et extraits de suc-
cedanes du cafe;[...]."'° 

Die Marke wurde mit dem Vermerk "Marque imposee" eingetragen. 

2. Abgrenzung der Begriffe "Formmarke" und "dreidimensionale Marke" 

Die Abgrenzung/Definition der beiden Begriffe wird in der Lehre unterschiedlich 

gehandhabt. Ein Ansatz versteht den Begriff der dreidimensionalen Marke als Ober-

^ MschG Art. 1 Abs. 2; WANG, S. 43. 

® HERREN, S. 117-118; MARBACH, S. 74. 

^ WANG, S. 349. 
10 

Das WDL wird in gekürzter Form wiedergegeben. Nur fiir diese Arbeit relevante Waren und Dienstleistungen werden erwähnt. Das 
gesamte WDL ist auf www.swissreg.ch verfügbar. 
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begriff, unter dem Formmarken im engeren Sinn (Waren- oder Verpackungsform ist 

identisch mit der Marke) und Formmarken im weiteren Siim subsumiert werden (z.B. 

die Form eines Mercedes-Stern).'^ Marbach schlug vor, den Begriff "dreidimensiona

le Marke" für Formmarken im engeren Sinn zu verwenden. Formmarken im weiteren 

Sinn möchte er schlicht als Formmarken bezeichnen.'^ Luchsinger findet diesen An

satz jedoch genauso wenig überzeugend wie den ersten, da "auch Formmarken drei

dimensionale Marken sind" Das Kernproblem der Abgrenzung führt er folgen

dermassen aus: 

"Immerhin wird mit dieser Benennung etwas vom wesentlichen Unterschied zwischen diesen 
beiden Typen von dreidimensionalen Marken ausgedrückt, nämlich dass es sich beim ersten 
Typ [dreidimensionale Marke nach Marbach] um eigentliche Marken und nicht primär um 
Formen handelt, während es beim zweiten Typ [Marbachs Formmarke] wesentlich um die 
Form geht, die gleichzeitig auch als Kennzeichen ausgestaltet ist."'" 

Bei der Kaffeekapsel-Marke handelt es sich demnach um eine Formmarke im enge

ren Sinn oder nach Marbach um eine Formmarke. Geschützt für die eingetragenen 

Waren und Dienstleistungen ist die Form der Kapsel, wie sie auf der Abbildung des 

Swissreg-Auszugs zu sehen ist: 

Eine Marke ist ein Zeichen, das vom Publikum als Hinweis auf ein bestimmtes Un

temehmen verstanden wird. Zeichen, die irreführend sowie gesetzes- und sittenwid-

" BGE 120 II 307, S.308-309; 129 III 514, S. 516; HERREN, S. 117; LUCHSmGER S. 195; STREULI-YOUSSEF, S. 794-795; VON 

BÜREN/MARBACH, S. 101. 

'^ MARBACH, S. 101. 

" LUCHSINGER, S. 195. 

LUCHSINGER, S. 195. 
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rig sind, werden absolut vom Markenschutz ausgeschlossen.'^ Ebenfalls nicht mar

kenschutzfähig sind "Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als 

Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie bean

sprucht werden" ®̂ und "Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen 

der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind" 

Die Auslegung von Art. 2 lit. a und b MschG wurde in der Lehre ausführlich disku

tiert. Durchgesetzt hat sich die Meinung, dass Art. 2 lit. b MschG eine ergänzende 

Bestimmung für Formmarken zu Art. 2 lit. a MschG darstellt.'^ Das Bundesgericht 

bestätigte diese Ansicht im Jahr 2003: 

"Die besonderen Schutzausschlussgründe von Art. 2 lit. b MschG konkretisieren spezifisch 
für Formmarken den Kern der absoluten Freihaltebedürftigkeit." '^ 

Das Bimdesgericht sieht also eine Form gemäss Art. 2 lit. b MschG als absolut frei

haltebedürftig an, wodurch automatisch auch der Ausschlussgrund Art. 2 lit. a 

MschG eintritt. Welche Folgen dies auf die Verkehrsdurchsetzung hat, wird in Kapi

tel 5 diskutiert. 

Zur- umfassenden Beurteilung der Nichtigkeit der Nespresso-Marke werde ich zuerst 

die absoluten Schutzausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. b MschG überprüfen, da

nach diejenigen gemäss Art. 2 lit. a MschG. Die relativen Ausschlussgründe werden 

in dieser Arbeit ausser Acht gelassen, da sie sich nicht auf "inhaltliche Mängel" °̂ 

von Zeichen beziehen. Weim das IGE einer Marke Schutz erteilt, welche das Publi

kum mit einer bereits registrierten Marke verwechselt werden könnte, karm der Inha

ber der älteren Marke gegen die jüngere vorgehen. Falls das Gericht eine Verwechs

lungsgefahr feststellt, wird die jüngere Marke nichtig erklärt. Relative Ausschluss

gründe führen also auch zur Nichtigkeit eines Zeichens.^' 

Der Zweck der spezifischen Ausschlussgründe für Formmarken liegt unter anderem 

darin, die Konkurrenz unter den verschiedenen Immaterialgüterrechten zu regeln.^^ 

Im Lego-Entscheid definierte das Bundesgericht vier Typen von Formmarken, die 

15 
MschG Art. 1 und 2. 

MschG Art. 2 lit. a. 

MschG Art. 2 lit. b. 

HEINRICH/RUF, S. 405; LUCHSINGER, S. 196; MARBACH, S. 59; STREULI-YOUSSEF, S. 795. 

BGE 129 III 514, S. 517. 

WANG, S. 354. 

MschG Art. 3; VON BÜREN/MARBACH, S. 108 ff.; WANG, S. 354 ff. 

HEINRICH/RUF, S. 399; INEICHEN, S. 52-53; MARBACH, S. 154. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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gemäss Art. 2 lit. b MschG absolut freihaltebedürftig sind. Es handelt sich dabei um 

Formen, die 1. das Wesen der Ware ausmachen, 2. technisch notwendig, 3. technisch 

bedingt oder 4. technisch mitbeeinflusst sind.^^ Der Ausschlussgrund des Wesens der 

Ware verhindert eine Markem-egistriemng einer äusseren Gestalt. Diese soll durch 

das Designgesetz geschützt werden.^" Die Prüfung der technischen Notwendigkeit 

hingegen soll dazu führen, dass technisches Gedankengut durch das Patentgesetz ge

schützt wird.^^ 

III. Nichtigkeit aufgrund von Art. 2 lit. b MschG 

Nachfolgend werde ich die vier vom Bundesgericht in B G E 129 III 514 definierten 

Formen, die aufgrund von Art. 2 lit. b MschG freihaltebedürftig sind, ausfuhren und 

diskutieren, zu welcher Kategorie die Kaffeekapsel-Marke von Nespresso gehören 

könnte. 

1. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen 

Das Bundesgericht hielt fest, dass Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion 

eines Produkts erwarte, das Wesen der Ware ausmachen würden und somit schutzun

fähig seien.̂ ® Entscheidend ist demnach die Defmition der Funktion eines Produkts. 

Die Funktion einer beliebigen Kaffeekapsel liegt darin, dass sie Pulver enthält, so 

dass eine Maschine daraus flüssigen Kaffee herstellen kann. Das Kaffeepulver ist 

aufgrund der Einschweissung in eine Aluminium-Kapsel lange haltbar. Zudem wird 

das Aroma konserviert. '̂̂  Die Funktion einer Nespresso-Kaffeekapsel liegt hingegen 

darin, dass sie Pulver erhält, so dass eine Nespresso-Maschine daraus flüssigen, lei

der lauwarmen, Kaffee produzieren karm. Die Kapsel ist an die Maschine gekoppelt. 

In Analogie zum Lego-Entscheid stellt sich die folgende Kernfrage: Entspricht die 

Form der Nespresso-Kapsel den Erwartungen des Publikums an eine Kaffeekapsel?^^ 

Auf dem Schweizer Markt sind Kapseln anderer Hersteller, welche sich äusserlich 

stark von der Nespresso-Kapsel unterscheiden, erhältlich. Zum Beispiel die Kapsel 

des Tassimo-Heissgetränkesystems: 

BGE 129 III 514. 

HEINRICH/RUF, S. 399; INEICHEN, S. 53. 

HEINRICH/RUF, S. 399. 

®̂ BGE 129 III 514, S. 518-520. 

http://www.nespresso.com/ch/de/pages/secretcapsule. 

®̂ BGE 129 III 514, S. 520. 
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Abb. 2 

Zudem werden nebst den Kapseln, bei denen sich das Pulver in harten Plastikschalen 

befindet, sogenannte Kaffeepads angeboten. Dabei wird das Pulver rundförmig ge-

presst und von einer Folie zusammengehalten, sodass kleine Kissen entstehen. Zum 

Beispiel der Kaffeepad von Senseo: 

Da diese variierenden Formen in der Schweiz m. E. stark verbreitet sind, erwartet das 

Publikum nicht eine bestimmte Form einer Kaffeekapsel. Somit würde die Form der 

Nespresso-Kapsel nicht ihr Wesen ausmachen. Eine genaue Einschätzung der 

Verbreitung der verschiedenen Formen müsste jedoch von einem Gutachter erstellt 

werden. 

Amet führt in ihrer Dissertation aus, dass für die Wesensbestimmimg die ästhetische 

Funktionalität zu überprüfen sei. Dafür wendet sie folgende Formel an: 

"[...] zur Erlangung gesetzlichen Schutzes muss die Form auswechselbar sein, ohne dass da
durch das Wesen der Ware geändert wird." 

Die Kapselform ist meiner Meinung nach unerheblich, weim der Zweck der Kapsel, 

die Herstellung von flüssigem Kaffee durch irgendeine beliebige Kaffeemaschine 

wäre. Beim Nespresso-System ist aber die Kompatibilität von entscheidender Bedeu

tung. Nespresso produziert die Kapseln mit dem Zweck der Herstellung von Kaffee 

mittels einer Nespresso-Maschine. Ohne eine kompatible Maschine ist die Kapsel in 

Bezug auf ihren Zweck siimlos. Die Kernfrage könnte daher auch anders gestellt 

Abb. 3 

29 
ARNET, S. 72. 
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werden: Entspricht die Form der Nespresso-Kaffeekapsel den Erwartungen des Pu

blikums an eine mit einer Nespresso-Maschine kompatiblen Kaffeekapsel? 

Damit käme man möglicherweise zu einem gegenteiligen Ergebnis. Nespresso liess 

am 5. Januar 2011 eine Umfrage zur Publikumswahrnehmung durchfuhren. Den 

Probanden wurde ein Bild einer Nespresso-Kapsel gezeigt, ohne Hinweise auf das 

Unternehmen oder die Marke. 56.4 % der Probanden ordneten das Objekt auf dem 

Bild der Firma Nespresso zu. Diese Ergebnisse deuten meiner Meinung nach darauf

hin, dass eine Mehrheit des Publikums die konische Form der Nespresso-Kapsel be

schreiben würde, werm man sie nach der Form einer mit einer Nespresso-Maschine 

kompatiblen Kaffeekapsel befragen würde. Damit würde die Foim der Kapsel ge

mäss Art. 2 lit. b MschG das Wesen der Ware ausmachen. Die Marke wäre nichtig. 

Es stellt sich daher die Frage, ob die Kompatibilität in Bezug auf das Wesen der Kaf

feekapsel zu berücksichtigen ist oder nicht. Da es sich bei der Umfrage um ein Par

teigutachten von Nespresso handelt, dass ihre Argumentation stützen soll, müsste sie 

von einem unparteiischen Gutachter wiederholt durchgeführt werden. 

Für die ästhetische Funktionalität nach Amet ist vor allem danach zu fragen, wie 

stark die Ästhetik das Wesen der Ware ausmacht. Wird eine Ware ausschUesslich 

aufgrund ihrer Ästhetik gekauft, könnte ihre Form nicht markemechtlich geschützt 

werden.^" Die Kaffeekonsumenten wollen einerseits eine Kaffeekapsel kaufen, mit 

der sie flüssigen, aromatischen Kaffee herstellen können. Andererseits verfügt die 

Nespresso-Kapsel zusätzlich über einen ästhetischen Wert. Sie ist in diversen Farb

variationen erhältlich, wobei das Aluminium einen leichten, unaufdringlichen, imd 

damit elegant wirkenden Glanz, aufweist. Die Kaffeesorte ist auf der Folie an der 

Unterseite der Kapsel eingraviert, wobei der verschnörkelte Schriftzug wiederum ei

nen edlen Eindruck bewirkt. Nespresso verkauft denn auch Kapselständer, die eine 

ästhetische Präsentation der Kapseln ermöglichen: 

HEINRICH/RUF, S. 407. 
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Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6 

Ich selber habe mich als Nespresso-Kundin schon dabei ertappt, wie ich eine be

stimmte Kaffeesorte nur deshalb kaufen wollte, weil ich die Farbe der Kapsel so 

schön fand. Meiner Meinung nach muss man der Nespresso-Kapsel also neben ihrer 

Funktion als Kaffeekapsel einen wesentlichen ästhetischen Wert zusprechen, welcher 

sogar einen Einfluss auf den Kaufentscheid ausübt. Die Ästhetik ist jedoch nur ein 

Pluspunkt, welcher den Konsumenten nicht zur Kaffeekapsel eines Konkurrenten 

greifen lässt. Der Konsument kauft in erster Linie eine Kaffeekapsel zur Herstellung 

von Kaffee. Die Ästhetik lässt ihn zur Nespresso-Kapsel greifen. Die Form der Kap

sel macht deshalb meiner Meinimg nach eher nicht das Wesen der Ware aus. 

2. Formen, die technisch notwendig sind 

Zur Feststellung der technischen Notwendigkeit einer Form ist entscheidend, ob den 

Herstellern alternative Formen zur Verfügung stehen und ob das Interesse des Wett

bewerbs schwerer zu gewichten ist, als das Interesse des einzelnen Herstellers seine 

Formen zu monopolisieren: 

"Eine technisch notwendige Form liegt gemäss Art. 2 lit. b MschG vor, wenn dem Konkur
renten für ein Produkt der betreffenden Art keine alternative Form technisch zur Verfugung 
steht oder im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs zugemutet werden kann." 

2.1 Technische Notwendigkeit aufgrund wettbewerbsrechtiicher Aspekte 

"Gleich dem Designrecht darf daher das Markenrecht nicht dazu führen, dass ein Konkurrent 
an der Verwendung einer technisch einfachen, materialsparenden und billigen Waren- oder 
Verpackungsform gehindert wird." 

Die Existenz von Kaffeekapseln, die sich von der Nespresso-Kapsel äusserlich mehr 

oder weniger deutlich unterscheiden (z.B. Tassimo, Senseo, Cafissimo, Nescafe Dol

ce Gusto), beweist, dass sich andere Formen gleich gut eignen wie die konische. Die 

31 
BGE 129 II 514, S. 519. 

HEINRICH/RUF, S. 407; TROLLER, S. 104. 
32 
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wettbewerbsrechtlichen Aspekte können deshalb meiner Meinung nach in diesem 

Fall ausser Acht gelassen werden. 

2.2 Technische Notwendigkeit aufgrund fehlender zumutbarer Alternativen 

"[...] kann eine Form nicht in dem Sinn frei variiert werden, dass zumutbare Altemativen zur 
Verfügung stehen, handelt es sich nicht um eine technisch bedingte, sondern um eine absolut 
schutzunfähige, da technisch notwendige Form [...]." 

Oder anders ausgedrückt: 

'Als Indiz für die technische Notwendigkeit der Form gilt der Umstand, dass sämtliche der
selben Funktion dienenden Waren anderer Hersteller miteinander in der äusserlichen Er
scheinung übereinstimmen." 

Die Deimer-Kapsel stellt eine Alternative zu den Nespresso-Kapseln dar. Aber han

delt es sich um eine zumutbare Alternative? Die Kapseln von Denner funktionieren 

in den Nespresso-Maschinen nicht so gut wie das Original. In der Presse wurde dar

über berichtet, dass ein Teil des Kaffees in die Maschine hineinfliesse statt in die 

Tasse.̂ ^ Denner mutet diese Mängel ihren Kunden offenbar zu. Derm sonst hätten sie 

die Kapsel nicht in diesem Zustand auf den Markt gebracht, sondern weitergeforscht 

und eine bessere Kapsel entwickelt. Denner selbst bestätigte dies im eben zitierten 

Artikel der Tageszeitung 20Minuten. Falls die Denner-Kapsel eine zumutbare alter

native Variante zur Nespresso-Kapsel darstellt, müsste letztere als nicht technisch 

notwendig betrachtet werden. 

Nespresso machte vor dem Handelsgericht St. Gallen geltend, dass andere Kapsel

formen als die konische zimiutbar und mit ihren Maschinen kompatibel seien. Die 

technische Notwendigkeit sei deshalb nicht gegeben. Insbesondere die Seitenwände 

könnten variiert werden. Denkbar wäre zum Beispiel eine Biegung der Seitenwände 

nach iimen. Abbildxmgen der Formen wurden eingereicht. Der Richter hielt die Ar

gumentation von Nespresso jedoch für nicht hinreichend glaubhaft dargelegt.^® 

Denner hingegen argvimentierte vor dem Handelsgericht St. Gallen, dass die Form 

der Nespresso-Kapsel dadurch bestimmt sei, dass sie mit den Nespresso-Maschinen 

kompatibel sein müsse. Die Form sei technisch notwendig. Der Richter führte aus, 

dass das Steckdosen-Stecker-Prinzip ein Beispiel für ein technisch notwendiges Pro-

BGE129III514, S. 519. 

BGE 79 II 316, S. 323, zit. aus ARNET, S. 110. 

http://wwvv.20niin.cli/fmance/nevvs/story/13225402. 

Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011, E.II. ff. 
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dukt sei.̂ ^ Die Produzenten von Elektrogeräten müssen die Stecker ihrer Geräte in 

einer landesweit bestinmiten Form herstellen, damit sie in die Steckdosen passen. Ob 

die Kompatibilität von Steckdose und Stecker mit derjenigen der Nespresso-

Kaffeemaschinen und den dazugehörigen Kapseln verglichen werden kann, ist frag

lich. Denn die Produzenten von Elektrogeräten können nicht mitentscheiden, wie die 

Steckdosen aussehen sollen. Beim Nespresso-System entscheidet aber ein und der

selbe Hersteller sowohl die Form der Platzaussparung in der Maschine als auch die 

Form der Kapsel. Hätte Nespresso die Platzaussparung in der Maschine rund kon

struiert, wären die Nespresso-Kapseln dementsprechend rund entworfen worden. Die 

relevante Frage ist also: Wie ist Nespresso dazu gekommen, die Aussparung in der 

Maschine in einer konischen Form zu konstruieren? War das die einzige Möglichkeit 

oder wäre es nicht vielleicht möglich gewesen, z.B. eine runde Aussparung zu kon

struieren? Falls die Möglichkeit einer anderen fiinktionierenden Formkonstruktion 

nicht gegeben wäre, wäre die Form meiner Meinung nach technisch notwendig. Be

stimmt werden kann dies allerdings nur von einem Gutachter. 

Denner machte weiter vor dem Handelsgericht St. Gallen geltend, dass die Herstel

lung einer anderen Form als der konischen weniger praktisch und solide als die 

Nespresso-Kapsel und mit grösseren Herstellungskosten verbunden wäre. Die koni

sche Form der Kapsel körme deshalb im Interesse eines gesunden Wettbewerbs nicht 

geschützt werden.^® Dies halte ich jedoch - wie am Anfang des Kapitels ausgeführt -

für nicht glaubhaft aufgrund der Existenz mehrerer alternativer Systeme. Die Argu

mentation von Denner lässt m. E. andere Schlüsse zu: Offenbar experimentierte Den

ner mit anderen Formen und erzielte damit noch schlechtere Resultate als mit der 

Nachahmung der Nespresso-Kapsel. Dies köimte als Hinweis darauf verstanden wer

den, dass ausschliesslich die konische Kapselform mit Nespresso-Maschinen ein

wandfrei funktionieren karm. Die von Nespresso abgebildeten Alternativformen mö

gen vielleicht mit den Maschinen kompatibel sein. Das heisst jedoch noch lange 

nicht, dass damit auch tatsächlich flüssiger Kaffee in vergleichbarer Qualität herge

stellt werden karm. Diese Meinung teilt der Richter des Handelsgerichts St. Gallen.^^ 

Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011, E.IL ff. 

Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011, E.II. ff. 

Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011, E.II. ff. 
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Gleich melirere Hersteller produzieren mit Nespresso-Maschinen kompatible Kap

seln, die den Nespresso-Kapseln zum Verwechseln ähnlich sehen. So zum Beispiel 

Ethical Coffee: 

Abb. 7 

Ethical Coffee schreibt auf ihrer Homepage: 

"Nach zweijähiiger Forschungs- und Entwicklungsarbeit können wir Ihnen eine neue, ver
besserte Generation mit allen Nespresso-Maschinen kompatibler Kapseln vorstellen [...]."'"' 

Ethical Coffee forschte also 2 Jahre und brachte am Ende eine Kapsel auf den Markt, 

die der Nespresso-Kapsel zum Verwechseln ähnlich sieht. Interessanterweise funk

tionieren auch diese Kapseln gemäss eigenen Angaben nicht so gut wie das Original. 

Ethical Coffee schreibt auf ihrer Homepage, dass ihre Kapseln teilweise nicht von 

selbst in den Kapselbehälter fallen würden, sondern mit Gewalt herausgedmckt wer

den müssten: 

1 - VORWARMEN DER TASSE 

ffl 
„Kaffee" - Taste drücken. Etwas Wasser 
fliessen lassen (ohne Kapsel), 
Tasse leeren. 

3 - HEBEN SIE DEN HEBELAN, UM 
DIE KAPSEL NACH JEDER 
ZUBEREITUNG AUSZUWERFEN 

Verbrauchte Kapseln mit Haushaltsab-
fällen entsorgen oder - noch besser -
Im Kompost. 

2 • KAPSEL EINFÜHREN HEBEL 
FEST NACH UNTEN DRÜKEN 

Kein Risiko rür Ihre Maschine. 

4 - FALLS KAPSEL NICHT 
^ AUSGEWORFEN WIRD 

Hebel öffnen und Wasser durch Drücken 
der „Kaffee"- Taste fliessen lassen. Wenn 
notwendig Teelöffel zum Entfernen 
verwenden. 

Abb. 8 

Der Punkt Nr. 2 in der Graphik ist ein Hinweis darauf, dass viele Benützer angeben, 

die Maschine nach Einlegung der Kapsel nicht (richtig) schliessen zu körmen."' 

Auch die mit den Nespresso-Maschinen kompatible Kapsel von CoffeeDuck, sieht 

der Nespresso-Kapsel ztim Verwechseln ähnlich: 

http://wvv\v.ethicalcoffeecompany.coni/de/capsule-biodegradable-capsule. 

http://liubert-mayer.de/revve-espresso-kapseln-der-ethical-coffee-company-ein-brauchbarer-nespresso-ersatz-ein-test/. 

16 



Abb. 9 

Ethical Coffee Company und Coffee Duck bieten keine eigenen Kaffeemaschinen an, 

sondem vertreiben Kapseln, die mit Nespresso-Maschinen funktionieren (sollen). 

Dass gleich mehrere Hersteller, die selber auf ihrer Homepage angeben an der Form 

der Kapsel geforscht zu haben, schlussendlich eine Kapsel auf den Markt bringen, 

die der Nespresso-Kapsel zum Verwechseln ähnlich aussieht, ist meiner Meinung 

nach ein Hinweis darauf, dass andere Formen in Nespresso-Maschinen nicht ein

wandfrei funktionieren können. Die von den Konsumenten beschriebenen Mängel 

weisen ebenfalls daraufhin. Derm die Tatsache, dass die Nespresso-Konkurrenten 

Kaffeekapseln auf den Markt gebracht haben, welche nicht einwandfrei funktionie

ren, erweckt den Verdacht, dass mit anderen Formen noch schlechtere Resultate als 

mit der Nachahmung erzielt wurden. Schliesslich ist davon auszugehen, dass das be

ste aus der Forschungsphase hervorgegangene Produkt auf den Markt gebracht wird. 

Diejenigen Hersteller, die Kaffeekapseln vertreiben, die sich von den Nespresso-

Kapseln mehr- oder weniger deutlich unterscheiden, bieten zusätzlich zu den Kapseln 

auch kompatible Maschinen an. Dazu gehören zum Beispiel das erwähnte Tassimo-

System, das Cafissimo-System von Tchibo und Nescafe Dolce Gusto: 

Die Form der Kapsel muss mit der Platzaussparang in der Kaffeemaschine überein

stimmen. Eine technische Notwendigkeit scheint mir deshalb nur in Bezug auf die 

Kompatibilität gegeben und nicht generell. 
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3. Formen, die technisch bedingt sind 

Das Bundesgericlit betonte mehrfach, dass Formen, die durch ihren Verwendungs

zweck bedingt seien, nicht schutzfahig wären."^ Das bedeutet: 

"Durch den Gebrauchszweck (die technische Funktion) bedingt ist eine Ausstattung, die er
forderlich ist, damit das unter Übernahme einer freien Konstruktion hergestellte Erzeugnis 
für die dafür vorausgesetzte Verwendung überhaupt brauchbar ist." 

Sämtliche Kaffeekapseln sind nur brauchbar, wenn sie mit irgendeiner Kaffeema

schine kompatibel sind. Meiner Meinimg nach sind deshalb alle Kaffeekapseln tech

nisch bedingt. 

4. Formen, die technisch mitbeeinflusst sind 

Marbach führte aus, dass sich technisch mitbeeinflusste Formen aus anderen Bedürf

nissen als aus technischen ergeben. Als Beispiel fährte er den Toblerone-Riegel an. 

Die Zacken würden die Zerkleinerung der Schokolade erleichtem und damit ein 

funktionales Bedürfnis des Käufers befriedigen. Die Zacken könnten problemlos 

weggelassen werden.'''* 

Die Form der Kaffeekapsel ist den Konsumenten meiner Meinung nach gleichgültig. 

Ihr Bedürfnis ist eine Kapsel, die einen aromatischen, flüssigen Kaffee ermöglicht, 

wobei die Flüssigkeit in die Tasse fliessen soll. Deshalb erscheint mir die Form der 

Kapsel nicht technisch mitbeeinflusst zu sein. 

IV. Nichtigkeit aufgrund von Art. 2 lit. a MschG (Gemeingut) 

Zum Gemeingut gehören freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige Zei

chen.''^ Da die Nespresso-Marke im Jahr 2000 ins Markenregister eingetragen vrarde, 

hat das IGE entweder die Kapselform als nicht freihaltebedürftig und unterschei

dungskräftig verstanden, oder sie wurde anfänglich zum Gemeingut gezählt, hatte 

sich jedoch bis zur Eintragung im Verkehr durchgesetzt."® Welche der beiden Varian

ten im vorliegenden Fall zur Markenregistriemng geführt hat, soll dadurch ergründet 

werden, dass die Einordnung zum Gemeingut nachfolgend überprüft wird. Massge-

BGE 73 II 194; 83 II 154; 87 II 54; 88 FV 79; 93 II 272; 108 II 69. 

BGE 79 II 316, S. 320. 

MARBACH, S. 162-163. 

INEICHEN, S. 58-62; MARBACH, S. 75; WANG, S. 337-338. 

Richtlinien IGE, Teil 4, Ziff. 4.2-4.3. 
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bend dafür ist der Gesamteindruck der Kapsel, nicht die einzelnen Gestaltungsele-

mente/^ 

1. Freihaltebedürftige Zeichen 

Die Prüfung der Freihaltebedürftigkeit soll verhindem, dass Formen monopolisiert 

werden, an denen die anderen Hersteller ähnlicher Waren nicht vorbeikommen."® Die 

Form einer Hose ist zum Beispiel freihaltebedürftig, da die Anordnung der Beine die 

Form der Hose vorgibt. Hersteller von Hosen können deren Form nicht frei variieren. 

Die Form von Kaffeekapseln kann grundsätzlich variieren. Jedoch muss jede brauch

bare Kapsel mit einer Maschine kompatibel sein. Daher scheint die Frage berechtigt, 

ob in einem solchen Fall von freier Wahl der Kapselform gesprochen werden kann. 

Wang führt in seiner Dissertation aus, dass ein Freihaltebedürfiiis dann bestehe, 

weim "[...] alle Mitbewerber darauf angewiesen sind, die nämlichen Zeichen zur Be

zeichnung ihres Angebots zu verwenden""®. Dies ist meiner Meinung nach bei Kaf

feekapseln nicht der Fall, da diejenigen Hersteller, die sowohl Kaffeemaschinen als 

auch kompatible Kapseln herstellen, deren Form mehr oder weniger frei bestinmien 

können. Das zeigt sich daran, dass Kaffeekapsel-Systeme mit unterschiedlichen Kap

selformen existieren (z.B. Tassimo, Nescafe Dolce Gusto und Cafissimo). Ein Her

steller von Kaffeekapseln ist nur daim an eine bestimmte Kapselform gebunden, 

werm er keine eigenen Maschinen herstellt, sondern Kapseln produziert, die mit Ma

schinen anderer Hersteller funktionieren. Ich sehe deshalb eine Freihaltebedürftigkeit 

für nicht gegeben. 

2. Nicht unterscheidungskräftige Zeichen 

"Das K i iterium der Unterscheidungskraft bezieht sich auf die Wirkung, welches ein Zeichen 
auf die betroffenen Verkehrskreise hat." °̂ 

Ein Zeichen soll dazu geeignet sein als Marke verstanden zu werden, d.h. Waren und 

Dienstleistungen eines Herstellers sollen von denjenigen anderer Hersteller unter

schieden werden können.^' Das IGE vergleicht derm auch im Rahmen der materiellen 

Markenprüfung die einzutragende Form mit den Formen der Konkurrenzprodukte.®^ 

MARBACH, S. 83. 

"® WANG, S. 338. 

"^ WANG, S. 338. 

®° WANG, S. 338. 

®' ARNET, S. 38-40; WANG, S. 335-338. 

®̂  Richtlinien IGE, Teil 4, Ziff. 4.3. 

19 



Da die Nespresso-Kapsel im Jahr 2000 eingetragen wurde, müsste ein Experte einen 

Vergleich mit den damals auf dem Schweizer Markt erhältlichen Kaffeekapseln 

durchführen und prüfen, ob die Form der Kapsel im Gedächtnis verbleibt.®^ Gemäss 

eigenen Angaben war die Nespresso-Kaffeekapsel eine der ersten auf dem Schweizer 

Markt erhältlichen harten Kaffeekapseln konischer Form, weim nicht sogar die er

ste.̂ " Falls diese Information stimmt, was von einem Experten überprüft werden 

müsste, wäre die Form der Kapsel wahrscheinlich dafür geeignet gewesen, im Ge

dächtnis des Publikums haften zu bleiben. Die Nespresso-Kapsel ist deshalb tenden

ziell unterscheidungskräftig. 

Eine anfängliche Einordnung zum Gemeingut erscheint mir deshalb unwahrschein

lich. Das IGE hat die Marke in der Markenprüfimg wahrscheinlich als nicht freihal

tebedürftig und unterscheidungskräftig verstanden und sie daraufhin ins Register ein

getragen. 

V. Verkehrsdurchsetzung 

1. Voraussetzungen 

Anfänglich zum Gemeingut gehörende Zeichen gemäss Art. 2 lit. a MschG können 

trotzdem markenrechtlichen Schutz erlangen, werm eine Verkehrsdurchsetzung 

glaubhaft erscheint. Allerdings nur, falls sie nicht anfänglich als absolut freihaftebe-

dürftig klassifiziert vrarden.^^ Ob Formen, welche gemäss Art. 2 lit. b MschG vom 

Markenschutz anfänglich ausgeschlossen sind, ebenfalls nachträglich schutzfähig 

werden köimen, ist umstritten. Im Markenschutzgesetz wird die Verkehrsdurchset

zimg im Zusammenhang mit Art. 2 lit. b nicht thematisiert, was als qualifiziertes 

Schweigen des Gesetzgebers bezeichnet werden kann.̂ ® Folgt man dem Wortlaut des 

Bundesgerichts im Lego-Entscheid B G E 129 III 514, wären Formen gemäss Art. 2 

lit. b MschG absolut schutzunfähig: 

"Die besonderen Schutzausschlussgründe von Art. 2 lit. b MschG konkretisieren spezifisch 
für Formmarken den Kem der absoluten Freihaltebedürftigkeit." ®̂  

Die Mehrheit der Autoren folgt dem Bundesgericht und hält alle Formen gemäss Art. 

2 lit. b MschG für absolut schutzunfähig.^® Marbach differenziert als einziger Autor 

CO 

WANG, S. 346-348. 
54 
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®̂  MARBACH, S. 132; WILLI, S. 88. 

®® WILLI, S. 88. 

" BGE 129 III 514, S. 517. 
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zwischen den vier Formtypen gemäss Art. 2 lit. b MschG: Er ist der Ansicht, dass 

Formen, die technisch bedingt oder technisch mitbeeinflusst sind, durch Verkehrs

durchsetzung schutzfähig werden könnten. Lediglich Formen, die ihr Wesen ausma

chen oder technisch notwendig sind, seien absolut vom Markenschutz ausgeschlos-

sen.=̂  

Die Verkehrsdurchsetzung wird vom IGE in der materiellen Markenprüfung beur

teilt. Es genügt eine Glaubhaftmachung.®" 

Nach bmdesgerichtlicher Rechtsprechung hat sich ein Zeichen im Verkehr durchge

setzt, "[...] wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsver

kehr als Hinweis auf ein bestimmtes Untemehmen verstanden wird, ohne dass die 

namentliche Kermtnis dieses Unternehmens erforderlich wäre" ®V 

Nespresso liess am 5. Januar 2011 eine Umfi-age zm- Schweizer Publikumswahmeh-

mung durchführen. Den Probanden wurde ein Bild einer Nespresso-Kapsel gezeigt, 

ohne Hinweise auf das Untemehmen oder die Marke. Dabei ordneten 56.4 % das Ob

jekt auf dem Bild der Firma Nespresso zu. Falls die Ergebnisse dieses Parteigutach

tens korrekt sind, erscheint eine erfolgte Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz als 

glaubhaft. Das IGE hat derm die Marke auch mit dem Vermerk "Marque imposee" 

eingetragen. 

2. Beweis 

"Die Verkehrsdurchsetzung ist Folge eines langen und unbestrittenen Alleingebrauchs und 
einer intensiven Bewerbung der Formgebung, die dazu fuhrt, dass die Formgebung trotz ih
rer gestalterischen Schwächen Kennzeichnungskraft erlangt." ®̂  

Der Alleingebrauch müsste - wie bereits erwähnt - von einem Experten beurteilt 

werden. Eine intensive Bewerbung der Nespresso-Kapseln erscheint jedoch glaub

haft. Deim Nespresso gab vor dem Handelsgericht St. Gallen an, mehrere Millionen 

Franken im Jahr für Werbung in der Schweiz auszugeben.®^ Diese Angabe müsste al

lerdings präzisiert werden, da nur die Bewerbung der Kapseln relevant ist. Werbe

spots oder Plakate, die die Kapsel nicht beinhalten oder abbilden, spielen hier keine 

Rolle. Denner machte vor dem Handelsgericht St. Gallen geltend, dass die erfolgte 

CO 

HEINRICH/RUF, S. 409; INEICHEN, S. 57; LUCHSINGER, S. 196; STREULI-YOUSSEF, S. 795; WILLI, S. 88. 
CQ 

MARBACH, S. 132-156. 
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Richtlinien IGE, Teil 4, Ziff. 4 und Ziff. 10. 
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WANG, S. 350. 
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Verkehrsdurchsetzung der Marke nicht hinreichend glaubhaft dargelegt worden sei. 

Ihrer Meinung nach reicht die von Nespresso durchgeführte Umfrage nicht aus, um 

eine Verkehrsdurchsetzung zu beweisen.®" In der Schweiz wird der Beweis deim 

auch vor allem durch sich verdichtende Indizien (z.B. dauerhafter Alleingebrauch 

und umfangreiche Werbung), und nicht durch Umfragen erbracht. Das beweislcräf-

tigste Mittel stellt jedoch ein demoskopisches Gutachten dar.®^ 

Nespresso gibt auf ihrer Homepage an, die Kapseln seien schon vor der Markenregi

strierung im Jahr 2000 auf dem Markt erhältlich gewesen. Seit 2006 wird weltweit 

mit dem Hollywood-Schauspieler George Clooney im Femsehen, im Radio, auf Pla

katen und in Broschüren geworben.®® In den meisten TV-Spots sind die Kapseln und 

deren Anwendung zu sehen.®^ In den beigelegten Broschüren, die in den Nespresso-

Shops aufliegen, sind sie ebenfalls abgebildet.®® Ein intensiver markenmässiger Ge

brauch scheint vorzuliegen. Zusammen mit der von der Nespresso durchgeführten 

Umfrage und der Tatsache, dass das IGE die Marke mit dem Vermerk "Marque im

posee" eingetragen hat, erscheint eine Verkehrsdurchsetzung aus meiner Sicht glaub

haft. 

VI. Zusammenfassende Schlussbetrachtung 

Ob die Form der Nespresso-Kapseln den Erwartungen des Publikums entspricht, 

hängt davon ab, ob die Kompatibilität in Bezug auf den Ausschlussgmnd "das We

sen der Ware" zu berücksichtigen ist. Die Form der Kapsel ist nur technisch notwen

dig bezüglich der Kompatibilität mit einer Kaffeemaschine, aber nicht generell. Dies 

haben mehrere Hersteller bewiesen, indem sie Kaffeekapsel-Systeme auf den Markt 

gebracht haben, bei denen sich die Kapselform mehr oder weniger deutlich von der 

Form der Nespresso-Kapseln unterscheidet. Dazu gehören zum Beispiel das Tassi-

mo-System, das Cafissimo-System von Tchibo und Nescafe Dolce Gusto. Die Kon

sumenten haben kein formbeeinflussendes Bedürfnis an eine Kaffeekapsel, weshalb 

diese nicht technisch mitbeeinflusst ist. Da Kaffeekapseln nur sinnvoll gebraucht 

werden können, wenn sie mit einer Kaffeemaschine kompatibel sind, sind sie tech

nisch bedingt. Die Form der Kapseln wird von der Platzaussparung in der Maschine 

^ Handelsgericht St. Gallen, Entscheid vom 4. März 2011, S. 9. 

®® MARBACH, S. 141. 
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vorgegeben. Der Schutzausschlussgrund Art. 2 lit. b MschG kommt deshalb meiner 

Meinung nach zur Anwendung. 

Folgt man Marbach, können technisch bedingte Formen ins Markem-egister eingetra

gen werden, weim sie sich im Verkehr durchgesetzt haben.®® Wie in Kapitel 5 ausge

führt, erscheint eine Verkehrsdurchsetzung aus meiner Sicht glaubhaft. Die Marke 

wäre somit nicht als nichtig zu betrachten. Folgt man jedoch den Autoren Hein

rich/Ruf, Ineichen, Luchsinger, Streuli-Youssef und Wil l i , könnte auch eine erfolgte 

Verkehrsdurchsetzung nicht zur Registrierungsfahigkeit der Marke fuhren. Die Mar

ke wäre nichtig. Falls es also in Zukunft zu einer Beurteilung der Nichtigkeit der 

Nespresso-Marke durch das Gericht käme, könnte das Urteil einige Unklarheiten be

züglich Formmarken beseitigen. 

MARBACH, S. 140. 
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