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Erwagungen

E.11

Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit in Anwendung des MSchG (SR 232.11). Dafir sieht
das Bundesrecht eine einzige kantonale Instanz vor ( Art. 5 Abs. 11it. aZPO). Die
Beschwerde in Zivilsachen ist demnach unabhéngig vom Streitwert zuléssig ( Art. 74 Abs.
2lit. bBGG).

E.12

Die Beschwerdegegnerin begriindet ihren Nichteintretensantrag damit, dass der
Beschwerdefiihrer mit keinem Wort erwahne, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht
verletzen soll, und konkret keinen einzigen Beschwerdegrund nach Art. 95 ff. BGG nenne.

In der Beschwerde wird in Auseinandersetzung mit den Erwagungen des angefochtenen
Urtells geltend gemacht, dass die Vorinstanz im Rahmen der Beurteilung der Nichtigkeit
die Bezeichnung "Y OU" zu Unrecht als freihaltebedirftig angesehen habe. Auch wenn
nicht ausdriicklich die verletzte Bestimmung genannt ist, wird ohne weiteres klar, dass eine
unrichtige Anwendung von Art. 2 lit. aM SchG und damit eine Bundesrechtsverletzung
gerlgt wird. Esist daher von einer hinlénglichen Begriindung auszugehen.

Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

E.2

Nach Art. 2 lit. aM SchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut
sind, es sel denn, dass sie sich als Marke fir die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt
haben, fur die sie beansprucht werden.

Die Grunde fur den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehdren, liegen
entweder im Freihaltebedurfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich
Uberschneidungen ergeben koénnen ( BGE 131 111 121 E. 4.1 S. 126; vgl. auch das Urteil
4A 648/2010 vom 28. Februar 2011 E. 3.4, sic! 7-8/2011 S. 437 ff. und BGE 117 |11 321 E.
3aS. 324 1.; Eugen Marbach, Markenrecht, in: SIWR Bd. 111/1, 2. Aufl. 2009, S. 75f. Rz.
246 ff.; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz,
Bern 2009, N. 1 zu Art. 2 lit. aMSchG ; LUCAS DAVID, Basler Kommentar,
Markenschutzgesetz - Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, N. 5 zu Art. 2 MSchG ;
CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar zum schwel zerischen Markenrecht, Zurich
2002, N. 34 zu Art. 2 MSchG).

Freihaltebedirftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen
ist. Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs missen Zeichen vom Markenschutz
ausgeschlossen werden, die fur den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich
sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht monopolisiert werden
darfen. Die Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes



oder ihres sachlichen resp. beschreibenden Gehalts die markenspezifische
Unterscheidungsfunktion nicht erfillen konnen (MARBACH, aaO., S. 75 Rz. 247).

Nach herkdmmlicher Einteilung gehdren zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. aM SchG
elementare Zeichen ( BGE 134 111 314 E. 2.3.3), Herkunftsangaben ( BGE 128 |11 454 E.
2.1 S. 458), beschreibende Angaben Uber die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen ( BGE 131 111 495 E. 5 S. 503) sowie Freizeichen ( BGE 130 111 113
E. 3.1 S. 116 ff.; vgl. zum Ganzen: BGE 134 111 314 E. 2.3.2S.320; 131111 121 E. 4.1 S.
127). Elementare Zeichen werden als im wirtschaftlichen Verkehr unabdingbar und
demzufolge freihaltebedurftig erachtet ( BGE 134 111 314 E. 2.3.3; 131 111 121 E. 4.3 S. 129
mit Hinweisen).

Das Bundesgericht pruft grundsétzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende
Adressatenkreis fir die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und
wie das allgemeine Publikum aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen
wahrnimmt ( BGE 134 111 547 E. 2.3 S. 551; 133 111 342 E. 4 S. 347; je mit Hinweisen). Der
massgebende V erkehrskreis kann je nach Prifungsgesi chtspunkt unterschiedlich sein. So
beurteilt sich die Freihaltebedurftigkeit eines Zeichens nach dem Beduirfnis bzw.
Versténdnis der Konkurrenten, wahrend bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft auf
das Verstandnis des durchschnittlichen Abnehmers abzustellenist (MARBACH, a.a.O., S.
52 Rz. 181).

E.3

Die Vorinstanz erwog, das Wort "Y OU" gehtre zum elementaren Grundwortschatz der
englischen Sprache und sel in der Schweiz allgemein bekannt. Beim englischen Pronomen
"YOU" handle es sich um ein triviales Wort, das in der Schweiz weit verbreitet sel und im
Wirtschaftsverkehr haufig verwendet werde. Dementsprechend selen im schwei zerischen
Markenregister fur Waren der Klasse 3 mehrere Marken eingetragen, die"Y OU"
verwenden. Das Wort "YOU" stelle insbesondere in der von englischen Waortern
durchsetzten Werbesprache einen unentbehrlichen Begriff dar. Deshalb mulssten sich
Unternehmen, die gleiche oder @hnliche Waren und Dienstleistungen anbieten, des
Pronomens"Y OU" bedienen kénnen, um potentielle Konsumenten anzusprechen. Das Wort
"YOU" stelle aufgrund seines personenbezogenen Sinngehalts einen wesentlichen
Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs dar, der umfassend freizuhalten sei. Das Wort
"YOU" durfein Alleinstellung, ohne dass es grafisch originell oder fantasiereich dargestel It
ware, im Interesse des freien Wettbewerbs in der Schweiz nicht als Marke monopolisiert
werden.

E.4

Diesen Erwagungen ist beizupflichten. Beim englischen Personalpronomen "Y OU" handelt
es sich um ein elementares Wort der englischen Umgangssprache. Wie der
Beschwerdefiihrer selber zugesteht, gehort der Ausdruck "Y OU" zum trivialsten
Grundwortschatz und ist in seiner Bedeutung al's Entsprechung des deutschen
"du"/"ihr'/"Sie" in der Schweiz durchwegs bekannt. Als elementarster Ausdruck des
allgemeinen Sprachgebrauchs muss er fir den ungehinderten Gebrauch im
Geschéftsverkehr freigehalten werden. Es muss insbesondere moglich sein, ungehindert
Marken mit dem Bestandteil "Y OU" zu bilden und gleiche Waren und Dienstleistungen wie
digienigen, die der Beschwerdefihrer fir seine Marken beansprucht, damit zu
kennzeichnen. Ebenso ist die englisch durchsetzte Werbesprache auf diesen Ausdruck



angewiesen, der sich in seiner Bedeutung al's personliche Anrede der potentiellen
Konsumenten nicht substituieren 18sst. Dabei ist zu beachten, dass auch der Gebrauch in der
Werbung als kennzeichenmassiger Gebrauch gilt (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG ; BGE
135111 359 E. 2.5.2 S. 366), den der Markeninhaber einem Dritten verbieten kann ( BGE
12011 148 E. 2b S. 148; Willi, aa.O., N. 12 zu Art. 13 MSchG ; Thouvenin/Dorigo, in:
Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 51 zu Art. 13 MSchG
; Marbach, aa.O., S. 433 Rz. 1457). Eine Monopolisierung des Ausdrucks ™Y OU" wirde
daher auch dessen Gebrauch in der Werbung beeintréchtigen. Die Vorinstanz hat daher Art.
2 lit. aM SchG nicht verletzt, indem sie die klégerischen Wortmarken ™Y OU" wegen
Freihaltebedirftigkeit as nichtig beurteilte.

E.5
Was der Beschwerdefiihrer dagegen vorbringt, dringt nicht durch:

E.51

Er trégt vor, der Umstand allein, dass das Wort "Y OU" zum trivialen Grundwortschatz der
englischen Sprache zéhle, flihre noch nicht dazu, dass der Ausdruck zum Gemeingut zu
zdhlen sai. Vielmehr gelte es, ausgehend von diesem Umstand, das Freihaltebedirfnis und
die Unterscheidungskraft konkret zu prifen. Diesist zutreffend. Vorliegend ergibt die
konkrete Prifung aber entgegen der Meinung des BeschwerdefUihrers, dass ein
Freihaltebedirfnis zu bejahen ist.

Der Beschwerdefuhrer bestreitet, dass die Eintragung des Zeichens"Y OU" als Marke dazu
fuhre, dass das Pronomen "Y OU" von Unternehmen nicht mehr verwendet werden diirfe,
um ihre Produkte anzupreisen bzw. zu bewerben und die Konsumenten anzusprechen. Das
Markenrecht schiitze einzig davor, dass Dritte das Zeichen "Y OU" zur Kennzeichnung von
Waren und Dienstleistungen der beanspruchten Klassen einsetzten, wobel die Verwendung
des Wortes"YOU" als Bestandteil einer anderen Marke (z.B. "YOU ARE THE ONE" [Nr.
534371], "WATER MOVES YOU" [Nr. 559497 und 563891], "DO YOU PLAY ?" [Nr.
571918]) davon nicht beeintrachtigt werde.

Estrifft zu, dass ein Schutz des Zeichens"Y OU" as Marke die Verwendung des Ausdrucks
"YOU" als Bestandteil einer Marke nicht in jedem Fall verunmdglicht, zumal diesem
Bestandteil nur ein schwacher Schutzumfang zuzugestehen wére (vgl. BGE 122 111 382 E.
2a S. 385 ff.). Indessen wirde dessen Verwendung in zahlreichen Fallen gesperrt bzw.
erheblich erschwert, weil jedesmal fraglich wéare, ob mit dem gewéhlten Zeichen
hinreichend Abstand von den klagerischen Marken erlangt wird. Die Beschwerdegegnerin
weist in diesem Zusammenhang mit Recht darauf hin, dass dies vor allem bei der Bildung
von pragnanten Y OU-Kurzmarken gilt, wie etwa "2Y OU", "YOU TOO", "LIKE YOU",
"YOU & ME". Gerade die vorliegende Klage, mit welcher der Beschwerdefiihrer eine
Verletzung seiner Marken durch die beklagtischen Zeichen ("ONLY Y OU") wegen ihres
Bestandteils"Y OU" geltend macht, zeigt dies deutlich. In einer solchen Sperrung oder
Erschwerung der Verwendung e nes unentbehrlichen und nicht substituierbaren Ausdrucks
des Grundwortschatzes liegt eine Uberméassige Behinderung des Geschéftsverkehrs, die fir
die Annahme eines Freihaltebedlrfnisses gentigt (vgl. WILLI, aa.O., N. 148 zu Art. 2
MSchG ). Das Freihaltebediirfnis fir Elementarzeichen setzt nicht voraus, dass bei
Gewahrung von Markenschutz dessen Verwendung als Bestandteil einer Marke ganzlich
ausgeschlossen ist. Ansonsten gabe es diese Konstellation von Freihaltebedurftigkeit
Uberhaupt nicht mehr, weil beispielsweise auch Elementarzei chen wie einzelne Buchstaben



oder Zahlen stets zur Bildung von Marken herangezogen werden konnen. Trotzdem wird an
solchen Zeichen in Alleinstellung im Interesse des freien Wirtschaftsverkehrs, der auf die
Verwendung dieser Elementarzeichen angewiesen ist, ein Freihaltebedirfnis bejaht ( BGE
134111 314 E. 23.2.und 2.3.3; 131 111 121 E. 4.1; 11811 181 E. 3c S. 183; Urtell
4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 2.3, sic! 2/2011 S. 102 ff.).

E.5.2

Der BeschwerdefUhrer bringt weiter vor, das Zeichen "Y OU" sei nicht beschreibend.
Namentlich kénne "Y OU" nicht als direkten Hinweis auf den Destinatarkreis verstanden
werden. "YOU" sai jeder (jedermann und jedefrau) und weise daher auf keinen Personen-
oder Destinatéarkreis hin.

Estrifft zu, dass"Y OU" nicht einen bestimmten, eingeschrénkten Personenkreis
umschreibt, an den sich die so bezeichneten Waren besonders richten. Insofern besteht eine
Differenz zum franzosischen Pronomen "Elle", das unmittelbar auf Personen weiblichen
Geschlechts al's Konsumentinnen der Produkte hinweist, was das Bundesgericht
veranlasste, die Schutzfahigkeit dieses Zeichensin Alleinstellung zufolge eines
umfassenden Freihaltebedurfnissesin Frage zu stellen (Urtell 4A_13/1995 vom 20. August
1996 E. 4b, in: sic! 1997 S. 159).

Nun wird dem Ausdruck "Y OU" der Markenschutz aber nicht deswegen versagt, weil er
unmittelbar den Destinatéarkreis der markierten Waren in bestimmter Weise umschreibt.
Seine Freihaltebedlrftigkeit ergibt sich aus seiner Bedeutung als Zeichen, mit dem die
Kunden angesprochen werden. Der Ausdruck grenzt zwar nicht einen bestimmten
Adressatenkreis ein. Er hat aber einen klaren Bezug zu den potentiellen Abnehmern, indem
er diese in umfassender und dennoch personlicher Welise angeht, fuhlt sich doch mit "Y OU"
jeder direkt angesprochen. Den Konkurrenten stehen keine gleichbedeutenden Alternativen
zur Verfigung, um sich in der gerne verwendeten englischen Sprache in dieser personlichen
Weise an die Abnehmer zu richten. Die grundsétzliche und umfassende, auf den Adressaten
bezogene Bedeutung des Ausdruckes "Y OU" l&sst seine Monopolisierung jedenfalsin
Alleinstellung als Wortmarke nicht zu. Es muss auch den Konkurrenten maglich sein, die
Konsumenten gleicher Produkte unter Verwendung von "Y QU™ anzusprechen. In diesem
Sinne handelt essich bel "Y OU" um einen unentbehrlichen Ausdruck des allgemeinen
Sprachgebrauchs, der zur personlichen Anrede des Abnehmers bendtigt und auch rege
verwendet wird (vgl. nur die Erwéhnung von Y OU-Marken in Erwégung 5.1 vorne). Er ist
daher fur den Wirtschaftsverkehr freizuhal ten.

E.53

Zum - von der Vorinstanz nicht gepriften - Aspekt der Unterscheidungskraft bringt der
Beschwerdefuhrer vor, der Umstand, dass das Wort Y OU" ein essentieller Teil des
allgemeinen Sprachgebrauchs bilde, verhindere nicht, dass esim Zusammenhang mit
bestimmten Waren oder Dienstleistungen als willkurlich gewahlte, unterscheidungskréftige
K ennzeichnung wahrgenommen werde, die der Ware oder Dienstleistung einen
personlichen Charakter verleihe und die damit eine gewisse Originalitat aufweise. Dass
derartige Worter der Alltagssprache dazu taugten, unterscheidungskréftige Zeichen fir
bestimmte Produkte zu bilden, zeige sich zum Beispiel an den Zeichen "APPLE" fur
Computer, "CAMEL" fUr Zigaretten, "I AM" fir Kosmetika oder "WINDOWS" fir
Software. Fiir das Zeichen "YOU", das fur Kosmetika bzw. auch fir medizinische

L eistungen beansprucht werde, kdnne nichts anderes gelten.



Die Vorinstanz musste nicht prifen, ob dem Zeichen "Y OU" die Unterscheidungskraft
abgeht, da sie bereits wegen Freihaltebedirftigkeit zu Recht auf Nichtigkeit erkannte. Es
wird daher auch seitens des Bundesgerichts nicht umfassend zur Frage der
Unterscheidungskraft Stellung genommen. Immerhin ist zu den vom Beschwerdefiihrer
angefuhrten Vergleichsbei spielen zu bemerken, dass Worter wie"APPLE", "CAMEL" oder
"WINDOWS" den Abnehmern einen bestimmten Sinngehalt vermitteln, der aber zu den
damit gekennzeichneten Waren (Computer, Zigaretten bzw. Software) keinen
Zusammenhang aufweist. Daher wird das Zeichen fur die betreffenden Waren as
fantasievoll und somit unterscheidungskréaftig aufgefasst. Demgegentber ist "Y OU" sehr
banal (du/ihr/Sie) und wird deshalb nicht als fantasievoll empfunden. Die ausgesprochene
Trivialitdt des Zeichens"Y OU" in Alleinstellung spricht gegen eine Unterschel dungskraft
(vgl. ASCHMANN, a.a.0., N. 55 zu Art. 2 lit. aM SchG ; Entscheid der Eidgendssischen
Rekurskommission fur geistiges Eigentum vom 9. April 2003 E. 4, sic! 2003 S. 714 ff.).
Ahnliches konnte eventuell am ehesten noch fur "I AM" angefiihrt werden, doch ist dieses
Zeichen aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt und ohnehin hier nicht zu beurteilen.
Jedenfalls kann aus dem Umstand, dass andere Ausdriicke des Grundwortschatzes, wie
"APPLE" oder "WINDOWS", a's unterscheidungskréftige Zeichen zum Markenschutz
zugelassen werden, nicht abgeleitet werden, dass dies auch fur das ausgesprochen banale
Wort "YOU" gelten muss.

E.54

Schliesslich weist der Beschwerdefhrer darauf hin, dass das Institut fir Geistiges
Eigentum (IGE) das Zeichen "Y OU" auch kurz, nachdem es das Zeichen "4YOU" als
schutzunféhig erachtet hatte, eingetragen habe. Zudem bezeichne es das Zeichen "YOU" in
seiner Darstellung zur Markenprifungspraxis explizit als zulassig. Daraus folge, dass das
Zeichen "Y OU" auch nach Ansicht des IGE kein Gemeingut sei. Dies misse als starkes
Indiz berticksichtigt werden.

Selbst wenn man die Eintragung einer Marke im Markenregister als starkes Indiz fUr dessen
Schutzfahigkeit ansehen wirde (so DAVID, aa.O., N. 9 zu Art. 30 MSchG ;

derselbe, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Prgudiz, sic! 7-8/2012 S.
429 ff., insh. S. 442 mit weitergehenden Thesen), andert dies nichts daran, dass dem
Eintragungsentscheid des I GE fur den Zivilrichter keine bindende Wirkung zukommt. Nach
stéandiger Rechtsprechung kann die Schutzunfahigkeit einer registrierten Marke im
Zivilprozess widerklage- oder einredewei se geltend gemacht werden. Daraus folgt als
Grundsatz, dass das IGE in Zweifelsféllen eine Marke einzutragen und die endguiltige
Entscheidung dem Zivilrichter zu Uberlassen hat ( BGE 135111 359 E. 2.5.3; 130 111 328 E.
3.2 S. 332; je mit Hinweisen; fur die Ausnahmen von der Zweifelsfallregel: BGE 136 I11
474 E. 6.5). Der Zivilrichter prift die Schutzfahigkeit einer angegriffenen Marke frei. Auch
der Beschwerdefiihrer anerkennt, dass die Praxis des |GE fur den Zivilrichter keine
prgudizielle Wirkung hat. Dieselbe erheischt daher keine andere Beurteilung.

E.6

Aus diesen Griinden ist die Beschwerde abzuweisen. Entsprechend dem Ausgang des
Verfahrenswird der Beschwerdefthrer kosten- und entschadigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1
sowie Art. 68 Abs. 2 BGG).
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