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Die diesjahrige, von Dr. MICHAEL RITSCHER geleitete INGRES-Tagung «Praxis des Immaterialgu-
terrechts: Schweiz» bot neben einem Riickblick auf die jlingste Rechtsprechung und Gesetzgebung
wiederum Gelegenheit fiir den Erfahrungsaustausch im Plenum, in den Pausen und beim beliebten
Apéro auf dem Zirichsee. Die Tagung trug den Zusatz «Schweiz», da sie am 21. Januar 2009 durch
einen Winteranlass zum Immaterialguterrecht der EU erganzt wird.

. Patentrecht

1. Rechtsprechung

In seinen Ausfiihrungen zur Rechtsprechung im Patentrecht widmete sich Dr. STEFAN KOHLER,
Rechtsanwalt aus Zirich, einleitend der Frage der Berticksichtigung auslandischer Patententscheide
durch schweizerische Gerichte. Im Lichte der im Patentrecht besonders ausgepragten volkerrechtli-
chen Harmonisierung sei ein Einklang des nationalen Patentrechts mit den international harmonisier-
ten Normen anzustreben. Dieser «Grundsatz der Harmonie der Rechtsanwendung» miisse, so KOH-
LER, namentlich im Regelungsbereich des EPU gelten — eine Thematik, der sich das Bundesgericht
im Entscheid «Citalopram I» (BGer, sic! 2007, 641 ff.) habe widmen kénnen. Nach Ansicht des Bun-
desgerichts sei eine Beriicksichtigung der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA durch
schweizerische Gerichte dann nicht zu beanstanden, wenn diese Rechtsprechung die harmonisierten
Normen des EPU betreffe und fiir die zu beurteilende Frage erheblich sei. Dies sei gemass Bundes-
gericht namentlich bei der Beurteilung der Neuheit (Art. 7 PatG bzw. Art. 54 Abs. 1 EPU) und — ge-
stutzt auf den Entscheid «Aktenlage» (BGer, sic! 2008, 367 ff.) — auch bei den Anforderungen an die
erfinderische Tatigkeit (Art. 56 EPU) sowie den Grundsétzen zur Bestimmung des Schutzbereichs
eines Patents (Art. 69 EPU) der Fall. Schliesslich habe es das Bundesgericht als legitim erachtet,
wenn schweizerische Gerichte zur Klarung der Gultigkeit von Patenten auf auslandische Urteile und in
auslandischen Gerichtsverfahren eingeholte Gutachten abstellten.

Kritisch ausserte sich KOHLER zum Massnahmeentscheid «Oxycodon lI» des Kantonsgerichts Ba-
selland (sic! 2008, 368 ff.), wo sich das Gericht auf die auslandische Gerichtspraxis zu Verletzungs-
klagen gestitzt habe. Anders als im Bereich der Patentierungsvoraussetzungen und der Bestimmun-
gen zum Schutzbereich seien Patentverletzungen nach nationalem — und nicht nach harmonisiertem —
Recht zu behandeln. Der Entscheid «Oxycodon II» sei umso problematischer, weil sich das Kantons-
gericht darin lediglich auf einen erstinstanzlichen und auf Grundlage des deutschen Patentgesetzes
geféllten Entscheid gestitzt habe.
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Unter Berufung auf die Entscheide «Citalopram I» und «Aktenlage» zeigte KOHLER anschliessend
auf, dass auslandische Entscheide und Gutachten prozessual insbesondere bei der Glaubhaftma-
chung des Bestands bzw. der Nichtigkeit des schweizerischen Teils eines europaischen Patents so-
wie bei der Widerlegung der mittels Registereintrags geschaffenen Vermutung der Neuheit bzw. des
Nichtnaheliegens von Bedeutung sein kénnten. Ausléandische Entscheide und Gutachten hétten in
diesen Fallen allerdings bloss die Funktion von Beweismitteln, d.h. seien anders zu behandeln als im
Anerkennungsverfahren gemass LugU/IPRG.

In seinen Ausflihrungen zu den Entwicklungen im Bereich der Gewinnherausgabe ging KOHLER der
Frage nach, ob eine analoge Anwendung des Entscheides «Patty Schnyders Vater» (BGer, sic! 2007,
434 ff.) im Patentrecht mdglich sei. Er verneinte dies, da der relevante Art. 73 Abs. 1 PatG — anders
als die vergleichbaren Bestimmungen in MSchG, URG, DesG und ToG — keinen ausdrticklichen Ver-
weis auf die Mdglichkeit einer Gewinnherausgabe nach den Regeln der Geschéftsanmassung ent-
halte. Somit sei ein Gewinnherausgabeanspruch im Patentrecht weiterhin an den Nachweis der Bds-
glaubigkeit geknipft. Nach Ansicht von KOHLER waére es im Lichte des Entscheides «Patty Schny-
ders Vater» stossend, bei der Gewinnherausgabe im Patentrecht hohe Anforderungen an den Nach-
weis der Bosglaubigkeit zu stellen. So sei namentlich die Ansicht des Kantonsgerichts Zug in einem
Urteil vom 21. Juni 2007 («Resonanzetiketten», nicht publ.) zu begriissen, wonach sich ein Patent-
verletzer spéatestens bei der Einreichung des Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen nicht mehr auf
seine Gutglaubigkeit berufen kdnne. KOHLER regte in Anlehnung an die Theorie der «gesetzlichen
Fiktion der Kenntnis des Registerinhalts» an, die Gutglaubigkeit bereits dann zu verneinen, wenn das
verletzte Patent bzw. das entsprechende Patentgesuch verdéffentlicht worden ist.

Abschliessend kritisierte der Referent die Ansicht des Bundesgerichts im Entscheid «Resonanzeti-
ketten Il» (sic! 2008, 539 ff.), wonach es grundsatzlich keine Kosten gebe, welche ihrer Art nach nicht
zum Abzug zugelassen werden koénnten, sofern sie zur Erzielung des Gewinns aus der Geschéftsan-
massung tatséchlich anfielen und dafir erforderlich seien. Da so auch Fixkosten und den verletzen-
den Produkten nicht konkret zurechenbare Kosten (Gemeinkosten) abzugsfahig seien, trage der Ver-
letzer nach Ansicht von KOHLER bei geschicktem Vorgehen kaum ein Geschaftsrisiko. Offenbar tue
sich das Bundesgericht bei der konkreten Umsetzung des Prinzips, dass sich «Unrecht nicht lohnen»
solle, schwer.

2. Die Revision der Patentrechtsgesetzgebung — die wesentlichen Neuerungen

Uber den Stand der umfassenden Revision des Schweizer Patentsystems berichtete Dr. FELIX AD-
DOR, stellvertretender Direktor und Leiter Recht und Internationales des IGE. Von den mittlerweise
funf Tranchen sei die erste Tranche (Akte vom 29. November 2000 zur Revision EPU sowie das
Ubereinkommen vom 17. Oktober 2000 iiber die Anwendung des Artikels 65 EPU) seit dem 13. De-
zember 2007 bzw. 1. Mai 2008 in Kraft.

Die bedeutsame zweite Tranche, welche u.a. die Patentierung biotechnologischer Erfindungen, ver-
scharfte Massnahmen zur Bekdmpfung von Falschung und Piraterie sowie zahlreiche weitere Revisi-
onspunkte behandle, sei vor wenigen Tagen, namlich am 1. Juli 2008, in Kraft getreten. Die Revision
beinhalte im Rahmen der Massnahmen zur Bekampfung von Falschung und Piraterie insbesondere
strengere Strafen bei gewerbsmassigem Handeln sowie ein vereinfachtes Vernichtungsverfahren.
Viele der neuen Bestimmungen kénnten aber nur dann Anwendung finden, wenn der Rechtsinhaber
einen entsprechenden Antrag bei den Zollbehérden stelle. Die Neuerungen in der zweiten Tranche
umfassten auch Anpassungen des IPRG (Art. 109 Abs. 2, Art. 111 Abs. 1, Art. 127 sowie Art. 129
IPRG). Von besonderer Relevanz sei die neu geschaffene Zustandigkeit der Gerichte am Erfolgs-
oder Handlungsort, was die Umgehung von Kantonen ohne Handelsgerichtsbarkeit ermégliche.

Anschliessend ging ADDOR auf weitere Neuerungen im Rahmen der zweiten Tranche ein, die bisher
in Fachkreisen noch keine gréssere Beachtung gefunden hatten; so z.B. die Mdglichkeit, beim IGE
eine Patentrecherche in Auftrag zu geben. Diese Recherche kénne wertvolle Anhaltspunkte fur die
Fortsetzung der Anmeldung bzw. fiir die Rechtsbesténdigkeit des Patents liefern. Als weitere Neue-
rung wirden Patentanmeldungen neu 18 Monate ab Anmelde- bzw. Prioritatsdatum veroffentlicht, was
eine raschere Wissensverbreitung ermégliche. Zudem sehe das Patentgesetz ab 1. Juli 2008 ein — auf
die Ausschlisse der Patentierbarkeit (insbesondere im Bereich Biotechnologie) gemass Art. 1a, 1b
und Art. 2 PatG beschranktes — Einspruchsverfahren vor und regle explizit die Klagebefugnis des
ausschliesslichen Lizenznehmers.
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Mit der dritten Tranche der Revision (Bundespatentgerichtsgesetz) beschéftigt sich gemass ADDOR
zurzeit die Rechtskommission des Standerates. Aktuell sei vorgesehen, dass das Bundespatentge-
richt neben der ausschliesslichen Zustéandigkeit in patentrechtlichen Verletzungs- und Bestandeskla-
gen auch kumulativ (aber nicht ausschliesslich) fiir vertragsrechtliche Fragen mit patentrechtlichem
Hintergrund zustandig sei. Dem neuen Bundespatentsgericht wiirde die Infrastruktur des bestehenden
Bundesverwaltungsgerichts zur Verfigung gestellt. Aktuell sei eine Zusammensetzung aus zwei
hauptamtlichen Richtern und einer noch offenen Anzahl nebenamtlicher Richter vorgesehen. Das
Geschaft werde voraussichtlich in die Herbstsession des Standerates kommen. Die dritte Tranche
umfasse ferner ein Patentanwaltsgesetz, welches einerseits die Qualitatssicherung mittels Titelschut-
zes beinhalte (Patentanwdlte mussten u.a. neu eine eidgendéssische Patentanwaltsprifung sowie ein
Berufspraktikum absolvieren) und den Geheimnisschutz durch eine Unterstellung der Patentanwaélte
unter Art. 321 StGB gewabhrleisten solle. Auch dieser Gesetzesentwurf befinde sich jedoch, so AD-
DOR, noch im politischen Entscheidfindungsverfahren. Gleiches gelte flr die vierte Tranche der Revi-
sion, welche eine neue gesetzliche Regelung von Parallelimporten im Patentrecht zum Inhalt habe.

Il. Urheberrecht / Designrecht

1. Rechtsprechung

Einleitend zu seinen Ausflihrungen Uber ausgewahlte Rechtsprechung im Bereich Urheberrecht wid-
mete sich Dr. GREGOR WILD, Rechtsanwalt in Zirich, dem von MAX KUMMER in den 60er-Jahren
gepragten und vom Bundesgericht im Entscheid «Documed» (BGE 134 IIl 166 ff.) thematisierten Kri-
terium der «statistischen Einmaligkeit». Das Bundesgericht habe in «kDocumed» festgehalten, aus der
rein statistischen Einmaligkeit kbnne nicht automatisch auf das Vorhandensein von Werkindividualitat
geschlossen werden. Um die erforderliche Individualitat zu erreichen, misse sich diese statistische
Einmaligkeit der Werkgestaltung vielmehr vom allgemein Ublichen abheben. Im Entscheid «Docu-
med» habe das Bundesgericht den gestalterischen Spielraum als derart gering erachtet, dass den
fraglichen Fach- und Patienteninformationen kein selbstandiges, vom Ublichen abweichendes Sprach-
geprage gegeben werden kdénne. WILD hielt dem Entscheid des Bundesgerichts die in Lehre und
Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur Bestimmung des urheberrechtlichen Werkcharakters ent-
gegen und zeigte die Schwierigkeiten bei einer Anwendung dieser Kriterien auf unterschiedliche Bran-
chen bzw. einer Einordnung des Entscheides «Documed» in die bestehende Rechtsprechung auf.

Im Anschluss an diese Ausfiihrungen ging WILD auf die im Entscheid «Reprografieentschadigung»
(BGE 134 Ill 214 ff.) behandelte Frage des Gerichtsstands fiir Vergitungsanspriiche ein. Im besagten
Entscheid habe das Bundesgericht die Auffassung des Zircher Obergerichts bestatigt, wonach die
Nichtleistung einer nach Art. 20 Abs. 2 URG geschuldeten Vergultung keine unerlaubte Handlung im
Sinne von Art. 25 GestG sei und sich die gerichtliche Zusténdigkeit daher aus Art. 3 Abs. 1 lit. b
GestG ergebe. WILD erachtete den Entscheid des Bundesgerichts zwar als vertretbar, raumte aber
ein, dass auch die Gegenansicht haltbar ware.

Abschliessend wies WILD auf den Entscheid «Lounge Chair» des Berner Obergerichts (sic! 2008, 101
ff.) hin. Entgegen der Vorinstanz habe das Berner Obergericht in diesem Fall entschieden, eine Zu-
sprechung von eingezogenen Vermoégenswerten nach Art. 60 aStGB bzw. Art. 73 StGB sei nicht nur
dann mdglich, wenn der Schaden durch rechtskréftiges Urteil festgesetzt worden sei, sondern auch im
Falle einer Festsetzung der Schadenssumme durch zivilrechtlich bindenden Vergleich.

2. Interessengruppierungen und Interessengegensatze in der Revision des URG

Einen Uberblick tiber die Interessengruppen und deren Einflussnahme im Rahmen der Revision des
URG bot Dr. ERNST BREM, Rechtsanwalt in Zurich. BREM hob hervor, die schweizerische Gesetz-
gebung orientiere sich in der Regel an der Fortbildung des internationalen Konventionsrechts. So sei
die Anpassung an das Konventionsrecht im Ausland regelmassig bereits vollzogen, wenn sich die
Schweiz dieses Themas annehme. Nach Ansicht von BREM entstiinden die Vorentwdrfe in jingerer
Zeit in der Regel durch das IGE unter Mithilfe von Interessenvertretern. Die Mitwirkung von Gerichten
und Wissenschaft im Gesetzgebungsprozess hingegen sei zuriickgegangen. BREM bedauerte dies,
da herausragende Gesetzesentwirfe in der Vergangenheit haufig aus akademischer Feder stammten
(so z.B. der Revisionsentwurf von 1954).
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Das Erfolgsrezept fur eine erfolgreiche Interessenvertretung im Urheberrecht sei, so BREM, nament-
lich eine gute internationale Vernetzung, weil entscheidende Impulse oft direkt bei der Aushandlung
von internationalen Vertragen gesetzt wiirden. Aus diesem Grund werde fir die Interessenvertretung
in der EU nicht selten ebenso viel Geld ausgegeben wie in der Schweiz. Nach Ansicht von BREM
organisierten sich die unterschiedlichen Interessenorganisationen (z.B. Branchenorganisationen der
Urheber und Nutzer, Fachorganisationen und wissenschaftliche Vereinigungen, tbergeordnete Wirt-
schaftsorganisationen, die SRG, die Verwertungsgesellschaften sowie andere spezifisch auf das Ur-
heberrecht ausgerichtete Organisationen) in jingerer Zeit regelmassig in sog. «Clustern» und bin-
delten so ihre Interessen. Im Rahmen der Revision meldeten sich h&aufig nur noch die jeweiligen
«Cluster» massgeblich zu Wort, wie z.B. im Rahmen der letzten Urheberrechtsrevision. Aufgrund die-
ses «Clusterings» wirden gewisse Anliegen bereits im Rahmen der Entscheidfindung innerhalb des
«Clusters» entschieden und daher bei der Revision gar nicht mehr 6ffentlich thematisiert. Zudem ver-
fuge die Rechtswissenschaft tiber keinen «Cluster», sondern nehme lediglich im Rahmen von Studien
und durch Weiterbildungen Einfluss.

Abschliessend zeigte BREM auf, dass Revisionsvorhaben nicht leicht Gber die Medien vermittelt wer-
den kénnten, da sich das Interesse der Medien oft auf einige ausgewahlte Themen beschranke, wie
z.B. die «iPod»-Steuer. Somit sei der Einfluss der Medien auf die Diskussion in der Regel beschrankt.

Il. Kennzeichenrecht

1. Rechtsprechung

In inrem Uberblick zur aktuellen Rechtsprechung im Kennzeichenrecht widmete sich GABRIELA
TAUGWALDER, Rechtsanwaéltin in Zurich, einleitend dem Themenbereich der dreidimensionalen
Marken. TAUGWALDER kritisierte die Einschatzung des Bundesgerichts im Entscheid «Lindor-Kugel
(3D)» (BGer, sic! 2008, 110 ff.), wonach die Form und Verpackung der Lindor-Kugeln das Wesen der
Ware im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG ausmachten. Die Referentin pladierte stattdessen fir eine Pri-
fung der Voraussetzungen von Art. 2 lit. a MSchG (Gemeingut), was der Hinterlegerin die Mdglichkeit
gegeben hétte, eine allfallige Verkehrsdurchsetzung zu belegen. Nach Ansicht von TAUGWALDER
habe das Bundesgericht schliesslich zu Unrecht angenommen, fiir die fragliche Marke sei das ge-
samte Spektrum der Farben rot bzw. blau beansprucht worden. Diese Ansicht stehe im Widerspruch
zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach eine Formmarke stets nach Massgabe der einge-
reichten Abbildungen (d.h. aufgrund der in der Markenhinterlegung konkret verwendeten Farbe) zu
beurteilen sei.

Im Entscheid «Pralinenform (3D)» (BGer, sic! 2008, 302 ff.) erachtete TAUGWALDER die Ansicht des
Bundesgerichts als problematisch, wonach bei der Beurteilung der Freihaltebedurftigkeit gemass Art.
2 lit. a MSchG die Art und Weise zu bertcksichtigen sei, in welcher die beanspruchte Pralinenform
«Ublicherweise prasentiert» werde. Dies widerspreche der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wo-
nach unerheblich sei, ob, wie und wofiur die Marke spéter tatsachlich gebraucht werde.

Anhand des Entscheides «Milchmause (3D)» (BGer, sic! 2008, 537 ff.) zeigte TAUGWALDER auf,
dass sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung aus dem Prioritatsrecht gemass PVU grundsétz-
lich kein Anspruch ableiten lasse, den Schutzanspruch einer Marke nach einer zur Zeit der Ersthin-
terlegung geltenden Praxis zu beurteilen anstelle der Praxis zum Zeitpunkt der Schweizer Hinterle-

gung.

Mit der Frage, ob der Inhalt einer Website fiir die Prifung der Verwechslungsgefahr zwischen einem
Domainnamen und einer prioritéatsélteren Marke relevant sei, setzte sich TAUGWALDER anhand des
Bundesgerichtsentscheides «swiss-life.ch und la-suisse.com» (BGer, sic! 2007, 543 ff.) auseinander.
Nach Ansicht von TAUGWALDER sei diese Frage im konkreten Fall vom Bundesgericht nicht mit zu-
reichender Klarheit beantwortet worden. Eine Abweichung von der bisherigen bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, wonach — mit Ausnahme der beriihmten Marken — der Inhalt der Website fir die
Prifung der Verwechslungsgefahr relevant sei, wére aus Sicht der Referentin bedauerlich.

Abschliessend ging TAUGWALDER unter Bezugnahme auf den Entscheid «Vichy-Karomuster» des
Handelsgerichts Bern (sic! 2007, 632 ff.) auf die Frage ein, ob ein Teilgebrauch (im konkreten Fall fur
«Kase») auch fir den Oberbegriff (im konkreten Fall «Eier, Milch und andere Milchprodukte») recht-
serhaltende Wirkung entfalten kdnne. Geméass TAUGWALDER sollten bei der Beurteilung, was eine
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«fir den Oberbegriff typische Warengattung» sei, keine allzu strengen Massstabe angelegt werden.
Vielmehr sollte die Frage gestellt werden, ob allenfalls gewisse Oberbegriffe gestrichen bzw. die Be-
nutzungsschonfrist z.B. von finf auf drei Jahre verkirzt werden kdnnte. Abschliessend ausserte
TAUGWALDER Zweifel daran, ob das im Entscheid «Vichy-Karomuster» als Marke hinterlegte Karo-
muster nach heutiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts eintragungsfahig ware.

2. Der Markenbeweis

Uber die Beweisarten, Beweisthemen sowie die Beweiswiirdigung im markenrechtlichen Verfahren
referierte anschliessend Dr. DAVID ASCHMANN, Richter am Bundesverwaltungsgericht. Der Vortrag
von ASCHMANN kann in schriftlicher Form in der sic! 10/2008, 699 ff. nachgelesen werden.

Geméss ASCHMANN habe der Beweis eine wichtige Funktion neben Erfahrungsséatzen bzw. dem
Appell an das Erfahrungswissen der Richter. Im Markenverfahren seien direkte Beweise (z.B. Regis-
terausziige) eher selten, im Gegensatz zu indirekten Beweisen wie z.B. Autoritats-/Zeugenbeweise
(zitate aus Fachliteratur, Erklarungen, Gutachten, Bestatigungen), Beispielbeweise, Sammelbeweise
(Verkauf- und Werbeplane, Statistiken, Internetsuche), Recherchenbeweise (z.B. Datenbankrecher-
che) oder die Demoskopie. In vielen Féllen beliessen es die Parteien auch schlicht bei einem Appell
an das Erfahrungswissen der Richter, was ASCHMANN auf den mit der Beschaffung von Beweisen
verbundenen Aufwand zurlckfuhrte.

Den Beweisthemen sollte nach Ansicht von ASCHMANN im markenrechtlichen Verfahren besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. So stellten die Parteien beispielsweise beim Beweis von Fakten
haufig nur unzureichend auf seridse Quellen ab. Wahrend beim Beweis von Markttatsachen (z.B.
Marktstrukturen, Branchen, Gewohnheiten, Haufigkeit eines Wortbestandteils) in der Regel auf Demo-
skopie oder Sammelbeweise zurlickgegriffen werden kdnne, bereite der Beweis innerer Tatsachen
nicht selten Schwierigkeiten.

Anschliessend wies ASCHMANN auf die Art und Weise hin, wie das Gericht im Rahmen des Akten-
studiums sein Erfahrungswissen sammle und den Sachverhalt wirdige. Je nach Art der vorhandenen
Beweise konne sich die Sachverhaltswiirdigung des Gerichts zwischen reiner Erfahrungswiirdigung
und reiner Beweiswirdigung bewegen. Der Beweis falle jedenfalls dann leichter, wenn Beweise durch
das Erfahrungswissen der Richter bzw. Erfahrungsséatze bestatigt werden konnten.

Abschliessend kam ASCHMANN zum Schluss, dass der Beweis im Markenrecht oft schwer zu erbrin-
gen sei. Es bestehe daher die Verlockung, priméar an das Erfahrungswissen der Behorde zu appellie-
ren. Nach Ansicht von ASCHMANN existierten indessen gute Griinde, warum Parteien Beweise an-
bieten sollten. Die Behérde strukturiere ihr Erfahrungswissen anhand des Aktenstudiums, und Be-
weise kdnnten bestehende Erfahrungssétze entweder bestétigen oder erfolgreich relativieren.

3. Neues aus der Markenpraxis des IGE

Uber die Entwicklungen der Markenpraxis des Instituts berichtete Dr. ERIC MEIER, Vizedirektor/Leiter
Markenabteilung des IGE. Mit Bezug auf die vorgangigen Ausfiihrungen von ASCHMANN zeigte
MEIER auf, dass bei der Prifung des Gemeingutcharakters eines Zeichens (Art. 2 lit. a MSchG) die
Wahrnehmung der Abnehmer massgebend sei, auf welche in der Regel mittels indirekten Beweises
(Indizien, Lebenserfahrung, Erfahrungsséatze) geschlossen werde und welche als Rechtsfrage vom
Bundesgericht frei Uberpriift werden kénne. MEIER erinnerte daran, dass der im verwaltungsrechtli-
chen Verfahren geltende Untersuchungsgrundsatz durch gewisse Mitwirkungspflichten der Parteien
eingeschrankt werde und dass das IGE die Pflicht zur Begriindung von Verfliigungen im Markenpri-
fungsverfahren sehr ernst nehme. Die Markenpriifung erfolge stets nach einem bestimmten Schema,
und Verfigungen seien so zu begriinden, dass eine sachgerechte Anfechtung mdoglich sei.

Anhand jiingerer Entscheide des Bundesgerichts, («Turbinenfuss (3D)» (BGer, sic! 2007, 824 ff.),
«Milchméause (3D)» (BGer, sic! 2008, 537 ff.) und «Pralinenform (3D)» (BGer, sic! 2008, 302 ff.) stellte
MEIER daraufhin das Schema des IGE fir die Prufung der Eintragungsfahigkeit von Formmarken vor.
Das IGE bestimme in einem ersten Schritt, was in einem bestimmten Warensegment eine «gewohnte
und erwartete Form» (banale Form) sei, und in einem zweiten Schritt, ob die zu hinterlegende Form
geniigend von diesem «Gewohnten und Erwarteten» abweiche. Die Eintragungspraxis zeige, so
MEIER, dass Farben/Verpackungsformen ohne 2D-Elemente haufig nicht unterscheidungskréftig
seien. In diesem Zusammenhang sei auf die Praxisanderung des IGE hinzuweisen, wonach bei der
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Prufung der Ausschlussgriinde gemass Art. 2 lit. b MSchG (technische Notwendigkeit, Wesen der
Ware) neu die zweidimensionalen Elemente bertcksichtigt wirden. Bei banalen Formen mit 2D-Ele-
menten musse jedoch das kennzeichnungskraftige Wort- oder Bildelement den Gesamteindruck des
Zeichens wesentlich beeinflussen, also z.B. klar erkennbar bzw. lesbar sein. MEIER zitierte diesbe-
zuglich die vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Falle «Miniaturisierte Toilette» (BVGer,
Urteil B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007), «<Bonne Maman» (BVGer, Urteil B-7401/2006 vom 24.
Mai 2007) sowie «Leimtube» (BVGer, Urteil B-7379/2006 vom 17. Juli 2007). Es gelte auch zu be-
achten, dass sich der Schutzumfang einer banalen Form mit 2D-Elementen letztlich nicht auf die ge-
meinfreien Elemente beziehen kénne, d.h., fur die gleiche (banale) Form kdnne mit anderen unter-
scheidungskréftigen zweidimensionalen Elementen grundsatzlich Schutz beansprucht werden.

Anschliessend wies MEIER auf einige Anpassungen in den per 1. Juli 2008 revidierten Richtlinien des
IGE hin, so z.B. — neben der vorgangig erwdhnten Praxisdnderung betreffend Formmarken —im Zu-
sammenhang mit der revidierten IGE-Gebuhrenverordnung und der elektronischen Publikation. Im
Rahmen eines Ausblicks wies MEIER insbesondere auf die per 1. Oktober 2008 mdgliche vorgezo-
gene Priifung von offensichtlich unproblematischen Eintragungsfallen hin. So werde fur Gesuche, bei
welchen sich das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis mit den Begriffen in der Datenbank des IGE de-
cke und bei welchen die Schutzfahigkeit des Zeichens ohne Weiteres bejaht werden kénne, ein be-
sonders rasches Verfahren. Eine Expressgebuhr sei in diesen Fallen nicht geschuldet bzw. werde
zurlickerstattet. Auf diesem Weg hoffe das IGE, die grosse Zahl von Neuanmeldungen besser bewal-
tigen zu kénnen.

4. Revision des Marken- und Wappenschutzgesetzes (Marke «Schweiz»)

Uber die ersten Resultate des Vernehmlassungsverfahrens zur Revision des Marken- und Wappen-
schutzgesetzes («Swissness») referierte abschliessend ADDOR. Er stellte einleitend die Griinde vor,
welche zum Vernehmlassungsentwurf gefuhrt hatten, namentlich den Wunsch, den Schutz fir die
Bezeichnung «Schweiz» im In- und Ausland zu starken und die Rechtsunsicherheit im Zusammen-
hang mit der Verwendung des Schweizer Wappens bzw. Schweizer Kreuzes zu beseitigen. Die Ver-
nehmlassungsfrist fiir die Vorlage sei am 31. Marz 2008 abgelaufen, und die Vorlage sei auf ein be-
achtliches Echo gestossen.

Die Mehrheit unterstiitze die Zielsetzungen der Revision sowie die geplanten Anderungen. Differen-
zen ortete ADDOR priméar bei der Frage, aufgrund welcher Kriterien bzw. Schwellenwerte auf eine
Schweizer Herkunft geschlossen werden kénne («wie viel Schweiz muss drin sein»). Wahrend traditi-
onelle, kleine Schweizer Unternehmer fur strenge Kriterien/hohe Schwellenwerte pladierten, tendier-
ten grosse Konzerne eher in die andere Richtung. Fur die Eidgenossenschaft stehe die Werterhaltung
im Vordergrund, wahrend Konsumenten ein Hochstmass an Transparenz wiinschten. Zu Diskussio-
nen Anlass gegeben habe auch das Verhdltnis zwischen Herkunftsangaben einerseits und zollrechtli-
chen Ursprungsregeln, Lebensmittelgesetzgebung sowie der «Swissmade»-Verordnung fir Uhren
andererseits. Gemass ADDOR sollten fur alle Produktions-/Dienstleistungskategorien einheitliche
Kriterien gelten. Wirden einzelne Bereiche (z.B. Lebensmittel) vom Anwendungsbereich der Her-
kunftsregeln ausgenommen, seien die Resultate teilweise paradox und ein wirkungsvoller Schutz un-
maglich. In diesem Sinne habe der Bundesrat signalisiert, dass die «Swissness»-Vorlage auch im
Bereich Uhren zur Anwendung kommen solle. Eine Revision der bestehenden «Swissmadex»-Verord-
nung sei aber erst im Nachgang an die «Swissness»-Vorlage vorgesehen.

Hinsichtlich der Forderung, der Wappengebrauch sei in Ausnahmeféllen auch Privaten (gewisse tradi-
tionelle Schweizer Unternehmen, Vereine und Stiftungen) zu gewéhren, sah ADDOR Raum fir Kom-
promisse. Ausnahmen sollten allerdings nur bei jahrzehntelangem Gebrauch und einer Abwéagung der
berechtigten Interessen mdglich sein und nur dann, wenn es sich tatséchlich um Schweizer Produkte
bzw. Schweizer Dienstleistungen handelt. Unter diesen Voraussetzungen wére das Anbringen des
Wappens auf einem in der Schweiz hergestellten «Victorinox»-Messer wohl zuldssig, aber nicht bei
einem in China hergestellten «Victorinox»-Koffer.

Im Sinne eines Ausblickes filhrte ADDOR aus, der Bundesrat wolle nun die Vernehmlassung aus-
werten und im Herbst Uber das weitere Vorgehen entscheiden. Eine Debatte im Parlament sei wohl
nicht vor dem Jahr 2010 zu erwarten. ADDOR rief dazu auf, die sich durch die Vorlage bietende Gele-
genheit zu nutzen und das national und international positiv verankerte Wert-lmage der Schweiz zu
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erhalten. Es gehe darum, im Spannungsfeld zwischen einer sehr liberalen Regelung und Gibermassig

strengen Kriterien die richtige Balance zu finden.

* lic.iur., Rechtsanwalt, LL.M., Zlrich.
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