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Botschaft

zu einem Bundesbeschluss zur Genfer Akte

des Haager Muster schutz-Abkommens

und einem Bundesgesetz Uber den Schutz von Design

vom 16. Februar 2000

Sehr geehrte Herren Présidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir unterbreiten Thnen mit dieser Botschaft den Entwurf zu einem Bundesbeschluss
zur Genfer Akte des Haager M usterschutz-Abkommens sowie den Entwurf zu einem
Bundesgesetz liber den Schutz von Design mit dem Antrag auf Zustimmung.

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Présidenten, sehr geehrte Damen und Her-
ren, unserer vorzuglichen Hochachtung.

16. Februar 2000 Im Namen des Schwei zerischen Bundesrates

Der Bundespréasident: Adolf Ogi
10902 Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz
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Ubersicht

Das geltende Muster- und Modellgesetz (MMG; SR 232.12) datiert vom 30. Mérz
1900 und wurde in den hundert Jahren seines Bestehens nur unwesentlich revidiert.
Die Schweiz ist Mitglied verschiedener internationaler Abkommen auf dem Gebiet
des Immaterialguterrechts, insbesondere im Bereich des Muster- und Modellrechts.
Obwohl deren Uberarbeitung jeweils zu vereinzelten Anpassungen des schweizeri-
schen Muster- und Modellrechts flihrte, geniigt dieses den Anforderungen einer mo-
dernen Wirtschaft nicht mehr vollauf. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
haben sich seit Erlass des geltenden MMG grundlegend gedndert. Sanden um die
Jahrhundertwende hauptsachlich die Interessen der Stickerei-, Uhrenindustrie und
Buntweberei im Vordergrund, brachte die danach einsetzende Entwicklung der in-
dustriellen Produktegestaltung vielfaltige Formen von Gebrauchsgegenstanden mit
sich. Diese Entwicklung halt weiter an. Die Produktausstattung hat immer mehr an
Bedeutung gewonnen. Aufgrund der grossen Auswahl an qualitativ vergleichbaren
Produkten tritt die Funktion vermehrt in den Hintergrund und der Kaufentscheid
féallt in zunehmendem Mass aufgrund des Designs. Design ist heute ein wichtiges
Mar ketinginstrument, mit dem sich die Unternehmen voneinander abzuheben versu-
chen.

Ziel der vorliegenden Totalrevision ist es, einen zeitgemassen Designschutz zu er-
maglichen, der den veranderten wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung tréagt
und die Uber Jahre von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsétze auf Ge-
setzesstufe verankert. Gleichzeitig sollen die unumstrittenen Vorteile des geltenden
Gesetzes - beispielsweise das einfache und rasche Eintragungsverfahren - beibe-
halten werden. Der vorliegende Gesetzesentwurf (E/DesG) erfillt ferner eine Reihe
von Wiinschen, die von Seiten der interessierten Kreise eingebracht wurden. Um ei-
ne einheitliche immaterialgiterrechtliche Gesetzgebung in der Schweiz sicherzu-
stellen, wird entsprechend auf Ubereingtimmung mit dem Bundesgesetz vom
25. Juni 1954 Uber die Erfindungspatente (PatG; SR 232.14), dem Bundesgesetz
vom 28. August 1992 (iber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG;
SR 232.11) sowie dem Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 Uber das Urheberrecht
und verwandte Schutzrechte (URG; SR 231.1) geachtet. Da sich der Schutz von De-
sign nicht auf eine rein nationale Sichtweise beschréanken kann, werden zudem die
wichtigsten internationalen Entwicklungen im Designrecht beriicksichtigt (vgl. die
Richtlinie 98/71/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober
1998 Uber den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen, der Vorschlag fur ei-
ne Verordnung Uber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, von der Kommission
vorgelegt am 3. Dezember 1993, KOM (93) endg., sowie das Haager Abkommen
Uber die internationale Hinterlegung der gewerblichen Muster und Modelle; Haa-
ger Musterschutz-Abkommen, HMA; SR 0.232.121).

Der vorliegende Entwurf eines Designgesetzes weist gegeniiber dem geltenden
MMG eine vollig neue Struktur auf. Ausserdem werden die herkémmlichen Begriffe
»Muster* und ,, Modell* durch den zeitgemésseren Begriff ,, Design” ersetzt. Ferner
wird — entsprechend der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichts — neu neben
dem bereits bestehenden Erfordernis der Neuheit, die Schutzvoraussetzung der Ei-
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genart ins Gesetz aufgenommen. Neu wird im E/DesG der Schutzbereich eines De-
signrechts ausdriicklich geregelt: Der Schutz wird sich nicht mehr nur auf sklavi-
sche Nachahmungen erstrecken. Die maximale Schutzdauer eines Designs wird von
15 auf 25 Jahre erhoht. In Anlehnung an die Regelung im Patent- und Markenrecht
wird ein Weiter- und Mitbenitzungsrecht eingefiihrt. Die Geblhr fir die erste
Schutzperiode wird innert der vom Eidgendssischen Institut fir Geistiges Eigentum
(Institut) gesetzten Frist zu bezahlen sein. Neu werden unter Vorbehalt des Auf-
schubs der Veroffentlichung sémtliche eingetragenen Designs bildlich veroffent-
licht. Anstelle der versiegelten Hinterlegung sieht der Entwurf die Moglichkeit vor,
einen Aufschub der Verdffentlichung von bis zu 30 Monaten vom Hinterlegungs-
oder Prioritatsdatum an zu beantragen. Die Wiederherstellung wird durch den
Rechtsbehelf der Weiterbehandlung bei Fristversumnis ersetzt. Einen weiteren we-
sentlichen Revisionspunkt bildet die Regelung betreffend die Klagelegitimation des
Lizenznehmers.

Die Bestimmungen Uber den Rechtsschutz werden in dem Sinn revidiert, als eine
Aufteilung in einen zvil- und einen strafrechtlichen Teil vorgenommen wird. Die
Bestimmungen Uber die Hilfeleistungen der Zollverwaltung stimmen im Wesentli-
chen mit dem geltenden Recht Uberein. Eine grundlegende Uberarbeitung eriibrigt
sich, da diese Bestimmungen durch Ziffer 1V der Anderung vom 16. Dezember 1994
(AS 1995 1787; BBI 1994 IV 950) infolge des Inkrafttretens des TRIPS-Abkommens
(SR 0.632.20) aufgenommen worden sind und dem neusten Stand der internationa-
len Rechtsentwicklung entsprechen.

Gleichzeitig mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf beantragt der Bundesrat dem
Parlament, die Genfer Akte vom 2. Juli 1999 des Haager Abkommens Uber die in-
ternationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle (Haager Muster schutz-
Abkommen), von der Schweiz am 6. Juli 1999 unter zeichnet, zu genehmigen und den
Bundesrat zu ermachtigen, dieses Abkommen zu ratifizieren. Dieser Beschluss un-
tersteht nicht dem Staatsvertragsreferendum.
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Botschaft

1 Allgemeiner Tell
11 Ausgangslage

Das erste Muster- und Modellgesetz der Schweiz datierte vom 21. Dezember 1888
(BS 11 73). Dieses Gesetz sowie die Vollzugsverordnung vom 24. Mai 1889 (BS 11
129) traten am 1. Juni 1889 in Kraft. Bereits 1895 wurde eine Motion zur Revision
des Muster- und Modellgesetzes eingereicht. Das revidierte Bundesgesetz betreffend
die gewerblichen Muster und Modelle vom 30. Mé&z 1900 (MMG) trat am 1. Au-
gust 1900 in Kraft (AS 18 126 und BS 2 873; AS 18 138 und BS 2 881).

Die meisten Anderungen, die seither vorgenommen wurden, waren bedingt durch
die Uberarbeitung der internationalen Ubereinkommen, denen die Schweiz beige-
treten ist: So wurde als Folge der Revision der Pariser Verbandsiibereinkunft zum
Schutze des gewerblichen Eigentums (PVU; SR 0.232.04) das Bundesgesetz vom
3. April 1914 betreffend Prioritdtsrechte an Erfindungspatenten und gewerblichen
Mustern und Modellen verabschiedet (SR 232.13). Eine weitere Revision der Pari-
ser Verbandsibereinkunft fiihrte zum Anderungsgesetz vom 21. Dezember 1928.
Am 24. November 1939 trat das Haager Abkommen Uber die internationale Hinter-
legung der gewerblichen Muster und Modelle (Haager Musterschutz-Abkommen,
HMA, SR 0.232.121.1) fur die Schweiz in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an konnten
nicht mehr nur hinterlegte, nationale Muster und Modelle in der Schweiz Schutz be-
anspruchen, sondern auch die beim Internationalen Biro in Genf hinterlegten inter-
nationalen Muster und Modelle. Seither wurde das Haager Musterschutz-
Abkommen verschiedentlich revidiert, letztmals am 2. Juli 1999 in Genf (Genfer
Akte), was im vorliegenden Entwurf zu einem neuen Designgesetz beriicksichtigt
wird. Die letzte Revision des MMG betraf das Abkommen Uber handel shezogene
Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS-Abkommen, SR 0.632.20), wel-
ches im Zuge der letzten Welthandelsrunde geschaffen wurde und unter anderem
auch zu einer erheblichen Verbesserung des internationalen Schutzes auf dem Ge-
biet des Muster- und ModelIrechts fuhrte. Die TRIPS-bedingte Revision der imma:
terialglterrechtlichen Gesetzgebung trat am 1. Juli 1995 in Kraft. Dabel wurde das
Bundesgesetz betreffend Prioritdtsrechte an Erfindungspatenten und gewerblichen
Mustern und Modellen, das beziiglich der Erfindungspatente bereits am 1. Januar
1978 aufgehoben worden war, auch beziiglich der gewerblichen Muster und Mo-
delle aufgehoben. Im vorliegenden Entwurf wurde selbstverstandlich auch die euro-
péische Entwicklung, soweit sinnvoll, berlicksichtigt (vgl. dazu Ziff. 5.2).

Bei all diesen Neuerungen handelte es sich stets nur um partielle Uberarbeitungen
des Muster- und Modellrechts. Von verschiedenen Seiten wurde daher zunehmend
eine Modernisierung des nahezu hundertjdhrigen Muster- und Modellrechts gefor-
dert. Schliesdlich ergriffen die interessierten Kreise aus der Privatwirtschaft die In-
itiative zu einer Totalrevision des MMG. Am 13. Dezember 1993 filhrte der Verein
Institut fir gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) eine Tagung zu aktuellen Fragen
des Muster- und Modellrechtes durch, deren Fazit war, dass das MMG einer grund-
legenden Uberarbeitung bediirfe. Eine vom Schweizerischen Handels- und Indu-
strie-Verein VORORT am 23. Dezember 1993 durchgefihrte Befragung der Han-
delskammern und der interessierten Fachverbande bestétigte diese Einschétzung. In
der Folge setzte die Kommission fur Geistiges Eigentum des VORORT im Juni
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1994 eine Arbeitsgruppe ein, welche die von Seiten der betroffenen Branchen as
grundlegend erachteten Anderungen eines revidierten Muster- und Modellrechts
ausarbeitete. Mit Schreiben vom 1. Dezember 1995 unterbreitete der VORORT den
Schlussbericht dieser Arbeitsgruppe dem Vorsteher des Eidgendssischen Justiz- und
Polizei departements (EJPD) und brachte gleichzeitig das Anliegen vor, eine Total-
revision des Muster- und Modellrechts einzuleiten. Diesem Begehren wurde stattge-
geben und das Eidgendssische Institut fiir Geistiges Eigentum (Institut) mit der Aus-
arbeitung eines Entwurfes beauftragt. Im Juni 1996 unterbreitete Nationalrat Berbe-
rat eine parlamentarische Initiative! in der Form einer allgemeinen Anregung. Darin
verlangte er vom Bundesrat unter anderem, die Schutzdauer von Designs auf 25 Jah-
re zu erhdhen. Die parlamentarische Initiative wurde im April 1997 auf die Bestéti-
gung des Vorstehers des EJPD hin zurlickgezogen, dass dem Parlament baldmog-
lichst ein totalrevidiertes Designgesetz vorgelegt werde. Mit der Unterstiitzung der
interessierten Verbande und Organisationen erarbeitete das Institut einen ersten Ge-
setzesentwurf. Am 18. Juni 1999 verlangte Nationalrat Borel mittels einer Interpel-
lation2 unter anderem Auskunft Uber den Stand der Revisionsarbeiten und die Be-
achtung der jlingsten europaischen Entwicklungen in der Revisionsvorlage.

12 Vernehmlassung

Daim Rahmen der erwéhnten informellen Konsultationen eine breit abgestitzte Ei-
nigung Uber die zu regelnden Neuerungen erzielt werden konnte, sowie aufgrund
des Umstands, dass es sich bei der Revision des MMG um ein politisch und recht-
lich kaum umstrittenes V orhaben handelt, wurde im Einklang mit Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 17. Juni 1991 Uber das Vernehmlassungsverfahren (SR 172.062) auf
die Durchfiihrung einer formellen Vernehmlassung verzichtet.

13 Die wesentlichen Revisionspunkte

Im vorliegenden Entwurf wird den Winschen und Vorschlégen der betroffenen
Branchen weitgehend Rechnung getragen. Der Einbezug der interessierten Kreise
hat die Mdglichkeit geboten, aktuelle Fragestellungen angemessen zu bertick-
sichtigen und den Schutz von Design moglichst praktikabel auszugestalten. Die un-
umstrittenen Vorteile des geltenden Gesetzes werden soweit als moglich beibe-
halten. Als solcher gilt etwa das einfache, rasche und ginstige Hinterlegungsver-
fahren, das nach wie vor gewéhrleistet ist. Hingegen weist der Entwurf eine im Ver-
gleich zum geltenden Gesetz véllig veranderte Struktur auf. Einen weiteren wesent-
lichen Revisionspunkt bildet die Verwendung des Begriffes ,,Design” anstelle der
herkémmlichen Begriffe ,Muster* und ,,Modell“. Die Aufnahme dieses neuen Aus-
drucks war Gegenstand intensiver Diskussionen. Die Bezeichnung ,,Design weist
im Vergleich zur ebenfalls vorgeschlagenen Bezeichnung ,, Gestaltung* einige Vor-
teile auf: Es handelt sich um einen zeitgeméssen Begriff, der mittlerweile Bestand-
teil der Alltagssprache und rechtlich nicht besetzt ist und zudem bei der Ubersetzung
keine Probleme aufwirft. Neu wird im Entwurf festgehalten, dass ein Design, as

1 96.418 — Parlamentarische I nitiative. Gewerbliche Muster und Modelle. Verlangerung
der Schutzdauer.
2 99.3320 - Interpellation Borel. Verstérkte Bekampfung von Falschungen.
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Schutzvoraussetzung nebst Neuheit Eigenart aufweisen muss. Damit wird der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung Rechnung getragen. An die Eigenart werden aller-
dings keine hohen Anforderungen gestellt. Ein Design muss keine Individuaitét im
urheberrechtlichen Sinn, aber doch ein Mindestmass an geistigem Aufwand aufwei-
sen, und darf sich jedoch auch nicht bloss auf handwerkliche Anderungen beschran-
ken. Ebenfalls neu ist im E/DesG der Schutzbereich eines Designrechts ausdriicklich
definiert: In der Praxis wurde bisher der Schutz fast nur gegeniiber sklavischen
Nachahmungen gewshrt; nach Artikel 8 E/DesG erstreckt sich dieser nun auf De-
signs, welche dieselben charakteristischen beziehungsweise wesentlichen Merkmale
aufweisen und dadurch bel den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen den glei-
chen Gesamteindruck erwecken wie ein bereits eingetragenes Design. Die maximale
Schutzdauer wird in Anpassung an die internationale und insbesondere die européi-
sche Entwicklung von 15 auf 25 Jahre erhéht. Um die Stellung von Drittpersonen zu
verbessern, die ein Design gutglaubig vor dem Hinterlegungs- oder Prioritétsdatum
oder wahrend der Dauer eines Aufschubs der Veréffentlichung beniitzt haben, oder
die gestiitzt auf die im Register geldschte Eintragung ein Design gutgléubig benut-
zen, wird in Ubereinstimmung mit dem Patent- und dem Markenrecht ein Weiter-
beziehungsweise Mitbenltzungsrecht eingefuihrt. Die Gebihr fur die erste Schutzpe-
riode ist nicht mehr bereits im Zeitpunkt des Eintragungsgesuchs (im geltenden
MMG: Hinterlegungsgesuch), sondern innert der vom Institut gesetzten Frist zu be-
zahlen. Diese Regelung stellt eine Erleichterung fir die hinterlegende Person dar,
der dadurch mehr Zeit eingerdumt wird, um die Gebihr zu entrichten. Unter VVorbe-
halt des Aufschubs der Veréffentlichung werden neu samtliche eingetragenen De-
signs bildlich veroffentlicht. Diese Regelung entspricht sowohl der vorgesehenen
internationalen als auch der européischen Regelung und erméglicht die Kenntnis-
nahme neuheitsschadlicher Designs. Die Mdglichkeit der versiegelten Hinterlegung
falt weg. An ihre Stelle tritt die Mdglichkeit des Aufschubs der Veréffentlichung
um bis zu 30 Monaten, wie sie im Vorschlag fur eine européische Verordnung Uber
das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, von der Kommission vorgelegt am 3. Dezem-
ber 1993 (EG-Geschmacksmusterverordnung; KOM (93) endg., ABI. Nr. C 29 vom
31.01.94, S. 20, sowie gednderter Vorschlag, KOM (1999) 310 endg.), der Richtli-
nie 98/71/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998
Uber den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (EG-Richtlinie; ABI. Nr. L
289 vom 28.10.98, S. 28) sowie der Genfer Akte des Haager Musterschutz-
Abkommens vorgesehen ist. Ein Aufschub der Veréffentlichung zeitigt dieselben
Wirkungen wie eine versiegelte Hinterlegung. Die Wiederherstellung des geltenden
Rechts wird durch den umfassenderen Rechtsbehelf der Weiterbehandlung bei Frist-
versdumnis, den bereits das Patent- und das Markenrecht vorsehen, ersetzt. Einen
weiteren wesentlichen Revisionspunkt bildet die Aufnahme der Klagelegitimation
des Lizenznehmers. Dieser ist klageberechtigt, wenn seine Legitimation im Lizenz-
vertrag nicht ausdriicklich ausgeschlossen worden ist.

Der E/DesG regelt den Rechtsschutz umfassend und in Ubereinstimmung mit der
Ubrigen immaterialgiterrechtlichen Gesetzgebung. Die Bestimmungen (ber den
Rechtsschutz werden in einen zivil- und strafrechtlichen Abschnitt unterteilt. Die
mdglichen zivilrechtlichen Mdglichkeiten sind im E/DesG ausdriicklich genannt. Im
geltenden MMG sind einzig der Anspruch auf Schadenersatz und der Anspruch auf
Auskunftserteilung betreffend die Herkunft der widerrechtlich hergestellten Gegen-
stande (im Sinne von Art. 8 E/DesG) ausdriicklich erwahnt. Der zuletzt genannte
Anspruch erféhrt im E/DesG eine Erweiterung dergestalt, as nun sowohl die Her-
kunft al's auch der Umfang der sich im Besitz der beklagten Partei befindenden, wi-
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derrechtlich gekennzeichneten Gegensténde sowie Adressat und Umfang ihrer Wei-
tergabe an gewerbliche Abnehmer anzugeben sind. Das Bussenmaximum des gel-
tenden Rechts von 100 000 Franken wird beibehalten. Im Wesentlichen tbernom-
men werden die Bestimmungen Uber die Hilfeleistungen der Zollverwaltung. Diese
sind durch Ziffer IV der Anderung vom 16. Dezember 1994 (AS 1995 1787; BBI
1994 1V 950) in das geltende Recht aufgenommen worden, bedingt durch das In-
krafttreten des TRIPS-Abkommens. Eine Uberarbeitung in inhaltlicher Hinsicht er-
Ubrigt sich daher weitgehend. Deutlicher als im MMG wird nun aber klargestellt,
dass die Zollverwatung verdachtige Sendungen auch ohne vorherigen Antrag der
Person, die das Recht innehdlt (Rechtsinhaberin) zurtickbehalten kann. Der Zoll-
verwaltung soll aus dieser Bestimmung jedoch keine Verpflichtung entstehen, nach
widerrechtlich hergestellten Gegensténden zu forschen.

14 Die Genfer Akte des Haager
M uster schutz-Abkommens

Das Haager Abkommen Uber die internationale Hinterlegung der gewerblichen Mu-
ster und Modelle (Haager Musterschutz-Abkommen, HMA; SR 0.232.121.1) ist ein
Sonderabkommen innerhalb der PV U. Es bezweckt, dass ein Muster beziehungswei-
se ein Modéell nicht nur national, sondern durch ein zentralisiertes System auch in-
ternational hinterlegt werden kann. Durch die Anmeldung einer internationalen
Hinterlegung beim Internationalen Blro der Weltorganisation fur geistiges Eigen-
tum (WIPQ) kann der Schutz in einem oder mehreren Mitgliedstaaten des HMA er-
langt werden, wobei dieser Schutz jeweils rein national ist und den Bedingungen der
Gesetzgebung jener Staaten unterliegt, die in der Hinterlegung benannt worden sind.
Dieinternational e Hinterlegung erzeugt somit nur — aber immerhin — dieselben Wir-
kungen wie eine direkte (nationale) Hinterlegung beim Amt des jeweiligen Vertrags-
staats. Erflllt eine Hinterlegung die im nationalen Recht vorgesehenen Schutzvor-
aussetzungen nicht, so kann das betreffende Land den Schutz verweigern. Am 13.
September 1999 gehdrten dem HMA die folgenden 29 Staaten an: Aegypten, Belgi-
en, Benin, Bulgarien, Cote d‘lvoire, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Indo-
nesien, Italien, Jugoslawien, Liechtenstein, Luxemburg, Marokko, Mazedonien,
Moldova, Monaco, Mongolei, Niederlande, Nordkorea, Rumanien, Schweiz, Sene-
gal, Slowenien, Spanien, Surinam, Tunesien, Ungarn und V atikanstadt.

Das urspriingliche HMA von 1925 wurde verschiedentlich erganzt und zweimal to-
tarevidiert: einmal in London am 2. Juni 1934, das andere Mal in Den Haag am
28. November 1960 (SR 0.232.121.2). Die Schweiz hat diese jlngste Fassung des
HMA ratifiziert; sieist fir die Schweiz in Kraft seit 1. August 1984.

1991 begann ein Expertenkomitee unter der Agide der WIPO mit der Vorbereitung
einer Totalrevision des HMA. Nach sieben internationalen Expertensitzungen fand
vom 16. Juni bis 6. Juli 1999 in Genf die diplomatische Konferenz zur Revision des
Haager Musterschutz-Abkommens statt. Deren wichtigstes Ziel war es, das Schutz-
system der neuheitspriifenden mit demjenigen der nicht-priifenden Staaten zu har-
monisieren und damit die Union aller Mitgliedstaaten des HMA (Haager Union) ge-
genuber dem geltenden Haager Musterschutz Abkommen geografisch bedeutend
auszudehnen. Diese Zielsetzung konnte insbesondere dadurch erreicht werden, dass
neu die Moglichkeit der Aufschiebung der Publikation bis um maximal 30 Monate
vorgesehen wird, was den bisher dem HMA fernstehenden prifenden Amtern er-
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laubt, ,,geheime” Hinterlegungen anzunehmen. Ausserdem ist sichergestellt, dass der
Vorrang des TRIPS-Abkommens gewéhrleistet ist, dass die Wirkungen der interna-
tionalen Hinterlegung sowie deren zeitliche Geltungsdauer so belassen bleiben, wie
sie bereits unter dem geltenden Haager Musterschutz-Abkommen bestehen, und dass
die Aufschiebung der Publikation ermdglicht wird. Trotz seiner Natur al's Registrie-
rungsabkommen enthélt das HMA einige wenige materielle Bestimmungen, so ins-
besondere betreffend die Mindestdauer des Schutzes (Art. 17 Genfer Akte). Neu ist
schliesslich auch, dass zwischenstaatliche Organisationen dem Abkommen beitreten
kénnen; dies ist vor alem fir die EU wichtig, die ein gesamteuropéisches Ge-
schmacksmuster (in Deutschland wird zwischen dem Geschmacksmuster, das unse-
rem Design entspricht und dem Gebrauchsmuster, das die Schweizer Gesetzgebung
nicht kennt und einem kleinen Patent entsprechen wiirde, unterschieden) mit einer
zentralen Hinterlegungsstelle plant. Weil die franzdsische Originalversion des Ab-
kommens die Begriffe ,,dessin” et ,modéles* benutzt, verwendet auch die deutsche
Ubersetzung der Genfer Akte die Ausdriicke Muster und Modell. In der Kommentie-
rung der Artikel wird auch das Wort Design benutzt, weil die beiden Begriffe in-
haltlich vollig Gbereinstimmen.

Das neue Abkommen ersetzt grundsétzlich die bestehenden Abkommen aus den Jah-
ren 1934 und 1960 fur al jene Staaten, die dem neuen Abkommen beitreten (siehe
Ausfiihrungen zu Art. 31 Abs. 1 Genfer Akte). Die friiheren Abkommen gelten wei-
ter gegentiber solchen Staaten, die Mitglieder dieser alten Abkommen sind, jedoch
der Genfer Akte des Haager Musterschutz-Abkommens nicht beitreten. Die Genfer
Akte kann von den Mitgliedstaaten der WIPO bis ein Jahr nach ihrer Annahme un-
terzeichnet werden. Die Schweiz hat sie zusammen mit 23 anderen Delegationen
(unter anderem der USA, Grossbritannien, den skandinavischen Staaten — wie Uber-
haupt den meisten europaischen Staaten —, der EU-Kommission, Kanada, Russland
und China) bereits am 6. Juli 1999 unterzeichnet. Das Abkommen ist alerdings
noch nicht in Kraft; dies geschieht, drei Monate nachdem es von sechs Staaten rati-
fiziert worden ist, wobei in drei dieser Staaten entweder jéhrlich total 3000 Gesuche
in oder fUr die betreffende Vertragspartei oder aber 1000 Gesuche in oder fir dieses
Mitglied nur durch ausléndische Staatsangehdrige eingereicht werden missen. Die
Genfer Akteist bei der Erarbeitung des vorliegenden Gesetzesentwurfs vollumfang-
lich berticksichtigt worden. Im Falle der Verabschiedung des Designgesetzes durch
das Parlament kann sie daher von der Schweiz ratifiziert werden. Die Ratifizierung
dieses Abkommens fuhrt zu einer weiteren Starkung des Designrechts. Der Bundes-
rat beantragt daher dem Parlament, die Genfer Akte des Haager Musterschutz-
Abkommens zu genehmigen und den Bundesrat zu erméchtigen, dieses Abkommen
zu ratifizieren.

15 Erledigung parlamentarischer Vorstdsse

Im Verlauf der VVorarbeiten wurden zwei parlamentarische V orstdsse eingerei cht:

Die parlamentarische Initiative Berberat vom 5. Juni 1996 (96.418) verlangte vom
Bundesrat eine Erklarung, ob der Designschutz wie in Europa auf 25 Jahre verléan-
gert werde, und wollte, dass der Bundesrat beauftragt werde, auch im internationalen
Umfeld auf eine Verlangerung der Schutzdauer hinzuwirken. Die Initiative wurde
am 11. April 1997 zurlickgezogen, nachdem der Vorsteher des EJPD bestétigt hatte,
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dass dem Parlament bald mdéglichst ein totalrevidiertes Designgesetz vorgelegt
werde.

Die Interpellation Borel vom 18. Juni 1999 (99.3320) verlangte unter anderem Aus-
kunft Uber den Stand der Revisionsarbeiten, die maximal vorgesehene Schutzdauer,
den Einzug von Gegensténden zum Privatgebrauch sowie Uber die Beachtung der
jlngsten européischen Entwicklungen in der Revisionsvorlage. Diese Anliegen sind
in der Vorlage soweit wie moglich berticksichtigt worden (vgl. insbesondere Ziff.
5.2).

2 Besonderer Teil
21 Allgemeine Bemerkungen zum Designgesetz
211 Titel

Der Gesetzestitel trégt dem Umstand Rechnung, dass im E/DesG die herkdmmlichen
Begriffe ,Muster* und ,Modell“ durch ,Design” ersetzt werden. Darin ist einerseits
eine Anpassung an ein veréndertes Sprachversténdnis zu sehen, andererseits sind die
Worte ,,Muster* und ,,Modell“ insoweit ungenau, as sie nur die konkrete Ausge-
staltung, nicht aber das in ihnen verkdrperte Immaterialgut bezeichnen. Die vorbe-
reitende Arbeitsgruppe, welche den Terminus anregte, war sich im Klaren dariiber,
dass angesichts der rechtlichen und sprachlichen Tradition in der Schweiz Vorbe-
halte gegeniiber der Verwendung eines englischen Ausdrucks in der Gesetzgebung
auftauchen kénnen. Auch die Kritiker waren jedoch der Ansicht, dass die Begriffe
»Muster und ,,Modell* durch einen anderen Ausdruck ersetzt werden missen. Eine
prifenswerte Alternative zu ,Design” bestand im Wort ,Gestaltung”, das jedoch
unter anderem deshalb auf Vorbehalte stiess, weil seine franzésische Bezeichnung
Anlass zu Verwechslungen mit der franzdsischen Bezeichnung des urheberrechtli-
chen Werkbegriffes geben konnte und weil es sich zudem bel ,Design” um einen
mittlerweile Ublichen Terminus handelt, der auch in den einschlégigen Worterbi-
chern (ebenfals in franzosischer Sprache) verwendet wird. Die Verwendung des
Ausdrucks ,,Design” rechtfertigt sich im Besonderen auch im Hinblick darauf, dass
ein wesentliches Ziel der Revision die Modernisierung des Gesetzes ist, die sich
konsequenterweise auch in dessen Sprache niederschlagen soll. Der Klarheit halber
ist darauf aufmerksam zu machen, dass an der Unterscheidung zwischen zweidimen-
sionalen (flachenhaften) und dreidimensionalen (korperlichen) Formgebungen nach
wie vor festgehalten wird.

212 Systematik

Das neue Designgesetz soll in Kapitel und Abschnitte gegliedert sein. Der E/DesG
weist vier Kapitel auf. Das 1. Kapitel umfasst die allgemeinen Bestimmungen, wo-
bei der 1. Abschnitt die Definition des Schutzgegenstands und die Schutzvorausset-
zungen enthdlt. Der 2. Abschnitt regelt den Bestand des Designrechts. Der
3. Abschnitt betrifft den Schutzbereich und die Wirkung des Designrechts und in
Abschnitt vier finden sich die Bestimmungen Uber die Vertretung. Das 2. Kapitel
beschéftigt sich vor allem mit dem formellen, verfahrensrechtlichen, Teil, wobei der
Hinterlegung, der Prioritét, der Eintragung und Schutzverlangerung sowie den Ge-
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buhren je ein Abschnitt gewidmet ist. Das 3. Kapitel umfasst die Bestimmungen
Uber den Rechtsschutz. Er ist in finf Abschnitte aufgeteilt: Weiterbehandlung bei
Fristversdumnis, Beschwerde an die Rekurskommission, zivilrechtlicher Schutz,
strafrechtlicher Schutz und Hilfeleistung der Zollverwaltung. Im Gegensatz zum
aktuellen MMG wird im Aufbau des E/DesG eine klare Unterscheidung zwischen
dem zivilrechtlichen und dem strafrechtlichen Schutz vorgenommen. Das 4. Kapitel
schliesslich enthalt die Schlussbestimmungen.

2.2 Erlauterung der einzelnen Bestimmungen
des Entwurfs zum Designgesetz

221 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

2211 1. Abschnitt:

Schutzgegenstand und Schutzvor aussetzungen

Artikel 1 Schutzgegenstand

Gegenstand des Designschutzes sind Gestaltungen von Gebrauchsgegensténden, die
deren aussere Erscheinungsform bestimmen. Eine eigentliche Definition von Mu-
stern und Modellen enthalten weder Artikel 1 Absatz 2 der Pariser Verbandsiiber-
einkunft noch Artikel 1 des Haager Musterschutz-Abkommens. Den V ertragsstaaten
steht es somit frei, eine Definition vorzunehmen. Artikel 1 des vorliegenden Entwur-
fes enthdlt eine Legaldefinition von Design: Schutzgegenstand sind Gestaltungen
von Erzeugnissen oder Teilen davon, die namentlich durch die Anordnung von Li-
nien, Konturen, Fléchen oder Farben oder durch das verwendete Material charakte-
risiert sind. Die Aufzdhlung ist nicht abschliessend. Diese Begriffsumschreibung
stimmt weitgehend mit dem Entwurf flir eine européische Geschmacksmusterver-
ordnung Uberein. Sie ist bewusst weit gefasst und soll verdeutlichen, dass grund-
sdtzlich ale ausserlich wahrnehmbaren Merkmale der Erscheinungsform Kennzei-
chen eines Design sein kdnnen. Eine bestimmte Farbe allein kann aber nicht ge-
schiitzt werden; diese muss fur den Gemeingebrauch offen gehalten werden (BGE
95 1l 474). Eine Farbe kann somit auch in Zukunft nur in Kombination mit minde-
stens einem anderen Element geschiitzt werden. Im Gegensatz zum geltenden MMG,
das Schutz nur Mustern und Modellen gewéhrt, die Vorbild fur die gewerbliche
Herstellung sind (Art. 2 MMG), wird im E/DesG im Rahmen der Begriffsbestim-
mung auf die Nennung des industriellen Verwendungszwecks verzichtet. Gegen-
stand des Designschutzes ist somit auch Design, das nicht im Hinblick auf eine in-
dustrielle Produktion entworfen wird.

Zur Erkl&rung des Begriffs Design, vgl. Ziffer 2.1.1.

Artikel 2 Schutzvoraussetzungen

Absatz 1 legt die beiden kumulativ zu erflllenden Schutzvoraussetzungen fest: ein
Design muss neu sein sowie Eigenart aufweisen, damit es geschiitzt werden kann.
Das geltende MMG kennt al's Schutzvoraussetzung einzig das Erfordernis der Neu-
heit (Art. 12 Ziff. 1 MMG). Die Aufnahme des Erfordernisses der Eigenart in den
Gesetzesentwurf war Gegenstand intensiver Diskussionen. Es wurde vorgebracht,
die EinfUhrung dieses zusdtzlichen Kriteriums kénne den Zugang zum Schutz er-
schweren. Es bestehe die Gefahr, dass bei der praktischen Anwendung dieses Be-
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griffs in Anlehnung an die urheberrechtliche Praxis kiinftig erhthte Anforderungen
an das zu schitzende Design gestellt wirden. Ein Gericht kdnne sich aufgerufen
fahlen, nach der Prifung der Neuheit zusétzlich noch eine abstrakte Priifung der Ei-
genart vorzunehmen. Der Klarheit halber ist in diesem Zusammenhang darauf hin-
zuweisen, dass die Durchflihrung einer solchen abstrakten Priifung nicht beabsich-
tigt ist. Die Feststellung der Eigenart geschieht nicht aufgrund von theoretisch-
asthetischen Uberlegungen und Hilfskonstruktionen, sondern immer in Bezug auf
bereits existierende Designs, so z.B., ob das Design als ,,Ergebnis einer eigenper-
sonlichen form- oder farbenschopferischen Tétigkeit erscheint, die Gber das Durch-
schnittskénnen eines mit der Kenntnis des betreffenden Fachgebietes ausgeriisteten
Designers hinausgeht, (vgl. GRUR 1999, S. 876). Die Priifung der Eigenart kann
deshalb materiell in der Priifung der Neuheit aufgehen. Zu erwéhnen ist zudem, dass
das Bundesgericht bereits heute in standiger Rechtsprechung verlangt, dass das hin-
terlegte Design eine ,,gewisse Originalitdt” oder ,ein Mindestmass an geistigem
Aufwand" aufweisen muss (BGE 104 I1 329; 113 1l 80). Mit der gesetzlichen Nen-
nung des Erfordernisses der Eigenart ist demzufolge keine materielle Anderung be-
zweckt. Die Auslegung dieses Erfordernisses hat weiterhin im Rahmen der genann-
ten Grundsétze zu erfolgen, wobei der Tendenz zur Anndherung an die Kriterien des
individuellen Charakters im Urheberrecht unbedingt Einhalt zu gebieten ist (zur
Definition der Eigenart siehe die Ausfiihrungen zu Abs. 3). Es ist schliesslich auch
darauf hinzuweisen, dass die grosse Mehrheit der européischen Staaten sowie die
EG in ihrer Richtlinie und in ihrem Entwurf fir eine Geschmacksmusterverordnung
das kumulative Vorliegen von Neuheit und Eigenart vorsehen, weshab die Auf-
nahme dieses Erfordernisses in den E/DesG auch im Hinblick auf die Europakom-
patibilitét beantragt wird.

Absatz 2 enthélt eine Definition der Neuheit. Diese Neuheit wird von der schweize-
rischen Lehre und Praxis a's formelle Neuheit bezeichnet. Dabel handelt es sich um
ein objektives Kriterium, welches weltweit zu beurteilen ist. Wurde das Design ir-
gendwo auf der Welt eingetragen oder auf sonstige Weise der Offentlichkeit zu-
ganglich gemacht, ist es nicht neu. Als neuheitsschadigend gelten jedoch nur identi-
sche Vorwegnahmen; der Gesamteindruck der Ahnlichkeit reicht fir diese Wirkung
nicht aus (vgl. auch die nachfolgenden Ausfiihrungen zur Eigenart). Massgebender
Zeitpunkt fir die Bestimmung der Neuheit ist das Hinterlegungs- beziehungsweise
das Prioritétsdatum, sofern eine Prioritét glltig beansprucht wird. Ein identisches
Design ist zudem nur neuheitsschadigend, wenn es den in der Schweiz beteiligten
Verkehrskreisen vor dem Hinterlegungs- oder Prioritétsdatum bekannt sein konnte.
Dies ist ein objektives Kriterium: Massgebend ist, ob das &ltere Design den in der
Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, womit sowohl Produzen-
ten und Héandler wie auch die Konsumenten gemeint sind, welche sich z.B. im Hin-
blick auf eine Anschaffung mit den auf dem Markt existierenden Designs auseinan-
dersetzen. Diese Regelung entspricht im Ubrigen der EG- Richtlinie. Damit sollen
die Rechtsinhaber vor Nichtigkeitsklagen geschiitzt werden, welche die Giltigkeit
eines Designs mit dem Argument angreifen, dass bei spiel sweise an entlegenen Orten
ausserhalb der Schweiz anlasslich unbedeutender Ausstellungen ein dlteres Design
bekanntgemacht worden ist, welches den schwel zerischen beteiligten Verkehrskrei-
sen nicht bekannt sein konnte. Geméss bundesgerichtlicher Rechtsprechung zerstort
somit das Bekanntsein im Ausland die Neuheit — anders a's im Patentrecht — nicht in
jedem Fall (BGE 54 II 59).

Neben der Neuheit muss ein Design gemass Absatz 3 Eigenart aufweisen. Diese liegt
vor, wenn sich das Design nach dem Gesamteindruck von vorbekanntem Design in
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wesentlichen Merkmalen unterscheidet. Dabel handelt es sich um die materielle
Neuheit eines Designs. Diese Definition entspricht der stdndigen Rechtsprechung
des Bundesgerichts, welche die Eigenart eines Designs bejaht, wenn esim Vergleich
mit bereits bestehendem Design den Gesamteindruck der Unahnlichkeit hervorruft
(BGE 84 1l 661). Unterschiede in einer bedeutenden Anzahl von Einzelheiten im
Vergleich zum friiheren Design sind dabei unerheblich, wenn der Gesamteindruck
der Ahnlichkeit bejaht wird.

An dieser Stelleist kurz auf den Zusammenhang zwischen den Schutzvoraussetzun-
gen und dem Schutzbereich nach Artikel 8 E/DesG hinzuweisen. Mit Artikel 8
E/DesG wird einer der wesentlichen Mangel des heutigen MM G behoben, der darin
liegt, dass in der Praxis der Schutz fast nur gegentiber sklavischen Nachahmungen
gewahrt wird. Neu soll der Schutz auf Designs erstreckt werden, welche die gleichen
charakteristischen beziehungsweise wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch
den gleichen Gesamteindruck erwecken wie das eingetragene Design (siehe im Ein-
zelnen die Ausfuhrungen zu Art. 8 E/DesG).

Die Anforderungen, die an die Eigenart gestellt werden, sollen sich an der sténdigen
bundesgerichtlichen Rechtsprechung orientieren. Designs sollen nicht im Néchstlie-
genden haften bleiben, sondern miissen von einem Mindestmass an geistigem Auf-
wand beziehungsweise an eigenstandiger kreativer Tatigkeit zeugen. Hingegen darf
nicht verlangt werden, dass ein Design Individualité im urheberrechtlichen Sinn
aufweist, so dass nur der tatsachliche Schopfer und kein anderer das Design hétte
schaffen konnen. Insowelt ist auch bei Aufnahme des Erfordernisses der Eigenart
die Konformitét mit dem TRIPS-Abkommen (im Besonderen mit Art. 25 Abs. 1)
gewdhrleistet. Artikel 25 Absatz 1 TRIPS-Abkommen verlangt, dass die unabhéngig
geschaffenen gewerblichen Muster und Modelle entweder Neuheit oder Eigenart
aufweisen missen. Diese Definition dient jedoch nur als Leitlinie und schliesst eine
Kumulation der beiden Erfordernisse nicht aus. Das TRIPS-Abkommen enthdlt
bloss Mindestvorschriften und erlaubt damit den Mitgliedstasten den Erlass von
strengeren V orschriften beziehungswei se verlangt nicht, dass die Mitgliedstaaten ihr
bestehendes Schutzniveau senken missen (vgl. A. Kur, TRIPS und der Design-
schutz, GRUR Int. 1995, S. 185 ff.).

Bel der Beurteilung, ob sich das Design in gentigendem Mass von Vorbekanntem
abhebt, ist geméss sténdiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht die Sichtwei-
se einer Fachperson ausschlaggebend, sondern die Bewertungsfahigkeiten der an ei-
nem Erwerb interessierten Personen, welche die betreffenden Produkte dementspre-
chend aufmerksam begutachten. Damit soll unterstrichen werden, dass ale am Ge-
schéftsverkehr (in der Schweiz) beteiligten Personen, das heisst sowohl Handler und
Produzenten wie auch Konsumenten, massgebend fiir die Beurteilung der Eigenart
sein kdnnen. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil es um den Gesamteindruck
der Ahnlichkeit beziehungsweise Unahnlichkeit und nicht um kleinere Abweichun-
gen gehen soll. Dabel sind die auf dem betreffenden Gebiet bereits vorhandenen De-
signs und der Spielraum fir neues Design zu beriicksichtigen.

Das Vorliegen der Schutzvoraussetzungen wird im Rahmen des Eintragungsverfah-
rens, wie bereits nach geltendem Gesetz, nicht geprift (Art. 23 Abs. 3 E/DesG); so-
mit ist auch weiterhin eine rasche und kostengiinstige Eintragung gewahrleistet.
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Artikel 3 Unschédliche Offenbarung

Artikel 3 legt fest, welche Arten von Offenbarungen nicht dazu fihren, dass die
Neuheit und Eigenart eines Designs zunichte gemacht wird. Wird ein Design inner-
halb von zwdlf Monaten vor dem Hinterlegungs- oder Prioritdtsdatum zuganglich
gemacht, so schadet dies dem Neuheits- oder Eigenartscharakter nicht, vorausge-
setzt, dass die Offenbarung die Folge einer missbrauchlichen Handlung einer Dritt-
person zum Nachteil der Person, die das Recht innehdlt, ist, oder dass die Offenba-
rung vom Designschopfer beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger selber vorge-
nommen wurde. Diese Bestimmung bietet somit die Moglichkeit, ein Design wéh-
rend einer begrenzten Zeit auf dem Markt zu verwenden und zu testen. Die aus-
driickliche Nennung der Ausstellungsimmunitét, die im geltenden Gesetz vorgese-
hen ist, wird im E/DesG falengelassen. Die in Artikel 3 enthaltene Umschreibung
erfasst jegliche Formen der Offenbarung; es wird sich in der Regel um Ausstellun-
gen handeln, jedoch sind neue Formen und Methoden der Markteinfiihrung zu be-
riicksichtigen. Neu betragt die Dauer der Immunitét, in Ubereinstimmung mit dem
Entwurf zu einer EG-Geschmacksmusterverordnung und Artikel 6 der EG-Richt-
linie, zwolf anstatt wie bisher sechs Monate.

Es gilt zu beachten, dass wer sich auf Artikel 3 beruft, riskiert, dass Dritte, die ein
Design gutglaubig vor dem Hinterlegungs- oder Prioritdtsdatum brauchen, das
Weiterbenitzungsrecht nach Artikel 11 geltend machen kdénnen. Somit besteht die
Gefahr nicht, dass die Schutzdauer des Designs durch Artikel 3 E/DesG praktisch
verlangert wird.

Artikel 4 Ausschlussgriinde

Der E/DesG nennt abschliessend die moglichen Ausschlussgriinde (Art. 4). Ein De-
sign kann nicht geschiitzt werden beziehungsweise eine Hinterlegung oder eine
Eintragung ist von Gesetzes wegen von Anfang an unglltig, wenn die Gestaltung
nach Artikel 1 nicht schutzfahig ist (Bst. a), wenn zum Zeitpunkt der Hinterlegung
diein Artikel 2 genannten V oraussetzungen nicht erfullt sind (Bst. b), wenn sich das
Design zwingend aus der Verwirklichung einer technischen Funktion ergibt (Bst. ¢),
ferner wenn das Design gegen Bundesrecht oder Staatsvertrége (Bst. d) oder gegen
die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstdsst (Bst. €). Die genannten
Grunde sind in anderer Formulierung bereits im geltenden MMG (Art. 3 und 12
Ziff. 1, 4 und 5 MMG) vorgesehen. Ziffer 3 von Artikel 12 des geltenden Gesetzes,
wonach eine Hinterlegung ungultig ist, wenn eine versiegelte Hinterlegung eine auf
Tauschung gerichtete Inhaltsangabe enthdlt, ist im E/DesG nicht mehr vorgesehen,
da auf die versiegelte Hinterlegung verzichtet wird. Ferner wird im E/DesG der im
geltenden MMG vorgesehene Ungiiltigkeitsgrund der Hinterlegung durch eine
nichtberechtigte Person (Art. 12 Ziff. 2 MMG) nicht mehr genannt. Der Grund daftr
ist rechtsdogmatischer Natur: Neu ist im E/DesG explizit die Mdoglichkeit der
Abtretungsklage vorgesehen (Art. 33); die berechtigte Person kann gegen die nicht-
berechtigte hinterlegende Person auf Abtretung des Designsrechts klagen (Art. 33
Abs. 1). Hétte die Hinterlegung durch eine nichtberechtigte Person die Ungultigkeit
der Hinterlegung zur Folge, so wére eine Abtretung nicht méglich, da keine
(abtretbaren) Rechte entstanden wéren. Ergeben sich nur einzelne Teile einer Ge-
staltung zwingend aus der technischen Funktion (Art. 4 Bst. ¢ E/DesG), so liegt nach
der bisherigen Praxis des Bundesgerichts (BGE 113 Il 77 und 80; BGE 116 Il 191
ff.) lediglich eine Teilnichtigkeit vor, sofern die Formelemente, die nach der Aus-
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scheidung aler technisch bedingten Gestaltungsmerkmale Ubrig bleiben, einen ge-
setzlichen Schutz noch rechtfertigen.

An der materiellen Kognitionsbefugnis des Instituts &ndert sich nichts. Wie bisher
priift das Institut nur die in den Buchstaben a, d und e genannten Ausschlussgriinde
(vgl. Ausfiihrungen zu Art. 23, im Besonderen zu Abs. 3). Wer sich gutglaubig auf
eine trotz Vorliegens eines Ausschlussgrundes vorgenommene Eintragung stiitzt,
wird in seinem guten Glauben mangels konstitutiver Wirkung des Registereintrags
nicht geschiitzt.

2212 2. Abschnitt: Bestand des Designrechts

Artikel 5 Entstehung des Designrechts und Dauer des Schutzes

Absatz 1 bestimmt, dass das Designrecht, das ausschliessliche Recht am Design, wie
bereits im geltenden MMG mit dem Eintrag in das Register entsteht. Erst die Regi-
strierung des Designs | &sst die gesetzlich vorgesehenen Anspriiche entstehen, insbe-
sondere die Schutzwirkungen nach Artikel 9 E/DesG, die zivilrechtlichen Anspriiche
nach Artikel 32 ff. E/DesG sowie den strafrechtlichen Schutz nach Artikel 39 ff.
E/DesG. Fiir die Geltendmachung des Prioritétsrechts nach Artikel 21 E/DesG sowie
fur die Neuheitsbeurteilung nach Artikel 2 Absatz 2 ist hingegen das Hinterlegungs-
datum massgebend.

Wird das Design im Register eingetragen, dauert der Schutz gemass Absatz 2 fiinf
Jahre vom Datum der Hinterlegung an. Diese Bestimmung entspricht dem geltenden
Artikel 8 MMG.

Gemass Absatz 3 kann der Schutz um vier funfjghrige Schutzperioden verlangert
werden; die Schutzdauer fir Design wird somit von 15 Jahren auf maximal 25 Jahre,
berechnet vom Tag der Hinterlegung an, verlangert. In den Mitgliedstaaten des
HMA variieren die Laufzeiten des Schutzes fir Design zwischen 10 und 50 Jahren.
Geméss Artikel 26 Absatz 3 des TRIPS-Abkommens muss der Schutz mindestens
10 Jahre betragen. Die Genfer Akte des HMA schreibt eine Schutzdauer von minde-
stens 15 Jahren vor; die Festlegung langerer Laufzeiten in den einzelnen Mitglied-
staaten ist zuléssig. Demgegentiber sehen der Entwurf der EG-Geschmacksmuster-
verordnung sowie die EG-Richtlinie eine maximale Laufzeit von 25 Jahren vor. Vor
diesem Hintergrund und im Bestreben, einer Diskriminierung des schweizerischen
Marktes gegentiber dem européischen vorzubeugen, erscheint die vorgeschlagene
Verlangerung der maximalen Schutzdauer von 15 auf 25 Jahre as sinnvoll (siehe
zudem die Ausfiihrungen zu Art. 27 lit. ¢ E/DesG).

Artikel 6 Hinterlegungsprioritét

Gleich dem Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 (iber den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) steht
das Designrecht derjenigen Person zu, die das Design zuerst hinterlegt.

Die Hinterlegung schafft lediglich eine Vermutung, nach welcher die Ersthinterlege-
rin besser berechtigt ist. Diese Vermutung kann in einem Abtretungsprozess umge-
stossen werden. Durch Artikel 6 wird die Rechtssicherheit erhoht, indem grundsétz-
lich aus dem Register ersichtlich sein soll, wer an einem Design berechtigt ist. Die
EG-Geschmacksmusterverordnung sieht in Artikel 18 ein analoges System vor.
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Artikel 7 Berechtigung zur Hinterlegung

Nach dem MMG gédlten die ,,Urheber gewerblicher Muster und Modelle und ihre
Rechtsnachfolger” als berechtigte Personen (Art. 1 MMG). Diese Formulierung | &sst
sich darauf zurtickfiihren, dass zum Zeitpunkt der Entstehung des MMG das Muster-
und Modellrecht as das sogenannte gewerbliche Urheberrecht (,kleines Urheber-
recht*) betrachtet wurde. Im E/DesG wird der Tatsache Rechnung getragen, dass es
sich beim Designrecht um ein eigenstdndiges Schutzrecht handelt, was unter ande-
rem in der Bezeichnung der berechtigten Personen beziehungsweise deren Nachfol-
gern zum Ausdruck kommen soll. Dementsprechend bezeichnet Absatz 1 den Desi-
gner oder die Designerin sowie deren Rechtsnachfolger als berechtigte Personen
(siehe dazu auch Art. 13 E/DesG). Dies stimmt mit dem geltenden Recht Uberein
(Art. 4 MMG). In der Praxis diirfte es sich bei der berechtigten Person wohl oft um
die Herstellerin der Erzeugnisse, in denen das Design verkorpert ist, handeln.
Selbstverstandlich kann die berechtigte Person die Auslibung der ihr zustehenden
Rechte einem Vertreter tiberlassen; in diesem Fall ist dem Institut eine Vollmacht
einzureichen. Die Einzelheiten betreffend den Nachweis der Ubertragung sowie der
Vertretung werden in der Verordnung geregelt. Hat die berechtigte Person keinen
Wohnsitz in der Schweiz, ist Artikel 17 E/DesG zu berticksichtigen.

Der Vollstéandigkeit halber ist an dieser Stelle noch kurz auf Artikel 332a des Bun-
desgesetzes vom 30. Mé&rz 1911 betreffend die Ergénzung des Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuches (Obligationenrecht, OR; SR 220) einzugehen, der die Rechte an im
Rahmen eines Arbeitsverhdtnisses geschaffenen Designs regelt. Entgegen der Re-
gelung von Artikel 332 OR, der die Rechte an sogenannten Diensterfindungen dem
Arbeitgeber zuordnet, gilt nach Artikel 332a OR der Arbeitnehmer oder die Arbeit-
nehmerin a's berechtigte Person. Entwirft ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehme-
rin bei Auslibung der dienstlichen Tétigkeit und in Erflllung der vertraglichen
Pflichten ein Design, so verschafft Artikel 332a Absatz 1 dem Arbeitgeber lediglich
ein Nutzungsrecht an diesem Design, welches soweit reicht, als es der Zweck des
Arbeitsverhdtnisses erfordert. Die Ungleichbehandlung von Patenten und den ande-
ren Immaterialgltern durch den Gesetzgeber entbehrt einer sachlichen Rechtferti-
gung und soll daher, was Designs betrifft, geéndert werden (s. hierzu 2.2.4.4 Ziff. 2).

Haben zwei oder mehrere Personen ein Design gemeinsam entworfen, so steht ihnen
ohne gegenteilige Vereinbarung das Recht auf das Design geméss Absatz 2 gemein-
schaftlich zu. Entsprechend sind sie gemeinschaftlich zur Hinterlegung berechtigt.
Vertraglich kann vereinbart werden, dass mehreren Personen das Recht auf das De-
sign anteilsméssig zusteht (vgl. Ausfiihrungen zu Art. 10 E/DesG).

2213 3. Abschnitt: Schutzbereich und Wirkung

Artikel 8 Schutzbereich

Die eingangs erwdhnte Umfrage bei den interessierten Kreisen zeigte auf, dass ein
wesentlicher Mangel des geltenden MMG darin liegt, dass in der Praxis Schutz fast
nur gegenuber sklavischen Nachahmungen gewdhrt wird. Artikel 8, der neu den
Schutzbereich eines Designrechts ausdriicklich festhalt, soll hier Abhilfe schaffen:
Der Schutzbereich des Designrechts wird weiter gefasst und erstreckt sich auf De-
signs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den glei-
chen Gesamteindruck erwecken wie bereits eingetragene Designs. Bei der Beurtei-
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lung, ob ein spéter eingetragenes Design ein dlteres Design verletzt, ist der Gesamt-
eindruck massgebend und nicht, ob Unterschiede im Hinblick auf Einzelheiten
nachgewiesen werden konnen. Ausgangspunkt dieser Priifung sind die Uberein-
stimmungen, nicht die Abweichungen. Selbst wenn man im praktischen Vergleich
die beiden Designs nebeneinander halt, soll es nicht darum gehen, Ubereinstimmen-
de oder abweichende Details zu finden, sondern vielmehr darum, sich auf das Cha-
rakteristische, Wesentliche zu konzentrieren, welches alein den Ausschlag fir den
gleichen oder andern Gesamteindruck gibt. Als Beurteilungsmassstab gelten dabel
nicht die Beobachtungs- und Bewertungsfahigkeiten einer Fachperson, sondern viel-
mehr stellt das Bundesgericht auf das Empfinden derjenigen Personen ab, die das
Produkt zu erwerben beabsichtigen und dementsprechend bei der Betrachtung der
zu vergleichenden Designs ein bestimmtes Mass an Aufmerksamkeit aufwenden, das
heisst auf die sogenannten Verkehrskreise geméss Artikel 2 Absdtze 2 und 3 (zum
Schutzbereich siehe zusétzlich die Ausfuhrungen zu Artikel 2 Absatz 2 betreffend
die materielle Neuheit).

Artikel 9 Wirkungen des Designrechts

Die Rechtsinhaberin hat gemass Absatz 1 die ausschliessliche Befugnis, das Design
zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen und dartiber zu verfiigen. Aus Absatz 1,
der der Rechtsinhaberin die gewerbliche Nutzung vorbehdlt, folgt e contrario, dass
die Herstellung und Nutzung zu privaten Zwecken grundsétzlich jeder Person offen
steht.

Das Verbotsrecht wird in Absatz 2 durch eine nicht abschliessende Konkretisierung
des Ausschliesslichkeitsrechts der Rechtsinhaberin umschrieben. Sie kann Drittper-
sonen inshesondere die Herstellung, das Lagern (inkl. das Lagern in Zolllagern), das
Anbieten, das Inverkehrbringen, die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie den Besitz ei-
nes das Design verkdrpernden Erzeugnisses zu diesen Zwecken verbieten. Gegen-
Uber dem geltenden Recht bringt diese gednderte Formulierung klarer zum Aus-
druck, dass es sich beim Designrecht (wie bei alen Immateria glterrechten) um ein
Ausschliesslichkeitsrecht handelt, aus dem ein exklusives Gebrauchs- und Verbots-
recht fliesst. Dieses Recht kann gegeniiber jedem dhnlichen Design selbst in den
Féllen durchgesetzt werden, in denen die Nachbildung gutgléubig entwickelt wurde.
Zu berticksichtigen sind aber in diesem Zusammenhang die Bestimmungen (ber das
Weiter- und Mitbenitzungsrecht, die spéter erléutert werden (vgl. die Ausfiihrungen
zu Art. 11 und 12 E/DesG).

Artikel 10 Mehrere Berechtigte

Artikel 10 halt fest, dass mehreren an einem Design berechtigten Personen die Be-
fugnisse aus Artikel 9 gemeinschaftlich zustehen, wenn nichts anderes vereinbart
wurde. Sinngemass gelten die Bestimmungen Uber das Gesamteigentum (Art. 652 ff.
Zivilgesetzbuch; ZGB, SR 210). Es kann jedoch vertraglich vereinbart werden, die
Berechtigung am Design analog den Grundsétzen des Miteigentums zu regeln. In
diesem Fall gelangen die Bestimmungen Uber das Miteigentum sinngemass zur An-
wendung (Art. 646 ff. ZGB). Dies hat inshesondere zur Folge, dass die jeweiligen
Anteile selbstandig Ubertragbar sind.
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Artikel 11 Weiterbeniitzungsrecht

Durch die Hinterlegung und Eintragung wird das Design zum Gegenstand eines
Ausschliesslichkeitsrechts (Art. 9 E/DesG). Dieser Grundsatz kann im Einzelfall un-
nétige Héarten zur Folge haben, beispielsweise wenn eine zweite Person ernsthafte
finanzielle Vorbereitungen zur Verwertung des betreffenden Designs getroffen hat.
Im Sinne eines Interessenausgleiches wird deshalb im E/DesG das Institut des Wei-
terbenlitzungsrechts eingefiihrt. Das Weiterbentitzungsrecht fuhrt zu einer gewissen
Einschrankung des der Rechtsinhaberin zustehenden Ausschliesslichkeitsrechts. Ziel
dieser Bestimmung ist — &hnlich wie im Patent- und Markenrecht — der Schutz jener
Personen, die ein Design gutglaubig vor dem Hinterlegungs- oder Prioritdtsdatum
(Abs. 1 Bst. a) oder wahrend der Dauer des Aufschubes der Verdffentlichung (Abs. 1
Bst. b) beniitzt haben, ohne selber eine Hinterlegung vorgenommen zu haben. Diese
Bestimmung schiitzt nicht nur die Person, die das Design entworfen hat, oder dieihr
im Recht nachfolgende Person, sondern auch jede Person, die das Design vor dem
besagten Zeitpunkt gutglaubig verwendet hat.

Um Missbréuchen vorzubeugen, bestimmt Absatz 2, dass das Weiterbenutzungsrecht
nur zusammen mit dem Unternehmen Ubertragen werden kann. Diese Bestimmung
soll verhindern, dass das Weiterbenitzungsrecht gehandelt wird, obschon die be-
rechtigte Person nicht Inhaberin des Designrechts ist.

Im Streitfall entscheidet das Gericht iber Bestand und Umfang des Weiterben(it-
zungsrechts (vgl. Art. 32 E/DesG).

Artikel 12 Mitbenltzungsrecht

Versaumt die hinterlegende Person oder die Rechtsinhaberin eine gesetzliche oder
eine vom Institut gesetzte Frist, kann sie beim Institut schriftlich die Weiterbehand-
lung beantragen (siehe Art. 30 E/DesG und entsprechende Ausfihrungen hierzu).
Die Gewéhrung der Weiterbehandlung bei Fristversdumnis wére jedoch ohne ent-
sprechendes Korrektiv geeignet, gutglaubige Dritte in ihren Interessen zu schéadigen.
So kénnte eine Person, die gestiitzt auf die im Register geldschte Eintragung ein De-
sign in gutem Glauben benitzt, auf Grund des nach der Gutheissung eines Weiter-
behandlungsantrags wieder eingetragenen Designrechts an der weiteren Benlitzung
gehindert werden. In Abwégung der betroffenen Interessen muss daher die Méglich-
keit zugunsten gutglaubiger Dritter vorgesehen werden, das Design nach dem Wie-
deraufleben des Designrechts neben der Rechtsinhaberin ebenfalls beniitzen zu kon-
nen (Abs. 1).

Um Missbrauchen vorzubeugen, bestimmt Absatz 2, dass das Mitbenitzungsrecht
nur zusammen mit dem Unternehmen Ubertragen werden kann (vgl. dazu die Aus-
flhrungen zu Art. 11 E/DesG).

Im Gegensatz zum Weiterbenitzungsrecht erbringt die Person, die gestiitzt auf die
im Register geldschte Eintragung ein Design in gutem Glauben beniitzt, keine eige-
ne Leistung, weshalb es gerechtfertigt ist, dass diese der Rechtsinhaberin nach dem
Wiederaufleben des Designrechts eine entsprechende Entschédigung fir das ihr ge-
setzlich eingeraumte Mitbenitzungsrecht erbringt (Abs. 3).

Im Streitfall entscheidet das Gericht Uber Bestand und Umfang des Mitbeniitzungs-
rechts sowie Uber die H6he der Entschadigung (vgl. Art. 32 E/DesG).
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Artikel 13 Ubertragung

Absatz 1 stellt den Grundsatz auf, dass die Rechtsinhaberin das Designrecht oder
einzelne Befugnisse daraus wie bereits nach geltendem Recht (Art. 4 Abs. 1 MMG)
ganz oder teilweise Ubertragen kann. Folgende Konstellationen sind denkbar: das
Design wird ganz Ubertragen, beispielsweise das Design einer Uhr; oder das Design
wird nur teilweise Ubertragen, beispielsweise betreffend die Zifferblattgestaltung. Es
kénnen weiter nur einzelne Befugnisse am Design Ubertragen werden, wie bei-
spielsweise die Vermarktungsrechte; oder aber einzelne Befugnisse werden nur teil-
weise Ubertragen, beispielsweise die Vermarktungsrechte am Design beziiglich des
Zifferblattes.

Die rechtsgeschéftliche Ubertragung muss schriftlich erfolgen (Abs. 2). Der Voll-
standigkeit halber sei in diesem Zusammenhang erwahnt, dass eine Ubertragung des
Designrechts auch infolge gerichtlichen Urteils, Erbfolge, giterrechtlicher Ausein-
andersetzung oder Zwangsvollstreckung méglich ist. Die Guiltigkeit der Ubertragung
hangt wie im Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 Uber die Erfindungspatente
(Patentgesetz, PatG, SR 232.14;Art. 33 Abs. 3) nicht vom Registereintrag ab; dieser
hat lediglich deklaratorische Wirkung. Solange der Registereintrag noch nicht er-
folgt ist, kann die Rechtsiibertragung gutgléubigen Dritten nicht entgegengehalten
werden.

Ein gutglaubiger Lizenznehmer kann nach Absatz 3 Buchstabe a bis zur Eintragung
der Ubertragung im Register mit befreiender Wirkung an die bisherige Rechtsinha-
berin leisten. Ebenso kénnen Personen, die von der Ubertragung des Designrechts
keine Kenntnis haben, die im Gesetz vorgesehenen Klagen (Art. 32 ff.) bis zur Re-
gistrierung der Ubertragung gegen die bisherige Rechtsinhaberin richten (Bst. b).
Diese Regelung stellt einerseits eine Erleichterung fir den Lizenznehmer bezie-
hungsweise fir Dritte dar; anderseits soll sie der Ubertragenden Person aber auch
Anreiz dafir sein, aufgrund einer Ubertragung erfolgte Anderungen im Register
auch eintragen zu lassen und damit zur erwiinschten Richtigkeit der Registereintra-
gung beizutragen.

Artikel 14 Lizenz

Das geltende Gesetz sieht die Méglichkeit der Erteilung von Lizenzen bereits vor
(Art. 4 Abs. 2 und 3 MMG). Gemass Absatz 1 kann die Rechtsinhaberin das Design-
recht als Ganzes oder nur einzelne Befugnisse daraus Dritten ausschliesslich oder
nicht ausschliesslich zum Gebrauch Uberlassen. Im Rahmen der Vertragsfreiheit sind
ganz unterschiedliche Ausgestaltungen von Lizenzvertrégen moglich, auf die an die-
ser Stelle nicht naher einzugehen ist. Zwei in der Praxis wichtige Modalitéten seien
jedoch kurz erwéhnt: bei der ausschliesslichen Lizenz (sog. Exklusivlizenz) wird
dem Lizenznehmer ein exklusives Nutzungsrecht eingerdumt. Der Lizenzgeber kann
danach dasselbe Recht keinem Dritten zum Gebrauch uberlassen. Im Rahmen einer
einfachen Lizenz kann dagegen mehreren verschiedenen Lizenznehmern ein Nut-
zungsrecht eingeraumt werden.

Geméss Absatz 2 wird die Lizenz auf Antrag einer der beteiligten Personen (d.h. der
lizenzgebenden oder der lizenznehmenden) in das Register eingetragen. Bestehen
mehrere am Design Berechtigte, so hdngt es vom Umfang der einzurdumenden Li-
zenz sowie dem Rechtsverhdltnis der Berechtigten u