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Botschaft _
zu einem Bundesgesetz iiber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben

(Markenschutzgesetz, MScHG)

vom 21. November 1990

Sehr geehrte Herren Prisidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir unterbreiten Ihnen den Entwurf zu einern Bundesgesetz iiber den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben mit dem Antrag auf Zustimmung.

Gleichzeitig beantragen wir Thnen, den folgenden parlamentarischen Vorstoss
abzuschreiben:

1989 P 89.578 Schutz des Schweizerwappens (N 6.10.89, Gysin)

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Prisidenten, sehr geehrte Damen und
Herren, unserer vorziiglichen Hochachtung.

21. November 1990 Im Namen dés Schweizerischen Bundesrates

Der Bundesprisident: Koller
Der Bundeskanzler: Buser

1990-715 1 Bundesbluu 143, Jahrgang, Bd.1 . 1



Ubersicht

Das geltende Markenschutzgesetz von 1890 geniigr trotz verschiedener Teilrevisio-
nen den Anforderungen einer modernen Wirtschaft und den Bediirfnissen von
Markeninhabern und Konsumenten schon lange nicht mehr. Auch der internatio-
nalen Rechtsentwicklung in diesem Bereich wird es immer weniger gerecht. Ein er-
ster Anlauf zur Totalrevision Ende der sechziger Jahre blieb nach der Ausarbei-
tung eines Vorentwurfs stecken, woraufhin die Revisionsarbeiten zundchst lange
Zeit ruhten. Erst zu Beginn der achiziger Jahre wurden sie verwaltungsintern wie-
deraufgenommen, und in den Jahren 1987/88 schuf eine vom Eidgendssischen Ju-
stiz- und Polizeidepartement eingesetzte Studienkommission einen neuen Vorent-
wurf, der Gegenstand der anschliessenden Vernehmlassung war.

Der vorliegende Gesetzesentwurf zielt auf eine umfassende Reform des schweizeri-
schen Markenrechts hin. Er erfiillt einerseits eine Reihe von Postulaten, fiir welche
die interessierten Kreise teilweise schon seit Jahrzehnten eingetreten sind, anderer-
seits beriicksichtigt er die wichtigsten auslindischen Rechtsordnungen auf dem Ge-
biet des Markenschutzes, insbesondere das im Entstehen begriffene neue Marken-
system der Europdischen Gemeinschaft.

Als eine der vordringlichsten Neuerungen bringt der Entwurf die Erweiterung des
Markenbegriffs auf Dienstleistungsmarken, das heisst die Maglichkeit, auch Mar-
ken fiir die von Banken, Versicherungsgesellschaften, Reisebiiros usw. erbrachten
Dienstleistungen zu hinterlegen. Ferner soll neu unter bestimmten Voraussetzun-
gen die Form der Ware oder der Verpackung als Marke hinterlegt werden kinnen.
Die Garantiemarke wird gemdiss Entwurf neben der Kollektivmarke als eigenstin-
diger Markentyp anerkannt. Ein erweiterter Schurz ist fiir sogenannte beriihmte
Marken vorgesehen; der Inhaber einer solchen Marke soll kiinftig gegen jeden Ge-
brauch vorgehen kénnen, der sich auf die Unterscheidungskraft oder den Ruf der
Marke nachteilig auswirkt. Die Frist, innerhalb weicher die Marke gebrauch! wer-
den muss, wird von drei auf fiinf Jahre verlingert. Der Tatbestand des Markenge-
brauchs erfihrt eine Ausdehnung, insbesondere in dem Sinne, dass auch die aus-
schliessliche Verwendung der Marke fiir Exportwaren als Gebrauch anerkannt
wird. Als weitere wichtige Neuerung sieht der Entwurf den Ubergang von der Ge-
brauchsprioritdt zur Hinterlegungsprioritdt vor; an einer Marke soll demnach nicht
mehr derjenige berechtigt sein, der sie als ersier in Gebrauch genommen, sondern
grundsdtzlich derjenige, der sie zuerst hinterlegt hat; mogliche Hdrten dieses Sy-
stemwechsels werden gemildert durch ein Weiterbeniitzungsrecht zugunsten vorbe-
niltzter Marken. Die Beschrinkungen des geltenden Rechts beziiglich der Berechti-
gung zur Markenhinterlegung werden wegfallen. Sodann soll die Marke nicht
mehr nur zusammen mit dem zugehdrigen Geschift oder Geschdftsteil iibertragen
werden kénnen. vielmehr sicht der Entwurf die freie Ubertragbarkeit der Marke
vor. Die Giiltigkeitsdauer der Eintragung wird von bisher 20 auf 10 Jahre verkiirzt;
nach deren Ablauf tritt an die Stelle der bisherigen Erneuerung (mit nochmaliger
Priifung der Marke) die blosse Verlingerung der Eintragung. Auf die Einfiihrung
eines Widerspruchsverfahrens, das es dem Inhaber einer eingetragenen Marke er-




lauben wiirde, sich gegen di¢ Eintragung einer neuen, kollidierenden Marke zur
Wehr zu setzen, wird dagegen verzichtet. ’

Aufgrund der im Vernehmlassungsverfahren gedusserten Kritik ist der den Schutz
von Herkunfisangaben und Hoheitszeichen betreffende Teil des Vorentwurfs iiber-
arbeiter worden. Der nun vorliegende Text ist klarer und einfacher als die ur-
spriingliche Fassung. Auf die Einbeziehung der dffentlichen Wappen und der ande-
ren dffentlichen Zeichen in die neue Regelung wird verzichtet.

Einen wesentlichen Revisionspunkt bildet die Erweiterung und Verstdrkung des
Rechisschutzes. Die Markeninhaber und die an einer Herkunftsangabe Berechtig-
ten werden kiinftig wirkungsvoller gegen Verletzer ihrer Rechte vorgehen kinnen.
In bezug auf Herkunfisangaben sollen auch Berufs- und Wirtschaftsverbinde so-
wie Konsumentenorganisationen zur Zivilklage berechtigt sein. Auf strafrechtlicher
Ebene sollen die nach heutigem Recht viel zu niedrigen Strafandrohungen gene-
rell, hinsichtlich der Bussen sogar massiv, erhoht werden. Der neu geschaffene Tat-
. bestand des betriigerischen Markengebrauchs wird mithelfen, die sogenannte Mar-
kenpiraterie, das heisst die systematische Ausbeutung fremder Markenrechte, zu
bekimpfen. Dem gleichen Anliegen dient die Méglichkeit, die Hilfe der Zollver-
waltung in Anspruch zu, nehmen, um zu verhindern, dass widerrechilich mit einer
Marke oder einer Herkunfisangabe versehene Waren in die Schweiz eingefiihrt
und hier in Verkehr gebracht werden.
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lung

Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1848-1947
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Bundesgesetz vom 20. Juni 1933 iiber die Kontrolle des Verkehrs mit
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Entwurf zu einem Bundesgesetz iiber den Schutz von Marken und Her-
kunftsangaben vom 21. November 1990

Entwurf zu einem Bundesgesetz Uiber das Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte vom 19. Juni 1989
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Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente (SR
232.14)

Pariser Verbandslibereinkunft vom 20. Mirz 1883 zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums (SR 0.232.01/.04)
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Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb
(SR 241)

Vorentwurf von 1968 fiir ein neues Markenschutzgesetz
Vollziehungsverordnung

Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 tiber das Verwaltungsverfahren
(SR 172.021)

Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (World Intellectual Property
Organization)

Bundesgesetz vom 5. Juni 1931 zum Schutz 6ffentlicher Wappen und an-
derer &ffentlicher Zeichen (SR 232.21)

Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)




Botschaft

1 Allgemeiner Teil
11 Ausgangslage
111 Das geltende Gesetz von 1890

Das geltende Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmar-
ken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeich-
nungen (MSchG; SR 232.11) stammt vom 26. September 1890 (AS 72 1; BS 2
845). Dieses Gesetz loste das Bundesgesetz vom 19. Dezember 1879 betreffend
den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken (AS 5 35) ab, die erste eidgendssi-
sche Kodifikation auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Es ist seither vier
Teilrevisionen unterzogen worden. Zunichst brachten die Anderungsgesetze
vom 21. Dezember 1928 (AS 45 145) und vom 22, Juni 1939 (AS 55 1229) An-
passungen an die in Den Haag 1925 und in London 1934 geiinderten Texte der
Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums. Mit der
Gesetzesnovelle vom 13. Juni 1951 (AS 1951 903) wurde sodann der im Laufe
der vorangegangenen Jahrzehnte eingetretenen Geldentwertung Rechnung ge-
tragen; sie bestimmt, dass die Hohe der Eintragungsgebiihr in der Vollziehungs-
verordnung festgesetzt wird. Die Ergdnzung vom 18. Mirz 1971 (AS 1971 1617)
schliesslich ermichtigt den Bundesrat ganz allgemein, die Beniitzungsvorausset-
zungen fiir schweizerische Herkunftsbezeichnungen auf dem Verordnungswege
festzulegen.

Diese Neuerungen waren indessen auf Einzelfragen beschrinkt; sie vermochten
nicht zu verhindern, dass das Markenschutzgesetz den Anforderungen einer
modernen Wirtschaft, den Bediirfnissen von Markeninhabern und Konsumen-
ten wie auch den internationalen Entwicklungen auf dem Gebiet des Marken-
schutzes immer weniger gerecht wurde. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung
der fiinfziger und sechziger Jahre und der sich verstirkenden Internationalisie-
rung des Handels nahm auch die Bedeutung der Marke als betriebliches Kenn-
zeichen - und damit thr materieller Wert — rasch zu. Es konnte daher nicht aus-
bleiben, dass bald e¢inmal der Ruf nach einer umfassenden Neuordnung des
schweizerischen Markenrechts laut wurde.

112 Die Anstisse zu einer Markenrechtsreform

Die ersten Anstdsse interessierter Kreise zu einer Reform des schweizerischen
Markenrechts gehen auf die frithen sechziger Jahre zuriick. Im Dezember 1962
haben der Vorort des Schweizerischen Handels- und Industrievereins (SHIV)
und die Schweizerische Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz dem Eidge-
nossischen Amt (heute Bundesamt) fiir geistiges Eigentum (BAGE) schriftlich
mitgeteilt, welche Punkte in einem revidierten Markenschutzgesetz neu geregelt
werden sollten. Der Schweizerische Juristenverein hat die Frage der Marken-
rechtsrevision zum Gegenstand seiner Tagung von 1963 gemacht.



Mit Verfiigung vom 30. August 1963 beauftragte das Eidgendssische Justiz- und
Polizeidepartement das BAGE, die Vorarbeiten fiir die Totalrevision des Mar-
kenschutzgesetzes an die Hand zu nehmen. Es bestcllte eine kleine Kommission
von Sachverstindigen (bestebend aus den Professoren M. Kummer, P. J. Pointet
und A. Troller sowie Dr. E. Matter), deren Aufgabe es war, das BAGE bei der
Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs zu beraten. Als Ergebnis dieser Arbeiten
konnte das Amt im Jahre 1968 einen ersten Entwurf mit dazugehorigen Erldute-
rungen vorlegen.

113 | Der Yorentwurf von 1968

Der Vorentwurf von 1968 (VE 1968) trug den Wiinschen und Vorschligen der
interessierten Kreise wie auch den Vorstellungen der erwihnten Konsultativ-
kommission weitgehend Rechnung. Die Neuerungen zielten im wesentlichen
darauf ab, die im Laufe der Zeit zutage getretenen Mingel des Gesetzes von
1890 zu beseitigen und die festgestellten Liicken zu schliessen.

Als wichtigste Neuerungen des VE 1968 sind zu nennen:

— die Erweiterung des Markenbegriffs durch Einbeziehung der Dienstleistungs-
marken und der dreidimensionalen Zeichen, wodurch die Eintragung auch
dieser Markentypen ermoglicht werden sollte;

- die Aufgabe des sogenannten Gebrauchsprinzips zugunsten des Eintragungs-
prinzips, nach welchem das Markenrecht im Regelfall demjenigen zusteht,
der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungsprioritit);

- die Verkiirzung der Schutzdauer von 20 auf 10 Jahre, ferner die Verlingerung
der SchonfTrist fitr den Fall des Nichtgebrauchs der Marke von drei auf fiinf
Jahre;

- die Elnfuhrung eines Sonderschutzes fir die sogenannte beriihmte Marke;

— die Statuierung des Prinzips der freien Ubertragbarkeit der Marke, glelchbe—
deutend mit dem Verzicht auf die Bindung der Marke an den Geschéftsbe—
trieb;

— die ausdriickliche Anerkennung der Markenlizenz;

- die Neuregelung der Kollektivmarke;

- eine allgemeine Verstirkung des Rechtsschutzes.

Im weiteren wurde dem Markenbegriff anstelle der bisher massgebenden Unter-
scheidungs- und Herkunftsfunktion (Art. | Ziff. 2 MSchG) neu die Kennzeich-
nungsfunktion zugrunde gelegt.

Die interessierten Verbdnde und Organisationen erhiclten Gelegenheit, zum VE
1968 Stellung zu nehmen. Der Entwurf gab Anlass zu zahlreichen Bemerkungen
und Anderungsvorschligen, fand als Ganzes jedoch grundsitzliche Zustim-
mung.

114 Der weitere Verlauf der Vorarbeiten

In der Folgezeit wurden die Revisionsarbeiten unterbrochen. Dafiir gab es vor
allem zwei Griinde: Zum einen nahm damals die aktive Mitwirkung der
Schweiz an der Schaffung des Europdischen Patentiibereinkommens und die



damit zusammenhingende Patentrechtsreform das Amt derart in Anspruch,
dass nicht gleichzeitig ein weiteres bedeutendes Gesetzesprojekt vorangetrieben
werden konnte. Zum anderen waren im Rahmen der Europdischen Gemein-
schaft (EG) soeben die Arbeiten zur Errichtung eines gemeinschaftlichen Mar-
kensystems angelaufen, und man wollte zunidchst die weitere Entwicklung auf
europiischer Ebene abwarten, bevor man gesetzgeberisch titig wurde. (Zum
heutigen Stand der Arbeiten am EG-Markensystem und zum Verhiltnis des
vorliegenden Gesetzesentwurfs zum EG-Recht vgl. hinten Ziff. 52.)

‘Im Jahre 1978 unternahmen der Vorort des SHIV, die Schweizerische Vereini-
gung fiir gewerblichen Rechtsschutz und der Verband schweizerischer Patentan-
wilte gemeinsam einen neuen Vorstoss belm BAGE, insbesondere unter Hin-
weis auf die Notwendigkeit einer Harmonisierung des schweizerischen Marken-
rechts mit dem im Entstehen begriffenen Gemeinschaftsmarkenrecht. Diese Ini-
tiative bewirkte die Wiederaufnahme der amtsinternen Arbeiten, die schliesslich
zu cinem neuen Entwurf fithrten (1982): Aus ¢iner nochmaligen Uberarbeitung
ging der sogenannte Rohentwurf ’85 hervor; dieser wurde den am gewerblichen
Rechtsschutz unmittelbar interessierten Verbiinden zugestellt mit der Bitte, sich
zu den Grundziigen zu Hussern. Die eingegangenen Stellungnahmen fielen in
der grundsitzlichen Beurteilung des Rohentwurfs *85 durchwegs positiv aus.

12 Ergebnisse des Vorverfahrens
121 Einsetzung einer Studienkommission

Am 18. August 1986 fand auf Einladung des BAGE eine Aussprache iiber das
weitere Vorgehen mit Vertretern von zwdlf interessierten Verbinden statt. Dabei
einigte man sich auf die Bildung ¢iner Kommission, die neun von den Verban-
den vorgeschlagene Sachverstindige und einen Vertreter des BAGE als Vorsit-
zenden umfassen und die mit der Ausarbeitung eines neuen Vorentwurfs zu ei-
nem Markenschutzgesetz betraut werden sollte. Als Arbeitsgrundlage sollte in
erster Linie der Rohentwurf 85 dienen.

Das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement setzte daraufhin am 31. Qk-
tober 1986 eine ausserparlamentarische Studienkommission ein. Diese erhielt
den Auftrag, bis zum 31. Miirz 1988 einen Vorentwurf zu einem total revidierten
Markenschutzgesetz auszuarbeiten.

Der Studienkommission gehdrten an:

Dt és sc. techn. J-L. Comte, Direktor des BAGE, Bern, als Vorsitzender;
Dr.jur. A. Degen, Basel; Fiirsprecher M. Kummer, Ziirich, beide Vorge-
nannten fiir den Vorort des SHIV; Dr. jur. D. C. Maday, Zirich, fiir die
Schweizerische Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz; Fiirsprecher
J. Miiller, Bern, fir den Verband schweizerischer Patentanwilte: Dr. chem.
A. Reverdin, Carouge GE, fiir den Verband der beim Europaischen Patent-
amt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwiilte (VESPA);
Dr.iur. H. O. Maru, Ziirich, fiir die Scliweizer Werbewirtschaft; lic. iur.
P. Platzer, Fiirsprecher u. Notar, Bern, fiir den Schweizerischen Gewerbever-
band; lic. iur. Th. Pletscher, Ziirich, fiir die Schweizerische Zentrale fiir Han-
delsforderung; Frau lic. en droit D. Stoffel-Nouveau, Echandens, fir den
Schweizerischen Konsumentenbund.



Die Kommission schloss ihre Arbeiten fristgerecht ab und legte auftragsgemaiss
einen Vorentwurf zu e¢inem Markenschutzgesetz sowie einen erliuternden Be-
richt dazu vor. Diesen Entwurf hat das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepar-
tement, mit einigen wenigen Anderungen, sich zu eigen gemacht. ‘

122 Grundziige des Vorentwurfs der Stadienkommission

122.1  Grundlegende Neuerungen gegeniiber dem geltenden Recht

Dienstleistungsmarken sind neu ebenfalls eintragbar und koénnen folglich am
markenrechtlichen Schutz teilhaben. Damit wird einer seit langem von interes-
sierten Kreisen erhobenen Forderung Geniige getan und iiberdies dem Um-
stand Rechnung getragen, dass die Schweiz heute nahezu das einzige europi-
ische Land ist, das den Schutz von Dlenstlelstungsmarken kraft Registereintrags
noch nicht kennt.

Das sogenannte Gebrauchsprinzip, wonach von den Inhabern zweier kollidieren-
der Marken derjenige besser berechtigt ist, dessen Marke zuerst in Gebrauch
genommen wurde (Gebrauchsprioritiit), wird aufgegeben und - im Sinne einer
Angleichung an die auslindischen Regelungen, namentlich an das neue Mar-
kensystem der Europdischen Gemeinschaft — ersetzt durch das Eintragungsprin-
zip. Danach steht das Markenrecht im Regelfall demjenigen zu, der die Marke —
zwecks Eintragung im Register — zuerst hinterlegt (Hinterlegungsprioritit).

Forderungen aus interessierten Kreisen entsprechend und in Anlehnung an aus-
landische Vorbilder sieht der Vorentwurf die Einfiihrung eines Widerspruchsver-
Sfahrens vor; dieses schligsst unmittelbar an die Prifung des Eintragungsgesuchs
und den’ Registrierungsakt an und gibt dem Inhaber ciner ilteren Marke die
Maoglichkeit, sich gegen die Eintragung neuer, verwechselbarer Marken zur
Wehr zu setzen. Auf Verlangen des Widerspruchsgegners hat der Widerspre-
chende den Gebrauch seiner Marke (oder allenfalls wichtige Griinde fiir den
Nichtgebrauch) glaubhaft zu machen. Ist der Widerspruch begriindet, so wird
die Eintragung der Marke, die mit dem Widerspruch angegriffen wurde, ganz
oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen. — In
der Studienkommission wurden allerdings gegen die Einfithrung des Wider-
spruchsverfahrens Vorbehalte grundsitzlicher Art gemacht, und zwar haupt-
sichlich wegen der Befiirchtung, es kéunten allzu hiufig aus reiner Mutwillig-
keit Widerspriiche eingelegt werden.

Die Studienkommission hat sodann den Versuch unternommen, den Schutz von
Herkunftsangaben und auslindischen Hoheitszeichen neu zu kodifizieren. Ge-
brauch und Eintragung inlindischer Wappen und Zeichen sollen dagegen kiinf-
tig frei sein, insofern keine THuschungsgefahr vorliegt. Die Neuregelung be-
dingt die Aufhebung des Bundesgesetzes vom 5. Juni 1931 zum Schutz ffentli-
cher Wappen und anderer 6ffentlicher Zeichen (WSchG; SR 232.21).

Ein besonderes Kapitel mit der Uberschrift «Hilfeleistung der Zollverwaltungs
bezweckt eine wirksame Bekdmpfung der sogenannten Markenpiraterie mit
Hilfe zollrechtlicher Massnahmen. Die Zollbehdrden sollen jedoch geméss Vor-
entwurf nur auf ein entsprechendes Begehren hin titig werden.
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122.2  Weitere wichtige Nenerungen

- Es wird die Moglichkeit vorgesehen, unter bestimmten Voraussetzungen auch
die Form der Ware oder der Verpackung als Marke zu hinterlegen.

— Tm Prinzip soll kiinftig jedermann Marken hinterlegen konnen, gleichviel, ob
er selbst ein Geschift betreibt oder nicht und ob er im Inland oder im Aus-
land ansissig ist.

— Die Dauer der cinzelnen Schutzperioden wird von 20 auf 10 Jahre verkiirzt.

— An die Stelle der Erneuerung nach bisherigem Recht tritt die blosse Verlidn-
gerung der Eintragung im Sinne eines Formalaktes.

— In mehrfacher Hinsicht neu geregelt ist der Markengebrauch: Auf das strikte
Erfordernis des Anbringens der Marke auf der Ware sclbst oder deren Ver-
packung wird verzichtet; dic Exportmarke wird nun ausdriicklich anerkannt;
die Gebrauchsfrist wird von drei auf fiinf Jahre verlingert.

- Eine Sondernorm verleiht der beriihmten Marke Schutz vor Verwisserungs-
gefahr.

- Der Entwurf lisst die freie Ubertragung der Marke — also ohne gleichzeitigen
Geschiftsiibergang — grundsitzlich zu; ausserdem enthilt er eine knapp ge-
fasste Regelung der Markenlizenz. '

— Markeninhaber mit Sitz oder Wohnsiiz im Ausland miissen einen in der
Schweiz niedergelassenen Vertreter bestimmen, der sie vor Verwaltungs- und
Gerichtsbehdrden vertritt.

- Die Garantiemarke wird neben der Kollektivmarke als eigenstdndiger Mar-
kentyp anerkannt. ‘

— Der Rechtsschutz — sowohl der zivilrechtliche als auch der strafrechtliche ~
wird durch den Entwurf in mancherlei Hinsicht erweitert und verstarkt; der
Markeninhaber verfiigt dadurch iiber bessere rechtliche Mittel als bisher, um
insbesondere gegen Akte von Markenpiraterie vorzugehen.

122.3  Strittige Fragen

Uber einige grundsitzliche Fragen bestanden innerhalb der Studienkommission
unterschiedliche Auffassungen. Davon seien die folgenden genannt:

- Beziiglich der Frage, was zu gelten hat fiir den Fall der Neu- oder Wieder-
aufnahme des Markengebrauchs nach mehr als finfjahrigem ununterbroche-
nem Nichtgebrauch, waren die Meinungen geteilt; cine Minderheit vertrat
die Ansicht, das Markenrecht sei in diesém Fall grundsitzlich als verwirkt zu
betrachten.

— Das Weiterbeniitzungsrecht zugunsten vorbeniitzter Marken, das als Milde-
rung der neu eingefiihrten Hinterlegungsprioritat zu verstchen ist, stiess teil-
weise auf Ablehnung.

— Die Frage der Klageberechtigung der Konsumentenorganisationen war um-
stritten und wurde schliesslich in negativem Sinne entschieden.



123 Vernehmlassungsverfahren
123.1 Umfang der Vernehmlassung

Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 7. September 1988 das Eidgenossische Ju-
stiz- und Polizeidepartement erméchtigt, {iber den Vorentwurf zu einem «Mar-
kenschutzgesetz (MSchG)» bei den Kantonen, den politischen Parteien und in-
teressierten Organisationen ein bis zum 28. Februar 1989 befristetes Vernehm-
lassungsverfahren durchzufiihren. Es sind neben Behérden (Bundesgericht, kan-
tonale Regierungen, Kartellkommission) und politischen Parteien 32 am Marken-
wesen direkt oder indirekt interessierte Organisationen zur Vernehmiassung ein-
geladen worden. Insgesamt sind 59 Stellungnahmen eingegangen, davon neun
von Organisationen, die nicht offiziell begriisst worden waren. Das BAGE hat
die Stellungnahmen in einer artikelweise geordneten Zusammenstellung verof—
fenthcht

123.2  Ergebnisse der Vernehmlassung
123.21 Allgemeine Beurteilung

Der Vorentwurf hat, gesamthaft betrachtet, eine gute Aufnahme gefunden. Es
wurde mit Genugtuung vermerkt, dass das Gesetzesprojekt allen wichtigen An-
forderungen eines zeitgemissen Markenschutzes gerecht zu werden vermag, Po-
sitiv wurde insbesondere die Tatsache gewertet, dass iiberall dort, wo dies tun-
lich erschien, eine Angleichung oder zumindest eine Anniherung an das neue
Markensystem der Europdischen Gemeinschaft (EG) angestrebt worden war.
Im iibrigen wurde verschiedentlich hervorgehoben, dass die Ablésung des heute
geltenden, veralteten Markenschutzgesetzes aus dem Jahre 1890 keinen weiteren
Aufschub mehr duldet.

Im einzelnen haben sich, aufgrund der eingegangenen Vernehmlassungsantwor-

ten, die folgenden Revisionspunkte als unbestritten oder nahezu unbestritten er-

wiesen:

- die Eintragbarkeit der Dienstleistungsmarke sowie — dem Grundsatz nach —
der Formmarke;

— die Anerkennung der Garantiemarke als eigenstﬁndiger Markentyp;

- die Statuierung eines Sonderschutzes fiir berithmte Marken;

— die Verlingerung der Schonfrist bei Nichtgebrauch der Marke von drei auf
fiinf Jahre; '

- die erweiterte Umschreibung des Markengebrauchs, insbesondere die Aner-
kennung der sogenannten Exportmarke;

— der Ubergang von der Gebrauchsprioritit zur Hinterlegungsprioritit;

— der Wegfall der Einschrinkungen beziiglich der Hinterlegungsberechtigung;

- die freie, d. h. vom Geschaftsbetrieb losgeloste Ubertragbarkeit der Marke
sowie die ausdriickliche Erwiihnung der Markenlizenz; :

- die Verkiirzung der Schutzdauer von bisher 20 auf 10 Jahre, mit blosser Ver-
lingerung der Eintragung (anstatt Erneuerung mit nochmaliger Priifung der
Marke); :

~ der Vertreterzwang fur auslindische Hinterleger;
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— der Wegfall der Méglichkeit, sich in Markenprozessen auf #ltere Drittrechte
zu berufen;

- die Schaffung der Rechtsgrundlage, um mit der markenrechtlichen Unterlas-
sungsklage gegen jeden kennzeichenmuissigen Gebrauch der Marke im ge-
schiftlichen Verkehr vorgehen zu kénnen;

- die Erweiterung und Verstirkung des Rechtsschutzes im allgemeinen, beim
strafrechtlichen Schutz insbesondere im Hinblick auf die Bekiimpfung der
Markenpiraterie;

- die Mithilfe der Zollbehdrden bei der Verhinderung der Einfuhr widerrecht-
lich gekennzeichneter Waren.

123.22 Umstrittene Revisionspunkte

In bezug auf einige wichtige Punkte des Vorentwurfs wurden in den eingegan-
genen Stellungnahmen gegenteilige Meinungen vertreten oder Vorbehalte ange-
bracht. '

Was das Widerspruchsverfahren betrifft, so findet dessen Finfiihrung breite Zu-
stimmung. Der Vorort des SHIV indes sieht hierfiir keine Notwendigkeit, und
innerhalb des Verbandes der Industriepatentanwilte ist das Widerspruchsver-
fahren umstritten (eine Minderheit spricht sich dafiir, eine Mehrheit dagegen
aus). Einmiitig wird in den Stellungnahmen verlangt, dass das mutwillige Ein-
reichen von Widerspriichen durch eine entsprechende Regelung der Gebiihren-
und Kostenfrage erschwert werden soll. :

Der vierte Titel des Vorentwurfs, der den Schutz von Herkunftsangaben und aus-
lindischen Hoheitszeichen regelt, wird weitgehend abgelehnt. Verschiedentlich
werden Verstindlichkeit und Praktikabilitdt der vorgeschlagenen Regelung an-
gezweifelt. Es wird auch beanstandet, dass die Unterscheidung zwischen der ge-
wohnlichen geographischen Herkunftsangabe und der Herkunftsbezeichnung
nach Artikel 18 des heutigen Markenschutzgesetzes (Name eines Ortes, der ei-
nem Erzeugnis seinen Ruf gibt) aufgegeben wird. Im iibrigen werden in man-
chen Stellungnahmen Ausnahme- und Sonderregelungen fiir den lebensmittel-
rechtlichen bzw, touristischen Bereich postuliert. Zahlreiche Kantone wenden
sich mit Vehemenz gegen dic vorgesehene Aufhebung des Wappenschutzgeset-
zes. In mehreren Stellungnahmen wird zudem die vorgebrachte Kritik mit der
Forderung verbunden, der Teil iiber den Schutz von Herkunftsangaben sei vom
iibrigen Entwurf abzutrennen und die betreffende Materie in einem besonderen
Gesetz zu regeln,

Auf die iibrigen Punkte, zu denen in der Vernchmlassung kontroverse Ansich-
ten gedussert wurden, wird bei der Kommentierung der einzelnen Bestimmun-
gen des vorliegenden Entwurfs (Ziff. 22) zuriickzukommen sein.

124 Uberarbeitung des Vorentwurfs

Die Ergebnisse des Vernchmlassungsverfahrens machten es notwendig, den
Vorentwurf nochmals eingehend zu priifen und zu iiberarbeiten. Daraus resul-
tierte der vorliegende Entwurf (E/MSchG). Bei der Uberarbeitung standen drei
Problemkreise im Vordergrund:
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124.1  Verzicht auf das Widerspruchsverfahren

Ein neuerliches sorgfiltiges Abwigen von Aufwand und Nutzen einerseits so-
wie eine kritische Gewichtung der im Rahmen der Vernehmlassung gedusserten
Meinungen anderseits haben zum Verzicht auf die Einfithrung des Wider-
spruchsverfahrens gefiihrt. Folgende Uberlegungen waren dafiir massgebend:

Mit der Einfiihrung des Widerspruchsverfahrens wiirde dem BAGE eine neue
Aufgabe von betrichtlichem Umfang aufgebiirdet. Zwar ist es sehr schwierig,
zuverldssige Voraussagen iiber die Zahl der zu erwartenden Widerspriiche zu
machen. Nimmt man indessen die statistischen Angaben aus der Bundesrepu-
blik Deutschland (das Widerspruchsverfahren dort entspricht in den Grundzii-
gen demjenigen gemiss Vorentwurf) als Grundlage, so wire mit 2000 bis 4000
Widerspriichen jihrlich zu rechnen. Dies bedeutet zwangsliufig, dass die Ein-
fiihrung des Widerspruchsverfahrens einen heute noch nicht abschitzbaren '
Mehrbedarf an Personal — voraussichtlich fiinf bis zehn Stellen allein beim
BAGE sowie zusitzliche bei der Rekursinstanz — und zudem ganz allgemein
eine Ausdehnung des Verwaltungsapparates zur Folge hitte. Aber auch bei-den
Markeninhabern und -anmeldern wiirde die Handhabung des Widerspruchsver-
fahrens betriichtliche Kapazititen beanspruchen.

Ein ernsthaftes Problem bestiinde ferner darin, relativ kurzfristig geniigend Pri-
fer heranzubilden, die den hohen Anforderungen, welche die Priifung von Wi-
derspriichen stellt, gerecht zu werden vermdgen. Die Gerichtspraxis sowie aus-
lindische Erfahrungen zeigen nimlich immer wieder, dass gerade die Beurtei-
lung der Verwechslungsgefahr ¢ine ausserordentlich heikle Aufgabe darstellt.

Im iibrigen hat sich das bisherige System, soweit ersichtlich, bewahrt. Es begiin-
stigt die giitliche Beilegung von Markenkonflikten auf dem Wege aussergericht-
licher Vereinbarungen. Vielfach werden solche Streitigkeiten auch durch
Schiedsspriiche entschieden. Nur in relativ wenigen Fillen muss ein Entscheid
eines staatlichen Gerichts herbeigefiihrt werden. Unter diesen Umstdnden er-
scheint es wenig sinnvoll, die geltende Ordnung durch die Schaffung einer zu-
sitzlichen Interventionsmoglichkeit grundlegend zu indern.

Schliesslich haben die Vernchmlassungsantworten gezeigt, dass die Einfithrung
des Widerspruchsverfahrens zwar allgemein begriisst wird, dass sich jedoch auf-
grund der Stellungnahmen nicht behaupten ldsst, man halte die Neuerung fiir
unbedingt erforderlich. Vielmehr steht man ihr in weiten Teilen der schweizeri-
schen Industrie, also der direkt betroffenen Kreise, skeptisch oder gar ableh-
nend gegeniiber. Diese Haltung erklirt sich hauptsichlich aus der Befiirchtung,
dass vom Mittel des Widerspruchs in missbriuchlicher Weise Gebrauch ge-
macht werden konnte. Es ist daher mit dem Vernehmlassungsergebnis nicht un-
vereinbar, wenn im Gegensatz zum Vorentwurf auf das Widerspruchsverfahren
verzichtet wird.

124.2  Neufassung des Titels iiber den Schutz von Herkunftsangaben
und Hoheitszeichen

Aufgrund der im Vermehmlassungsverfahren geiusserten Kritik war der vierte
Titel zu iiberarbeiten. Der Vorort des SHIV reichte am 12. September 1989 dem
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BAGE entsprechende Vorschlige ein, dic eine Arbeitsgruppe von Vertretern der
interessierten Kreise unter Beteiligung von Mitarbeitern des BAGE verfasst
hatte. Der Bundesrat hat sich diese Vorschlige vou der Substanz her zu eigen
gemacht.

124.21 Herkunftsangaben

Die Herkunftsangaben sind auch kiinftig im Markenschutzgesetz zu regeln, und
zwar wegen des Zusammenhangs der Materien sowie im Interesse einer dkono-
mischen Gesetzgebung. Die neuen Bestimmungen tragen weitgehend den im
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens gemachten Vorschligen Rechnung,
namentlich denjentigen des Schweizerischen Anwaltsverbandes. Der nun vorlie-
gende Text ist klarer und einfacher als die urspringliche Fassung und bertick-
sichtigt grossenteils die Kritik, den diese hervorgerufen hat.

124.22 Hoheitszeichen

Diese Materie war in die Vorarbeiten miteinbezogen worden, weil die 6ffentli-
chen Wappen auch eine Funktion als Herkunftsangabe erfiillen kdnnen und sie
im MSchG ebenfalls geregelt sind (Art. 13%s und 14 Abs. 2 MSchG).

Der Vorentwurf, der Gegenstand der Vernehmlassung war, enthielt in Anwen-
dung von Artikel 6'*r der Pariser Verbandsiibereinkunft vom 20. Marz 1883 zum
Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe; SR 0.232.01/.04) eine Bestimmung
iiber Wappen und andere &ffentliche Zeichen des Auslandes und sah im ibri-
gen die Aufhebung des WSchG vor. Dies bedeutet nicht, dass die éffentlichen
Wappen der Schweiz nicht mehr geschiitzt wiren; sie wiren vielmehr den Her-
kunftsangaben gleichgestellt, d. h. ihr Gebrauch wire nur frei, sofern damit
nicht eine Tduschungsgefahr verbunden ist.

Der Schutz der offentlichen Wappen 16st indessen bei den Kantonen und den
interessierten Kreisen Kontroversen aus, ebenso auf parlamentarischer Ebene
(vgl. Postulat Gysin vom 23.Juni 1989, 89.578): Von den einen wird das
WSchG als zu liberal beurteilt, von den anderen als zu streng; manche bezeich-
nen ¢s zudem als unklar. Dabei wird deutlich, dass die Funktion als Herkunfts-
angabe nicht im Vordergrund steht und dass die entsprechende Verwendung of-
fentlicher Kennzeichen fiir viele nach wie vor die Identitit des Gemeinwesens
tangiert. In Anbetracht dessen soll im Rahmen der vorliegenden Revision das
WSchG unangetastet bleiben.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich bei der Anwendung des WSchG
wegen begrifflicher Doppeldeutigkeiten Probleme ergeben: Dies betrifft zum ei-
nen die Unterscheidung zwischen dekorativem und geschiftlichem Gebrauch,
zum anderen die erlaubte stilisierte Wiedergabe und die unzuldssige Nachah-
mung (vgl. Pasche, La protection des armoiries fédérales et du nom «Suisse»,
Neuchatel 1988, 8. 38 ff., 97 ff.). Gewisse Formen von geschiiftlichem Gebrauch
sind verboten (die Beniitzung auf Produkten), wogegen andere statthaft sind
(die Beniitzung auf Geschiftspapieren und in der Werbung), ohne dass diese
unterschiedliche Behandlung sich wirklich rechtfertigen liesse. Insoweit das
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WSchG den markenmissigen Gebrauch 6ffentlicher Wappen untersagt und der
vorliegende Entwurf zum Markenschutzgesetz diesen Begriff des markenméssi-
gen Gebrauchs ausdehnt, besteht je nach Auslegung die Moglichkeit, dass ge-
wisse, heute erlaubte Gebrauchsformen als unzuldssig erklirt werden. Diese Si-
tuation erfiillt vor allem jene Dienstleistungsunternechmen mit Sorge, die in ih-
rem Firmenzeichen ein 6ffentliches Wappen beniitzen.

Diese Unstimmigkeiten werden bei einem Verzicht auf die Aufhebung des
WSchG bestehenbleiben. Eine Revision dieses Gesetzes erscheint angesichts der
grundsitzlichen Divergenzen, die das Vernehmlassungsverfahren offengelegt
hat, gegenwiirtig nicht angezeigt; ein politisch konsensfihiges Konzept ist nicht
erkennbar. ‘

124.3  Das Problem des Erschipfungsgrundsatzes

Zunichst sei kurz dargelegt, wie das Problem der internationalen Erschdpfung
des Markenrechts aus schweizerischer Sicht, insbesondere im Lichte der Recht-
sprechung des Bundesgerichts, zu beurteilen ist.

Wird die in der Schweiz durch Eintragung geschiitzte Marke im Ausland auf
der Ware angebracht, so ist diese Handlung nach schweizerischem Markenrecht
bedeutungslos. Dies folgt aus dem Prinzip der Territorialitit des Markenrechts,
das der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zugrunde liegt. Es ist demnach
ohne Belang, ob die Anbringung des Zeichens im Ausland rechtmissig erfolgt
oder nicht. Sobald Importwaren auf schweizerisches Gebiet und damit in die
territoriale Schutzsphire der schweizerischen Markenrechtsordnung gelangen,
ist die im Ausland - vom Berechtigten oder Unberechtigten — angebrachte
Marke als «rechtswidrigerweise angebracht» (Art. 24 Bst. ¢ MSch(G) anzusehen,
sofern der Markeninhaber nicht die Zustimmung zu ihrer Verwendung auf
schweizerischem Gebiet erteilt hat.

Der Markeninhaber hat nun aber in gewissen Fillen das Inverkehrbringen im-
portierter Waren in der Schweiz, die von ihm selbst oder von ¢inem mit ihm
eng verbundenen Unternehmen im Ausland in Verkehr gesetzt wurden, gleich-
wohl zu dulden. Der Grund dafiir ist jedoch nicht die Erschopfung des schwei-
zerischen Markenrechts. Vielmehr verneint das Bundesgericht in diesen Fillen
die Verletzung des Markenrechts, weil die Abnehmer nicht iiber die betriebliche
Herkunft der Waren getiuscht werden konnen (Art. 24 Bst.a MSchG); dies
trifft beispielsweise dann zu, wenn auslindische Konzernwaren mit irgendeinem
Unternehmen des betreffenden Konzerns in Verbindung gebracht werden. Die
Frage der Erschopfung des Markenrechts stellt sich demnach gar nicht (vgl
dazu A.Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. II, 3. A., 5.660 und 767; die Tau-
schungsgefahr ist verneint worden in BGE &84 IV 119 — Saba, 86 1T 270 — Phi-
lips, dagegen bejaht worden in BGE 78 IT 164 — Lux, 89 11 96 — Columbia, fer-
ner zuletzt in BGE /05 II 49 — Omo).

Dic Studicnkommission hat es einhellig abgelehnt, im Vorentwurf in irgendei-
ner Form die internationale Erschépfung des Markenrechts zu regeln. Trotzdem
wiirde den Vernmehmlassungsadressaten die Frage unterbreitet, ob — als Beitrag
zur Sicherstellung eines moglichst ungehinderten Warenverkehrs innerhalb Eu-
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ropas — die Erschdpfung des Markenrechts zumindest fiir den Fall vorzusehen
sei, dass die betreffenden Waren im EFTA- oder im EG-Raum in Verkehr ge-
bracht wurden. Wihrend die Mehrheit der antwortenden Kantone sich fiir die
Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung im kiinftigen Markenschutzgesetz
ausgesprochen hat, optiert die Mehrzahl der Parteien und Interessenverbinde
dagegen. Letztere begriinden ihre Haltung insbesondere damit, dass die zuletzt
verdffentlichten Texte zu einem neuen Markensystem der EG (die bereits verab-
schiedete Richtlinie zur Angleichung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
sowie die Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke) ausdriicklich eine auf den
EG-Raum beschrinkte Erschépfung des Markenrechts vorsehen und dass im
iibrigen die Gesetzgebungen unserer Nachbarlinder ebenfalls keine derartige
Vorschrift enthalten. Um den Umstinden des Einzelfalles Rechnung tragen zu
kénnen, sprechen sich die Gegner einer gesetzlichen Fixierung des Erschop-
fungsprinzips fiir eine Fortfiihrung der bisherigen Bundesgerichtspraxis aus.
Diese anerkennt zwar die internationale Erschépfung nicht, ldsst aber gleich-
wohl Parallelimporte im Einzelfall zu, insbesondere dort, wo staatsvertragliche
Regelungen zu beachten sind, sofern das schweizerische Publikum dadurch
nicht getduscht wird.

Die in der Vernehmlassung gegen die Verankerung des Erschdpfungsprinzips
im neuen Markenschutzgesetz erhobenen Einwinde erscheinen begriindet, und
auf eine entsprechende Bestimmung kann verzichtet werden. Dies erscheint um
so eher gerechtfertigt, als auch im Entwurf zu einer Anderung des Bundesgeset-
zes vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente (PatG; SR 232.14; BBI
7989 111 232) die urspriinglich vorgesehene Bestimmung iiber die internationale
(regionale) Erschopfung fallengelassen wurde.

125 Teilrevision des Edelmetallkontrollgesetzes

1. Eine besondere Art von Markenschutz gewihrleistet die Edelmetalikontroll-
gesetzgebung, Edelmetall- und Doubléwaren miissen ndmlich nebst der
Angabe des Feingehalts bzw. der Doublébezeichnung die Marke des Her-
stellers (Verantwortlichkeitsmarke) tragen (Art. 9 Abs. 1 des Bundesgeset-
zes vom 20. Juni 1933 iiber die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen
und Edelmetallwaren, EMKG; SR 941.31). Artikel 10 Absaiz2 EMKG
schreibt vor, dass die Verantwortlichkeitsmarke beim Bundesamt fiir geisti-
ges Eigentum als Fabrik- und Handelsmarke hinterlegt sein muss. Erst da-
nach kann sie beim Eidgenossischen Zentralamt fiir Edelmetallkontrolle
zur Eintragung angemeldet werden (Art. 11 Abs. 1 EMKG; Art. 63 Abs. 2
Bst.d und 64 Bst.d der Vollziehungsverordnung vom 8. Mai 1934 zum
EMKG: SR 941.311). Das Zentralamt fithrt ein Register zur Eintragung
der Verantwortlichkeitsmarken (Art. 12 Abs. 1 EMKG).

2. Die Verantwortlichkeitsmarken, die auf Edelmetallwaren angebracht wer-
den miissen, sind sehr klein (1-2 mm). Uber ihre Beschaffenheit enthilt
das geltende Recht keine Vorschriften. Oft bestehen sie nur aus den Initia-
len des Herstellers oder aus anderen banalen Zeichen. Solche Zeichen ge-
horen unter dem Gesichtspunkt des Markenrechts zum Gemeingut. Sie
kénnten daher mangels Schutzfihigkeit an sich im Markenregister nicht
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eingetragen werden — wenn ihre Hinterlegung nicht im EMKG vorge-
schrieben wire!

Entbehren aber viele Verantwortlichkeitsmarken des markenrechtlichen
Schutzes, so scheint ihre Hinterlegung beim BAGE wenig sinnvoll. Mit der
Totalrevision des MSchG kann diese Doppelspurigkeit beseitigt werden.
Artikel 10 Absatz2 EMKG soll aber nicht einfach gestrichen werden.
Darin ist vielmehr eine Begriffsbestimmung aufzunehmen, aus der sich er-
gibt, dass die Verantwortlichkeitsimarke eine Marke besonderer Art ist, die
nicht allen Erfordernissen des MSchG (vgl. Art. | und 2 E/MSchG) zu
entsprechen braucht. Diese Begriffsbestimmung trigt dazu bei, den verwal-
tungsrechtlichen Schutz der Verantwortlichkeitsmarken zu verbessern.

. Mit dem Verzicht auf die Eintragung im Markenregister fillt fiir die Ver-

- antwortlichkeitsmarke der strafrechtliche Schuiz gemiss MSchG weg. Da
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auch Verantwortlichkeitsmarken immer hiufiger gefilscht werden, ist ein
solcher Schutz kaum entbehrlich. Eine entsprechende Strafbestimmung
fehlt im geltenden EMKG; sie findet sich indessen im zuriickgestellten
Entwurf von 1986 fiir eine Teilrevision dieses Gesetzes. Um einen Unter-
bruch im rechtlichen Schutz der Verantwortlichkeitsmarken zu vermeiden,
empfiehlt es sich, den bestehenden Artike! 47 EMKG schon jetzt durch
¢ine Bestimmung iiber den «Missbrauch von Marken und Zeichen» zu er-
ginzen. Gleichzeitig soll beim Bussenrahmen der Geldentwertung Rech-
nung getragen werden; dies sowohl beim Artikel 47 als auch bei den iibri-
gen Strafbestimmungen.

Bestimmungen iiber den zivilrechtlichen Schutz der Verantwortlichkeits-
marken sind nicht vorgesehen. Fille, wo dieser Schutz hitte in Anspruch
genommen werden sollen, sind bisher nicht vorgekommen. Auch eine Ver-
weisung auf die entsprechenden Bestimmungen des MSchG diirfte nicht
ndtig sein.

. Der Wegfall der Eintragung in das Markenregister des BAGE macht es
auch nétig, eine Bestimmung iiber die Dauer der Eintragung ins EMKG

aufzunehmen. Bisher brauchte es keine solche Bestimmung, da nach Arti-
kel 8 MSchG (vgl. nun Art. 10 E/MSchG) der Schutz aus dem Eintrag ei-
ner Marke 20 Jahre dauerte. Eine entsprechende Bestimmung kann in Asti-
kel 12 EMKG eingefiigt werden.

Selbstverstindlich kénnen Zeichen, die beim Zentralamt als Verantwort-
lichkeitsmarke eingetragen sind, auch unter der Herrschaft des neuen
MSchG beim BAGE als Marke hinterlegt werden, sofern sie die¢ Vorausset-
zungen fiir den markenrechtlichen Schutz erfillen. Andererseits werden
die nach bisherigem Recht vorgenommenen Eintragungen von Verantwort-
lichkeitsmarken im Markenregister bestehenbleiben — und zwar ohne
Riicksicht auf die Frage der Schutzfihigkeit —, falls der Inhaber nicht die
Laschung beantragt oder auf die Verlingerung der Eintragung verzichtet
(Art. 32 Bst.a und b E/MSchG). (Es wird davon abgesehen, die nicht
schutzfahigen Verantwortlichkeitsmarken bei Ablauf der Eintragungsdauer
von Amtes wegen aus dem Register zu streichen. Ein solches Vorgehen
witrde eine neuerliche Priifung aller Verantwortlichkeitsmarken erforder-



lich machen, was zum e¢inen mit dem vorhandenen Personal nicht zu be-
wiiltigen wire, zum andern dem Grundsatz widerspriiche, wonach Marken,
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes bereits eingetra-
_gen sind, im Falle der Verlingerung ihrer Eintragung allgemein nicht mehr
auf ihre Schutzfihigkeit gepriift werden sollen.)

5. Die Wirtschaftskriminalitiit auf dem Gebiet der Edelmetalle und der Uhren
nimmt stark zu, So werden immer wieder schweizerische Verantwortlich-
keitsmarken missbrauchlich verwendet, geschiitzte Modelle kopiert oder
schweizerische Herkunftsbezeichnungen unrechtmissig verwendet. Da-
durch erwachsen der schweizerischen Volkswirtschaft sehr hohe Verluste.

Urspriinglich war das Zentralamt fiir Edelmetallkontrolle wegen des Amts-
geheimnisses nicht berechtigt, solche Verstdsse den Inhabern der Schutz-
rechte zur Kenntnis zu bringen. Um diesem unbefriedigenden Zustand ab-
zuhelfen, ermichtigte das Eidgendssische Finanzdepartement vor einiger
Zeit das Zentralamt gemiss Artikel 320 Absatz2 des Schweizerischen
Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) zur Orientierung der Geschidigten.
Jetzt ist es an der Zeit, entsprechenden Meldungen eine ausdriickliche ge-
setzliche Grundlage zu geben. Um eine Intervention des Geschidigten zu
erméglichen, ist der Edelmetallkontrolle die Kompetenz einzurdumen, ver-
dichtige Sendungen zuriickzubehalten.

Nach Artikel 70 des Entwurfs vom 19. Juni 1989 zu einem Bundesgesetz
iber das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (E/URG; BBI1 1989 111
632) und Artikel 67 E/MSchG ist die Zollverwaltung ermichtigt, verdich-
tige Sendungen den Inhabern der Schutzrechte zu melden. Der vorgeschla-
gene neue Artikel 22a EMKG soll noch bestehende Licken fiillen und ei-
nen wirksameren Kampf gegen Nachahmungen auch von Verantwortlich-
keitsmarken, Schmelzer- und Priiferzeichen (vgl. Art. 47 EMKG) sowie
Modellen erméglichen. Damit bei der Durchfuhr entdeckte Widerhandlun-
gen gegen das EMKG verfolgt und geahndet werden konnen, ist Artikel 22
Absatz 1 EMKG ebenfalls entsprechend anzupassen.

2 Besonderer Teil
21 Allgemeine Bemerkungen zom Gesetzesentwurf
211 Zielsetzung

Dem vorliegenden Gesetzesentwurf liegt folgende Zielsetzung zugrunde:

Das geltende Markenschutzgesetz von 1890 darf zwar noch immer als durchaus
praktikables Gesetzeswerk angesehen werden. Den Anforderungen an eine zeit-
gemisse Gesetzgebung auf diesem Gebiet geniigt es jedoch je linger desto we-
niger. Es weist in verschiedener Hinsicht Liicken und andere Unzulidnglichkei-
ten auf, denen der Gesetzesentwurf abhelfen soll.

Der Entwurf zielt in erster Linie darauf ab, die Stellung des Markeninhabers zu
stirken. Die Marke als unternehmerisches Hilfsmittel wird damit, im allgemei-
nen Interesse von Industrie und Gewerbe, aufgewertet. Ein erweitertes rechtli-
ches Instrumentarium soll es dem Berechtigten erméglichen, sich gegen Verlet-

17



zungen seiner Markenrechte erfolgreich zur Wehr zu setzen. Daneben werden
aber auch die Interessen der Konsumenten, das heisst der «Markenadressateny,
gebithrend beriicksichtigt.

Im weiteren trigt der Gesetzesentwurf der neueren internationalen Entwicklung
auf dem Gebiet des Markenschutzes Rechnung. Er fiihrt in jenen Punkten, in
denen dies notwendig oder zweckmissig erscheint, eine Angleichung an auslin-
dische Rechtsordnungen herbei. Besondere Bedeutung kommt dabei dem im
Entstehen begriffenen Gemeinschaftsmarkenrecht zu; an dessen Grundziigen
orientiert sich in mancher Hinsicht der vorliegende Entwurf,

Schliesslich soll im Rahmen der Gesetzesrevision der Schutz der geographischen
Herkunftsangaben auf eine newe, im Vergleich zur heutigen Regelung
(Art. 18-20 MSchG) erweiterte Rechtsgrundlage gestellt werden. Damit wird ei-
., nem dringenden Wunsch aus Kreisen der schweizerischen Industrie entspro-
chen. Dagegen enthalt der Entwurf keine Bestimmungen {iber gewerbliche Aus-
zeichnungen, dies im  Unterschied zum gelienden Markenschutzgesetz
(Art. 21-23), Unrechtmissige Hinweise auf solche Auszeichnungen werden vom
Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG; SR 241) erfasst, das den Gebrauch unrichtiger oder irrefiibrender An-
gaben generell untersagt (Art. 3 Bst. b); infolgedessen eriibrigt sich eine Sonder-
regelung.

212 Systematik

Der Gesetzesentwurf ist' in vier Titel gegliedert: Der 1. Titel ist dem Marken-
recht gewidmet, wobei dessen 1. Kapitel die allgemeinen Bestimmungen enthilt
und das 2. Kapitel die Sonderbestimmungen fiber Garantie- und Kollektivmar-
ken zum Gegenstand hat. Im 3. Kapitel wird die Eintragung der Marken behan-
delt; es regelt im wesentlichen das Verfahren vor dem BAGE und umschreibt
dessen Aufgaben und Kompetenzen. Das 4. Kapitel enthilt die Grundsatzbe-
stimmungen iiber die internationale Markeneintragung. Der 2. Titel beschiftigt
sich mit dem Schutz der geographischen Herkunftsangaben. Der 3. Titel um-
fasst je ein Kapitel iiber den zivilrechtlichen Schutz von Marken und Her-
kunftsangaben und tiber die Strafbestimmungen, ferner ein solches fiber die
Hilfeleistung der Zollverwaltung. Der 4. Titel enthilt die Schlussbestimmungen.

22 Erlduterungen zu den einzelnen Bestimmungen
221 ‘Titel

Der Gesetzestitel trigt dem Umstand Rechnung, dass der Entwurf neben dem
Markenschutz auch den Schutz der — nicht unter den Markenbegriff fallenden —
geographischen Herkunftsangaben regelt.
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222 Marken
222.1 Allgemeine Bestimmungen
222.11 Schutz der Marken

Artikel I Begriff und Grundsatz

Der Markenbegriff des Entwurfs geht von der Unterscheidungs- und Herkunfts-
funktion der Marke aus. Dies bedeutet eine Abkehr vom: VE 1968, welcher der
Marke einzig Individualisierungsfunktion zubilligen wollte. Nach Absaiz I dient
demnach die Marke dazu, Waren oder — neu — Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Damit ist aber
auch gesagt, dass alle mit der nimlichen Marke gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen, soweit diese gleich oder gleichartig sind (vgl. dazu Art. 3), aus
demselben Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng miteinan-
der verbundenen Betrieben) stammen. Thre Bedeutung als betrieblichen Her-
kunftshinwels hat die Marke zwar im Laufe der Zeit teilweise ¢ingebiisst, die
Herkunftsfunktion als solche geniesst jedoch nach wie vor rechtlichen Schutz.
Daneben hat die Marke noch andere Funktionen; vorweg zu nennen sind die
Garantie einer gleichbleibenden Qualitit sowie die Werbewirkung. Diese weite-
ren Funktionen sind jedoch primir dkonomischer Natur und als solche nicht
selbstindig geschiitzt. Im Verhiltnis zur Unterscheidungs- und Herkunftsfunk-
tion haben sie, unter dem Aspekt des Markenrechts betrachtet, rein akzessori-
schen Charakter.

Neu sollen auch Dienstleistungsmarken am markenrechtlichen Schutz teilha-
ben. Demnach werden nun Banken, Versicherungsgesellschaften, Reisebiiros
usw. fiir die von thnen erbrachten Dienstleistungen ebenfalls Marken hinterle-
gen konnen. Aber auch Fabrikationsunternehmen konnen nebenher selbstin-
dige Dienstleistungen erbringen und dafiir Markenschutz erlangen. Keinen
Schutz geniessen dagegen Marken in bezug auf Dienstleistungen, die nur zur
Erbringung einer anderen Dienstleistung oder zum Vertrieb einer Ware dienen
(sog. Hilfsdienstleistungen: z. B. Abholung von defekten Geriiten zur Reparatur,
Werbung fiir die eigenen Waren). Die Situation ist analog zu derjenigen bei den
sogenannten Hilfswaren (Verpackungsmaterial, Werbemittel, Zugabeartikel
usw.), die gemdss heutiger Praxis nicht in das Warenverzeichnis aufgenommen
werden diirfen. Im abrigen gelten fiir Dienstleistungsmarken grundsitzlich die
gleichen Schutzvoraussetzungen wie fiir Produktemarken.

Der Begnff des Unternehmens ist im weitesten Sinne zu verstchen. Jedes
Rechtssubjekt, das im Wirtschaftsleben wettbewerbsmissig titig wird, ist als
Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung zu betrachten. Es fallen darunter
namentlich Handelsgesellschaften (z. B. Kollektiv- und Kommanditgesellschaf-
ten, Aktiengesellschaften) und Genossenschaften gemiss Obligationenrecht,
aber auch Einzelpersonen, Vereine, Stiftungen, ferner Gemeinwesen sowie 6f-
fentlichrechtliche Kdrperschaften.

Hinsichtlich der Markenform cnthiilt Absatz 2 cine «offecne» Definition des
Markenbegriffs. Anhand von Beispielen wird umschrieben, was eine Marke sein
kann. Die Beispiele lassen erkennen, dass in erster Linie graphisch darstellbare
Zeichen in Betracht kommen. Der Wortlaut von Absatz 2 schliesst jedoch nicht
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aus, dass z. B. auch akustische Marken als solche Gegenstand des Marken-
schutzes bilden kénnen. Es wird Sache der Ausfithrungsbestimmungen sein,
den Kreis der registrierungsfahigen Markenformen genau abzugrenzen.

Der Ausdruck «dreidimensionale Formen» macht deutlich, dass neu auch die
Form der Ware oder der Verpackung als Marke hinterlegt werden kann (sog.
Formmarke). Es besteht insofern Ubereinstimmung mit der Richtlinie vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Staaten so-
wie mit dem Vorschlag fiir eine Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke. Die
Eintragbarkeit der Formmarke unterliegt allerdings gewissen Einschrinkungen;
diesen liegt die Uberlegung zugrunde, dass die Gestaltung von Ware und Ver-
packung innerhalb bestimmter Grenzen frei bleiben muss (vgl. nachstehend
Art. 2).

Absatz 3 hilt den Grundsatz fest, dass nur diejenigen Zeichen markenrechtli-
chen Schutz geniessen, die im Markenregister eingetragen sind.

Artikel 2. Absolute Ausschlussgriinde

Nach Buchstabe a vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen des Gemein-
gutes. Dies trifft bereits fiir das geltende Recht zu (Art. 3 Abs. 2 MSchG). Nach
der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts gelten als Gemeingut Hin-
weise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, fiir welche
die Marke bestimmt ist, ebenso Zeichen, die nicht unterscheidungskriftig sind
wie geometrische Figuren, einzelne Buchstaben und Zahlen (BGE /{3 II 205
E.3, 109 11 258 E.2 und 3). Gemeingut sind ferner die sogenannten Freizei-
chen, zu reinen Sachbezeichnungen degenerierte Zeichen, die urspriinglich Un-
terscheidungskraft besassen, diese jedoch aufgrund ihrer allgemeinen Verbrei-
tung im Laufe der Zeit eingebiisst haben (BGE 114 11 172 E. 2 a). Das BAGE
-hat die Eintragung einer Marke zu verweigern, die als wesentlichen Bestandteil
ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthilt (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2
MSchG). Dieser Grundsatz wird unter der Herrschaft des neuen Gesetzes wei-
ter gelten, obschon er nicht mehr explizit ausgesprochen ist.

Ausdriicklich im Entwurf verankert ist die von Praxis und Doktrin seit jeher an-
erkannte Tatsache, dass ein Ausdruck des Gemeingutes sich im Verkehr als In-
dividualzeichen filr Waren (und Dienstleistungen) aus einem bestimmten Be-
‘trieb durchsetzen und damit zu einer schutzfihigen Marke werden kann, wenn
er wihrend ldngerer Zeit markenmdssig gebraucht wurde. Voraussetzung ist
freilich, dass es sich nicht um e¢inen dem Sprachgebrauch unentbehrlichen Aus-
druck handelt (Schweiz. Patent-, Muster- und Markenblatt 71976 1 25 E. 3).

Buchstabe b nimmt die Form, die das Wesen der Ware ausmacht, sowie die
technisch bedingte Form der Ware oder Verpackung vom Markenschutz aus.
Dadurch soll vermieden werden, dass Waren- und Verpackungsformen als Mar-
ken monopolisiert werden, die zwar nicht Gemeingut (Bst. a) sind, die sich je-
doch aufgrund der Art, Bestimmung, Verwendungsweise usw. der betreffenden
Ware geradezu aufdringen. Es wird Sache der Amts- und Gerichtspraxis sein,
anhand von Einzelfillen die Kriterien fiir die Schutzfihigkeit von Formmarken
festzulegen. Markenfihige Waren- und Verpackungsformen konnen iibrigens
zugleich als gewetbliches Modell geschiitzt sein, sofern sie die Schutzvorausset-
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zungen des Bundesgesetzes vom 30. Mirz 1900 betreffend die gewerblichen
Muster und Modelle (MMG; SR 232.12) erfiillen.

Gemiss den Buchstaben ¢ und d sind ferner irrefithrende Zeichen sowie solche,
die gegen die oOffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht
(Staatsvertragsrecht, Bundesrecht, kantonales Recht) verstossen, vom Marken-
schutz ausgeschlossen. Alle diese Ausschlussgriinde sind - teils ausdriicklich,
teils implizit — bereits im geltenden Recht vorgesehen (Art. 3 Abs. 4 und Art. 14
Abs. 1 Ziff. 2 und 4 MSchG). Die irrefiihrenden Zeichen werden nun jedoch
nicht mehr dem Begriff der sittenwidrigen Zeichen untergeordnet, sondern ent-
sprechend ihrer praktischen Bedeutung als selbstindige Kategorie aufgefiihrt,

Artikel 3 Relative Ausschlussgriinde ‘

In Absatz I wird - wie iibrigens auch in den Texten zum kiinftigen EG-Marken-
system (Richtlinie, Verordnungsentwurf) — zwichen den beiden folgenden Fil-
len unterschieden:

Buchstabe a legt fest, dass ein Zeichen, das mit einer dlteren Marke identisch
und fiir die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, von vornherein
vom Markenschutz ausgeschlossen ist, also ohne Riicksicht darauf, ob im kon-
kreten Fall eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht. Diese Vorschrift starkt
in erster Linie die Rechtsstellung des Markeninhabers. Sind einerseits die Mar-
ken und andererseits die Waren oder Dienstieistungen identisch, so braucht
demnach der Inhaber der dlteren Marke — anders als nach geltendem Recht
(Art. 24 MSchG) — nicht darzutun, dass das Publikum iiber die Herkunft der be-
treffenden Waren oder Dienstleistungen getduscht wird. Er kann sich in einem
solchen Fall ohne Nachweis einer Tauschungsgefahr gegen Handlungen zur
Wehr setzen, die sein Markenrecht verletzen. Von praktischer Bedeutung ist
diese Regelung vor allem im intermationalen Warenverkehr (vgl. Ziff. 124.3;
BGE 10511 53 E. b) sowie dann, wenn unrechtméssig gekennzeichnete Erzeug-
nisse angeboten, die Abnehmer jedoch iber den wahren Sachverhalt aufgekldrt
werden.

Die Buchstaben b und c fixieren einen markenrechtlichen Grundsatz, der - aller-
dings in anderer Formulierung — bereits im heutigen Gesetz enthalten ist (Art. 6
MSch@). Danach ist ein Zeichen jeweils dann vom Markenschutz ausgeschlos-
sen, wenn wegen sciner Identitit bzw. Ahnlichkeit mit einer dlteren Marke und
der Gleichartigkeit bzw. der Gleichheit oder Gleichartigkeit der in Frage stehen-
den Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr einer Verwechs-
lung besteht. Es wird im Streitfall auch nach neuem Recht den Gerichten iiber-
lassen bleiben zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht.

Absatz 2 umschreibt, was als dltere Marke nach Absatz 1 gilt, und regelt somit
die Rangfolge unter mehreren konkurrierenden Marken. Massgebend ist zu-
néchst die Hinterlegungsprioritit nach Artikel 6 E/MSchG, gegebenenfalls die
Unionsprioritit oder die Ausstellungsprioritit gemiss den Artikeln 7 und 8 E/
MSchG (Bst. a; vgl. dazu Ziff. 222.13). Als dltere Marken kommen ausserdem
solche in Betracht, die im Sinne von Artikel 6°** PVUe in der Schweiz «noto-
risch bekannt» sind, und zwar im Zeitpunkt der Hinterlegung des entgegenste-
henden Zeichens (Bst. b). Diese Bestimmung der PVUe verpflichtet die Ver-
bandsstaaten, die Eintragung von Marken, die mit einer notorisch bekannten
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Marke verwechslungsfihig sind, zuriickzuweisen oder zu 16schen und den Ge-
brauch zu untersagen. Notorietit der Marke setzt voraus, dass sie in der
Schweiz als eine dem Angehdrigen eines anderen PVUe-Staates gehdrende und
von diesem fiir gleiche oder gleichartige Waren gebrauchte Marke bekannt ist.

Absatz 3 schreibt vor, dass nur der Inhaber der dlteren Marke sich auf die rela-
tiven Ausschlussgrinde des Absatzes | berufen kann. Es wird daher kiinftig
ausgeschlossen sein, dass ihm von seiten des Inhabers der kollidierenden jiinge-
ren Marke mit Erfolg eine &ltere Drittmarke entgegengehalten wird., Der vom
Bundesgericht seit jeher vertretenen, von der Doktrin jedoch allgemein kritisier-
ten Auffassung wird damit der Boden entzogen, wonach jedermann, der ein
schutzwiirdiges Interesse hat, sich auf die Nichtigkeit einer gegen Artikel 6
MSchG verstossenden Marke berufen kann, insbesondere auch der Inhaber ei-
ner jiingeren Marke (BGE 9911 112 E. 5).

N

222.12 FEintragung durch Nutzungsberechtigte

Artikel 4

Dicse Bestimmung griindet sich auf den Artikel 6%¢rties PVUe, der den Schutz
des Markeninhabers gegen einen ungetreuen Agenten oder Vertreter bezweckt.
Artikel 4 E/MSchG ist jedoch nicht nur auf Agenten und Vertreter anwendbar,
sondern grundsitzlich auf jedermann, der zum Gebrauch einer fremden Marke
ermichtigt ist. Solche Personen diirfen dic Marke nur mit Zustimmung des Be-
rechtigten auf ihren eigenen Namen eintragen lassen (4bs. I). Die Zustimmung.
kann ausdriicklich oder stillschweigend erfolgen. Unterbleibt sie, so stehen dem
wirklichen Markeninhaber gegen den Hinterleger die zur Wahrung seiner
Rechtsposition erforderlichen Anspriiche zu, insbesondere die Klage auf Uber-
tragung des Markenrechts (Art. 50 E/MSch@G).

Nach Wegfall der Zustimmung ist, je nach vertraglicher Vereinbarung oder An-
weisung des Markeniohabers, die Eintragung der Marke zu 18schen oder die
Marke auf den Berechtigten zu ibertragen (4bs. 2).

222.13 Entstehung des Markenrechts; Prioritiit

Artikel 5 Entstehung des Markenrechts

Unter dem im Entwurf verwendeten Begriff «Markenrecht» ist das subjektive,
dem Markeninhaber zustehende Recht an der Marke zu verstehen.

Die Bestimmung des Artikels 5 E/MSchG bringt gegeniiber dem geltenden
Recht nichts Neues. Sie besagt (wie Art. 4 MSch(), dass erst die Eintragung im
Register dem Markeninhaber das ausschliessliche Recht gibt, die Marke fiir die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen. Erst die Registrie-
rung der Marke ldsst demnach die dem Markeninhaber zustehenden Anspriiche
entstehen, insbesondere die Verbietungsrechte nach Artikel 13 Absatz2 E/
MSch@G, die zivilrechtlichen Anspriiche (Art. 49 ff. E/MSchG) sowie den straf-
rechtlichen Schutz (Art. 58 ff. E/MSchG).
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" Artikel 6 Hinterlegungsprioritit

Der vorliegende Entwurf bringt den Ubergang von der Gebrauchsprioritit des
geltenden Rechts (auch als Gebrauchsprinzip bezeichnet) zur Hinterlegungs-
prioritit (Hinterlegungs- oder Eintragungsprinzip). Somit steht das Markenrecht
neu demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt.

Lehre und Rechtsprechung haben aus Artikel 5 MSchG seit jeher gefolgert,
dass von den Inhabern zweier kollidierender Marken derjenige besser berech-
tigt ist, dessen Marke zuerst in Gebrauch genommen wurde. Die Hinterlegung
schafft lediglich eine Vermutung, nach welcher der Ersthinterleger der besser
Berechtigte ist; diese Vermutung kann umgestossen werden, indem der Inhaber
der gegnerischen Marke nachweist, dass diese als erste gebraucht wurde. Der
nun vorgeschlagene Systemwechsel beruht im wesentlichen auf zwei Uberlegun-
gen: Vorerst soll er die Rechtssicherheit erhdhen, das heisst der Vorrang eines
Markenrechts soll zweifelsfrel aus dem Register ersichtlich sein und nicht von
einem etwaigen fritheren Gebrauch eines anderen Zeichens abhéingen. Sodann
driingt sich in-diesem wichtigen Punkt eine Angleichung an die Markenrechts-
ordnungen des Auslandes auf, insbesondere an das neue Gemeinschaftsmar-
kenrecht, das ebenfalls auf dem Hinterlegungsprinzip basiert.

Ubrigens werden die Hirten, die sich aus dem Systemwechsel ergeben kénnen,
in zweifacher Hinsicht gemildert, ndmlich einerseits durch eine inhaltliche Be-
schrinkung des Markenrechts zugunsten vorbeniitzter Marken (vgl. Ziff. 222.15,
Art.14) und anderseits durch iibergangsrechtliche Bestimmungen (vgl.
Ziff. 225.2, Art. 73 und 75).

Artikel 7 Prioritit nach der Pariser Verbandsiibereinkunft

Absatz 1 fusst auf Artikel 4 PVUe. Diese Bestimmung sieht vor, dass derjenige,
der in einem Verbandsland eine Fabrik- oder Handelsmarke vorschriftsgemiss
hinterlegt hat, fiir die Hinterlegung in e¢inem anderen Land wiihrend sechs Mo-
naten ein Priorititsrecht geniesst (sog. Unionsprioritit). Der Entwurf macht in-
dessen keinen Unterschied zwischen Fabrik- und Handelsmarken und Dienst-
leistungsmarken; die Unionsprioritit ist demnach auch auf die letztgenannten
anwendbar. Artikel 7 Absatz1 E/MSchG besagt somit folgendes: Ist eine
Marke erstmals in einem anderen PVUe-Staat (oder mit Wirkung fiir einen sol-
chen Staat) hinterlegt worden und wird danach die gleiche Marke innerhalb
von sechs Monaten in der Schweiz hinterlegt, so kann hier als Hinterlegungsda-
tum jenes der Ersthinterlegung beansprucht werden. Natiirlich gilt dies nur in-
soweit, als die Waren oder Dienstleistungen der beiden Hinterlegungen iiber-
einstimmen.

Die gleiche Wirkung wie die Ersthinterlegung in einem PVUe-Staat hat nach
Absarz 2 eine solche in einem Staat, welcher der Schweiz Gegenrecht hilt. Eine
analoge Vorschrift findet sich in Artikel 17 Absatz 1%* PatG. Das BAGE als Re-
gisterbehdrde wird festzustellen haben, welche Staaten Gegenrecht halten.

Artikel 8  Ausstellungsprioritit

Es handelt sich hier um eine Ausfithrungsvorschrift zu Artikel 11 PVUe, Da-
nach haben die Verbandslinder den Fabrik- und Handelsmarken fir auf inter-
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nationalen Ausstellungen gezeigten Erzeugnissen einen «zeitweiligen Schutz»
zu gewihren; die Einzelheiten sind durch das innerstaatliche Recht zu regeln.
Die Bestimmung ist fiir das Markenrecht von geringer praktischer Bedeutung.

Artikel 9 Priorititserklirung

Die Absdtze I und 2 entsprechen Artikel 19 PatG. Absatz 1 hilt fest, dass derje-
nige, der die Unions- oder Ausstellungsprioritit beansprucht, eine Prioritdtser-
klarung abzugeben und einen Priorititsbeleg einzureichen hat. Es wird in den
Ausfithrungsbestimmungen festzulegen sein, woraus diese Unterlagen im einzel-
nen bestehen.

Nach Absatz 3 wirkt die Eintragung der Prioritit nicht konstitutiv, sondern sie

begriindet lediglich eine widerlegbare Vermutung fiir deren Bestand.

222.14 Bestand des Markenrechts

Artikel 10 Giiltigkeitsdauer und Verlingerung der Eintragung

Absatz ] Die Giiltigkeitsdauer der Eintragung, das heisst die Dauer der einzel-
nen Schutzperioden, wird von bisher 20 Jahren nach geltendem Recht (Art. 8
Abs. 1 MSchG) auf 10 Jahre verkiirzt. Es wird damit vor allem dem Umstand
Rechnung getragen, dass in zahlreichen Fillen der Gebrauch neu eingetragener
Marken gar nie aufgenommen oder nach kurzer Zeit wieder aufgegeben wird;
die Verkiirzung der Eintragungsdauer soll einer Uberfiillung des Registers mit
eingetragenen, jedoch nicht oder nicht mehr gebrauchten Marken entgegenwir-
ken. Nach dem Entwurf zur EG-Markenverordnung betrigt die Eintragungs-
dauer ebenfalls 10 Jahre.

. Das BAGE hat das heutige Gesetz (Art. 8 Abs. 2 MSchG) stets dahingehend
ausgelegt, dass Marken, deren Erneuerung beantragt wird, dasselbe Prifungs-
verfahren zu durchlaufen haben wie neu hinterlegte Marken; insbesondere fin-
det erneut eine Priifung auf absolute Eintragungshindernisse statt. Das Bundes-
gericht hat diese Praxis wiederholt gebilligt (BGE 10311 17 E. 1, 269 E. 1; 112
II 267 E. 3 a). Dieser von interessierten Kreisen hiufig kritisierte Rechtszustand
soll nun gedndert werden. An die Stelle der Erneuerung nach bisherigem Recht
tritt die blosse Verldngerung der Eintragung im Sinne eines Formalaktes. Eine
entsprechende Regelung gilt auch fiir die internationale Markenregistrierung,
deren Erneuerung durch einfache Gebithrenzahlung bewirkt werden kann; vgl.
Artikel 7 Absatz 1-des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 iber die inter-
nationale Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.2/.3). Die Modaliti-
ten der Verlingerung sind in den Absdtzen 2--4 geregelt.

In diesem Zusammenhang sei auf zwei Besonderheiten des neuen Rechts hinge-
wiesen: Die Verlingerung wird — im Gegensatz zur Erneuerung nach geltendem
Recht — gemiiss Entwurf nicht mehr zu beliebiger Zeit, sondern nur jeweils nach
Ablauf einer Schutzperiode moglich sein. Ferner ist anldsslich der Verlingerung
der Fintragung weder eine Anderung der Marke selbst noch eine Erweiterung
des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses maglich; falls der Markeninha-
ber eine solche Anderung bzw. Erweiterung wiinscht, hat er cine Neuhinterle-
gung vorzunehmen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Schutzumfang
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einer einmal eingetragenen Marke unverindert bleibt. Zudem besteht nun
Ubereinstimmung mit der internationalen Markenregistrierung, die bei der Er-
neuverung ebenfalls nicht geindert werden darf (Art. 7 Abs. 2 MMA). Jederzeit
zuldssig ist demgegeniber eine Finschrdnkung des Waren- oder Dienstleistungs-
verzeichnisses.

Artikel 11 Gebrauch der Marke

Aus Absatz I ergibt sich, dass die Marke im Unterschied zum geltenden Recht
(Art. 1 Ziff. 2 MSchG) nicht mehr auf der Ware selbst oder deren Verpackung
angebracht sein, sondern im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen gebraucht werden muss. Es wird Sache der Rechtsprechung
sein, den Markengebrauch noch niher zu umschreiben; denn ob ein solcher als
gegeben anzunehmen ist oder nicht, hiingt stark von den Umstinden des Ein-
zelfalles ab. Bei Produktemarken wird wohl -auch in Zukunft di¢ Verbindung
des Zeichens mit der Ware erforderlich sein, sofern nicht zwingende Griinde,
insbesondere wegen der Art der Ware, dem entgegenstehen. Bei Dienstlei-
stungsmarken kommt in erster Linie das Anbringen der Marke auf Prospekien,
Preislisten, Rechnungen und dergleichen in Betracht.

Der Gebrauch der Marke hat im Inland und in der im Register eingetragenen
Form zu erfolgen. Absatz 2 sieht zwei Ausnahmen von dieser Grundregel vor:
Der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden
Form gilt ebenfalls als Markengebrauch (vgl. auch Art.9 Abs.3 MSchG). Die
aus Kreisen der Industrie nachdriicklich geforderte Anerkennung der sogenann-
ten Exportmarke bedeutet, dass das Anbringen der Marke in der Schweiz auf
Waren oder auf der Verpackung von Waren, die ausschliesslich fiir den Export
bestimmt sind, dem Gebrauch der Marke in der Schweiz gleichgesetzt wird.

Nach Absatz 3 gilt der Markengebrauch mit Zustimmung des Inhabers als Ge-
brauch durch diesen selbst. Diese Bestimmung spricht indessen nur einen schon
heute anerkannten Grundsatz aus, dessen Anwendung gemiss Bundesgerichts-
praxis namentlich davon abhingig ist, dass weder das Publikum getiiuscht wer-
den kann noch sonstwie dffentliche Interessen verletzt werden (BGE 101 11 297
E. 2; vgl. dazu Ziff. 222.16, Art. 18). '

Artikel 12 Folgen des Nichtgebrauchs

Absarz 1: Die Frist, innerhalb welcher die Marke gebraucht werden muss, wird
gegeniiber dem heutigen Recht (Art. 9 MSchG) von drei auf fiinf Jahre verlin-
gert. Diese Verlingerung entspricht wirtschaftlichen Bedirfnissen, zumal vom
Zeitpunkt der Kreierung und Hinterlegung einer Marke bis zur Einfithrung der
betreffenden Waren auf dem Markt heutzutage immer mehr Zeit verstreicht.
Unterbleibt die Gebrauchsaufnahme innerhalb der Fiinfjahresfrist und liegen
dafiir keine Rechtfertigungsgriinde vor, so kann der Inhaber aus der Eintragung
keinerlei Anspriiche mehr ableiten. Diese Rechtsfolge beschrinkt sich gegebe-
nenfalls auf denjenigen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen,
fiir welche die Marke nicht gebraucht wurde.

Absatz 2 regelt den Fall der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Marken-
gebrauchs nach mehr als fiinfjihrigem, unbegriindetem Nichtgebrauch. Die in
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der Vernehmlassung zu diesem Problem gedusserten Meinungen waren teilweise
kontrovers. Die Regelung des Entwurfs kann als Kompromisslosung bezeichnet
werden, die einen Ausgleich zwischen den Interessen des Markeninhabers und
denjenigen seiner Mitbewerber herbeifiihrt. Sie bestimmt, dass das Markenrecht
mit Wirkung vom Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Ge-
brauchs an ganz oder teilweise wiederauflebt, sofern vor diesem Zeitpunkt nie-
mand — z. B. klage- oder einredeweise im Prozess — den vorangegangenen
Nichtgebrauch der Marke nach Absatz | geltend gemacht hat. '

Absatz 3: Diese Regelung hat ihren Grund darin, dass der Gebrauch einer
Marke naturgemiiss bedeutend leichter zu beweisen ist als der Nichtgebrauch.

222.15 Inhalt des Markenrechts

Artikel 13 Im allgemeinen

Absatz 1 enthiilt eine allgemeine Umschreibung der Befugnisse des Markenin-
habers (das sog. Ausschliesslichkeitsrecht).

In Absatz 2 sind die Verbietungsrechte aufgefiihrt, die Ausfluss des Ausschliess-
lichkeitsrechts sind. Fiir die Abgrenzung des Schutzumfangs sind die in Arti-
kel 3 Absatz 1 genannten Kriterien massgebend. Die Aufzdhlung der Verbie-
tungsrechte ist nicht abschliessend. Die Buchstaben a, b und d betreffen Formen
des Zeichengebrauchs, gegen die bereits nach heutigem Recht markentechtliche
Abwehranspriiche bestehen; mit dem Buchstaben ¢ wird lediglich dem neu ein-
gefithrten Schutz fiir Dienstleistungsmarken Rechnung getragen. Buchstabe e
bringt demgegeniiber eine Neuerung: Das Bundesgericht hat bisher in stindiger
Praxis daran festgehalten, dass das MSchG nur Schutz bietet bei markenmassi-
gem Gebrauch eines Zeichens; demnach kann das Markenrecht eines anderen
nur verletzen, wer sein Zeichen markenmdssig beniitzt (BGE 113 11 75 E. 2).
Dies soll sich nun #ndern. Nach neuem Recht wird der Markeninhaber gegen
jeden kennzeichenmissigen Gebrauch seines Zeichens im geschiftlichen Ver-
kehr vorgehen kénnen; dazu gehért nicht nur die Verwendung auf Geschiftspa-
pieren, in der Werbung usw., sondern auch als Firma, Enseigne oder sonst als
Geschiftsbezeichnung,

Im Falle lang andauernder Duldung des Gebrauchs einer jiingeren Marke lauft
der Inhaber der ilteren Marke Gefahr, seine Anspriiche einzubiissen. Es wird
darauf vérzichtet, diesen Tatbestand der Verwirkung im Entwurf auwsdriicklich
zu regeln (im Gegensatz zu den EG-Erlassen, die vorsehen, dass die Verwirkung
nach einer finfjihrigen Duldung der jiingeren Marke eintritt). Wie bereits nach
geltendem Recht werden die Gerichte beim Entscheid dariiber, ob die Anspri-
che des Markeninhabers verwirkt sind, auf die Umstéinde des Einzelfalles abzu-
" stellen haben (BGE 109 11 340 E. 2 a, 98 II 144 E. 3).

Artikel 14 FBinschrinkung zugunsten vorbeniitzter Zeichen

Diese Bestimmung bildet ¢ine nicht unwichtige Einschrinkung des dem Mat-
keninhaber zustehenden Exklusivrechts (Art. 13 E/MSchG). Unter Gebrauch
«im bisherigen Umfang» ist der bisherige Gebrauch in sachlicher und territoria-
ler Beziehung zu verstehen. Man will mit dieser Ausnahmebestimmung nament-
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lich denjenigen entgegenkommen, die seit langem fiir ein bestimmtes Produkt
oder eine Dienstleistung einc Marke beniitzen, jedoch wegen der beschrinkten
Verbreitung des Produkts oder der Dienstleistung kein landesweit geltendes Ex-
klusivrecht an dem Zeichen benétigen: Dieses Weiterbeniitzungsrecht zugunsten
vorbeniitzter Marken wurde in der Vernehmlassung teilweise in Frage gestellt.
Es wurde dabei vor allem geltend gemacht, dadurch werde in nicht zu rechtfer-
tigender Weise die neu eingefiihrte Hinterlegungsprioritit durchbrochen. In den
Stellungnahmen kam jedoch mehrheitlich Zustimmung zu der Regelung des
Entwurfs zum Ausdruck; es herrschte die Meinung vor, dass damit ein Aus-
gleich zwischen den Interessen der Inhaber eingetragener Marken und denjeni-
gen der «kleinen» Markenbeniitzer geschaffen werde.

Um Missbriuchen vorzubeugen, bestimmt Absarz 2, dass das Weiterbeniitzungs-
recht nur zusammen mit dem Unternehmen iibertragen werden kann.

Artikel 15 Beriihmte Marke

Bereits der VE 1968 enthielt eine Norm, durch die der sogenannten beriithmten
Marke (marque de haute renommée) ein besonderer Schutz vor Verwisserungs-
gefahr gewidhrt werden sollte. (Das Bundesgericht hat seinerzeit einen iiber
MSchG und UWG hinausgehenden Schutz der beriihmten Marke abgelehnt:
BGE 8711 46 E.3.) Eine analoge Bestimmung enthilt nun Artikel 15 des Ent-
wurfs. Danach kann der Inhaber einer beriihmten Marke anderen den Ge-
brauch dieser Marke fiir jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten —
also micht nur in jenen Fillen, in denen Gleichheit oder Gleichartigkeit (Art. 3
Abs. 1 E/MSchG) vorliegt -, wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungs-
kraft der Marke gefahrdet oder deren Ruf ausniitzt oder beeintrachtigt.

Der Entwurf sicht davon ab, die beriihmte Marke zu definieren. Thre Charakte-
ristika sind eine iberragende Verkehrsgeltung, Einmaligkeit und allgemeine
Wertschitzung. Die Gerichtspraxis wird zu entscheiden haben, wann im Einzel-
fall eine Marke als beriihmt im Sinne dieser Bestimmung anzusehen ist. Die
Gerichte werden gegebenenfalls auch dariiber zu befinden haben, ob ein der
berihmten Marke angenihertes Zeichen in unzuldssiger Weise deren Unter-
scheidungskraft oder Ruf tangiert.

Von der beriihmten Marke zu unterscheiden ist die «notorisch bekannte»

Marke gemiss Artikel 65 PVUe (vgl. dazu Ziff. 222.11, Art, 3).

Artikel 16 Wiedergabe von Marken in Wérterbiichern und anderen Nachschla-
gewerken

Dieser Berichtigungsanspruch soll helfen zu verhindern, dass eine eingetragene
Wortmarke zur Sachbezeichnung degeneriert. Eine analoge Bestimmung enthilt
der Entwurf zur EG-Markenverordnung.

222.16 Ubertragung und Lizenz

Artikel 17 Ubertragung

Nach Artikel 11 MSchG kann eine Marke nur zusammen mit dem zugehérigen
Geschift oder Geschiftsteil iibertragen werden. Diese Vorschrift bezweckt, die
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Allgemeinheit vor Tduschungen diber die betriebliche Herkunft der mit der
Marke versechenen Waren zu schiitzen. Heute steht jedoch, wirtschaftlich be-
trachtet, die Bindung der Marke an einen bestimmten Geschiftsbetrieb nicht
mehr derart im Vordergrund wie ehedem. Eine Markeniibertragung ohne
gleichzeitigen Geschiftsiibergang hat somit nicht zwangsliufig eine Irrefihrung
des Publikums zur Folge. Aus diesem Grund lisst der Entwurf die freie Uber-
tragung der Marke grundsitziich zu. Das schliesst indessen nicht aus, dass im
Einzelfall die Ubertragung das Publikum tiuschen oder anderswie offentliche
Interessen verletzen und daher ungiiltig sein kann (Art. 20 des Obligationen-
rechts; SR 220). Eine diesbeziigliche Priifung durch das Amt findet allerdings
nicht statt. Ubrigens wird man auch die kiinftige Gemeinschaftsmarke unab-
hingig vom Unternehmen ibertragen konnen.

Nach Absatz 1 kann die Marke fiir alle oder einen Teil der Waren oder Dienst-
leistungen fibertragen werden, fiir welche sie eingetragen ist. Demgegentiber ist
die Ubertragung nur fiir das ganze Gebiet der Schweiz zulissig.

Gemiss Absarz 2 muss die rechtsgeschaftliche Ubertragung schriftlich erfolgen.
Gegeniiber Dritten kann sie erst nach ihrer Eintragung im Register geltend ge-
* macht werden, sofern diese nicht schon vorher davon Kenntnis erhalten haben.
Im tbrigen konnen in jedem Falle die markenrechtlichen Klagen bis zur Regi-
strierung der Ubertragung gegen den blsher eingetragenen Inhaber gerichtet
werden (4bs. 3).

Absatz 4: Eine analoge Regelung ist fir die Gemeinschaftsmarke vorgesehen.

Selbstverstindlich kann die Marke nicht nur mittels Rechtsgeschift, sondern
auch durch Erbfolge oder aufgrund eines gerichtlichen Urteils iibertragen wer-
den.

Artikel 18  Lizenz

Das geltende Gesetz erwdhnt die Markenlizenz nicht. Sie wird jedoch von der
Rechtsprechung schon seit langem anerkannt (BGE 105 II 55; 101 1T 297 E. 2,
sowie dort zitierte frithere Entscheidungen). Der vorliegende Entwurf enthlt
eine bewusst knapp gefasste Regelung.

In der Praxis wird zwischen zwei Hauptformen der Lizenz unterschleden Die
Marke kann entweder dem Lizenznehmer zum alleinigen Gebrauch iiberlassen
werden (sog. ausschliessliche Lizenz), oder das Recht zum Gebrauch kann ne-
ben dem Lizenznehmer auch noch Dritten eingerdumt werden (sog. einfache Li-
Zenz).

Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Markenlizenzvertrige dann zu-
lissig, wenn die Vertragsparteien wirtschafilich eng verbunden sind und die Be-
niitzung der Marke durch den Lizenznehmer weder das Publikum tiuschen
kann noch sonstwie das offentliche Interesse verletzt (vgl. die obenerwéhnten
Entscheidungen), Der Entwurf verzichtet darauf, diese Grundsatze festzuschrei-
ben. Es soll vielmehr von den Umstinden des Einzelfalles abhingig gemacht
werden, ob eine Gebrauchsiiberlassung als rechtsgiiltige Lizenz anzuerkennen
ist. Dabei wird die Rechtsprechung kiinftig davon auszugehen haben, dass die
wirtschaftlich enge Verbundenheit zwischen den Vertragsparteien zwar ein
wichtiges Merkmal der Markenlizenz sein kann, jedoch nicht als unabdingbares
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Erfordernis ihrer Giiltigkeit betrachtet werden darf (vgl. Pedrazzini, in: Schwei-
zenisches Privatrecht, Bd. VII/1, S. 637). Ebenfalls der Rechtsprechung iiberlas-
sen bleibt der Entscheid dariiber, welche Anspriiche des Markeninhabers ge-
geniiber dem Lizenznehmer im Einzelfall vertragsrechtlicher und welche mar-
kenrechtlicher Natur sind.

Auf die FEintragung von Markenlizenzen it Register — der Vorentwurf enthielt
eine entsprechende Bestimmung — wird verzichtet. Im Ausland gemachte Erfah-
rungen haben gezeigt, dass bei weitem nicht alle Markenlizenzen zur Eintra-
gung angemeldet werden. Dies bedeutet, dass die mit der Neuerung angestrebte
Verstarkung der Publizitdtswirkung des Registers kaum erreicht wiirde, ferner
aber auch, dass der Nutzen solcher Eintragungen gering wire im Vergleich zum
Aufwand des BAGE als Registerbehorde,

Nach dem Entwurf ist der Lizenznehmer zu den markenrechtlichen Klagen
nicht aktiv legitimiert,

222.17 Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung

Artikel 19

Das Markenrecht kann Gegenstand von dinglichen Rechten, z. B. eines Pfand-
rechts, sowie von Massnahmen der Zwangsvollstreckung sein. Die Wirkung des
Registereintrages ist die gleiche wie bei der Ubertragung.

222,18 Vertretung
Artikel 20

Nach geltendem Recht miissen Hinterleger mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland
ebensowenig einen Vertreter bestellen wie inlindische Hinterleger, und als Ver-
treter in Markensachen kann, zumal vor dem BAGE, grundsatzlich jedermann
auftreten, ohne Riicksicht darauf, ob er im In- oder Ausland ansissig ist. Dem-
gegeniiber bestimmt Absatz I von Artikel 20, dass Markeninhaber mit Sitz oder
Wohnsitz im Ausland einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter bestellen
miissen, der sie vor den Verwaltungs- und Gerichtsbeharden vertritt.

Diese Neuerung soll den Behérden den Verkehr mit dem Markeninhaber er-
leichtern. In dhnlicher Weise ist die Vertretung im Verordnungsvorschlag zur
Gemeinschaftsmarke geregelt. Fiir Patentinhaber ohne schweizerischen Wohn-
sitz besteht bereits heute eine analoge Vorschrift (Art. 13 PatG).

Die kantonalen Bestimmungen iiber die berufsmissige Prozessvertretung blei-
ben von dieser Vorschrift unberiihrt (4bs. 2).

222.19 Volkerrechtliche Vertriige
Artikel 21

Absarz 1 enthilt einen allgemeinen Vorbehalt zugunsten der volkerrechtlichen
Vertriige. Absatz 2 betrifft diejenigen fiir die Schweiz verbindlichen Staatsver-
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triige, die wie etwa die PVUe auf Inlinder grundsitzlich nicht anwendbar sind,
es soll sichergestellt werden, dass der weitergehende Schutz, den solche Ver-
trige allenfalls gewdhren, automatisch auch den Inldndern zugute kommt.

222.2  Garantiemarke und Kollektivmarke

Artikel 22 Garantiemarke

Mit der Garantiemarke findet ein Markentyp Aufnahme in den Entwurf, dessen
Existenz zwar unbestritten ist, der jedoch nach geltendem Recht nicht am mar-
kenrechtlichen Schutz teilhat. Garantiemarken sind derzeit — sieht man von je-
nen Kollektivmarken nach Artikel 7% MSchG ab, die eine Garantiefunktion er-
filllen — grundsitzlich nur wettbewerbsrechtlich geschiitzt (im Gegensatz etwa
zur «certification mark» der anglo-amerikanischen Rechtsordnungen).

Die Garantiemarke ist nicht dazu bestimmt, Waren und Dienstleistungen von-
einander zu unterscheiden; gemiss Absatz I ist sie vielmehr ein Zeichen, das
unter der Kontrolle des Markeninhabers von verschiedenen Unternehmen ge-
braucht wird und das dazu dient, gemeinsame Merkmale von Waren oder
Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewihrleisten. Gegenstand der Garan-
tie kénnen z. B. die besondere Beschaffenheit, die geographische Herkunft, die
Art der Herstellung oder ein bestimmter Qualititsstandard sein. In der Praxis
sind es vielfach Giite— und Priifzeichen fiir technische Vorrichtungen, Apparate
und Gerite, welche die Funktion einer Garantiemarke erfiillen. Als Hinterleger
von Garantiemarken kommen insbesondere auch dffentlichrechtliche Kdérper-
schaften in Betracht.

Die Garantiemarke darf nicht fiir Waren oder Dienstleistungen des Markenin-

habers oder eines von ihm wirtschaftlich beherrschten Unternehmens gebraucht

werden (Abs. 2); damit wird sichergestellt, dass der Inhaber der Garantiemarke

nicht in die Lage kommt, sich selber kontrollieren zu missen. Ihrem Wesen ent-

_ sprechend soll der Gebrauch der Garantiemarke grundsitzlich jedermann of-
fenstehen, der die diesbeziiglichen Voraussetzungen erfiillt (4bs. 3).

Der Begriff des Unternehmens nach Artikel 22 und 23 E/MSchG ist im gleich
umfassenden Sinne zu verstehen wie im Falle des Artikels 1 Absatz 1 (vgl. dazu
Ziff, 222.11, Art. 1).

Soweit die Artikel 24-28 nichts anderes vorsehen, sind die fibrigen Bestimmun-
gen des Entwurfs, insbesondere die Artikel 1-21, dem Grundsatz nach auch auf
die Garantiemarke anwendbar, Gleiches gilt fiir die Kollektivmarke (Art. 23).
Indessen konnen fiir Kollektivmarken Lizenzen erteilt werden, wogegen kein
Anlass besteht, Lizenzen an Garantiemarken einzurdumen, da der Zugang zu
diesen jedermann offensteht, soweit die Voraussetzungen fiir ihren Gebrauch
erfiillt sind.

Artikel 23 Kollektivmarke

Die Kollektivmarke dient dazu, Waren oder Dienstleistungen von Unterneh-
men, die in einer Vereinigung zusammengeschlossen sind, von Waren und
Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Bestimmung
lehnt sich an die bisherige Regelung des Artikels 7°%* MSchG an. Es ist indessen
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nicht mehr erforderlich, dass der Markeninhaber Rechtspersonlichkeit besitzt.
Massgebend ist, ob die Vereinigung Trigerin von Rechten und Pflichten sein,
Vertrige schliessen und vor Gericht klagen und belangt werden kann. Daraus
folgt, dass kinftig aunch Kollektiv- und Kommanditgesellschafien berechtigt
sind, eine Kollektivmarke zu hinterlegen.

Artikel 24 Markenreglement

Absatz 1: Fir die Eintragung einer Garantie- oder Kollektivmarke bedarf es der
Einreichung eines Reglementes, das die Bedingungen des Markengebrauchs re-
gelt und in das jedermann Einsicht nehmen kann. Damit soll der Anspruch der
Allgemeinheit auf Information hinsichtlich Beniitzerkreis und Beniitzungsbe-
dingungen befriedigt werden; zugleich erhilt das Publikum die Méglichkeit zu
priifen, ob der Inhalt des Reglements mit der tatsichlichen Verwendung der
Marke iibereinstimmt,

Im Reglement der Garantiemarke sind gemiss Absatz 2 im einzelnen die Merk-
male anzugeben, welche die Marke gewihrleisten soll. Ferner hat das Regle-
ment ¢ine wirksame Kontrolle iiber den Markengebrauch vorzusehen; dazu ge-
horen auch Angaben iber die Modalititen der Kontrolle. Schliesslich sind
darin angemessene Sanktionen festzulegen fir den Fall, dass die Beniitzungsbe-
dingungen nicht eingehalten werden:; diese Sanktionen kénnen bis zu einem
Verbot des weiteren Gebrauchs der Marke reichen.

Im Reglement der Kollektivmarke ist nach Absatz 3 der Kreis der zum Marken-
gebrauch berechtigten Unternehmen zu bezeichnen. Diese milssen nicht na-
mentlich genannt werden; vielmehr geniigt eine Umschreibung etwa in dem
Sinne, dass die Berechtigung sich auf alle Mitglieder der betreffenden Vereini-
gung erstreckt. Ist die Beniitzung an bestimmte Voraussetzungen gekniipft, so
sind genaue Angaben dariiber zu machen. Ubrigens ist es nicht ausgeschlossen,
dass auch die Kollektivmarke, gleich wie die Garantiemarke, eine bestimmte
Beschaffenheit, Herkunft oder sonst ein qualitatives Merkmal der gekennzeich-
neten Waren oder Dienstleistungen gewihrleistet.

Absatz 4 enthilt cine Analogie zu Artikel 2 Buchstabe d E/MSchG.

Artikel 25 Genehmigung des Reglements

Das BAGE hat das vom Hinterleger einzureichende Reglement sowie dessen
spitere Anderungen zu priifen und zu genehmigen. Die Genehmigung wird er-
teilt, wenn feststeht, dass das Reglement oder dessen Anderung den Absitzen
2-4 des Artikels 24 entspricht. Die Ubereinstimmung mit dem geltenden Recht
indes wird vom BAGE nur einer beschriankten Priifung unterzogen (Bst. ¢). Das
Amt sihe sich vor eine kaum zu bewiltigende Aufgabe gestellt, wenn es umfas-
send und nach allen Seiten hin abzukliren hitte, ob das Reglement im Ein-
klang mit der Rechtsordnung stebt. So wird es beispielsweise in der Regel nicht
imstande sein, ¢ine kartellrechtswidrige Wettbewerbsbehinderung festzustellen:
der Entscheid tiber diese bisweilen schwierige Frage muss den Gerichten iiber-
lassen werden. Dagegen soll es dem Amt nicht verwehrt bleiben, eine eindeu-
tige Verletzung z. B. lebensmittelrechtlicher Bestimmungen oder einer staatsver-
traglichen Vorschrift geitend zu machen und infolgedessen die Genehmigung
des Reglements zu verweigern.
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Artikel 26 Rechtswidriges Reglement

Es ist denkbar, dass ein Markenreglement trotz vorangegangener Priifung durch
das BAGE die Voraussetzungen nach Artikel 24 nicht oder nicht mehr erfullt.
In diesem Fall kann dem zustindigen Richter beantragt werden, eine entspre-
chende Feststellung zu treffen und dem Markeninhaber ein¢ Frist zur Abhilfe
anzusetzen. Die Abhilfe besteht darin, dass das Reglement gedndert und da-
durch (wieder) in Ubereinstimmung mit Artikel 24 gebracht wird. Unterbleibt
die Anderung oder ist sie nicht geeignet, dem Reglement einen gesetzeskonfor-
men Inhalt zu geben, so ist nach Ablauf der Frist die Markeneintragung (ganz
oder teilweise) nichtig. '

Artikel 27 Reglementswidriger Gebrauch

Die Duldung eines reglementswidrigen Gebrauchs der Garantie- oder Kollek-
tivmarke durch deren Inhaber bewirkt die Nichtigkeit der Markeneintragung.
Diese Rechtsfolge tritt jedoch nur dann ein, wenn wesentliche Bestimmungen
des Reglements betroffen sind; die Missachtung nur unwichtiger Klauseln
wiirde eine derart schwerwiegende Sanktion nicht rechtfertigen. Ferner ist da-
von auszugehen, dass nicht schon ein einmaliger Fall, sondern erst ein regle-
mentswidriger Gebrauch von einer gewissen Dauer und Intensitiit zur (vollstin-
digen oder teilweisen) Nichtigkeit fithrt.

Artikel 28 Ubertragung

Nach geltendem Recht sind Kollektivmarken in der Regel nicht iibertragbar;
der Bundesrat kann Ausnahmen bewilligen (Art. 7bis Abs. 3 MSch(G). Demge-
geniiber ist nach dem Entwurf die Ubertragung sowohl der Garantiemarke als
auch der Kollektivinarke grundsitzlich zuldssig. Die besondere Funktion dieser
Markentypen erfordert jedoch eine erhéhte Publizitdt; die Allgemeinheit soll
sich von jedem Ubergang auf einen neuen Inhaber Kenntnis verschaffen kon-
nen. Die Giiltigkeit der Ubertragung wird daher von der Eintragung im Register
abhingig gemacht.

222.3 Eintragung der Marken
222.31 Eintragungsverfahren

Artikel 29 Hinterlegung

Nach geltendem Recht (Art. 7 MSchG) sind grundsitzlich nur Produktions-,
Fabrikations- und Handelsbetricbe zur Markenhinterlegung berechtigt. Bei Un-
ternehmen mit Sitz im Ausland wird die Hinterlegungsberechtigung ausserdem
von der Gewihrung des Gegenrechts abhingig gemacht. Im Sinne einer Libera-
lisierung wird im Entwwrf auf Beschrankungen dieser Art vollstindig verzichtet.
Kiinftig kann somit im Prinzip jedermann Marken hinterlegen, gleichgiiltig, ob
er selbst ein Geschift betreibt oder nicht und ob er im Inland oder im Ausland
ansdssig ist. Der Entwurf ist damit freiheitlicher als die fir die Gemeinschafts-
marke vorgesehene Regelung; nach dieser kdnnen nur natiirliche oder juristi-
sche Personen, einschliesslich Kdrperschaften des 6ffentlichen Rechts, Inhaber
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von Gemeinschaftsmarken sein, und Angehérige von Nicht-Mitgliedstaaten der
PVUe nur dann, wenn Gegenrecht gewdhrt wird.

Die Hinterlegung der Marke hat beim BAGE zu erfolgen: Zu diesem Zweck
sind einzureichen! Das Eintragungsgesuch mit Angabe von Namen oder Firma
des Hinterlegers, die Wiedergabe der Marke sowie das Verzeichnis der Waren
oder Dienstleistungen, fiir welche die Marke bestimmt ist (4bs. 1); dabei ist es
nicht ausgeschlossen, dass Waren und Dienstleistungen Gegenstand cin und
derselben Hinterlegung sind. Fiir jede Hinterlegung ist ausserdem eine Hinter-
legungsgebiihr zu bezahlen (A4bs. 2). Ferner kann der Bundesrat eine nach der
Zahl der beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen bemessene Zu-
schlagsgebiihr (Klassengebiihr) festsetzen (4bs. 3).

Die Modalititen der Hinterlegung werden in den Ausfiihrungsbestimmungen
geregelt.

Artikel 30 Hinterlegungsdatum -

Die Festlegung des Hinterlegungsdatums ist von Bedeutung im Hinblick auf die
Frage, welcher Marke im Konfliktfall die Prioritdt zukommt (vgl. Ziff. 222.13,
Art. 6). Massgebend ist gemiiss Absatz 1 der Tag, an dem die in Artikel 29 Ab-
satz 1 genannten Unterlagen eingereicht werden. Alle {ibrigen nach Gesetz und
Ausfihrungsbestimmungen erforderlichen Schriftstiicke konnen auch noch zu
einem spiteren Zeitpunkt vorgelegt werden, ohne dass dies einen Einfluss auf
das Hinterlegungsdatum hat. Entsprechendes gilt fiir die Gebiihren; es wird auf
Verordnungsstufe zu regeln sein, innert welcher Frist nach der Hinterlegung
diese zu entrichten sind.

Absatz 2 iibernimmt die bewihrte Regelung des Artikels 13 Absatz 1 der Verord-
nung vom 24. April 1929 iber den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken
(MSchV; SR 232.111): Wird die Marke nachtriglich ersetzt oder in wesentli-
chen Teilen gedindert oder wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis er-
weitert, so verschiebt sich das Hinterlegungsdatum auf den Tag, an dem dlesc
Anderungen dem Amt angezeigt werden.

Artikel 31 Eintragung

Absatz 1 betrifft die Nichteintretensgriinde. Absatz 2 hilt fest, dass die Marke
einzutragen ist, wenn keine Zuriickweisungsgriinde vorliegen. Diese sind in 4b-
satz 3 abschliessend anfgezihlt.

Nach Buchstabe a ist das Eintragungsgesuch zuriickzuweisen, wenn die Hinter-
legung den in Gesetz oder Verordnung festgelegten formalen Erfordernissen
nicht entspricht. Dies trifft beispielsweise dann zu, wenn von Gesetzes wegen
einzureichende oder vom BAGE gestiitzt auf eine Ausfiihrungsbestimmung an-
geforderte Unterlagen nicht beigebracht werden oder sich als ungeniigend er-
weisen, ferner ganz allgemein dann, wenn ein dem Gesuch anhaftender Form-
mangel nicht fristgerecht behoben wird. Buchstabe b nennt als weiteren Zuriick-
weisungsgrund die Nichtbezahlung der vorgeschriebenen Gebilhren, das heisst
vor allem der Hinterlegungsgebiihr sowie allenfalls der Klassengebiihr (Art. 29
Abs. 2 und 3); darunter fillt selbstverstindlich auch die nicht fristgerechte Be-
zahlung,
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Im weiteren ist das Gesuch zuriickzuweisen, wenn die hinterlegte Marke nach
Artikel 2 E/MSchG aus absoluten Griinden vom Markenschutz ausgeschlossen
ist (Bst. ¢). Damit soll verhindert werden, dass nicht schutzfihige Marken Ein-
gang in das Register finden, zumal aus einer solchen Eintragung keinerlei
Rechte geltend gemacht werden konnen. Einen entsprechenden Zuriickwei-
sungsgrund kennt bereits das geltende Recht (Art. 14 Abs.1 Ziff.2 und 4
MSchG).

Nach Buchstabe d ist das Gesuch zuriickzuwelsgn, wenn eine Garantie- oder
Kollektivmarke nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht. Im Falle der
Garantiemarke besteht das wichtigste Erfordernis darin, dass diese geeignet ist,
die ihr zugedachte Garantiefunktion zu erfiillen. Bei der Kollektivmarke ist
vorab zu priifen, ob das Zeichen von einer Vereinigung von Fabrikations-, Han-
dels- oder Dienstleistungsunternehmen hinterlegt wird und dazu bestimmt ist,
Waren oder Dienstleistungen dieser Unternchmen zu kennzeichnen. Im tibrigen
gilt allgemein der Grundsatz, dass das Publikum nicht iiber Charakter oder Be-
deutung einer derartigen Marke irregefiithrt werden darf. Ferner sieht Buchsta-
be d die Zuriickweisung vor fiir den Fall, dass das Markenreglement vom Amt
nicht genehmigt werden kann, weil die diesbeziiglichen Voraussetzungen nicht
erfiillt sind (vgl. dazu Ziff. 222.2, Art. 25).

222.32 Loschung der Eintragung

Artikel 32

Das BAGE lsscht die Eintragung der Marke vollstindig oder fiir denjenigen
Teil der Waren oder Dienstleistungen, fiir den der Loschungsgrund zutrifft: Je-
derzeit, wenn der Inhaber die Léschung beantragt (Bst. a); wenn die Verlinge-
rung der Eintragung unterbleibt (Bst. b); wenn die Eintragung durch ein rechts-
kriftiges Gerichtsurteil fiir nichtig erklirt wird (Bst. ¢).

A

222.33 Rechtsmittel

Artikel 33 Beschwerde an die Rekurskommission fiir geistiges Eigentum

Im Zusammenhang mit der Revision des Bundesgesetzes iiber die Organisation
der Bundesrechtspflege (OG; SR 173.710) und - damit verbunden — des Bun-
desgesetzes iiber das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) hiitte neu eine
eidgendssische Rekurskommission fiir geistiges Eigentum als Beschwerdein-
stanz eingesetzt werden sollen. Diese Gesetzesrevision ist indessen in der Volks-
abstimmung vom 1. April 1990 abgelehnt worden. Da die Einsetzung von ver-
waltungsunabhingigen Rekursinstanzen als Massnahme zur Entlastung des.
Bundesgerichts unbestritten ist, soll nun die Rekurskommission fiir geistiges Ei-
gentum auf dem Wege der Totalrevision des Markenschutzgesetzes geschaffen
werden.

Die obenerwiihnte Revisionsvorlage sah vor, dass an die Rekurskommission fiir
geistiges Eigentum unter anderem Verfiigungen des BAGE in Markensachen
weitergezogen werden konnen (rev. Art. 16%% Abs, 2 MSchG; BBI 1989 11 872
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896). Dementsprechend wird man nach neuem Recht Verfiigungen des Amtes
bei der Rekurskommission anfechten l_(ﬁnnen (Abs. 1).

Absatz 2 entspricht der Bestimmung des Artikels 16%5 Absatz 3 MSchG der OG-
Revisionsvorlage. Danach unterliegen der Beschwerde an die Rekurskommis-
sion fiir geistiges Eigentum auch die Verfigungen des Eidgendssischen Amtes
fiir das Handelsregister iiber die Unzulissigkeit einer Firmenbezeichnung und
des Namens von Vereinen oder Stiftungen.

Die Beschwerdeentscheide der Rekurskommission fiir geistiges Eigentum unter--
liegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 98 Bst. e
0G).

Artikel 34 Organisation der Rekurskommission

Diese Bestimmung enthilt die wichtigsten organisatorischen Grundsitze: Fest-
legung der Zahl der Richter, Bezeichnung der Wahlbehorde sowie Sicherung
der richterlichen Unabhingigkeit der Rekurskommission gegeniiber der Bun-
desverwaltung.

Alles Nihere beziiglich der Organisation der Rekurskommission ist auf Verord-
nungsstufe zu regeln (4bs. 2).

222.34 Register, Veriffentlichungen

Artikel 35 Fiihrung des Registers

Zustandig fiir die Fihrung des Markenregisters ist — wie schon bisher — das
BAGE. Die diesbeziiglichen Einzelheiten sind in den Ausfithrungsbestimmun-
gen zu regeln.

Artikel 36 Veroffentlichungen

Es werden verdffentlicht: Die Markenecintragungen sowie deren Verlingerung
und Léschung (A4bs. 1); ferner weitere, vom Bundesrat festzulegende Eintragun-
gen (Abs. 2).

Das Nihere hat auch hier der Bundesrat zu regeln. Insbesondere wird er das
massgebliche Publikationsorgan zu bestimmen haben (A4bs. 3).

Artikel 37 Offentlichkeit des Registers, Akteneinsicht

Absatz 1 statuiert ein allgemeines Recht auf Einsicht in das Markenregister.
Demnach steht das Register — gegen Entrichtung einer Gebiihr - jedermann zur
Einsicht offen, und es kann jedermann tber dessen Inhalt Auskiinfte einholen
und Ausziige verlangen.

Nach Absatz 2 hat zudem jedermann das Recht, in das Aktenheft eingetragener
Marken Einsicht zu nehmen. Es versteht sich von selbst, dass Urkunden, die
Fabrikations- oder Geschiftsgeheimnisse offenbaren oder die aus anderen
Griinden der Einsichtnahme entzogen bleiben sollen, aus dem Aktenheft ausge-
sondert werden. Die Ausfithrungsbestimmungen werden die Einzelheiten fest-
zulegen haben. Gleiches gilt fir die Fille, in denen Dritte ausnahmsweise schon
vor der Eintragung Einsicht in das Aktenheft nehmen diirfen (A4bs. 3).
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Artikel 38 Nachforschungen

Mit dieser Bestimmung wird im Gesetz die Dienstleistung verankert, die das
BAGE bereits heute gestiitzt auf die Artikel 11 und 28 Absatz2 MSchV er-
bringt. Gegen Bezahlung einer Gebiihr fihrt das Amt Nachforschungen nach
Marken durch, die mit Wirkung fiir die Schweiz hinterlegt oder eingetragen und
die mit einem bestimmten Zeichen identisch oder ihm dhnlich sind. Nachfor-
schungsauftrige konnen in Zusammenhang mit der Hinterlegung einer be-
stimmten Marke oder unabhingig davon erteilt werden. Zur Durchfithrung der
Nachforschungen kann das Amt die Dienste spezialisierter Privatunternehmen
in Anspruch nehmen.

222,35 Weiterbehandlung bei Fristversiiumnis

Artikel 39

Die Studienkommission hatte sich vorgenommen, die Heilung von- Fristver-
siumnissen neu zu regeln. Der Vorentwurf sah demzufolge zwei verschiedene
Institute vor: die Wiederherstellung einerseits und die Wiedereinsetzung in den
fritheren Stand (in Anlehnung an Art. 47 PatG) andererseits. Die Wiederherstel-
lung ist nach dem Konzept des Vorentwurfs ohne Exkulpation méglich; die
Wiedereinsetzung in den fritheren Stand kommt dagegen nur in Betracht, wenn
der Markeninhaber glaubhaft macht, dass er ohne sein Verschulden verhindert
war, fristgerecht zu handeln.

Diese Regelung ist in der Vernehmlassung teilweise auf Kritik gestossen. Not-
wendigkeit und Zweckmissigkeit zweier verschiedener Rechtsbehelfe wurden
angezweifelt. Im weiteren ist zu bedenken, dass das Problem der Fristversdum-
njs in Markensachen bislang nur ¢ine untergeordnete Rolle spielte — ganz im
Gegensatz zum Patentbereich ~ und dass die heute geltende Regelung keinerlei
praktische Schwierigkeiten bereitet, Indessen darf nicht iibersehen werden, dass
wegen des Ubergangs von der Gebrauchsprioritit zur Hinterlegungsprioritit ein
Rechtsverlust infolge Fristversdumnisses kiinftig schwerer wiegt als bisher. Der
Entwurf sieht deshalb eine sich an Artikel 26 MSchV anlehnende, gegeniiber
dieser Bestimmung jedoch erweiterte Regelung vor.

Absatz 1: Weist das BAGE wegen Fristversdumnis ein Gesuch zuriick, so wird
die Zuriickweisung riickgingig gemacht, wenn der Gesuchsteller schriftlich die
Weiterbehandlung beantragt. Bei dem Gesuch kann es sich um ein solches um
Eintragung einer Marke, um Verldngerung der Eintragung oder sonst um Vor-
nahme oder Anderung einer Eintragung im Register handeln. Die Bestimmung
ist sowohl auf gesetzliche Fristen (einschliesslich der auf Verordnungsstufe fest-
gesetzten Fristen) als auch auf solche anwendbar, die vom Amt angesetzt wur-
den. Zu den Ausnahmen siche Absatz 4.

Nach Absarz 2 ist die Weiterbehandlung an folgende Voraussetzungen ge-
kniipft: Der Antrag ist innerhalb von zwei Monten nach dem Zeitpunk! zu stel-
len, in dem der Gesuchsteller — oder sein Vertreter — von der Fristversaumnis
Kenntnis erhalten hat (relative Frist), spitestens jedoch innert sechs Monaten
nach Ablauf der versdumten Frist (absolute Frist). Der tatsachlichen Kenntnis-
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nahme gleichgestellt ist die Zusteilung einer entsprechenden Mitteilung des
BAGE. Innerhalb der genannten Fristen ist zudem die unterbliebene Handlung
vollstindig nachzuholen und die Weiterbehandlungsgebiihr zu bezahlen.

Die Gutheissung des Antrags bewirkt, dass der Zustand hergestellt wird, der bei
rechtzeitiger Handlung eingetreten wiire (4bs. 3).

Absatz 4 nennt zwei Arten von Fristen, bei denen die Weiterbehandlung ausge-
schlossen ist: Muss ein Antrag auf Weiterbehandlung wegen Versdumung einer
Frist nach Absatz 2 zuriickgewiesen werden, so erscheint es selbstverstindlich,
dass dieser zurlickgewiesene Antrag nicht seinerseits Gegenstand eines Weiterbe-
handlungsantrags sein kann (Bst. a). Keine Weiterbehandlung gibt es ferner bei
Versdumung der Fristen fiir die Inanspruchsnahme der Unionsprioritit und der
Ausstellungsprioritidt (Art. 7 und 8 E/MS3chG; Bst. b). Wird demnach ein Ge-
such um Vormerkung der Prioritit zuriickgewiesen — sei es, weil die Priorititser-
kldrung (Art. 9 Abs. 1 E/MSchG) verspitet abgegeben wurde, sei es, weil die be-
treffende Markenhinterlegung erst nach Ablauf der Priorititsfrist erfolgte —, so
kann die diesbeziigliche Verfiigung des BAGE nicht im Rahmen von Artikel 39
E/MSchG riickgéingig gemacht werden; denn sonst wire es méglich, auf diese
Weise die Priorititsfrist von sechs auf acht und mehr Monate auszudehnen.

Die Weiterbehandlung gibt dem Gesuchsteller die Méglichkeit, die Fristver-
sdumnis zu heilen, ohne dass die im Einzelfall oft schwierige Frage des Ver-
schuldens gepriift werden muss. Versagt dieses Institut ganz ausnahmsweise,
weil der Gesuchsteller trotz Kenntnis der Fristversiumnis gehindert ist, fristge-
recht zu handeln, so steht ihm immer noch die Wiederherstellung nach Arti-
kel 24 VWVG offen (Adbs. 1 zweiter Satz). Die Anwendung dieser Bestimmung
setzt freilich voraus, dass der Gesuchsteller oder sein Vertreter wunverschuldet ab-
gehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und dass binnen zehn Tagen
nach Wegfall des Hindernisses ein begriindetes Begehren um Wiederherstellung
eingereicht und die versiumte Rechtshandlung nachgeholt wird. Weiterbehand-
lung und Wiederherstellung sind im iibrigen unabhingig voneinander moglich.

222.36 Gebiihren

Artikel 40

Nach A4bsatz I sind ausser den im Gesetz ausdriicklich genannten Gebiihren
solche zu entrichten fiir Amtshandlungen, die durch einen besonderen Antrag
veranlasst werden. Dazu gehoren die Anderung und die Erganzung von Eintra-
gungen, die Erstellung von Registerausziigen, die Anfertigung von Kopien usw.
Dicse Gebiihren sind wie bisher auf Verordnungsstufe zu regeln.

Absarz 2 schreibt das Kostendeckungsprinzip vor, das heisst die Gebiihren sind
so zu bemessen, dass sie in ihrer Gesamtheit den Verwaltungsaufwand des
BAGE in Markensachen decken.
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222.4  Internationale Markeneintragung

Artikel 41-43

Die Artikel 4143 E/MSchG enthalten die Rahmenbestimmungen iiber die in-
ternationale Markeneintragung, soweit deren Regelung dem nationalen Recht
iiberlassen bleibt. Entsprechende Normen fehlen im heutigen Gesetz. Es gibt
zwar einen Bundesratsbeschluss vom 4. November 1966 betreffend die Ausfiih-
rung des Madrider Abkommens iiber die internationale Registrierung von Fa-
brik- und Handelsmarken (SR 232.112); dieser Erlass regelt indessen nur die
Voraussetzungen, unter denen beim BAGE Eintragungen im internationalen
Register veranlasst werden kénnen, sowie das diesbeziigliche Verfahren.

Die Bestimmungen der Artikel 42 und 43 sind auf die durch Vermittlung des
BAGE veranlassten, bzw. auf die fiir die Schweiz wirksamen internationalen
Registrierungen anwendbar (4rt. 41 Abs. 1). Soweit sich aus diesen Vorschriften
und aus dem Madrider Markenabkommen (MMA) nichts anderes ergibt, gelten
die iibrigen Bestimmungen des Gesetzes (4bs. 2). Dieser Grundsatz trifft auch
auf die absoluten Eintragungshindernisse zu. Allerdings ist die Schutzverweige-
rung gegeniiber einer international registrierten Marke nach Artikel 5 Absatz |
MMA nur aus den in Artike] 6auinauies Bychstabe B PVUe angefiihrten Griinden
zulissig; die Ziffern 2 und 3 der letztgenannten Vorschrift stimmen jedoch mit
den in Artikel 2 E/MSchG genannten absoluten Ausschlussgriinden inhaltlich
iiberein.

Durch Vermittlung des BAGE kann die internationale Eintragung einer Marke
veranlasst werden, wenn die Schweiz Ursprungsland im Sinne des MMA ist,
ferner die Anderung einer internationalen Eintragung in jenen Fillen, in denen
die Schweiz nach dem MMA das Land des Markeninhabers ist (Art. 42 Abs. 1).
Fiir jedes Gesuch um internationale Registrierung einer Marke ist, ausser den
gemiss MMA geschuldeten Gebiihren, wie schon bisher eine Gebiihr an das
BAGE zu bezahlen (4bs. 2).

Die internationale Registrierung einer Marke, fiir die Schutz in der Schweiz be-
ansprucht wird, hat rechtlich die gleiche Wirkung wie die Hinterlegung und
Eintragung der Marke beim BAGE (Art. 43 Abs. I; vgl. auch Art.4 Abs. 1
MMA). Verweigert das BAGE der international eingetragenen Marke den
Schutz fiir die Schweiz, so gilt diese Wirkung im Umfang der Schutzverweige-
rung als nicht eingetreten, das heisst mit der Schutzverweigerung entfillt der
einstweilen gewihrte Schutz riickwirkend (4bs. 2).

Der Gesetzesentwurf enthilt materiell nichts Neues. Alles Nihere, namentlich
was das Verfahren anbelangt, ist in den Ausfiithrungsbestimmungen zu regeln.

223 Herkunftsangaben

Artikel 44 Grundsatz

Absatz 1 enthilt eine Definition der Herkunftsangabe, welche. die in den Nach-
barstaaten vorherrschenden Konzeptionen beriicksichtigt und die somit weiter
reicht -als diejenige des geltenden Rechts. Der dirckte Hinweis bezeichnet den
Namen des Herkunftsortes der Ware oder der Dienstleistung (Name des Lan-
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des, des Kantons oder der Stadt). Der indirekte Hinweis besteht in einem Wort
oder einem graphischen Zeichen, dem ein geographischer Charakter eigen ist,
ohne dass es jedoch den tatsdchlichen Herkunftsort bezeichnet: der Name eines
Berges oder eines Flusses, die Wiedergabe einer touristischen Ortlichkeit, das
Bildnis einer berihmten Persénlichkeit. Es ldsst sich nicht bestreiten, dass die
Abbildung des Matterhorns, das eidgendssische Wappen oder das Bildnis Wil-
helm Tells auf einem Produkt ebensosehr auf eine schweizerische Herkunft hin-
weisen wie die Bezeichnung «Schweiz»; daraus ergibt sich die Notwendigkeit
des Schutzes auch fiir diese indirekten Angaben.

Angesichts der Bedeutung des tertidren Sektors fiir unser Land und im Hinblick
auf die Einfithrung der Dienstleistungsmarke erscheint es unerlisslich, die Her-
kunftsangaben auch dann zu schiitzen, wenn sie in Verbindung mit Dienstlei-
stungen gebraucht werden. Die Gefahr der Verwendung schweizerischer Her-
kunftsangaben fiir Dienstleistungen, die mit der Schweiz nichts gemein haben,
ist erheblich. Die vorgeschlagene Definition erfasst auch Bezeichnungen, wel-
che die Qualitdt oder die Beschaffenheit eines Produkts hervorheben und dabei
eine unzutreffende Herkunft suggerieren (z. B. Schokolade «nach Schweizer
Rezept», Uhren «schweizerischen Typs», auslindischer Wein mit der Bezeich-
nung «Déle»).

Es ist ferner hervorzuheben, dass unter die vorliegende Bestimmung auch die
Ursprungsbezeichnungen wie z. B. jene fiir Weine fallen.

Absatz 2 schliesst diejenigen geographischen Namen und Zeichen vom Schutz
aus, die nach Auffassung der massgebenden Verkehrskreise keinen Hinweis auf
die Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen bilden. Es handelt
sich entweder um Gattungsbezeichnungen (Savon de Marseille, Berliner Pfann-
kuchen) oder um Phantasiebezeichnungen («Eiger» fiir Bananen). Jede Tiu-
schungsgefahr ist in solchen Fillen ausgeschlossen. Das Publikum erwartet
nicht, dass das Produkt vom fraglichen Ort stammt.

Absatz 3 Buchstabe a und b verbietet den Gebrauch unzutreffender Herkunfts-
angaben (eine Tduschungsgefahr braucht nicht vorzuliegen) sowie jeder ande-
ren Bezeichnung, die mit einer solchen Angabe verwechselt werden kann. Buch-
stabe ¢ iibernimmt, allerdings in modifizierter Form, den Grundsatz des Arti-
kels 19 MSchG: Der Handeltreibende hat dariiber zu wachen, dass keine Tiu-
schungsgefahr entsteht; wie er dies tut, ist ihm freigestellt,

Absatz 4 fihrt eine Sonderregelung ein zugunsten lokaler und rtegionaler Her-
kunftsangaben fiir Dienstleistungen. Um unter einer solchen Angabe Dienstlei-
stungen anbieien zu kdnnen, geniigt es, dass diese 'aus dem betreffenden Land
stammen. Folglich darf eine Dienstleistung mit dem Namen einer Schweizer
Stadt gekennzeichnet werden, sofern sie schweizerischer Herkunft ist; dabei ist
es gleichgiiltig, ob sie aus der fraglichen Stadt selbst stammt. Zahlreiche Dienst-
leistungsunternehmen (Banken, Versicherungen) bedienen sich geographischer
Namen. Diese Vorschrift soll verhindern, dass ein solches Unternehmen ge-
zwungen ist, im Falle einer Sitzverlegung innerhalb des Landes den Namen zu
dndern. Es ist nicht anzunehmen, dass in einem solchen Fall das Publikum iiber
die Herkunft der Dienstleistung irregefiihrt werden kann. Die Beziehung zwi-
schen der Dienstleistung und ihrem Ursprungsort ist nicht derart eng wie zwi-
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schen einem Produkt und dem Ort seiner Herstellung. Der Herkunftsbegriff ist
diffuser im Falle der Dienstleistungen, ¢in Umstand, der diese Spezialnorm
rechtfertigt,

Artikel 45 Herkunft von Waren

Es erscheint notwendig, dass im Gesetz eine gewisse Anzahl Kriterien aufge-
stellt werden, um feststellen zu kdnnen, ob ein Produkt eine bestimmte Her-
kunftsangabe zu Recht trigt. Das MSchG schweigt sich zu diesem Punkt aus,
was eine grosse rechtliche Unsicherheit schafft. Es ist klar, dass das Gesetz
diese Frage nicht fiir alle Erzeugnisse im Detail regeln kann; dessenungeachtet
hat es die allgemeinen Grundsitze festzulegen.

Nach Absatz 1 ist es unbedingt nétig, zur Bestimmung des Ursprungs eines Pro-
dukts den Herstellungsort sowie die Herkunft der Rohstoffe und der Bestand-
teile heranzuziehen: Diese beiden Kriterien sind am ehesten geeignet, ¢in Er-
zeugnis und einen geographischen Ort zueinander in Beziehung zu bringen.
Dies bedeutet selbstverstindlich nicht, dass das Produkt stets nur dann eine
Herkunftsangabe tragen darf, wenn es am betreffenden Ort hergestellt wird und
wenn zugleich der Rohstoff von diesem Ort stammt. Vielmehr kommt es auf die
Art des Erzeugnisses an. Bei manchen Waren spielt der Ursprung der Rohstoffe
keine Rolle beziiglich der Herkunft des Endprodukts.

Nach dem in Absatz 2 aufgestellten Grundsatz konnen, ausser den in Absatz 1
erwihnten, noch weitere Kriterien berficksichtigt werden. Der Gesetzestext sieht
hier keinerlei Schranken vor.

Absatz 3 umschreibt, in welcher Weise diese Kriterien heranzuziehen und zu ge-
wichten sind: Massgebend ist der Einfluss, den das Kriterium auf den Ruf des
Produkts ausiibt. Der Gebrauch einer Herkunftsangabe wird zu beurteilen sein’
im Lichte der Kriterien, die den Ruf des Produkts beeinflussen, und im Zusam-
menhang mit den in der betreffenden Wirtschaftsbranche herrschenden Gege-
benheiten. So ist beispielsweise bel Uhren der Herstellungsort des Uhrwerks ein
grundlegendes Kriterium, wihrend bei landwirtschaftlichen Produkten in der
Regel der Anbauort ausschlaggebend ist. Sind es erst die an einem bestimmten
Ort fiir ein bestimmtes Produkt allgemein eingehaltenen oder vorgeschriebenen
Herstellungsgrundsitze oder Qualititsanforderungen (Abs. 2), die dem Produkt
seinen Ruf geben, so kann bei fehlender Finhaltung dieser Normen eine im iib-
rigen zutreffende Herkunftsangabe unzulidssig sein.

Artikel 46 Herkunft von Dienstleistungen

Diese Bestimmung stellt, entsprechend dem vorangehenden Axrtikel, die allge-
meinen Grundsitze fiir die bei Dienstleistungen heranzuziehenden Kriterien
auf.

Absatz 1 legt die drei Kriterien fest, die im Hinblick auf die Bestimmung der
Herkunft einer Dienstleistung zu beriicksichtigen sind. Alle drei stehen in direk-
tem Zusammenhang mit dem Erbringer der Dienstleistung; die Verbindung zwi-
schen der Dienstleistung und einem geographischen Ort verlduft notwendiger-
weise {iber denjenigen, der die Dienstleistung erbringt.
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Im Vordergrund steht das Kriterium gemiss Buchstabe a. Die beniitzte Her-
kunftsangabe entspricht sehr oft dem Gesellschaftssitz, denn die Wahl einer
geographischen Angabe erfolgt nicht willkiirlich, sondern mit Bedacht. Der Ge-
sellschafissitz driingt sich auf als natiirliche Herkunfitsangabe. Gemiss den
Buchstaben b und ¢ bilden die Staatsangehérigkeit und der Wohnsitz der Perso-
nen, welche die tatsichliche Kontrolle iiber das Dienstleistungsunternehmen
ausiiben, Kriterien, die bei der Beurteilung der Herkunftsangabe stets heranzu-
zichen sind. Die Rolle, die diesen Personen zukommt, ist von entscheidender
Bedeutung fiir das Unternehmen; sie sind daher mit in Betracht zu ziehen.

Aus Absatz 2 ergibt sich, dass die Aufzihlung in Absatz 1 nicht erschopfend ist,
Diese Vorschrift entspricht dem auf Waren anwendbaren Artikel 45 Absatz 2.

Absatz 3 regelt die Auswahl und die Gewichturig der Kriterien fiir die Dienstlei-
stungen in gleicher Weise wie dies fiir die Waren vorgesehen ist (Art. 45 Abs. 3).
Bis heute gibt es in der Schweiz diesbeziiglich keine gefestigte Praxis. Die Ein-
fithrung der Dienstleistungsmarke wird diese Liicke mit Sicherheit schliessen,
da zahlreiche konkrete Fille zu entscheiden sein werden.

Artikel 47 Besondere Bestimmungen

Diese Bestimmung iibernimmt den in Artikel 18%* MSchG enthaltenen Grund-
satz und erweitert ihn auf Dienstleistungen. Der Bundesrat hat bisher von die-
ser Kompetenz erst ¢in einziges Mal Gebrauch gemacht, nimlich im Falle der
Verordnung vom 23. Dezember 1971 tber die Benitzung des Schweizer Na-
mens fir Uhren (SR 232.119). Zum einen ist die gesetzliche Grundlage dieser
Verordnung im Markenschutzgesetz beizubehalten, zum andern ist auch ande-
ren Branchen die Mdaglichkeit zu geben, fiir ihren Bereich cine priizisere Rege-
lung der Herkunftsangaben zu beantragen. Die Auffassung der interessierten
Kreise ist von grosser Bedeutung, denn sie sind es, die in erster Linie betroffen
sind. Gleiches gilt fiir die Kantone, vor allem dann, wenn es sich um lokale
oder regionale Benennungen handelt. Es ist daher wichtig, dass sie sich vor der
Einfithrung jeder neuen Verordnung Hussern kénnen.

Artikel 48 Produzentenkennzeichen

Die vorliegende Bestimmung betrifft das Produzentenkennzeichen, wie es in der
Uhrenindustrie existiert. Es ist geregelt in Artikel 25 der Verordnung vom
23. Dezember 1971 iiber die offizielle Qualititskontrolle in der schweizerischen
Uhrenindustrie (SR 934.711). Der Bundesbeschluss vom 18. Mirz 1971 iiber die
offizielle Qualititskontrolle in der schweizerischen Uhrenindustrie (SR 934.71),
auf dem die vorerwihnte Verordnung beruht, 15uft am 31, Dezember 1991 aus.

Das Produzentenkennzeichen ist es wert, dass man es beibehilt, bildet es doch
ein sehr niitzliches Instrument im Kampf gegen Filschungen. Es ermdglicht die
Rekonstruktion des Weges, den gewisse Waren zuriickgelegt haben, so dass sich
auf diese Weise die Filschung bis an ihren Ausgangspunkt zuriickverfolgen
ldsst. Das Produzentenkennzeichen erleichtert die Feststellung des Ursprungs
des Produkts; insofern erscheint es zweckmissig, es im Tite! iber die Her-
kunftsangaben zun regeln.
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Filschungen sind ein Ubel, das heutzutage in simtlichen Bereichen der Indu-
strie auftritt. Es erscheint daher gerechtfertigt, allen Wirtschaftsbranchen die
Maglichkeit zu geben, das Produzentenkennzeichen als Mittel im Kampf gegen
Filschungen einzusetzen. Die Einzelheiten betreffend die Anwendung dieser
Bestimmung sind auf Verordnungsstufe zu regeln.

224 Rechtsschutz

Was die Klageanspriiche und das Verfahrensrecht betrifft, griindet sich der vor-
liegende Entwurf in begrifflicher und systematischer Hinsicht auf die entspre-
chenden Bestimmungen iiber den Persénlichkeitsschutz des Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuches (ZGB; SR 210) und auf das UWG. Es soll auf diese Weise eine
gewisse Vereinheitlichung der prozessualen Institute auf Bundesebene erreicht
werden. Ferner wurden die Rechtsschutzbestimmungen, soweit dies sinnvoll er-
schien, mit dem E/URG (BBl 7989 II1 477 615) sowie mit den Regelungen des
Patentgesetzes und des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1985 tber Kartelle
und dhnliche Organisationen (Kartellgesetz, KG; SR 251) in Einklang gebracht.

Ganz allgemein darf festgestellt werden, dass der rechtliche Schutz der Marken
und Herkunftsangaben durch den Entwurf in mancher Hinsicht erweitert und
verstirkt wird. Die Markeninhaber und die an einer Herkunftsangabe Berech-
tigten konnen somit kiinftig wirkungsvoller gegen allfillige Verletzer ihrer
Rechte vorgehen, und zwar sowohl auf zivilrechtlicher als auch auf strafrechtli-
cher Ebene. Dies ist von hdchster Wichtigkeit vor allem im Hinblick auf die zu-
nehmenden Fille von betriigerischem Markengebrauch; es handelt sich hier um
deliktische, als «Markenpiraterie» bezeichnete Handlungen, von denen be-
kannte Marken fast aller industriellen Bereiche betroffen sind und deren Be-
kimpfung die besondere Aufmerksamkeit des Gesetzgeber erheischt.

Im Bestreben, das Instrumentarium fiir die Bekdimpfung der Piraterie auf dem
Gebiet der Marken und Herkunftsangaben zu verbessern, wurde unter dem Ti-
tel «Rechtsschutz» ein separates Kapitel {iber die Hilfeleistung der Zollverwal-
tung cingefligt (Art. 67-69). Darin werden die Zollbehdrden zur Mithilfe ver-
pflichtet, wenn es darum geht zu verhindern, dass widerrechtlich mit einer
Marke oder einer Herkunftsangabe versehene Waren ein- oder ausgefiihrt wer-
den. Eine entsprechende Regelung — allerdings beschriinkt auf die Einfuhr —
sieht auch der Entwurf zu einem neuen Urheberrechtsgesetz vor.

224.1  Zivilrechtlicher Schutz

Artikel 49 Feststellungsklage

Diese Bestimmung sieht, entsprechend Artikel 57 E/URG, eine allgemeine
Klage auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechts oder
Rechtsverhilinisses vor; analoge Bestimmungen enthalten Artikel 74 PatG so-
wie Artikel 25 des Bundesgesetzes iiber den Bundeszivilprozess (BZP: SR 273).
Klageberechtigt ist nicht nur der Inhaber des Rechts an einer Marke oder eines
sonstigen Schutzrechts, sondern jeder, der ein rechtliches Interesse nachweist.
Die Feststellungsklage kann kumulativ mit anderen Klagen erhoben werden.
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Artikel 50 Klage auf Ubertragung der Marke

Es handelt sich hier um einen fiir das Markenrecht neuen Klagetyp. Eine ver-
gleichbare Rechtsvorkehr bildet die Abtretungsklage nach Artikel 29 ff. PatG.
Nach Absatz I hat im Falle der Anmassung einer Marke der wahre Berechtigte
die Wahl, entweder auf Feststellung der Nichtigkeit der betreffenden Marken-
cintragung zu klagen (Art. 49 E/MSchG) oder aber auf Ubertragung der ange-
massten Marke, verbunden mit der Umschreibung der Eintragung auf seinen
Namen. Di¢ Bestimmung wird in der Praxis vorab in jenen Fillen Anwendung
finden, in denen ¢in Agent, Vertreter oder dergleichen eine Marke ohne Zustim-
mung des wirklich Berechtigten auf seinen eigenen Namen hat eintragen lassen.

Absatz 2 sieht fiir die Klage eine zweijidhrige Verwirkungsfrist vor, die mit der
Verdffentlichung der Eintragung der angemassten Marke — mit dem Wegfall der
Zustimmung, wenn der Berechtigte die Eintragung der Marke gebilligt hat
(Art. 4 Abs. 2 E/MSch@G) ~ zu laufen beginnt.

Artikel 51 Mitteilung von Urteilen

Eine analoge Bestimmung gilt bereits fiir den Patentbereich (Art. 60 Abs. 3 Pat(G).
Durch die Mitteilungspflicht der Gerichte soll sichergestellt werden, dass Regi-
sterinhalt und materiell-rechtliche Situation méglichst iibereinstimmen. Dies
ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn eine Markeneintragung fiir nichtig
erklirt wurde und die betreffende Marke demzufolge im Register zu 18schen ist.

Artikel 52 Leistungsklage

Diese Bestimmung umschreibt die Klageanspriiche, die demjenigen zustehen,
der in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder
gefihrdet wird. Soweit es um Marken geht, ist die Bestimmung im Lichte der
dem Markeninhaber nach Artikel 13 E/MSchG zustehenden Verbietungsrechte
auszulegen. Absatz I Buchstabe a und b statuiert einen Unterlassungs- bzw. ei-
nen Beseitigungsanspruch. Der neu eingefiihrte Auskunftsanspruch gemiss
Buchstabe ¢ eroffnet die Moglichkeit, vom Beklagten Angaben iiber die Her-
kunft der in seinem Besiiz befindlichen, widerrechtlich gekennzeichneten Ge-
genstinde zu verlangen. Es handelt sich hier um einen Rechtsbehelf, dem im
Hinblick auf die Verfolgung von Filschungshandlungen besondere Bedeutung
zukormmt; mit der Durchsetzung des Auskunftsanspruchs wird man leichter den
Ursprung von rechtswidrigen Akten dieser Art feststellen kénnen.

In bundesgerichtlichen Entscheidungen zu Patentverletzungsfilien (BGE 98 II
332 E.5a, 9711 175 E. 3) wird festgehalten, dass die Anspriiche auf Schadener-
satz und auf Herausgabe des Gewinns nur alternativ gewdhrbar sind. Nach Ab-
satz 2 soll jedoch nicht ausgeschlossen sein, dass klageweise ein Schaden gel-
tend gemacht wird, der teils nach den Bestimmungen iiber den Schadenersatz,
teils nach denjenigen iiber die Geschéfisfilhrung ohne Auftrag zu beurteilen ist
(vgl. auch Art. 9 Abs. 3 UWG). Fiir den gleichen Schadenposten konnen indes-
sen die Klagen auf Schadenersatz und auf Herausgabe cines Gewinns nicht ku-
muliert werden.

Absarz 3 legt fest, dass als Markenverletzung auch der reglementswidrige Ge-
brauch einer Garantie- oder Kollektivmarke durch jemanden zu betrachten ist,
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der an sich zur Beniitzung der Marke berechtigt ist. Folglich stehen dem Mar-
keninhaber.in einem solchen Fall die in Artikel 52 genannten Anspriiche zu.

Im Zusammenhang mit dieser Bestimmung ist ferner hervorzuheben, dass im
Falle einer Markenverletzung zusitzlich die Normen des UWG anwendbar
sind, sofern die Verletzungshandlung, was in aller Regel zutrifft, ein unlauteres
Verhalten darstellt. Die kumulative Anwendung von MSchG und UWG ist be-
reits nach geltendem Recht moglich (BGE 105 X1 57 E. ¢, 10211 127 E. 3). .

Artikel 53 Klageberechtigung der Verbande und Konsumentenorganisationen

Der Rohentwurf "85 gestand nicht nur den Berufs- und Wirtschaftsverbanden in
bestimmten Fillen die Klageberechtigung zu, sondern auch den Konsumenten-
organisationen, soweit diese' von gesamtschweizerischer oder regionaler Bedeu-
tung sind. Die Studienkommission hat dann aber die Klageberechtigung der
Konsumentenorganisationen gestrichen. Dies geschah einerseits mit der Be-
griindung, dass Artikel 27 Ziffer | des geltenden MSchG, soweit diese Bestim-
mung dem «getiuschten Kdufer» das Recht zur Zivil- und Strafklage einrdumt,
bis heute toter Buchstabe geblieben und die Notwendigkeit eines selbstindigen
Klagerechts der Konsumenten somit nicht erwiesen sei. Andererseits stiinden,
so die Mehrheit der Studienkommission, den Konsumentenorganisationen jetzt
schon geniigend Klageméglichkeiten zur Verfiigung, insbesondere gestiitzt auf
Artikel 10 Absatz 2 UWG. Uberdies sei es aus grundsitzlichen Erwigungen ab-
zulehnen, den Konsumentenorganisationen.in Spezialgesetzen des gewerblichen
Rechtsschutzes ein Klagerecht einzurdumen.

In der Vernehmlassung hat die. Frage der Klageberechtigung der Konsumenten-
organisationen, wie vorauszusehen war, gegensiitzliche Reaktionen hervorgeru-
fen. Namentlich wirtschaftliche Organisationen befiirworten die im Vorentwurf
(Art. 54) in Aussicht genommene Regelung, die den Konsumentenvertretern kei-
nerlei Klagelegitimation zugestehen will. Die Mehrheit der Stellungnahmen
spricht sich jedoch grundsitzlich fir eine Gleichbehandlung von Berufs- und
Wirtschaftsverbinden einerseits und Konsumentenorganisationen andererseits
aus. Vereinzelte Stimmen setzen sich iiberhaupt fiir ein Fallenlassen des Ver-
bandsklagerechts ein.

Der vorliegende Entwurf stellt beide Kategorien von Organisationen einandet
gleich, Im iibrigen wird die Klageberechtigung auf den Bereich der geographl-
schen Herkunftsangaben beschrinkt. Dies geschieht in der Erwigung, dass die
wirtschaftlichen Organisationen hinsichtlich der Herkunftsangaben am chesten
berufen sind, {iber deren Schutz zu wachen. Bei den Marken stehen demgegen-
iiber Interessen auf dem Spiel, die vorab von den Berechtlgten selbst wahrzu-
nehmen sind. Im iibrigen bildet Artikel 10 Absatz 2 UWG in denjenigen Fillen,
in denen im Zusammenhang mit Marken unlautere Handlungen begangen wer-
den, eine geniigende Grundlage fiir ¢ine Intervention von seiten der betreffen-
den Organisationen.

Demzufolge stehen sowohl den Berufs- und Wirtschaftsverbiinden (soweit sie
gemiss Statuten zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder
befugt sind) als auch den Konsumentenorganisationen (soweit sie gesamt- -
schweizerische oder regionale Bedeutung aufweisen) die in Artikel 49 und 52

44



Absatz 1 E/MSchG vorgesehenen Klageanspriche zu; dies jedoch nur insofern,
als die Anspriiche den Schutz von Herkunftsangaben betreffen.

Artikel 54 Einziehung im Zivilverfahren

Absatz I ermichtigt den Richter — auf einen entsprechenden Antrag des Kligers
hin -, die Einzichung jeder Art von Gegenstinden anzuordnen, die wiederrecht-
lich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehen sind und sich im Be-
sitz des Beklagten befinden. Diese Gegenstinde koénnen unter Umstinden
Klebe- oder Aufnihetiketten sein, auf denen die Marke oder Herkunftsangabe
angebracht ist; es kann sich aber auch um Werbematerial, Geschiftspapiere
und dergleichen handeln.

Absatz 2 riumt dem Richter ein weites Ermessen ein bei der Entscheidung, was
mit den eingezogenen Gegenstinden zu geschehen hat. Je nach den Umstinden
kann er veranlassen, dass lediglich die Marke oder die Herkunftsangabe un-
kenntlich gemacht wird oder dass die Gegenstinde unbrauchbar gemacht, ver-
nichtet oder in einer bestimmten Weise — etwa zur Befriedigung von Schadener-
satzanspriichen des Kligers — verwendet werden.

Artikel 55 Gerichtsstand

Vorweg ist festzuhalten, dass diese Bestimmung nur fiir innerschweizerische
Sachverhalte gilt, Grenziiberschreitende Tatbestinde werden durch Artikel 109
des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 iiber das Internationale Privatrecht
(IPRG; SR 297) geregelt,

Nach Absatz I steht dem Kliger neben dem Wohnsitzgerichtsstand wahlweise
der Gerichtsstand des Verletzungsortes (Ort der Handlung oder des Erfolgs) zur
Verfiigung. Damit wird Artikel 55 E/MSchG an die Gerichtsstandsbestimmung
des PatG (Art. 75 Abs. 1 Bst. a) angeglichen und mit der entsprechenden Vor-
schrift des E/URG (Art. 60 Abs. 1) in Ubereinstimmung gebracht.

Die Alternative in bezug auf den Gerichtsstand wird dem Kliger vor allem im
Hinblick auf die Erwirkung vorsorglicher Massnahmen zugestanden (vgl.
Art. 56 Abs. 3). Es wird in der Regel zweckmiissig sein, solche Massnahmen am
Ort der Handlung anstatt am Wohnsitz des Beklagten (falls nicht beide iden-
tisch sind) zu beantragen. Die Schaffung eines einheitlichen Gerichtsstandes fiir
die Zivilklage und die vorsorglichen Massnahmen bewirkt eine Verstirkung des
Rechtsschutzes und rechtfertigt somit ein Abweichen von der in der Bundesver-
fassung verankerten Gerichtsstandsgarantie (Art. 59 BV).

Absatz 2 tibernimmt den im internationalen Verhaltnis geltenden Artikel 109
Absatz 2 TPRG. Nach dieser der Prozessdékonomie dienenden Vorschrift kann
im Falle mehrerer Beklagter bei jedem zustindigen Richter gegen alle geklagt
werden, sofern die Anspriiche sich im wesentlichen auf die gleichen Tatsachen
und Rechtsgriinde stiitzen. '

Absaiz 3 entspricht geltendem Recht (vgl. Art. 29 Abs. 1 MSchG, Art. 76 Abs. |
PatG). Die Regelung, wonach fiir Zivilklagen auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes cine einzige kantonale Instanz zustindig ist, hat sich bewihrt
und ist daher beizubehalten.
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Artikel 56 Vorsorgliche Massnahmen

Absatz 1, der die Voraussetzungen fiir die Beantragung vorsorglicher Massnah-
men umschreibt, lehnt sich eng an Artikel 28¢ Absatz 1 ZGB (vorsorgliche
Massnahmen bei widerrechtlicher Verletzung der Persénlichkeit) an. In Absatz 2
sind die Massnahmen aufgefiihrt, die hauptsichlich in Betracht kommen. 4b-
satz 3 legt fest, welcher Richter fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen - vor
und nach Hingigkeit der Klage ~ ortlich zustiindig ist. Nach Absarz 4 sind im
iibrigen die Artikel 28¢-28/ ZGB sinngemiss anwendbar; dies gilt namentlich
in bezug auf Verfahren, Vollstreckung und Schadenersatz (vgl. dazu im einzel-
nen BBl 1982 II 665 ff.).

Artikel 56 E/MSchG entspricht der in Artikel 61 E/URG vorgesehenen Rege-
lung.

Artikel 57 Verodffentlichung des Urteils

Gleichlautende oder dhnliche Vorschriften enthalten Artikel 70 Absatz 1 PatG,
Artikel 9 Absatz2 KG sowie Artikel 9 Absatz2 UWG (vgl. auch Art. 62 E/
URG).

224.2 .Strafbestimmungen

Der strafrechtliche Schutz der Marken und Herkunftsangaben ist nach gelten-

dem Recht (Art. 24 ff. MSchG) véllig unzuldnglich. Die Strafandrohungen, vor

allem was die Bussen betrifft, sind derart gering, dass den Strafen, die wegen

Markenverleizungen ausgesprochen werden, hochstens symbolischer Wert bei-

zumessen ist. (Die angedrohten Bussen sind seit dem Inkrafttreten des jetzigen

Gesetzes unveridndert geblieben.) Bei der Ausarbeitung des Kapitels iber den

strafrechtlichen Schutz wurde deshalb speziell darauf geachtet, dass dieser Teil

des Rechtsschutzes wirksamer als nach heutigem Recht ausgestaltet wird. Zu

diesem Zweck sind im Entwurf folgende Neuerungen vorgeschen:

— eine teilweise massive Verschidrfung der angedrohten Strafen (BussenmaXI—
mum in der Regel 100 000 Fr.);

— erhohte Strafen und die Verfolgung von Amtes wegen bei gewerbsmissiger
Begehung der Delikte;

- die Einfithrung eines Sondertatbestandes (Art. 59, betriigerischer Markenge-
brauch) zur Bekdmpfung der sogenannten Markenpiraterie;

- die Schaffung einer Spezialnorm fiir den Fall des reglementswidrigen Ge-
brauchs einer Garantie- oder Kollektivmarke (Art. 60).

Dagegen wurde darauf verzichtet, auch die fahrldssige Begehung der Delikte
unter Strafe zu stellen; einerseits ginge eine derartige Sanktion zu weit, anderer-
seits wiren bei der Strafverfolgung Beweisschwicrigkeiten zu befiirchten. Im
iibrigen ist auch auf den Gebieten des Patentrechts und des Urheberrechts nur
die vorsiitzlich begangene Verletzungshandlung strafbar.

Soweit der Gesetzesentwurf keine abweichenden Vorschriften enthilt, gelien die
allgemeinen Bestimmungen des StGB.
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Artikel 58 Markenrechtsverletzung

Die in Absatz I vorgesehenen strafrechtlichen Sanktionen fiir die einfache Form
der Markenverletzung verstirken die zivilrechtlichen Anspriiche des Markenin-
habers, insbesondere die Unterlassungs- und Beseitigungsanspriiche nach Arti-
kel 52 E/MSchG. Die Straftatbestinde des Artikels 58 Absatz | sind daher im
Zusammenhang mit dem in Artikel 13 umschriebenen Inhalt des Markenrechts
auszulegen,

In subjektiver Hinsicht ist wie bis anhin (Art. 25 Abs.3 MSchG) nur die vor-
sdtzliche Tat strafbar. In objektiver Hinsicht nennt Buchstabe a zunichst die
Anmassung, Nachmachung und Nachahmung einer fremden Marke. Wihrend
unter Markenanmassung die korperliche Aneignung der fremden Marke zu ver-
stehen ist (entsprechend Art.24 Bst. b MSchG), bedeuten Nachmachung und
Nachahmung die sklavisch genaue bzw. die verwechselbar dhnliche Wiedergabe
der Marke (vgl. Art. 24 Bst. a MSchG). In allen Fillen ist die strafbare Hand-
lung nicht erst volléndet mit dem Anbringen der {remden Marke auf Waren
oder ihrer Verpackung, sondern strafbar ist bereits — auch im Hinblick auf den
Schutz der Dienstleistungsmarke — das Anbringen auf Geschaftspapieren, Wer-
betrdgern sowie iberhaupt der Gebrauch im geschiftlichen Verkehr,

Buchstabe b erfasst die Handlungen, durch die unter einer angemassten, nach-
gemachten oder nachgeahmten Marke Waren in Verkehr gesetzt oder Dienstlei-
stungen erbracht oder solche angeboten werden oder dafiir geworben wird (vgl.
auch Art. 24 Bst. ¢ MSchG). Zwischen den unter Buchstabe b genannten und
den unter Buchstabe a erwidhnten Handlungen kann Realkonkurrenz bestehen.

Was die Strafandrohung betrifft, so enthilt der Entwurf fir die hier in Frage
stehenden Delikte eine sehr erhebliche Erh¢hung des Bussenmaximums, nidm-
lich von bisher 2000 Franken (Art. 25 Abs. 1 MSchG) auf 100 000 Franken (zu
den Griinden, die fiir eine generelle Heraufsetzung des Bussenmaximums spre-
chen, vgl. oben 1. Abschnitt zu Ziff. 224.2). Den gleichen Hochstansatz kennen
bereits heute die Artikel 23 UWG und Artikel 39 KG; vorgesehen ist er ferner
in Artikel 63 Absatz 2 E/URG (gewerbsmissige Fille von Urheberrechtsverlet-
zungen) und in Artikel 81 des Entwurfs zu einer Anderung des PatG. Anstatt
auf Busse kann auf Gefingnis bis zu einem Jahr erkannt werden. Die beiden
Strafen kounen verbunden werden (Art. 50 Abs. 2 StGB).

Die Markenrechtsverletzung nach Absatz 1 ist ein Antragsdelikt. Antragsberech-
tigt ist der Verletzte, das heisst in erster Linie der Inhaber der von der Verlet-
zungshandlung betroffenen Marke.

Nach Absatz 2 untersteht derselben Strafandrohung und wird unter denselben
Voraussetzungen wie der Titer nach Absatz | bestraft, wer sich weigert, die
Herkunft der mit einer angemassten, nachgemachten oder nachgeahmten Marke
versehenen und in seinem Besitz befindlichen Gegenstinde anzugeben (vgl.
Art. 24 Bst. e MSchG, Art. 66 Bst. b PatG sowie Art. 63 Abs. | Bst.i E/URG),
Diese Pflicht zur Auskunftserteilung soll dem Verletzten die Beweisfihrung,
insbesondere im Hinblick auf die Durchsetzung allfalliger Unterlassungsan-
spriiche, erleichtern und besteht gegeniiber dem, je nach kantonalem Recht und
Art des Verfahrens, im Einzelfall zustindigen Richter.
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Handelt der Téter gewerbsmiissig, so ist er nach Absatz 3 von Amtes wegen zu '
verfolgen, und die Strafe lautet auf Gefingnis (bis zu drei Jahren, Art. 36 StGB)

und Busse bis zu 100 000 Franken. Damit soll Formen von Markenverletzung

entgegengetreten werden, die sich auf lange Sicht fiir die betroffenen Branchen

nachteilig auswirken und daher offentliche Interessen tangieren konnen. Es ist

hier etwa an jene keineswegs seltenen Fille zu denken, in denen der Titer ge-

werbsmissig Waren vertreibt, die widerrechtlich mit einer renommierten Marke

verschen sind, wobei der Erwerber weiss oder aufgrund besonderer Umstinde

wissen muss, dass es sich um Filschungen handelt. Eine analoge Regelung sicht

iibrigens auch Artikel 63 Absatz 2 E/URG vor.

Artikel 59 Betriigerischer Markengebrauch

Diese Bestimmung betrifft den qualifizierten Tatbestand der Markenverletzung:
Derjenige, der die widerrechtlich mit der Marke eines anderen gekennzeichnete
Ware oder Dienstleistung erwirbt bzw. in Anspruch nimmt, wird tiber deren tat-
sichliche betriebliche Herkunft bewusst irregefithrt. Der Vorsatz des Titers ist
mithin - im Unterschied zu Artikel 58 — nicht nur auf die Verletzung des Mar- -
kenrechts, sondern dariiber hinaus auf die Tduschung der Allgemeinheit gerich-
tet, Fs sind die typischen Fille der Markenpiraterie, die durch Artikel 39 erfasst
werden sollen.

In Absatz 1 wird zwischen zwei Tatbestinden unterschieden: Den Tatbestand
des Buchstabens a erfiillt, wer Waren oder Dienstleistungen im geschiftlichen
Verkehr widerrechtlich mit der Marke ¢ines anderen kennzeichnet in der Ab-
sicht, das Publikum iber die wirkliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung
irrezufithren. Nach Buchstabe b macht sich strafbar, wer mit einer fremden
Marke gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen als Originalwaren oder
-dienstleistungen anbietet oder in Verkehr setzt bzw. erbringt. In der Praxis geht
es zumeist um bekannte Marken, die einen gewissen Qualititsstandard garantie-
ren, wobei der Titer die widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstlei-
stungen als echt, das heisst eben als Originalwaren oder -dienstleistungen aus-
gibt. Die beiden Tatbestinde kénnen realiter konkurrieren.

Die Handlungen nach Absatz 1 sind nur auf Antrag strafbar. Antragsberechtigt
ist auch hier in erster Linie der Inhaber der rechtswidrig verwendeten Marke.
Im Einzelfall kann jedoch auch der getiuschte Konsument als Verletzter auftre-
ten und Strafantrag stellen. Die angedrohte Strafe ist Gefdngnis oder Busse bis
zu 100 000 Franken. .

Nach Absatz 2 wird der Titer, der gewerbsmissig handelt, von Amtes wegen
verfolgt, und die Strafe ist Gefingnis bis zu finf Jahren und Busse bis zu
100 000 Franken. Insbesondere generalpriventive Uberlegungen rechtfertigen
dic Ausgestaltung als Offizialdelikt und die verschirfte Strafandrohung. An-
gemessene strafrechtliche Sanktionen sind je linger desto mehr ein unentbehrli-
ches Mitiel im Kampf gegen die gewerbsmissig betriebene Markenpiraterie.
Zwar werden hirtere Strafen allein das UTbel nicht beseitigen kénnen, doch wer-
den sie mithelfen, diese besondere Form der Wirtschaftskriminalitat unter Kon-
trolle zu halten und so volkswirtschaftlich schidliche Auswirkungen, die sonst
zu befiirchten wiren, zu vermeiden.
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Absatz 3 hat eine Ubertretung zum Gegenstand und ergénzt die in Absatz | um-
schricbenen Tatbestinde: Wer Waren, von denen er weiss, dass mit ihnen eine
Tauschung nach Absatz | bezweckt wird, einfithrt, ausfiihrt oder lagert, wird
auf Antrag des Verletzten mit Haft oder Busse bis zu 20 000 Franken bestraft.

Artikel 60 Reglementswidriger Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke

Absaiz 1 stellt den vorsitzlichen reglementswidrigen Gebrauch einer Garantie-
oder Kollektivmarke unter Strafe. Die Strafandrohung entspricht derjenigen fiir
die einfache Markenrechtsverletzung (Art. 58 Abs. 1). Berechtigt zur Stellung
des Strafantrags ist der Verletzte, in der Regel also der Markeninhaber.

Die Bestimmung ist im Zusammenhang mit Artikel 27 sowie Artikel 52 Absatz 3
E/MSchG zu sehen; sie erginzt den zivilrechtlichen Schutz der Garantie- und
Kollektivmarken mit einer Strafnorm. Als Titer kommt nur in Frage, wer im
Prinzip zur Beniitzung der Marke befugt ist (andernfails ist die Handlung als
Markenrechtsverletzung nach Art. 58 zu ahnden),

Mit der gleichen Strafe bedroht wie die Handlung nach Absatz 1 ist die Weige-
rung, die Herkunft der reglementswidrig mit einer Garantie- oder Kollektiv-
marke verschenen Gegenstinde anzugeben, soweit diese sich im Besitz dessen
befinden, der zur Auskunftserteilung aufgefordert wird (4bs. 2). Der gewerbs-
missig handelnde Tater wird von Amtes wegen verfolgt und mit Gefingnis und
Busse bis zu 100 000 Franken bestraft (4bs. 4). (Beziiglich dieser beiden Bestim-
mungen vgl. die Erliuterungen zu Art. 58 Abs. 2 und 3.)

Artikel 61 Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben

Die Tatbestinde nach Absatz 1 entsprechen den in Artikel 44 Absatz3 E/
MSchG umschriebenen Verboten. Gemiss den Buchstaben a und b macht sich
strafbar, wer vorsitzlich eine unzutreffende Herkunftsangabe oder eine mit ei-
ner solchen Angabe verwechselbare Bezeichnung gebraucht. In welchen Fillen
eine geographische Herkunftsangabe als unzutreffend anzusehen ist, bestimmt
sich nach den Artikeln 44 ff. E/MSchG. Nach Buchstabe ¢ kann ferner straf-
rechtlich belangt werden, wer einen Namen, eine Adresse oder e¢ine Marke in
Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft gebraucht
und auf diese Weisc eine Tauschungsgefahr schafft.

Handlungen nach Absatz | sind nur auf Antrag des Verletzten strafbar. Als sol-
cher gilt jeder, der zur Beniitzung der betreffenden Herkunftsangabe befugt ist,
je nach den Umstinden des Einzelfalles eventuell auch der getiuschte Konsu-
ment. Die Tat wird mit Gefingnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu
100 000 Franken geahndet.

Fiir gewerbsmissiges Handeln sieht Absatz2 — in Ubereinstimmung mit den
markenrechtlichen Strafbestimmungen — die Verfolgung von Amtes wegen und
als Strafe Gefangnis und Busse bis zu 100 000 Franken vor.

Artikel 62 Widerhandlungen betreffend das Produzentenkennzeichen

Dieser Artikel umschreibt einen Ubertretungstatbestand; Wer es entgegen ¢iner
diesbeziiglichen Vorschrift bewusst unterldsst, auf seinen Waren das Produzen-
tenkennzeichen anzubringen (Art. 48 E/MSchG), wird mit Busse bis zu 20 000
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Franken bestraft, ebenso wer gegen andere, in den Ausfithrungsbestimmungen
enthaltene Vorschriften iiber das Produzentenkennzeichen verstdsst. Der Tatbe-
stand ist natirlich auch dann erfiillt, wenn anstatt des eigenen das Zeichen ei-
nes anderen verwendet oder dieses nachgeahmt wird.

Artikel 63 Aussetzung des Verfahrens

Vorbild fiir diese Bestimmung ist Artikel 86 PatG. Lauft ein Strafverfahren we-
gen Markenrechtsverletzung und strengt der Angeschuldigte ein Zivilverfahren
an, in welchem er die Nichtigkeit der Markeneintragung geltend macht, so kann
der Richter das Strafverfahren aussetzen (4bs. 1). Ebenso kann der Richter dem
Angeschuldigten eine Frist zur Einleitung eines Zivilverfahrens ansetzen, wenn
der Angeschuldigte im Strafverfahren die Nichtigkeitseinrede erhebt (4bs. 2).
Der Richter wird die Aussetzung des Verfahrens insbesondere in jenen Fillen
anordnen, in denen ihm die Nichtigkeit der Markeneintragung aus rechtlichen
oder tatsichlichen Griinden zweifelhaft erscheint.

Artikel 64 Widerhandlungen in Geschiftsbetrieben

Eine analoge Bestimmung enthilt bereits Artike] 26 UWG (vgl. auch Art. 67 E/
URG).

Artikel 65 Finziehung im Strafverfahren

In bezug auf die Einziehung ist grundsitzlich Artikel 58 StGB anwendbar Ab-
satz 2 dieser Bestimmung schreibt vor, dass dann, wenn die Voraussetzungen
fiir die Einziehung (Art. 58 Abs. 1) auf einzelne Teile eines Gegenstandes zu-
treffen, nur diese einzuziehen sind, «sofern die Trennung ohne erhebliche Be-
schidigung des Gegenstandes méglich ist und keinen unverhiltnisméssigen
Aufwand erfordert.» Diese Bestimmung kann dazu fiithren, dass der Richter die
Einziehung auf die als Triiger der Marke dienenden Klebe-, Aufnih-, Anhénge-
etiketten und dergleichen beschriinken, die damit versehenen Gegenstinde je-
doch freigeben muss. Dies ist unerwiinscht, da zu befiirchten ist, dass in einem
solchen Fall freigegebene Waren erneut widerrechtlich gekennzeichnet und in
Verkehr gebracht werden. Artikel 65 E/MSch(G sieht deshalb ausdriicklich vor,
dass der Richter ohne Riicksicht auf Artikel 58 Absatz 2 StGB anordnen kann,
dass ein widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehener
Gegenstand als Ganzes einzuzichen ist.

Artikel 66 Zustindigkeit der kantonalen Behorden

Der in dieser Bestimmung festgehaltene Grundsatz gilt schon heute auf allen
Gebieten des geistigen Eigentums (vgl. auch Art. 69 Abs.1 E/URG sowie
Art. 27 Abs. 1 UWQ).

224.3 Hilfeleistung der Zollverwaltung

Der Rat der Europiischen Gemeinschaften hat am 1. Dezember 1986 e¢ine
«Verordnung iiber Massnahmen zum Verbot der Uberfilhrung nachgeahmter
Waren in den zollrechtlich freien Verkehr» erlassen, die am 1. Januar 1988 in
Kraft getreten ist. Die Verordnung hat zum Ziel, Waren, die widerrechtlich mit
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einer fremden Marke versehen sind («nachgeahmte Waren» im Sinne der Ver-
ordnung), vom EG-Markt fernzuhalten. Es handelt sich folglich um eine zoll-
rechtliche Abwehrmoglichkeit gegen Markenpiraterie. Das angestrebte Ziel soll
dadurch erreicht werden, dass die Zollbehérden im Falle von Waren, bei denen
der Verdacht einer Filschung besteht, die Genehmigung zur Uberfithrung in
den zollrechtlich freien Verkehr fiir die Zeit aussetzen, die fir die Prifung der
Frage erforderlich ist, ob es sich tatsichlich um «nachgeahmte Waren», das
heisst um Filschungen handel.

- Auch andernorts auf internationaler Ebene (WIPO, GATT) wird den Zollbehor-
den infolge des grenziiberschreitenden Charakters der Markenpiraterie eine be-
deutende Rolle bei deren Bekimpfung zugewiesen. Mit den Artikeln 67-69 E/
MSchG iiber die Hilfeleistung der Zollverwaltung soll daher im kiinftigen
neuen Markenschutzgesetz die rechtliche Grundlage dafiir geschaffen werden,
dass die Zollbehérden bei vermuteten oder tatsichlichen Verletzungen von
Markenrechten sowic von Rechten an Herkunftsangaben — von Amtes wegen
oder auf Antrag eines Betroffenen — die notwendigen Schritte einleiten kénnen.
Entsprechende Bestimmungen enthalten iibrigens auch die Artikel 70-72 E/
URG in bezug auf Urheber- und verwandte Schutzrechte.

Die Hilfeleistung der Zollbehérden kann einerseits vom Inhaber der eingetrage-
nen Marke, anderseits von dem zur Beniitzung der Herkunftsangabe Berechtig-
ten oder einem nach Artikel 53 Buchstabe a E/MSchG klageberechtigten Be-
rufs- oder Wirtschaftsverband in Anspruch genommen werden. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Artikel 6769 ist cine Ware dann widerrechtlich mit einer
Marke versehen, wenn diese ohne Zustimmung ihres Tnhabers angebracht
wurde; im Falle der Herkunfisangaben besteht die Widerrechtlichkeit darin,
dass die Herkunftsangabe unzulissig im Sinne von Artikel 44 Absatz3 E/
MSchG ist.

Die Einzelheiten des Verfahrens werden auf Verordnungsstufe zu regeln sein.

Artikel 67 Anzeige verdichtiger Sendungen

Diese Bestimmung wurde nachtriglich aufgrund der Vernehmlassungsantwor-
ten in den Entwurf aufgenommen. Sie ermichtigt die Zollverwaltung, die Be-
rechtigten gegebenenfalls von Amtes wegen auf bestimmte verdichtige Sendun-
gen aufmerksam zu machen; diese bleiben so lange im Zollgewahrsam, als no-
tig ist, damit der Berechtigte einen Antrag nach Artikel 68 Absatz 1 stellen
kann. Eine systematische Suche nach derartigen Sendungen durch die Zollor-
gane findet jedoch nicht statt. Dazu wiren sie sowohl aus personellen wie auch
aus zeitlichen Griinden nicht in der Lage.

Artikel 68 Antrag auf Hilfeleistung

Absatz 1;: Hat der Berechtigte selbst oder aufgrund einer Anzeige nach Arti-
kel 67 Anhaltspunkte dafiir, dass die Ein- oder Ausfuhr von widerrechtlich ge-
kennzeichneten Waren bevorsteht, so kann er bei der Zollverwaltung schriftlich
die Verweigerung ihrer Freigabe beantragen. :

Dem Sinn der Hilfeleistung durch die Zollverwaltung, nimlich in einem mog-
lichst einfachen und raschen Verfahren dem Antragsteller die nétige Zeit zu
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verschaffen, um beim Zivilrichter vorsorgliche Massnahmen zu erwirken,
stinde ein allfilliges Beschwerdeverfahren entgegen,denn durch eine Be-
schwerde konnten rechtzeitige Vorkehrungen der Zollverwaltung vereitelt wer-
den. Die Beschwerde ist daher nach Absazz 3 ausgeschlossen.

Artikel 69 Zuriickbehalten von Waren

Absatz 1 umschreibt die Mitteilungspflicht, die der Zollverwaltung im Anschluss
an einen nach Artikel 68 gestellten Antrag obliegt. Absarz 2 bestimmt, dass die
betreffenden Waren wihrend hochstens zehn Arbeitstagen zuriickbehalten wer-
den konnen, um dem Antragsteller das Erwirken vorsorglicher Massnahmen zu
erméglichen (eine analoge Frist sieht auch die erwihnte EG-Verordnung gegen
die Einfuhr nachgeahmter Waren vor). 4bsatz 3 regelt die allféllige Schadener-
satzpflicht des Antragstellers.

225 Schlussbestimmungén
225.1 Anderung von Bundesrecht

Artikel 72 Anderung bisherigen Rechts

1. Bundesgesetz vom 30. Mdrz 1900 betreffend die gewerblichen Muster und Mo-
delle (SR 232.12)

(Abs. 17bis)

2. Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente (SR 232.14)
(Art. 59¢, 87 Abs. 5, 88 Abs. 2, 89 Abs. 3, 90 Abs. 4, 91-94, 106, 106a Abs. 1)

3. Sortenschutzgesetz vom 2(. Mdrz 1975 (SR 232.16)
(Art. 25) : '

Die vorgenannten Gesetze sind anzupassen wegen der Rekurskomission, die im
Zuge der Totalrevision des Markenschutzgesetzes fiir die verschiedenen Mate-
rien des geistigen Eigentums geschaffen wird (vgl. Ziff. 222.33 hiervor). Ebenso
wie fiir das Gebiet des Markenschutzes und die Verfiigungen des Eidgendssi-
schen Amtes fiir das Handelsregister iiber die Eintragung von Firmen und Na-
men von Vereinen und Stiftungen (Art. 33 E/MSchG), handelt es sich auch fir
die Bereiche der gewerblichen Muster und Modelle und des Sortenschutzes um
eine vollig neue Beschwerdeinstanz zwischen Bundesverwaltung und Bundesge-
richt. Teilweise anders verhilt es sich dagegen bei den Erfindungspatenten:
Hier bestehen bereits heute unabhingige Beschwerdekammern des BAGE;
diese entscheiden endgiiltig iiber Beschwerden gegen Verfligungen der Prii-
fungsstellen und der Einspruchsabteilungen des Amtes im Rahmen der amtli-
chen Vorpriifung von Patentgesuchen. Die amtliche Vorpriifung beschrinkt sich
heute auf die Gebiete der Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik
(Art. 87 ff. PatG). An die Stelle der Beschwerdekammern wird kinftig die Re-
kurskommission fiir geistiges Eigentum treten. Diese Rekurskommission wird
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zudem, iiber das geltende Recht hinausgehend, generell Beschwerden gegen
Verfiigungen des BAGE in Patentsachen beurteilen; sie wird also nicht bloss
Verfiigungen tberpriifen, die im Rahmen der amtlichen Vorpriifung ergehen.
Die Beschwerdeentscheide der Rekurskommission unterliegen der Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, sofern diese nicht nach geltendem
Recht unzuldssig ist (Art. 100 Bst.i OG; Art. 106 Abs.2 PatG gemiss E/
MSchG). (In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Bundes-
rat in seinem Entwurf zu einer Anderung des PatG die Abschaffung der amtli-
chen Vorpriifung beantragt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Kompetenzen
der Beschwerdekammern mit dem Inkrafttreten dieser Gesetzesdnderung dahin-
fallen, denn die vor dem Inkrafttreten eingereichten, unter Art. 87 PatG fallen-
den Patentgesuche bleiben weiterhin der Vorpriifung unterstellt; vgl. dazu BBl
1989 111 261, Ziff. 228.)

Es wird ferner daran erinnert, dass Artikel 52 Absatz 3 E/URG sowie Artikel 17
des Entwurfs vom 19. Juni 1989 zu einem Bundesgesetz iiber den Schutz von
Topographien von integrierten Schaltungen (BBl 7989 III 639) ebenfalls die
Mboglichkeit vorsehen, Verfiigungen des BAGE mit Beschwerde bei der Rekurs-
kommission fiir geistiges Eigentum anzufechten.

4. Bundesgesetz vom 20. Juni 1933 iiber die Kontrolle des Verkehrs mit Edelme-
tallen und Edelmetallwaren (SR 941.31)

Titel

Die Gelegenheit der Revision wird beniitzt, um den inoffiziell schon bestehen-
den Kurztitel, zusammen mit der Abkiirzung, einzufiihren.

Artikel 10

Die Reihenfolge der Absiitze wird geandert, da der neue Absatz grundlegender
ist als der heutige Absatz 1.

Absatz 1: Der Wegfall des Satzes «Sie (die Verantwortlichkeitsmarke) muss als
Fabrik- und Handelsmarke beim Eidgendssischen Amt fiir geistiges Eigentum
hinterlegt sein» bewirkt, dass die Verantwortlichkeitsmarken nur noch bei einer
Behdrde, nimlich beim Zentralamt fir Edelmetallkontrolle, hinterlegt und regi-
striert werden. Der neue Text enthilt eine Art Begriffsbestimmung der Verant-
wortlichkeitsmarke, die als eine einfachere Marke «sui generis» deutlich von
der Marke im Sinne des MSchG abgehoben wird. Neu ist die Bestimmung, die
Verantwortlichkeitsmarke diirfe nicht zu Verwechslungen mit schon registrierten
Verantwortlichkeitsmarken Anlass geben. Das Zentralamt hat dies zu priifen,
denn es kann nur eine Verantwortlichkeitsmarke, welche diese «gesetzliche Vor-
aussetzung» erfiillt, ins Register eintragen (Art. 12 Abs. | EMKG).

Artikel 12

Der Schutz der eingetragenen Verantwortlichkeitsmarke soll 20 Jahre dauern
(Abs. 1°%), also doppelt so lang wie nach Artikel 10 E/MSchG und gleich lang
wie nach dem geltenden MSchG (Art. 8). Die Eintragung kann um jeweils
20 Jahre verlingert werden. Verantwortlichkeitsmarken, deren Eintragung nicht
verldngert wird, sind im Register von Amtes wegen zu streichen (rev. 4bs. 2).
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Artikel 22 Absatz 1 und 22a

Den Organen der Edelmetallkontrolle werden bei der Ein- und Ausfuhr prak-
tisch alle Waren der Edelmetall- und Uhrenbranche zur formellen und materiel-
len Kontrolle unterbreitet; sie werden dank dem neuen Artikel 22a in der Lage
sein, das Inverkehrbringen von Waren mit falschen Verantwortlichkeitsmarken
oder Herkunftsangaben oder nachgeahmten Modellen in vielen Fillen zu ver-
hindern. Dieser neue Artikel ermichtigt und verpflichtet das Zentralamt, festge-
stellte oder mutmassliche Verstdsse gegen Strafbestimmungen zum Schutz des
geistigen Eigentums, die meist als Antragsdelikte ausgestaltet sind, den Geschi-
digten zu melden und die Sendung vorldufig festzuhalten. Solche Massnahmen
sind auch zuldssig bei Sendungen, die im direkten Transit durch die Schweiz
gefithrt werden, da die Edelmetallkontrolle aufgrund des geinderten Artikels 22
Absatz | die Kompetenz erhilt, auch Transitsendungen zu kontrollieren.

Artikel 47

Nach dem geltenden Artikel 47 macht sich unter anderem strafbar, wer Edelme-
tallwaren ohne Verantwortlichkeitsmarke (und andere vorgeschriebene Anga-
ben) in den Verkehr bringt. Neu wird auch die Nachahmung oder Verwendung
der Verantwortlichkeitsmarke eines anderen unter Strafe gestellt. Insofern ent-
spricht diese Bestimmung den Artikeln 58/59 E/MSchG (Markenrechtsverlet-
zung und betrigerischer Markengebrauch). Der strafrechtliche Schutz wird in
dieser Bestimmung auch auf die Schmelzer- und Priiferzeichen (Art, 31 EMKG,
Art. 30 VV zum EMKG) ausgedehnt.

Die Strafandrohung wird verschiirft, ist doch bei vorsitzlichem Handeln neu
auch Geféngnis angedroht.

In der Vernehmlassung wurden von verschiedenen Seiten die niedrigen Bussen-
betrige kritisiert; deshalb wird auf die in den geltenden Strafbestimmungen
aufgefiihrten, verhiltnismissig niedrigen Bussenminima und -maxima verzich-
tet, so dass gemiss Artikel 48 Ziffer 1 StGB der Hochstbetrag der Busse tiberall
40 000 Franken betriigt.

Artikel 44-46 und 48-50

Da in Artikel 47 der Bussenbetrag gestrichen wurde, ist diese Anderung auch in
allen anderen Strafbestimmungen vorzunchmen. '

5. Infolge der Erweiterung des Markenbegriffs wird die Bezeichnung «Fabrik-
_ und Handelsmarken» in allen Bundeserlassen, in denen sie vorkommt (vgl. z. B.
Art. 1 und 2 WSch@G), durch den Ausdruck «Marken» ersetzt.

'225.2  Ubergangsrecht

Vorweg ist .darauf hinzuweisen, dass auch derjenige sich auf Artikel 14 E/
MSchG (Weiterbeniitzungsrecht zugunsten vorbeniitzter Marken) zu berufen
vermag, dessen Marke vor Inkrafttreten des Gesetzes in Gebrauch genommen
wurde, und zwar gleichgiltig, ob die Marke nachtréiglich hinterlegt wird oder
nicht und ob gegebenenfalls die Hinterlegung vor oder nach Inkrafttreten des
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Gesetzes erfolgt; allein massgebend ist, dass der Gebrauch aufgenommen
wurde, bevor der besser Berechtigte seine eigene Marke hinterlegt hat (insofern
ist Art. 14 E/MS8chG auch in den Fillen der Art. 73 Abs. 2 Bst. a und Art. 75
anwendbar, in denen es letztlich auf den Erstgebrauch ankommt).

Artikel 73 Hinterlegte oder eingetragene Marken

In Absatz 1 ist das Prinzip festgehalten: Beim Inkraftireten des Gesetzes hinter-
legte oder eingetragene Marken unterstehen von diesem Zeitpunkt an dem
neuen Recht, :

Absatz 2 sieht nur einige wenige, sachlich begriindete Ausnahmen von diesem
Grundsatz vor. Nach Buchstabe a beurteilt sich die Frage, wem das Marken-
recht zusteht, nach altem Recht; massgebend ist demnach, wer die Marke zuerst
gebraucht hat. Buchstabe b bestimmt, dass die Griinde fiir die Zuriickweisung
von Eintragungsgesuchen, die beim Inkrafttreten des Gesetzes hangig sind, sich
nach altem Recht richten; davon ausgenommen sind die absoluten Ausschluss-
griinde (Art. 2 und Art. 31 Abs. | Bst. ¢ E/MSchG), da sich die Griinde fiir die
Nichtigkeit der Markeneintragung vom Inkrafttreten an ebenfalls nach neuem
Recht richten (praktisch kommt dieser Ausnahme keine allzu grosse Bedeutung
zu, da die absoluten Ausschlussgriinde nach altem wie nach neuem Recht im
wesentlichen die gleichen sind). Buchstabe ¢ legt fest, dass die Giiltigkeit der
Eintragung mit dem Ablauf der nach altem Recht geltenden Frist (20 Jahre,
Art. 8 Abs.1 MSchG) endet; bis dahin kann sie indessen jederzeit um zehn
Jahre verlingert werden (vgl. Art. 10 Abs.2 E/MSchG). Buchstabe d schreibt
vor, dass die erste Verlingerung der Eintragung von Kollektivmarken den glei-
chen Formvorschriften unterliegt wie eine Hinterlegung, das heisst es ist ein
vom BAGE zu genehmigendes Markenreglement einzureichen (Art. 24/25 E/
MSchG); andererseits kann die Eintragung bis zum Zeitpunkt der ersten Ver-
lingerung nicht deswegen fiir nichtig erklirt werden, weil sie den erwidhnten
Vorschriften nicht entspricht,

Artikel 74 Bisher nicht eintragbare Marken

Diese Bestimmung betrifft Eintragungsgesuche fiir Marken, die nach altem,
nicht aber nach neuem Recht von der Eintragung ausgeschlossen sind (Dienst-
leistungsmarken, Formmarken). $ind beim Inkrafitreten des Gesetzes solche
Gesuche hingig, das heisst werden schon vor diesem Zeitpunkt entsprechende
Marken hinterlegt, so gilt der Tag des Inkrafttretens als Hinterlegungsdatum.

Artikel 75 Gebrauchsprionitit

Diese Bestimmung mildert eventuelle Hiarten, die sich aus dem Ubergang von
der Gebrauchsprioritit zur Hinterlegungsprioritiit ergeben: Wer eine Marke vor
Inkrafttreten des Gesetzes zuerst gebraucht hat und diese Marke innerhalb von
zwei Jahren nach dem Inkrafttreten hinterlegt, kann die Gebrauchsprioritit be-
anspruchen. Bei der Hinterlegung ist — im Hinblick auf die spatere Veroffentli-
chung der Eintragung —~ der Zeitpunkt der Gebrauchsaufnahme anzugeben; auf
diese Weise ist es den Inhabern konkurrierender Marken moglich, die Priori-
tatsfrage zu beurteilen. Artikel 75 E/MSchG ist auch auf Dienstleistungsmarken
anwendbar.
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Nach Artikel 1 Ziffer 1 und Artikel 2 MSchG geniessen markenmissig ge-
brauchte schweizerische Geschiiftsfirmen kraft ihrer Eintragung im Handelsre-
gister im gleichen Umfang und unter den gleichen Voraussetzungen Schutz wie
imr Markenregister eingetragene Marken. Der vorliegende Entwurf sieht kein
derartiges Sonderstatut fiir Geschiftsfirmen mehr vor; beim Inkrafttreten des
neuen Gesetzes fillt demnach der entsprechende Schutz dahin. Der Markenin-
haber kann sich jedoch auf die Gebrauchsprioritdt nach Artikel 75 E/MSchG
berufen, falls er die Marke innerhalb der zweijahrigen Ubergangsfrist hinterlegt.

3 . Auswirkungen
31 Auf den Bund
31 Auswirkungen auf den Personalbestand

Der Gesetzesentwurf bringt fiir die Bundesverwaltung zusdtzliche Arbeit mit
sich. Diese Mehrarbeit ist auf die Einfiihrung neuer Markentypen, insbesondere
der Dienstleistungsmarke, zuriickzufiihren. Aufgrund der im Ausland gemach-
ten Erfahrungen ist mit einer Zunahme der Neuahinterlegungen um etwa 30 Pro-
zent zu rechnen. Dieser Zuwachs wird sich auf dje eigentliche Markenprifung,
die Versffentlichungen, die Registerfithrung und die Nachforschungen auswir-
ken. Um diese Entwicklung zu meistern, miissten etwa zehn neue Stellen ge-
schaffen werden. Man wird jedoch im Rahmen der Umstellung auf elektroni-
sche Datenvearbeitung, die derzeit im Gange ist und bei welcher der vorlie-
gende Entwurf soweit wie maglich beriicksichtigt wird, sechs dieser zehn Stel-
len einsparen konnen. Es werden demnach vier neue Stellen zu schaffen sein.

Hinsichtlich der neu einzusetzenden, verwaltungsunabhingigen Rekurskommis-
sion fiir geistiges Eigentum (Art. 33/34) konnen noch keine gesicherten Angaben
gemacht werden. Der Personalbedarf hiingt in hohem Masse von der auf Ver-
ordnungsstufe zu regelnden Organisation ab, und diese wiederum von dem zu
erwartenden Geschiiftsanfall. Es ist damit zu rechnen, dass die Rekurskommis-
sion mit sieben, evtl. neun nebenamtlichen Richtern auskommen wird. Dazu ge-
hort weiter das (vollamtliche) Sekretariatspersonal, bestehend aus einem Ge-
richtsschreiber und ein bis zwei Personen als Kanzleipersonal.

312 Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten dieser vier neuen Stellen werden sich auf etwa 360 000 Franken
jahrlich belaufen. Fiir die Bundesfinanzen ergeben sich jedoch daraus keine ne-
gativen Folgen, da der Verwaltungsaufwand der Markenabteilung, im Gegen-
_satz zur heutigen Regelung, durch die Gebiihren voll gedeckt wird (Art. 40
Abs. 2 E/MSchG).

Was die Rekurskommission fiir geistiges Eigentum betrifft, so hingen deren Per-
sonalkosten naturgemiss von der zu erwartenden Zahl von Beschwerdefdllen
ab. Diese Zahl ist jedoch nur schwer vorhersehbar. Geht man von ¢inem Mini-
mum von jihrlich 20 Neueingingen aus und nimmt man an, dass die Erledi-
gung eines Beschwerdefalles im Durchschnitt schitzungsweise 3000 Franken
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kosten wird, so wiirden die Personalkosten — vor allem bestehend aus den Ent-
schidigungen an die Richter — insgesamt etwa 60 000 Franken betragen. Dazu
kommen noch die Kosten fiir den personellen Ausbau des Sekretariates der
neuen Beschwerdeinstanz, die sich auf ungefihr 280 000 Franken belaufen, so-
wie die Sachkosten.

Die Einfithrung des neuen Markenrechts verursacht demnach Kosten von jihr-
lich schitzungsweise 700 000 Franken.

32 Auf die Kantone und Gemeinden

Der Entwurf hat fiir die Kantone und Gemeinden keine neuen Auswirkungen
zur Folge.

4 Legislaturplanung

Die Vorlage ist in den Richtlinien der Legislaturplanung 1987-1991 angekiin-
digt (BBl 7988 I 395, Anhang 2).

5 Verhiiltnis zum europiischen Recht und zur internationalen
Rechtsentwicklung
51 Verhiiltnis zur Entwicklung weltweit

511 Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPQ)

Das Madrider Markenabkommen (MMA), dem die Schweiz zusammen mit 28
anderen Staaten angehort, sieht die Eintragung von Marken (Fabrik- und Han-
delsmarken sowie Dijenstleistungsmarken) beim Internationalen Biiro der WIPO
in Genf vor. Das MMA bietet dem Markeninhaber die Vorteile einer einzigen
Hinterlegung anstelle einer Vielzahl von Hinterlegungen in den einzelnen Ver-
tragsstaaten. Materielles Markenrecht im eigentlichen Sinne enthilt das Ab-
. kommen nicht. Schon aus diesem Grund bestehen keine Probleme beziiglich
der Vereinbarkeit mit dem vorliegenden Entwurf. Die innerstaatliche Anwen-
dung des MMA ist {ibrigens in den Artikeln 41-43 E/MSchG geregelt (vgl.
Ziff. 222.4).

Im Juni 1989 ist anldsslich einer diplomatischen Konferenz ein Protokoll zum
MMA angenommen worden, das neben anderen Staaten auch die Schweiz un-
terzeichnet hat. Dieses Protokoll sieht gegeniiber dem geltenden Abkommen
eine Reihe von Neuerungen vor, die den Beitritt weiterer Staaten zur Madrider
Union erleichtern und eine rechtliche Verbindung zwischen der internationalen
Eintragung und der kiinftigen Gemeinschaftsmarke schaffen sollen. Auch zwi-
schen MMA-Protokoll und Gesetzesentwurf gibt es keinerlei Unvereinbarkei-
ten.

Im weiteren hat Ende November 1989 ein Expertenausschuss der WIPO mit
den Beratungen iiber ein Abkommen zur Harmonisierung der nationalen Ge-
setzgebungen auf dem Gebiet der Marken begonnen. Es ist heute noch zu friih,
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etwas iiber die Erfolgsaussichten dieses Vorhabens auszusagen. Anzeichen fir
grundlegende Unterschiede zwischen einem allfdlligen spéteren Harmonisie-
rungsabkommen und dem Entwurf sind bis jetzt nicht ersichtlich,

Schliesslich beschiftigt sich seit lingerem ein Expertenausschuss der WIPO mit
den Arbeiten zu einer «Loi type» iiber den Schutz gegen Filschungen und Pira-
terie. Dieses Mustergesetz sieht unter anderem Abwehr- und Priventivmassnah-
men vor, darunter solche, die ein rasches und wirksames Eingreifen der Zollbe-
hérden an der Grenze ermdglichen. Den diesbeziiglichen Anliegen wird durch
das Kapitel iiber die Hilfeleistung der Zollbehorden (Art. 67-69 E/MSchG) voll
entsprochen (vgl. Ziff. 224.3).

512 Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT)

Der Markenschutz und der Schutz von geographischen Herkunftsangaben als
Teil des geistigen Eigentums sind auch Gegenstand der sogenannten Urugnay-
Runde des GATT. Eine Reihe von Industriestaaten, darunter auch die Schweiz,
haben in diesem Rahmen bereits substantielle Vorschlige gemacht, die auf eine
Stirkung des Schutzes des geistigen Eigentums im internationalen Handelsver-
kehr hinzielen. Was die Bekdmpfung des Handels mit gefdlschten Waren be-
trifft, so stehen sowohl innerstaatliche als auch Massnahmen an den Landes-
grenzen zur Diskussion; bei den letztgenannten wird der Akzent auf den Kampf
gegen die Markenpiraterie gelegt.

Der Ausgang der GATT-Verhandlungen ist noch offen. Irgendwelche Unverein-
barkeiten zwischen den Zielsetzungen der GATT-Verhandlungen und dem vor-
liegenden Gesetzesentwurf bestehen nicht.

52 Verhéltnis zur Entwicklang in der Europidischen Gemeinschaft
(EG)

Das im Entstehen begriffene Markenrechtssystem der EG beruht zur Hauptsa-
che auf den beiden folgenden Rechtsgrundlagen:

1. Erste Richilinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken (89/104/EWG):
Diese Richtlinie wurde erlassen in der Erwigung, dass zur Errichtung und
zum Funktionieren des Binnenmarktes eine Angleichung der markenrecht-
lichen Vorschriften der Mitgliedstaaten erforderlich ist. Man hielt es je-
doch fiir ausreichend, wenn sich die Angleichung auf diejenigen inner-
staatlichen Rechtsvorschriften beschrinkt, die sich am unmittelbarsten auf
das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken. Zu den Punkten, die Ge-
genstand der Richtlinie sind, gehdren insbesondere folgende: Markenfor-
men, Eintragungshindernisse und Ungiltigkeitsgriinde (absolute und sol-
che bei Kollisionen mit dlteren Rechten), Rechte aus der Marke, Beschrin-
kung der Wirkungen der Marke, Erschopfung des Rechts aus der Marke,
Lizenz, Benitzung der Marke, Verfallsgrunde. Die EG-Mitgliedstaaten
sind verpflichtet, in diesen Punkten ihre nationalen Markenrechte bis
Ende 1991 im Sinne der Richtlinie.einander anzugleichen. Der EG-Rat
kann diese Frist bis spitestens zum 31. Dezember 1992 verldngern.
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2. Verordnung des Rates iiber die Gemeinschaftsmarke: Mit diesem Erlass
wird eine einheitliche, auf dem ganzen Gebiet der EG wirksame Gemein-
schaftsmarke geschaffen. Die Verordnung enthilt ein umfassendes Regel-
werk iiber das materielle Markenrecht, die. Anmeldung, das Eintragungs-
verfahren, die Verlingerung der Eintragung, Verzicht, Verfall und Nichtig-
keit usw. Indessen ist die Verordnung bis heute noch nicht verabschiedet
worden. Vielmehr existiert sie gegenwirtig erst in der Form eines Vor-
schlags. Bei der letzten publik gewordenen Fassung handelt es sich um ei-
nen vom Ratssekretariat erstellten sogenannten «Konsolidierten Text»
vom 11.Mai 1988 (EG-Dokument 5865/88, abgedruckt in GRUR Int.,
1989, S. 388 ff.). Seither sind am Verordnungsvorschlag noch weitere An-
derungen vorgenommen worden, doch betreffen diese nicht die materiell-
rechtlichen Bestimmungen. Weiterhin nicht entschieden sind die politisch
heiklen Fragen des Sitzes des Markenamtes sowie der Verfahrenssprachen.

Zwischen der Richtlinie zur Harmonisierung der nationalen Markenrechte
und dem Verordnungsvorschlag zur Gemeinschaftsmarke einerseits und
dem vorliegenden Gesetzesentwurf anderseits besteht, jedenfalls in den
Grundziigen, weitgehende Ubereinstimmung. Dort, wo die Regelungen
voneinander abweichen, kann weder in rechtlicher noch in wirtschaftlicher
oder politischer Hinsicht von Unvereinbarkeiten die Rede sein.

In folgenden Punkten sieht der Entwurf Regelungen vor, die iiber den EG-

Verordnungsvorschlag hinausgehen:

- Anerkennung der Garantiemarke als Markentyp sui generis (neben der
Kollektivmarke; vgl. Ziff, 222.2, Art. 22);

- Verzicht auf Einschrinkungen beziiglich der Berechtigung zur Marken-
hinterlegung (vgl. Ziff, 222.31, Art. 29).

Bei folgenden grundsétzlichen Fragen enthilt der Entwurf Regelungen, die

nicht mit dem EG-Verordnungsvorschlag konform sind:

— Verzicht auf die Einfilhrung des Widerspruchsverfahrens: Die Griinde
fiir diesen Verzicht sind in Ziffer 124.1 ndher erldutert. Eine Benachteili-
gung der Inhaber schweizerischer Marken im Vergleich zu den Inhabern
von Gemeinschaftsmarken ist darin nicht zu erblicken. Jenen steht, wie
bereits nach geltendem Recht, jederzeit der ordentliche Rechtsweg of-
fen, um allenfalls die Laschung kollidierender jiingerer Marken zu er-
witken. Eine Rechtsangleichung dringt sich in diesern Punkt nicht auf.
Nach der EG-Harmonisierungsrichtlinie steht es iibrigens den Mitglied-
staaten frei zu bestimmen, ob altere Rechte im Eintragungsverfahren —
z. B. in Form eines Widerspruchs — oder im Verfahren zur Ungiiltiger-
klarung oder in beiden Verfahren geltend zu machen sind.

— Verzicht auf die Eintragung von Markenlizenzen (vgl. dazu Ziff. 222.16,
Art. 18): Eine besondere Bedeutung kommt auch diesem Unterschied
nicht zu. Insbesondere werden Gilltigkeit und Inhalt von Lizenzvertrs-
gen durch die Frage der Eintragbarkeit nicht beriihrt. Ausserdem stellt
die Harmonisierungsrichtlinie (Art. 8) auch in diesem Punkt keine Ver-
pflichtung auf; die Mitgliedstaaten sind nicht gehalten, die Eintragung
von Lizenzen vorzusehen.
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- Verzicht auf eine besondere Bestimmung ibeér die Erschopfung des
Markenrechts (vgl. dazu die Erlauterungen unter Ziff. 124.3): Artikel 11
Absatz 1 des Verordnungsvorschlages zur Gemeinschaftsmarke lautet
wie folgt:

Die Gemeinschaftsmarke gewahrt threm Inhaber nicht das Recht,
einem Dritten zu verbieten, die Marke fiir Waren zu benutzen, die

unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Ge-
meinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.

Eine analoge Regelung sieht Artikel 7 der EG-Harmonisierungsrichtlinie
vor. (Abs. 2 beider Vorschriften enthilt einen Vorbehalt fiir den Fall,
dass berechtigte Griinde wie z. B. die Verinderung oder Verschlechte-
rung des Zustandes der Waren es rechtfertigen, dass der Markeninhaber
sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.)

Vergleicht man diese Regelung mit dem vorliegenden: Entwurf und der
bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu diesem Problem, so
stellt man folgendes fest: Zwar fehlt im Entwurf eine ausdriickliche Be-
stimmung iiber die Erschopfung des Markenrechts; fithrt jedoch das
Bundesgericht seine Praxis auch unter der Herrschaft des neuen Geset-
zes fort und geht es vom Grundsatz einer auf die Schweiz beschrinkten
Erschopfung aus, so wird der Inhaber ciner schweizerischen Marke
auch weiterhin anderen deren Gebrauch fiir Waren verbieten kdnnen,
die — mit oder ohne seine Zustimmung — ausserhalb der Schweiz in Ver-
kehr gesetzt wurden. Dieser Abwehranspruch wird nach neuem Recht
freilich éin absoluter und daher nicht mehr von der Existenz einer Tédu-
schungsgefahr beziiglich der betrieblichen Herkunft der Waren abhin-
gig sein (jedenfalls insoweit, als Marken und Waren identisch sind; vgl.
Art. 13 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. a E/MSchG). Geht man so-
mit von der Primisse einer Weiterfilhrung der bisherigen Bundesge-
richtspraxis aus, so entspricht die Rechtssituation, die der Entwurf fiir
das Gebiet der Schweiz schafft, den obenerwihnten EG-Normen in be-
zug auf das Gebiet der Gemeinschaft.

Die Frage der regionalen Erschopfung im Europdischen Wirtschafts-
raum (EWR) wird auf der Grundlage der Gegenseitigkeit im Rahmen
der Verhandlungen zu regeln sein, die gegenwirtig zwischen der EG
und den Mitgliedstaaten der FEuropidischen Freihandelsassoziation
(EFTA) im Hinblick auf die Errichtung des EWR im Gange sind. Axti-
kel 21 E/MSch@G, der einen Vorbehalt zugunsten der vélkerrechtlichen
Vertrige enthilt, bietet sich als geeignete rechtliche Grundlage fiir eine
solche Entwicklung an, ohne dass man sich im voraus auf eine endgiil-
tige Losung des Problems festzulegen braucht.

6 Rechtliche Grundlagen
61 Verfassungsmissigkeit

Der Entwurf stiitzt sich ebenso wie das geltende Gesetz auf die Artikel 64 und
64%s der Bundesverfassung. Hinsichtlich derjenigen prozessualen Bestimmun-
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gen, welche die kantonale Rechtssetzungskompetenz im Bereich des Prozess-
rechts tangieren, wird auf die diesbeziiglichen Ausfithrungen zum E/URG (BBl
7989 111 609 f.) verwiesen; die dort angestellten Erwidgungen gelten sinngemiss
auch fiir den vorliegenden Entwurf, zumal die Regelungen beider Entwiirfe in
den betreffenden Punkten iiber¢instimmen.

Die neue Rekurskommission fiir geistiges Eigentum (Art. 33/34) ist mit der Bun-
desverfassung vereinbar. Es wird hierzu auf die Erlduterungen in der Botschaft
vom 29.Mai 1985 betreffend die Anderung des OG (BBl 7985 II 814,
Ziff, 225.1) verwiesen.

62 Delegation von Rechtssetzungsbefugnissen

Die Artikel 37 Absatz 3, 47 und 48 des Entwurfs enthalten Rechtssetzungsdele-
gationen an den Bundesrat, die iiber die allgemeine Kompetenz zum Erlass von
vollziehendem Verordnungsrecht hinausgehen.

Artikel 37 Absatz 3 E/MSchG: Grundsétzlich diicfen Aussenstehende nur in
das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 37 Abs. 2). Es gibt
nun aber Fille — etwa im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit -, in denen
Dritte schon vor der Fintragung ein Interesse an Akteneinsicht geltend machen
konnen. Die Regelung dieser Fille erfordert ¢in sorgfiltiges Abwigen der Be-
lange sowohl des Hinterlegers als auch des Dritten; dies bedingt ins einzelne
gehende Bestimmungen, die am besten auf Verordnungsstufe erlassen werden.

Artikel 47 E/MSchG ermiichtigt den Bundesrat, falls nétig die Voraussetzungen
niher zu umschreiben, unter denen eine schweizerische Herkunftsangabe fiir
bestimmte Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden darf. Eine entspre-
chende Delegationsnorm enthilt bereits das geltende Recht (Art. 18%s MSchG).
Die Bestimmung erlaubt es, mit der erforderlichen Promptheit zu reagieren,
wenn sich — allgemein oder in einem einzelnen Wirtschaftszweig — das Bediirf-
nis nach Reglementierung des Gebrauchs einer schweizerischen Herkunftsan-
gabe zeigt. Es wird im iibrigen auf die Erlduterungen zu Artikel 47 verwiesen.

Artikel 48 E/MSchG riumt dem Bundesrat die Befugnis ein, fiir Waren be-
stimmter Wirtschaftsbranchen das Anbringen eines Produzentenkennzeichens
vorzuschreiben. Damit wird in allgemeiner Form die Regelung iibernommen,
wie sie derzeit schon fiir die Uhren gilt (Art. 3 Abs. 5 zweiter Satz des Bundes-
beschlusses sowie Art. 25 Abs. 1 der Verordnung uber die offizielle Qualitiits-
kontrolie in der schweizerischen Uhrenindustre; diese Erlasse treten Ende 1991
ausser Kraft). Sinn und Zweck der Vorschrift sind in den Bemerkungen zu Arti-
kel 48 niher erldutert.

4290
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Bundesgesetz Entwurf
itber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben

(Markenschutzgesetz, MSchG)

vom

Die Bundesversammiung der Schweizerischen Eidgenossenschafl,

gestitzt auf die Artikel 64 und 64 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 21. November 19901,

beschliesst:

1. Titel: Marken
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
1. Abschnitt: Schutz der Marken

Art. 1 Begriff und Grundsatz

! Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

2 Marken konnen insbesondere Worter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstel-
lungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente unter
sich oder mit Farben sein.

! Eingetragene Marken sind nach diesem Gesetz geschiitzt.

Art, 2 Absolute Ausschlussgriinde

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:

a. Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke fiir die
Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, fiir die sie beansprucht
werden;

b. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Waré oder
Verpackung, die technisch bedingt sind;

c. irrefiihrende Zeichen;

d. Zeichen, die gegen die o6ffentliche Ordnung, die guten Sitten oder gelten-
des Recht verstossen.

Art.3  Relative Ausschlussgriinde

1 Vom Markenschutz ansgeschlossen sind weiter Zeichen, die:

Y BBl 1991 T 1
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Schutz von Marken und Herkunftsangaben

a.

b.

mit einer #lteren Marke identisch und fiir die gleichen Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind wie diese;

mit einer dlteren Marke identisch und fiir gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr er-
gibt;

. einer élteren Marke dhnlich und fiir gleiche oder gleichartige Waren oder

Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsge-
fahr ergibt.

2 Als dltere Marken gelten:

a.

b.

hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Prioritit nach diesem Ge-
setz (Art. 6-8) geniessen:

Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden
Zeichens im Sinne von Artikel 6*'s der Pariser Verbandsiibereinkunft vom
20. Mirz 18839 zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der Schweiz
notorisch bekannt sind.

* Auf diese Ausschlussgriinde kann sich nur der Inhaber der dlteren Marke be-
rufen.

2. Abschnitt: Eintragung durch Nutzungsberechtigte

Art. 4

! Agenten, Vertreter und andere zum Gebrauch Ermdchtigte dirfen die Marke
nur mit Zustimmung des Berechtigten auf ihren eigenen Namen eintragen las-

s€M.

2 Fallt die Zustimmung weg, so wird die Marke auf den Berechtigten iibertragen
oder die Eintragung geldscht.

3. Abschnitt: Entstehung des Markenrechts; Prioritiit

Art. 5§ Entstehung des Markenrechts
Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register.

Art. 6 Hinterlegungsprioritit

Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt.

Art. 7 Prioritit nach der Pariser Verbandsiibereinkunft

"Ist eine Marke erstmals in einem anderen Mitgliedstaat der Pariser Verbands-
tibereinkunft vom 20. Miarz 18831 zum Schutz des gewerblichen Eigentums

Y SR 0.232.01/.04
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Schutz von Marken und Herkunftsangaben

oder mit Wirkung fiir e¢inen solchen Staat vorschriftsgemiss hinterlegt worden,
so kann der Hinterleger oder sein Rechtsnachfolger fiir die Hinterlegung der
gleichen Marke in der Schweiz das Datum der Ersthinterlegung beanspruchen,
sofern die Hinterlegung in der Schweiz innerhalb von sechs Monaten nach der
Ersthinterlegung erfolgt. .

2 Die Ersthinterlegung in einem Staat, welcher der Schweiz Gegenrecht hilt, hat

die gleiche Wirkung wie die Ersthinterlegung in einem Mitgliedstaat der Pariser
Verbandsiibereinkunft.

Art. 8 Ausstellungsprioritét

Wer eine mit einer Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung auf einer
offiziellen oder offizicll anerkannten Ausstellung im Sinne des Ubereinkom-
mens vom 22. November 19287 iiber die internationalen Ausstellungen in ei-
nem Mitgliedstaat der Pariser Verbandsiibereinkunft vorstellt, kann fir die Hin-
terlegung das Datum des Eréffnungstages der Ausstellung beanspruchen, sofern
er die Marke innerhalb von sechs Monaten nach diesem Zeitpunkt hinterlegt.

Art.9  Priorititserklirung

! Wer die Prioritiit nach der Pariser Verbandsiibereinkunft oder die Ausstellungs-
prioritit beansprucht, hat bei der Hinterlegung eine Priorititserklirung abzuge-
ben und einen Priorititsbeleg einzureichen.

2 Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen
und Formerfordernisse nicht beachtet werden.

3 Die Eintragung einer Prioritit begriindet lediglich eine Vermutung zugunsten
des Markeninhabers.

4. Abschnitt: Bestand des Markenrechts

Art. 10 Giiltigkeitsdauer und Verlingerung der Eintragung
' Die Eintragung ist wihrend zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an giiltig.

2 Die Eintragung wird jeweils um zehn Jahre verlingert, wenn ein entsprechen-
der Antrag vorliegt und die Verlingerungsgebiihr und gegebenenfalls die Klas-
sengebiihr (Art. 29 Abs. 3) bezahlt sind.

3 Der Verlangerungsantrag muss innerhalb der letzten zw6lf Monate vor Ablauf
der Giiltigkeitsdauer beim Bundesamt fiir geistiges Elgcntum (Bundesamt) ein-
gereicht werden.

4 Bei Zahlung eines Zuschlags kann die Verlingerung noch innerhalb von sechs
Monaten nach Ablauf der Gilltigkeitsdauer beantragt werden.

) SR 0.945.11
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Art. 11  Gebrauch der Marke

! Die Marke ist geschiitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und
Dienstleistungen gebraucht wird, fiir die sie beansprucht wird.

% Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung
nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch fiir den Export.

?Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch
durch diesen selbst.

Art. 12 Folgen des Nichtgebrauchs

! Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstlei-
stungen, fir die sie beansprucht wird, wihrend eines ununterbrochenen Zeit-
raums von fiinf Jahren nach ihrer Eintragung nicht gebraucht (Art. 11), so kann
er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wwhtlge Griinde
fir den Nichtgebrauch vorliegen.

2 Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als fiinf Jahren erstmals oder erneut
aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung vom Zeitpunkt der erst-
maligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs an wieder auf, sofern vor die-
sem Zeitpunkt niemand den Nichigebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend
gemacht hat.

* Wer den Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend macht, hat ihn
glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obllegt sodann dem Marken-
inhaber.

5. Abschnitt: Inhalt des Markenrechts

Art. 13  Im aligemeinen

! Die Eintragung der Marke gibt ihrem Inhaber das ausschliessliche Recht, sie
zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie beansprucht
wird, zu gebrauchen und dariiber zu verfiigen.

2 Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das
nach Artikel 3 Absatz 1 vorn Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere:
a. das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;
b. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu die-
sem Zweck zu lagern;
c. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
d. unter dem Zeichen Waren einzufithren oder auszufiihren;
e. das Zeichen auf Geschiftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im ge-
schiftlichen Verkehr zu gebrauchen.
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Art. 14  Einschrinkung zugunsten vorbeniitzter Zeichen

! Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem be-
reits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu
gebrauchen.

? Dieses Weiterbeniitzungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen
iibertragen werden.

Art. 15 Beriihmte Marke

! Der Inhaber einer beriihmten Marke kann anderen deren Gebrauch fiir jede
Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die
Unterscheidungskraft der Marke gefihrdet oder deren Ruf ausniitzt oder beein-
trachtigt.

* Rechte, die erworben wurden, bevor die Marke Berithmtheit erlangt hat, blei-
ben unberiihrt. )

Art. 16  Wiedergabe von Marken in Worterbiichern und anderen
Nachschlagewerken _

Ist in einem Worterbuch, in einem anderen Nachschlagewerk oder in einem

dhnlichen Werk eine eingetragene Marke ohne einen Hinweis auf ihre Eintra-

gung wiedergegeben, so kann der Markeninhaber vom Verleger, Herausgeber

oder Verteiler des Werkes verlangen, spitestens bei einem Neudruck einen ent-

sprechenden Hinweis aufzunehmen.

6. Abschnitt: Ubertragung und Lizenz

Art. 17 Ubertragung

! Der Markeninhaber kann die Marke fiir dic Waren oder Dienstleistungen, fiir
die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise iibertragen.

2 Die Ubertragung bedarf zu ihrer Giiltigkeit der schriftlichen Form. Sie ist ge-
geniiber gutgliubigen Dritten erst wirksam, wenn sic im Register eingetragen
ist. .

3 Klagen nach diesem Gesetz konnen bis zur Eintragung der Ubertragung im
Register gegen den bisherigen Inhaber gerichtet werden.

* Ohne gegenteilige Vereinbarung werden mit der Ubertragung eines Unternch-
mens auch seine Marken iibertragen.

Art. 18 Lizenz

Der Markeninhaber kann die Marke fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir
die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise und fiir das gesamte Gebiet oder
einen Teil der Schweiz anderen zum Gebrauch iiberlassen.
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7. Abschnitt; Dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung

Art. 19

1 Die Marke kann Gegenstand von dinglichen Rechten und von Zwangsvoll-
streckungsmassnahmen sein.

2 Dje Errichtung oder Ubertragung eines dinglichen Rechts ist gegeniber gut-
glaubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist.

8. Abschnitt: Vertretung

Art. 20

1 Wer in der Schweiz keinen Sitz oder Wohnsitz hat, muss einen in der Schweiz
niedergelassenen Vertreter bestellen, der ihn in Verfahren nach diesem Gesetz
vor den Verwaltungs- und Gerichtsbehdrden vertritt.

? Vorbehalten bleiben die Bestimmungen iiber die berufsmissige Prozessvertre-
tung.

9. Abschnitt: Vélkerrechtliche Vertrige

Art. 21
! Volkerrechtliche Vertrige bleiben vorbehalten.

2 Gewihren fiir die Schweiz verbindliche vilkerrechtliche Vertrdge weiterge-
hende Rechte als dieses Gesetz, so gelten diese auch fiir schweizerische Staats-
~angehorige.

2. Kapitel: Garantiemarke und Kollektivimarke

Art. 22  Garantiemarke

' Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninha-
bers von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und dazu dient, die Be-
schaffenheit, die geographische Herkunft, die Art der Herstellung oder andere
gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen
zu gewihrleisten.

2 Sie darf nicht fir Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers odert eines
von ihm wirtschaftlich beherrschten Unternehmens gebraucht werden.

* Die Garantiemarke darf von jedermann gebraucht werden, der die Vorausset-
zungen fiir ihren Gebrauch erfiillt.
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Art. 23 Kollektivmarke

Die Kollektivmarke ist ein Zeichen einer Vereinigung von Fabrikations-, Han-
dels- oder Dienstleistungsunternehmen, das dazu dient, Waren oder Dienstlei-
stungen der Mitglieder der Vereinigung von solchen anderer Unternehmen zu
unterscheiden.

Art. 24  Markenreglement

" Der Hinterleger einer Garantie- oder Kollektivmarke muss dem Bundesamt
¢in Reglement iiber den Gebrauch der Marke einreichen.

2 Das Reglement der Garantiemarke nennt die gemeinsamen Merkmale der Wa-
ren oder Dienstleistungen, welche die Marke gewihrleisten soll; weiter muss es
¢ine wirksame Kontrolle iiber den Gebrauch der Marke und angemessene
Sanktionen vorsehen.

? Das Reglement der Kollektivmarke bezeichnet den Kreis der Unternehmen,
die zum Gebrauch der Marke berechtigt sind.

4 Das Reglement darf nicht gegen die dffentliche Ordnung, die guten Sitten
oder geltendes Recht verstossen.

Art.25  Genehmigung des Reglements
Das Reglement sowie Anderungen des Reglements miissen vom Bundesamt ge-
nehmigt werden. Die Genehmigung wird erteilt, wenn:
" a. die Voraussetzungen nach Artikel 24 Absitze 2 und 3 erfiillt sind;
b. das Reglement oder die Anderung nicht gegen die offentliche Ordnung
oder die guten Sitten verstdsst; und
¢. das Reglement oder die Anderung nicht in offenkundiger Weise geltendes
Recht verletzt.

Art. 26  Rechtswidriges Reglement

Erfiilllt das Reglement die Voraussetzungen nach Artikel 24 nicht oder nicht
mehr und schafft der Markeninhaber nicht innerhalb einer vom Richter anzu-
setzenden Frist Abhilfe, so ist' die Eintragung der Marke nach Ablauf dieser
Frist nichtig.

Art.27 Reglementswidriger Gebrauch

Duldet der Markeninhaber einen Gebrauch der Garantie- oder Kollektivmarke,
der wesentliche Bestimmungen des Reglements verletzt, so ist die Eintragung
der Marke nichtig.

Art. 28  Ubertragung

Die Ubertragung der Garantie- oder Kollektivmarke bedarf zu ihrer Giltigkeit
der Eintragung in das Register.
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3. Kapitel: Eintragung der Marken
1. Abschnitt: Eintragungsverfahren

Art. 29 Hinterlegung

! Wer eine Marke hinterlegen will, muss beim Bundesamt einreichen:
a. das Eintragungsgesuch mit Angabe des Namens oder der Firma des Hin-
terlegers;
b. die Wiedergabe der Marke; .
c. das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, fiir welche die Marke
beansprucht wird.

? Fiir jede Hinterlegung muss eine Hinterlegungsgebiihr bezahlt werden.

? Der Bundesrat kann ausserdem ¢ine Zuschlagsgebiihr festsetzen, die im Ver-
hiltnis zum Umfang des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses steht (Klas-
sengebiihr).

Art. 30 Hinterlegungsdatum

! Eine Marke gilt als hinterlegt, sobald die in Artikel 29 Absatz 1 genannten Un-
terlagen eingereicht sind.

2 Wird die Marke nach der Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen Teilen ge-
dndert oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen erweitert, so
gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem diese Anderungen dem Bundes-
amt angezeigt werden.

Art. 31 Eintragung

! Das Bundesamt tritt auf das Eintragungsgesuch nicht ein, wenn die Hinterle-
gung den Erfordernissen nach Artikel 29 Absatz 1 nicht entspricht.

2 Es trigt die Marke ein, wenn keine Zuriickweisungsgriinde vorliegen.
g

* Es weist das Eintragungsgesuch zuriick, wenn:
a. die Hinterlegung den in diesem Gesetz oder in der Verordnung festgeleg-
ten formalen Erfordernissen nicht entspricht;
b. die vorgeschriebenen Gebithren nicht bezahlt sind;
c. absolute Ausschlussgriinde vorliegen;
d. dic Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 22, 23
und 25 nicht entspricht.

2. Abschnitt: Loschung der Eintragung
Art, 32

Das Bundesamt loscht eine Markeneintragung ganz oder teilweise, wenn:
a. der Inhaber die Loschung beantragt;
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b. die Eintragung nicht verlingert wird;
c. die Eintragung durch ein rechtskriftiges gerichtliches Urteil fiir nichtig er-
klart wird.

3. Abschnitt: Réchtsmittel

Art.33  Beschwerde an die Rekurskommission fir geistiges Eigentum

! Verfiigungen des Bundesamtes in Markensachen konnen mit Beschwerde bei
der Rekurskommission fiir geistiges Eigentum angefochten werden.

2 Der gleiche Beschwerdeweg gilt fiir Verfiigungen des Eidgendssischen Amtes
fiir das Handelsregister iiber die Unzuldssigkeit einer Firmenbezeichnung und
des Namens von Vereinen oder Stiftungen.

Art. 34  Organisation der Rekurskommission
! Rekurskommission besteht aus héchstens neun Richtern.

? Der Bundesrat wihlt die Richter und regelt die Organisation der Rekurskom-
mission.

3 Die Richter der Rekurskommission sind in ihrer Tatigkeit unabhingig und nur
dem Gesetz unterworfen. Sie diirfen nicht der Bundesverwaltung angehdren.

4. Abschnitt: Register, Veroffentlichungen

Art. 35 Fiihrung des Registers

Das Bundesamt fithrt das Markenregister. Der Bundesrat regelt die Einzelhei-
ten.

Art. 36 Verdffentlichungen

! Das Bundesamt verdffentlicht:
a. die Eintragung der Marken (Art. 31 Abs. 2);
b. die Verlingerung von Markeneintragungen (Art. 10 Abs. 2);
c. die Loschung von Markeneintragungen (Art, 32).

? Der Bundesrat legt fest, welche weiteren Eintragungen verdffentlicht werden.

? Er bestimmt das Publikationsorgan.

Art. 37 Offentlichkeit des Registers, Akteneinsicht

! Jedermann kann in das Register Einsicht nehmen, iiber seinen Inhalt Aus-
kiinfte ¢inholen und Ausziige verlangen.

? Jedermann hat zudem das Recht, in das Aktenheft eingetragener Marken Ein-
sicht zu nehmen. .
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3 Der Bundesrat regelt die Fille, in denen schon vor der Eintragung Einsicht in -
das Aktenheft gewihrt wird.

Art. 38 Nachforschungen

Gegen Bezahlung einer Gebiihr fithrt das Bundesamt selbst oder mit Hilfe Drit-
ter Nachforschungen nach Marken durch, die mit Wirkung fiir die Schweiz hin-
terlegt oder eingetragen wurden und mit einem bestimmten Zeichen identisch
oder ihm dhnlich sind.

5. Abschnitt: Weiterbehandlung bei Fristversiumnis

Art. 39

! Weist das Bundesamt in Markensachen ein Gesuch zuriick, weil eine Frist ver-
sumt wurde, so kann der Gesuchsteller schriftlich die Weiterbehandlung bean-
tragen. Vorbehalten bleibt Artikel 24 Absatz | des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes V).

i Der Antrag muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Gesuchsteller
von der Fristversdumnis Kenntnis erhalten hat, spitestens jedoch innerhalb von
sechs Monaten nach Ablauf der versdumten Frist eingereicht werden; innerhalb
dieser Fristen muss zudem die unterbliebene Handlung vollstindig nachgeholt
und die Weiterbehandlungsgebiihr bezahlt werden.

I Wird dem Antrag entsprochen, so wird dadurch der Zustand hergestellt, der
bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wire.

* Die Weiterbehandlung ist ausgeschlossen bei:
a. den Fristen fiir die Einreichung des Weiterbehandlungsantrags (Abs. 2);
b. den Fristen fiir die Inanspruchnahme einer Prioritdt nach den Artikeln 7
und 8.

6. Abschnitt: Gebiihren -

Art. 40

' Ausser den in diesemn Gesetz genannten Gebiihren sind Gebiihren zu entrich-
ten fiir Amtshandlungen, die durch einen besonderen Antrag veranlasst werden.

2 Der Bundesrat setzt die Gebiihren so fest, dass sie den Verwaltungsaufwand
decken.

1 SR 172,021
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4, Kapitel: Internationale Markeneintragung

Art. 41  Anwendbares Recht

I Dieses Kapitel gilt fiir internationale Eintragungen nach dem Madrider Ab-
kommen vom 14. April 1891 " iiber die internationale Registrierung von Mar-
ken (Madrider Markenabkommen), die durch Vermittlung des Bundesamtes
veranlasst werden oder die fiir die Schweiz wirksam sind.

2 Die tibrigen Bestimmungen dieses Gesetzes gelten, soweit sich aus dem Madri-
der Markenabkommen und aus diesem Titel nichts anderes ergibt.

Art. 42 Gesuche um Eintragungen im internationalen Register

- ' Durch Vermittlung des Bundesamtes kénnen veranlasst werden:
a. die internationale Eintragung einer Marke, wenn die Schweiz Ursprungs-
land im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 des Madrider Markenabkommens "
ist; .
b. die Anderung einer internationalen Eintragung, wenn die Schweiz das
Land des Markeninhabers im Sinne des Madrider Markenabkommens ist.

2 Fiir die internationale Eintragung einer Marke ist ausser den Gebiihren nach
dem Madrider Markenabkommen eine nationale Gebiihr an das Bundesamt zu
bezahlen.

Art. 43 Wirkung der internationalen Eintragung in der Schweiz

U Eine internationale Eintragung mit Schutzanspruch fiir die Schweiz hat die-
selbe Wirkung wie die Hinterlegung beim Bundesamt und die Eintragung im’
schweizerischen Register.

? Diese Wirkung gilt als nicht eingetreten, wenn und soweit der international
eingetragenen Marke der Schutz fiir die Schweiz verweigert wird.

2. Titel: Herkunftsangaben

Art. 44  Grundsatz

! Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geographische
Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die
Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhingen.
2 Geographische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskrei-
sen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstlei-
stungen verstanden werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Ab-
satz 1.

3 Unzulissig ist der Gebrauch:

a. unzutreffender Herkunftsangaben;

0 SR 0.232.112.2/.3
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b. von Bezeichnungen, die mit ¢iner unzutreffenden Herkunftsangabe ver-
wechselbar sind;

c. eines Namens, einer Adresse oder einer Marke im Zusammenhang mit
Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine
Tauschungsgefahr ergibt.

+ Regionale oder lokale Herkunftsangaben fir Dienstleistungen werden als zu-
treffend betrachtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien fiir das
betreffende Land als Ganzes erfiillen.

Art. 45 Herkunft von Waren

! Die Herkunft einer Ware bestimmt sich nach:
a. dem Ort der Herstellung oder
b. der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile.

? Zusitzlich kann die Erfiilllung weiterer Voraussetzungen verlangt werden, na-
mentlich die Einhaltung ortsiiblicher oder am Ort vorgeschriebener Herstel-
lungsgrundsitze und Qualitdtsanforderungen.

# Die Kriterien sind im Einzelfall nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf
der betreffenden Waren zu bestimmen; entspricht eine Herkunftsangabe den
Usanzen, so wird ihre Richtigkeit vermutet.

Art. 46  Herkunft von Dienstleistungen

! Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmt sich nach:
a. dem Geschiftssitz desjenigen, der die Dienstleistung erbringt; _
b. der Staatsangehorigkeit der Personen, welche die tatsichliche Kontrolle
iiber die Geschiftspolitik und Geschiftsfithrung ausiiben, oder
c. dem Wohnsitz der Personen, welche die tatsichliche Kontrolle iiber die
Geschiftspolitik und Geschiftsfithrung ausiiben.

* Zusitzlich kann die Erfiillung weiterer Voraussetzungen verlangt werden, na-
mentlich die Einhaltung ublicher oder vorgeschriebener Grundsitze fiir das Er-
bringen der Dienstleistung oder die traditionelle Verbundenheit desjenigen, der
die Dienstleistung erbringt, mit dem Herkunftsland.

* Die Kriterien sind im Einzelfall nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf
der betreffenden Dienstleistungen zu bestimmen; entspricht eine Herkunftsan-
" gabe den Usanzen, so wird ihre Richtigkeit vermutet.

Art. 47  Besondere Bestimmungen

Wenn das allgemeine Interesse der Wirtschaft oder einzelner Branchen es recht-
fertigt, kann der Bundesrat die Voraussetzungen niher umschreiben, unter de-
nen eine schweizerische Herkunftsangabe fiir bestimmte Waren oder Dienstlei-
stungen gebraucht werden darf. Er hort vorher die beteiligten Kantone und die
interessierten Berufs- und Wirtschaftsverbidnde an.
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Art. 48  Produzentenkennzeichen

Wenn dic Interessen einer Wirtschaftsbranche es erfordern, kann der Bundesrat
vorschreiben, dass auf den Waren dieser Wirtschaftsbranche ein Produzenten-
kennzeichen anzubringen ist.

3. Titel: Rechtsschutz
1. Kapitel: Zivilrechtlicher Schutz

Art. 49  Feststellungsklage

Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen,
dass ein Recht oder Rechtsverhiltnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht be-
steht.

Art. 50  Klage auf Ubertragung der Marke

! Der Klager kann anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung
auf Ubertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst
hat.

2 Der Anspruch erlischt zwei Jahre nach Verdffentlichung der Eintragung oder
nach Wegfall der Zustimmung des Berechtigten gemiss Artikel 4.

Art. 51  Mitteilung von Urteilen

Die Gerichte teilen rechtskraftige Urteile, welche die Anderung einer Eintra-
gung im Register bewirken, dem Bundesamt mit.

Art. 52 Leistungsklage

! Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt
oder gefihrdet wird, kann vom Richter verlangen:
a. eine drohende Verletzung zu verbieten;
b. eine bestehende Verletzung zu beseitigen;
¢. den Beklagten zu verpflichten, die Herkunft der in seinem Besitz befindli-
chen, widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunfisangabe versehenen
Gegenstinde anzugeben.

? Vorbehalten bleiben die Klagen nach dem Obligationenréchtl) auf Schadener-
satz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den
Bestimmungen tber die Geschiftsfilhrung ohne Auftrag.

3 Als Markcnrechtsx?erletzung gilt auch der reglementswidrige Gebrauch einer
Garantie- oder Kollektivmarke.

Y SR 220
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Art. 53  Klageberechtigung der Verbinde und Konsumentenorganisationen

Zu Klagen nach den Artikeln 49 und 52 Absatz 1, die den Schutz von Her-
kunftsangaben betreffen, sind ferner berechtigt:
a. Berufs- und Wirtschaftsverbinde, die nach den Statuten zur Wahrung der
wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind;
b. Organisationen von gesarntschweizerischer oder regionaler Bedeutung, die
sich nach den Statuten dem Konsumentenschutz widmen.

Art. 54  Einziehung im Zivilverfahren

I Der Richter kann die Einziehung von Gegenstinden anordnen, die wider-
rechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehen sind und sich
im Besitz des Beklagten befinden.

2 Er entscheidet dariber, ob die Marke oder die Herkunftsangabe unkenntlich
zu machen ist oder ob die Gegenstinde unbrauchbar zu machen, zu vernichten
oder in einer bestimmten Weise zu verwenden sind.

Art. 55  Gerichtsstand

! Zustindig zur Beurteilung der in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen ist der
Richter am Wohnsitz des Beklagten oder am Ort, wo die Handlung begangen
wurde, oder am Ort, wo der Erfolg eingetreten ist.

? Kénnen mehrere Beklagte belangt werden und stiitzen sich die Anspriiche im
wesentlichen auf die gleichen Tatsachen und Rechisgriinde, so kann bei jedem
zustindigen Richter gegen alle geklagt werden; der zuerst angerufene Richter
ist ausschliesslich zustindig,

* Die Kantone bezeichnen das Gericht, das fiir das ganze Kantonsgebiet als ein-
zige Instanz fur Zivilklagen zustindig ist.

Art, 56  Vorsorgliche Massnahmen

 Wer glaubhaft macht, dass er in seinem Recht an der Marke oder der Her-
kunftsangabe verletzt wird oder eine solche Verletzung befiirchten muss und
dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil
droht, kann die Anordnung vorsorglicher Massnahmen beantragen. '

2 Er kann insbesondere verlangen, dass der Richter Massnahmen zur Beweissi-
cherung, zur Ermittlung der Herkunft widerrechtlich mit der Marke oder der
Herkunftsangabe versehener Gegenstinde, zur Wahrung des bestehenden Zu-
standes oder zur vorldufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseiti-
gungsanspriichen anordnet.

3 Fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist zustindig:
a. der Richter am Ort, an dem die Klage hingig ist; _
b. falls noch keine Klage hingig ist, der nach Artikel 55 zustindige Richter.
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+Im ibrigen gelten die Artikel 28¢c-28f des Schweizerischen Zivilgesetzbuches?
sinngeméss.

Art. 57  Verdffentlichung des Utrteils

"Der Richter kann die obsiegende Partei auf Antrag ermichtigen, das Urteil auf
Kosten der anderen Partei zu verdffentlichen. Er bestimmt Art und Umfang der
Versffentlichung.

2. Kapitel: Strafbestimmungen

Art. 58 Markenrechtsverletzung

! Auf Antrag des Verletzten wird mit Gefingnis bis zu einem Jahr oder mit
Busse bis zu 100 000 Franken bestraft, wer vorsitzlich das Markenrecht eines
anderen verletzt, indem er:
a. sich dic Marke des anderen anmasst oder diese nachmacht oder nach-
ahmt;
b. unter der angemassten, nachgemachten oder nachgeahmten Marke Waren
in Verkehr setzt oder Dienstleistungen erbringt, solche Waren oder Dienst-
leistungen anbietet oder fiir sie wirbt.

2 Ebenso wird auf Antrag des Verletzten bestraft, wer sich weigert, die Herkunft
von Gegenstinden anzugeben, die mit einer angemassten, nachgemachten oder
nachgeahmten Marke versehen sind und sich in seinem Besitz befinden.

3 Handelt der Titer gewerbsmissig, so wird er von Amtes wegen verfolgt. Die
Strafe ist Gefiingnis und Busse bis zu 100 000 Franken. '

Art.59  Betriigerischer Markengebrauch

! Auf Antrag des Verletzten wird mit Gefiangnis oder mit Busse bis zu 100 000
Franken bestraft, wer:

a. Waren oder Dienstleistungen zum Zwecke der Tduschung im geschaftli-
chen Verkehr widerrechtlich mit der Marke eines anderen kennzeichnet
und auf diese Weise den Anschein erweckt, es handle sich um Originalwa-
ren oder -dienstleistungen;

b. widerrechtlich mit der Marke eines anderen gekennzeichnete Waren oder
Dienstleistungen als Originalwaren anbietet oder in Verkehr setzt oder als
Originaldienstleistungen anbietet oder erbringt.

2 Handelt der Titer gewerbsmissig, so wird er von Amtes wegen verfolgt. Die
Strafe ist Gefangnis bis zu finf Jahren und Busse bis zu 100 000 Franken.

" SR 210
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* Wer Waren, von denen er weiss, dass sic zur TAuschung im geschéftlichen
Verkehr dienen sollen, einfiihrt, ausfiihrt oder lagert, wird auf Antrag des Ver-
letzten mit Haft oder mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft.

Art, 60  Reglementswidriger Gebrauch einer Garantie- oder Kollektivmarke

' Auf Antrag des Verletzten wird mit Gefiingnis bis zu ¢inem Jahr oder mit
Busse bis zu 100 000 Franken bestraft, wer eine Garantie- oder Kollektivmarke
vorsitzlich in reglementswidriger Weise gebraucht.

2 Ebenso wird auf Antrag des Verletzten bestraft, wer sich weigert, die Herkunft
der reglementswidrig mit einer Garantie- oder Kollektivmarke versehenen und
in seinem Besitz befindlichen Gegenstinde anzugeben.

? Sind nur unwesentliche Bestimmungen des Reglements betroffen, so kann von
einer Bestrafung abgesehen werden.

* Handelt der Tater gewerbsmissig, so wird er von Amtes wegen verfolgt. Die
Strafe ist Gefingnis und Busse bis zu 100 000 Franken.

Art. 61  Gebrauch unzutreffender Herkunftsangaben

' Auf Antrag des Verletzten wird mit Gefangnis bis zu einem Jahr oder mit
Busse bis zu 100 000 Franken bestraft, wer vorsitzlich:
a. eine unzutreffende Herkunftsangabe gebraucht;
b. eine mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbare Bezeich-
nung gebraucht;
¢. eine Tauschungsgefahr schafft, indem er einen Namen, cine Adresse oder
eine Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder
Herkunft gebraucht.

* Handelt der Tater gewerbsmiissig, so wird er von Amtes wegen verfolgt. Die
Strafe ist Gefdngnis und Busse bis zu 100 000 Franken.

Art. 62  Widerhandlungen betreffend das Produzentenkennzeichen

Wer vorsitzlich die Vorschriften iiber das Produzentenkennzeichen verletzt
wird mit Busse bis zu 20 000 Franken bestraft.

]

Art. 63 Aussetzung des Verfahrens

' Der Richter kann das Strafverfahren aussetzen, wenn der Angeschuldigte die
Nichtigkeit der Markeneintragung in einem Zivilverfahren geltend macht.

? Wendet der Angeschuldigte im Strafverfahren die Nichtigkeit der Markenein-
tragung ein, so kann ihm der Richter zu ihrer Geltendmachung in einem Zivil-
verfahren eine angemessene Frist ansetzen.

3 Wahrend der Aussetzung ruht die Verjihrung.
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Art. 64  Widerhandlungen in Geschiftsbetrieben

Bei Widerhandlungen in Geschiftsbetrieben, durch Untergebene, Beauftragte
oder Vertreter gelten die Artikel 6 und 7 des Bundesgesetzes tiber das Verwal-
tungsstrafrecht .

Art. 65  Einziehung im Strafverfahren

Artikel 58 des Schweizerischen Strafgesetzbuches? ist anwendbar; der Richter
kann jedoch ungeachtet des Absatzes 2 dieser Bestimmung anordnen, dass ein
widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehener Gegen-
stand als Ganzes einzuzichen ist.

Art. 66  Zustindigkeit der kantonalen Behorden
Die Strafverfolgung ist Sache der Kantone.

3. Kapitel: Hilfeleistung der Zollverwaltung

Art. 67  Anzeige verdichtiger Sendungen

Die Zollverwaltung ist ermichtigt, den Markeninhaber, den an einer Herkunfts-
angabe Berechtigten oder einen nach Artikel 53 Buchstabe a klageberechtigten
Berufs- oder Wirtschaftsverband auf bestimmte Sendungen aufmerksam zu ma-
chen, wenn der Verdacht besteht, dass widerrechtlich mit einer Marke oder ei-
ner Herkunftsangabe versehene Waren ein- oder ausgefithrt werden sollen.

Art. 68  Antrag auf Hilfeleistung

! Hat der Markeninhaber, der an einer Herkunftsangabe Berechtigte oder ein
nach Artikel 53 Buchstabe a klageberechtigter Berufs- oder Wirtschaftsverband
Anhaltspunkte dafiir, dass widerrechtlich mit einer Marke oder einer Her-
kunftsangabe versehene Waren e¢in- oder ausgefiihrt werden sollen, so kann er
der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Freigabe der Waren zu verwei-
germ.

2 Der Antragsteller muss alle ithm zur Verfiigung stehenden Angaben machen,
die fiir den Entscheid der Zollverwaltung erforderlich sind; dazu gehort eine
genaue Beschreibung der Waren.

3 Die Zollverwaltung entscheidet iiber den Antrag endgiiltig. Sie kann eine Ge-
biihr zur Deckung der Verwaltungskosten erheben.

N SR 313.0
2 SR 3110
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Art. 69  Zuriickbehalten von Waren

! Hat die Zollverwaltung aufgrund eines Antrags nach Artikel 68 den begriinde-
ten Verdacht, dass eine zur Ein- oder Ausfuhr bestimmte Ware widerrechtlich
mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe versehen ist, so teilt sie dies dem
Antragsteller mit.

*Die Zollverwaltung behilt die betreffenden Waren wihrend hochstens zehn
Arbeitstagen vom Zeitpunkt der Mitteilung nach Absatz 1 an zuriick, damit der
Antragsteller vorsorgliche Massnahmen erwirken kann.

3 Der Antragsteller muss den durch das Zuriickbehalten von Waren entstande-
nen Schaden ersetzen, wenn vorsorgliche Massnahmen nicht angeordnet wer-
den oder sich als unbegriindet erweisen.

4. Titel: Schlussbestimmungen
1. Kapitel: Vollzug

Art. 70

Der Bundesrat erldsst die erforderlichen Ausfihrungsbestimmungen.

2. Kapitel: Aufhebung und Anderung von Bundesrecht

Art.71  Aufhebung bisherigen Rechts

Das Bundesgesetz vom 26. September 1890 " betreffend den Schutz der Fabrik-
und Handelsmartken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerb-
lichen Auszeichnungen wird aufgehoben.

Art. 72 Anderung bisherigen Rechts

1. Das Bundesgesetz vom 30. Mirz 19002 betreffend die gewerblichen Muster
und Modelle wird wie folgt geidndert:

Art. 17bis

Verfiigungen des Bundesamtes fiir geistiges Eigentum in Muster- und Modellsa-
chen unterliegen der Beschwerde an dic Rekurskommission fiir geistiges Eigen-
tum.

2. Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente wird
wie folgt gedndert:

1) BS 2 845; AS 1951 903, 1971 1617, 1988 1776
9 SR 232.12
) SR 232.14
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Art. 59¢

D. Rechismivte!  Verfiigungen des Bundesamtes fiir geistiges Eigentum'in Patentsa-
chen unterliegen der Beschwerde an die Rekurskommission fiir
geistiges Eigentum (Rekurskommission).

Art. 87 Abs. 5

5 Gegen die Verfiigung der Prifungsstelle, womit ein Patentgesuch
der Vorpriifung unterstellt oder nicht unterstellt wird, kann der
Patentbewerber bei der Priifungsstelle Einsprache erheben; der
Einspracheentscheid unterliegt der Beschwerde an die Rekurs-
kommission. '

Art. 88 Abs. 2, 89 Abs. 3, 90 Abs. 4 und 91-94
Aufgehoben

Art. 106
'F. Rechwsmivel ! Gegen Verfiigungen der Priifungsstellen und Einspruchsabteilun-

I Beschwerde- gen ist die Beschwerde an die Rekurskommission zuldssig.

2 Die Rekurskommission entscheidet im Rahmen der amtlichen
Vorpriifung endgiiltig. :

Art. 106a Abs. 1 Einleitung

! Zur Beschwerde an die Rekurskommission ist berechtigt:

3. Das Sortenschutzgesetz vom 20. Marz 19759 wird wie folgt gedndert:

Art. 25 Beschwerdeinstanz

! Gegen Verfiigungen des Biiros fiir Sortenschutz ist die Beschwerde an die Re-
kurskommission fiir geistiges Eigentum zuldssig.

2 {Jber die Schutzfihigkeit einer Sorte nach Artikel 5 entscheidet die Rekurs-
kommission endgiiltig.

" 4. Das Bundesgesetz vom 20. Juni 19332 iiber die Kontrolle des Verkehrs mit
Edelmetallen und Edelmetallwaren wird wie folgt gedndert:

Titel _
Beifiigen des Kurztitels und der Abkiirzung
(Edelmetallkontrollgesetz, EMKG)

v SR 232.16
2 SR 941.31
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Art. 10

b. Beschaffen- ' Die Verantwortlichkeitsmarke ist ein in sich geschlossenes Zei-
hent chen, das zur Erkennung des Markeninhabers dient. Sie kann aus
einzelnen Buchstaben, Zahlen, Wortern, bildlichen Darstellungen,
Raumformen oder aus Verbindungen solcher Elemente bestehen.
Sie darf nicht zu Verwechslungen mit schon registrierten Verant-
~ wortlichkeitsmarken oder mit den amtlichen Stempeln Anlass ge-

ben.

2 Die Verantwortlichkeitsmarke muss deutlich und dauerhaft auf
der Ware angebracht werden.

Art. ]2 Abs. 1% (neu) und Abs. 2 erster Saz

1bis Die Eintragungsdauer betrigt 20 Jahre vom Tag der Eintra-
gung an. Sie kann vor Ablauf der Frist gegen Bezahlung einer Ge-
bithr um jeweils 20 Jahre verlingert werden.

*Fallen in der Folge die gesetzlichen Voraussetzungen der Eintra-
gung einer Verantwortlichkeitsmarke weg oder 1st die Eintragungs-
dauer abgelanfen, ohne dass rechtzeitig ein Verlingerungsgesuch
gestellt wurde, so wird die Verantwortlichkeitsmarke im Register
gestrichen. ...

Art. 22 Abs.' 1

' Sendungen im direkten Transit kénnen amtlich gepriift werden.
Artikel 20 Absatz 3 ist sinngemiss anwendbar.

Art. 22a (neu)

Anzcige Hat das Zentralamt den Verdacht, dass auf ein-, aus- oder durch-
%Z;‘éﬁgﬁr gefiihrten Waren unberechtigterweise die Verantwortlichkeits-
marke oder das Schmelzer- oder Priiferzeichen eines anderen ver-
wendet oder nachgeahmt worden ist oder dass sonst ein Verstoss
gegen die Bestimmungen zum Schutz des geistigen Eigentums vor-
liegt, so teilt es dies dem Geschidigten mit. Die Sendung kann zu-

rickbehalten werden.

Art. 47
d. Stempelvor- ' Wer Edelmetallwaren ohne Angaben des Feingehaltes oder ohne

i,“;rlg[ﬁ‘“g Verantwortlichkeitsmarke, Schmelzprodukte ohne Angabe des

Mi‘fé’!ﬁ“ﬁd""“ Feingehaltes oder ohne Schmelzer- oder Priiferzeichen, Doubléwa-

Zeichen; ren ohne Bezeichnung oder ohne Verantwortlichkeitsmarke oder
veranderine  Uhrgehiuse ohne Punzicrung in den Verkchr bringt,

wer unberechtigterweise die Verantwortlichkeitsmarke oder das
Schmelzer- oder Priiferzeichen eines anderen nachahmt oder ver-
wendet, :
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wer Edelmetallwaren oder Schmelzprodukte in den Verkehr
bringt, auf denen die Feingehaltsangabe oder der Abdruck eines
amtlichen Stempels verdndert oder entfernt worden -ist,

wird, wenn er vorsitzlich handelt, mit Gefiangnis oder mit Busse
bestraft.

2 Handelt der Titer fahrlissig, so wird er mit Busse bestraft.

Art. 4446 und 48-50

Sdmtliche Bussenbetrige in Franken sind zu streichen.

5. In sdmtlichen Erlassen wird die Wendung «Fabrik- und Handelsmarken»
durch den Ausdruck «Marken» ersetzt. Die betreffenden Erlasse sind bei ndchster
Gelegenheit entsprechend anzupassen.

3. Kapitel: Ubergangsrecht

Art. 73 Hinterlegte oder eingetragene Marken

! Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes hinterlegten oder eingetragenen Mar-
ken unterstehen von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht.

2 Davon abweichend gelten jedoch folgende Bestimmungen:

a. Die Prioritit richtet sich nach altem Recht.

b. Die Griinde fiir die Zuriickweisung von Eintragungsgesuchen, ausgenom-
men die absoluten Ausschlussgriinde, richten sich nach altem Recht.

c. Die Giiltigkeit der Eintragung endet mit dem Ablauf der nach altem Recht
geltenden Frist; bis dahin kann sie jederzeit verldngert werden.

d. Die erste Verlingerung der Eintragung von Kollektivmarken unterliegt den
gleichen Formvorschriften wie eine Hinterlegung.

Art. 74 Bisher nicht eintragbare Marken

Sind beim Inkrafttreten dieses Gesetzes Eintragungsgesuche fiir Marken hiingig,
die nach dem alten, nicht aber nach dem neuen Recht von der Eintragung aus-
geschlossen sind, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag des Inkrafttretens.

Art. 73 Gebrauchsprioritit

Wer cine Marke vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Waren oder deren
Verpackung oder zur Kennzeichnung von Dienstleistungen zuerst gebraucht
hat, ist gegeniiber dem ersten Hinterleger besser berechtigt, sofern er die Marke
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dicses Gesetzes hinterlegt und zu

gleich den Zeitpunkt angibt, in dem die Marke in Gebrauch genommen wurde. -
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4. Kapitel: Referendum und Inkrafttreten

Art, 76
! Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkraftireten.

4290
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