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Revision des Bundesgesetzes iiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
und des Bundesgesetzes zum Schutz offenthcher Wappen (Gesetzgebungspro;ekt
“Sw:ssness"), Vernehmlassungsverfahren '

Sehr geehrter Herr Addor

* Wir sind von economiesuisse emgeladen worden uns zum oben erwahnten Gesetzgebungs- '
vorhaben vernehmen zu lassen.

Gerne lzssen wir unsere Stellungnahme, die wir im Rahmen einer Vernehmlassungs-

_ Arbeitsgruppe erarbeitet haben, lhnen auch direkt zukommen. Dies nicht zuletzt mit Blick auf
unseren detaillierten Formulierungsvorschlag zur Regelung des Tatbestands nicht-amtlicher
(privater) Markenregister, wo nach Meinung unserer Arbeitsgruppe eine Gesetzesliicke be-
steht, die im Rahmen des vorliegenden Revisionsverfahrens geschlossen werden sollte. - '

Wir hoffen, dass Sie unsere Antrage und Uber[egungen zum laufenden Vemehmlassungsver- :
fahren entgegennehmen kénnen und danken Ihnen daftr. :

'Handelskammer beider Basel

Dr. Andreas Burckhardt ' Dr. Peter Jeger

Freundliche Grisse

Direktor _ _ " Bereichsleiter Ausbildung tnd Sozialpolitik BL
Beilage -
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VERBAND DER INDUSTRIE-, HANDELS- UND DIENST-
LEISTUNGSFIBMEN IN BASEL-STADT UND BASELLAND

| Stellung__nahme |

zur Revision des Bundesgesetzes liber den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben und des Bundesgesetzes
zum Schutz 6ffentlicher Wappen |
(Gesetzgebungsprojekt "Swissness")

1.
- Die Handelskammer beider Basel erachtet den Handlungsbedarf zur Revision des iVIarken-

Allgemeine Bemerkungen |

schutzgesetzes und des Wappenschutzgesetzes als gegeben. Massnahmen zur Kanalisierung
des Wildwuchses und zur Bekampfung des Missbrauchs in der Verwendung der "Marke
Schweiz" sowie zur Verbesserung ihres Schutzes im tn- und Ausland sind dringend nétig. Die
Handelskammer beider Basel unterstitzt deshalb die dahingehende Stossrichtung des vor-
liesgenden Gesetzgebungsprojekts und sie beurteilt die. entsprechenden Vorschlage zur

_Starkung der "Swissness" grundsatzllch als zweckmassig:

Langst tberfallig ist, dass gemass Art. 9 Abs. 1 Wappenschutzgesetz die Verwendung
des Schweizerkreuzes und der Schweizerfahne nicht nur wie bisher fiir Dienstleistungen,
sondern neu auch flir Waren ‘erlaubt werden und die durch nichts gerechifertigte Privile-
gierung der Dienstleistungsbranchen somit beseitigt wird.

Da immer mehr Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen mit der Herkunfts-
bezeichnung "Schweiz" aufwerten, besteht im Interesse der Transparenz zweifellos das
Bedurfnis, — zusatzlich zur bestehenden branchenspezifischen Regelung fur die Uhren-
industrie {Uhrenverordnung) — die Kriterien zur Bestimmung der geografischen Herkunft
einer Ware im Markenschutzgesetz praziser festzulegen. Wir befiirchten jedoch, dass die
Kernbestlmmung der Revisionsvorlage, wonach am Ort, der fir die Herkunft einer Ware
bestimmend sein soll, mindestens 60% der Produktionskosten anfallen miissen (Art. 48
Abs. 2 E-MSchG), Uber das Ziel hinaus schiesst. Viele KMU, die unter konsequenter-
Ausnutzung der internationalen Arbeitsteilung schon heute erfolgrerch die “Swissness”

vermarkten, werden Mihe bekunden, das Kriterium des Kostenanteils von 60% zu er-
reichen. Da hilft es unter Umsténden wenig, wenn sie richtigerweise die Kosten for
Forschung und Entwicklung anrechnen durfen und wenn die Forschung und Entwicklung
als Tatigkeit anerkannt wird, welche die wesentlichen Eigenschaften des industriellen
Produkts hervorbringt, was Art. 48 Abs. 3 lit. ¢ E-MSchG als kumulatives zweites Krite-

o rium for die Bestimmung des Orts der Herkunft verlangt (vgl. Erlduternder Bericht S. 17
und 48). Es ist genauer zu priffen, ob es zur Erreichung des angestrebten Schutzniveaus

wirklich notwendig ist, die Kriterien der Herkunftsangabe im Vergleich zur geltenden
Verordnung {ber die Benitzung des Schweizer Namens fir Uhren (Uhrenverordnung, die
einen schweizerischen Wertanteil von 50 % verlangt) noch zu verscharfen {vgl. dazu

Ertéuternder Bericht, S. 47). _
Hinzu kommt, dass die Regelung der Herkunﬂsangabe gemass Art. 48 E-MSchG nicht

- kompatibel ist mit der Umschreibung des schweizerischen Ursprungs einer Ware gemass
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VYorlage zur Revision der Verordnung {iber die Ursprungsbeglaubigung vom 4. Juli 1984,
welche in Art. 8 E-VUB ebenfalls eine 50%-Klausel enthalt. Diese Diskrepanz fihrt zu er-
heblicher Rechtsunsicherheit (vgl. dazu unseren Antrag zu Art. 48 E-MSchG S.3).

Mit der vorgeschlagenen Schaffung eines Registers fiir geografische Angaben auch fir
nicht landwirtschaftliche Warenkategorien (Art. 50a E-MSchG) erhalt das Registerwesen
in der Schweiz weiteren Auftrich, was letztlich mehr administrativen Aufwand und zuséatz-
liche Kosten verursacht. Diese Nachteile werden allerdings durch die Vorteile aufge-
wogen, dass dank dieses Registers die Méglichkeit geschaffen wird, auch geografische

- Angaben -als Garantie- und Kollekiivmarken schitzen zu lassen und diesen Schuiz

international durch das Madrider System verstérken zu konnen. Aus diesen Griinden
stimmen wir der Schaffung dieses neuen Registers trotz der gedusserten Bedenken zu.

Soweit nicht die Inferessen der Eidgenossenschaft direkt berlhrt sind, halten wir es for
nicht unbedenklich, dem Institut fir geistiges Eigentum neu Polizeifunktionen zur
Verhinderung von Missbrauch von Herkunftsangaben und von 6ffentlichen Zeichen (Art.
84 Abs. 3 E-MSchG und Art. 25 Abs. 2 E-WSchG) einzurdumen. Mit Blick darauf, dass in
der Frage der Swissness nicht nur private, sondern auch &ffentliche Interessen tangiert
sind und dass die Einreichung von Strafantrégen und die. Ausiibung von Parteirechten im

-Gesetzesentwurf nicht als zwingende Aufgabe des Instituts fUr geistiges Eigentum

formuliert sind (Kann-Formulierung), verzichten wir auf einen ablehnenden Antrag.

Dringenden Gesetzgebungsbedarf, den die Revisionsvorlage nicht abdeckt, sehen wir
schliesslich-in der Frage nicht-amilicher (privater) Markenregister. Die Handelskammer

“beider Basel stellt den Antrag, diese Licke des Markenschutzgesetzes zu fillen und im
-Kapite! Strafbestimmungen eine gesetzliche Grundlage fir ein erfolgreiches Vorgehen .

gegen betriigerische "Organisatoren” von kaum oder gar nicht existierenden Marken-
registern zu schaffen. Wir reichen dazu einen entsprechenden Formulierungsvorschlag
ein {vgl. dazu nachstehend Ziff. {l. 8. 3/4). Es geht darum, Freispriiche, welche Strai-
gerichte in solchen problematischen Fallen in Ermangelung kiarer Strafbestimmungen
fallen und die das Ansehen der Schweiz im benachbarten Ausland in Bezug auf den

-gewerblichen Rechtsschutz im Allgemeinen und auf den Markenschutz im Besonderen

schédigen, inskinftig zu vermeiden.

‘Bemerkungen und Antrége zu einzelnen Bestimmungen

Vorentwurf Bundesgesetz iiber den Schutz von Marken und Herkunfts-

~angaben |
Art. 13 _ Ausschliessliches Recht

Abs. 1 .von Art. 13 MSchG bildet nicht Gegenstand der vorliegenden Revisionsvorlage. Der
geltende Wortlaut von Art. 13 Abs. 1 umschreibt die Rechtsnatur des Markenrechts als Ver-
bietungsrecht indessen nicht zutreffend. Wir beantragen, die vorliegende Gesetzesrevision zu

nutzen und Abs. 1 von Art. 13 konsequent als Verbietungsrecht zu formutieren mit einem
‘analogen Wortlaut, wie er fir den entsprechenden Art. 8 Abs. 1 des revidierten Patentgesetzes

vorgesehen ist und wie ihn der entsprechende Art. 9 des Designgesetzes bereits kennt (vgl.

-~ Anderung bisherigen ‘Rechts im vorliegenden Vorentwurf Ziff. 4). Unser Formulierungs-

- vorschlag lautet:

! Die eingetragene Marke verschafft ihrem Inhaber das Rechr, iiber die Marke zu verfligen und
anderen zu verbieten, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, fir die
sie beansprucht wird, zu gebrauchen.”




Art. 22b Garahtie- und Kollektivmarke fiir eine Weinbezeichnung (neu) 7 Art. 22¢
' Garantie- und Kollektivmarke fiir eine durch Verordnung geregelte
Herkunftsangabe (neu) / Arf. 2 Absolute Ausschlussgriinde (bisher)

Der Klarheit halber empfehlen wir, in Art. 2 lit. a MSchG auf die in Art. 22b und Art. 22¢ E-
MSchG formulierten Abweichungen von Art. 2 lit. a hinzuweisen durch Anfigen von: .. wobei

_die Besﬁmmungen von Art. 22b und Art. 22c vorbehalten bleiben.”

Art 48 Herkunftsangabe fur Waren

Wue in Ziff. | Allgememe Bemerkungen ausgefuhrt stellen wir in Frage ob die in Art. 48 Abs. 2
E-MSchG im Vergleich zur geltenden "Swiss made"-Verordnung fur Uhren und zum
Verordnungseniwurf Ober die autonomen Ursprungsregeln vorgeschlagene Verscharfung der
Anforderungen zur Bestimmung des Herkunftsorts von industriellen Gltern. wirklich im
Interesse der schweizer!schen KMU-Wirtschatft ist.

Wir beantragen zu Art. 48 Abs. 2 E-MSch( eine Regelung der Herkunﬂsangabe von Waren,
~die mit den Ursprungskriterien geméss Verordnung uUber die Ursprungsbeglaublgung
kompatibel ist und die von einem Kostenanteil von 50% der Herstellungskosten (statt 60%) fir
die Bestimmung des Herkunftsorts ausgeht.

- Mit den in Art. 48 Abs. 3 formulierten spezifischen, kumulativen Kriterien zur Gewahrlelstung
des Bezugs zwischen dem Produkt und dem Herkunftsort sind wir einverstanden.

Wir halten es des Weiteren fir nétig und stellen entsprechend Antrag, dass die weiteren
Voraussetzungen, die nach Art. 48 Abs. 4 zusétzlich zu den Anforderungen nach den Absatzen
2.und 3 verlangt werden kénnen, und die in Art. 48 Abs.5 angesprochenen Kriterien nach den.
~ Absétzen 2 - 4 in einer Verordnung (und nicht im Einzelfall) konkretisiert werden. Vor Erlass
dieser Verordnung sind die elnschlaglgen Fachkreise anzuhdren.
Die in Art. 48 Abs. 6 statuierte Anerkennungsregelung fir ausidndische Herkunftsangaben
halten wir fir wenig sachgerecht. Wir schlagen vor, dass nicht auf die Erfillung der gesetz-
lichen Anforderungen des entsprechenden Landes abgestellt wird, sondern die Durchfilhrung
eines Markenpriifverfahrens durch das betreffende Land und der Emtrag als Marke als mass-
geblich erklart werclen

Art.'49 o Herkunftsangabe fiir Dienstieistungen

Wie oben zu Art. 48 Abs. 4 und 5 stellen wir auch zum analogen Art. 49 Abs. 2 und 3 den
Antrag, die weiteren Voraussetzungen geméss Art. 49 Abs. 2 und die in Abs. 3 genannten
Kriterien nach den Absétzen 1 und 2 in einer Verordnung — unter vorherlgem Anhérungsrecht

der zustandrgen Fachkrelse naher auszufuhren.

Art. 50a _ . Register fiir geograflsche Angaben

Préiiser muss es in Art. 50a Abs. 1 — analog zu Art. 17 E-Wappenschutzgesetz — wohl
heissen: "Das Institut fiir geistiges Eigentum (nicht der Bundesrat) fihrt ein Register...".

Abs. 2 [autet dénn: "2 Der Bundesrat regelt insbesondere...”

‘Neuer Art. 64” - Nicht-amtliche {private) Marken-Register

Unter Ziff. I Allgemeine Bemerkungen haben wir gefordert, die Problematik nicht-amtlicher
(privater) Marken-Register, die bei Unternehmen und Gerichten immer wieder zu Schwierig-
keiten fhren, anlasslich der vorliegenden Gesetzesrevision zu regeln. Wir unterbreiten dazu
nachstehenden redaktionelien Vorschlag:

"Nicht-amtliche (pnvate) Marken-Register

" Fir die Herstellung eines nicht-amtlichen Markenregisters, in welches die Eintragung einer
Marke nur aufgrund einer Gegenleistung (wie z.B. Zahlung einer Eintragungsgebtihr oder




Verpflichtung zum entgeltfichen Bezug eines Exemplars des Registers) méglich ist, und fir die
Durchfithrung entsprechender Akquisitionen miissen sowohl die entsprechenden Reklame-
Unterlagen wie auch die zu unterzeichnenden Vertrags-Unterlagen mindestens die folgenden
Informationen, die in der Markenschutzverordnung ergdnzt werden kénnen, enthalten:

a.

Angabe dariber, ob es sich um ein fir alfe im Schweizerischen und/oder im Inter-
nationalen Register eingetragenen Marken zugéngliches Register oder um ein Register
handeit, in welches nur Marken bestimmter Inhaber (wie z.B. nur aus einem Kanton
oder nur von Vereinsmitgliedern) oder nur Marken fir bestimmte Produkte oder Dienst-
Iefstungen (z.B. nur aus der Baubranche) eingetragen werden;

Angabe dardber, dass die in das Register eingetragenen Marken beim Ablauf ihrer
gesetzlichen Schutzdauer aus dem Register entfernt werden, wobei eine Verldngerung
oder Neu-Eintragung auf Antrag des Inhabers ohne weiteres méglich ist; ein Register, in
welches nur Marken bestimmter Inhaber (wie z.B. nur aus einem Kanton oder nur von
Vereinsmitgliedern) oder nur Marken fir bestimmte Produkte oder Dienstleistungen

" (z.B. nur aus der Baubranche) eingetragen werdern;

Angabe iiber die ins Register zusétzlich zur Marke obligatorisch oder fakultativ
aufzunehmenden Informationen, wie amlliche Registernummern, Adresse des Inhabers,
Waren- und Dlenst‘lefstungsverze:chmsse etc.;

Angabe dariiber, wann und wo und wie das Reg:ster in gedruckter Form eingesehen
und bezogen und/oder unter welchen Voraussetzungen es im Internet eingesehen

werden kann;

Angabe Gber die fir die Aufnahme einer Marke in das nicht-amtliche Register vom
Markeninhaber zu erbringende Gegenleistung (z.B. Zahlung einer Eintragungsgebihr
oder Verpflichtung zum Kauf eines gedruckten Exemplars oder zum Eintritt in den
"Herausgeberverein"). '

2 Fiir die Giiltigkeit eines Eintragungsverirages ist die Verwendung eines Formulars mit den in
Abs. 1 genannten Informationen Voraussetzung. Die Verwendung von Unterlagen fiir die
Akquisition und den Abschluss eines Eintragungs-Auftrages, welche die in Abs. 1 genannten
Informationen nicht enthalten, wird mit Busse und im Wiederholungsfall mit Freiheitsstrafe bis

zu einem Jahr bestraft.”

Art. 70

Anzeige verdédchtiger Sendungen

"Abs. 1"ist zu streichen, da Art. 70 keine weiteren Absétze hat.

“Anderung bisherigen Rechts

Topogréphiengesetz vom 9. Oktober 1992, Art. 51it. b

Analog zu unserem zu Art. 13 Abs. 1 MSchG gestellten Antrag ist auch in Art. 5 lit. b des
Topographiengesetzes das Recht des Herstellers bzw. der Herstellerin als Verbietungsrecht zu
formulieren. Die diesbeziigliche Formulierung von Art. 9 Abs. 1 Designgesetz, der unter Ziff. 4
Anderung bisherigen Rechts der hier diskutierten Revisionsvortage ebenfalls angefihrt ist, ist

korrekt und beispielhaft.




2. Vorentwurf Bundesgesetz zum Schutz des Schweizerwappens und anderer
offentlicher Zeichen _

Art. 8 | - Gebrauch der Wappen

Mit dem in Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 festgelegten Grundsatz, wonach die Wappen von
schweizerischen Gemeinwesen nur von den Gemeinwesen, zu denen sie gehdren, gebraucht
werden dirfen, wihrend die Fahnen und Hoheitszeichen der schweizerischen Gemeinwesen
grundsétzlich von allen verwendet werden dirfen, sind wir einverstanden. :

Art.14  Gebrauch der auslindischen ffentlichen Zeichen

Wir pladieren daflir, das im geltenden Wappenschutzgesetz explizit verankerte Gegenrecht,
das den schweizerischen Schutz fUr auslandische &ffentliche Zeichen von der Gewahrung des
Gegenrechts der betreffenden Staaten abhingig macht, nicht zu streichen. Wie der Er-
lauternde Bericht selber ausfiihrt (S. 72), sind noch nicht alle Staaten Mitglied der Pariser -
Verbandsiibereinkunft (PVU) oder des TRIPS-Abkommens, welche den Mitgliedern das
Gegenrecht einrdumen. Zudem dient es der Information des Rechtssuchenden, wenn das
Gegenrecht auch im nationalen Recht und nicht nur in internationalen Ubereinkommen

verankert ist.
Art. 20 Einziéhung im Ziviiverfahren_und Art. 24 Einziehung im S_trafvei'fahren . '

Wir schlagen vor, in den Art. 20 und 24 die Méglichkeit der Einziehung von Gegenstdnden
durch die Mdglichkeit der Konfiskation des Erléses aus solchen Gegenstinden, die unter
Umsténden bereits verkauft sind, zu ergé&nzen. Dadurch wird der Rechtsschutz in sinnvoller

- Weise verstarkt

_ Neuer Art. 21°® Einzige kantonale Instanz |

-Da der Vorentwurf flr ein neues Wappenschutzgesetz bemuiht ist, vergleichbare Regelungen
des Markenschutzgesetzes auch gleich zu formulieren und zudem Art. 18 und 18 E-WSchG
verschiedene Bestimmungen des Markenschutzgesetzes als sinngeméss anwendbar erkléren,
ist es folgerichtig, ebenfalls im Gerichtsverfahren in wappenschutzrechilichen Streitigkeiten nur

" eine einzige kantonale Instanz vorzusehen, wie das im Markenschutz gemass Art. 58 der Fall
-ist. Wir stellen Antrag, am Ende von "Kapitel 4 Rechtsschutz" eine mit Art. 58 MSchG glelch
lautende Bestlmmung mit dem Titel "Einzige kantonale instanz” aufzunehmen.

Art. 31 Hinterlegte oder elngetragene Marken

Bei der Gibergangsrechilichen Regelung von Art. 31 Abs. 2 stellt sich die Frage, ob sie nicht
einer ungerechtfertigten entschadigungslosen Enteignung des Markeninhabers - gleichkommit,
wenn das Wappen einen bloss nebensichlichen Bestandteil der Marke bildet. Um solche
unbefriedigende Falle zu vermeiden, erachten wir eine Lésung entweder im Wappenschutz-
gesetz oder im Markenschutzgesetz als ndétig. Wir denken an eine Regelung, wonach bei
Ablauf der Galtigkeitsdauer einer  Marke, die als. unwesentlichen Bestandteil ein dem
Wappenschutzgesetz unterstelltes Wappen enthélt, eine neue Marke mit der "Prioritdt” des
- urspringlichen Anmeldedatums eingetragen werden kann, sofern diese mit Ausnahme des

nicht mehr zulassigen Wappens (alternative Formulierung: ohne das nicht mehr zul3ssige
Wappen) mit der alten Marke Gibereinstimmt. Wir ersuchen den Gesetzgeber zu prilfen, ob eine
* solche Bestimmung zur Entscharfung des Konflikts verfassungsrechtlich geboten ist und der
skIZZIerte Lésungsansatz hierflr als zweckmassig erschelnt

Basel, 29. Februar 2008 Je/rg




