Dr. Simon Holzer, Flrsprecher
Meyer Lustenberger

Postfach 1432

8032 Ziirich

simon.holzer@ml-law.ch

Per E-Mail (swisshess@ipi.ch)

Eidgendssisches Institut fiir Geistiges Eigentum
Abteilung Recht & Internationales

Herr Felix Addor, Stellvertretender Direktor
Stauffacherstrasse 65

3003 Bern

24. Marz 2008

Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes liber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben und des Bundesgesetzes zum Schutz 6ffentlicher Wappen (Ge-
setzgebungsprojekt "Swissness")

Sehr geehrter Herr Addor

Vorab danke ich Ihnen und Ihrem Team fir die grosse Arbeit, die mit der Ausarbeitung der beiden
Gesetzesvorlagen verbunden war und gratuliere Ihnen zu den gelungenen Vorentwdrfen.

Am 3. Méarz 2008 durfte ich im Rahmen einer 6ffentlichen Podiumsdiskussion des Instituts fir ge-
werblichen Rechtsschutz (ingres) im Hotel Widder in Zirich das geplante Register fir geografische
Angaben und die Mdglichkeit, geografische Bezeichnungen unter bestimmten Umsténden als Ga-
rantie- oder Kollektivmarken registrieren zu lassen, vorstellen und kommentieren.

Aus personlichem Interesse am Thema und aufgrund verschiedener Anfragen von Tagungsteilneh-
mern, die mich gebeten haben, meine Ausfiihrungen in das Vernehmlassungsverfahren einzubrin-
gen, erlaube ich mir, meinen Vortrag in stark gekirzter Form als Vernehmlassungsbeitrag einzurei-
chen und hoffe, damit die Diskussion rund um das wichtige Thema des Schutzes geografischer Her-
kunftsangaben auch auf Fragen lenken zu kdnnen, die bis anhin kaum im Zentrum der 6ffentlichen
Debatte standen.



Einleitung

Grundsatzlich verbessert jede rechtliche Massnahme, mit welcher der Bestand beziehungsweise der
Schutz einer schweizerischen Herkunftsangabe nachgewiesen werden kann, die Erfolgsaussichten
fir den Schutzerwerb dieser Bezeichnung im Ausland. Sowohl das vorgeschlagene Register flir geo-
grafische Herkunftsangaben als auch die Mdglichkeit, solche Zeichen in der Schweiz als Garantie-
bzw. Kollektivmarken eintragen lassen zu kénnen, sind deshalb zu begrissen.

Bemerkungen

a) Eintrag in das Register fur geografische Angaben auch fiir Dienstleistungen

Gemaéss dem Vorentwurf fir ein revidiertes Markenschutzgesetz kénnen geografische Angaben fiir
Dienstleistungen im geplanten Register fir geografische Angaben gemass Art. 50a VE-MSchG nicht
eingetragen werden. Dieses soll nur geografischen Angaben fiir Waren offen stehen.

Soll eine geografische Herkunftsangabe als Garantie- oder Kollektivmarke fir eine Dienstleistung
eingetragen werden, bleibt geméass dem Vorentwurf einzig der Weg tber Art. 22¢ VE-MSchG i.V.m.
Art. 50 MSchG (Erlass einer Bundesratsverordnung). Dies scheint nicht sachgerecht.

Auch wenn das TRIPS-Abkommen den Schutz geografischer Angaben flr Dienstleistungen nicht
vorschreibt und deshalb nicht alle Staaten, die ein Register fiir geografische Herkunftsangaben fiih-
ren, den Schutz einer schweizerischen geografischen Bezeichnung fiir Dienstleistungen akzeptieren
werden, ware es aus Sicht der Schweiz, wo der Schutz geografischer Herkunftsangaben fir Dienst-
leistungen im Banken-, Versicherungs- und Telekommunikationsbereich eine wichtige Rolle spielt, als
Ruackschritt zu werten, wenn das Register nach Art. 50a VE-MSchG diesen nicht zur Verfligung ste-
hen wirde.

b) Eintrag in das Register fur geografische Angaben auch fiir sog. einfache Herkunftsanga-
ben

Das gleiche gilt fir einfache Herkunftsangaben, mit denen kein besonderer Ruf und keine besonde-
ren Qualitdtserwartungen verbunden sind. Auch diese kénnen geméss dem Wortlaut des Vorentwurfs
nur via Bundesratsverordnung tber Art. 50 MSchG als Garantie- oder Kollektivmarke registriert wer-
den. Das geplante Register flr geografische Herkunftsangaben steht ihnen nicht zur Verfiigung, son-
dern erfasst nur geografische Angaben im Sinne des TRIPS-Abkommens, also lediglich qualifizierte
geografische Herkunftsangaben, deren Qualitéat oder besonderer Ruf auf die geografische Herkunft
der Waren zurlckzufihren ist.

Selbst wenn auch diesbeziiglich davon ausgegangen werden muss, dass nicht alle Staaten die Aus-
dehnung des Schutzes registrierter einfacher Herkunftsangaben anerkennen werden, gibt es doch
genlgend Lander, welche einfache geografische Herkunftsangaben schiitzen. Das Register nach
Art. 50a MSchG sollte deshalb auch fir diese gedffnet werden.
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c) Eigener Schutzumfang fiir Garantie- und Kollektivmarke nach Art. 22a, 22b und 22c VE-
MSchG

Der Schutzumfang einer Garantie- oder Kollektivmarke nach Art. 22a, 22b und 22¢ VE-MSchG be-
stimmt sich gemass Vorentwurf nicht nach Art. 3 MSchG, sondern nach der besonderen Bestimmung
von Art. 22a Abs. 2 VE-MSchG, welche sinngemass auch fur die Garantie- und Kollektivmarken nach
Art. 22b und 22¢ VE-MSchG gilt.

Gemass Art. 22a VE-MSchG umfasst der Schutzumfang der neuen Garantie- und Kollektivmarken
lediglich

- die identische Benutzung der geografischen Herkunftsangabe (nicht aber die Benutzung eines
ahnlichen Zeichens)

- und gilt nur fir identische oder vergleichbare Waren, wobei der Begriff ,vergleichbare Waren*
gemass dem erlauternden Bericht sehr eng ausgelegt werden und praktisch nur identische Wa-
ren erfassen soll.

Mit dem praktisch auf Doppelidentitat beschréankten Schutz flr Garantie- und Kollektivmarken nach
Art. 22a, 22b und 22¢ VE-MSchG soll verhindert werden, dass ein Markeninhaber einem Dritten ver-
bieten kann, die registrierte Bezeichnung fiir gleichartige Waren zu benutzen, wenn diese Waren
ebenfalls aus dem fraglichen geografischen Gebiet stammen. Dieses Ziel kénnte allerdings auch auf
andere Weise erreicht werden, ohne dass fir die neuen Garantie- und Kollektivmarken ein besonde-
rer Schutzumfang definiert werden muisste. Den neuen Garantie- und Kollektivmarken kdnnte der
Schutzumfang von Art. 3 MSchG gewahrt werden, wenn daflir eine Schutzschranke eingefthrt wir-
de, wonach die Verwendung der fraglichen geografischen Herkunftsangabe fiir nicht-identische Wa-
ren nicht verboten werden kann, solange dieser Gebrauch den Vorgaben von Art. 48 und 49 VE-
MSchG entspricht.

Offen bleibt, warum einer Kollektiv- und Garantiemarke im Sinne von Art. 22a, 22b und 22¢c MSchG
kein Schutz gegen die Verwendung ahnlicher Zeichen fiir identische Waren gewahrt werden soll. Die
Vernehmlassungsunterlagen liefern keine weiterfihrenden Hinweise und es fragt sich, ob der
Schutzumfang in diesem Punkt nicht zu eng gefasst ist.

Ganz allgemein sollte geprift werden, ob es tatsachlich nétig und sinnvoll ist, dass fir GUB und GGA
im Sinne der Landwirtschaftsgesetzgebung, registrierte Herkunftsangaben im Sinne von Art. 50a VE-
MSchG, Garantie- und Kollektivmarken gemass Art. 22a, 22b und 22¢ VE-MSchG und herkémmli-
chen Marken im Sinne des Markenschutzgesetzes jeweils ein unterschiedlicher Schutzumfang gilt.

Ein weiterer Kritikpunkt am Schutzumfang der neu vorgeschlagenen Garantie- und Kollektivmarke ist,
dass offenbar kein Schutz gegen den Gebrauch einer registrierten Bezeichnung fir Dienstleistungen
vorgesehen ist. Zumindest mittels einer bundesratlichen Verordnung kdnnen aber geografische Her-
kunftsangaben auch fir Dienstleistungen als Garantie- oder Kollektivmarke eingetragen werden. Die-
se sollten gegen die unberechtigte Verwendung des fraglichen Zeichens fur Dienstleistungen ge-
schitzt sein. Ferner kann der Gebrauch einer registrierten geografischen Herkunftsangabe fur eine
Dienstleistung den Schutzumfang dieser Bezeichnung unter Umstanden auch tangieren, wenn die
Bezeichnung nur fir eine bestimmte eingetragen ist.
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d) Unentgeltlichkeit der Benutzung der Garantie- und Kollektivmarken gemass Art. 22a, 22b
und 22¢ VE-MSchG

Der Gebrauch der neuen Garantie- und Kollektivmarken soll geméass dem Vorentwurf kostenlos sein
(vgl. Art. 23 Abs. 3bis VE-MSchG). Rechtssystematisch ist dagegen nichts einzuwenden. Der Ge-
meingutcharakter geografischer Herkunftsangaben wird auf diese Weise konsequent gewahrt. Die
Unentgeltlichkeit der neuen Garantie- und Kollektivmarke drfte allerdings die Attraktivitét der neuen
Instrumente in der Praxis erheblich schmalern, wenn nicht sogar illusorisch werden lassen. Zudem ist
zu berlcksichtigen, dass die landwirtschaftlichen Sortenorganisationen die Kosten zur Aufrechterhal-
tung einer GUB oder GGA bereits heute auf die Benutzer abwélzen kénnen, indem sie die entspre-
chenden Beitragszahlungen vom Bundesrat fir allgemein verbindlich erklaren lassen kénnen.

e) Missverstandnisse wegen Mehrdeutigkeit des Begriffs "Kollektivmarke"

Die Kollektivmarke geméss Art. 22a, 22b und 22c¢ VE-MSchG unterscheidet sich funktionell (trotz
gleichem Namen) von der herkdbmmlichen Kollektivmarke nach Art. 22 MSchG. Auch wenn es ange-
sichts der im européischen Recht verwendeten Terminologie Grinde geben kann, den Begriff der
Kollektivmarke wie in Art. 22a, 22b und 22¢ VE-MSchG vorgesehen zu verwenden, sollte die Gefahr
nicht unterschatzt werden, dass auf diese Weise unnétige Missverstandnisse entstehen kénnen.

Fidr Inre Kenntnisnahme danke ich Ihnen bestens.

Mit freundlichen Grilisse

Simon Holzer
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