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Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness

Formular zur Erfassung der Stellungnahme
Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per il parere

Organisation / Organisation / Organizzazione

LES-CH (Licensing Executives Society Schweiz)

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)

Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-
mail)

Dr. Regula Altmann-Jéhl, Prasidentin
T +41 44 200 19 95

regula.altmann-joehl@kalaidos-fh.ch

Adresse / Indirizzo

Ramistrasse 46

8001 Zurich

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an swissness@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnah-

me elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a swissness@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word

par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica swissness@ipi.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a

trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

MSchV / OPM / OPM

MSchV, Art. 14, Abs. 1

Formulierung éandern;

,Die Prioritatserklarung muss
bis spatestens 30 Tage nach
der Hinterlegung der Marke
abgegeben werden. Fordert
das IGE den Hinterleger zur
Einreichung eines Priori-
tatsbelegs auf, so ist dieser
innert 3 Monaten nach Er-
halt der Aufforderung ein-
zureichen bzw. innerhalb
von sechs Monaten nach
der Hinterlegung, wobei die
spater ablaufende Frist gilt.
Reicht der Hinterleger die
erforderlichen Dokumente
nicht oder nicht rechtzeitig
ein, so erlischt der Priori-
tatsanspruch”

Die Beschaffung eines Prioritatsheleges nimmt jeweils in der Praxis einige Zeit in Anspruch.
Die vorgeschlagene Bestimmung ist daher ungliicklich, weil das Risiko besteht, dass das IGE
den Prioritatsbeleg erst in einem sehr spaten Zeitpunkt verlangen kénnte und somit das Do-
kument nicht fristgerecht innerhalb von sechs Monaten nach der Hinterlegung eingereicht
werden konnte.

Die vorgeschlagene Formulierung entspricht dem Vorschlag von VSP und VESPA.
Alternativ zur vorgeschlagenen Formulierung kénnte auch festgelegt werden, bis wann spa-

testens das IGE einen Prioritatsbeleg verlangen kann (z.B. innert 2 Monaten nach Abgabe der
Prioritatserklarung).

MSchV, Art. 24b, Abs. 2

Es wird angeregt, dass die Praxis bei der Benachrichtigung eines Antragsgegners mit auslan-
dischem Domizil analog der aktuellen Praxis im Widerspruchsverfahren gewahlt wird.

MSchV Art. 52 Abs. 1
Buchstabe a.

Formulierung éandern:

w<der Zurtickweisung des Ein-
tragungsgesuchs nach Artikel
30 Absatz 2 Buchstaben c-e
MSchG und des Widerrufs
der Eintragung nach Art.
33MSchG: die Schutzverwei-
gerung;”

Der Einbezug von Art. 30 Abs. 2 Buchstabe a. MSchG ([Zurlickweisung, wenn] ,die Hinterle-
gung den in diesem Gesetz oder in der Verordnung festgelegten formalen Erfordernissen
nicht entspricht;"] als moglicher Grund fir eine Schutzverweigerung steht in direktem Wider-
spruch zu Art. 69"""** der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums, insbesondere Buchstabe B Ziffer 3. Er verletzt damit internationales Recht.

Das ist erstens nicht erwiinscht, weil gerade auch Schweizer Nutzer von der Rechtssicherheit
profitieren, welche Art. 69"%* der Pariser Verbandsiibereinkunft bietet und eine weitere
Unterhdhlung dieser Bestimmung nicht im Interesse der Schweizer Nutzer des Markensys-
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Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
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tems sein kann.

Zweitens ware eine Schutzverweigerung aufgrund der vorgeschlagenen Formulierung im
Anfechtungsfall wohl auch mit guten Erfolgschancen gerichtlich anfechtbar, aufgrund des
Vorranges des internationalen Rechts. Die dadurch entstehende Rechtsunsicherheit ist abzu-
lehnen.

Drittens kdnnen sich auch praktische Probleme ergeben, weil es bei einer internationalen
Registrierung nicht méglich ist, bei einer Beanstandung der Klassifikation im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis im Prifungsverfahren zusatzliche Waren- oder Dienstleistungs-
klassen hinzuzufligen, wie das bei einem Schweizer Markeneintragungsgesuch maéglich ist.

HASLV / OIPSD / IPSDA
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GUB-GGA-Verordnung fur nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse / Ord. sur les AOP et IGP des produits non agricoles / ord.
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sul registro delle DOP e delle IGP per prodotti non agricoli
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WSchV / OPAP / OPSP
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		Vernehmlassung zum Ausführungsrecht Swissness Consultation relative au droit d’exécution Swissness Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness




Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fur die uns eingerdumte Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen des rubrizierten
Vernehmlassungsverfahrens. Nach eingehendem Studium des zur Diskussion stehenden Vorhabens sind wir
zum Schluss gelangt, dass dieses keine Aspekte beinhaltet, welche im Lichte der statutarischen Aufgaben der
Vereinigung eine besondere Stellungnahme unsererseits verlangen wirden.

Mit vorziglicher Hochachtung

PD Dr. iur. Roy Garré
Giudice — Presidente Associazione svizzera dei magistrati

Tribunale penale federale

Viale Stefano Franscini 7, CP 2720
CH - 6501 Bellinzona
Tel. +41 91 822 62 62
Fax +41 91 822 62 42

11






Vernehmlassung zum Ausfihrungsrecht Swissness
Consultation relative au droit d’exécution Swissness
Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per il parere

Organisation / Organisation / Organizzazione

AIPPI Schweiz (Schweizerische Vereinigung zum Schutz des Geistigen Eigentums)

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)

Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-
mail)

Donatella Fiala, Donatella_Fiala@swissre.com, 043 285 4253

Adresse / Indirizzo

AIPPI Schweiz

c/o Swiss Reinsurance Company Ltd, Mythenquai 50/60, 8022 Ziirich

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an swissness@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnahme elektro-

nisch als Word-Dokument zur Verfugung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a swissness@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word par courrier
électronique facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica swissness@ipi.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci
elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.






Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir bedanken uns fir die Gelegenheit, zu den Entwirfen zum Ausfihrungsrecht "Swissness" Stellung nehmen zu kénnen.

AIPPI Schweiz unterstitzt generell die Verbesserung des Schutzes fir geographische Herkunftsangaben, insbesondere der Herkunftsangabe "Schweiz",
und begrisst die Einfuhrung von zusétzlichen Registrierungsmdéglichkeiten, welche grundséatzlich mehr Transparenz schaffen und Schutz und Durchsetzung
der entsprechenden Angaben und Bezeichnungen verbessern; aus Sicht der IP-Praktiker ist jedoch anzumerken, dass das Auffinden der relevanten Regis-
ter, welche von unterschiedlichen Stellen innerhalb der Bundesverwaltung betreut werden, und damit die Recherche von Kennzeichen, 6ffentlichen Zeichen
und Herkunftsangaben generell und insbesondere im internationalen Verhaltnis eine erhebliche Komplexitat erreicht hat. Wir schlagen deshalb die Einfiih-
rung einer zentralen Datenbank bzw. zumindest Suchmaske fiur in der Schweiz geschiitzte Marken, Firmen, 6ffentlichen Zeichen, Ursprungsbezeichnungen

und Herkunftsangaben vor

AIPPI Schweiz begrisst die Prézisierung der Berechnungsgrundlagen beziiglich der Festlegung der geographischen Herkunft. Im Vordergrund stehen muss
die einfache Handhabung in der Praxis, welche jedoch genligend Flexibilitat im Einzelfall zuldsst. Es sei auch daran erinnert, dass Ziel der Swissness-
Vorlage der verbesserte Schutz der Herkunftsangabe Schweiz ist, insbesondere im Hinblick auf die Situation im Ausland, und nicht den in der Schweiz an-
sassigen, global tatigen Rechteinhabern und Unternehmen Hindernisse in den Weg legen darf, welche die Nutzung, den Schutz und die Durchsetzung der

betreffenden Kennzeichen im Ausland erschweren (z.B. wo eine Schweizer Basismarke als Grundlage fiir den internationalen Markenschutz dient).
Im Ubrigen verweisen wir auf unsere Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen.
Mit freundlichen Griissen

AIPPI Schweiz
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

MSchV / OPM / OPM

rev- MSchV, Art. 24d,
Titel erganzen und neu-
er Abs. 2

Art. 24d Mehrere Antrage; Aus-
setzung des Entscheids

! Artikel 23 Absatze 1 und 2
MSchV gelten sinngemass fur
das Verfahren zur Léschung
einer Markeneintragung wegen
Nichtgebrauchs der Marke.

% Das IGE kann das Verfahren
zur Léschung einer Markenein-
tragung wegen Nichtgebrauchs
der Marke aussetzen, wenn der
Entscheid tber die L6schung
vom Ausgang eines Zivilverfah-
rens oder eines anderen Verfah-
rens abhangt.

A. Verhéaltnis zwischen dem administrativen Loschungsverfahren gemass Art. 35a

Abs. 1 rev-MSchG beim IGE einerseits und den zivilrechtlichen Verfahren

1 Vorliegend geht es um das Verhéltnis zwischen dem administrativen Loschungsverfah-
ren gemass Art. 35a Abs. 1 rev-MSchG beim IGE einerseits und den zivilrechtlichen
Verfahren (Markennichtigkeitsklage gemass Art. 52 MSchG und Markenverletzungskla-
ge gemass Art. 55 MSchG) andererseits.

2 Gemass Botschaft zu Art. 35¢ rev-MSchG sollen die Ausfiihrungsvorschriften u.a. das
Verhéltnis zwischen Widerspruchs- und Ldschungsverfahren fur den Fall regeln, dass
der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der alteren Marke nicht nur einredeweise
behauptet (vgl. Art. 32 MSchG), sondern zugleich deren Léschung im Rahmen des L6-
schungsverfahrens beantragt (Botschaft, S. 8615). Dieser Fall wurde denn auch in Art.
23 Abs. 4 rev-MSchV aufgenommen, wonach das IGE das Widerspruchsverfahren
aussetzen kann, wenn ,der Entscheid Uber den Widerspruch vom Ausgang eines Ver-
fahrens zur Léschung wegen Nichtgebrauchs, eines Zivilverfahrens oder eines anderen

Verfahrens abhangt".

3 Umgekehrt ist unklar, ob Art. 23 Abs. 4 rev-MSchV mutatis mutandis auch auf ein Zivil-
verfahren anzuwenden ist, wenn dessen Entscheid vom Ausgang eines Verfahrens zur
Léschung wegen Nichtgebrauchs abhangt. So fehlt eine mit Art. 23 Abs. 4 rev-MSchV

vergleichbare Regelung unter Art. 24d rev-MSchV, was wohl ein Versehen ist.
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Jedenfalls fragt es sich, wie zu verfahren ist, wenn die Gesuchsgegnerin des administ-
rativen Loschungsverfahrens wéahrend laufendem Verfahren vor dem IGE eine Klage
bei Zivilgerichten auf Feststellung der Rechtsbestandigkeit der Marke bzw. auf ausrei-
chenden rechtserhaltenden Gebrauch einreicht, um von den umfassenden Mdglichkei-

ten und Werkzeugen des Zivilprozessrechts Gebrauch machen zu kénnen?

Und soll ein rechtshangiges Zivilverfahren auf Verletzung einer Marke sistiert werden,
wenn der Verletzungsbheklagte (statt einer Nichtigkeitseinrede bzw. Nichtigkeitswider-
klage im hangigen Zivilprozess) einen Ldschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ge-
mass Art. 35a Abs. 1 rev-MSchG vor dem IGE stellt. Geht hier das Zivilverfahren vor,
d.h. wird Gber die Verletzung ungeachtet des Loschungsantrags vor dem IGE entschie-
den, ist also der Léschungsantrag im Verfahren vor dem IGE subsidiar, so dass in ei-
nem solchen Fall eine Markennichtigkeitsklage bzw. -widerklage geméss Art. 52
MschG zu erheben ist? Oder wird umgekehrt die markenrechtliche Verletzungsklage im
Zivilprozess sistiert, wenn die Verletzungsklage erst rechtshangig wird, nachdem der

Verletzungsbeklagte bereits einen Léschungsantrag eingereicht hat?

Diese Fragen bedirfen namentlich vor dem Hintergrund von Art. 126 Abs. 1 ZPO einer
genauen Regelung in der revidierten Markenschutzverordnung, da ja gestiutzt auf die
erwahnte Bestimmung der ZPO das Zivilverfahren sistiert werden kann, wenn der Ent-
scheid vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhangig ist. Auch ein Verwaltungsver-
fahren kann sistiert werden, wenn dies in prozessékonomischer Hinsicht sinnvoll ist
(vgl. BGE 132 V 362 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen).

Hilfreich erweisen sich die Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Juli 2014. Unter
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Ziff. 5.2. (S. 171) fuhrt das IGE namlich zum Widerspruchsverfahren sinngemass aus,
dass jenes zu sistieren sei, ,wenn gegen die Marke der Widersprechenden eine zivil-
prozessuale Nichtigkeitsklage an gehoben worden ist, da deren Schicksal fir das Wi-
derspruchsverfahren prajudiziell ist.“ Dies spiegelt sich ja, wie erwahnt, in Art. 23 Abs. 4

rev-MSchV wieder, wo Zivilverfahren ausdrticklich als Sistierungsgrund erwéahnt sind.

Der markenrechtliche Widerspruch und der neue administrative Léschungsantrag sind
verfahrensmassig zweifellos vergleichbare Institute. Entsprechend ist das Verhaltnis
zwischen dem neuen administrativen Loschungsverfahrens und zivilrechtlichen Klagen
analog zum Widerspruchsverfahren zu l6sen, soweit ein hangiges Zivilverfahren den
Bestand einer eingetragenen Schweizer Marke oder den schweizerischen Anteil einer
internationalen Marke betrifft und gleichzeitig ein Loschungsantrag beim IGE anhangig
ist. Dies rechtfertigt sich auch aufgrund der unterschiedlichen Beweisanforderungen in
den beiden sich gegeniberstehenden Verfahrensarten: Wahrend im Zivilverfahren der
volle Beweis mit dem gesamten prozessualen Instrumentarium gefordert ist (den Par-
teien aber auch zusteht), ist im administrativen Léschungsverfahren lediglich Glaub-
haftmachung sowohl der anspruchsbegriindenden — als auch der anspruchsvernich-

tenden Tatsachen erforderlich.

Im Szenario, in welchem ein administrativer Loschungsantrag wéahrend einem hangigen
Verletzungsverfahren beim IGE eingereicht wird (s.o. Ziff. 5). Der Verletzungsbeklagte
kénnte nun also nach eigenem Belieben das Verfahren auf die administrative Schiene
verlagern und so den Zivilprozess u.U. erheblich verzégern (zu denken ist an den
Rechtsmittelzug Uber zwei weitere Instanzen). Es ist fraglich, ob in einem solchen Fall

das Zivilverfahren zu sistieren ware, bis im administrativen Loschungsverfahren ent-
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schieden ist. Ggf. musste der Verletzungsklager im Zivilprozess eine Klage auf Fest-
stellung des rechtserhaltenden Gebrauchs seiner Marke anhéangig machen, um von der
hoheren Beweisanforderungen und dem gesamten prozessualen Instrumentarium im
Zivilverfahren Gebrauch machen zu kénnen. Dies wirde dann wohl zur Sistierung des

administrativen Léschungsverfahrens fuhren.

Es empfiehlt sich also, gleich wie Widerspruchsverfahren, die Abhangigkeit des L6-
schungsverfahrens von einem allfélligen parallelen Zivilverfahren (Léschungs- und Ver-
letzungsklage) oder anderen Verfahren positivrechtlich zu regeln, entsprechend den Ti-

tel von Art. 24d Abs. 4 rev-MSchV zu ergdnzen und einen neuen Absatz 2 einzufligen.

11

Relevanter Zeitraum fiur die Geltendmachung des Gebrauchs resp. Nichtge-
brauchs gemass Art. 35b Abs. 1 rev-MSchG

Gemass Art. 35b Abs. 1 rev-MSchG hat entweder (a) der Antragsteller den Nichtge-
brauch der Marke; oder (b) der Markeninhaber den Gebrauch der Marke oder wichtige
Grinde fiur den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. In beiden Bestimmungen wird
nicht klargestellt, fir welche Zeitperioden dies zu geschehen hat. Dies im Unterschied
zu EU-Recht, welches in Art. 12 Ziff. 1 Abs. 2 und 3 festlegt, dass der Gebrauch resp.
Nichtgebrauch, um fur den Verfall resp. Nichtverfall der Marke relevant zu sein, erfolgt
sein muss, bevor der Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, der Antrag auf Verfallserkla-
rung gestellt werden kénnte, und dass ein danach aufgenommener Gebrauch irrelevant
ist, wenn die andere Partei ihren Antrag auf Verfallserklarung wahrend 3 Monaten nach
Gebrauchsaufnahme stellt, was praktisch bedeutet, dass er den Antrag innerhalb von 3

Monaten nach Androhung einreichen muss.
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Eine entsprechende Regelung sollte auch ins Schweizer Recht aufgenommen werden,
und zwar mit Gultigkeit sowohl fir das administrative wie auch fir das zivilrechtliche

Loschungsverfahren.

13

14

15

Art. 52i In der Schweiz ungentigend verfiigbare Materialien

Bei industriellen und gewerblichen Waren sieht Art. 52i E-MSchV vor, dass die Kosten
fur ein zugekauftes Halbfabrikat bei der Berechnung der Herstellungskosten nur dann
nicht bericksichtigt werden mussen, wenn die Nicht-Verfiigbarkeit des Halbfabrikats
durch 6ffentlich zugangliche Angaben einer Branche bestatigt wird. Diese Anforderung
geht zwar weniger weit als der betreffende Gesetzesartikel, welcher verlangt, dass die
Nicht-Verflugbarkeit sogar in einer Branchenverordnung festgehalten sein muss. Die
einzelnen Unternehmen sollte aber u.E. in eigener Verantwortung entscheiden kénnen,
ob die von ihnen zugekauften Halbfabrikate in der Schweiz verfligbar sind oder nicht.
Die Vermutung der Nicht-Einrechnung von in der Schweiz ungentigend verfliigbaren

Materialen von Art. 52i E-MSchV sollte deshalb noch weiter flexibilisiert werde.

Die Vermutung sollte auch auf temporar oder nicht in ausreichender Qualitat verfligbare

Materialien ausgedehnt werden.

Art. 52i E-MSchV wie auch viele andere Bestimmungen der Swissness-Vorlage neh-
men ausdricklich auf die Situation in der Schweiz Bezug. Das Swissness-Paket gilt
aber auch fur regionale und lokale schweizerische Herkunftsangaben. Dabei bleibt un-
klar, ob die sich ausdricklich auf die Schweiz beziehenden Vorschriften analog auf lo-

kale und regionale Herkunftsangaben anzuwenden sind. Z.B. misste bei einer Brienzer

7114





Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Holzschnitzerei 60% der Herstellungskosten in der Gemeinde Brienz anfallen, unter
Einrechnung der Holzkosten (Art. 48c Abs. 3 lit. a rev-MSchG wirde nicht helfen, da in
Brienz entsprechendes Holz angebaut werden kann), oder ob es auch fur lokale und
regionale Herkunftsangaben genugt, wenn 60% der Herstellungskosten unter Bertick-
sichtigung des Prinzips von Art. 52i E-MSchV im entsprechenden Herkunftsort anfallen.
Zu klaren wéare dann nur noch, ob der Rest in der Schweiz anfallen oder wiederum un-

ter Berlicksichtigung des Prinzips von Art. 52i E-MSchV auch im Ausland anfallen kann.

Art. 52e/gljlk

Einflhrung einer Regelung ana-
log Art. 52e Abs. 3 betreffend
der Beruicksichtigung der Kosten
nach vollstandiger Amortisation

16

17

Kosten nach vollstandiger Amortisation

Art. 52e Abs. 3 MSchV fiihrt zu Recht eine Regelung ein, wonach die F&E Kosten auch

nach vollstandiger Abschreibung angemessen beriicksichtigt werden kénnen.

Eine analoge Regelung drangt sich auf in Bezug die Beriicksichtigung von Schutz-
rechtskosten nach Schutzablauf bzw. Lizenzkosten als Materialkosten bzw. der ma-
schinenabhangigen Fertigungskosten nach vollstandiger Amortisation, da eine Un-
gleichbehandlung nicht gerechtfertigt erscheint, z.B. zwischen Herstellern, welche sel-
ber F&E Abteilungen betreiben oder nicht (sondern die entsprechende Technologie li-
zenzieren), bzw. einem Produkt, welches F&E Kosten generiert und einem anderen,

welches mittels komplexer Maschinen produziert wird.

Art. 52m

Art. 52m

Als ein Ort der tatséchlichen
Verwaltung nach Artikel 49
MSchG wird der Ort vermutet,
an dem die fur das Erbringen
der Dienstleistung massgeben-
den Entscheide getroffen wer-
den.

18

Ort der tatsachlichen Verwaltung

Art. 52m E-MSchV fiihrt eine Vermutung zur Bestimmung des Ortes der tatsachlichen
Verwaltung ein, welche einerseits auf der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum

Steuerrecht beruht, andererseits eine Anpassung bzw. Einschrénkung fur die Zwecke
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19

der Herkunftsbestimmung enthalt (vgl. Beispiel S. 18 der Erlauterungen zu Vermeidung

der Heranziehung eines fremden Geschaftszweiges).

Eine kohéarente Interpretation des Begriffes "Ort der tatsdchlichen Verwaltung" ist
grundsétzlich winschenswert. Es gilt jedoch zu bedenken, dass die Kriterien gemass
Art. 49 MSchG im Konzern durch zwei oder mehrere Konzernunternehmen erfillt wer-
den kdnnen und das Abstellen auf Beschlisse zum Erreichen des Gesellschaftszwe-
ckes und massgebende Entscheide je nach interner Organisation eher auf die Konzern-
Muttergesellschaft verweisen denn auf die operativ tatige Tochtergesellschaft, auf wel-

che das Kriterium gemass Art. 49 Abs. 1 lit. a gemunzt ist.

Art. 52m

Verzicht auf die vorgeschlagene
Praxisdnderung zu den Dienst-
leistungsverzeichnissen

20

21

Praxisanderung Dienstleistungsverzeichnis

Auf S. 19 der Erlauterungen zur MSchV wird eine Praxisdnderung vorgeschlagen, wo-
nach die Einschrankung der Waren- und Dienstleistungsliste auf Dienstleistungen aus
dem entsprechenden Herkunftsort eingefihrt werden soll, wie man sie in der Marken-
prufung bereits im Zusammenhang mit Herkunftsangaben fiir Waren kennt. Dies ist

nicht zweckmassig und abzulehnen.

Die Konzernregelung gemass Art. 49 Abs. 2 MSchG wurde eingefiihrt, um dem Um-
stand Rechnung zu tragen, dass zahlreiche Schweizer Unternehmen global tatig sind
und die Schweizer Muttergesellschaft eine Aufsichts- und Kontrollfunktion beziiglich der
Eigenschaften, Qualitat, etc. der entsprechenden Dienstleistung ausiibt bzw. eine
Nichteinhaltung dieser Vorgaben durch auslandische Niederlassungen und Tochterge-
sellschaften auch den Ruf der Muttergesellschaft gefahrden. Dennoch ist natirlich fest-

zustellen, dass die entsprechenden Dienstleistungen tagtaglich (auch) durch die ent-
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sprechenden Mitarbeiter im bzw. aus dem Ausland erbracht werden. Wirde nun im
Rahmen des Markeneintragungsverfahren jeweils eine Einschrankung "[Dienstleistung]
Schweizer Herkunft" verlangt, stellt dies Schweizer Markeninhaber vor neue und poten-
tiell erhebliche Probleme, insbesondere wenn der Markenschutz gestitzt auf die
Schweizer Basismarke ausgedehnt werden soll: Sie missten unter Umstanden nun-
mehr im Ausland im Rahmen der Markeneintragung, Markenverteidigung und — durch-
setzung jeweils glaubhaft machen bzw. beweisen, dass ihre Dienstleistungen "Schwei-
zer Herkunft" sind — was je nach Land und Auslegung des Begriffes zu unterschiedli-
chen Ergebnissen fiihren wird (zumal die Dienstleistung ja faktisch im betreffenden
Land "erbracht" wird, anders als im Falle eines Produktes, bei welchem der Herstel-
lungsprozess beim Inverkehrbringen bereits abgeschlossen ist) bzw. soweit méglich
und zuldssig Uber Schweizer Recht Beweis gefihrt werden muss, was das Verfahren
zusatzlich verlangert und verteuert. Damit aber wird der Schutz der Herkunftsangabe
Schweiz nicht verbessert, sondern eher verschlechtert, indem Schweizer Markeninha-
bern tendenziell eher Hindernisse bei der Durchsetzung ihrer Rechte in den Weg gelegt

werden.

Art. 60a

Einschrankung auf (erstmaliges)
Inverkehrbringen durch Marken-
inhaber bzw. von ihm erméchtig-
te Dritte

22

Ubergangsrecht

Es werden relativ lange Ubergangsfristen (2 Jahre ab Inkrafttreten) vorgeschlagen, was
aus Sicht der Verbesserung des Schutzes der Herkunftsangabe Schweiz bedauerlich
ist, angesichts der mdglichweise notwendigen betrieblichen Anpassungen (Herstel-
lungsprozess, jedoch auch Einfihrung der Mittel und Prozesse zur Herkunftsberech-

nung) angemessen erscheint.
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23

Inverkehrbringen umfasst nicht nur das erstmalige (un-/entgeltliche) zur Verfigung
stellen von Produkten, sondern sdmtliche Formen des Vertriebs, was fur die Zwecke
der Ubergangszeit angemessen einzuschranken ist, da nicht einzusehen ist, wieso
Zwischen- oder Endhéndler ihrerseits die Konformitat der Produkte mit den neuen Her-
kunftsregelungen Uberprifen sollen. Entsprechend wére zu prazisieren, dass es sich
um ein (erstmaliges) Inverkehrbringen durch den Markeninhaber oder einen von ihm

ermachtigen Dritten handelt.

HASLV / OIPSD / IPSDA

24

25

Berechnung des erforderlichen Mindestanteils schweizerischer Rohstoffe

Die Ausnahmebestimmungen von Art. 4 Abs, 2 E-HASLV fiir Naturprodukte, die (lit. a)
»=aufgrund nattrlicher Gegebenheiten nicht in der Schweiz produziert werden kénnen*,
resp. (lit. b) ,temporér aufgrund unerwarteter oder unregelmassig auftretender Gege-
benheiten wie Ernteausfall nicht oder nicht in gentigender Menge in der Schweiz pro-
duziert werden kdnnen“ schaffen mehr Probleme als sie l6sen und schdpfen den ge-
setzlichen Ermé&chtigungsrahmen nicht aus. Insbesondere sollten sie auch Guter um-
fassen, welche in der Schweiz zwar produziert werden kénnen (Kastanien, Mandeln,
Seide, etc.), aber wahrend des langsten Teils des Jahres (Aprikosen, Baumniisse) oder
zu keinem Zeitpunkt in ausreichenden Mengen und/oder Qualitdt (Kastanien, Siss-

wein, Mandeln etc.) zur Verfligung stehen.

Ebenfalls schwer handhabbar ist das Kriterium von Art. 48b Abs. 2 lit. b MSchG (,Na-

turprodukte, die temporar am Herkunftsort nicht in geniigender Menge verfuigbar sind").
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26

Sind dann diese Produkte innerhalb der Schweiz zu beschaffen, wo sie moglicherweise
verflugbar sind, jedenfalls wenn die Voraussetzungen von Art. 7 E-HASLV erfullt sind?

Oder konnen sie dann frei von ausserhalb der Schweiz beschafft werden?

Anstelle dieser laufend zu ergdnzenden und eigentlich uferlosen Ausnahmekataloge
schlagen wir vor, einen Positiv-Katalog einzufiihren derjenigen Lebensmittel, welche
regelmassig und in ausreichender Menge in der Schweiz geerntet werden kénnen, un-
ter Angabe ihrer relevanten Saison. Alle anderen Naturprodukte, welche nicht auf die-
ser Liste sind resp. fur welche die relevante Saison nicht lauft, gelten dann automatisch

nicht fir die Berechnung gemass Art. 48b rev-MSchG.

27

28

Hinweise auf die schweizerische Herkunft von einzelnen Rohstoffen

Wenn die Anforderungen von Art. 48b Abs. 1 rev.MSchG nicht erfullt sind, darf ein ver-
arbeitetes Lebensmittel nicht mehr auf die schweizerische Herkunft einzelner Rohstoffe
hinweisen, ausgenommen soweit geméss Lebensmittelgesetzgebung erlaubt (Art. 6
Abs. 3 E-HASLV), und zwar auch dann nicht, wenn diese flir das verarbeitete Endpro-
dukte namensgebend oder relevant fiir die wesentlichen Produkteigenschaften sind
(vgl. Art. 4 Abs. 5 lit. a E-HASLV). D.h. Hinweise wie ,Yoghurt mit Schweizer Nissen*
oder ,Kuchen mit Schweizer Kirsch” sind nicht mehr zuléssig. Das ist weder erwiinscht

noch notwendig, um die Konsumenten vor Tauschungen zu schitzen.

Anstelle von Art. 6 Abs. 3 E-HASLYV ist deshalb eine Bestimmung aufzunehmen, wel-
che den ausdricklichen Hinweis auf die schweizerische Herkunft einzelner Rohstoffe

erlaubt.
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29

30

Zusatzliche Anforderungen

Die in Art. 48 Abs. 2 und Art. 49 Abs. 2 rev-MSchG angesprochenen zusatzliche Anfor-
derungen, wie die Einhaltung ortsuiblicher oder am Herkunftsort vorgeschriebener Her-
stellungs- oder Verarbeitungsgrundsatze und Qualitdtsanforderungen, resp. die Einhal-
tung Ublicher oder vorgeschriebener Grundsétze fur das Erbringen der Dienstleistung
oder die traditionelle Verbundenheit derjenigen Person, welche die Dienstleistung er-
bringt, mit dem Herkunftsort, entsprechen der geltenden gesetzlichen Regelung und
haben sich bewahrt. Gleiches gilt fiir die zusatzlichen Anforderungen von Art. 50 rev-
MSchG.

Es sollte aber ein Ventil eingebaut werden, um der Gefahr der Verkrustung von Struktu-
ren, welche neue und innovative Produzenten an demselben Ort von der Herkunftsan-
gabe ausschliessen, zu begegnen. Auch Produkte und Dienstleistungen, welche von
solchen Anforderungen abweichen, kommen aus dem betreffenden Ort resp. sind
»SWiss". Solche Produkte sind nicht von der Herkunftsangabe auszuschliessen, sofern
sie gegenuber der lokalen Usanz oder Branchenordnung zusétzliche Anforderungen

einhalten oder einen innovativen, begriissenswerten Ansatz verfolgen.

31

Selbstversorgungsgrad

Der Selbstversorgungsgrad soll gemass Art. 9 E-HASLV unter Hinzurechnung des Ver-
brauchs fir die Herstellung von Exportprodukten berechnet werden. Dies kann aber je-
weils nur aufgrund einer historischen Betrachtung erfolgen. Eine beabsichtigte und

mdgliche Ausdehnung des Exports (oder des Inlandverbrauchs) ist deshalb fiir den
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32

Selbstversorgungsgrad nicht relevant und wird durch die Verhinderung entsprechender
Importe unter Wahrung des Rechts zur Verwendung der Herkunftsangabe resp. des

Swiss verunmgoglicht.

Es soll geméass Art. 9 E-HASLV also nicht die historische Produktion fir den Export,
sondern auf die realistischerweise zu erwartende Exportproduktion wenn die entspre-

chenden Importe erlaubt werden, abgestellt werden.

GUB-GGA-Verordnung fur nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse / Ord. sur les AOP et IGP des produits non agricoles / ord. sul registro delle DOP e
delle IGP per prodotti non agricoli

L.

33

Ursprungsbezeichnung und geographische Angabe

Die Einfuhrung von Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben fir andere
als landwirtschaftliche Erzeugnisse und die Schaffung des Registers wird nicht-
landwirtschaftliche Ursprungsbezeichnungen in Art. 50a rev-MSchG wird ausdrtcklich
begrisst. Begriisst wird die damit beabsichtige Annaherung an die diesbezilglich
Rechtsvereinheitlich innerhalb der EU. Da diese aber selbst noch im Fuss ist und nicht
klar absehbar ist, auf welcher Ebene die Vereinheitlichung vollzogen wird, kénnte eine
erneute Anpassung des schweizerischen Rechts in diesem Bereich bereits mittelfristig

notwendig werden.

WSchV / OPAP / OPSP

Keine Bemerkungen
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Vernehmlassung zum Ausfihrungsrecht Swissness
Consultation relative au droit d’exécution Swissness
Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per il parere

Organisation / Organisation / Organizzazione VSP Verband Schweizerischer Patent-und Markenanwalte

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)

Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-
mail)

Adresse / Indirizzo Postfach 638

3000 Bern 7

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an swissness@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellungnah-
me elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a swissness@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica swissness@ipi.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.






Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

e Als Verband Schweizerischer Patent-und Markenanwalte sind wir vor allem an Fragen in Zusammenhang mit der Beratertatigkeit unserer Mitglieder
interessiert. Somit stehen fiir uns die Aspekte der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit im Vordergrund. Insbesondere ist es wichtig, dass die neuen
Normen im Interesse der Rechtsanwender méglichst transparent angewendet werden und die Entscheidpraxis gut zuganglich ist.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli
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Motivazione / Osservazioni

MSchV / OPM / OPM

MSchV, Art. 52f, Abs. 1

Formulierung &ndern: ,,..."

Diese Anpassung rechtfertigt sich, weil... .

MSchV, Art. 14, Abs. 1

Die Prioritatserklarung muss
bis spatestens 30 Tage nach der
Hinterlegung der Marke abge-
geben werden. Fordert das
IGE den Hinterleger zur
Einreichung eines Prioritats-
belegs auf, so ist dieser innert
3 Monaten nach Erhalt der
Aufforderung einzureichen
bzw. innerhalb von sechs
Monaten nach der Hinterle-
gung, wobei die spater ablau-
fende Frist gilt. Reicht der
Hinterleger die erforderli-
chen Dokumente nicht oder
nicht rechtzeitig ein, so er-
lischt der Prioritatsanspruch.

Diese Bestimmung muss prazisiert werden, weil aufgrund der vorgeschlagenen Regelung das
Risiko besteht, dass das IGE den Prioritatsbeleg erst in einem sehr spéaten Zeitpunkt verlan-
gen kénnte und somit das Dokument nicht fristgerecht innerhalb von sechs Monaten nach der
Hinterlegung eingereicht werden kénnte.

Alternativ zur vorgeschlagenen Formulierung kdnnte auch festgelegt werden, bis wann spé-
testens das IGE einen Prioritatsbeleg verlangen kann (z.B. innert 2 Monaten nach Abgabe der
Prioritatserklarung).

MSchV, Art. 24a, Bst. b

Bemerkung: Bezuglich des Namens oder der Firma stellt sich die Frage, ob der Antrag den
tatséchlichen Inhaber oder den eingetragenen Inhaber erwdhnen muss. Insbesondere stellt
sich die Frage, ob Art. 17 Abs. 3 MSchG analog anwendbar ist und somit ein Wahlrecht be-
steht. Eine entsprechende Klarstellung in den Erlauterungen oder in den Richtlinien in Mar-
kensachen des IGE ware erwiinscht.

MSchV, Art. 24c, Abs. 1

Bemerkung: Die Frist zur Stellungnahme sollte nach Ansicht des VSP analog der aktuellen
Praxis im Widerspruchsverfahren festgesetzt und erstreckt werden (vgl. Richtlinien in Mar-
kensachen, 1. 7. 2014, Teil 5, Ziffer 5.6).

MSchV, Art. 24c, Abs. 1

Bemerkung: Eine Klarstellung in den Richtlinien in Markensachen des IGE, wonach auch ein
offensichtlich unzulassiger Loschungsantrag dem Markeninhaber mitgeteilt wird, wéare er-
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wiinscht.

MSchV, Art. 24c, Abs. 4

Bemerkung: Es ist wichtig, dass genug Zeit fir die Schriftenwechsel vorgesehen wird. Das
zusammenstellen und auswerten von Gebrauchsbelegen ist in der Regel zeitaufwendig. Ein
zweiter Schriftenwechsel wird meistens erwiinscht sein. Eine entsprechende Klarstellung in
den Richtlinien in Markensachen des IGE wére erwinscht.

MSchV, Art. 38, Abs. 2

Bemerkung:

1) Es ist wichtig, dass auch abgelehnte internationale Marken auf der Plattform ,Priifungshilfe”
erscheinen.

2) In den Erlauterungen wird der Ausdruck ,abgelehnte (aber nicht zurlickgezogene) Gesu-
che" verwendet. Es ist unklar, ob Marken, die nach einer Beanstandung durch ein anderes
Zeichen ersetzt werden auf der Plattform ,Prifungshilfe” erscheinen oder nicht. Aus Sicht des
VSP ist es nicht wiinschbar, dass solche Marken auf der Plattform ,Prifungshilfe” erscheinen,
sondern nur die Eintragungsgesuche, die rechtskraftig zuriickgewiesen wurden.

MSchV, Art. 52, Abs. 1

Bemerkung: Ein wesentlicher Vorteil des Madrider Systems besteht darin, dass der Marken-
schutz durch eine Anmeldung in verschiedenen Landern erlangt werden kann. Entsprechend
ist es fur die Markenanmelder ein Nachteil, wenn Lander Schutzverweigerungen aus dem
alleinigen Grund erlassen kdnnen, dass die Angabe der Waren und Dienstleistungen, trotz
Uberpriifung durch das WIPO Sekretariat, den innerstaatlichen Bestimmungen nicht gentigt.
Die Beantwortung der Schutzverweigerungen in verschiedenen Léndern fuihrt zu einem gros-
sen Mehraufwand und es ist nicht befriedigend, wenn die Marke je nach Land fur verschiede-
ne Waren und Dienstleistungen geschiitzt ist. Deshalb sollte das IGE mdglichst wenig von
dieser Mdglichkeit Gebrauch machen. In den Richtlinien in Markensachen des IGE sollte fest-
gehalten werden, dass die Schutzverweigerung nur fiir die beanstandeten Waren und Dienst-
leistungen erfolgt.

MSchV, Art. 52 b, Abs. 1

Streichen

Das Verbot des Rechtsmissbrauchs von Artikel 2 ZGB reicht aus.

MSchV, Art. 52 b, Abs. 2

»Bestimmung der Herkunft
einzelner Bestandteile"

Fur die Bestimmung des Her-
kunftsorts aller Bestanteile eines
Produkts sind dieselben Be-
rechnungsmethoden anzuwen-
den, ausser es liegen sachliche
Grinde fur die Anwendung un-
terschiedlicher Berechnungsme-
thoden vor*.

Bemerkung: Formulierung als Gebots- und nicht als Verbotsnorm ist im Interesse der Rechts-
klarheit.
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MSchV, Art. 52 ¢ -m

Bemerkung: Bezuglich dieser Bestimmungen ist es besonders wichtig, dass die Praxis verof-
fentlicht wird, um Rechtssicherheit zu schaffen.

HASLV / OIPSD / IPSDA
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Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni

GUB-GGA-Verordnung fur nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse / Ord. sur les AOP et IGP des produits non agricoles / ord.
sul registro delle DOP e delle IGP per prodotti non agricoli

Bemerkung: Wir gehen davon aus, dass die Kosten fir die Fihrung des Registers vollum-
Allgemein fanglich durch die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Gebihren gedeckt werden und
keine Querfinanzierung tber die Markengebihren erfolgt.

Bemerkung: Es ist unklar, wie ermittelt, respektive belegt werden soll, dass die Person der

Art. 4, Abs. 3 Bst. a einzige Produzent ist, der ein Eintragungsgesuch einreichen will.
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WSchV / OPAP / OPSP
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VIPS ACBIS

Verband der Industrie- Association des Conseils en
patentanwalte in der Schweiz Brevets dans I'Industrie Suisse

Der Prasident

Dr. Paul Georg Maué

P.G. Maué Institut Straumann AG CH-4002 Basel c/o Institut Straumann AG
Eid sssisch Peter Merian-Weg 12
idgendssisches 4002 Basel
Institut fir Geistiges Eigentum
Abteilung Recht & Internationales Telefon: +41-61-965-1671
Stauffacherst 65/59 Telefax: +41-61-965-1108
aurfacherstrasse g Email: mail@acbis.org
Internet: http://www.acbis.org
3003 Bern Telefon (privat): +33-3-89-83-91-74

Basel, den 17. Oktober 2014

Ausfuhrungsverordnungen zur neuen Gesetzgebung , Swissness”
Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das Schreiben des EJPD vom 26. Juni 2014 bezuglich der oben genannten

Ausfuhrungsverordnungen.

Wir danken fir die Moglichkeit zu den Ausfihrungsverordnungen zur Swissness-Gesetzgebung
Stellung nehmen zu kénnen. Wir begriissen grundsétzlich die neue Gesetzgebung und hoffen auf

deren baldige Umsetzung, welche zu einer grésseren Rechtssicherheit beitragen sollte.

Mit freundlichen Griissen

Verband der Industriepatentanwalte
in der Schweiz

P.G. Maué, Prasident

05_10_briefEIGEvernehmlassungSwissness_20141017.doc






Vernehmlassung zum Ausfihrungsrecht Swissness
Consultation relative au droit d’exécution Swissness
Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per il parere

Organisation / Organisation / Organizzazione VESPA
Verband der freiberuflichen Europaischen und Schweizer Patentanwalte

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Philipp Rufenacht
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel) | 031 310 80 80
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E- p.ruefenacht@kellerpatent.ch
mail)
Adresse / Indirizzo Peter Walser
VESPA /ACBSE

c/o Frei Patentanwaltsbiro
Postfach 1771
8032 Ziirich

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an swissness@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnah-
me elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a swissness@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.






Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica swissness@ipi.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Als Vertreter der Schweizer Patentanwaltschaft sind wir vor allem an Fragen in Zusammenhang mit der Beratertatigkeit unserer Mitglieder interes-
siert. Somit stehen fir uns die Aspekte der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit im Vordergrund. Insbesondere ist es wichtig, dass die neuen Nor-
men im Interesse der Rechtsanwender moglichst transparent angewendet werden und die Entscheidpraxis gut zuganglich ist.

Diese Stellungnahme ist inhaltsgleich mit der vom VSP am 16. Oktober 2014 eingereichten Stellungnahme. Sie wurde von einer verbandsubergrei-
fenden Arbeitsgruppe ausgearbeitet.
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Muster

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

MSchV / OPM / OPM

MSchV, Art. 52f, Abs. 1

Formulierung &ndern: ,,..."

Diese Anpassung rechtfertigt sich, weil... .

MSchV, Art. 14, Abs. 1

Die Prioritatserklarung muss
bis spatestens 30 Tage nach der
Hinterlegung der Marke abge-
geben werden. Fordert das
IGE den Hinterleger zur
Einreichung eines Prioritats-
belegs auf, so ist dieser innert
3 Monaten nach Erhalt der
Aufforderung einzureichen
bzw. innerhalb von sechs
Monaten nach der Hinterle-
gung, wobei die spater ablau-
fende Frist gilt. Reicht der
Hinterleger die erforderli-
chen Dokumente nicht oder
nicht rechtzeitig ein, so er-
lischt der Prioritatsanspruch.

Diese Bestimmung muss prazisiert werden, weil aufgrund der vorgeschlagenen Regelung das
Risiko besteht, dass das IGE den Prioritatsbeleg erst in einem sehr spéaten Zeitpunkt verlan-
gen kénnte und somit das Dokument nicht fristgerecht innerhalb von sechs Monaten nach der
Hinterlegung eingereicht werden kénnte.

Alternativ zur vorgeschlagenen Formulierung kdnnte auch festgelegt werden, bis wann spé-
testens das IGE einen Prioritatsbeleg verlangen kann (z.B. innert 2 Monaten nach Abgabe der
Prioritatserklarung).

MSchV, Art. 24a, Bst. b

Bemerkung: Bezuglich des Namens oder der Firma stellt sich die Frage, ob der Antrag den
tatséchlichen Inhaber oder den eingetragenen Inhaber erwdhnen muss. Insbesondere stellt
sich die Frage, ob Art. 17 Abs. 3 MSchG analog anwendbar ist und somit ein Wahlrecht be-
steht. Eine entsprechende Klarstellung in den Erlauterungen oder in den Richtlinien in Mar-
kensachen des IGE ware erwiinscht.

MSchV, Art. 24c, Abs. 1

Bemerkung: Die Frist zur Stellungnahme sollte nach Ansicht des VESPA analog der aktuellen
Praxis im Widerspruchsverfahren festgesetzt und erstreckt werden (vgl. Richtlinien in Mar-
kensachen, 1. 7. 2014, Teil 5, Ziffer 5.6).

MSchV, Art. 24c, Abs. 1

Bemerkung: Eine Klarstellung in den Richtlinien in Markensachen des IGE, wonach auch ein
offensichtlich unzulassiger Loschungsantrag dem Markeninhaber mitgeteilt wird, wéare er-
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wiinscht.

MSchV, Art. 24c, Abs. 4

Bemerkung: Es ist wichtig, dass genug Zeit fir die Schriftenwechsel vorgesehen wird. Das
zusammenstellen und auswerten von Gebrauchsbelegen ist in der Regel zeitaufwendig. Ein
zweiter Schriftenwechsel wird meistens erwiinscht sein. Eine entsprechende Klarstellung in
den Richtlinien in Markensachen des IGE wére erwinscht.

MSchV, Art. 38, Abs. 2

Bemerkung:

1) Es ist wichtig, dass auch abgelehnte internationale Marken auf der Plattform ,Priifungshilfe”
erscheinen.

2) In den Erlauterungen wird der Ausdruck ,abgelehnte (aber nicht zurlickgezogene) Gesu-
che" verwendet. Es ist unklar, ob Marken, die nach einer Beanstandung durch ein anderes
Zeichen ersetzt werden auf der Plattform ,Prifungshilfe” erscheinen oder nicht. Aus Sicht des
VESPA ist es nicht wiinschbar, dass solche Marken auf der Plattform ,Prifungshilfe” erschei-
nen, sondern nur die Eintragungsgesuche, die rechtskraftig zuriickgewiesen wurden.

MSchV, Art. 52, Abs. 1

Bemerkung: Ein wesentlicher Vorteil des Madrider Systems besteht darin, dass der Marken-
schutz durch eine Anmeldung in verschiedenen Landern erlangt werden kann. Entsprechend
ist es fur die Markenanmelder ein Nachteil, wenn Lander Schutzverweigerungen aus dem
alleinigen Grund erlassen kdnnen, dass die Angabe der Waren und Dienstleistungen, trotz
Uberpriifung durch das WIPO Sekretariat, den innerstaatlichen Bestimmungen nicht gentigt.
Die Beantwortung der Schutzverweigerungen in verschiedenen L&ndern fiihrt zu einem gros-
sen Mehraufwand und es ist nicht befriedigend, wenn die Marke je nach Land fur verschiede-
ne Waren und Dienstleistungen geschiitzt ist. Deshalb sollte das IGE mdglichst wenig von
dieser Mdglichkeit Gebrauch machen. In den Richtlinien in Markensachen des IGE sollte fest-
gehalten werden, dass die Schutzverweigerung nur fiir die beanstandeten Waren und Dienst-
leistungen erfolgt.

MSchV, Art. 52 b, Abs. 1

Streichen

Das Verbot des Rechtsmissbrauchs von Artikel 2 ZGB reicht aus.

MSchV, Art. 52 b, Abs. 2

»Bestimmung der Herkunft
einzelner Bestandteile"

Fur die Bestimmung des Her-
kunftsorts aller Bestanteile eines
Produkts sind dieselben Be-
rechnungsmethoden anzuwen-
den, ausser es liegen sachliche
Grinde fur die Anwendung un-
terschiedlicher Berechnungsme-
thoden vor*.

Bemerkung: Formulierung als Gebots- und nicht als Verbotsnorm ist im Interesse der Rechts-
klarheit.
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MSchV, Art. 52 ¢ -m

Bemerkung: Bezuglich dieser Bestimmungen ist es besonders wichtig, dass die Praxis verof-
fentlicht wird, um Rechtssicherheit zu schaffen.

HASLV / OIPSD / IPSDA
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GUB-GGA-Verordnung fur nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse / Ord. sur les AOP et IGP des produits non agricoles / ord.
sul registro delle DOP e delle IGP per prodotti non agricoli

Bemerkung: Wir gehen davon aus, dass die Kosten fir die Fihrung des Registers vollum-
Allgemein fanglich durch die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Gebihren gedeckt werden und
keine Querfinanzierung tber die Markengebihren erfolgt.

Bemerkung: Es ist unklar, wie ermittelt, respektive belegt werden soll, dass die Person der

Art. 4, Abs. 3 Bst. a einzige Produzent ist, der ein Eintragungsgesuch einreichen will.
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WSchV / OPAP / OPSP

8/9






Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

9/9





		Vernehmlassung zum Ausführungsrecht Swissness Consultation relative au droit d’exécution Swissness Consultazione relativa al diritto di esecuzione Swissness



