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Die diesjahrige Veranstaltung des Insti-
tuts fiir gewerblichen Rechtsschutz
(INGRES) zu immaterialgiiterrechts-
spezifischen Themen des Prozessrechts
widmete sich den vorsorglichen Mass-
nahmen. Dazu trafen sich Vertreter aus
Wissenschaft und Praxis, insbesondere
auch Angehorige verschiedener schwei-
zerischer Gerichte, im grossen Verhand-
lungssaal des BVGer in St. Gallen. Die
Leitung der Tagung iibernahm Dr. Mi-
CHAEL RITSCHER, wihrend die organi-
satorische Verantwortung Dr. CHRIS-
TOPH GASSER zukam.

Einleitend wies RiTscHER auf die
schier unendliche Breite des Themas
der vorsorglichen Massnahmen hin und
fiigte an, dass an der Tagung das Haupt-
augenmerk auf den vorsorglichen Ver-
boten liegen werde. Angesichts des in
der Schweiz fehlenden normativen
Schadenbegriffs und des Vorherrschens

Rechtsanwaltin, LL.M., Ziirich.
** MLaw, Ziirich.
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der Differenztheorie stellt sich die Aus-
gangslage fiir Unternehmen beim Ver-
trieb von Produkten, welche ihre Imma-
terialgliterrechte verletzen, oft als
schwierig dar, weil sehr schnell die Ent-
stehung eines erheblichen Schadens
droht. Um rasch Abhilfe zu schaffen,
steht insbesondere der Erlass eines Ent-
scheids im Summarverfahren zur Ver-
fligung. Durch eine vorsorgliche Beur-
teilung der Rechtslage kann oft der
Rechtsfrieden wiederhergestellt wer-
den.

I. Besonderheiten des vor-
sorglichen Rechtsschutzes
im Immaterialgiiterrecht

PD Dr. MARK SCHWEIZER, LL.M., Rechts-
anwalt in Ziirich, referierte iiber die
Besonderheiten des vorsorglichen
Rechtsschutzes im Immaterialgiiter-
recht. Er machte darauf aufmerksam,
dass im Bereich des geistigen Eigentums
ein verkiirzter Instanzenzug zur Anwen-
dung kommt, da nur eine einzige kan-
tonale Instanz, respektive die exklusive
Zustandigkeit des BPatGer vorgesehen
ist. Aufgrund der Bindung des BGer an
die tatsichlichen Feststellungen der
Vorinstanz bestehe in diesen Féllen so-
gar nur eine einzige Tatsacheninstanz.
In der ZPO sei demgegeniiber eine um-
fassende Kognition der kantonalen Be-
rufungsinstanz auch bei Berufung ge-
gen Massnahmeurteile vorgesehen.
Weiter ging der Referent auf Par-
teigutachten ein und verwies in diesem
Zusammenhang auf BGE 141111433, in
dem die Beweisqualitit von Parteigut-
achten sowohl als Gutachten als auch

als Urkunden verneint wurde. Das BGer
erachtet jedoch Parteibehauptungen,
denen ein Privatgutachten zugrunde
liegt, meist als besonders substanziiert.
Entsprechend geniigt eine pauschale
Bestreitung nicht und die Gegenpartei
ist gehalten zu substanziieren, welche
einzelnen Tatsachen sie konkret bestrei-
tet. Aufgrund dieser Feststellungen des
Gerichts folgerte SCHWEIZER, bei Vor-
liegen eines Privatgutachtens werde die
Gegenpartei ihre Bestreitungen meist
durch ein Gegengutachten stiitzen miis-
sen, damit sie dem Substantiierungs-
grad geniigt. Geméss dem erwahnten
Entscheid des BGer richten sich die Be-
streitung sowie die Anforderungen an
die Substanziierung nach ihrem Zweck.
Der Referent schldgt vor, dass im Mass-
nahmeverfahren, welches ein rasches
Verfahren sein sollte, zu den Zwecken
der Substanziierung auch die Plausibi-
litatspriifung gehoren sollte, weshalb
Bestreitungen zu begriinden sind, an-
sonsten plausible Behauptungen der
gesuchstellenden Partei als unbestritten
zu betrachten seien. Dies wiirde insbe-
sondere erlauben, auf die Einholung
eines Gerichtsgutachtens zu verzichten.

Im néchsten Teil seines Referats
ging ScHwEIZER auf den nicht wieder-
gutzumachenden Nachteil als Voraus-
setzung fiir die Anordnung einer vor-
sorglichen Massnahme ein. Der Referie-
rende verwies beziiglich des Weiterzugs
von Entscheiden betreffend vorsorgli-
cher Massnahmen ans BGer auf Art. 93
BGG, wonach gegen selbsténdig eroff-
nete Zwischenentscheide die Be-
schwerde zuléssig ist, wenn sie einen
nicht wiedergutzumachenden Nachteil
bewirken konnen. Die genannte Voraus-
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setzung analysierte der Referent an-
hand der Entwicklungen in der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung.

Nach der publizierten Rechtspre-
chung wurde bis anhin bei Zwischen-
entscheiden, mit denen vorsorgliche
Massnahmen erlassen bzw. verweigert
wurden, ein nicht wiedergutzumachen-
der Nachteil regelmissig bejaht. Im
«Nespresso»-Entscheid (BGE 137 III
324, sic! 2011, 589 ff.) hielt das BGer
erstmals fest, es sei notwendig, dass der
Ersuchende, dessen verlangte Mass-
nahme abgewiesen wurde, in der Be-
schwerdebegriindung aufzeigt, inwie-
fern ihm im konkreten Fall ein nicht
wiedergutzumachender Nachteil recht-
licher Natur droht. Dies wurde im Ent-
scheid «Negative Bewertung» (4A_460/
2011, sic! 2012, 480 ff.) bestatigt. Bei
einer Massnahme in Form eines Ver-
kaufsverbots wurde jeweils ein nicht
wiedergutzumachender Nachteil ange-
nommen, wenn die Massnahme gewahrt
wurde («Nespresso II», 4A_36/2012,
sic! 2012, 627 ff.; «Nespresso III», BGE
139111 86, sic! 2013, 310 ff.; «Antibaby-
pille», 4A_160/2013, sic! 2014, 29 ff.).
Schliesslich fithrte ScHwE1ZER den Ent-
scheid «Bergsteigen im Flachland»
(4A_585/2014, sic! 2015, 175 ff.) an,
in welchem das BGer trotz Verhdngung
eines Vertriebsverbots durch das OGer
Ziirich keinen wiedergutzumachenden
Nachteil annahm mit der Begriindung,
es sei «nicht aussichtslos», dass der Ge-
suchsgegner eine Schadenersatzforde-
rung gegen den (im finnischen Teil
Lapplands lebenden) Gesuchsteller be-
weisen und durchsetzen konne.

Aufgrund der immer restriktiveren
Praxis des BGer sowie der Tatsache,
dass Entscheide iiber vorsorgliche
Massnahmen i.S.v. Art. 98 BGG ohnehin
nur wegen Verletzung verfassungsmas-
siger Rechte geriigt werden konnen,
sieht der Referent eine Gefahr, dass
erstinstanzliche Entscheide tiber vor-
sorglichen Rechtsschutz praktisch nicht
mehr angefochten werden kobnnen. Man
konnte darin allenfalls sogar eine Ver-
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letzung zumindest der allgemeinen
Prinzipien von Art. 13 EMRK tiber das
Recht auf eine wirksame Beschwerde
sehen.

Il. Vorsorglicher Rechtsschutz
am BPatGer

Dr. sc. nat. ToBias BREMI, zweiter haupt-
amtlicher Richter am BPatGer, beleuch-
tete in seinem Referat speziell das Mass-
nahmeverfahren vor dem BPatGer.
Ausgangslage bilden dabei insbeson-
dere die Richtlinien zum Verfahren vor
dem BPatGer. Wahrend das ordentliche
Verfahren standardisiert und relativ
klar definiert ist, finden sich in den
Richtlinien jedoch keine Bestimmungen
zu den vorsorglichen Massnahmen. Ent-
sprechend féllt auch die Praxis des
BPatGer im Bereich des vorsorglichen
Rechtsschutzes heterogen aus. Dies ver-
anschaulichte der Referent mittels eini-
ger Beispiele.

Im Fall beziiglich des Wirkstoffs
Drospirenon (S2013_001; «Antibaby-
pille», 4A_160/2013, sic! 2014, 29 ff.)
dauerte das Massnahmeverfahren vor
dem BPatGer trotz der hochgradigen
technischen Komplexitdt weniger als
drei Monate, da kein zweiter Schriften-
wechsel angeordnet wurde und statt-
dessen direkt die Verhandlung inklusive
miindlichem Fachrichterforum statt-
fand. Der Entscheid «Kaltmilchschiu-
mer» (5S2014_006, sic! 2015, 177 ff.)
wurde in einem ausschliesslich schrift-
lichen Verfahren mit doppeltem Schrif-
tenwechsel erledigt und dauerte mehr
als 4 Monate. Es fand weder eine Ver-
handlung statt noch wurde ein Fach-
richtervotum abgegeben. Im Prozess
beziiglich Dunstabzugshauben (S2013_
006) wurde sodann ein einfacher
Schriftenwechsel mit Stellungnahme
beider Parteien durchgefiihrt, worauf
das Gericht innerhalb dreier Monate
seit Einreichung des Massnahmenge-
suchs ohne Verhandlung und ohne
Fachrichtervotum urteilte. Im Fall be-

ziiglich des Wirkstoffs Esomeprazol
(§2013_004) fanden demgegeniiber
zwei volle Schriftenwechsel statt. Nach
mehreren weiteren Stellungnahmen der
Parteien wurde das Urteil dann nach
einer Dauer von ca. einem Jahr gefallt.

Im Folgenden ging Brem1 ausfiihr-
lich auf das Verfahren «Dentaler Reten-
tionsschutz» (S2015_001, sic! 2015,
596 ff.) ein, in welchem auf Grundlage
eines Patents superprovisorische Mass-
nahmen beantragt wurden. Innerhalb
von 14 Tagen urteilte das Gericht in
Dreierbesetzung mit zwei technischen
Richtern iiber das Massnahmebegeh-
ren. Das Gericht fithrte beziiglich der
Anforderungen zum Erlass superprovi-
sorischer Massnahmen aus: «Wird eine
Massnahme im Sinne von Art. 265 ZPO
superprovisorisch beantragt, so ist das
Gericht gehalten, mit Vorsicht vorzuge-
hen, um wenn immer moglich zu ver-
meiden, eine Massnahme zu erlassen,
die das Gericht, hétte es vor dem Erlass
der Massnahme die Gegenseite ange-
hort, nicht erlassen hétte». Der Referent
fiihrte aus, dass das Gericht in einer
solchen Situation in gewissem Umfang
von Amtes wegen mogliche Gegenargu-
mente der Beklagten antizipieren und
auf ihre Stichhaltigkeit hin {iberpriifen
miisse.

Im besagten Fall waren die super-
provisorischen Massnahmen auf der
Grundlage eines schweizerischen Pa-
tents beantragt worden, welches aus
einer internationalen Anmeldung her-
vorgegangen war. Fiir die Erteilung in
der Schweiz erfolgt keine Priifung auf
Neuheit und erfinderische Tatigkeit.
Gemadss den Erwigungen des Gerichts
darf bei der Beurteilung des superpro-
visorischen Massnahmebegehrens nicht
einfach von der Rechtsbestandigkeit des
Patents ausgegangen werden. Vielmehr
sind weitere Nachweise wie beispiels-
weise ein amtlicher Recherchebericht
oder ein vorlaufiger internationaler
Priifbericht mit Hinweis auf die Patent-
fahigkeit erforderlich. Konkret lag ein
vorlaufiger internationaler Priifbericht
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vor, welcher sich jedoch negativ zur Pa-
tentfihigkeit dusserte. Das Gericht kam
deshalb zum Ergebnis, der Gesuchstel-
ler miisse in einem solchen Fall glaub-
haft machen, dass dennoch Neuheit
und erfinderische Téatigkeit vorliegen.
Zusammenfassend hielt BrREwmI
fest, dass im Verfahren um vorsorgliche
Massnahmen sehr unterschiedliche
Handhabungen herrschen. So konnen
die Verfahren zwischen zwei Monaten
und einem Jahr dauern und sie konnen
grundsatzlich mit oder ohne zweiten
Schriftenwechsel sowie mit oder ohne
Verhandlung durchgefiihrt werden.
Beziiglich der rechtlichen Grund-
lagen legte der Referent dar, dass die
Basis der vorsorglichen Massnahmen
das ordentliche Verfahren darstellt.
Demnach richten sich sdmtliche Regeln
nach Art. 219 ff. ZPO, soweit sie nicht
spezifisch fiir den vorsorglichen Rechts-
schutz geregelt sind. Ein zweiter Schrif-
tenwechsel sowie die Instruktionsver-
handlung sind somit entsprechend
Art. 225 ZPO und Art. 226 ZPO optio-
nal. Zwingend sind gemaéss den Vor-
schriften zum summarischen Verfah-
ren, welches fiir die vorsorglichen Mass-
nahmen gemdiss Art. 248 lit. d ZPO
Anwendung findet, einzig ein einleiten-
des Gesuch (Art. 252 ZPO) und der Ent-
scheid (Art. 256 ZPO). Die Verhandlung
und eine Massnahmeantwort sind hin-
gegen wiederum optional. Die Vor-
schriften beziiglich vorsorglicher Mass-
nahmen in Art. 261 ff. ZPO fiigen den
genannten Bestimmungen nichts hinzu.
BremI kam insgesamt zum Schluss, dass
die gesetzlichen Normen der ZPO der
Verfahrensleitung im Massnahmever-
fahren einen grossen Spielraum zuge-
stehen. In diesem Zusammenhang frage
sich, ob eine homogenere Praxis anzu-
streben oder ob dieser Freiraum fiir das
Gericht und die Parteien gerade von
Vorteil sei. Der Referent gab zu Beden-
ken, ein gewisser Spielraum sei fiir die
Gerichte notwendig. Jedoch sollten da-
bei nicht nur die Extreme genutzt wer-
den. Weiter sei eine Verhandlung immer
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dann angezeigt, wenn das Gericht eine
solche fiir notwendig erachtet oder sie
von beiden Parteien verlangt wird. Ein
Antrag einer Partei alleine geniige je-
doch nicht.

I1l. Der nicht leicht wieder-
gutzumachende Nachteil
rechtlicher Natur

Bundesrichterin Dr. KATHRIN KLETT
nannte einleitend die in Art. 261 ZPO
festgelegten Voraussetzungen fiir die
Anordnung vorsorglicher Massnahmen,
namlich die Glaubhaftmachung, dass
(a) die Verletzung eines Anspruchs min-
destens zu befiirchten ist und (b) der
Gesuch stellenden Partei aus der Verlet-
zung «ein nicht leicht wieder gut zu
machender Nachteil droht». Die Refe-
rentin stellte sodann eine Ungenauig-
keit in ihrem Referatstitel fest. So wiir-
den vorsorgliche Massnahmen in aller
Regel nicht in einem eigenstidndigen
Verfahren ergehen und dementspre-
chend auch nicht mit einem Endent-
scheid im Sinne von Art. 90 BGG ab-
schliessen. Gegen selbstiandig eroffnete
Zwischenentscheide konne Beschwerde
beim BGer aber nur dann erhoben wer-
den, wenn der Zwischenentscheid im
Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG einen
«nicht wieder gut zu machenden Nach-
teil» bewirkt. In ihrem Referat zu erlau-
tern sei demnach die Praxis des BGer
zum «nicht wieder gut zu machenden
Nachteil rechtlicher Natur» im Sinne
von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG, welcher es
dem BGer erlaubt, auf die Beschwerde
gegen einen Zwischenentscheid einzu-
treten.

Der erforderliche Nachteil fiir die
Beschwerde gegen selbstdndige Zwi-
schenentscheide ist mit den Nachteilen
gleichzusetzen, welche unabhingig
vom Ausgang des Verfahrens in der
Hauptsache bestehen bleiben. Praktisch
wichtig ist deshalb, welche Nachteile
der Beschwerde fithrenden Partei auch
dann verbleiben, wenn sie im Hauptver-

fahren vollstandig obsiegt. Diese Nach-
teile, welche drohen miissen, damit
Beschwerden gegen Entscheide iiber
vorsorgliche Massnahmen fiir die Dauer
des Hauptverfahrens iiberhaupt zulés-
sig sind, werden vom BGer eigenstindig
und enger definiert als die Nachteile
nach Art. 261 ZPO.

Unter dem alten OG war die staats-
rechtliche Beschwerde gegen selbstan-
dig eroffnete Vor- oder Zwischenent-
scheide wegen Verletzung verfassungs-
maéssiger Rechte in der Regel nur zu-
lassig, wenn sie einen nicht wieder-
gutzumachenden Nachteil bewirken
konnten (Art. 87 Abs. 2 OG). Die bun-
desgerichtliche Rechtsprechung zu die-
ser Norm verlangte einen Nachteil
rechtlicher Natur. KLETT wies dabei
darauf hin, dass geméass Botschaft zum
BGG die diesbeziigliche Praxis fiir das
BGG iibernommen werden sollte.

Als Ausgangspunkt gilt, dass ein
Nachteil rechtlicher Natur nur vorliegt,
wenn er sich auch mit einem spateren
glinstigen Endentscheid nicht oder
nicht génzlich beseitigen lasst, d.h.,
wenn er unabhéngig vom Ausgang des
Verfahrens in der Hauptsache bestehen
bleibt. Dabei gentigt die blosse Moglich-
keit eines nicht wiedergutzumachen-
den Nachteils rechtlicher Natur, wohin-
gegen rein tatsdchliche Nachteile (wie
etwa die Verfahrensverldngerung oder
-verteuerung) nicht ausreichen. Wah-
rend das Hauptaugenmerk bei der dies-
beziiglichen Beurteilung im Rahmen
der staatsrechtlichen Beschwerde unter
dem OG auf der Unterscheidung zwi-
schen rechtlichem und bloss tatséchli-
chem Nachteil lag, ist unter dem BGG
die Frage in den Vordergrund getreten,
welche Nachteile bestehen bleiben,
auch wenn das Verfahren insgesamt
zugunsten der betroffenen Person aus-
geht. Dabei darf der betroffenen Partei
auch nicht zumutbar sein, die wihrend
des Verfahrens erlittenen Nachteile erst
mit dem oder im Anschluss an den Ent-
scheid in der Hauptsache anzufechten.
KLETT verwies beziiglich dieser Praxis-
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dnderung auf BGE 137 111 324 (E. 1.1),
in welchem festgehalten wurde, dass
im Rahmen der staatsrechtlichen Be-
schwerde der formell-rechtliche Nach-
teil geniigte, da angefochtene Ent-
scheide nicht der Verfassungskontrolle
entzogen werden sollten. Unter dem
BGG muss jedoch begriindet werden,
welche konkreten Nachteile ohne An-
ordnung vorsorglicher Massnahme dro-
hen und inwiefern sie iiber einen allfal-
ligen gilinstigen Entscheid in der Haupt-
sache hinauswirken sollen.

Im Folgenden ging die Referentin
speziell auf den Bereich des Immate-
rialgiiterrechts ein. In diesem geht esin
der Regel bei vorsorglichen Massnah-
men um Verbote, bestimmte angeblich
immaterialgiiterverletzende Waren zu
vertreiben. Wird die vorsorgliche Mass-
nahme verweigert, droht bis zu einem
allfallig gutheissenden Endurteil eine
Umsatzeinbusse aufseiten des Gesuch-
stellers, da die verletzende Ware in der
Regel weiterhin vertrieben wird. Umge-
kehrt erleidet der Gesuchsgegner bei
Gutheissung des vorsorglichen Verbots
eine Umsatzeinbusse wéihrend des Ver-
fahrens und muss allenfalls die Organi-
sation verandern, auch wenn er spiter
obsiegt.

Dabei weist KLETT darauf hin, dass
die erste zivilrechtliche Abteilung des
BGer grundsatzlich davon ausgeht, dass
ein nicht wiedergutzumachender Nach-
teil rechtlicher Natur fehlt, wenn Scha-
denersatz von der Gegenpartei verlangt
werden kann. Nur ausnahmsweise wird
ein nicht wiedergutzumachender Nach-
teil der unterliegenden Partei durch die
Anordnung oder Verweigerung einer
vorsorglichen Massnahme bejaht. Dies
wenn anzunehmen ist, dass ein Scha-
den eintreten wird, der das mit einem
Streitverfahren Hinzunehmende {iber-
steigt, aber gleichzeitig vorauszusehen
ist, dass dem Betroffenen der Nachweis
dieses Schadens nicht moglich sein
wird. So wurde in den Entscheiden
«Nespresso II» (4A_36/2012, sic! 2012,
627 ff.) und darauf gestiitzt in «Nes-
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presso ITI» (139 111 86, sic! 2013, 310 ff.
E. 1.2) ein nicht wiedergutzumachen-
der Nachteil rechtlicher Natur bejaht,
als dem jeweiligen Beschwerdefiihrer
der Eintritt in den Markt verwehrt
wurde. Das BGer kam zum Schluss, dass
in dieser Situation ein Schaden prak-
tisch nicht bezifferbar oder abschétzbar
wére und damit fiir den erlittenen Scha-
den kein Ersatz erhaltlich ware. Anders
verhielt es sich im Fall «Bergsteigen im
Flachland» (4A_585/2014, sic! 2015,
175 ff.), bei welchem einem Autor vor-
sorglich verboten worden war, sein
Buch zu verkaufen oder der Offentlich-
keit vorzustellen. Die Vorinstanz hatte
als glaubhaft angesehen, dass der Autor
ganze Textteile aus einem Werk des Ge-
suchstellers abgeschrieben hatte und
deshalb das Verbot ausgesprochen. Das
BGer trat auf die dagegen erhobene Be-
schwerde des Autors und seines Verlags
nicht ein, mit der Begriindung, eine
Schadenersatzforderung gegen den Ge-
suchsteller wéire moéglich und zumut-
bar, wenn der Beschwerdefiihrer im
Hauptprozess obsiegen und sich damit
die gegen ihn angeordnete vorsorgliche
Massnahme als unberechtigt erweisen
sollte. Der Schaden, welcher durch den
mutmasslich entgangenen Gewinn aus
dem Verkauf des Buches entstehen
wiirde, liesse sich abschitzen. Beziig-
lich des zu befiirchtenden Reputations-
schadens des Beschwerdefiihrers be-
jahte das BGer zwar dessen Natur als
rechtlicher Nachteil, vertrat jedoch die
Ansicht, dass sich dieser durch geeig-
nete Publikationsmassnahmen beseiti-
gen liesse.

IV. Anspruch auf vorsorgliche
Feststellung?

DANIELE WUTHRICH-MEYER, Richterin
am HGer Bern, befasste sich in ihrem
Vortrag eingehend mit der Frage, ob es
im Rahmen von vorsorglichen Massnah-
men moglich ist, eine vorsorgliche Fest-
stellung zu verlangen.

Die Referierende wies zunichst
darauf hin, dass neben den Bestimmun-
gen in den immaterialgiiterrechtlichen
Spezialgesetzen nach Massgabe der
Generalklausel in Art. 262 ZPO jede
gerichtliche Anordnung Gegenstand
einer vorsorglichen Massnahme sein
kann, die geeignet ist, den drohenden
Nachteil abzuwenden. Erfasst werden
demnach insbesondere ein Verbot, die
Anordnung zur Beseitigung eines
rechtswidrigen Zustandes, die Anwei-
sung an eine Registerbehorde oder an
eine dritte Person, eine Sachleistung
oder die Leistung einer Geldzahlung in
den vom Gesetz bestimmten Fallen.

WUTHRICH-MEYER stellte fest, dass
im Rahmen der Feststellungsklage
keine vorsorglichen Massnahmen zur
Verfiigung stehen und stellte die Frage,
ob liberhaupt ein Bediirfnis nach einer
vorsorglichen Feststellung besteht. Da
auch eine rein vorsorgliche Feststellung
indirekt auf eine endgiiltige Klarung
abzielen wiirde und diese damit iiber
das Ziel des vorsorglichen Rechtsschut-
zes hinausschiessen wiirde, verneint sie
ein solches Bediirfnis. Zudem wiirde bei
einer Feststellungsanordnung regelmas-
sig die Dringlichkeit fehlen.

Weiter widmete sich die Referen-
tin dem Umfang der Rechtsiiberpriifung
im vorsorglichen Rechtsschutz. WiTH-
RICH-MEYER wies darauf hin, dass das
Massnahmeverfahren ein rasches Ver-
fahren sein soll und eine Glaubhaftma-
chung daher geniigt. Grundsatzlich
muss somit der um vorsorgliche Mass-
nahmen Ersuchende glaubhaft machen,
dass seine Anspriiche oder Rechte ei-
nem Nachteil ausgesetzt sind oder sein
konnten und dass es sich dabei um ei-
nen nur schwer wiedergutzumachen-
den Nachteil handelt. Der Richter
nimmt dabei eine Plausibilitatspriifung
vor (mit Verweis auf «Nespresso III»,
BGE 139111 86, sic! 2013, 310 ff.). Wei-
ter verwies die Referierende auf die
Lehre, welche davon ausgeht, dass die
Rechtsfindung im Bereich der vorsorg-
lichen Massnahmen als Folge der zeit-
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lich limitierten Bedingungen summa-
rischer erfolgt als im ordentlichen Ver-
fahren. Jedoch habe das Gericht die
rechtliche Begriindetheit mit aller den
Umstdnden nach mdglichen Sorgfalt
vorzunehmen, damit von einer adaqua-
ten Priifung ausgegangen werden
konne.

Nach Besprechung dreier Ent-
scheide des HGer Bern kam WUTHRICH-
MEYER zum Fazit, dass vorsorgliche
Massnahmen bei Unterlassungs- und
Beseitigungsbegehren im Zentrum ste-
hen. Bei Feststellungsbegehren besteht
grundsatzlich kein Raum fiir vorsorgli-
che Anordnungen.

In der anschliessenden Diskussion
erwahnte RiTscHER den Entscheid «Hit-
zeschutzschild II» (4P.183/1995, sic!
1997, 414 ff.), in welchem ein Zuliefe-
rer der Automobilindustrie von einem
Inhaber eines EU-Patents fiir einen Hit-
zeschutzschild wegen angeblicher Pa-
tentverletzung verwarnt wurde. In der
Folge erhob der Zulieferer am HGer des
Kantons St. Gallen (vor Bestehen des
BPatGer) Klage auf Feststellung, dass
die Herstellung und der Vertrieb seiner
Schutzschilder das Patent des Patent-
inhabers nicht verletze. Zudem sei dem
Patentinhaber zu verbieten, entspre-
chende Behauptungen aufzustellen.
Dabei stiitzte sich der Zulieferer insbe-
sondere auf Art. 3 lit. a UWG. RITSCHER
warf dabei die Frage auf, ob ein identi-
sches Rechtsbegehren beim BPatGer
erfolgreich beantragt werden konne.
Aus dem Publikum gab insbesondere
ScHwWEIZER zu bedenken, dass die Frage
der Zustiandigkeit des BPatGer in sol-
chen Fillen fraglich sei, da dogmatisch
ein UWG-Anspruch vorliege.

V. Sicherheitsleistung und
«Realvollstreckung»

Der erste Teil des Beitrags von Dr. MEIN-
RAD VETTER, Vizeprasident des HGer
des Kantons Aargau, handelte von der
Sicherheitsleistung im Rahmen vorsorg-
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licher Massnahmen. In Art. 264 Abs. 1
und 265 Abs. 3 ZPO regelt das Gesetz
die Voraussetzungen fiir eine Sicher-
heitsleistung im Falle von vorsorglichen
bzw. superprovisorischen Massnahmen.
Demnach kann das Gericht die Anord-
nung vorsorglicher Massnahmen von
der Leistung einer Sicherheit durch die
gesuchstellende Partei abhédngig ma-
chen, wenn ein Schaden fiir die Gegen-
partei zu befiirchten ist. Der Referent
fihrte aus, es bestehe in Lehre und
Rechtsprechung weitgehend Einigkeit,
dass die Sicherheitsleistung antragsbe-
diirftig ist. Eine Ausnahme besteht bei
superprovisorisch erlassenen Massnah-
men. Dort hat der Richter die ausdriick-
liche Kompetenz, die Sicherheitsleis-
tung von Amtes wegen anzuordnen.

Gemass VETTER ist bei der Berech-
nung der Sicherheitsleistung vom po-
tenziellen Schaden, welcher vom Ge-
suchsgegner glaubhaft zu machen ist,
auszugehen. Berticksichtigt werden
auch die Prozesskosten des Massnah-
meverfahrens. Eine Anpassung der Si-
cherheitsleistung an verdnderte Ver-
haltnisse ist dabei jederzeit moglich. Da
es um eine Schitzung des potenziellen
Schadens geht, arbeiten Literatur und
Praxis mit verschiedenen Fallkatego-
rien. Demnach ist in weniger bedeu-
tenden Fillen eine Sicherheitsleistung
zwischen CHF 10000 bis CHF 50000
und in bedeutenderen Féllen eine solche
zwischen CHF 50 000 bis CHF 100000
auszusprechen. Der Referent wies im
Folgenden darauf hin, er habe bisher
bei vorsorglichen Massnahmen im Mar-
kenrecht Sicherheitsleistungen {iber
CHF 50000 und CHF 100000 festge-
setzt.

VETTER gibt zu bedenken, dass es
sich bei der Beantragung einer Sicher-
heitsleistung auch um ein taktisches
Mittel des Gesuchsgegners handeln
kann. Einerseits kann der Massnahme-
entscheid erheblich hinausgezogert
werden. So kann der Gesuchsteller nach
der Gesuchsantwort mit entsprechen-
dem Antrag zwecks Gewdhrung des

rechtlichen Gehors dazu Stellung neh-
men. Weiter kann der Gesuchsgegner
im Rahmen des unbedingten Replik-
rechts sodann erneut eine schriftliche
Eingabe zur Stellungnahme des Ge-
suchsgegners erstatten. Andererseits
kann die Massnahme auch gesamthaft
abgewendet werden. Dies wenn der Ge-
suchsgegner finanziell schwach oder
mittellos ist. Denn wird die angeordnete
Sicherheit nicht geleistet, fallt die vor-
sorgliche Massnahme dahin bzw. wird
gar nicht erst angeordnet.

Im zweiten Themenblock widmete
sich VETTER der Realvollstreckung nach
Art. 343 ff. ZPO speziell im Bereich der
vorsorglichen Massnahmen und machte
zuerst eine begriffliche Unterschei-
dung. Direkte Vollstreckungsmassnah-
men greifen unmittelbar in die Sphére
des Unterlegenen ein. Dabei stehen
Sachentscheide im Vordergrund, wel-
che die unterlegene Partei zu einem
positiven Tun veranlassen. Unterlésst
sie dieses Tun, wird unmittelbarer
Zwang ausgeiibt. Als direkte Vollstre-
ckungsmassnahme sieht die ZPO die
Zwangsmassnahme sowie die Ersatzvor-
nahme vor. Lautet der Entscheid auf ein
Unterlassen oder Dulden, kommen die
indirekten Vollstreckungsmassnahmen
zum Zuge. Deren Anordnung soll die un-
terlegene Partei dazu bringen, sich dem
gerichtlichen Sachentscheid zu beugen.
Das Gericht kann hierzu eine Strafandro-
hung nach Art. 292 StGB oder eine Ord-
nungsbusse anordnen.

Der Referierende fiihrte aus, die
genannte Unterscheidung spiele insbe-
sondere bei der Frage der Zustidndigkeit
eine Rolle. Im Rahmen der direkten
Vollstreckung ist das Sachgericht auch
fiir die Anordnung der konkreten Voll-
streckungsmassnahmen zusténdig. Des-
halb findet bei der direkten Vollstre-
ckung keine Anderung der ortlichen,
sachlichen oder funktionellen Zustan-
digkeit zwischen dem Erkenntnisver-
fahren und der Anordnung der Vollstre-
ckungsmassnahmen statt. Hingegen
bestimmt sich die ortliche Zustandig-

491



INGRES

keit des Vollstreckungsgerichts bei der
indirekten Vollstreckung auf Grundlage
der drei Alternativen von Art. 339 ZPO.
Die sachliche und funktionelle Zustan-
digkeit richtet sich dabei grundsétzlich
nach kantonalem Recht. Dies gilt jedoch
nicht fiir die handelsgerichtliche Zu-
standigkeit, welche ausschliesslich und
zwingend durch die ZPO festgelegt
wird. Mit Verweis auf BGE 140 III 355
vertritt VETTER die Ansicht, dass Han-
delsgerichte — wie bisher unter den vier
kantonalen Zivilprozessordnungen —
nicht fiir die indirekte Vollstreckung
zustdndig sind. Bei vorsorglichen Mass-
nahmen konnen bereits mit dem (su-
perprovisorischen) Gesuch — direkte
sowie indirekte — Vollstreckungsmass-
nahmen beantragt werden. Das fiir die
Anordnung vorsorglicher Massnahmen
ortlich, sachlich und funktionell zustén-
dige Gericht bleibt aber auch bei der
indirekten Vollstreckung der vorsorgli-
chen Massnahmen zusténdig.

Zum Schluss setzte sich der Refe-
rent mit der Frage auseinander, wann
und welche Vollstreckungsmassnah-
men unter welchen Voraussetzungen
anzuordnen sind. Zunéchst hielt VET-
TER fest, dass es seines Erachtens stets
eines entsprechenden Antrags bedarf,
sowohl bei vorsorglichen als auch bei
superprovisorischen Massnahmen. So-
lange die Dispositionsmaxime Anwen-
dung findet, sei nicht ersichtlich, wes-
halb die Vollstreckung von Amtes wegen
zu erfolgen habe. An die Formulierung
des Vollstreckungsgesuchs sind die glei-
chen Voraussetzungen zu stellen, wie
sie auch fiir andere Rechtsbegehren
gelten. Vollstreckungsbegehren miissen
deshalb so bestimmt umschrieben sein,
dass sie bei Gutheissung zum Dispositiv
erhoben werden konnen, Schliesslich
wies VETTER darauf hin, dass es durch-
aus moglich ist, unterschiedliche Voll-
streckungsmassnahmen - seien es di-
rekte oder indirekte — miteinander zu
kombinieren.
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VI. Prozessmanagementin
konkurrierenden Eintra-
gungs-, Widerspruchs- und
Loschungsverfahren am
BVGer nach dem Inkraft-
treten der Swissness-
Gesetzgebung

Dr. DAVID ASCHMANN, Richter am BVGer,
referierte {iber prozessuale Fragen im
Zusammenhang mit dem neuen Verwal-
tungsverfahren zum Loschungsantrag
wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a-
35c revMSchG, welches am 1. Januar
2017 in Kraft treten wird. Dabei be-
leuchtete er zunachst das Verhaltnis des
Loschungsverfahrens zu den iibrigen
markenrechtlichen Verfahren. So wird
ein Loschungsverfahren gegen eine
Marke sistiert, wenn der Nichtgebrauch
derselben Marke zugleich vor einem
Zivilgericht hingig gemacht wird. Da-
gegen kann ein Widerspruchsverfahren
aufgrund eines hdngigen Loschungsver-
fahrens ausgesetzt werden, wenn im
Widerspruchsverfahren die Nichtge-
brauchseinrede erhoben wird. Ausser-
dem koénnen mehrere Loschungsan-
trage sowie komplementére Loschungs-
und Widerspruchsverfahren gegen die-
selbe Marke in einem Verfahren verei-
nigt werden.

AscHMANN verglich zudem Legiti-
mationsvoraussetzungen fiir die Gel-
tendmachung des Nichtgebrauchs einer
Marke im Loschungs-, Widerspruchs-
und zivilrechtlichen Feststellungsver-
fahren. So ist unmittelbar und automa-
tisch in seinen Inhaberinteressen be-
troffen, wer als Widerspruchsgegner
den Nichtgebrauch der Widerspruchs-
marke einwendet. Auch ein Zivilklager
muss ein minimales eigenes Interesse
dartun, was bereits dann zu bejahen ist,
wenn er durch die Loschung sein Zei-
chen freier auswidhlen kann. Der
Loschungsantrag im Rahmen des neu
einzufiihrenden Loschungsverfahrens
jedoch bedarf keines schutzwiirdigen

Interesses und keines besonderen Be-
troffenseins.

Weiter dusserte sich der Referent
zu den moglichen Auswirkungen des
sogenannten Teilgebrauchs im neuen
Loschungsverfahren. Dabei bieten sich
verschiedene Moglichkeiten an. Unter
der erweiterten Minimallosung, welche
im Widerspruchsverfahren vor BVGer
Anwendung findet, werden die Oberbe-
griffe in dem Umfang als gebraucht an-
gesehen, als sie der Markt in nachster
Zeit — aufgrund des bisherigen Ge-
brauchs der Marke — erwartet. Dahinter
steht die Idee, dass die Bedingung des
rechtserhaltenden Markengebrauchs
nicht den vergangenen, sondern den
kiinftigen Markt reguliert. Das IGE ver-
folgt jedoch in diesem Rahmen eine
andere Interpretation, bei welcher es
den Gebrauch historisch, also allein mit
Blick auf den bisherigen Gebrauch abs-
trahiert, sodass sich ein sehr enger An-
wendungsbereich und mithin ein spe-
zifischer Begriff ergeben kann. Hierbei
warf AscHMANN die Frage auf, ob das
IGE im Bereich der neuen Loschungs-
verfahren bei einem Teilgebrauch von
Amtes wegen eine Einschrankung des
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis-
ses auf einen engeren Wortlaut vorneh-
men soll. Gemass bisheriger Praxis hat
das IGE jedoch davon Abstand genom-
men, von Amtes wegen einen engeren
Wortlaut der Registrierung zu wéhlen.
Sodann besteht die Maximallosung, wo-
nach jeder Teilgebrauch den ganzen
Oberbegriff legitimiert. Der Referie-
rende erwdhnte schliesslich auch die
Moglichkeit einer Mischlosung aus bei-
den Varianten, wobei grundsatzlich von
der Maximallosung ausgegangen
wiirde, die erweiterte Minimallosung
jedoch in jenen Fillen Anwendung fin-
den wiirde, in welchen der Antragsteller
eine weiter gehende Legitimation dar-
legen kann.
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