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Der Wert der eingetragenen Marke

Bericht Gber den Ittinger Workshop zum Kennzeichenrecht vom 27. und 28. August 2021

Der diesjahrige Ittinger Workshop des Instituts fiir ge-
werblichen Rechtsschutz (INGRES) zum Kennzeichen-
recht fand traditionsgemass in der Kartause lttingen
statt. Geleitet wurde die Tagung zum Thema des Wertes
der eingetragenen Marke von MicHAEL RiTscHER, wahrend
CHrisToPH GasskR fiir die Organisation verantwortlich
war. Die Tagung wurde zu Ehren von Eucen MARBACH
abgehalten.

l. Einleitung

In seinen einleitenden Worten erlduterte RitscHER (Rechts-
anwalt, Ziirich) zunichst die Relevanz der Eintragung eines
Zeichens als Marke im Widerspruchs-, Verletzungs-, Nichtig-
keits- sowie im Strafverfahren. Obwohl eine Marke in der
Schweiz einer strengen Priifung auf absolute Schutzaus-
schlussgriinde hin unterworfen wird, kann diese in einem
Widerspruchsverfahren u.U. als «todschwach» einen Schutz
nur gegen identische Zeichen erhalten (siehe Urteil des
BVGer «Meister»/«ZeitMeister») und im Zivilprozess, selbst
im Summarverfahren, und anders etwa als ein bloss hinter-
legtes Design keine gesetzliche Vermutung der Rechtsbestan-
digkeit geniessen. Dies ist anders als etwa bei einer deut-
schen oder einer US-amerikanischen Marke selbst dann,
wenn sie schon seit Jahrzehnten fiir die Schweiz eingetragen
und benutzt worden ist.

ll. Markenrechte als Teil der Eigentumsgarantie

Gemiss FeLix UnimanN (Advokat, Universitit Zirich) un-
terscheidet sich die Eigentumsgarantie in Art. 26 BV in ihrer
Konstruktion von anderen Grundfreiheiten wie z.B. der
Wirtschaftsfreiheit. So erfolgt im Rahmen der Wertgarantie
zusitzlich die Priifung eines Entschidigungsanspruchs i.S.v.
Art. 26 Abs. 2 BV.

Im Urteil BGE 140 11 297 ff. E.5.1, «Keytrader» hielt
das Bundesgericht beziiglich der Nichtigerklarung einer
eingetragenen Marke fest, dass die Eigentumsgarantie das
Eigentum nur mit dem Inhalt gewdahrleistet, den es nach
Massgabe der jeweiligen Rechtsordnung hat, und dass sie
grds. keinen Schutz gegen deren Anderung bietet. UHLMANN
fithrte aus, dass die Eigentumsgarantie und das Markenrecht
grds. nicht viel miteinander zu tun haben, und zweifelte an,
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ob diese Erwiagung des BGer den tatsiachlichen Umstianden
gerecht wird. Fraglich ist insbesondere, wie umstrittene bzw.
unsichere (faktische) Rechtspositionen (und Vermogen) im
Zusammenhang mit der Eigentumsgarantie geschiitzt sind.
Das BGer verfolgt eine entsprechend inkonsistente Linie. So
hielt es in BGE 111 Ib 213 ff. fest, dass die verfassungsmassige
Eigentumsgarantie nur die rechtmaissige Ausiibung des Pri-
vateigentums schiitzt. Bauten ohne rechtsgiiltige Baubewilli-
gung als widerrechtliche Nutzung des Grundeigentums ste-
hen daher nicht unter dem Schutz der Eigentumsgarantie.
Hingegen stuft das BGer in BGE 1301360 ff. die Vernich-
tung beschlagnahmter Hanfpflanzen im vorliegenden Aus-
mass als schweren Eingriff in die Eigentumsgarantie ein.

UHLMANN  beanstandete, dass das BGer in
BGE 140 111 297 ff. E. 5.3, «Keytrader» nicht priifte, ob das
MSchG einen unverhiltnismassigen Eingriff in die Eigen-
tumsgarantie darstellt, weil sie bei gegebenen Voraussetzun-
gen die Nichtigerklirung einer registrierten Marke ohne
zeitliche Befristung zuldsst. Art. 190 BV stellt kein Priifungs-
verbot, sondern vielmehr ein Anwendungsgebot dar. Im
Rahmen eines Exkurses fithrte er aus, dass der Vorbehalt des
Volkerrechts zu keiner Korrektur fithrt, da die Schweiz das
Zusatzprotokoll der EMRK zur Eigentumsgarantie nicht rati-
fiziert hat. UnLmaNN hielt fest, dass die UIberlegung, ob eine
Position unter die Eigentumsgarantie fallt, nicht bedeutet,
dass diese auch geschiitzt wird. Vielmehr wird nur der
Schutzbereich ertffnet, wobei es moglich ist, dass die Posi-
tion entschddigungslos beseitigt wird.

Schliesslich legte UnLMANN im Zusammenhang mit
BGE 131 111 480 ff. E. 3.1, «Georg Kreis» dar, dass die verfas-
sungskonforme Auslegung auch im Zivilrecht einbezogen
wird. So hielt das BGer an genannter Stelle fest, dass das
Spannungsverhiltnis von Grundrechten bei der Auslegung
und Anwendung von Rechtsbestimmungen (vorliegend
Art. 25 URG) beriicksichtigt wird. Entsprechend konnte die
verfassungskonforme Auslegung auch im Markenrecht als
Topos aufgenommen werden.
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Im Rahmen eines Entscheids iiber das Kartellgesetz, na-
mentlich BGE 135 III 60ff. E.3.4, «<DMIF» thematisierte
UniLMANN die materiellen Grundrechte als Anspruch auf
eine hinreichend prdzise Grundlage zur Grundrechtsein-
schrinkung. Die offene Formulierung im Kartellrecht fithrt
regelmdssig dazu, dass die Wirtschaftsfreiheit nicht aus-
gelibt wird. Die geringe Dichte des Kartellgesetzes wird je-
doch durch verfahrensrechtlich geschaffene Rechtssicherheit
kompensiert. Im Bereich der Eigentumsgarantie stellen sich
dhnliche Fragen. Problematisch dabei ist insbesondere, dass
von Zivilgerichten nicht so rasch eine Feststellungsverfii-
gung verlangt werden kann wie von Behorden.

In der Diskussionsrunde riigte UnLmMaNN die schablo-
nenhafte Abhandlung der Figentumsgarantie durch das
BGer. Gemass UHLMANN wird der Kerngehalt der Eigentums-
garantie mit der Institutsgarantie gleichgesetzt. EuceNn
MarsacH (Rechtsanwalt, Bern) stellte die Frage in den
Raum, ob ein Institut, das sich in Luft auflosen kann, tatsach-
lich eine Institutsgarantie darstellen kann. UnLmANN fithrte
aus, dass der Gesetzgeber die Eigentumsgarantie verletzt,
wenn er die Institutsgarantie abschafft. MarsacH legte dar,
dass solange das Markenrecht ein funktionierendes System
darstellt, der Fokus nicht auf der Institutsgarantie liegen
wird. Peter WiDMER (Rechtsanwalt, Bern) griff im Rahmen
von BGE 139 11 176 ff. das Missverhiltnis auf, dass das BGer
eine funktionierende Marke in Luft auflésen kann. Dies ist
insbesondere bei Unternehmensverkiufen problematisch,
wenn der Wert einer Marke beurteilt werden muss. Eric
Meier (Vizedirektor des IGE und Leiter der Abteilung
Marken & Designs) fiithrte aus, dass die Marke nicht einfach
verschwindet. So gibt es die Moglichkeit des Beweises des
Herkunftsgebrauchs oder der Verkehrsdurchsetzung. Rit-
scHER legte dar, dass die Nizza-Klassifikation fiir Waren und
Dienstleistungen nur beschrankt oder gar nicht der Realitit
entspricht. In BGE 140 111 297 ff., «<Keytrader» kommt der tat-
sachliche relevante Verkehrskreis den institutionellen Anle-
gern gleich. Dies wire vor dem IGE wohl nicht akzeptiert
worden, weil es diese Nizza-Klassifikation nicht gibt. Auf-
grund dieser fehlenden Praxisrelevanz der Nizza-Klassifika-
tion werden Anspriiche regelmissig iber das UWG durch-
gesetzt. Abschliessend warf MarsacH die Frage auf, was die
Figentumsgarantie zum Investitionsgedanken ausfiihrt.
UHLMANN erinnerte daran, dass das BGer eine inkonsistente
Linie fuhrt. Die Eigentumsgarantie schiitzt zwar Rechte,
wenn das Zivilgericht eine Position aber nicht als ein Recht
qualifiziert, fallt diese Position weg. UHLMANN monierte dies
insofern, als auch illegale Rechte einen gewissen Schutz ver-
dienen. Nicht nur was von einem Zivilgericht als rechtmassig
angesehen wird, soll geschiitzt werden. Vielmehr muss der
Investitionsgedanke berticksichtigt werden.

lll. Markenrechte als wohlerworbene Rechte

Jtirc SimoN (Rechtsanwalt, Ziirich) veranschaulichte, inwie-
fern Markenrechte als wohlerworbene Rechte gelten. Hierzu
stellte SimoN vorerst die Frage nach dem Unterschied zwi-
schen wohlverdienten und wohlerworbenen Rechten in den

Raum. Auch im Parlament wurde dies im Rahmen von
Art. 43 des Bundesgesetzes iiber die Nutzbarmachung der
Wasserkrifte diskutiert. Verschiedene Spannungsverhilt-
nisse pragen die Thematik des wohlerworbenen Rechts. Na-
mentlich erfolgt ein «tiberschaubares» Registrierungsver-
fahren beim IGE, wihrend in der Praxis aber haufig volle
Gewihr fur die Eintragung gefordert wird. Es besteht ein Be-
diirfnis nach Bestandesschutz und Rechtssicherheit sowie
ein offentliches Interesse an der Loschung nichtiger Marken.

SimoN legte dar, dass im Urteil BGE 140 III 297 ff., «Key-
trader» eine Eintragung fir Waren und Dienstleistungen im
Jahr 1998 in die Klassen 9, 36, 38 und 42 erfolgte. Die Kldge-
rin bezeichnete damit ihr Angebot, was Banken, Effekten-
hindlern und anderen Adressaten den Handel iiber das
Internet erlaubt. Die Beklagte wiederum betreibt eine elek-
tronische Handelsplattform als «Keytrade Bank». Als die Be-
klagte im Zivilprozess Nichtigkeitswiderklage erhob, stellte
das HGer AG fest, dass es der Marke Keytrader an der origina-
ren Unterscheidungskraft fehlt und sie sich im Verkehr nicht
durchgesetzt hat und damit nichtig ist. Vor BGer machte die
Kldgerin einen Verstoss gegen die Eigentumsgarantie gel-
tend, welche durch das Gericht verworfen wurde: So greift
die Eigentumsgarantie nur nach Massgabe der Rechtsord-
nung, und es besteht kein Schutz vor Anderung der Rechts-
ordnung. Zudem besteht eine gesetzliche Grundlage fiir die
Nichtigerklarung in Art. 52 MSchG. Es kann daher jederzeit
festgestellt werden, ob ein Recht besteht oder nicht, was
einen nachtriaglichen Markenangriff erméglicht. Damit trigt
der Inhaber einer registrierten Marke «stets das Risiko, dass
sich sein Zeichen in einem allfilligen Nichtigkeitsprozess
nicht behaupten kann». Auslandische, anders lautende Re-
geln sind irrelevant. Schliesslich legte das BGer, wie bereits
im Beitrag von UnLMANN thematisiert, falschlicherweise dar,
dass das BGer im Rahmen von Art. 190 BV nicht priifen
konne, ob ein Eingriff in die Eigentumsgarantie unverhalt-
nismassig sei. Weiter fithrte das BGer aus, dass die Interessen
der Markeninhaber iiber die Verkehrsdurchsetzung i.S.v.
Art. 2 lit. a MSchG abgedeckt sind, wonach bei dessen Nach-
weis das origindr nicht unterscheidungskriftige Zeichen
Schutz behilt und nicht nichtig ist. Damit wird ermoglicht,
dass eine solche Marke nachtraglich Verkehrsdurchsetzung
erwerben kann. Die Frage nach dem Zeitpunkt der Verkehrs-
durchsetzung liess das Gericht aber offen. Das Verfahren
wurde zur Priifung der wettbewerbsrechtlichen Verwechs-
lungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit.d UWG an die Vorinstanz
zuriickverwiesen.

Abschliessend schrieb das BGer in E. 5.1 mit Verweis auf
MarsacH (SIWR 1II/1, Rz.197), wonach mit der Registrie-
rung kein wohlerworbener Besitzstand geschaffen wird, dass
die Eintragung einer Marke kein wohlerworbenes Recht am
Ausschliesslichkeitsanspruch schafft, sondern unter dem
Vorbehalt anderer Beurteilung durch den Zivilrichter steht.
SiMoN erlduterte, dass die Markeneintragung folglich keine
Rechtsbestandigkeit geniesst. Die nachtragliche Priifung der
Rechtsbestdndigkeit auf Grundlage von Art. 52 MSchG soll
insbesondere offentliche Interessen berticksichtigen. Der
Eintragungsentscheid des IGE bindet die Zivilrichter nicht,
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und die Schutzunfihigkeit kann als Einrede oder Widerklage
erhoben werden. Als Folge kommt die Zweifelsfallregel zur
Anwendung, wonach eine Marke im Zweifelsfall eingetragen
und die endgiiltige Entscheidung dem Zivilrichter tiberlas-
sen wird. Ausnahmen von der Zweifelsfallregel bestehen bei
offentlichen Interessen, namentlich bei Irrefithrungsgefahr,
Rechts-, Sitten- oder Ordnungswidrigkeit.

Simon fiihrte aus, dass sich ein wohlerworbenes Recht
nicht abstrakt definieren l4sst. Grundlegend handelt es sich
dabei um Rechte, die einen eigentumsihnlichen Schutz ver-
leihen, jedenfalls vor nachtriglichen Rechtsverainderungen.
Wohlerworbene Rechte unterscheiden sich daher insofern
von anderen Rechten, als erstere aufgrund des Schutzes von
Treu und Glauben und des Vertrauens in das Verhalten staat-
licher Behorden eine erhohte Rechtsbestdandigkeit gegentiber
nachtraglichen Gesetzesinderungen aufweisen. Simon legte
jedoch auch dar, dass der Vertrauensschutz, wie in der mo-
dernen Verwaltungsrechtslehre (z.B. im Rahmen einer Bau-
bewilligung), nicht vergleichbar ist mit den entsprechenden
Fragestellungen im Markenrecht. Bezweckt wird insbeson-
dere der Schutz von erheblichen Investitionen, die ansonsten
von Privaten nicht getdtigt werden wiirden (z.B. Konzessio-
nen; insb. Wasserkonzessionen). Dies kann ausnahmsweise
und bei qualifizierter Zusicherung auch vermdogensrecht-
liche Anspriiche gegeniiber dem Staat betreffen. Dabei ist
die Rechtsbestindigkeit aber nicht absolut. Vielmehr sind
Eingriffe «aus iberwiegenden Griinden des o6ffentlichen In-
teresses, gestiitzt auf eine gesetzliche Grundlage und unter
Wahrung des Verhiltnismassigkeitsgrundsatzes» moglich.
Eingriffe in die «Substanz» sind zu entschiddigen, namentlich
auch unterhalb der Schwelle der «<materiellen Enteignung».

Fraglich ist, ob das BGer wohlerworbene Rechte iiber-
haupt priifen kann. Simon ist der Auffassung, dass im Rah-
men von Art. 190 BV gepriift werden muss. Bei der Rechts-
frage, ob der Entscheid tiber die Markenregistrierung die
Voraussetzungen fur die Entstehung eines wohlerworbenen
Rechts erfiillt, sind verschiedene Faktoren zu beriicksichti-
gen, so z.B. das Verhalten einer staatlichen Beh6rde, nament-
lich des IGE.Insbesondere der Umfang des Investitions-
schutzes fithrt jedoch zu Unsicherheiten. Zu beachten gilt
auch, dass Investitionen nicht nur aufgrund der Registrie-
rung erfolgen. Ferner schiitzen Markenregistrierungen nicht
per se Investitionen. Aufgrund des dynamischen Verweises in
Art. 2 MSchG ist zudem ein Schutz vor nachtréaglichen Geset-
zesanderungen wohl zu verneinen. Es besteht jedoch eine
Vertrauensgrundlage zwischen dem IGE und dem Marken-
inhaber, dass die «Rechtsbeziehung» unverindert bleibt.
Ebenso besteht mit Art.2 MSchG i.V.m. Art. 52 MSchG im
Zusammenhang mit den absoluten Ausschlussgriinden eine
geniigende formelle gesetzliche Grundlage. Auch gilt es die
Verhiltnismassigkeit, insbesondere nach sehr langer Zeit, zu
berticksichtigen. Simon hielt fest, dass die Frage, ob die Mar-
kenregistrierung ein wohlerworbenes Recht ist, wohl ver-
neint werden kann. Dies nicht zuletzt aufgrund der Zweifels-
fallregel, bei dessen Ausnahmefillen (z.B. Irrefithrung) es an
einer geniigend qualifizierten Zusicherung fehlt. Auf ein
wohlerworbenes Recht konnte wohl eher geschlossen wer-

den, wenn im Rahmen der Markenregistrierung eine Voll-
priifung stattfinden wiirde. Dies wiirde die Zweifelsfallrege-
lung ausschliessen.

Im Rahmen der Priifung der Verwechslungsgefahr i.S.v.
Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG durch die Vorinstanz wurde der Fall
nur bezitiglich Online-Handelsplattformen behandelt. Die
lauterkeitsrechtliche Verkehrsgeltung wurde bejaht und die
Verwendung von Keytrade zu Lasten der Beklagten verbo-
ten. SiMoN fithrte aus, dass dies im Fall einer fehlenden mar-
kenrechtlichen Verkehrsdurchsetzung heisse, dass mit dem
UWG eine «wohlverdiente» Rechtsstellung als Auffangtat-
bestand fiir die fehlende breite markenrechtliche Verkehrs-
durchsetzung erreicht werden kann. Die dogmatische Figur
der wohlerworbenen Rechte ist im Markenrecht gemass
SiMoN daher entbehrlich. So besteht insofern bereits ein
Substitut hierfiir, als der Schutz vor Verwechslungsgefahr
i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit.d UWG sowie vor irrefithrenden, an-
lehnenden Vergleichen i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG bei Ver-
kehrsgeltung als Bestandesschutz von Zeichen zu wirken
vermag. Weiter indiziert der «Keytrader»-Fall, dass marken-
rechtliche Verkehrsdurchsetzung auch nach der Eintragung
(ohne Verkehrsdurchsetzung) einer Marke zur Verteidigung
genutzt werden kann, um absolute Ausschlussgriinde abzu-
wenden. Schliesslich schliesst die Zweifelsfallregelung die
Anerkennung von Marken vom Status als wohlerworbene
Rechte zumindest im Bereich von Art. 2 lit. a MSchG aus.

In der Diskussionsrunde fiithrte RitscHEer aus, dass der
lauterkeitsrechtliche Schutz von den konkreten Umstdnden
abhingt und daher weniger Rechtssicherheit bietet als der
Schutz eingetragener Marken durch das Markenrecht. Simon
betonte, wenn das BGer im Zusammenhang mit der Eigen-
tumsgarantie feststellt, dass eine Rechtsposition nicht mit
einer Marke, sondern iiber das UWG geschiitzt ist, es noch
grossere Mithe haben wird, die Eigentumsgarantie im Sinne
der Bestandesgarantie als verletzt zu betrachten. RiTscHER
fragte, was die Priifung des IGE faktisch von einer Vollprii-
fung unterscheidet, kommt es doch kaum je zur Anwen-
dung der Zweifelsfallregelung. MEeier legte dar, dass die
Grenzfallregelung nicht bedeutet, dass das IGE keine sorg-
filtige Priifung der absoluten Ausschlussgriinde vornimmt.
Die Grenzfallregelung betrifft vielmehr das Ermessen. Ab-
schliessend fithrte Arexanper Prister (Firsprecher, IGE)
aus, dass auch die ungepriifte eingetragene Marke verfas-
sungsmassig geschiitzt ist. Daher ist die Analyse, was das
Verfassungsrecht schiitzt, nicht zielfithrend.

IV. Der Wert einer eingetragenen Marke im
deutschen Recht

ANKE NORDEMANN (Rechtsanwiltin, Berlin) erlduterte den
Wert der Marke aus deutscher Perspektive. Zentral ist zu-
nachst der Strukturenwandel vom Warenzeichen zur Marke.
Ursprung dieses Wandels ist insbesondere, dass eine Marke
nicht mehr als Warenzeichen ausschliesslich fiir Original-
produkte genutzt werden muss. Die Marke hat sich stattdes-
sen gewissermassen «verselbstindigt», kann so als eigener
Vermogensgegenstand gesehen werden und manifestiert
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erweiterte Markenschutzfunktionen. Weiter thematisierte
NorbpemanN die Moglichkeit der Loschung der Marke nach
§ 50 MarkenG und damit die Nichtigkeit aufgrund absolu-
ter Schutzhindernisse. Nichtig ist die Marke im deutschen
Recht beispielsweise aufgrund fehlender Unterscheidungs-
kraft (§8 Abs.2 Nr.1 MarkenG) oder aufgrund fehlender
Inhabereigenschaft (§7 MarkenG). Als zentralen Aspekt
filhrte NorDEMANN aus, dass der Loschungs- bzw. Nichtig-
keitsgrund immer nur jeweils die konkret vom Nichtigkeits-
grund betroffene Ware bzw. Dienstleistung erfasst. Beson-
dere Aufmerksamkeit kommt sodann dem absoluten
Schutzhindernis der fehlenden Markenfihigkeit gemass
§ 3 Abs. 2 MarkenG zu, da dieses keine zeitliche Grenze hat.
Die fehlende Markenfihigkeit kann damit jederzeit geltend
gemacht werden. Auch eine mogliche Verkehrsdurchsetzung
vermag der Loschung hierbei nicht entgegenzustehen.
NorpemanN wies darauf hin, dass dadurch Marken, die be-
reits jahrelang bestehen und denen in der tiglichen Praxis
ein hoher Wert zukommt, jederzeit fiir nichtig erklart wer-
den konnen. Die Vortragende erlduterte, dass sich der BGH
jedoch bemiiht, dies einzuschranken. Nicht méglich hin-
gegen ist eine Entziehung des Schutzes einer bereits ein-
getragenen Marke aufgrund gesetzlicher Neuregelungen. Ist
eine Marke einmal eingetragen, ist eine nachtrigliche Ande-
rung der Vorschriften irrelevant.

Nicht alle absoluten Ausschlussgriinde nach
§ 50 MarkenG konnen jedoch ohne zeitliche Grenze gel-
tend gemacht werden. So besteht gemass §8 Abs.2 Nr. 1
bis 3 MarkenG (fehlende Unterscheidungskraft, beschrei-
bender Charakter, tiblich geworden) eine 10-jahrige Frist ab
dem Zeitpunkt der Eintragung. Hintergrund hiervon ist die
fehlende Nachvollziehbarkeit gewisser Kriterien nach linge-
rem Zeitablauf. So kann heute kaum noch beurteilt werden,
was z.B. 1965 beschreibend war und was nicht.

Das Schutzhindernis muss sowohl bei der Anmeldung
als auch bei der Entscheidung tiber die Nichtigkeit vorliegen.
Eine Ausnahme davon bildet z.B. die Bosglaubigkeit, welche
nur im Zeitpunkt der Anmeldung relevant ist (§8 Abs.2
Nr. 14 MarkenG). NorbeMANN stellte fest, dass der BGH in
diesen Bereichen grossziigiger ist als das deutsche BPatGer.
Der BGH tendiert beispielsweise dazu, bei einer Vielfalt von
vorhandenen Formen Markenfihigkeit eher anzunehmen.

Weiter referierte NorDEMANN zum Wert der eingetra-
genen Marke im Verletzungsfall. In diesem Bereich kann der
Schutzbereich der Marke mittels «Stellschrauben» entspre-
chend eingestellt werden. Als mogliche «Stellschrauben»
kommen die Kennzeichnungskraft, die Zeichenihnlichkeit
sowie die markenmissige Benutzung in Frage. Im Verlet-
zungsfall ist zwar die Einrede des Verfalls méoglich. Die Nich-
tigkeitseinrede sowie die Nichtigkeitswiderklage diirfen je-
doch nicht erhoben werden.

Nach NorpemanN wird im Widerspruchsverfahren die
Zeichendhnlichkeit einer Marke tendenziell strenger beur-
teilt als vor einem ordentlichen Gericht. Es miissen erst be-
sondere Aspekte vorliegen, damit von einer durchschnitt-
lichen Kennzeichnungskraft einer ilteren Marke abgewi-
chen werden kann. Beziiglich des Verletzungsverfahrens

sprechen sich die deutschen Gerichte im Zweifelsfall zu-
gunsten des Markeninhabers aus und behandeln den
Schutzumfang, die Zeichenihnlichkeit resp. die Verlet-
zungsgefahr eher grossziigig. Das Kriterium der markenmis-
sigen Benutzung erweist sich in der Praxis nur selten als pro-
blematisch. Als markenmadssige Benutzung gilt sowohl fiir
die altere als auch fiir die jiingere Marke, dass sie als Her-
kunftsbezeichnung eingesetzt werden. NorDEMANN fiigte
an, dass Gerichte hiufig automatisch von einer zeichenmis-
sigen Nutzung des neuen Zeichens ausgehen, sobald diese
dem ilteren Zeichen zugesprochen wird. Bei sehr dhnlichen
oder identischen Produktformen mag dies zwar sinnvoll
sein, Schwierigkeiten ergeben sich jedoch beispielsweise bei
Farbmarken. Hingegen handelt es sich bei der Kennzeich-
nungskraft haufig nicht um eine echte «Stellschraube». Viel-
mehr ist diese vom Verletzungsrichter selbstindig zu be-
stimmen. Die Zeichendhnlichkeit muss sich dabei auf die
schutzbegriindenden Merkmale beziehen. Weil gemiss
BGH die Verwechslungsgefahr ein bewegliches System dar-
stellt, kommt auch schwachen oder schutzunfihigen Mar-
ken nicht nur ein Identititsschutz zu. Relevant ist daher,
wie die Marke im Einzelfall genutzt wird.

Abschliessend hielt NorpemanN fest, dass die Marke
im deutschen System grds. einen hohen Wert hat und im
Zweifel immer geschiitzt wird und durchsetzbar ist. Zudem
fithrte RitscHEr aus, dass eine deutsche Marke deutlich wert-
voller ist als eine Schweizer Marke. Dies, obwohl die Uber-
prifung der Marke qualitativ nicht entscheidend von der
Priifung in der Schweiz abweicht. Schliesslich erlduterte
NorpemaNN auf eine Frage aus dem Publikum, dass die
10-jahrige Loschfrist nach der endgiiltigen Eintragung und
damit nach einem allfilligen Widerspruchsverfahren zu lau-
fen beginnt. Die abschliessende Wortmeldung aus dem Pu-
blikum betitelte die 10-Jahresfrist faktisch als eine Verjih-
rungsfrist, auch wenn eine solche gesetzlich grds. nicht vor-
gesehen ist.

V. Der Wert einer eingetragenen Marke nach
US-amerikanischem Recht

TuiLo ActHE (Rechtsanwalt, New York) schloss den ersten
Seminartag mit der US-amerikanischen Perspektive zum
Wert der eingetragenen Marke ab. Der Lanham Act gilt in ers-
ter Linie als Verbraucherschutzgesetz. So sieht das Gesetz ein
internationales System fiir die Eintragung von Marken vor
und schiitzt den Inhaber einer auf Bundesebene eingetra-
genen Marke gegen die Verwendung &dhnlicher Marken,
wenn eine solche Verwendung beim Verbraucher zu Ver-
wechslungen fithren kann oder wenn die Gefahr der Verwis-
serung einer berithmten Marke besteht (15 U.S.C. §§ 1051 f.
Lanham Act). Der Markeneigner kann hieraus Schutz vor
Markenverletzungen sowie Schutz des in der Marke veran-
kerten «Goodwill» ableiten. Auch fiir Konsumenten von Wa-
ren und Dienstleistungen sind registrierte Marken aufgrund
des Verbraucherschutzes und der Qualititsgarantie wertvoll.

In den USA entstehen Markenrechte als sog. «Common
Law Rights» automatisch, wenn ein Anbieter eine Marke im
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Handelsverkehr, also in Verbindung mit dem Verkauf von
Waren oder Dienstleistungen, verwendet. Diese «Common
Law Rights» gewdhren dem Markeninhaber auch ohne Re-
gistrierung das Recht, andere von der Adoption und Verwen-
dung der Marke im geografischen Gebiet des Inhabers aus-
zuschliessen. Die Nutzung der Marke ist damit elementar:
Wird eine Marke z.B. nur in einem Bundesstaat benutzt, er-
hadlt sie nur dort Schutz. Internetsachverhalte haben diese
Thematik jedoch etwas verkompliziert. AGTHE legte schliess-
lich dar, dass es grds. irrelevant ist, ob eine Marke registriert
ist oder nicht. Vielmehr interessiert, wo die Marke registriert
wurde. Gemass AcTHE liegt der Wert der Registrierung zum
Teil in den dadurch erworbenen zusitzlichen Rechten. So ist
dies, wie bereits ausgefiihrt, in Bezug auf die Giiltigkeit rele-
vant, denn die Registrierung beim USPTO (sog. «United
States Patent and Trademark Office») hat in allen 50 Staaten
der USA Giltigkeit. Auch fiihrt die Registrierung zur Prioritdt
vor anderen Anbieter, die die eingetragene Marke identisch
oder dhnlich fiir entsprechende Produkte oder Dienstleis-
tungen benutzen wollen. Vorausgesetzt, es besteht Verwechs-
lungsgefahr, suspendiert das USPTO vom Antragsdatum an
spdter beantragte Marken und lehnt vom Registrierungs-
datum an spater beantragte Marken ab.

Zudem ist die Marke nach mindestens fiinf Jahren
ununterbrochener Benutzung nach der Registrierung nur
noch eingeschriankt anfechtbar (sog. «Unanfechtbarkeit»).
Nach dieser Zeitspanne kann der Markeneigner gemadss
15 U.S.C. § 1065 Lanham Act die Unanfechtbarkeitserkla-
rung abgeben (sog. «Declaration of Incontestability»). Da-
bei hingt die Anfechtbarkeit von der Benutzung der Marken
in Verbindung mit allen in der Registrierung genannten Wa-
ren resp. Dienstleistungen ab, wobei die Benutzungsabsicht
bona fide sein muss. Zudem darf keine rechtskriftige Ent-
scheidung vorliegen, die den Anspruch des Inhabers auf das
Eigentum an der Marke oder sein Recht auf Eintragung oder
Beibehaltung der Eintragung in das Register in Frage stellt.
Auch darf kein Verfahren im USPTO oder vor einem Gericht
hingig sein, das diese Rechte betrifft. Nach Abgabe der Un-
anfechtbarkeitserkldrungen fallen diverse Anspruchsgrund-
lagen in Loschungsklagen weg (z.B. beschreibender Charak-
ter). Die Registrierung der Marke kann damit nur noch unter
spezifischen Griinden angefochten werden (z.B. Gattungs-
bezeichnung fiir Waren/Dienstleistungen, Funktionalitit
der Marke, Aufgabe der Marke).

Weiter erfolgt potenziell eine erhebliche Senkung der
Kosten fiir die Durchsetzung von Markenrechten, insbeson-
dere indem ein Markeneigener durch die vom USPTO durch-
gefithrte Pritfung auf Verwechslungsgefahr nicht immer
selbst prozessieren muss und es in vielen Fillen ausreicht,
eine Abmahnung mit Hinweis auf die registrierte Marke zu-
zustellen. Auch erfolgt durch die Registrierung eine Umkeh-
rung der Beweispflicht. Die registrierte Marke stellt einen An-
scheinsbeweis (sog. «prima facie evidence») dar betreffend
die Giiltigkeit und Eintragung, Inhaberschaft des Eintragen-
den und dessen ausschliessliches Recht zur entsprechenden
Nutzung der Marke in den USA.

Auch erfihrt die Marke durch die Registrierung verbes-
serten Schutz gegen Filscher, Cybersquatter und Importeure
rechtsverletzender Produkte. Namentlich kénnen im Haupt-
register des USPTO eingetragene Marken bei der Zoll-
behorde registriert werden, was diesen eine aktive Fahndung
und das Abfangen von Importen von rechtsverletzenden
Produkten ermdglicht. Im Nebenregister (sog. «<supplemen-
tal register») registrierte Marken konnen bei der Zollbehorde
nicht registriert werden. Dieses Register erfasst Marken, die
noch nicht ins Hauptregister eingetragen werden konnen
(z.B. aufgrund beschreibenden Charakters). Fiir die Eintra-
gung im Nebenregister wird ebenfalls vorausgesetzt, dass
die Marke im Handelsverkehr in den USA benutzt wird.
Auch die Registrierung im Nebenregister bringt Vorteile wie
die Verwendungsmoglichkeit des Registrierungssymbols ®,
Schutz gegen die Eintragung einer verwechselbar dhnlichen
Marke durch Dritte, Moglichkeit der Erhebung einer Klage
vor einem Bundesgericht wegen Verletzung und die Nut-
zung der Eintragung als Grundlage fiir eine Anmeldung im
Ausland. Sie begriindet aber keine Vermutung der Giiltig-
keit, des Eigentums und der ausschliesslichen Rechte zur
Verwendung einer Marke (keine Umkehrung der Beweis-
last), und die Marke kann nicht unanfechtbar werden. Nach
finf Jahren kann jedoch ein Antrag zur Aufnahme in das
Hauptregister gestellt werden. Dabei muss erneut die Benut-
zung nachgewiesen werden.

Schliesslich besteht aufgrund der Registrierung die
Maoglichkeit der Einforderung von gesetzlichem Schaden-
ersatz (sog. «statutory damages»). Auch kann die obsiegende
Partei in Ausnahmefillen (z.B. bei boswilliger, betriigeri-
scher, vorsitzlicher oder absichtlicher Rechtsverletzung) An-
waltsgebiihren geltend machen.

In der Diskussionsrunde wurde die unvermeidbare
Nichtbenutzung wie beispielsweise aufgrund einer Pande-
mie diskutiert. Acthe fithrte aus, dass das USPTO eine Ver-
ordnung herausgegeben hat, wonach ein berechtigter Grund
vorliegt, wenn die Marke aufgrund solcher Umstande nicht
benutzt werden kann, und dass dadurch keine nennens-
werte Aussetzung der Benutzung entsteht.

VI. Der Wert einer eingetragenen Marke im Unionsrecht

TIhren zweiten Vortrag hielt NorDEMANN zum Wert einer ein-
getragenen Marke im Unionsrecht. Die Marke ist seit jeher
als Immaterialgiiterrecht angelegt. Europarechtlich war be-
reits die (Gemeinschafts-)Marke als ein echtes Immaterial-
gliterrecht zu qualifizieren. Folglich muss der Entwicklung
des Wertes der Marke gebiihrend Rechnung getragen wer-
den. Im Entscheid des EuGH «L'Oréal/Bellure» wurde der
Marke erstmals eine Herkunfts- und Qualititsfunktion zu-
erkannt. Die Marke erhielt dadurch eine eigenstindige Art
der Kommunikation, die losgel6st von den entsprechenden
Waren- und Dienstleistungen erfolgt. Der Marke kommt
in Form einer Erweiterung der Markenfunktionen eine
Herkunftsfunktion, Qualitatsfunktion sowie Kommunika-
tions-, Investitions-, und Werbefunktion zu.
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Weiter ging NorpEMANN auf den Wert der Eintragung
gegeniiber Angriffen ein. Eine Loschung der Marke ist
wiederum zunichst aufgrund von absoluten Schutzhinder-
nissen moglich (z.B. fehlende Markenfihigkeit, fehlende
Unterscheidungskraft, beschreibender Charakter; siehe
Art.7 Abs. 1 lit.a-c UMV). Im Unionsrecht gilt, dass eine
Loschung wegen absoluter Schutzhindernisse jederzeit ohne
zeitliche Grenze moglich ist. Die absoluten Schutzhinder-
nisse greifen bereits, wenn diese nur in einem Unionsstaat
und einer Sprachgruppe vorliegen. Auch wenn der entspre-
chende Nachweis nicht fur jeden Mitgliedsstaat erbracht
werden muss, muss jeder einzelne Mitgliedstaat dadurch
abgedeckt werden. Dies stellt in der Praxis eine grosse
Hiirde dar. Dies fithrt dazu, dass Unionsmarken auch nach
jahrelangem Bestand aufgrund von absoluten Schutzhin-
dernissen geloscht werden konnen. Die Verkehrsdurchset-
zung kann dabei nur begrenzt heilen, und der Nachweis
der erforderlichen Unterscheidungskraft ist im gesamten
Hoheitsgebiet der Union erforderlich.

NorpEMANN erlduterte anschliessend die Loschungs-
antrage wegen Verfalls (Art. 127 Abs.3 UMYV). Der rechts-
erhaltende Benutzungsnachweis einer Marke ist grds. nur
bis zum Zeitpunkt des Antrages relevant. Aus deutscher Sicht
stellt dies einen enormen Vorteil dar. So kann der Benut-
zungsnachweis auch erst spater erbracht werden. Dies fiihrt
zu einem besser vorhersehbaren Schutz der Marke. Bei Wa-
rengruppen ist die Benutzung im Zusammenhang mit Wa-
rengruppen bereits durch den Nachweis fiir nur eine Ware
erfiillt, sofern vom Publikum eine einheitliche Warengruppe
anerkannt wird.

Im Verletzungsfall gilt es zundchst zu beachten, dass
der Verletzungsrichter grds. an die Eintragung gebunden ist.
Im Rahmen des Verletzungsverfahrens ist zwar keine Nich-
tigkeitseinrede moglich, dafiir jedoch die Einrede des Ver-
falls sowie die Verfalls- oder Nichtigkeitswiderklagen.

Herausforderungen entstehen in der Regel im Zusam-
menhang mit der Verwechslungsgefahr, wo sich auch die
«Stellschrauben» fiir die eingetragene Marke und deren Wert
befinden. Unproblematisch ist hingegen die Unterschei-
dungskraft, obwohl diese eigenstindig zu priifen ist. Da der
Richter an die Eintragung gebunden ist, wird der Marke ein
gewisses Mindestmass an Schutz zugesprochen. Sogenannte
«notorisch schwache Marken» gibt es daher im Unionsrecht
nicht. NorpemanN fithrte aus, dass die Zeichendhnlichkeit
im Widerspruchsverfahren durchaus grossziigig gewdahrt
wird. Gemdss EuGH sind die beschreibenden Teile eines
Zeichens miteinzubeziehen und diirfen nicht von Anfang
an ausgelassen werden. In diesem Zusammenhang tritt
die Frage auf, von was der Schutzbereich ausgeht: Vom be-
schreibenden Begriff an sich oder vom direkten Vergleich
der Zeichen nebeneinander. Gemidss EuGH schliesst eine
schwache Unterscheidungskraft die Verwechslungsgefahr
nicht aus.

NorpemaNN zog folgendes Fazit: Der Unionsmarke
kommt potenziell ein sehr breiter Schutzumfang zu. Uber-
steht die Unionsmarke das Nichtigkeitsverfahren, so kann
ihr ein echter Wert anerkannt werden. Gemindert wird die-

ser Wert durch die zeitlich unbegrenzte Loschmoglichkeit
aufgrund von absoluten Schutzhindernissen.

In der anschliessenden Diskussionsrunde warf Rit-
scHER die Frage auf, ob die Praxis des EUIPO dahingehend
zu verstehen ist, dass das nationale «gelebte» Recht mitzube-
achten ist. Gemdss NORDEMANN ist es in der Praxis enorm
schwierig, anhand von nationalen Entscheiden auf die Pra-
xis des EUIPO Einfluss zu nehmen. Innerhalb der EU findet
folglich kaum ein Vergleich zwischen dem statt, was in den
anderen Unionslandern entschieden wird. Das Markenrecht
ist folglich lediglich auf dem Papier harmonisiert. RirscHER
erachtete dies vor dem Hintergrund, dass es sich im Marken-
recht um ein vereinheitlichtes anstatt lediglich ein harmoni-
siertes Recht handelt, als tiberraschend.

VII. Der Wert einer eingetragenen Marke im
schweizerischen Recht

Zum Schluss referierte MarBAcH zum Wert der eingetra-
genen Marke im schweizerischen Recht. Er fiihrte aus, dass
sich verschiedene relevante Aussagen finden lassen, wie der
Gesetzgeber die Marke bestimmt oder verstanden hat. Eine
erste solche Aussage findet sich in der Legaldefinition. So
ist die Marke begrifflich an eine qualitative Grundvorausset-
zung gekniipft. Der Gesetzgeber geht jedoch davon aus, dass
sich eine Marke in Nichts auflésen kann. Dabei handelt es
sich nicht um ein Problem der Eigentumsgarantie, sondern
vielmehr um ein solches der mangelnden Pflege der Marke.

Auch aus der Moglichkeit der Verkehrsdurchsetzung
lasst sich eine Aussage des Gesetzgebers finden. Zeichen des
Gemeingutes konnen zur Marke werden. Wesentlich dabei
ist die grundsitzliche Aussage, dass ein solcher Wandel
moglich und vom Gesetzgeber vorgesehen ist. Diese dyna-
mische Betrachtungsweise unterschiedet das Markenrecht
grundlegend von anderen Immaterialgiitern.

Zudem ist der Eintragungsentscheid lediglich vorldu-
figer Natur. Die Marke ist ein Registerrecht, deren Register-
eintrag aber nicht abschliessend ist. So besteht die Moglich-
keit, auf gerichtliche Feststellung der Nichtigkeit zu klagen.
Diese Moglichkeit ist im Gesetz jedoch nicht vorgesehen.
Nach dem Verstindnis des Gesetzgebers ist es daher system-
immanent, dass sich der Wert einer Marke im Zivilprozess in
Luft auflésen kann, so MarsacH. Folglich ist nur die ge-
brauchte Marke nach Ablauf der Karenzfrist rechtsbestindig.

Im Gegensatz zu anderen Immaterialgiitern, bei wel-
chen der Stand des Schutzrechts nicht an die Kommerzia-
lisierung gekniipft ist, besteht im Markenrecht das Ge-
brauchserfordernis. MarsacH fithrte aus, dass der Gedanke
der Bestandesgarantie nicht dem Verstindnis des Gesetz-
gebers entspricht. Der Gesetzgeber ist sich daher bewusst,
dass Marken einen wirtschaftlichen Wert bilden, und er-
laubt es, diesen Wert zu kommerzialisieren. Weiter stellt bei-
spielsweise die Lizenzgebiihr nichts anderes dar als eine
Abgeltung fiir den Mehrwert, welcher einem Produkt zu-
kommt, sobald dieses unter einer bestimmten Marke
verkauft werden kann. Bei einem wettbewerbsbezogenen
Markenverstindnis bestimmt die Zeicheneigentiimerin im
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freien Wettbewerb selbst, wie sie ihr Zeichen positioniert.
Dies umfasst auch die Kommerzialisierung der Zeichennut-
zung als solche. Der Gesetzgeber erlaubt daher, dass die
Marke einen wirtschaftlichen Wert erreichen kann.

Das schweizerische Recht kennt zudem Marken ohne
Wert. Diese diirfen frei benutzt werden, sofern bestimmte
Voraussetzungen erfiillt werden (z.B. Garantiemarken, geo-
grafische Marken). Es entspricht der Grundhaltung des Ge-
setzgebers, dass wettbewerbsverfilschende Nutzungen zu
verhindern sind. Dieser Grundentscheid ist aber vor der
Frage der Investitionsbereitschaft in ein Zeichen, welches
spater frei benutzt werden kann, nicht unproblematisch.
Der Gesetzgeber hat ein wertbezogenes Verstindnis und
Angst, eigentliche Rechte zu schaffen, die einem geschlosse-
nen Kreis zugehoren und als Monopolisierungen verstan-
den werden kénnen.

Als Zwischenbilanz legte MarBacH dar, dass die Marke
ein rechtlich geschiitztes Instrument im Wettbewerb ist. Die
Bestandesgarantie besteht jedoch nur soweit, als sich eine
Monopolisierung rechtfertigen ldsst. Zudem widmet sich
das Markenrecht einer spezifischen Situation im Zeitpunkt
des Konflikts und nicht der Registrierung. Daher muss die
Marke gebraucht und gepflegt werden, um vor einem poten-
ziellen Konflikt zu erstarken. Die eigentumsmassige Be-
trachtung setzt dem aber Grenzen.

Auch aus der Rechtsprechung lassen sich Aussagen zum
Wert einer eingetragenen Marke im schweizerischen Recht
ableiten. Als erster Anhaltspunkt erinnerte MarBacH daran,
dass eine Marke im Zweifelsfall einzutragen ist. Diese Regel
bestitigt die dynamische Sichtweise des Markenrechts. Folg-
lich wird davon ausgegangen, dass der Wert der Marke zu-
nehmen und dies auch tiberpriift werden kann.

Weiter differiert der Sperrbereich je nach Stirke der
Marke. So fithrte MarsacH aus, «alle Marken sind gleich,
aber gewisse Marken sind gleicher als die anderen». Ob
eine Marke als stark oder schwach zu qualifizieren ist, bildet
keine statische Qualifikation, sondern dndert sich laufend.
Investitionen in eine Marke werden tendenziell belohnt,
wihrend mangelnde Markenpflege tendenziell zu schwi-
cherem Schutz fiithrt. Es besteht also ein gewisser Investiti-
onsschutz, jedoch nur soweit dieser unter einem wett-
bewerbsbezogenen Verstindnis begriindet werden kann.

Zudem gilt das Rechtsmissbrauchsverbot auch im Mar-
kenrecht. Ein klassisches Beispiel stellt die Verwirkung der
Verletzungsklage dar. Uberschiessende Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnisse haben zudem die Konsequenz, dass
der Einwand der Defensivmarke zunimmt.

Rein dogmatisch betrachtet, ist die Bestandesgarantie
auch punktuell im schweizerischen Recht, namentlich im
Widerspruchsverfahren, verankert. So wurde die Marke
«Swiss Military» nicht als nichtig, sondern als nicht rechtlich
nutzbar und somit als wertlos erklart. Entsprechend gibt es
Marken, die trotz Bestandesgarantie nicht durchgesetzt wer-
den konnen (sog. Marken ohne Sperrbereich). Dieser Fall
legt auch dar, dass die Gerichte bereit sind, mutige Argu-
mente aufzunehmen, um die Bestandesgarantie zu unter-
laufen.

Abschliessend fiithrte MarsacH aus, dass die Marke vom
schweizerischen Gesetzgeber nicht als klassisches Immate-
rialgut, sondern als rechtlich geschiitztes Gut konzipiert ist.
Die Marke hat eine wettbewerbsrechtliche Funktion zu erfiil-
len und soll diesen nur fairerweise einschranken. Im Gegen-
satz zu anderen Schutzrechten kennt das Markengesetz keine
vergangenheitsbezogene Betrachtung. Eigentumsrechtlich
werden diesem Verstindnis Grenzen gesetzt, denn dass sich
die Eigentumsgarantie auch auf Markenrechte bezieht, ist
mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen. Die Gerichte sind
zudem gewillt, korrigierend einzugreifen. Das schweizeri-
sche System ist auf Ausgleich bedacht. Recht und Billigkeit
werden dabei starker gewichtet als das reine absolute Recht.
Die Differenzen im Vergleich zur Betrachtungsweise in
Deutschland beziiglich der Fragen, wo wir die Marke positio-
nieren, sie verstehen und wie wir mit ihrer Funktion um-
gehen, haben sich erhoht. Marsach stellte daher die Frage,
ob aus den dargelegten Punkten rechtspolitischer Hand-
lungsbedarf besteht, und befiirwortete ein harmonisiertes
Markenrecht.

VIIl. Diskussion

Abschliessend fand eine intensive Diskussion unter der Lei-
tung von RiTscHER, MEIER und MEINRAD VETTER (Vizeprasi-
dent HGer AG) statt. Rirschir fiihrte aus, dass der deut-
schen Marke sowie der Unionsmarke ein héherer Wert zu-
kommt als der Schweizer Marke. Weiter stellte RitscHir die
Frage in den Raum, wo Unterschiede zwischen dem Schutz
durch das MSchG und dem Schutz durch das UWG liegen.
Eine Wortmeldung aus dem Publikum stellte fest, dass das
Markenrecht im Gegensatz zum Lauterkeitsrecht einen abs-
trakten Wert anerkennt.

WipuMer fithrte im Rahmen des Ungleichgewichts der
«Zeit» aus, dass wahrend dem Verletzer das zeitliche Korrek-
tiv der Verwirkung zusteht, der Markeninhaber diese Mog-
lichkeit nicht hat. Eine weitere Herausforderung fur den
Markeninhaber ist, dass die Eintragung eine gewisse Zeit be-
ansprucht, das Zivilgericht die Marke aber dennoch «wegwi-
schen» kann. Dem konnte eine Art Zeitausgleich in Form
einer Verwirkung entgegenwirken. Anders bei der Unions-
marke. Dieser wird ein Investitionsschutz gewissermassen
zugestanden. Marc STEINER (Richter, BVGer) entgegnete,
dass nicht nur Zivilgerichte die Marke «wegwischen» kon-
nen, dies kann ebenfalls bereits im Rahmen eines Wider-
spruchsverfahrens erfolgen. Von Verter erfolgte darauf die
Wortmeldung, dass die Marke eben nicht einfach «weg-
gewischt» wird, ist doch gerade der Aspekt der Dynamik ent-
scheidend im Zusammenhang mit der Marke. Der Wett-
bewerb verdndert sich. Durch eine «Zeitschranke» wird et-
was Statisches eingebracht. Gemiss MEier geht es am Ende
darum, die verschiedenen Interessen der Beteiligten zu iden-
tifizieren. Es konnen nicht einfach Aspekte aus einem Land
identisch auf ein anderes Land tibertragen werden. Die Prii-
fung des IGE stellt dabei nur eine Momentaufnahme dar.
MarsacH erwiderte, dass die Schweizer Markeneintragungs-
praxis eher streng ist. Das Schweizer Markenrecht hat sich
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dabei weniger weit entwickelt als das Unionsrecht. Dies
wird in der Schweiz teilweise durch die Verkehrsdurchset-
zung kompensiert. Die Verkehrsdurchsetzung stellt damit
den eigentlichen Investitionsschutz dar.

RitscHer fiithrte aus, dass die Entwicklung im deut-
schen Recht und Unionsrecht, Investitionen zu schiitzen,
auch heute nicht gesetzlich verankert ist. Vielmehr ist dies
Folge der Rechtsprechung des BGH und EuGH. RiTSCHER
stellte die Frage in den Raum, was die schweizerischen Ge-
richte in der Schweiz hindert, den gleichen Weg zu beschrei-
ten, zumal dies vom Gesetz nicht verboten wird.

Meier griff erneut den Aspekt der Harmonisierung auf.
Dazu stellte er die Frage, was Harmonisierung an sich tiber-
haupt bedeutet. So kann Harmonisierung auch bedeuten,
in gewissen Aspekten strenger zu werden. NORDEMANN
fithrte in diesem Zusammenhang aus, dass das Markenrecht

in Europa sehr abstrahiert betrachtet werden kann. In jedem
einzelnen Unionsstaat sind die markenrechtlichen Bestim-
mungen somit dynamisch und flexibel. Dies in der Praxis
umzusetzen, ist nicht ganz trivial.

Zudem wurde auf die Problematik hingewiesen, dass
im Zusammenhang mit der Verkehrsdurchsetzung im
schweizerischen Recht aufgrund des relevanten Verkehrs-
kreises faktisch nur sehr breit gefacherten Marken die Mog-
lichkeit zukommt, eine Verkehrsdurchsetzung zu erlangen.
Spezialmarken, die sich aber in ihrem engen Anwendungs-
bereich durchgesetzt haben, kommt damit nur selten eine
Verkehrsdurchsetzung zu.

Die Schlussdiskussion zeigt, dass eine deutsche Marke
und auch eine Unionsmarke im praktischen Ergebnis einen
hoheren Wert geniessen als eine Schweizer Marke und dass
Handlungsbedarf im schweizerischen System besteht.
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