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L «Warm-up»

1. Jiingste Entwicklung der Design- und
Markenpraxis aus der Sicht des HABM
und des IGE

I15.  Aktuelle Rechtsprechung zum Design-
und Markenrecht

IV. Designs und Marken aus unternehme-
rischer Sicht

YV,  Der Schutz des Designs im Zusam-
menspiel der Immaterialgiiterrechte
und des Lauterkeitsrechts: EU,
Schweiz

VI. Workshops zu Schutzvoraussetzun-
gen, Schutzumfang, relevante Be-
trachtungsweise sowie zur inhaber-
schaft und Verwertung

VII. Erkenntnisse

Der von INGRES und dem IGE unter der
Verantwortung von Dr. CHRISTOPH GAS-
SER organisierte [ttinger Workshop vom
7./8. September 2012 in der Kartause
Ittingen stand im Lichte des Verhiltnis-
ses zwischen Designrecht und Marken-
recht, das sowohl aus der Sicht des
schweizerischen als auch des europa-
isch harmonisierten und vereinheitlich-
ten Rechts betrachtet wurde. Die provo-
kante Titelthese des Workshops konnte
nicht eindeutig beantwortet werden.
Die angeregien Diskussionen zeigten
jedoch deutlich, dass das Designrecht
aus seinem Dornroschenschiaf erwacht
ist und in der Praxis immer mehr eine
eigenstandige, vorn Markenschutz un-
abhiingige Bedeutung erlangt. Dies vor
allem auch deshalb, weil Formmarken
immer restrikeiver gehandhabt und die
Vorteile des Schutzes durch Designrecht
zunehmend erkannt werden. Der Work-

«  Rechrsanwalt, Dr. fur. LL.M., Ziirich.
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shop zeigte dariiber hinaus, dass im
Designrecht zentrale Fragen noch ihrer
Beantwortung harren.

I, «Warm-up»

Die Tagungsleiter Dr. Ertc MEefeR, Leiter
Marken des IGE, und Dr. MicHagL RiT-
scHER, Prisident des INGRES, gingen
nach kurzer Begriissung gleich medias
in res und forderten die Teilnehmer im
Sinne eines Brain Storming dazu auf,
sich Gedanken iiber Vorteile des Mar-
kenschutzes bzw. des Designschutzes
2u machern.

Fiir den Markenschurz wurden
u. a. folgende Vorteile angefiihrt:

- Schutzdauer

—~  Neuheit keine Voraussetzung

—  Harmonisierung weltweit, Madri-
der-System

~  Mehr Markenarten
Rechtssicherheit im Streitfall (v. a.
weil mehr Rechtsprechungspraxis
besteht)

- Schutzumfang (Ausnahme: schwa-
che Marken)

—  Widerspruchsverfahren (und da-
mit eine gewisse Rechissicherheit
betreffend die Rechtsbestdandig-
keit)

- Leichte Recherchierbarkeit und
Uberwachung
Fiir den Designschutz wurden u. a.

folgende Vorteile erwdhnt:

-~ Vermutung der Rechtsbestindig-

keit

Keine Gebrauchspflicht

H

Institut flr
gewerblichen
Rechtsschutz

iNGRES

- Binfachere Hinterlegung / Darstel-
lung und Abbildung des Designs
im Register unterliegt weniger
starren Regeln

~  Kein Spezialititsprinzip (was sich
auf den Schutzbereich auswirkt)

- Sammelhinterlegung

-~ Kein Widerspruchsverfahren (wo-
bei sich hier die Teilnehmer nicht
einig waren, ob dies zwingend ein
Vorteil ist)

- Keine nationale Basiseintragung
bei der internationalen Registrie-
rung

- Keine designmdissige Benutzung
als Voraussetzung flir Design-
rechtsverletzung

I, Jingste Entwicklung der
Design- und Markenpraxis
aus der Sicht des HABM und
des IGE

STEFAN FrAEFEL vormn IGE erfrterte
zunichst die Unterschiede und Gemein-
samkeiten in den Verfahren zur kin-
tragung einer Marke bzw. eines Designs
vor dem IGE. Grosse Unterschiede zwi-
schen den beiden Immaterialgtiterrech-
ten ergeben sich insbesondere betref-
fend die Schutzdauer (beim Design
maximal 25 Jahre), betreffend die
Verdffentlichung auf Swissreg (beim
Design erst nach erfolgter Eintragung;
im Gesuchsstadium nur beschrénkte
Akteneinsicht), betreffend Internatio-
nale Registrierung (beim Design ist
keine nationale Basisanmeldung not-
wendig) sowie betreffend Geltend-
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machung von Drittrechten (beim De-
sign gibt es kein Widerspruchsverfah-
ren).

Betreffend die Dauer des Eintra-
gungsverfahrens ist das Designrecht im
Allgemeinen metaphorisch tatsdchlich
auf der «Uberholspur». Dies auch des-
halb, weil es bei den Designanmeldun-
gen weniger Probleme, d.h. weniger
Beanstandungen gibt. Die meisten De-
signanmeldungen werden innerhalb
von sechs Wochen eingetragen (inter-
nationale Registrierungen innert einer
Woche gepriift). Bel offensichtlich un-
problematischen Markeneintragungs-
gesuchen betréagt die Verfahrensdauer
sechs Arbeitstage. Bei anderen Gesu-
chen kann es bis zu maximal 16 Wochen
dauern; Expressgesuche werden innert
einem Monat erledigt.

Hine Auswertung der Anzahl Mar-
ken- bzw. Designanmeldungen zeigt fiir
die Schweiz eine parallel verlaufende
Entwicklung, wobei die Anzahl Desig-
nanmeldungen um einiges geringer
ist.

Der Pritfungsmassstab des IGE bei
Marken- und Designanmeldungen ist
bei der Priifung des Verstosses gegen
geltendes Recht, die guten Sitten und
die offentliche Ordnung gleich. Bei
Designanmeldungen werden viele Be-
anstandungspunkte «informell» per
Telefon erledigt, was sicherlich zur Ver
fahrensbeschleunigung beitrégt.

Gemaéss STeEFAN FrAEFEL gibt es
aus seiner Sicht einige offene Fragen,
wobei sich bei Designanmeldungen
weniger Probleme ergeben, weil beim
IGE nur wenige Schutzausschluss-
grinde gepriift werden. Insbesondere
kei der Anmeldung von Formmarken
stellen sich Fragen betreffend die tech-
nische Notwendigkeit nach Art. 2 lit. b
MSchG (Was gilt als alternative Form
und wieviele solche Alternativen sind
notwendig?), betreffend Formmarken,
die evtl. das Wesen der Ware ausma-
chen (Die Praxis des BGer zur funk-
tionalen oder Asthetischen Notwendig-
keit bietet zu wenig Rechtssicherheit
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bzw. ist im Eintragungsverfahren nur
schwer zu handhaben), sowie zuletzt
betreffend Positionsmarken (Kann ein
allein nicht unterscheidungskraftiges
Zeichen durch die Positionierung im
Gesamteindruck unterscheidungskraf-
tig werden? Muss es sich dabei um eine
{ibliche oder um eine uniibliche Posi-
tionierung handeln?).

Im Anschluss an die Ausfithrungen
aus Sicht des IGE befasste sich GREGOR
ScHNEIDER mit der Eintragungspraxis
des HABM (Harmonisierungsamt flir
den Binnenmarkt). Um bei der Meta-
phorik «Designrecht auf der Uberhol-
spur» zu bleiben, meinte er, diese Frage
kénne je nach Gesichtswinkel meta-
phorisch auch anders gestellt werden
(«Zwei Strassen, die in verschiedene
Richtung gehen und sich damit gar kei-
nen direkten Wettbewerb liefern»). Der
Unterschied zwischen der Anzahl De-
sign- bzw. Markenanmeldungen ist in
der EU nicht derart gross wie in der
Schweiz. Auch in der EU ist dabei das
Design betreffend Dauer des Eintra-
gungsverfahrens deutlich auf der
schnelleren Spur. Von der Anmeldung
bis zur Eintragung dauert das Verfahren
im Allgemeinen lediglich 10 Tage. Bex
den Markenanmeldungen dauert das
Verfahren in den haufigsten Fallen ma-
ximal 25 Tage. In den iibrigen Fillen
erfolgt die Markeneintragung im Allge-
meinen innert maximal 10 Wochen.

GREGOR SCHNEIDER zeigte danach
anhand einzelner Schwerpunktthemen
Unterschiede zwischen der Marken-
und Designanmeldung auf. Betreffend
technische Funktonalitdt spielen die
Alternativen bei Formmarken keine
Rolle, es genligt, wenn die Form zur
Frreichung einer technischen Wirkung
erforderlich ist. Das Amt vertrat gestiitzt
auf die unterschiedliche Formulierung
in den entsprechenden Vorschriften die
Auffassung, dass beim Design das Ni-
veau der Funktionalitit hdher sein
miisse, d.h. der Ausschlussgrund nur
greife, wenn das Merkmal fiir die Errei-
chung einer bestimmten technischen

Wirkung unerléisslich sei. Dieser Unter-
schied in der Behandlung der tech-
nischen Funktionalitdt wurde jedoch in
der Rechtspraxis wieder riickgéngig
gemacht, weil befiirchtet wurde, das
Patentrecht kénnte durch das Design-
recht umgangen werden. Aufgrund der
weiteren Ausfithrungen zeigte sich, dass
auch in der EU die Behandlung der 4s-
thetischen Funktionalitdt viele Fragen
offen lésst. So stellt sich geméss GREGOR
ScuNEIpeER die Frage, wer fliir die Be-
stimmung der dsthetischen Funktiona-
litdt massgebend ist: der Abnehmer und
seine asthetische Uberzeugung oder der
Werbewert, Bei der Bestimmung der
Eigenart im Designrecht ist im Allge-
meinen die Freiheit massgebend, die
der Designer mit Blick auf die beste-
hende Designdichte hatte. Falls der
Designer eine grosse Freiheit besass,
muss der Abstand zu bestehenden De-
signs umso grosser sein. Bei den Form-
marken gilt dagegen in der EU die sog.
Abstandstheorie, d. h. es wird geprift,
welche Formen bereits auf dem Marke
vorhanden sind. Je grosser der Abstand
von diesen Formen ist, desto grosser ist
der Schutzumfang der Formmarke. Zu-
letzt wurde erdrtert, dass sich auch in
der EU betreffend Positionsmarken of-
fene Fragen ergeben. So stelle sich die
Frage, ob bei Positionsmarken nicht die
Gefahr des [deenschutzes bestehe, falls
die Kennzeichnungskraft der Positions-
marke nicht abstrakt gepriift werde,

I, Aktuelle Rechtsprechung
zum Design- und
Markenrecht

Dr. Roger Staus und Dr. VERENA VON
BomHARD erorterten im Stile eines
«Ping-Pong-Spieles» die aktuelle Recht-
sprechung zum Design- und Marken-
recht in der Schweiz und in der EU.
Humorvoll hielt Dr. RoGER Staus fest,
dass fiir die Schweiz aufgrund der nicht
allzu zahlreichen Gerichtspraxis alle
Entscheide seit dem Inkrafttreten des
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Designgesetzes unter aktuelle Recht-
sprechung fallen wiirden.

Zum Thema «Rechtserlangung»
vertrat Dr. VERENA VON BoMHARD die
Auffassung, dass ein «gutes Design» im
Markenrecht nichits helfe, sondern evil,
sogar schédlich sei (Stichwort: Wesen
der Ware, dsthetische Funktionalitdt).
Dies wiirde u.a. der Entscheid des EuG
in Sachen Lautsprecher {von B&QO; EuG
vom 6. Oktober 2011) zeigen. Erschwe-
rend komme hinzu, dass bei Vorliegen
der dsthetischen Funktionalitét die Ver-
kehrsdurchsetzung nicht zu einer Ein-
tragung verhelfe (siehe EuGH vom 20,
September 2007, «Benetton v. G Star»}.
Nach Auffassung der Referentin sollte
der Schutzausschlussgrund der dsthe-
tischen Funktionalitit ersatzlos gestri-
chen werden.

Aus schweizerischer Sicht lassen
sich bei der Frage der Rechtserlangung
von Formmarken hinsichtlich der dsthe-
rischen Funktionalitdt kleinere Unter-
schiede zur EU erkennen. So ergibtsich
nach Dr. RoGER Staus aus dem Panton-
Stuhl-Fall (BGE 134 111 547), dass die
Schweiz fiir Formmarken keinen expli-
ziten Ausschlussgrund der dsthetischen
Funktionalitidt kenne. Die dsthetische
Funktionalitit konne jedoch, wenn sie
das Wesen der Ware ausmache, unter
Art. 2 lit, a MSchG fallen. Zur Rechts-
erlangung muss sich die Form wesent-
lich von bestehenden Formen unter-
scheiden (3-D-Wellenverpackung, BGE
137 11T 403). Fin Uberblick iber die
Rechtsprechung fithre nur einen neue-
ren Entscheid zu Tage, bei dem das
Kriterium «Wesen der Ware» mass-
gebend war (3-D-Lindor-Kugel, BGer
4A.129/2007). Im Fall «Knetfamilie»
(BVGer B-3273/2007) wuarden 3-D-
Knetfiguren als Bildmarken angemeldet
und eingetragen, obwohl die Knetfigu-
ren nicht unerwartet oder ungewohn-
lich waren.

7ur Frage der technischen Funk-
tionalitit in der schweizerischen Recht-
sprechung zeigte Dr. ROGER STAUB an-
hand des Lego-Falles (BGE 129 111 514
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sowie BGer 4A.20/2012), dass die Ab-
grenzung zwischen technischer Not-
wendigkeit (Art. 2 lit. b MSchG) und
rechnischer Bedingtheit (Art, 2 lit. a
MSchG) unklar sei. Unklar bleibe auch
weiterhin, ob die technische Funktiona-
litat im Designrecht anders zu beurtei-
len ist als im Markenrecht, Gem#ss BGer
hat die Beurteilung gleich zu erfolgen
(BGE 133111 189, «Sehmuckschatulle»).
Der Referent ist allerdings diesbeziig-
lich skeptisch. Die Ausgangslage im De-
signrecht sei unterschiedlich, weil im
Gegensatz zum Markenrecht kein
ewiger Schutz moglich sei. Daher sei
auch die Gefahr, dass das Patentrecht
durch eine Designeintragung unterlau-
fen werde, geringer.

In der EU wurde die technische
Funktionalitit in jiingster Zeit vor allem
im Zusammenhang mit Komponenten
oder komplementéren Gegenstinden
diskutiert. Es wird dabei auf das Kri-
terium des «must match» abgestelit. Ist
bei Komponenten die Form durch den
Hauptgegenstand vorgegeben (d.h.
«must match»), ist eine Eintragung aus-
geschlossen.

Die Diskussion zum Thema «Rechts-
durchsetzung» wurde unterteilt in
Rechtdurchsetzung i) Design-Design,
i) Marke-Design sowie iif) Design-
Marke.

Bei einem Konflikt zwischen zwel
Designs ist die Bestimmung des Schutz-
umfangs von besonderer Bedeutung.
Nach Praxis des BGH (BGH vom 19. Mai
2010, «Untersetzer-Fall») ist bei dieser
Frage nichtder Abstand zu bestehenden
Designs entscheidend, sondern die Ge-
staltungsfreiheit und Musterdichte. Ge-
mass Dr. VERENA VON BoMHARD diirften
sich allerdings im Ergebnis zwischen
den beiden moglichen Bestimmungen
des Schurzumfanges kaum grosse Un-
terschiede ergeben, Mit Blick auf die
Rechtsprechung des EuGH stort sich die
Referentin daran, dass dieser bei Verlet-
zungsprozessen nicht einen synopti-
schen Vergleich zwischen den beiden
Designs durchfiihre, sondern auf das

verschwommene FErinnerungsvermo-
gen des Abnehmers abstelle.

In der Schweiz besteht gemass Dr.
RoGER STauB in der Rechtsprechung
Einigkeit, dass bei der Beurteilung eines
Konfliktes nicht mehr der synoptische
Vergleich, sondern das kurzfristige Er-
innerungsbild des am Kauf interessier-
ten Verbrauchers massgebend ist (siehe
2. B, BGE 129 III 545, «Knoblauch-
presse»), Allerdings ergeben sich immer
noch Schwierigkeiten bei der Bestim-
mung dieses kurzfristigen Erinnerungs-
bildes. Der Referent kritisiert, dass
gemiss BGer der Abnehmer nur die fur
ihn subjektiv wesentlichen Elemente im
kurzfristigen Erinnerungsbild behalten
solle. Zudem weist er darauf hin, dass
das BGer bei einzelnen Erwigungen
markenrechtliche Uberlegungen ein-
fliessen lasse, die fiir das Designrecht
nicht relevant seien (so hielt z.B. das
BGer im Fall «Herzchenanhanger» fest,
dass die beiden Designs so ausschen
wiirden, als gehorten sie zur selben Kol-
lektion).

Im Zusammenhang mit dem
Schutzumfang eines Designs befasste
sich die Rechtsprechung in der Schweiz
auch mit der Frage des Spezialitdtsprin-
zips. In BGer 4A_288/2007 («Bague»)
fihrte das BGer aus, im Designrecht
bestiinde kein Spezialitdtsprinzip. Der
Referent ist allerdings unsicher, ob diese
Aussage auch gemacht wiirde, wenn die
sich gegeniiberstehenden Produkte wei-
ter voneinander entfernt sind als im
vorliegenden Fall, wo es um Schrmuck
ging.

Dr. Rocer Staus fithrte anhand
von einzelnen Beispielen auch aus, dass
seiner Meinung nach der Schutz eines
Designs durch eine Formmarke Lucken
aufweist. So wurde im Fall «Maltesers»
(BGE 135 111 446) eine Verwechslungs-
gefahr trotz dhnlicher Ausstattung ver-
neint, weil die auf den Verpackungen
angebrachten Schriftziige eine solche
ausschliessen wiirden.

Berreffend Konflikte zwischen
Marken und Designs fithrte Dr. VERENA
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vonN BoMuaRD zuin EU-Recht aus, dass
die Marke wohl {iber einen héheren
Schutzumfang verflige als das Design.
Die Annahme einer Verwechstungsge-
fahr sei eher erfiillt als die Annahme
einer Ubereinstimmung im verschwoin-
menen Erinnerungsbild des Abneh-
mers.

Zuletzt befasste sich Dr. VErEnA
von BoMHARD noch mitden Schranken
des Designrechts. Zunéchst hielt sie
fest, dass ein eingetragenes eigenes De-
sign einem Rechisverletzer nichts niitze.
Der EuGH musste diese Frage in meh-
rerven Fillen entscheiden, weil insbeson-
dere in Spanien die Gerichte entschie-
den hatten, dass ein ecingetragenes
Design in jedem Fall benutzt werden
diirfe. Die Frage, ob markenrechtliche
Schrankenregelungen auf das Design-
recht tibertragen werden miissen oder
kénnen, wurde dagegen vom BGH of-
fengelassen (BGH vom 7. April 2011,
«[CE»).

IV. Designs und Marken aus
unternehmerischer Sicht

MaLeNna Frau (Néstle 8.A.), STrPHAN
EnciLs (Siemens AG) sowie Dr. PETER
Scuramm {(Vitra) ermoglichten den
Teilnehmern einen spannenden und
wertvollen Einblick in die Design- und
Markenstrategien ihrer Unternehmen.

MaLENA Frau erkldrte, Nestlés
Markenstrategie konzentriere sich vor-
wiegend auf rund 29 besonders starke
Marken. Diese starken «Hauptmarken»
werden entsprechend in verschicdenen
Landern registriert und auch durchge-
setzt. «Untermarkens (2.B. die Namen
der verschiedenen Kapseln bei Nes-
presso) werden nicht in jedem Fall re-
gistriert. Nestlé meldet sehr viele Mar-
kenan (253 in 2011), aber auch immer
mehr Designs (111in 2011). Die Anzahl
der Marken- und Designanmeldungen
ist immer auch davon abhingig, obz. B.
gerade neue Produkte lanciert werden.
Strategie von Nestlé ist e$, Produkte
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rundum durch Kombination zwischen
Marken- und Designanmeldungen zu
schiitzen. Prioritat hat dabei das Mar-
kenrecht, doch werden z. B, vor allem
Verpackungen als Design geschiitzt.
Aufgrund ihrer Erfahrungen geht Ma-
LENA FraU davon aus, dass es sich bei
den meisten Konflikten um Markenkon-
flikte handelt. Interne Studien hétten
aber ergeben, dass das Designrecht ei-
nen besseren Schutz biete als das UWG.
Dies habe z.B. damit zu tun, dass in
China das UWG schwach ausgebildet
sei, weshalb dieses im Gegensatz zum
Designschutz gegen Filschungen kaum
helfe.

Dr. StepnaN ENGELS zeigte auf,
dass im Moment Siemens AG vielmehr
eingetragene Marken als Designs be-
sitzt. Er hielt hierzu aber auch fest, dass
immer im Auge behalten werden miisse,
dass Schutzrechte Geld kosten, Siemens
AG habe vor allem Konflikte in Asien,
da dort sowohl Marken als auch Designs
immer wieder kopiert wiirden. Gemass
seiner Erfahrung sei bei solchen Kon-
flikten der Schutz durch Marken star-
ker. Allerdings gebe es verschiedene
Zolllager, die es faktisch erlauben wiir-
den, die kopierten Produkte erst nach
der Verzollung mit Marken zu versehen,
In diesen Konstellationen biete das De-
signrecht einen stérkeren Schutz vor
Falschungen. Gefahren sieht er darin,
dass bekannte auslandische Designs in
China von Konkurrenten registriert
wiirden, um den Markteintritt des Ori-
ginal-Herstellers zu blockieren. Immer-
hin habe China diesbeziiglich auf Kritik
hin reagiert und die Schutzvoraus-
setzungen im Designrecht erhoéht, Dr.
STEPHAN EnciLs ist der Meinung, dass
das Designrecht bis anhin zu Unrecht
als «Trostpreis» betrachtet wurde. Ge-
schiitzte Designs stellen seiner Meinung
nach einen Wettbewerbsvorteil dar und
seien auch fiir die Vermarktung wichtig.
Zudem hitten Designs wegen der Ver-
mutung der Rechtsbesténdigkeit eine
nicht zu unterschitzende Durchschlags-
kraft, insbesondere in vorsorglichen

Massnahmeverfahren, Kritisch steht er
dem Eintragungsverfahren gegentiber,
welches evtl, zu einfach sei {und zwar
eben auch fiir die Konkurrenz, was ge-
wisse Risiken mit gich bringe), Weil der
Schutzumfang des Designs entschei-
dend sei, ist die Marktrecherche vor der
Anmeldung wichtig. Die Ergebnisse der
Recherche hinsichtlich bestehenden
Formenschatzes miisse daher genau
dokumentiert werden. Zuletzt macht
der Referent noch auf Gefahren bei der
Auslagerung von Designleistungen auf-
merksam. Da nicht in allen Fallen eine
automatische Rechtsiibertragung auf
den Arbeitgeber oder Aufiraggeber
erfolge, miisse dies vertraglich geregelt
werden. Dasselbe gelte auch, wenn sol-
che Leistungen in Lander ausgelagert
werden, in denen Designs als Patente
angemeldet werden. Es miisse in diesen
Fillen genau geregelt werden, wer bei
der Anmeldung als Erfinder und wer als
Patentinhaber genannt werde,

Im Falle von Vitra (Mdbelindust-
rie) erlduterte Dr. PETER SCHRAMM, dass
Designs hidufig kopiert, aber nicht mit
verwechselbaren oder identischen Mar-
ken versehen wiirden. Dies mache die
Bekémpfung der Filschungen schwie-
riger, fiihre aber auch dazu, dass fir die
Vitra Designrechte sehr wichtig seien.
Neue Produkte wirden daher regel-
midssig als Design angemeldet, wéhrend
man Altere nicht als Design registrierte
Klassiker tiber das Urheberrecht oder
als Formmarke zu schiitzen versucht.
Zuletzt fithre auch das UWG zu einem
zusdtzlichen Schutz. Die Schutzstrate-
gien seien vor allem davon abhingig,
wie die Rechtsgrundlagen in den betref-
fenden Zielmérkten ausgestaltet seien.
Ziel sei immer ein kumulativer Design-
schutz. So wiirde z.B. je nach Marken-
recht und Rechtsprechung bei neuen
Produkten die Unterscheidungskraft
noch fehlen und die Eintragung als
Formmarke damit scheitern. In diesen
Fillen werden die Produktdesigns als
Designrecht angemeldet. Geméss Ein-
schétzung von Dr. PETER SCHRAMM ké&-
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men typische Markenrechtsverletzun-
gen (c.h. das Anbringen der Marke
«Vitra» auf Kopien) selten vor, wihrend
Fille von Formmarkenverletzungen
zahlreicher sind. Das Unternehmen
miisse regelmdssig Félschungen an
Mébel- bzw. Designmessen beschlag-
nahmen und zerstiren lassen. Als Fazit
geht Dr. PETER SCHrRAMM davon aus,
dass das Designrecht aufgeholt, nicht
aber das Markenrecht dberholt habe.
Das Designrecht werde nunmehr als
eigenstindiges Immaterialgiiterrecht
wahrgenommeil,

V. Der Schutz des Designsim
Zusammenspiel der
Immaterialglterrechte und
des Lauterkeitsrechts: EU,
Schweiz

Dr. PascaL FeaLsaum fithrte mit meta-
juristischen Uberlegungen in die The-
matik ein, Insbesondere zeigte er auf,
dass der moderne Designer eine schwie-
rige Aufgabe habe. Der Designer miisse
technische, ¢konomische und dsthe-
tische Aspekte im Design infegrieren,

Des Weiteren zeigte er auf, inwie-
fern sich die verschiedenen Immate-
rialgiiterrechte von ihrem Schutzziel
her unterscheiden, was wiederum zur
Frage fiihrte, ob die einzelnen Rechte
einen kumulativen oder exklusiven
Schutz zur Folge haben.

Im Verhiltnis zwischen Urheber-
recht und Patentrecht sei ein kumulati-
ver Schutz moglich, sofern die Schop-
fung nicht eine rein technische Losung
ohmne dsthetischen Aspekr darstelle.

Im Verhiltnis zwischen Design
und Urheberrecht zeige sich, dass in der
Schweiz ein teilweiser kumulativer
Schutz méglich sei. Entscheidend ist
dabei die Héhe der Originalitédr. Ist
diese hoch, ist ein Schutz als Urheber-
recht auch bei Designs moglich (siehe
z. B. die Ausfithrungen des BGer in BGE
134 111 549, «Panton-Stuhl»). Ob der
individuelte Charakter fiir das Urheber-
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recht graduell héher ist als die Eigenart
fiir das Design, ist aus praktischer Sicht
aber schwierig festzustellen.

Im Verhiltnis zwischen Patent-
recht und Designrecht ist entscheidend,
ob die Schopfung (auch) einen dsthe-
tischen Zweck hat, ansonsten kein
Designrecht moglich ist. Andererseits
darf ein Design nicht technisch bedingt
sein, da sonst das Patentrecht unterlau-
fen wiirde,

Zwischen Markenrecht und De-
signrechr ergeben sich Gemeinsamkei-
ten zwischen Formmarken und Designs.
Allerdings ist der Schutzbereich doch
unterschiedlich. So wird die «Origina-
litéit» bei Formmarken anders bestimmt
als bei Designs (die Formmarke muss
z.B. nicht neu sein). Gemeinsamkeiten
ergeben sich dagegen in der Rechtspre-
chung betreffend die Frage der techni-
schen Funktionalitét.

Im Verhiiltnis zwischen UWG und
Designrecht wird immer noch hiufig
die sog. Umwegthese vertreten. Ein ku-
mulativer Schutz sei daher nur méglich,
wenn zur Designrechtsverletzung noch
zusatzliche Unlauterkeitstatbestande
hinzukommen. Br verwies noch explizit
darauf hin, dass Art, 2 UWG das syste-
matische Kopieren als eigenstindigen
Unlauterkeitstatbestand betrachtet.

Zuletzt stellte Dr. Pascal FEHL-
BauM zur Diskussion, ob die Bestim-
mung der Eigenart eines Designs in der
schweizerischen Praxis korrekt erfolge.
In der Schweiz werde bei der Bestim-
mung der Figenart haufig der sog.
trademark approach (Vergleich mit dem
bestehenden Stand des Designs) ange-
wandt. Er wiirde dagegen einen sog.
copyright approach bevorzugen, weil es
beim Designrecht im Gegensatz zum
Markenrecht um den Schutz der Inno-
vation und damit in wirtschaftlicher
Hinsicht wie beim Urheberrecht um die
Belohnung der Innovationsleistung
ginge, Betreffend die in anderem Zu-
sammenhang von Dr. MicHARL RiT-
scHER aufgeworfene Frage, ob das Wort
«Midag» in Arial-Schrift als Design ge-

schiitzt werden konne, vertrat er die
Auffassung, dass der Wortsinn nicht
geschiitzt wiire, Designschutz knnten
nur die Linien und Konturen erlangen,
sofern sie neu und eigenartig seien.

Dr. Henning Harrwic fasste im
Sinne eines einleitenden Uberblicks die
verschiedenen Immaterialgiiterrechte
{Designschutz, Markenschutz, Urheber-
schutz) in der EU und der Schweiz
zusammen und erinnerte hierbei ins-
besondere auch daran, dass es im Ge-
gensatz zur Schweiz in der EU (und in
UK) auch nicht eingetragene Design-
rechte sowie in Deutschland nicht ein-
getragene Markenrechte gebe.

Mit Bezug auf das vorangegangene
Referat von Dr. Pascai FEHLBAUM hielt
er fest, dass im Designrecht in der EU
betreffend die Bestimmung der Eigen-
art eher ein patent approach bzw. ein
copyright approach, nicht jedoch ein
trademark approach vorherrschend
sei.

Hinsichtlich ~ Lauterkeitsrecht
machte er darauf aufmerksam, dass die-
ses Rechtsgebiet in der EU nicht voll-
standig harmonisiert wurde, auch wenn
die UGP-Richtlinie {2005/29/EG) be-
steht, die in Anhang I Geschiftsprak-
tiken auffiihrt, die unter allen Umstén-
den als unlauter gelten. Die UGP-Richt-
linie sieht in Anhang I Nr. 13 u. a. vor,
dass Werbung, die gecignet ist, beim
Verbraucher eine Herkunftstauschung
hervorzurufen, unlauter ist. Trotz der
unterschiedlichen Formulierung dirfte
dieser Tatbestand mit der lauterkeits-
rechtlichen Verwechsiungsgefahr nach
Art. 31it. d UWG vergleichbar sein, auch
wenn sich in der richterlichen Praxis
Unterschiede ergeben.

Nach diesen einleitenden Bemer-
kungen zeigte Dr. HENNING HARTWIG
anhand von Gerichtsurteilen Besonder-
heiten, Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen dem Lauterkeitsrecht
in der Schweiz und in der EU auf. So-
wohlin der EU als auch in der Schweiz
ist die technische Funktionalitit auch
im Lauterkeitsrecht eine relevante The-
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matik. Es soll vermieden werden, dass
Formen oder Ausstattungen iber das
Lauterkeitsrecht geschiitzt werden kén-
nen, obwohl ein Schutz durch Immate-
rialgliterrechte nicht mdéglich ist. Ge-
miss Rechsprechung des HGer Aargau
kénne es fiir das UWG dabei keine Rolle
spielen, dass eine andere Gestaltung
méglich oder zumutbar sei. Anders ent-
schied dagegen der deutsche BGH im
Fall «Ausbeinmessers {Urteil vom 2. Ap-
il 2009), in welchem der BGH festhielr,
dass der wettbewerbsrechtliche Leis-
tungsschutz bei Gestaltungsmerkmalen,
die zwar technisch bedingt, gleichwohl
aber frei austauschbar seien, nicht aus-
geschlossen sei. Der Leistungsschutz ist
damit in Deutschland vielmehr nur
dann absolut ausgeschlossen, wenn es
sich um eine technisch zwingend not-
wendige Gestaltung handelt,

Weiter zeigte der Referent auf,
dass gemiss Praxis in der EU das An-
bringen einer unterschiedlichen Marke
auf dem nachgeahmten Produkt eine
Verwechslungsgefahr in der Regel aus-
schliesse oder zumindest reduziere.
Sofern das nachgeahmte Produkt aller-
dings praktisch identisch mit dem Ori-
ginal ist, diirfte dagegen wieder eine
zurnindest mittelbare Verwechslungs-
gefahr vorliegen, weil der Verbraucher
evtl. davon ausgeht, dass zwischen dem
Hersteller des Originalproduktes und
demjenigen der Kopie eine vertragliche
Verbindung besteht (z. B. ein Lizenzver-
trag).

Skeptisch dusserte er sich zu einem
Entscheid des OLG Kéln vom 12. Sep-
tember 2008 («Kunststofftasche»), in
dem das Gericht die Nominierung fiir
einen Designpreis als [ndiz flr die wett-
bewerbliche Eigenart und damit die
Kennzeichnungsfahigkeit beriicksich-
tigte. Es sei fraglich, ob wettbewerbliche
Figenart identisch mit der Kennzeich-
nungsfahigkeit sei.

Zuletzt zeigte der Referent anhand
der sog. «Crocs»-Fille, die in Deutsch-
land, Osterreich und der Schweiz zu
Urteilen fithrten, wie es trotz relativ
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vergleichbarer lauterkeitsrechtlicher
Regelungen zu unterschiedlichen Urtei-
len kommen kann. In der Schweiz
wurde eine lauterkeitsrechtliche Ver-
wechslungsgefahr sowoh! vom Han-
delsgericht Aargau (Urteil vom 9. Sep-
tember 2008) als auch vom Kreisgericht
Bern-Laupen (Urteil vom 12, November
2008), allerdings mit unterschiedlicher
Begriindung, abgelehnt. Das HGer Aar-
gau erachtete die Gestaltung der
«Crocs»-Schuhe nicht als originér kenn-
zeichnungskriftig und verneinte auch
eine Verkehrsdurchsetzung, da die
Schuhe im damaligen Zeitpunkt erst
seit zwei Jahren auf dem Markt waren.
Das Gericht Hess zudem offen, ob die
Verwechslungsgefahr durch das An-
bringen einer zusétzlichen Etikettierung
durch den Nachahmer nicht ohnehin
auszuschliessen ware. Das Kreisgericht
Bern-Laupen verneinte eine unlautere
Nachahmung mit Berufung auf die tech-
nische bzw. dsthetische Funktionalitét
der Produktgestaltung. Zudem bestiin-
den die Schuhe aus einfachen geomet-
rischen Formen, weshalb eine originére
Keninzeichnungskraft ausgeschlossen
wurde. Eine Verkehrsdurchsetzung
wurde ebenfalls verneint. Das HGer
‘Wien (Beschluss vom 19. Februar 2008)
verneinte wiederum einen lauterkeits-
rechtlichen Unterlassungsanspruch,
weil der Nachahmer durch das Anbrin
gen seiner eigenen Markenbezeichnung
auf dem Schuh die Verwechslungsge-
fahr ausgeschlossen habe. Das OLG
Diisseldorf (Urteil vom 8. Juli 2008)
bejahte dagegen eine wetthewerbs-
rechtliche Eigenart der «Crocs»-Schuhe,
da diese im Laufe der Zeit Kultcharakter
entwickelt hitten,

Dr. HENNING HARTWIG nahm dar-
iiber hinaus auch noch zum «Apple»-
Urteil des OLG Diisseldorf Stellung. Das
Gericht verneinte zwar eine Herkunfts-
tduschung, bejahte dagegen aber eine
Rufausbeutung. Bei der Rufausbeutung
gehe es laut OLG Diisseldorf darum,
dass das Nachahmerprodukt dessen
Kiufern erlaube, vom «Angebereffeki»

des Originalproduktes zu profitieren.
Der Referent stellte hierbei die Frage,
wie bei der Rufausbeutung der mass-
gebliche Verbraucherkreis zu bestim-
men sei. Er stellte die These auf, dass
als massgeblicher Verbraucherlreis Per-
sonen angenommen werden miissten,
die keine potenziellen Kaufer des Ori-
ginal- wie auch des Nachahmerproduk-
tes seien, Nur bei diesem Personenkreis
konne iberpriift werden, ob das Nach-
ahmerproduke denselben Angebereffekt
wie das Originalprodukt erzielen
konne.

Dr. Micnazl RITSCHER erganzte,
dass auch in der schweizerischen Praxis
die unnotige Anlehnung oder Rufaus-
beutung nach Art. 3 lit. e UWG bei Pro-
dukinachahmungen immer mehr zur
Anwendung gelange.

VI. Workshops zu Schutz-
voraussetzungen, Schutz-
umfang, relevanter
Betrachtungsweise sowie
zur Inhaberschaft und
Verwertung

Der zweite Tag des Ittinger Workshops
stand im Zeichen von Gruppendiskus-
slonen zu relevanten designrechtlichen
Themen.,

Eine erste Gruppe unter der Lei-
tung von STEFAN FRAEFEL setzte sich mit
der Frage der Schutzvoraussetzungen
von Designs auseinander. Wie von Dr.
MicHAEL RITSCHER vorgegeben, disku-
tierte die Gruppe u. a. die Frage, ob das
Wort «Midas» in Arial-Schrift als Design
eingetragen werden kénne. Die Grappe
kam zum Schluss, dass -~ Neuheit und
Eigenart vorausgesetzt — ein solches
Design sowoh] in der Schweiz als auch
der EU eingetragen werden kénne. Far-
ben alleine im Sinne einer abstrakten
Farbmarke kénaten dagegen nicht als
Design eingetragen werden, da es an
der Bestimmbarkeit des Schutzobjektes
fehlen wiirde. Die Gruppe stellte sich
zudem die Frage, ob im Designrecht
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Bedarf fiir ein sog. umgekehrtes Wider-
spruchsverfahren bestiinde. Ein solches
(vor- oder nachgelagertes) Verfahren
konnte allenfalls die Rechtssicherheit
beim Anmelder (betreffend Rechts-
bestdndigkeit), aber auch bei Dritten
erhohen. Allerdings wiére eine solche
Vorpriifung im Designrecht wegen des
fehlenden Spezialitétsprinzips schwie-
rig durchfithrbar und es scheine auch
kein Bedarf daran zu bestehen. Betref-
fend die technische Funktionalitat, bei
deren Bestimmung in der Schweiz kein
Unterschied zwischen Design- und Mar-
kenrecht besteht, war die Gruppe der
Auffassung, dass dies nicht korrekt sei.
Im Designrecht solle nur dann von einer
technischen Funktonalitdt ausgegan-
gen werden, wenn das Design die ein-
zige mogliche Variante sei. Dies bedeu-
tet, dass bei Vorliegen von Alternativen
der Schutz im Gegensatz zur EU nicht
ausgeschlossen sein soll. Begriindet
wird dies mit der unterschiedlichen
Schutzdauer des Designs bzw. der
Marke. Betreffend dsthetische Funktio-
nalitdt war die Gruppe der Meinung,
das Kriterium kénnte ersatzlos gestri-
chen werden, da die bisherigen Defini-
tionsversuche des BGer unpraktikabel
seien und auch in der EU keine Rechts-
sicherheit bestiinde. Eine entsprechende
Form sei wohl ohnehin nicht kennzeich-
nungskraftig.

Die zweite Gruppe unter der Lei-
tung von Dr. VERENA VON BOMHARD be-
fasste sich mit dem Schutzumfang im
Design- und Markenrecht. Die Gruppe
kam zum Schluss, bei der Frage, ob das
Design- oder Markenrecht diesbez{ig-
lich besser sei, kame es auf die entspre-
chende Parteirollenverteilung an. Fiir
den Klager in einem Designrechtsver-
letzungsprozess ergibe sich evil. eine
bessere Ausgangslage, da der Beklagte
beweisen miisse, dass das Produkt nicht
eigenartig sei. Durch diese Bewelsfith
rung werde gleichzeitig auch der
Schutzumfang mitbestimmt. Im Mar-
kenrecht miisse dagegen der Kldger in
jedem Fall den Schutzumfang seiner
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Marke beweisen. Im Hinblick auf die
Eintragungsfahigkeir des Wortes «Mi-
das» kam die Gruppe zum Schluss, dass
dieses ohne zusitzliche schépferische
Gestaltung (z.B. im Schriftbild) nicht
eigenartig sei. Falls es dennoch einge-
tragen wiirde, wire der Schutzumfang
sehr gering und gerade mal auf iden-
tische Designs beschrinkr. Die Gruppe
kam zum Schluss, dass bei 3-D-Formen
und bei reinen Bildern der Schutz-
bereich im Designrecht wohl grosser sei
als beim Markenrecht. Zudem wiirde in
diesen Fillen die Form bzw. das Bild
leichter als Design eingetragen, wéh-
rend zumindest in der EU die Praxis zur
Eintragung von Formmarken sehr rest-
riktivist. Zuletzt diskutierte die Gruppe
die Trage, ob tatsiichlich im Designrecht
das Spezialitatsprinzip nicht anwend-
bar sei. Betreffend die Frage der Neuheit
eines Designs wiirde je nach Produkt
teilweise auf die Kenntnisse von Fach-
kreisen abgestellt. Dies konnte dazu
fithren, dass, weil fiir ein anderes Pro-
dukr andere Fachkreise massgeblich
seien, auch ein jiingeres Design als new
gelten kénnte, Es stellte sich daher die
I'rage, ob es hier zu Konfliktsituationen
kommen kénne.

Die dritte Gruppe befasste sich un-
ter der Leitung von Dr. HENNING HART-
wi¢ mit der Frage der relevanten Be-
trachtungsweise bei der Bestimmung
der Neuheit und Eigenart, wobei hier
das (fehlende) Spezialitdtsprinzip und
die sich daraus ergebenden Auswirkun-
gen ein wichtiges Thema darstellten.
Damit sowohl die Besdmmung der
Eigenart und Neuheit als auch die Be-
stimmung des Schutzumfanges produkt-
unabhiingig ausfalle, miisse bei der
Retrachtungsweise eigentlich auch auf
c¢inen produktunabhéangigen Verbrau-
cherkreis abgestellt werden. Allerdings
sei diesbeziiglich unklar und es ergében
sich auch keine Hinweise aus der Recht-
sprechung hierzu, wie dieser Verbrau-
cherkreis genau zu bestimmen ware. Ist
z.B. auf Fachpersonen als relevanter
Verbraucherkreis abzustellen, stelle sich

die Frage, wie spezialisiert diese Fach-
personen sein ditrfen {z. B. Marketing-
Professor oder Spezialist fiir Konsum-
glitermarketing). Als weiteres Themna
befasste sich diese Gruppe mit der Zu-
lassigkeit und Nutzlichkeit von Um-
fragen. Da in der Schweiz die Verwechs-
lungsgefahr eine Rechtsfrage sei, kdnne
die Verwechslungsgefahr nicht mit
Umfragen bewiesen werden. Beim De-
signrecht konne fir den Vergleich der
Gemeinsamkeiten zwischen Original-
design und Verletzungsgegenstand
dagegen wohl auf Umfragen abgestellt
werden, Allerdings seien die Fragestel-
lungen richtig auszugestalten. Beim
Designrecht sei z. B. nicht danach 2u
fragen, ob die Befragten die Produkte
verwechseln wiirden. Mit Blick auf das
Lauterkeitsrecht stellte die Gruppe die
Frage, ob dort Unifragen hilfreich sein
konnten. Weil z. B. das Anbringen einer
eigenen Marke auf ein Nachahmungs-
produkt die lauterkeitsrechtliche Ver-
wechslungsgefahr bereits ausschliessen
kénne, entstehe eine Schutzliicke. Um-
fragen konnten allenfalls zeigen, dass
trotz fremder Marke eine Verwechs-
lungsgefahr bestiinde. Bei der Frage der
Rufausbeutung war die Gruppe der
Meinung, dass Umfragen allenfalls hel-
fen konnten. Allerdings milssten mit
Blick auf die Definition der Rufausbeu-
tung («Angebereffekt») wohl Personen
befragr werden, die nicht zu den poten-
ziellen Kiufern der streitigen Produkte
gehoren.

Die vierte Gruppe unter der Lei-
tung von Dr. ROBERT STuTzZ setzte sich
mit dem Thema «Inhaberschaft und
Verwertung» auseinander. Bei einer
komplexeren Designentwicklung stelle
sich héufig die Frage, wer Inhaber des
Designs sei. Die Gruppe schlug vor, dass
die Inhaberschaft anhand des Verant-
wortungsgebietes der involvierten Per-
sonen zu bestimmen sei. Wird z. B, eine
Person mit der Kreation eines Designs
beaufiragt, ist diese fiir die Design-
schépfung verantwortlich und damit
Inhaber, Im Arbeitsverhilwmnis ist regel-
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missig der Arbeitnehmer der Schopfer,
Inhaber jedoch der Arbeitgeber. Dies
kann zu Konflikten fithren, wenn das-
selbe Design auch als Urheberrecht ge-
schiitzt ist. Beim Urheberrecht erfolgt
keine automatische Rechtstibertragung
auf den Arbeitgeber. Es kénnte daher
vorkommen, dass die Rechte am selben
Design einerseits beim Arbeitmehmer
liegen {(Urheberrecht), andererseits
beim Arbeitgeber {Designrecht), falls
die Rechtsiibertragung nicht veriraglich
geregelt wurde. Fraglich sei dann, ob
der Arbeitnehimer die Designs gestiitzt
auf sein Urheberrecht z. B. in einer Be-
werbungsmappe zeigen darf, oder ob
der Arbeitgeber dies aus seinem Design-
recht verbieten kann., Die Gruppe ist der
Meinung, dass eher kein Unterlassungs-
anspruch seitens des Arbeitgebers be-
stlinde.

VIi. Erkenntnisse

Dr. Eric Mrrer erachtete die Entwick-
lung des Designrechts 10 Jahre nach
Einfihrung des Designgesetzes als po-
sitiv. Der Designschutz sei fir die Indus-
trie in threr Schutzstrategie immer
wichtiger. Der Markenschutz sei nicht
generell besser als der Designschutz. Es
hinge vielmehr von der Situation und
der Schutzstrategie ab. Beide Schutz-
systeme verfolgten verschiedene Ziele,
was die Unterschiede beziiglich Schutz-
voraussetzungen, Schutzumfang und
Schutzdauer rechifertige. Aufgrund der
restriktiven Praxis der Amter sei das
Designrecht im Bereich von Waren- und
Verpackungsformen eine wertvolle Al-
ternative zum Markenschutz, in ande-
ren Bereichen eine sinnvolle Ergdnzung
(z.B. Schutz von Logos). Er stellte fest,
dass es viel Rechtsprechung im Marken-
recht gibe und somit die Rechtssicher-
heit héher als im Designrecht sei, wo
weniger Urteile vorldgen. In Bezug auf
den Vorschlag einer Gruppe, bei der
Beurteilung der technischen Funktiona-
litdt aufgrund der unterschiedlichen
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Schutzdauer einen Unterschied zwi-
schen Marken-und Designrecht zu ma-
chen, stellte er die Frage, welche Aus-
wirkungen dies aufl die Berticksichti-
gung von Alternativen in den beiden
Rechtsgebieten hitte, Zudem stellte er
einen Bedarf nach einer besseren Re-
cherchierbarkeit von geschiitzten De-
signs fest, was jedoch wohl nicht einfach
zu bewerkstelligen sein werde. Anhand
der geringen Anzahl von jihrlichen
Verfahren vor dem HAMB scheine ein
Bedarf nach einem administrativen L6-
schungsverfahren im Designbereich
nicht zu bestehen. Schliesslich stellte er
fest, dass sich aus den vorangehenden
Diskussionen Unklarheiten betreffend
die Bestimmung der massgeblichen Ver-
kehrskreise beim Designgesetz ergeben
héatten.

Auch Dr. MicHArL RiTscHER halt
in seinem Fazit fest, es handle sich beim
Designschutz um eine starke Waffe. Br
stelite fest, dass fast alle markenrecht-
lich schiitzbaren Zeichen auch durch
das Designrecht geschiitzt werden kén-
nen und dass ein Schutz durch Design-
recht wesentliche Vorteile gegeniiber
einem Markenschutz aufweise. So be-
stiinde eine Vermutung der Rechisbe-
standigkeir, sei der Schutz produktun-
abhingig, bestiinde keine Gebrauchs-
pflicht, wiirden technische Funktionen
weitergehend umfasst und decke eine
Schutzdauer von 25 Jahren auch die
Lebensdauer der meisten Produkte ab.
Zudem bestehe in der BU ein formfreier
Schutz wihrend dreier Jahren. Pro-
blematisch erachtet er die schlechten
Recherchiermoglichkeiten beim De-
signrecht, da der Klédger in einem
Designrechtsverletzungsprozess im Vor-
feld die Rechtsbestdndigkeit selber ab-
kldren miiisse, auch wenn ihn keine
Beweislast treffe, und der Beldagte sich
kaum, geschweige denn schnell, mit
dlterem Formenschatz verteidigen
kann. Dass das Designrecht noch nicht
ganz auf der Uberholspur ist, sieht er
darin begriindet, dass es wohl einfach
noch zu wenig bekannt sei, Daher wiir-

den die Unternehmen hiufig zuerst
auch nicht an den Designschutz denken
und wenn sich die Frage stelle, sef evtl.
die Neuheit bereits durch die eigenen
Vertriebsaktivititen zerstért. Dartiber
hinaus sei das Designrecht als Schwach-
punkt wenig internationalisiert, was es
fiir international titige Unternehmen
weniger attrakelv mache. Ausserhalb
von Europa gebe es hiufig keinen De-
signschutz'

Betreffend Spezialitétsprinzip fin-
det sich gemnéss Dr. MICHAEL RITSCHER
keine Stiitze fiir oder wider das Spezia-
litAtsprinzip in den Gesetzen, doch ent-
spreche es einhelliger Meinung, dass
das Spezialititsprinzip sowohl bei der
Neuheitspriifung als auch beim Schutz-
umfang nicht zur Anwendung gelange.
Allerdings miisse aufgrund des fehlen-
den Spezialititsprinzips, wie dies be-
reits von Dr. HEnNING HARTWIG ausge-
fithrt worden sei, der massgebliche
Abnehmerkreis ebenfalls produktunab-
hingig festgelegt werden, was offene
Fragen zur Folge habe,

Sowohl Dr. Rozerr Stutz als auch
BERNHARD VOLKEN verwiesen darauf,
dass die Locarno-Klassifikation im De-
signrecht rein administrativen Charak-
ter besitze, woraus sie das fehlende
Spezialitdtsprinzip ableiten. Zudem

Hierzu ist zu erwihnen, dass in den USA Dis-
kussionen laufen, um das vom Senat bereits
2007 ratifizierte «IHague Agreement concer-
ning International Registration of Industrial
Designs in das innerstaatliche Rechr zu im-
plementieren. In einer parlamentarischen
Debatte im August 2012 fithree Senator
Leany aus, «that the bill would permit the
PTO to recive applications that have been
filed internationally» und «thar the substan-
tive examination process for U.S. examiners
would remain unchanged. By simplifying the
process for American businesses to obtain
design patent overseas, the Hague Agrec-
ment reduces barriers for small and mid-size
companies to expand into foreign markets»,
Sollte die USA das Haager Ubereinkommen
nun ernsthaft umsetzen, dirfte dies auch
Auswirkungen auf andere Staaten haben,
welche das Ubereinkommen nach nicht rati-
fiziert oder uingesetzt haben.
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verwies Dr. RoBERT STUTZ darauf, dass
der Zweck des Designrechts im Schutz
von Innovationen liege. Sofern ein De-
sign bestehe, handle es sich seiner Mei-
nung nach nicht mehr um eine Innova-
tion, wenn man dieses bestehende De-
sign einfach auf ein neues Produkt
ibertrage.

Dr. CirisTOPH GASSER (bernahm
die Aufgabe, auf die abweichenden
Lehrmeinungen (insbesondere Markus
WaNG und PETER HEINRICH) zU verwei-
sen, die von der Anwendung des Spe-
zialisdtsprinzips auch im Designrecht
ausgehen. Das BGer hat die Frage nicht
abschliessend geklart.
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Einig war man sich, dass bei einem
Fehlen des Spezialitdtsprinzips eine ver-
besserte Recherchierbarkeit von beste-
henden eingetragenen Designs wichtig
wire, Gemdss Dr. RoBeRT STUTZ sind in
dieser Hinsicht Bestrebungen im Gange.
Das Locarno-System soll dabei von einer
produktunabhéngigen Kategorisierung
(z.B. geometrische Einzelmerkmale
eines Designs) (iberlagerr werden. Esist
allerdings noch nicht absehbar, ob und
bis wann das Projekt erfolgreich umge-
setzt werden kann.

Der litinger Workshop hat auch
dieses Jahr zu fruchtbaren Diskussio-
nen unter den Teilnehmern gefithrt und

insbesondere aufgezeigt, wo im Design-
recht offene Fragen bestehen, die von
der Praxis und Literatur zu beantworten
sind. Einigkeit besteht darin, dass zwar
nicht von einer Uberholspur gesprochen
werden kann, dass aber der Design-
schutz immer wichtiger wird und ge-
genlber dem Markenschutz je nach
Konstellation auch durchaus Vorteile
aufweist.
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