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Die Globalisierung der Wirtschaft in
den vergangenen zwei Jahrzehnten hat
gezeigt, welche Bedeutung dem wirk-
samen Schutz geistigen Eigentums
zukommt. In vielen Bereichen wurden
die Immaterialgiiter fiir ihre Eigentiimer
zum wichtigen Faktor, um auf dem Markt
zu bestehen, denn sie erlauben es, Dritte
von der Nutzung der eigenen geistigen
Leistung auszuschliessen. Zwei der
wichtigsten Schutzrechte bilden dabei
Marke und Patent. Obwohl sie Gemein-
samkeiten aufweisen, bestehen zwischen
ihnen auch erhebliche Unterschiede, weil
sie verschiedenartige geistige Leistun-
gen schiitzen. Der Entscheid, wann und
auf welchem Weg Unternehmenswerte
mit ihnen am besten geschiitzt werden,
setzt daher die Kenntnis ihrer wesentli-
chen Eigenschaften voraus. Sie werden
nachfolgend - ohne Anspruch auf Voll-
standigkeit - kurz dargestellt.

I. Marken

Der Zweck einer Marke besteht darin, die
Produkte und Dienstleistungen eines Anbie-
ters «zu kennzeichnen» und ihn damit auf
dem Markt von seinen Konkurrenten zu
unterscheiden. Das Besondere an einer
Marke ist, dass sie ausschliesslich von
threm Inhaber gebraucht werden darf. Diese
Exklusivitdt ermdglicht es den Abnehmern,
eine gute Leistung mit einem bestimmten
Produkt zu verbinden; das Angebot des
Verkaufers wird individualisiert. Eine gut
geflhrte, starke Marke kann zu einem
unverzichtbaren wirtschaftlichen Kommu-

nikationstrager des Unternehmens werden.
Weil die Marke gegenlber anderen Kenn-
zeichenarten - beispielsweise Firmen oder
Domains - grosse Vorteile bietet, wird sie
auch als «Konigin der Kennzeichen»
bezeichnet. Neben der ausschliesslichen
Nutzung durch ihren Inhaber besteht einer
ihrer Vorteile darin, dass sie theoretisch
unendlich «leben» kann. Positiv ist auch,
dass Marken fiir eine grosse Vielfalt von
Erscheinungsformen in Frage kommen:
So kénnen Worte, Buchstaben, Zahlen,
Bilder, dreidimensionale Formen, akusti-
sche Zeichen, Slogans, Bewegungsabldufe
oder Hologramme registriert werden.
Glinstig wirken sich schliesslich die in der
Regel rasche Behandlung von Markenein-
tragungsgesuchen durch das Eidgen&ssi-
sche Institut fir Geistiges Eigentum
(«EIGE») und die relativ niedrigen Eintra-
gungsgebihren aus.

Die erwdhnten Vorteile gibt es aber nicht
ohne Einschrankungen. So ist im Ein-
tragungsgesuch bekanntzugeben, fir
welche Waren und/oder Dienstleistungen
die Marke eingesetzt werden soll. Die
geschitzte Exklusivitdt gilt nur fur die
nach der Klasseneinteilung eines inter-
nationalen Standardisierungsabkommens
definierten Waren und Dienstleistungen
(sog. Spezialitatsprinzip). Wer beispiels-
weise das Wort «Sonnenblume» fir die
Ware «Seifen» (Klasse 3) eingetragen hat,
geniesst damit keine Exklusivitat fir die
Ware «Musikinstrumente» (Klasse 15).
Trotz der Vielfalt der méglichen Marken-
formen kénnen auch nicht beliebige
Zeichen hinterlegt werden. Beschreibt ein
Zeichen lediglich die zu schitzende Ware
oder Dienstleistung (z.B. «Apfel» fir die
Ware «Obst»; «Bank» fiir die Dienst-
leistung «Geldgeschéfte»), oder ist es
anstdssig oder tduschend, wird das Ein-
tragungsgesuch abgewiesen [sog. absolute
Schutzausschlussgriinde).
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Ebenso kann eine dltere gleiche oder dhn-
liche Marke die Eintragung ausschliessen
([sog. relative Schutzausschlussgriinde).
Eine allfallige Verwechslungsgefahr wird
vom EIGE jedoch erst beurteilt, wenn der
Inhaber einer alteren Marke rechtzeitig,
d.h. innerhalb von drei Monaten seit der
Verdffentlichung der Markeneintragung,
Widerspruch erhebt.

Ein grundlegendes Prinzip des Marken-
rechts ist, dass Konflikte zwischen Marken
in erster Linie nach der Prioritat geldst
werden, d.h. die altere Marke geht der
(verwechselbaren] jiingeren Marke grund-
satzlich vor. Die Loschung der jiingeren
Marke kann nicht nur im Widerspruchs-
verfahren (d.h. auf administrativem Weg,
sondern auch auf dem Gerichtsweg
erreicht werden. Weil Konflikte mit ande-
ren Marken schnell zu erheblichen Kosten
fihren konnen, empfiehlt es sich, vor der
Anmeldung eine sog. Markenrecherche im
Markenregister durchzufihren. Damit
konnen nicht nur die Risiken potenzieller
Konflikte abgeschéatzt, sondern auch
Rickschlisse auf die Starke der ins Auge
gefassten Marke gezogen werden.

Ein am Werterhalt seiner Investition inter-
essierter Markeninhaber darf sich aber
nicht auf die Uberwachung des Marken-
registers beschranken. Vielmehr ist der
gesamte Produkt- oder Dienstleistungs-
markt, auf dem die Marke zum Einsatz
gelangt, auf verwechselbare Zeichen zu
beobachten. Bleibt der Markeninhaber
gegeniber stérenden Zeichen passiv, nimmt
er je nachdem die Schwéchung der eigenen
Marke in Kauf. Einerseits leidet ihre Unter-
scheidungskraft beim Publikum, denn die
vom Gesetz an sich geschiitzte Einmaligkeit
wird gefahrdet. Andererseits kann der Ver-
letzer nach einer bestimmten Zeit sogar
behaupten, er habe gutglaubig der Meinung
sein dirfen, der Markeninhaber toleriere
sein Zeichen. Eine gute Markenstrategie
definiert daher auch flr die Zeit nach der
Eintragung die Ziele, welche mit dem Ein-
satz der Marke erreicht werden sollen. Dazu
gehdrt nicht nur die Festlegung der einzu-
setzenden Geldmittel, sondern wegen der
nationalen Geltung des Markenrechts auch
die Beantwortung der Frage, ob der Schutz
des Kennzeichens allenfalls in weiteren
Staaten sinnvoll ist.
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ll. Patente

Mit Patenten werden gemass der gesetz-
lichen Definition neue gewerbliche Erfin-
dungen geschutzt, die sich nicht in nahelie-
gender Weise aus dem Stand der Technik
ergeben [Art. 1 des Bundesgesetzes Uber
die Erfindungspatente [«PatG»]]. Aus der
Uberlegung heraus, dass der technische
Fortschritt, den eine Erfindung mit sich
bringt, dem Gemeinwohl dient, belohnt der
Staat den Erfinder mit einem zwanzigjahri-
gen Nutzungsmonopol. Im Gegenzug muss
der Erfinder in einer offentlich einsehbaren
Patentschrift die Gebrauchsanleitung fir
den von ihm erzielten technischen Fort-
schritt offenlegen. Der in der Patentschrift
definierte Schutzbereich bildet dann die
Erfindung, die gerichtlich gegen Dritte
durchgesetzt werden kann. Weil die Exklusi-
vitat wirtschaftlich fir Dritte sehr einschnei-
dend sein kann, muss die Gewahrung eines
Patents verschiedenen gesetzlich definier-
ten Voraussetzungen genigen.

Mit den Worten des Erfinders:

«Diese Erfindung bezieht sich auf die lenkbaren
Rollschuhe, die von mir erstmals am 6. Januar
1863 in den Vereinigten Staaten patentiert wur-
den, ... Bei dieser Art Rollschuhe sind die Rider
unter der Fussplatte so angebracht, dass man
durch eine Gewichtsverlagerung oder eine Dreh-
ung des Fusses in die gewiinschte Richtung
fahren kann.»

Gegenstand einer Erfindung ist eine tech-
nische Lehre, d.h. eine Anleitung, wie die
Erfindung ausgefihrt werden kann. Der
Begriff der «Technik» wird dabei weit
interpretiert: Beheizbare Winterschuhe
fallen ebenso darunter wie chemische
Wirkstoffe, technisch bedingte Software,
Herstellungsprozesse oder technisch aus-
gebildete Geschaftsverfahren (sog. «busi-
ness methods»). Hingegen fehlt Entde-
ckungen oder wissenschaftlichen Theorien
der technische Charakter.

Die zentralen Voraussetzungen der Paten-
tierbarkeit bilden aber die Neuheit und die
erfinderische Tétigkeit (das sog. «Nicht-
Naheliegen»). Mit ihnen soll sichergestellt
werden, dass die Erfindung eine innovative
Leistung darstellt. Als Beurteilungsmass-
stab dient der Stand der Technik, welcher
alles umfasst, «was vor dem Anmelde- oder
dem Prioritdtsdatum der Offentlichkeit durch
schriftliche oder miindliche Beschreibung,
durch Beniitzung oder in sonstiger Weise
zuganglich gemacht worden ist» (Art. 7 Abs.
2 PatG). Beriicksichtigt werden Veroffent-
lichungen in der Schweiz und im Ausland.

Um die Neuheit der Erfindung nicht zu zer-
stéren ist es von grosster Bedeutung, dass
die Erfindung vor der Patentanmeldung nicht
(auch nicht teilweise] an die Offentlichkeit
gelangt, beispielsweise durch einen Vortrag,
eine Ausstellung oder eine wissenschaftliche
Publikation. Nicht neuheitsschadlich sind
dagegen Mitteilungen an Personen, die sich
zur Geheimhaltung verpflichtet haben.
Sobald das Patent angemeldet ist, entfallt
diese Hiirde, und die Erfindung kann Dritten
mitgeteilt werden, ohne dass dies auf den
Erwerb des Schutztitels Einfluss hatte.

Nicht jede Neuentwicklung ist aber dem
Patentschutz zugéanglich. Der Schutz wird
ndmlich erst gewahrt, wenn die Erfindung
flr einen Fachmann auf dem Gebiet basie-
rend auf seinem Wissen und gemessen am
Stand der Technik nicht naheliegend ist und
entsprechend die erwdhnte minimale inno-
vative Leistung aufweist. Die Beurteilung
dieses erfinderischen Schritts, welche meist
technisches Fachwissen erfordert, steht
neben der Frage der Neuheit regelmassig
im Zentrum des Patenterteilungsverfah-
rens. Hinzu kommt, dass die Erteilungsbe-
horden in dieser Beziehung iber einen
gewissen Beurteilungsspielraum verfiigen.

Ein Patenterteilungsgesuch kann bei unter-
schiedlichen Erteilungsbehdrden einge-
reicht werden und demgemass verschiede-
ne Anmeldeverfahren durchlaufen. Fir die
Schweiz lasst sich der Erfindungsschutz
z.B. beim EIGE in Bern, beim Europaischen
Patentamt in Miinchen oder bei der Weltor-
ganisation fur geistiges Eigentum in Genf
beantragen. Die Wahl des Verfahrens wird

meist durch marktstrategische Uberlegun-
gen bestimmt. Ist eine Erfindung erst ein-
mal hinterlegt, kann der Schutz anschlies-
send Uber internationale Abkommen
innerhalb eines Jahres auf viele andere
Lander ausgedehnt werden. Einer der Vor-
teile dieses Systems besteht darin, dass bei
der Priifung der Neuheit und/oder erfinde-
rischen Tatigkeit auf das urspringliche
Anmeldedatum abgestellt werden kann.

lll. Schlussbemerkung

Aufgrund des Prioritdtsgrundsatzes emp-
fiehlt es sich grundsatzlich, eine Marke
maoglichst rasch - aber nicht uniberlegt!
- zu registrieren. Damit wird einerseits
verhindert, dass Gebrauchs- oder Priori-
tatsrechte Dritter in gleichen Waren- oder
Dienstleistungsbereichen entstehen kén-
nen. Andererseits lassen sich so spater
angemeldete Zeichen, die eine Verwechs-
lungsgefahr bewirken, mit Aussicht auf
Erfolg anfechten. Auch bei Erfindungen ist
eine rasche Patentanmeldung sinnvoll. Da
neue technische Entwicklungen in vielen
Bereichen der Wirtschaft wichtig sind, um
wettbewerbsfahig zu bleiben, bilden sie
haufig das Resultat zielgerichteter For-
schung. Ein schnelles Vorgehen lasst ab
dem Zeitpunkt der Anmeldung das Risiko
einer neuheitsschadlichen Verdffentlichung
entfallen. Die Entwicklungsinvestitionen
kdnnen so amortisiert werden, ohne dass
es anderen Marktteilnehmern erlaubt
ware, kopierte - und dadurch ginstigere -
Produkte auf den Markt zu bringen.
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