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Durchsetzung der «Swissness»-
Regel im Ausland:
Interview mit Felix Addor und
David Starkle, IGE

Seit Anfang 2017 sieht die Schweizer Gesetzgebung ein-
heitliche Kriterien zu Herkunftsangaben von Waren und
Dienstleistungen aus der Schweiz vor. Diese «Swiss-
ness»-Regeln verschaffen dem Eidgendssischen Institut
fiir Geistiges Eigentum (IGE) neue Moglichkeiten, miss-
brauchliche Verwendungen der Bezeichnung «Schweiz»
und des Schweizerkreuzes im In- und Ausland zu ver-
hindern und einzudimmen.

Wir sprachen am 2. Mai 2019 mit Felix Addor (Prof.
Dr. iur., Fiirsprecher, Stv. Direktor, Rechtskonsulent und
Leiter der Abteilung Recht & Internationales beim IGE)
und David Stirkle (Rechtsanwalt in der Abteilung Allge-
meines Recht, Design und Rechtsdurchsetzung beim IGE)
iiber die Erfolge und Herausforderungen bei der Durch-
setzung der «Swissness»-Gesetzgebung im Ausland.

Herr Addor, Sie haben durch Thre Arbeit beim IGE
massgeblich zur Durchsetzung der «Swissness»-
Regel in China beigetragen. Kénnen Sie uns dazu
berichten?

Addor: Wir fithren mit China seit iiber zehn Jah-
ren einen IP-Dialog, in welchem wir auch thema-

tisieren, wie interessierte Schweizer Unternehmen
gegen «Swissness»-Missbrauche in China vorgehen
konnen. Unser Beitrag ist es, fiir Schweizer Unter-
nehmen Rechtsvorhersehbarkeit zu schaffen. Die
chinesischen Behorden haben immer gefordert,
dass die Schweiz zuerst eigene Rechtsgrundlagen
schaffen miisse, bevor auch in China gegen «Swiss-
ness»-Missbrauche vorgegangen werden konne.

Auch wenn die «Swissness»-Regeln fiir China
nicht verbindlich sind, erging bereits kurz nach
dem Beschluss des Bundesrates im September 2015,
wonach die «Swissness»-Regeln auf den 1. Januar
2017 in Kraft treten sollen, der erste Entscheid vom
Chinese Trade Mark Office CTMO (neu CNIPA: Chinese
National Intellectual Property Administration) zur Ab-
weisung eines Markeneintragungsgesuchs auf eine
Intervention des IGE hin.

Wir kénnen in China Einsprache gegen eine
Markenanmeldung vornehmen. Wir haben bisher

rund 400 Einsprachen vorgenommen. 100 davon
haben wir gewonnen. Bei 23 sind wird noch am
Verhandeln. Die iibrigen Fille sind noch hingig.

Mittlerweile weist das chinesische Markenamt
ohne unser Einverstindnis Markenanmeldungen
konsequent ab, die Hinweise auf die Schweiz be-
inhalten, z.B. «Swiss» oder das Schweizer Kreuz.
Dies ist das Ergebnis des IP-Dialogs und fiir uns
ein grosser Meilenstein.

Wie setzen die chinesischen Behorden die «Swiss-
ness» in China konkret durch? Und was hat sich
seit der «Swissness»-Revision fiir das IGE bei der
Durchsetzung im Ausland, insbesondere China,
gedndert?

Addor: Egal ob es sich um ein schweizerisches,
indisches oder chinesisches Unternehmen handelt:
Das chinesische Markenamt weist Markenanmel-
dungen zuriick, wenn diese Schweizer Herkunfts-
angaben enthalten. Innerhalb von zwei Wochen
muss der Anmelder eine Zustimmungserkldrung
der Schweiz einholen, um sicherzustellen, dass die
blockierte Markenanmeldung weiter gepriift und
allenfalls eingetragen wird. Dazu kann der Anmel-
der mit dem IGE einen Vertrag (Undertaking Agree-
ment) abschliessen, der die Zustimmung des IGE
von der Erfiillung der «Swissness»-Regeln in China
abhingig macht. Im Verletzungsfall fillt diese Zu-
stimmung dahin.

In solchen und anderen Fillen von die Konsu-
menten tduschenden «Swiss-fake»-Produkten ha-
ben wir die Moglichkeit, betroffene Produkte durch
die ortliche Polizei einziehen zu lassen und kénnen
den Fall in den Medien publizieren. Bis jetzt hatten
wir zwei Fille in einer chinesischen Provinz, bei
denen der Vertrag verletzt und die lokale Polizei
tatig wurde.

Stirkle: Das chinesische Markenamt muss Mar-

ken mit dem dem Schweizer Kreuz oder einem da-
mit verwechselbaren Zeichen aufgrund der PVU
(Pariser Ubereinkunft zum Schutz des gewerbli-
chen Eigentums) ablehnen. Ausserdem sieht das
chinesische Markenschutzgesetz vor, dass Mar-
ken, welche gleich oder dhnlich wie der Name
eines fremden Staates lauten, ohne Zustimmung
dieses Staates nicht registriert werden diirfen. Seit
2017 hat sich die Umsetzung stark verbessert, was
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vermutlich dem Dialog zuzuschreiben ist. Damit
sinkt auch die Anzahl notwendiger Interventionen
des IGE. Die vertragliche Regelung zwischen IGE
und Anmelder hat auch praktische Uberlegungen:
Das IGE erfihrt, wer in China iiber eine Marke mit
Schweizer Herkunftsangabe verfiigt und wie diese
verwendet wird. Dies ist umso wichtiger, als China
die in der Schweiz gebrduchliche Einschrinkung
der Waren- und Dienstleistungsliste auf Schweizer
Herkunft nicht vorsieht bzw. erlaubt.

Addor: In vielen PVU—Mitgliedsstaaten werden
die Anspruchsgrundlagen ohne Intervention sei-
tens des betroffenen Staates nicht vollstreckt. Es
braucht die Durchsetzung seitens des Staates.

Stirkle: Dank den Interventionen des IGE wih-

rend der vergangenen Jahre ist China sensibilisiert
und lehnt mittlerweile auch Zeichen ab, die einer
Schweizer Herkunftsangabe bloss &hnlich sind,
zum Beispiel wenn statt «Swiss», «Svizz» oder
Ahnliches geschrieben wird.

Worauf ist diese strenge Praxis von China zuriick-

zufiihren?
Addor:

kenschutzgesetz: Dieses sieht vor, dass die loka-

Einerseits auf das chinesische Mar-

le Polizei (AIC; local administration for industry and
commerce) gegen den Gebrauch von Kennzeichen
einschreiten, welche Namen, Flagge oder nationa-
lem Emblem eines Staates dhnlich sind, sofern der
entsprechende Staat diesem Gebrauch nicht zu-
stimmte. Andererseits vermute ich, China mochte
damit auch den Ruf von «made in China» verbes-
sern. Die chinesische Regierung hat ndmlich ein
Interesse daran, dass chinesische Produkte interna-
tional nicht mehr als Billigware gelten. Sie lernen
womdglich von der Schweiz, was der Schutz einer
Herkunftsangabe bedingt und bewirken kann.

Wie agiert das IGE in China vor Ort?
Addor: Wir haben eine sehr enge und gute Zu-

sammenarbeit mit der schweizerischen Botschaft
und dem Staatssekretariat fiir Wirtschaft (SECO).
Die Schweizerische Botschaft in China erteilt Un-
ternehmen in China, die eine Beanstandung erhal-
ten haben, Auskunft und verweist diese fiir die
Einholung der nétigen Zustimmungserkldrung an
das IGE.

Stirkle: In Absprache mit der Schweizer Bot-
schaft mandatiert das IGE fiir Einsprachen lokale
Anwilte. Dies funktioniert sehr gut.

Konnen Schweizer Unternehmer mit Blick auf
ihren Markteintritt in China vorgingig eine «Zu-
lissigkeitsbestitigung» fiir die Verwendung einer
Herkunftsangabe «Schweiz» beim IGE einholen?

Stirkle: Das IGE versteht sich als Kompetenz-
zentrum fiir alle Fragen rund um die «Swissness».
Auch aufgrund der kurzen Frist im Verfahren emp-
fehlen wir, dass die Anmelder friihzeitig zu uns
kommen, um bei uns die Zustimmungserkldrung
(authorization) einzuholen. Sobald das IGE den hier-
fiir notigen Vertrag (Undertaking Agreement) unter-
schrieben erhilt, konnen alle verlangten Dokumen-
te bei der Markenanmeldung beigelegt werden.

Wie wird sich die Praxis des IGE zur Durchset-
zung im Ausland in naher Zukunft weiterentwi-
ckeln? Welche Lander sind fiir das IGE zur inter-
nationalen Durchsetzung der «Swissness» zentral?

Addor: Wir haben im Ausland keine allgemei-
ne rechtliche Grundlage zur Durchsetzung der
«Swissness»-Gesetzgebung. Daher fokussieren wir
auf ausgewdhlte Lander. Seit der Neureglung der
«Swissness»-Anforderungen sind zu China, Hong
Kong, Indien und Argentinien noch die USA,
Deutschland, Frankreich und Grossbritannien, die
drei wichtigsten Absatzmairkte in Europa fiir die
Schweiz, zur Liste dazugekommen. Seit zwei Jah-
ren arbeiten wir auch mit dem Amt der Européi-
schen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO) zu-
sammen.

Stirkle: Wir versuchen, Undertaking Agreements

zu etablieren, die darauf abzielen, Markenanmel-
der zur Einhaltung der «Swissness»-Regeln zu
bewegen. Die Méoglichkeiten sind im jeweiligen
nationalen Recht jedoch sehr unterschiedlich: In
einigen Landern (z.B. China) sind Einschriankun-
gen auf eine bestimmte Herkunft der Waren und
Dienstleistungen nicht moglich. In gewissen Lan-
dern kann jede Drittpartei in einem Anmeldever-
fahren intervenieren (z.B. Indien), in anderen nur,
wer selbst Markeninhaber ist (z.B. Deutschland).
Daher nutzen wir auch andere Wege, z.B. iiber die
lokale Botschaft und mit lokalen Anwilten. In Indi-
en haben wir beispielsweise dhnlich viele Fille wie
in China, aber aufgrund der Dauer der Verfahren
konnten wir noch keinen Fall abschliessen.

Ist fiir dieses Problem eine konkrete Massnahme,
wie ein IP-Dialog analog China, geplant?

Addor: Auch mit den indischen Behorden haben
wir bereits Gespréche gefiihrt. Die lokalen Verfah-
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rensabldufe kénnen wir jedoch nicht beeinflussen.
Umso wichtiger ist es, bekannt zu machen, dass
Einsprachen erfolgen, sobald Marken mit dem Ele-
ment «Schweiz» angemeldet werden. Die Blockie-
rung solcher Anmeldungen hat gemeinhin eine
abschreckende Wirkung. Ausserdem fiihrt sie im
Ergebnis dazu, dass die entsprechende Marke nicht
erteilt werden kann.

Wie priorisiert das IGE die Linder und Mairkte,
wo interveniert werden soll?

Addor: Einerseits priorisieren wir bedeutende
Mirkte fiir die Schweizer Exportwirtschaft. An-
dererseits berticksichtigen wir Fallmeldungen von
Schweizer Botschaften oder Branchenverbdnden.
Neu wollen wir auch die Markenregister von Kana-
da und der Tiirkei iiberwachen. Kanada wurde uns
als Problemland gemeldet. Dariiber war ich selbst
erstaunt.

Worin sehen Sie die Griinde, dass Kanada zum
Problemland wurde?

Stirkle: Ursédchlich sind wohl einerseits die
Grosse des Marktes, ein starker Absatzmarkt, wo
«Swissness»-Produkte und Dienstleistungen auf
Grund des guten Rufs der Schweiz entsprechend
nachgefragt wird, und andererseits das Fehlen ei-
nes griffigen Regelwerks gegen missbrauchliche
Herkunftsangaben. Durch unsere Uberwachung
der Markeneintragungen sammeln wir wichtige
Informationen, die wir bei politischen Gespréachen
als Grundlage verwenden kénnen.

Addor: Nach der neuen «Swissness»-Gesetzge-
bung kann das IGE den Schutz von Schweizer Her-
kunftsangaben durchsetzen. Sobald wir von einem
Fall erfahren, priifen wir, ob interveniert werden
soll. Geht es um die Verwendung des Schweizer
Kreuzes oder eines anderen Hinweises auf die
Schweiz in einer bestimmten Branche, orientieren
wir die zustdndigen Branchenverbidnde. Je nach
Branche engagieren sich Verbande aktiv fiir den
Schutz des Schweizerkreuzes.

Neben der PVU hat die Schweiz mit gewissen
Staaten bilaterale Vertrdge zum Schutz von Ur-
sprungsbezeichnungen und geografischen Her-
kunftsbezeichnungen. Neu sehen wir in solchen
Abkommen vor, auch das Schweizer Wappen, das
Schweizerkreuz und die Bezeichnung «Schweiz»
zu schiitzen. Dadurch werden im Idealfall die
«Swissness»-Regeln auch im Ausland verbindlich
und durchsetzbar. Umgekehrt profitieren aber

auch Produkte des Abkommenspartners, die in die
Schweiz exportiert werden. Wenn beispielsweise
die russische Gesetzgebung vorgibt, dass und wie
russischer Kaviar geschiitzt ist, wird dies hier ent-
sprechend gehandhabt. Dies ist ein Mehrwert fiir
beide Vertragsparteien. Mit diesen Abkommen ist
es einfacher, auch ohne Intervention des IGE, den
«Swissness»-Regeln auch im Ausland Nachachtung
zu verschaffen.

Inwieweit spielt bei der Durchsetzung der «Swiss-
ness» im Ausland die Zusammenarbeit zwischen
dem IGE und Privaten eine Rolle?

Addor: Wir stossen an Grenzen, wenn (z.B. wie in
Deutschland) keine Interventionsmdglichkeiten be-
stehen, weil das IGE nicht als Wettbewerbsteilneh-
mer gilt. Das IGE kann diese Liicken nur mit den
Branchen gemeinsam schliessen. Ziel ist es, eine
Rechtsform zu finden, die Rechtspersonlichkeit hat,
wie etwa eine Public Private Parinership (PPP). Dies
konnte ein Verein sein, der eigene Marken schiitzen
lasst und in kiinftigen Fallen intervenieren kann.
Wir sind offen und kreativ fiir Ideen, die uns bei
der Durchsetzung helfen. Mit «uns» meine ich so-
wohl das IGE als auch die privaten Akteure. Denn
letztlich ist es Aufgabe der Unternehmen, gegen
eine Verletzung der «Swissness» in ihrem Marken-
namen oder aber gegen «Swissness»-Trittbrettfah-
rer von Konkurrenten vorzugehen und ihre Rechte
im Einzelfall durchzusetzen. Das IGE ist nur, aber
immerhin, bestrebt, solche Aktionen der Unter-
nehmen erfolgreich zu gestalten. Das tun wir tiber
unsere Dialoge und Abkommen mit Drittstaaten
sowie tiber unsere Markeneintragungseinspriiche.
Wir schaffen damit die fiir Unternehmen nétige
Rechtsvorhersehbarkeit. Je linger eine Public Private
Partnership von allen Interessierten in der Schweiz
auf sich warten ldsst, desto mehr missbrauchliche
Verwendungen der Herkunftsangabe «Schweiz»
existieren auf dem Markt.

Am 01.01.2019 ist die Lageraufbrauchsfrist ab-
gelaufen fiir Waren, die unter altem Recht herge-
stellt wurden und korrekterweise eine Schweizer
Herkunftsangabe tragen, unter neuem Recht je-
doch nicht mehr als Schweizer Produkt beworben
werden diirfen. Vor 2019 hat das IGE Hersteller
abgemahnt und eine einvernehmliche Lésung
gesucht, wenn es unzuldssige Herkunftsangaben
vermutete. Wird das IGE weiterhin einen solchen
«de-eskalierenden» Ansatz verfolgen oder ver-
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mehrt direkt Anzeige erstatten, allenfalls sogar
Klage einreichen in der Schweiz?

Addor: Wir stellen fest, dass die Umsetzung in
der Schweiz dank der klaren Rechtsgrundlagen
bis jetzt sehr zufriedenstellend war. Nach Gespra-
chen mit den betroffenen Unternehmen finden teils
auch Re-brandings statt. Das IGE behilt sich jedoch
offen, zu klagen oder Anzeige einzureichen, wenn
es erforderlich ist. Wichtig ist daher, dass Interven-
tionsmoglichkeiten sowohl zivil-, zoll-, als auch
strafrechtlich bestehen.

Stirkle: Unsere Erfahrung zeigt, dass die neue
Gesetzgebung seit Inkrafttreten schon auf dem Pa-
pier grosse Wirkung zeigt und Fille in der Praxis
in der Regel schnell und sogar innert Jahresfrist

erledigt werden koénnen. Langfristig rechnen wir
damit, dass Konflikte mit den «Swissness»-Regeln
in der Schweiz stark riickldufig sein werden.

Weiterfiihrende Informationen zur «Swissness»-
Gesetzgebung:
https://www.ige.ch/de[recht-und-politik/immate-
rialgueterrecht-national/herkunftsangaben/her-
kunftsangabe-schweiz/swissness.html

Das Interview wurde gefiihrt von Angelina Rau

(Redaktion)

Ziirich, Mai 2019
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