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Frage Q203

Landesgruppe: Schweiz

Titel: Schadensersatz fiir Verletzung, Falschung und Piraterie von Marken

Teilnehmer: Dr. Donatella Fiala (Vorsitz), Philippe Barman, Yaniv Benhamou, Yves
Bugmann, Dr. Lorenz Ehrler, Dr. Christoph Gasser, Dr. Urs Hess-Odoni,
Laurent Muhlstein, Dr. Roger Staub

Datum: 27. Marz 2008

| - Der Zustand des materiellen Rechts in den Landern

1) Die Gruppen sind eingeladen, in zusammenfassender Form anzugeben, ob ihr nationales
Recht zwischen unterschiedlichen Arten der Verletzung, Féalschung und Piraterie von Marken
unterscheidet und was die Bedingungen fir die Haftung fir jene unterschiedlichen Arten der
Verletzung, Félschung und Piraterie sind.

Die Gruppen sind ebenfalls eingeladen anzugeben, ob diese verschiedenen Formen der Ver-
letzung von Markenrechten eine Wirkung auf die dem Markeninhaber zu leistende finanzielle
Kompensation haben.

Das Schweizer Markenrecht unterscheidet grundsatzlich nicht zwischen verschiedenen Arten
einer Markenverletzung.

Die Haftungsvoraussetzungen bei Markenverletzungen sind weiter identisch mit denjenigen
des allgemeinen Schweizer Obligationenrechts (Systematische Sammlung des Bundesrechts,
SR 220), auf welches das Markenschutzgesetz bezlglich der Entschadigungsanspriiche
ausdrtcklich verweist (Art. 55 Abs. 2 MSchG). Immerhin hat der Richter bei der Bemessung
des Schadensersatzanspruches die gesamten Umsténde als auch die Grésse des Verschul-
dens zu wardigen (Art. 43 Abs. 1 OR). Es gilt jedoch zu betonen, dass das Schweizer Recht
sog. Strafschadensersatz (punitive damages) nicht kennt, da sich dies weder mit den zulassi-
gen Methoden der Schadensberechnung noch mit dem schweizerischen Ordre public verein-
baren liesse.

Nach Schweizer Recht kommen bei einer Markenverletzung folgende Wiedergutmachungs-
anspriche in Betracht: Schadensersatz (Art. 41 OR), Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) sowie
Anspriche aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62 OR).

Das Bundesgericht hat vor kurzem die Auffassung aufgegeben, dass sich Schadensersatz
und Gewinnherausgabe in jedem Fall per se ausschliessen, vielmehr ist im Einzelfall zu pri-
fen, ob sich die verschiedenen Positionen in der Tat gegenseitig ausschliessen.

Ein Schadensersatzanspruch besteht, soweit der Markeninhaber einen Schaden, die Wider-
rechtlichkeit (Markenverletzung), den (natlrlichen und adaquaten) Kausalzusammenhang
zwischen dem widerrechtlichen Verhalten und dem Schaden sowie ein Verschulden auf Sei-
ten des Verletzers nachweisen kann.

Der Schaden ist grundsétzlich durch den Klager zu beziffern. Ist dies nicht méglich, hat der
Richter den Schaden mit Ricksicht auf den gewdhnlichen Lauf der Dinge zu schéatzen (Art.
42 Abs. 2 OR). Dies gilt sowohl fir das Vorhandensein als auch die Héhe des Schadens, wo-
bei jedoch die Anforderungen an die rechtsgentgliche Substantiierung des Schadens als



2)

3)

hoch zu bezeichnen sind. Per analogiam ist Art. 42 Abs. 2 OR auch auf die Gewinnheraus-
gabe anwendbar.

BezUlglich der Berechnung des Schadensersatzes werden im Schweizer Recht der Nachweis
des effektiven Schadens, die Methoden der Lizenzanalogie sowie der Analogie des Verlet-
zergewinns diskutiert, wobei die eigenstandige Bedeutung der beiden Letztgenannten als Be-
rechnungsmethoden vermehrt in Frage gestellt wird.

In Bezug auf die Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) sind die Beeintrachtigung fremder Rechte
(Markenverletzung), ein Gewinn auf Seiten des Verletzers, wobei unter Umstanden auch eine
Verlustminderung ausreichen kann, der Kausalzusammenhang sowie die Bdsglaubigkeit des
Verletzers nachzuweisen.

Dem Markeninhaber steht weiter ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (Eingriffs-
kondiktion) zu. Soweit ersichtlich, geht die wohl Uberwiegende Lehre davon aus, dass unter
diesem Titel zumindest eine Ubliche bzw. angemessene Lizenzgeblhr fur die (unrechtmassi-
ge) Nutzung der Marke geschuldet ist, wobei die Frage, ob auch ein darlber hinaus erzielter
Gewinn herausverlangt werden kann, noch ungeklart ist.

Schliesslich kénnte bei einer schweren Beeintrachtigung der persénlichen Verhaltnisse auch
eine Genugtuung zugesprochen werden (Art. 49 OR).

Die Rechtsverfolgungskosten werden im Prozess als Parteientschadigung erstattet, deren
H6he vom Streitwert und der anwendbaren Verfahrensordnung abhéngig ist. Allgemeine
Uberwachungskosten sind grundsétzlich nicht erstattungsfahig.

Die Gruppen werden gebeten, in zusammengefasster Form die Rechtstheorien in ihren jewei-
ligen Léandern fir die Zusprechung von Schadensersatz fiir die Verletzung von Markenrechten
zZu présentieren.

Basiert diese Bemessung auf der Grundlage zivilrechtlicher Haftung oder auf der Grundlage
der Verletzung von Eigentumsrechten oder auf (einer) anderen Grundlage(n)?

Beim Markenrecht handelt es sich um ein absolutes Recht, vergleichbar mit dem Eigentum
an einem korperlichen Gegenstand. Die Haftungsvoraussetzungen richten sich wie oben er-
wahnt nach dem allgemeinen Schweizer Obligationenrecht. Es gibt kein Spezialregime.

Die Gruppen werden gebeten anzugeben, welche Faktoren bei der Bemessung von Scha-
densersatz berticksichtigt werden und wie der Wert der Marke in dieser Bemessung bertick-
sichtigt wird.

Der Schaden stellt eine unfreiwillige Vermdgenseinbusse dar, welche der Differenz zwischen
dem gegenwartigen Vermogensstand und dem Stand des Vermdgens ohne das schadigende
Ereignis entspricht (damnum emergens und lucrum cessans; Differenztheorie). Im Ubrigen
vgl. oben unter Ziffer I1.1.

a) Beriicksichtigen die Gerichte, wie stark die Marke sowohl hinsichtlich origindrer Unter-
scheidungskraft, als auch durch Verwendung und Werbung erworbener Bekanntheit ist?

Gerichtsentscheide, bei welchen die originare Unterscheidungskraft der Marke fur die Be-
rechnung des Schadenersatzes eine Rolle gespielt hatte, sind nicht bekannt.

Die erworbene Bekanntheit bzw. gar Berihmtheit einer Marke ist in Einzelféllen bei der Be-
stimmung eines ex aequo et bono bestimmten Schadenersatzes berticksichtigt worden. Die
Bekanntheit bzw. Berlihmtheit einer Marke kann regelmassig auch einen Einfluss auf das



Verschulden des Verletzers und das Verschulden wiederum einen Einfluss auf die Bemes-
sung des Schadenersatzanspruches haben (Art. 43 Abs. 1 OR).

b) Berticksichtigen die Gerichte die durch den Markeninhaber getétigten Investitionen, um
die Marke bekannt zu machen?

Es sind keine Falle ersichtlich, bei welchen Gerichte solche Investitionen bei der Schadener-
satzbemessung berUcksichtigt hatten. Denkbar ist, dass solche Aufwendungen von der ge-
schadigten Partei als ein Indiz fir die Bekanntheit einer Marke angerufen werden und so indi-
rekt einen Einfluss auf die Schadenersatzberechnung haben kénnen (Art. 43 Abs. 1 OR).

c) Ziehen die Gerichte in Betracht, welche direkte Wirkung die verletzende Handlung auf die
Profitabilitdt des Markeninhabers gehabt hat? Falls ja, wie?

Es sind keine Falle bekannt, in denen die Profitabilitat als solche ein entscheidender Faktor
gewesen ware, es sei denn, sie lasse sich als entgangener Gewinn quantifizieren und bewei-
sen.

d) Beriicksichtigen die Gerichte Preisverfall? Falls ja, wie?

Falle, in denen Gerichte Preisverfall explizit als einen relevanten Faktor behandelt hatten,
sind nicht bekannt. Es musste jedenfalls die Kausalitat zwischen der eingeklagten Markenver-
letzung und dem Preisverfall (als direkter Schaden des Markeninhabers) nachgewiesen wer-
den kdnnen.

Umgekehrt ist nicht zu Gbersehen, dass die tieferen Preise des Verletzers sich in der Praxis
sogar negativ auf den Schadenersatzanspruch auswirken kénnen, soweit die Gerichte wegen
der tieferen Preise eine Kausalitat zwischen Rechtsverletzung und Schaden verneinen, da die
Kunden die Produkte des Verletzers gerade wegen der tieferen Preise erwerben, hingegen
auf einen Kauf der teureren Originalware verzichten wiirden.

Immerhin kénnte ein Preisverfall unter Umstanden als Indiz fir einen Minderwert der Marke
infolge der Markenverletzung angesehen werden, was eine eigene Schadensposition darstel-
len kann.

e) Unterscheiden die Gerichte zwischen tatsédchlich entgangenen Verkdufen (also den Ver-
kdufen, welche ansonsten durch den Markenbesitzer getétigt worden wéren) und allen
durch den Verletzer getétigten Verkdufen? Falls ja, welche Verkdufe sind von Bedeutung?

Sowohl die tatsachlich erlittenen Verluste des Verletzten wie auch der vom Verletzer erwirt-
schaftete Gewinn kdénnen als Schadensberechnungsmethoden relevant sein (vgl. oben Ziffer
[.1); Probleme kénnen jedoch in beiden Féllen insbesondere bezlglich des Nachweises des
Kausalverlaufs auftreten (u.a. Problematik der geteilten Kausalitat, Berlicksichtigung von
Drittverkaufen etc.).

Der vom Verletzer mit den getatigten Verkdufen erzielte Nettogewinn kann sodann nach
Massgabe von Art. 423 OR herausverlangt werden (Gewinnabschépfung).

f) Behandeln die Gerichte Parallelimporte anders? Falls ja, was ist die rechtliche Grundlage
fur diese Unterscheidung?
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Parallelimporte markenrechtlich geschiitzter Produkte sind in der Schweiz grundséatzlich zu-
lassig (BGE 122 Il 469). Sollte ein Parallelimport ausnahmsweise dennoch unzulassig sein,
bestehen bezliglich Schadensersatzanspriichen soweit ersichtlich keine Besonderheiten.

Falls die Kompensation auf der Basis von entgangenen Gewinnen des Markeninhabers oder
einer Herausgabe der Gewinne, welche aus der Verletzung entstehen, bewertet wird:

a) Was sind die Hauptprinzipien?
Vgl. oben Ziffer I.1.
b) Wie werden die Gewinne definiert und wie werden sie berechnet?

Relevant ist der Nettogewinn, d.h. Bruttogewinn abziglich der Gestehungskosten sowie (um-
stritten) eines auf die Markenverletzung entfallenden Anteils der Fixkosten.

c) Welche Gewinnanteile werden dem Markeninhaber bzw. einem Lizenznehmer zugerech-
net?

Dies hangt von den Umstanden des Einzelfalls bzw. des Lizenzvertrages ab. In jedem Fall ist
aber zu unterscheiden, bei wem ein nachweisbarer Schaden entstanden ist und wer diesen
gerichtlich geltend machen kann. So kann beispielsweise der Lizenznehmer nicht in jedem
Fall aus eigenem Recht klagen, wobei die Aktivlegitimation des ausschliesslichen Lizenz-
nehmers im Rahmen einer soeben erfolgten Gesetzesrevision gestarkt wurde.

d) Kommt die Starke der Marke bei der Aufteilung der Gewinne ins Spiel?

Die Stéarke bzw. Bekanntheit der Marke spielt soweit ersichtlich keine Rolle bei der Aufteilung
des Gewinns.

Es ist jedoch denkbar, dass die Bekanntheit einer Marke einen Einfluss auf die Substituier-
barkeit von Produkten und damit auf den Kaufentscheid der Abnehmer sowie insofern auf die
nachweisbare Kausalitét zwischen Markenverletzung und Gewinn hat.

Falls die geldliche Kompensation auf der Basis einer Lizenzgebihr bemessen wird,
a) Wie wird die Lizenzgebdiihr festgesetzt?

Geschuldet ist eine angemessene bzw. Ubliche Lizenzgebiihr, welche grundsatzlich der bran-
cheniblichen Lizenzgebihr entspricht bzw. einer hypothetischen Lizenzgebihr, welche ver-
nunftige Vertragsparteien in Kenntnis der Umstande vereinbart hatten (BGE 132 Ill 379
Milchschaumer 11).

Gemass Bundesgericht steht diese Methode dann im Vordergrund, wenn der Rechtsinhaber
Dritten nichtexklusive Lizenzen gewahrt hat, vergleichbare Verhaltnisse vorliegen und ange-
nommen werden kann, dass auch dem Verletzer eine Lizenz in derselben Héhe gewéahrt wor-
den wére und dieser seinerseits bereit gewesen ware, einen Lizenzvertrag abzuschliessen
(BGE 132 Il 379 Milchschaumer II).

Far den Nachweis der Schadenshdhe sind somit vergleichbare Lizenzvertrage bzw. allenfalls
Branchenstatistiken hilfreich. Im Ubrigen haben die Bekanntheit der Marke, die Bedeutung
der Marke fur den Absatz, die Dauer und den Umfang der Kennzeichenbenutzung einen Ein-
fluss auf die Hohe der angemessenen Lizenzgebuhr. Das Schweizer Recht kennt jedoch kei-
nen Verletzerzuschlag.
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b) Bedenken die Gerichte, ob die fragliche Marke Gegenstand einer Lizenz ist oder war?
Falls ja, wie beeinflusst dies ihre Analyse?

Bei der Lizenzanalogie handelt es sich lediglich um eine Schadensbemessungsmethode,
welche den Markeninhaber nicht vom Nachweis eines Schadens befreit. Soweit es zwischen
dem Markeninhaber und dem Verletzer nicht zu einem Lizenzvertrag gekommen ware, kann
unter diesem Titel keine Entschadigung zugesprochen werden. Das Bundesgericht lehnt den
sog. normativen Schadensbegriff ab. Das Schweizer Recht kennt weiter keine Art. 13 Abs. 1
Lit. b der Durchsetzungsrichtlinie (2004/48/EG) analoge Bestimmung.

Ein Teil der Lehre versucht, die Lizenzanalogie in allgemeinerer Weise auch auf die Tatbe-
stande der Gewinnherausgabe bzw. ungerechtfertigten Bereicherung (ersparte Lizenzgebihr)
anzuwenden.

Die Gruppen werden gebeten zusammenzufassen, welche Informationen in Bezug auf die
markenverletzenden Aktivitdten durch den Markeninhaber in Verwaltungs- oder Rechtsvor-
géngen erhalten werden kénnen, um die Héhe der geldlichen Kompensation zu bemessen.

Das schweizerische Recht kennt keine administrativen Verfahren, welche der Herausgabe
von Akten zur Schadensbestimmung dienen kénnten.

Gemass Art. 55 Abs. 1 Lit. ¢ MSchG kommt dem Markeninhaber ein selbstandiger Aus-
kunftsanspruch gegentiber jedem Besitzer von markenverletzenden Gegenstanden zu, um
die Anzahl und Herkunft der fraglichen Gegensténde in Erfahrung bringen zu kdnnen.

Art. 59 Abs. 2 MSchG legt weiter fest, dass der Richter auf Begehren des Geschéadigten alle
vorsorglichen Massnahmen anordnen kann, welche der Beweissicherung dienen kdnnen. Da-
zu gehdrt die vorsorgliche Herausgabe von Akten (Bestellungen, Rechnungen etc.). Die
Massnahmen nach Art. 59 Abs. 2 MSchG kénnen sich sowohl gegen den Verletzer als auch
gegen Diritte richten.

Daneben kénnen im Rahmen des Hauptprozesses entsprechende Beweisantrage auf Edition
von Dokumenten bzw. Rechnungslegung (Umsatz, Gewinnmarge etc.) gestellt werden.

Einer der Nachteile, welchen der Markeninhaber durch die Verletzung erleidet, ist die Schadi-
gung der Reputation der Marke (Verwéssern der Exklusivitdt). Die Gruppen sind eingeladen
zu berichten, ob diese Schadensform durch die Gerichte bedacht wird und was die Faktoren
sind, die bei ihrer Bewertung verwendet werden.

Bei der Markenverwéasserung handelt es sich um die Erosion der Unterscheidungs- bzw.
Kennzeichnungskraft einer Marke. Dieser Sachverhalt wird auch als Marktverwirrungsscha-
den bezeichnet, wobei die Verwirrung keinen Schaden, sondern eine Stérung darstellt, wel-
cher mittels Unterlassungs- und Beseitigungsansprichen, gegebenenfalls Urteilspublikation,
beizukommen ist.

Soweit vermehrte Werbeanstrengungen, Klarstellungen (oder gar Rulckrufaktionen) nétig
werden, sind diese als effektive Schadensposition geltend zu machen. Ein Minderwert der
Marke ist regelmassig nicht ziffernmé&ssig nachweisbar, weshalb der Richter gehalten ist, den
Minderwert (=Schaden) zu schatzen (Art. 42 Abs. 2 OR), soweit sich der Eintritt und die Hohe
des Schadens zumindest mit einer gewissen Uberzeugungskraft aufdréangen.

Die Gruppen werden ebenfalls gebeten anzugeben, ob das moralische/vorsétzliche Element
der Verletzung einer Marke und insbesondere der Vorsatz, von Félschungsaktivitdten zu pro-
fitieren oder zu gewinnen (wo die Waren nicht vom Markeninhaber stammen oder nicht mit
seinem Einverstdndnis vermarktet werden) bei der Bemessung des Schadensersatzes



und/oder der Gewinnherausgabe berticksichtigt werden. Falls ja, was sind die Konsequen-
zen?

Die Gruppen werden ebenfalls gebeten anzugeben, ob Unkenntnis der Marke und/oder Un-
kenntnis der Verletzung bei der Bemessung von Schadensersatz oder der Gewinnherausga-
be berticksichtigt werden.

Ist schliesslich die Gréssenordnung der Félschung oder Piraterie ein zusétzliches Element,
welches die Bemessung von Schadensersatz und/oder des Gewinns beeinflusst? Falls ja,
was sind die Konsequenzen?

Macht der Markeninhaber Schadensersatz aus unerlaubter Handlung geltend, so hat er
nachzuweisen, dass auf Seiten des Verletzers ein Verschulden, sei es Vorsatz oder Fahrlas-
sigkeit, vorliegt. Ein Verschulden zumindest in der Erscheinungsform der Fahrldssigkeit kann
dabei auch bei Unkenntnis der Rechtswidrigkeit vorliegen, namlich wenn der Verletzer bei
Anwendung der pflichtgeméssen Sorgfalt von der Marke und Markenverletzung hétte Kennt-
nis haben muissen, unter Umstéanden etwa durch Unterlassen einer Schutzrechtsabklarung.
Ein Irrtum Gber die Sach- und Rechtslage befreit grundsatzlich aber nur von der Haftung, so-
weit er entschuldbar ist. Die objektiv erwartete Sorgfalt dirfte bei Herstellern und Grossunter-
nehmen grosser sein als bei Handlern und KMUs.

Sodann hat der Richter bei der Bemessung des Schadensersatzes auch die Grésse des Ver-
schuldens zu wirdigen (Art. 43 Abs. 1 OR). Das Schweizer Recht kennt jedoch keinen Ver-
letzerzuschlag bzw. Strafschadensersatz; in diesem Sinne ware eher zu erwarten, dass bei
leichtem Verschulden der Schadensersatzanspruch gekurzt wirde.

Beim Anspruch auf Gewinnherausgabe ist hingegen die Bdsglaubigkeit des Verletzers nach-
zuweisen. Der gute Glaube wird zwar vermutet, jedoch kann sich derjenige nicht darauf beru-
fen, welcher die nach den Umstanden verlangte Aufmerksamkeit nicht walten liess (Art. 3
ZGB). Es ist davon auszugehen, dass zwischen dem Begriff des Verschuldens bzw. dem Be-
griff der Bésglaubigkeit letztlich keine grossen Unterschiede bestehen.

In Bezug auf den Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung ist hingegen weder Ver-
schulden noch Bésglaubigkeit erforderlich. Immerhin hatte der gutglaubige Verletzer unter
diesem Titel nur die im Zeitpunkt der Rickforderung noch bestehende Bereicherung heraus-
zugeben (Art. 64 OR), wobei jedoch umstritten ist, ob diese Bestimmung auch auf Félle der
Verletzung von Immaterialgiterrechten anzuwenden bzw. von Bedeutung ist.

Basiert die Bemessung von Schadensersatz auf den gleichen Prinzipien in Féllen, wo die Ver-
letzung ebenfalls eine Verletzung einer vertraglichen Verpflichtung bildet, zum Beispiel eine
Verletzung einer Lizenz?

Grundsatzlich kommen die gleichen Kriterien der Schadensberechnung (Art. 42 OR) zur An-
wendung (Differenztheorie). Dies ergibt sich aus Art. 99 Abs. 3 OR. Grundsatzlich ist der Ge-
schadigte so zu stellen, wie wenn der Vertrag korrekt erfillt worden wére (positives Interes-
se). Es sind aber auch Konstellationen denkbar, in welchen es zu einem Dahinfallen des Ver-
trages (ex tunc) kommt und der Geschadigte in der Folge so zu stellen ist, als ware der Ver-
trag nie geschlossen worden (negatives Interesse).

Bezlglich des Schadensersatzanspruches aus Vertragsverletzung (Art. 97 OR) bestehen in-
sofern auch Unterschiede, als der Vertragsverletzer nachweisen muss, dass ihn kein Ver-
schulden trifft (Exkulpationsmdglichkeit). Weiter kommt grundsatzlich die langere 10-jahrige
Verjahrungsfrist zur Anwendung (Art. 127 OR).

10) Die Gruppen sind ebenfalls eingeladen, die Probleme und praktischen Schwierigkeiten zu

erkldren, denen Markeninhaber bei der Bemessung des Schadensersatzes und/oder des
Gewinns fiir die Verletzung von Markenrechten gegeniber stehen.



Der Markeninhaber sieht sich bei der Geltendmachung von Entschadigungsansprichen in al-
ler Regel mit grossen Schwierigkeiten konfrontiert: Dies betrifft einerseits ungeklarte Fragen
bezlglich der Haftungsvoraussetzungen als auch des Verhéltnisses zwischen den verschie-
denen Anspruchsgrundlagen (fehlende Rechtssicherheit), andererseits die rechtsgentgliche
Substantiierung des Vorhandenseins als auch der H6he des erlittenen Schadens bzw. des
Nachweises der adaquaten Kausalitat. Insgesamt werden die Beweisanforderungen von den
Markeninhabern h&ufig als zu hoch empfunden.

In Bezug auf den Schadensersatzanspruch (Art. 41 OR) ist unter anderem ungeklart, inwie-
weit Fixkosten in Abzug zu bringen oder auch Substitutionsprodukte (grundséatzliche Umsatz-
entwicklung ohne Markenverletzung) zu berlcksichtigen sind.

Beim Anspruch auf Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) ist es erfahrungsgemass schwierig, an
die richtigen Geschéaftszahlen des Verletzers zu kommen, wobei sich auch hier die Frage der
Beriicksichtigung der Fixkosten stellt. Grundsétzlicher Natur ist schliesslich die Problematik
der geteilten Kausalitat.

Sodann ist die Anwendung des Bereicherungsrechts (Art. 62 OR) auf immaterialgUterrechtli-
che Félle noch wenig geklart: Es besteht das Risiko, dass sich der Markeninhaber mit einer
Lolossen“ Lizenzgebuhr zufrieden geben muss; weiter stellt sich die Frage, inwieweit die En-
treicherungseinrede relevant ist.

Generell zu Problemen kénnen schliesslich die (derzeit noch) in allen Kantonen unterschiedli-
chen Verfahrensordnungen und die teilweise kantonal abweichende Gerichtspraxis fuhren.
Hinzu kommen bisweilen fehlendes betriebswirtschaftliches Fachwissen auf Seiten der Ge-
richte und Pannen bei der tatséchlichen Geheimhaltung geheimer Geschéaftszahlen.

11) In einigen Féallen kann das nationale Recht als Rechtsbehelf bei der Verletzung des Marken-
rechts die Konfiszierung der Produkte vorsehen, welche das rechtswidrige Zeichen tragen.
Falls dies in ihrem nationalen Recht zutrifft, werden die Gruppen gebeten anzugeben, ob die-
se Konfiszierung die Bemessung des Schadensersatzes beeinflusst.

Die Tatsache der Einziehung fihrt zu keiner grundséatzlich anderen Schadensberechnung.
Rein praktisch kénnen sich aber bei der Berechnung des Schadens nach dem Differenzprin-
zip gewisse Auswirkungen ergeben.

12) Die Gruppen werden gebeten anzugeben, ob die Rechtsprechung in ihren Ldndern eine
brauchbare Quelle der Information und des Vergleichs fir die Bemessung der finanziellen
Kompensation fiir die Verletzung des Markenrechts ist.

In diesem Zusammenhang werden die Gruppen eingeladen anzugeben, ob sie mit dem Grad
der Rechtssicherheit beziiglich der Bemessung der Kompensation zufrieden sind.

Vgl. oben Ziffer 1.10.

13) Die Gruppen werden schliesslich gebeten, jeden anderen Sachverhalt in Bezug auf das The-
ma zu erkléren, welcher bei der Untersuchung der Frage hilfreich erscheinen wiirde.

Keine Bemerkungen.

Il - Vorschlage fur die zukiunftige Harmonisierung:




7)

2)

3)

Die Gruppen werden gebeten anzugeben, ob die Bemessung von Schadensersatz fir die
Verletzung des Markenrechts Gegenstand der internationalen Harmonisierung sein sollte und
ob diese Harmonisierung durch einen internationalen Vertrag durchgefihrt werden sollte.

Die Schweizer Gruppe hélt eine internationale Harmonisierung im vorliegenden Bereich nicht
far vordringlich. Vielmehr wéare national darauf hinzuwirken, dass dem Markeninhaber in Fal-
len von Markenverletzung, Falschung und Piraterie auch eine angemessene Entschadigung
zugesprochen wird.

Die Gruppen werden gebeten anzugeben, was, basierend auf ihrer nationalen Erfahrung, das
harmonisierte System fiir die Bemessung von Schadensersatz fiir die Verletzung des Mar-
kenrechts sein sollte.

Grundsatzlich hélt die Schweizer Gruppe eine klare Unterscheidung zwischen Schadenser-
satz, Gewinnherausgabe (Abschdpfung des Verletzergewinns) und auch Anspriichen aus un-
gerechtfertigter Bereicherung (Eingriffskondiktion) flr winschenswert. Demgegenuber er-
scheint ein Spezialregime fir Immaterialgiterrechtsverletzungen an sich nicht erforderlich,
ein angemessener Interessensausgleich ist vielmehr auch im Rahmen der Haftung nach all-
gemeinem Obligationenrecht zu erreichen. Dabei sollte aber in der Praxis den Besonderhei-
ten der Verletzung von Immaterialgiterrechten im Vergleich zur Verletzung anderer (kérperli-
cher) absoluter Rechte vermehrt Rechnung getragen werden (z.B. schwere Quantifizierbar-
keit / Beweisbarkeit des Schadens, der durch Marktverwirrung und Verwasserung der Marke
entsteht; Problematik des Zugangs zu den Geschéftszahlen des Verletzers). Die gegenwartig
von den schweizerischen Gerichten gestellten Anforderungen an Entschadigungsbegehren
werden vor diesem Hintergrund als zu hoch eingestuft.

Obschon die Schweizer Gruppe der Einfihrung eines normativen (,fiktiven*) Schadensbegrif-
fes und damit sinngemass eines Verletzerzuschlags kritisch gegenibersteht, ware es auch
aus generalpraventiven Uberlegungen winschenswert, wenn der Verletzer zumindest nicht
besser als ein Lizenznehmer gestellt wird; ob dies die Einfliihrung einer Gesetzesbestimmung
analog der Durchsetzungsrichtlinie der EU erfordert oder aber vielmehr das Ergebnis der
,normalen“ Anwendung z.B. des Bereicherungsrechts darstellen kdnnte, kann offen bleiben.
Weiter halt es die Schweizer Gruppe fir wichtig, dass dem Markeninhaber eine angemesse-
ne Entschadigung fur Rechtsverfolgungskosten zugesprochen wird.

Die Gruppen sind eingeladen, weitere Vorschldge zu mdglichen zukdnftigen Entwicklungen
der vorliegenden Frage zu unterbreiten.

Keine Bemerkungen.

Zusammenfassung

Die Haftungsvoraussetzungen bei Markenverletzungen sind identisch mit denjenigen des allge-
meinen Schweizer Obligationenrechts (OR). Der Richter hat bei der Bemessung des Schadens-
ersatzanspruches die gesamten Umstande als auch die Grésse des Verschuldens zu wirdigen
(Art. 43 Abs. 1 OR). Es gilt jedoch zu betonen, dass das Schweizer Recht sog. Strafschadenser-
satz (punitive damages) nicht kennt.



Nach Schweizer Recht kommen bei einer Markenverletzung folgende Wiedergutmachungsan-
spriche in Betracht: Schadensersatz (Art. 41 OR), Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) sowie An-
spriche aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62 OR). Diese Anspriiche schliessen sich nicht
in jedem Fall per se gegenseitig aus.

Ein Schadensersatzanspruch besteht, soweit der Markeninhaber einen Schaden, die Widerrecht-
lichkeit (Markenverletzung), den Kausalzusammenhang zwischen dem widerrechtlichen Verhal-
ten und dem Schaden sowie ein Verschulden auf Seiten des Verletzers nachweisen kann.

Der Schaden ist grundsatzlich zu beziffern. Ist dies nicht méglich, hat der Richter das Vorhan-
densein als auch die Héhe des Schadens mit Riicksicht auf den gewdhnlichen Lauf der Dinge zu
schatzen (Art. 42 Abs. 2 OR), wobei die Anforderungen an die rechtsgentgliche Substantiierung
dennoch als hoch zu bezeichnen sind.

Bezlglich der Berechnung des Schadensersatzes werden im Schweizer Recht der Nachweis des
effektiven Schadens, die Methoden der Lizenzanalogie sowie der Analogie des Verletzergewinns
diskutiert.

In Bezug auf die Gewinnherausgabe (Art. 423 OR) sind die Beeintrachtigung fremder Rechte
(Markenverletzung), ein Gewinn auf Seiten des Verletzers, wobei unter Umstédnden auch eine
Verlustminderung ausreichen kann, der Kausalzusammenhang sowie die Bdsglaubigkeit des
Verletzers nachzuweisen.

Dem Markeninhaber steht weiter ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (Eingriffs-
kondiktion) zu. Die wohl tberwiegende Lehre geht davon aus, dass unter diesem Titel zumindest
eine Ubliche bzw. angemessene Lizenzgebihr fir die (unrechtméassige) Nutzung der Marke ge-
schuldet ist, wobei die Frage, ob auch ein dartber hinaus erzielter Gewinn herausverlangt wer-
den kann, sowie die Anwendbarkeit der Entreicherungseinrede noch ungeklart sind.

Insgesamt sind sowohl die fehlende Rechtssicherheit als auch zahlreiche praktische Schwierig-
keiten bei der Durchsetzung von finanziellen Ansprichen als problematisch zu bezeichnen.

Résumé

Les conditions de la responsabilité en cas de violation de la marque sont identiques a celles du
droit des obligations (CO). Pour fixer les dommages-intéréts, le juge doit prendre en considéra-
tion toutes les circonstances du cas d’espece ainsi que le degré de la faute (art. 43 al. 1 CO). |l
convient cependant de préciser que le droit suisse ne connait pas les dommages-intéréts punitifs
(punitive damages).

En droit suisse, en cas de violation de la marque, les actions en réparation du préjudice suivan-
tes peuvent étre intentées : I'action en dommages-intéréts (art. 41 CO), l'action en remise du
gain (art. 423 CO) ainsi que l'action en enrichissement illégitime (art. 62 CO). Ces actions ne
s’excluent pas mutuellement dans tous les cas.

L’action en dommages-intéréts suppose la preuve par le titulaire de la marque d’'un dommage,
d'un acte illicite (violation de la marque), d'un lien de causalité entre le comportement illicite et le
dommage ainsi que d’une faute du contrevenant.

Le dommage doit étre chiffré. Lorsque cela n'est pas possible, le juge dispose d'un pouvoir
d’appréciation tant pour I'existence que pour I'étendue du dommage en considération du cours
ordinaire des choses (art. 42 al. 2 CO), mais cela ne libere pas le 1ésé d’apporter tous les élé-
ments de preuve permettant d’établir le dommage.

Concernant le calcul des dommages-intéréts, la preuve du dommage effectif, la méthode de
'analogie avec la licence (Lizenzanalogie) ainsi que I'analogie avec les bénéfices du contreve-
nant sont discutés en droit suisse.

L’action en remise du gain (art. 423 CO) suppose la preuve d'une atteinte aux droits d'un tiers
(violation d'une marque), d'un gain réalisé par le contrevenant, lequel peut également prendre la
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forme d’'une diminution du dommage, d'un lien de causalité ainsi que de la mauvaise foi du
contrevenant.

L’action en enrichissement illégitime peut également étre invoquée par le titulaire de la marque
("Eingriffskondiktion"). La doctrine majoritaire considére que cette prétention oblige le contreve-
nant a payer une redevance de licence usuelle, respectivement raisonnable, pour I'utilisation (in-
due) de la marque. La question de savoir si le montant a restituer peut étre supérieur a la rede-
vance ainsi que I'application de la condition d’appauvrissement n’ont pas encore éte tranchées.
En résumé, le manque de sécurité juridique ainsi que les nombreuses difficultés pratiques appa-
raissent encore problématiques en droit suisse pour faire valoir des prétentions pécuniaires.

Summary

The conditions for liability for trademark infringement are identical with the ones of the Swiss
Code of Obligations (OR). In the assessment of damages the judge has to take into account the
entirety of circumstances as well as the degree of fault (Art. 43(1) OR). However, it has to be
pointed out that Swiss law does not recognize punitive damages.

Under Swiss law the following causes of action for monetary compensation can be put forward :
compensation for damages (Art 41 OR), account of profits (Art. 423 OR) and unjustified enrich-
ment (Art. 62 OR). These causes of action are not necessarily per se mutually exclusive.
Compensation for damages is available if the trademark owner can prove damages, unlawful-
ness (trademark infringement), a causal connection between the illegal activities and the dama-
ges, and fault on the part of the infringer.

Generally, the damage needs to be estimated (figures). If this is not possible, the judge has to
appraise the existence and the extent of the damage taking into account the usual course of
events (Art. 42(2) OR) but the requirements of substantiation and proof are considered extensive.
In relation to the calculation of damages the proof of the actual damage, the analogy of royalties
(Lizenzanalogie) and the inference from the infringer’s profits are discussed under Swiss law.

In relation to account of profits (Art. 423 OR) the impairment of a third party right (trademark in-
fringement), the infringer’s profits (under certain circumstances a reduction of loss may suffice),
the causal connection and bad faith on the side of the infringer need to be established.

Further, the trademark owner has an action for unjustified enrichment (Eingriffskondiktion). The
probably prevailing doctrine presumes that at least usual or adequate royalties for the (illegal)
use of the trademark can be obtained under this cause of action. However, it is unclear whether
any further profits of the infringer can be claimed and whether the plea that there is no enrich-
ment left (Entreicherungseinrede) is applicable.

In summary, both the lack of certainty in the laws as well as the various practical difficulties in
prosecuting claims for monetary compensation have to be considered problematic.



