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Das immaterialgiiterrechtliche Friihstiick

ArNoOLD F. RuscH*

Wer zum Friihstiick Cornflakes von
Kellogg's isst und dazu ein Nespres-
so-Kapselkdffchen schliirft, hat den
Rohstoff fiir eine ganze immaterialgii-
terrechtliche Vorlesung mitsamt hun-
dertjihriger Rechtsgeschichte schon
intus.

Dr. John Harvey Kellogg war ein Pionier
der Cerealien und ein glithender Adven-
tist. In seinem Sanatorium praktizierte
er alle moglichen und unmoglichen The-
rapien — mit einem Fokus auf Einldufen,
Turnen und Erndhrung. Seine auf viel
Weizen basierende Diét sollte insbeson-
dere die Onanie bekdmpfen, die er als
Ursprung vielen Ubels betrachtete: «/n
place of such articles as have been con-
demned, eat fruits, grains, and vegetab-
les. There is a rich variety of these kinds
of food, and they are wholesome and
unstimulating. Graham flour, oatmeal,
and ripe fruit are the indispensables of
a dietary for those who are suffering
from sexual excesses.»' Er nannte sei-
ne Cerealien zuerst granula und spéter
aufgrund eines Markenstreits granola.?
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Der grosse Durchbruch gelang ihm aber
erst mit der Erfindung der Cornflakes,
fiir die er im Jahre 1896 zunéchst sogar
ein Patent erhielt — und spéter mangels
Innovationshohe wieder verlor. Das
Gericht beschied ihm, dass Henry D.
Perky mit seiner patentierten Erfindung
«bread and method of preparing samey
die Cornflakes in den wesentlichen
Grundziigen schon antizipiert habe.?
Sie entwickelten sich dennoch zu ei-
nem kommerziellen Riesenerfolg. Die
Kommerzialisierung fiel in die Zustan-
digkeit des an der Erfindung beteiligten,
aber im Patent nicht erwéhnten jlingeren
Bruders Will Keith Kellogg. Er war es
auch, der den Cornflakes spiter Zucker
zufligte, was dem strengen John Harvey
Kellogg den Kragen platzen liess. Der
Streit zwischen den Briidern drehte sich
indes mehr darum, wessen Produkte und
Firmen den Namen Kellogg tragen durf-
ten. Der jiingere Bruder ging als Sieger
aus dem Streit hervor und erhielt im
Rahmen einer Einigung schliesslich die
meisten Kellogg-Markenrechte.*

Abb.: Ein Teller shredded wheat
in mundgerechten Stiicken
(Bild: Pete unseth).

Perkys Patent sollte spéter erneut eine
Rolle spielen. Mit diesem Patent hat er
nicht etwa, wie der Titel vermuten l&sst,
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das Brot erfunden, sondern das, was als
shredded wheat auf vielen Friihstiick-
stischen steht: es geht um kissenférmi-
ge Cerealien, die man heute auch unter
der Marke Toppas kaufen kann. Der
jingere Kellogg wollte diese auch ver-
treiben, blieb aber vorsichtig. Er wartete
mit der Markteinfithrung seiner Version
von shredded wheat bis zam Ablauf von
Perkys Patent, doch machte die National
Biscuit Company (Nabisco) als Perkys
Nachfolgerin eine Markenverletzung
geltend: Kellogg diirfe seine Produkte
nicht als shredded wheat und nicht in
Kissenform verkaufen.

Der Streit um den kissenférmigen
shredded wheat ging bis vor den Sup-
reme Court, der 1938 zu einer kleinen
immaterialgiiterrechtlichen ~ Vorlesung
ansetzte. Wer ein Patent erhalten habe,
konne sich nach dessen Ablauf nicht auf
den Schutz von Inhalten berufen, die
das Patent schon beschrieben habe: «/¢
is self-evident that on the expiration of a
patent the monopoly granted by it ceases
to exist, and the right to make the thing

formerly covered by the patent becomes
public property. It is upon this condition
that the patent is granted.» Doch Nabis-
co feuerte nach: Shredded wheat habe
sich im Verkehr als Herkunftshinweis
auf Nabisco durchgesetzt. Die Richter
liessen sich auch dadurch nicht beein-
drucken — shredded wheat sei eine gene-
rische Bezeichnung, die niemand exklu-
siv fiir sich beanspruchen kdnne, und:
«[...] to establish a trade name in the
term ¢shredded wheat) the plaintiff must
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show more than a subordinate meaning
which applies to it. It must show that the
primary significance of the term in the
minds of the consuming public is not the
product but the producer. This it has not
done.» Jetzt setzte der Supreme Court
zum endgiiltigen Abschuss des von
Perky beantragten Verbots der Verwen-
dung der Kissenform an: «Moreover, the
pillow-shape must be used for another
reason. The evidence is persuasive that
this form is functional — that the cost of
the biscuit would be increased and its
high quality lessened if some other form
were substituted for the pillow-shape.»’
Diese Uberlegung legte den Grundstein
fiir die functionality doctrine. Der Su-
preme Court wendet diese noch heute
an, stets unter Hinweis auf den Kellogg-
Entscheid.®

Kommt Ihnen das alles irgendwie
bekannt vor? Ja! Nespresso und Lego
haben das gleiche Theater vor Schweizer
Gerichten wihrend vielen Jahren veran-
staltet. Die Patente fiir die Kapseln und
die Lego-Steine sind abgelaufen, doch
haben sie fiir ihre Produkte Formmar-
ken eintragen lassen — die sich im Unter-
schied zu den Patenten ewig verldngern
lassen.” Nespresso behauptete genau wie
Nabisco, dass sich die Kapselform im
Verkehr als Hinweis auf den Hersteller
Nespresso durchgesetzt habe.® Ebenso
verneinte Nespresso, dass die Form der
Kapsel technisch notwendig sei, und
schlug mehrere Ersatzformen vor.” Nes-
presso verlor schliesslich den Kampfum
die vorsorglichen Massnahmen, weil die
Gerichte beziiglich der Kapselform die
Verwechslungsgefahr verneinten!® oder
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deren technische Notwendigkeit bejah-
ten.!!

Ende gut, alles gut? Mitnichten! Nes-
presso hat es wihrend der iiber dreijéhri-
gen Dauer des Rechtsstreits mit den glei-
chen Argumenten wie Nabisco mehrfach
geschafft, die Konkurrenten mit vorsorg-
lichen Massnahmen zu stoppen und sie
zu zwingen, auf Alternativformen auszu-
weichen. Der Lego-Rechtsstreit zog sich
gar iiber zwolf Jahre hin.

Wie kann es sein, dass man tber
derart klare und schon seit 100 Jahren
bekannte Phianomene so lange streiten
kann? Diese Prozesse bringen das aus-
tarierte Anreizsystem des Immaterialgii-
terrechts aus dem Lot. Das Bundesge-
richt erkannte zwar den Trick hinter dem
Vorgehen, dusserte sich aber zuriickhal-
tend: «Le législateur entendait récom-
penser ['inventeur pour son activité no-
vatrice en lui accordant le monopole de
la commercialisation pendant une durée
limitée a vingt ans; apres |’expiration
de ce délai, il a voulu que [’invention
tombe dans le domaine public et que
la libre concurrence puisse a nouveau
Jjouer son role. Cette volonté du légis-
lateur ne saurait étre éludée, lorsque
Uinvention se matérialise dans un ob-
jet, en faisant ensuite inscrire celui-ci
comme une marque de forme en trois
dimensions (art. 1 al. 2 LPM) avec cet-
te conséquence que la protection d’une
marque peut se renouveler indéfiniment
de dix ans en dix ans (art. 10 al. 1 et 2
LPM).»*? Das Bundesgericht tragt eine
Mitschuld an der Misere, weil es fiir die
Frage der technischen Notwendigkeit
der Form als Ausschlussgrund (Art. 2
lit. b MSchG) den Sachverstand der Rich-
ter nicht geniigen lasst und damit belie-
bige Verzogerungen moglich macht.!?
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Vielleicht wiirde sich die Situation ver-
bessern, wenn die Gerichte etwas mehr
Voreingenommenheit an den Tag legen
wiirden, wie es in Amerika der Fall ist:
«A prior patent, we conclude, has vital
significance in resolving the trade dress
claim. A utility patent is strong evidence
that the features therein claimed are
functional »** Vielleicht wére es sogar
angezeigt, die Rechtsanwilte, die sich
fiir solche Verfahren hergeben, zu diszi-
plinieren — notfalls mit der zwangswei-
sen Verabreichung einer lustddimpfen-
den Kellogg-Weizendiit!
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