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En l' absence de jurisprudence, Ja doctrine estime que !es manifestations sporti
ves et !es numeros de cirque ne sont en principe pas des oeuvres protegees par !es 
regles sur Je droit d'auteur. L'exigence d'une creation de l'esprit invite de surcro1t 
a exclure !es sportifs de Ja protection assuree par !es droits voisins dont beneficient 
!es artistes interpretes. 

* D.E.S ., avocat et notaire, greffier au Tribunal cantonal du Valais 
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L'athlete n'aurait-il, des lors, aucun droit sur sa propre image lorsqu'il execute 
une prestation sportive, en competition ou en exhibition? Ne pourrait-il pas non 
plus tirer pro fit des droits exclusifs de l' artiste interprete, au sens de l' article 33 
LDAI? 

Une simple reponse negative heurterait sans doute le sens commun. 

L'opinion courante actuelle ne semble pas toujours dissocier nettement l'art de 
certains sports. Dans leur expression visuelle, ceux-ci sont parfois assimilables a 
des spectacles au meme titre que des pieces de theätre ou des representations 
choregraphiques. Les denominations utilisees rappellent d' ailleurs que tous ces 
genres - artistiques et sportifs - ne sont pas tellement eloignes : patinage artistique, 
gymnastique artistique et rythmique, «noble art», tauromachie, danse sportive, etc. 

Selon le droit suisse, une eventuelle protection de la prestation sportive par les 
regles sur le droit d'auteur ne peut etre envisagee que si elle repond a la definition 
de l'oeuvre artistique retenue par la LDA. Cette notion Joit donc etre definie en 
premier lieu. 

I. L'oeuvre 

L'article 2 al. ler LDA definit l'oeuvre comme toute creation de l'esprit, lit
teraire ou artistique, qui a un caractere individuel, quelles qu'en soient la valeur ou 
la destination. Cette definition correspond a la notion d'oeuvre telle que deduite de 
la doctrine et de la jurisprudence suisses anterieures a la nouvelle loi2. La notion 
d'oeuvre qui prevalaitjusqu'alors est reprise; le praticien peut ainsi se referer a la 
casuistique developpee sous l'ancienne loi3. 

Comme par le passe, la protection du droit d'auteur a lieu sans formalite4, sans 
enregistrement, ni port du signe indiquant le copyright. 

Trois elements doivent etre reunis pour que l'on puisse parler d'oeuvre : elle 
doit etre une creation de l'esprit (A), litteraire ou artistique (B), ayant un caractere 
individuel (C), sans qu'elle soit necessairement fixee sur un support materiel. 

1 Loi federale sur Je droit d' auteur et !es droits voisins, du 9 octobre 1992 (en abrege : LDA), 
RS 231.1. 

2 FF 1989 III 506. 
3 La definition de l'oeuvre retenue par Ja LDA est plus complete que celle de Ja Convention de 

Berne; article 2 al. !er de Ja Convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et 
artistiques, revisee a Paris Je 24 juillet 1971, entree en vigueur pour Ja Suisse le 25 septembre 
1993, RS 0.231.15 (en abrege: CB) . Des lors, ce qui est considere comme oeuvre selon la CB 
Je sera aussi selon le droit suisse (D. Barrelet / W. Egloff, Le nouveau droit d'autcur, n. 3 ad 
art . 2 LDA). 

4 Article 5 al. 2 CB. 
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A. Creation de l 'esprit 

Creation de I'esprit, l'oeuvre doit etre l 'expression de Ja pensee humaine5. Ne 
sont ainsi pas des oeuvres, !es objets crees independamment d ' une activite in
tellectuelle de l'etre humain, simples produits de Ja nature ou de Ja technique6. 

II n'est pas necessaire que l'activite de l'esprit soit importante quant a sa quan
tite. Une activite tres modeste suffit pour beneficier de Ja protection du droit d 'au
teur7. La qualite de Ja creation importe peu; !es productions de second ordre sont 
protegees au meme titre que !es chefs-d'oeuvre8. Elles doivent cependant presen
ter un certain degre de nouveaute, meme faible, et se distinguer, par Ja, de ce qui 
etait connu auparavant9. Cette nouveaute s'apprecie objectivement (en fonction 
des autres creations dans Je domaine concerne) et subjectivement (en fonction de 
l'opinion de l'auteur)IO_ La combinaison nouvelle d'elements deja connus peut 
ainsi conserver Ja qualification de «creation de l'esprit» ll. 

B. Art et litterature 

La creation de l' esprit doit appartenir aux domaines de Ja litterature et de l'art, 
tennes devant etre compris dans une acception extremement !arge, ainsi que !'illu
stre l 'enumeration de l'article 2 al. 2 LDA. S'agissant des oeuvres artistiques, cha
que objet des arts appliques est de l'art. Pratiquement chaque photographie et cha
que video, aussi banales soient-elles, sont des oeuvres d' art, sans qu'il soit neces
saire de se fonder sur leur valeur ou sur leur contenu esthetique. La qualification 
faite par l'auteur lui-meme est souvent detenninante1 2_ 

5 ATF 116 II 351 = JdT 1991 I 616. 
6 R. von Büren, Der Werkbegriff, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, in Schweizeri

sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bäle 1995, p. 64. 
ATF 59 II 405 = JdT 1934 I 77/81. 
ATF 105 II 299 = JdT 1980 I 262; ATF 76 II 100 = SJ 1950 p. 613 ; ATF 68 II 58 = JdT 1942 
I 204 = SJ 1942 p. 404; ATF 59 II 402. 

9 I. Cherpillod, L'objet du drait d' auteur, Lausanne 1985, p. 125 ss. 
IU A. Trailer, Immaterialgüterrecht, Biile et Francfort 1983, vol. I, 3eme ed., p. 368 ss. 
11 D. Barrelet / W. Egloff, n. 6 ad art. 2 LDA. 
12 M. Kummer, Das urheberrechtlich schützbare Werk, Berne 1968, p. 75 ; R. von Büren, Urhe

berrecht und verwandte Schutzrechte, RDS 1993 , p. 197; I. Cherpillod, op. cit. , p. 125 ; D. Bar
relet / W. Egloff, n. 7 ad art. 2 LDA; avis contraire : A. Trailer, op. cit., p. 354. 
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C. Caractere individuel 

Par caractere individuel on entend le cachet propre de l'oeuvre, marque de la 
personnalite de l'auteurl3. Les creations de l'esprit qui, bien que nouvelles, sont 
tellement proches de ce qui est connu qu'elles auraient pu etre realisees de la me
me maniere par n'importe qui, n 'ont pas de caractere individue]l4, et ne sont pas 
protegees par le droit d'auteur. Placees dans leur environnement, l'originalite et 
l'empreinte personnelle de l'oeuvre en cause dependent de la liberte de manoeuvre 
de l' auteur. Si cette liberte est reduite, une activite independante reduite suffira a 
fonder la protection. La nouveaute, eJement decisif en matiere de propriete indu
strielle (dessins et modeles, brevets d'invention), se caracterise par l'absence ob
jective d 'anteriorite. Par contre, l'originalite, element decisif en matiere de pro
priete litteraire et artistique, apparait des que l' on trouve dans l'oeuvre l'emprein
te de Ja personnalite de son auteur. Un simple travail artisanal n'est cependant pas 
protege. Le caractere individuel doit etre reconnaissable; il pourra l'etre notam
ment en matiere d'arts appliques, d'architecture ou d'oeuvres scientifiques. 

La destination (oeuvres a usage pratique ou inutiles) ou la valeur (economique 
ou esthetique) importent peu. L'oeuvre - en tant que creation de la pensee, dans !es 
domaines des arts et de Ja litterature, ayant un caractere individuel - doit contenir 
un element materiel et forme! pour etre protegee par le droit d 'auteurIS_ Les actua
lites et !es retransmissions sportives, par exempJe, seront bien souvent protegees 
par !es regles sur Je droit d'auteurl 6. 

II. Le caractere artistique de l'oeuvre 

L'article 2 alinea 2 LDA presente une liste exemplative des creations de l'esprit. 
Peuvent ainsi etre considerees comme oeuvres d'autres que celles mentionnees a 
cet alinea dans la mesure ou !es conditions de l'alinea ler sont reunies17. La lettre 
h du deuxieme alinea enonce des categories (oeuvres choregraphiques et pantomi
mes) qui se rapprochent le plus des prestations sportives. La protection du droit 
d'auteur porte sur l'oeuvre choregraphique ou la pantomime en tant que teile, et 
non pas sur leur execution qui fait l'objet des droits voisins prevus aux articles 33 

13 ATF 105 II 299 = JdT 1980 I 262; voir aussi : R. von Büren, op. cit., p. 69 ss; F. Dessemontet, 
L' objet du droit d' auteur et !es droits d' auteur, in La nouvelle loi federale sur Je droit d' auteur, 
Lausanne 1994, p. 26 ss; L. Schürmann / P. Nobel, Medienrecht, Berne 1993, p. 290 s. 

14 ATF 110 IV 105 =JdT 1985 I 209. 
15 ATF 113 II 196 = JdT 1988 I 300; ATF 110 IV 105 = JdT 1985 I 209; ATF 106 II 73 = JdT 

1980 I 263; ATF 100 II 172 = JdT 1975 I 534. 
16 D. Diserens, La protection des actualites et des retransmissions sportives en droit d'auteur, in 

Medialex 2/95, p. 87 a 93. 
11 FF 1989 III 507. 
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ss LDA. On doit envisager le cumul du droit d'auteur et du droit de l'artiste inter
preteI8 lorsque, par exemple, un danseur interprete sa propre oeuvre. Si l' action 
creatrice et l'execution coi:ncident de telle sorte qu'elles ne peuvent etre dissociees, 
seule la protection du droit d'auteur sera en principe acc<Jrdee, car au moment de 
la prestation il n'y a pas encore d'oeuvre19_ C'est le cas notamment en matiere de 
danse ou de musique improvisees ne reposant pas sur une composition pre
existante. 

Nombre de prestations visuelles, creees par l'activite humaine, sont susceptibles 
de revetir un cachet individuel. La limite entre celles-ci et l'oeuvre artistique n'est 
pas toujours facile a tracer, en particulier lorsqu'il s'agit d'une suite de mouve
ments. Chaque individu se deplace d'une fa~on particuliere. Les matches de foot
ball ou de hockey sur glace, les descentes a ski ou les epreuves d' athletisme ont un 
certain cachet individuel. Le qualificatif d'artistique peut-il neanmoins leur etre at
tribue? L'exigence d'une oeuvre artistique invite, a premiere vue, a exclure les 
sportifs du domaine de la protection des artistes interpretes; des difficultes appa
raissent toutefois quant au sort des activites a la lisiere de l' artet du sport. 

III. L'exclusion des prestations sportives 

L'exigence de l'execution d'une oeuvre litteraire ou artistique conduit une par
tie de la doctrine a ecarter !es sportifs de la protection du droit d'auteur ou des 
droits voisins20_ 

Ainsi, par exemple, tous !es mouvements du corps d'un descendeur a ski ne sont 
pas determines par une activite de l'esprit anterieure a la course, mais plutöt par la 
topographie de la piste et !es reactions du corps de l'athlete. A la diffärence d'une 
oeuvre choregraphique, le deroulement d'un match de football ou de hockey n'a 
pas ete prealablement etabli en tant qu'oeuvre de l'esprit. Le cours de la competi
tion est seulement regi par des regles de jeu et peut connaitre diverses situations 
souvent imprevisibles. A l'instar du skieur, !es mouvements d'un joueur de foot
ball ne sont pas predetermines, mais sont le plus souvent le fait de reactions refle-

18 Le droit des artistes interpretes est un «droit voisin», distinct du droit d'auteur, mais nean
moins protege par Ja LOA. 

19 0. Barrelet / W. Egloff, n. 11 ad art. 33 LOA. Selon ces auteurs, Ja situation est un peu dif
ferente lors de mise en scene au cinema; une oeuvre, Je scenario, va etre executee. Souvent Je 
cineaste ne se limite pas a executer simplement cette oeuvre; il va la modifier lors des travaux 
de tournage et dans la production subsequente, creant ainsi une oeuvre derivee. Le cöte crea
teur de cette activite va dominer, si bien que l'on ne se trouvera plus en presence d'une veri
table interpretation du scenario initial. 

20 A. Troller, op. cit., p. 352; R. von Büren, op . cit., p. 73 n. 63, p. 114 (pour les prestations exclu
sivement sportives). 
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xes, laissant peu de possibilites a une activite purement intellectuelle de l 'interes
se, dont Ja prestation correspond souvent a celle d ' un improvisateur. Cependant, a 
Ja difference de ce dernier - qui offre un spectacle circonscrit dans une unite preeta
blie et qui pourra beneficier de Ja protection du droit d ' auteur -, Je joueur de foot
ball presente des mouvements isoles, decides independamment !es uns des autres. 
Dans Ja mesure ou ces decisions sont des activites de J'esprit, elles ne sont souvent 
pas individuelles dans Je sens presente ci-dessus2I; elles ne sont pas une marque de 
Ja personnalite de l'auteur. Une partie de Ja doctrine estime encore que l'esprit de 
competition dominant !es prestations sportives leur enleve tout caractere arti
stique22_ 

IV. Le droit d'arene et l'extension des droits voisins aux sportifs 

Le droit bresilien a expressement assimile !es joueurs de football aux crea
teurs d ' oeuvres d 'art23_ Ce faisant il a justifie I' existence d'un «droit d'arene». 
Ce droit est celui des organisateurs d'interdire ou d'autoriser, moyennant Je pai
ement d'un prix, Ja retransmission d'un spectacle sportif. II trouve son fonde
ment dans Je droit d' autoriser l 'acces a l' enceinte du stade et de fixer !es condi
tions de cet acces, conditions qui peuvent prevoir l'interdiction de filmer Je spec
tacJe24. La protection bresilienne par Je droit d'auteur, en tant que tel, a ete 

2 1 Cf. supra I. C. 
22 F. Gotzen, Le droit des interpretes et executants dans Ja CEE, n. 10, p. 14; H. Desbois /A. 

Fran9on /A. Kerever, Les Conventions internationales du droit d 'auteur et des droits voisins, 
Paris 1976, n. 270; B. Samson, Urheberrecht, Munich 1973 , p. 197; cf. infra V. A. 

23 Loi bresilienne sur Je droit d ' auteur, n. 5988 , du 14 decembre 1973; aux termes de l' art. 100 
de cette loi , l'organisation a laquelle est lie l'athlete a le droit d'autoriser ou d ' interdire l'en
registrement , la transmission ou Ja retransmission par quelque moyen ou procede que ce soit 
des spectacles sportifs publics donnant lieu au paiement d ' un droit d'entree. Les 20 % du prix 
de l' autorisation doivent etre repartis , par parts egales, entre !es athletes ayant participe au 
spectacle, sauf convention contraire. Ne sont pas soumises a la toi !es fixations sur video
grammes de parties de spectacle dont Ja duree totale n' excede pas trois minutes et qui sont 
exclusivement destinees a l'information par les media. 

24 Le droit d 'arene a implicitement ete admis par le Tribunal de grande instance de Paris Je 21 
fevrier 1990 dans une affaire opposant l 'Association du Bicentenaire de Ja Revolution fran9ai
se et de la Declaration des droits de l ' homme et du citoyen a Ja Societe Television Fran9aise 
1 (TFl) et a Ja Societe anonyme La Cinq. Productrice du spectacle con9u par Jean-Paul Gou
de intitule «La Marseillaise» represente au public de Paris dans Ja nuit du 14 au 15 juillet 
1989, I' Assoc iation du Bicentenaire avait conclu avec des chafoes de television des accords de 
cession de droits relatifs a Ja retransmission en direct et en differe de cet evenement. La Cinq 
avait retransmis le spectacle sans l'autorisation de l'organisatrice , malgre l'exc lusivite con
sentie par I' Association du Bicentenaire a TFI et a A2. La Cinq ne fut pas condamnee, Je Tri
bunal estimant que le spectacle en question ne constituait pas une oeuvre de l'esprit, mais aus
si plus implicitement que le caractere public des lieux de son deroulement (Place de la Con
corde) faisait obstacle a toute exclusivite de l' organisateur sur son spectacle (Revue 
internationale du droit d ' auteur (RIDA) n. 146, octobre 1990, p. 307 ss). 
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critiquee par Ja doctrine25. En effet, il ne s'agit pas d ' un droit d'auteur, mais d ' un 
autre droit de Ja personnalite, savoir le droit d'une personne a sa propre image, 
different de celui relatif aux oeuvres cinematographiques, theätrales, choregra
phiques ou autres. 

En pratique, !es droits des organisateurs de spectacles sportifs sont assures par 
des contrats conclus avec des societes de television. Selon Ia jurisprudence italien
ne, des que la manifestation sportive se deroule dans un Iieu ferme, l 'organisateur 
peut en subordonner I'acces et interdire aux spectateurs d'y faire des prises de vue. 
II peut ainsi conceder a une personne ou a un organisme Je droit exclusif de filmer 
Ja manifestation, en garantissant que les spectateurs s'abstiendront de Je faire26. 
L'organisateur ne beneficie cependant pas d ' un monopole de droit prive si l 'epreu
ve sportive se deroule a I'exterieur27. 

La protection des joueurs par I' attribution de Ja qualite d ' artiste interprete, sa
voir par la titularite d ' un droit voisin, est en principe possible selon Ja Convention 
de Rome28. Son article 9 prevoit, en effet, que «tout Etat contractant peut, par sa 
legislation nationale, etendre Ja protection prevue par la presente Convention a des 
artistes qui n'executent pas des oeuvres litteraires ou artistiques». Le droit suisse 
n'a pas fait usage de cette possibilite; selon l' article 33 LDA a contrario, ne sont 
pas protegees !es executions qui ne portent pas sur une oeuvre susceptible de pro
tection. 

25 A. Chavez, Direito de Arena (Transmissao, via Rad io e TV dos grandes espetaculos esporti
vos, carnavalescos etc), Campinas - Sao Paulo 1988, p. 15 ss; meme auteur, Derecho de 
Arena, in RIDA 115, janvier 1983, p. 27 ss. 

26 Cour de Cassation italienne, 27 juillet 1963, in Revue de l' Union Europeenne de Radiodiffu
sion (U.E.R.), n. 87, p. 46 et 98; Cour de Milan, 17 juillet 1964, cite par L. Silance, La pro
priete intellectuelle en matiere de spectacle sportif, in Le spectacle sportif, Limoges 1980, p. 
152. 

27 Preteur de Rome, 15 novembre 1955, in Revue de l'U .E.R., n. 40, p. 838; voir aussi Revue de 
l'U.E.R. , n. 48, p. 30. 

28 Convention internationale sur Ja protection des artistes interpretes ou executants, des produc
teurs de phonogrammes et des organismes de radiodi ffusion, conclue a Rome Je 26 octobre 
1961, entree en vigueur pour la Sui sse Je 24 septembre 1993 (RS 0.231.171). Selon certains 
auteurs, l 'article 9 de cette Convention offre la poss ibilite au legislateur d ' introduire dans la 
protection des artistes interpretes, Ja protection de toute personne qui, sans etre artiste de va
riete, fait des demonstrations arti stiques publiques ou encore les participants a des competi
tions publiques (C. Doutrelepont. La notion de droits voisins, Bruxelles 1989, p. 13). L'exten
sion - par voie legislative - d ' une teile protection marquerait pour le droit voisin une rupture 
dans le domaine des droits d ' auteur, mais presenterait une solution appreciable en matiere 
d ' exploitation des rencontres sportives. Elle permettrait aussi de resoudre Je delicat probleme 
du sort des activites a la limite du sport et de l'art (F. Vouilloz, Sport et droit d 'auteur, in Ma
colin 12/1995, p. 14 ss). 
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V. Les activites a la Iisiere de l'art et du sport 

II resulte de ce qui precede que le sportif qui entend beneficier de la protection 
de l'article 33 LDA doit executer une oeuvre au sens de l'article 2 LDA. En l'ab
sence de jurisprudence (suisse), il est difficile d 'ebaucher une limite, meme provi
soire, entre !es deux genres precites. Les solutions apportees par la doctrine et !es 
tribunaux des Etats connaissant la meme notion d'oeuvre que la nötre, sont, des 
lors , des plus appreciables . 

Les droits etrangers apportent des reponses diverses a cette question. La pra
tique italienne semble exclure tout droit d'auteur aux competitions sportives29_ Le 
Bundesgerichtshof allemand a par contre admis qu ' une revue de patinage («Eisre
vue») contenait des elements d' une operette et pouvait etre qualifiee d' oeuvre30_ 
La Cour d ' appel de Paris a assimile - au regard de la securite sociale - !es toreros a 
des artistes et non pas a des sportifs3I_ Elle a aussi considere qu'un «mouvement 
combinant le fait de plonger et de faire des culbutes sur un trempolino est une pan
tomime, constituant une oeuvre de l' esprit protegeable en vertu de Ja loi sur Ja pro
priete litteraire et artistique»32_ La notion de pantomime englobe ainsi tous «!es 
arts d'expression corporelle», y compris !es mimes et !es enchainements de gym
nastique33_ 

La doctrine presente en general deux criteres principaux de distinction permet
tant de qualifier une activite d ' artistique ou de simplement sportive (sans protec
tion du droit d'auteur) : Je critere tire de Ja competition (A) et celui tire du caracte
re intellectuel de l' activite (B). 

A. Spectacle ou competition 

Certains estiment qu ' une activite presentant un certain caractere artistique (pa
tinage artistique, danse sportive) ne beneficie pas de la protection du droit d'auteur 

29 Selon le Tribunal de Rome, «competizione sportiva, se e la manifestazione di particolari atti
tudini naturali dei participanti e de loro energie ed abilita, non e certo un ' attivita creativa ed 
artistica, intesa questa come espressione di sentimento e di fantasia»; cite par M. Fabiani, II 
diritto d'autore nella giurisprudenza, Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata, Pa
dova 1972, p. 17. 

30 E. Schulze, Rechtsprechung zum Urheberrecht, Entscheidungssammlung mit Anmerkungen, 
Munich 1980, BGHZ 75, II. 

31 Arret de la Cour d'appel de Paris, du 22 juin 1983, Dalloz 1984, I.R., p. 490; !es ecuyers de 
cirque et !es catcheurs sont aussi assimiles a des artistes sur le plan des cotisations sociales 
frani;:aises (meme arret). 

32 Arret de la Cour d ' appel de Paris du 9 novembre 1984, en la cause Radondy c. Griswold, in 
Les annales de Ja propriete litteraire et artistique 1984, p. 147. 

33 A. Bertrand, Le droit d'auteur et !es droits voisins, Paris 1991 , p. 153. 
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lorsque la prestation est faite lors d'une competition34. Les «choregraphies» pre
sentees seraient principalement destinees a prouver aux arbitres (jury) la capacite 
des athletes a executer des figures difficiles. 

Pourquoi ferait-on alors une difference entre une representation de patinage ar
tistique, executee lors d'un spectacle exhibition, et la meme prestation lors d'une 
competition sportive, et pas entre une piece de ballet presentee sur une scene de 
theätre et Ja meme representation donnee lors d'un concours pour jeunes danseurs? 
Une teile question laisse penser qu'une prestation similaire, presentee sous un 
angle sportif, fait l'objet d'un prejuge defavorable lorsqu'on s'interesse a sa pro
tection par le droit d'auteur. 

Le critere de la competition - sans veritable fondement - n'est sans doute pas Je 
meilleur critere de distinction. Nous estimons qu'il doit etre rejete. 

Ne devrait-on pas plutöt considerer l'incertitude de Ja confrontation, propre a 
certaines competitions, comme critere determinant? En effet, !es jeux collectifs, !es 
matches ou !es combats, en raison du caractere hasardeux de leur denouement, ne 
peuvent s'analyser comme une oeuvre litteraire ou artistique. Devant determiner Je 
caractere artistique ou purement sportif des combats de catch, la Cour d'appel de 
Paris a assimile !es catcheurs a des artistes car leurs prestations ne constituent pas 
des combats a proprement parler, mais des spectacles dont la mise en scene est, 
partiellement au moins, reglee a l'avance35. Le critere de Ja competition devant 
etre rejete, tout spectacle sportif, presente ou non en concours, pourrait beneficier 
de la protection du droit d'auteur dans Ja mesure ou il constitue une expression de 
Ja pensee humaine avec un cachet propre, portant la marque de Ja personnalite de 
son auteur. Dans cette perspective, !es prestations des gymnastes, des patineurs, 
des nageuses «synchronisees», des plongeurs, des skieurs «acrobatiques», des ca
valiers (dressage, voltige), des parachutistes (skysurf) pourraient etre protegees au 
sens des articles 2 et 33 LDA notamment. 

34 M. Kummer, Das urheberrechtlich schützbare Werk, Berne 1968, p. 139; F. Gotzen, op. cit. , n. 
10, p. 14; X. Desjeux , La protection des auxiliaires de Ja creation litteraire et artistique selon 
Ja Convention de Rome du 26 octobre 1961, Paris 1966, p. 108. 

35 Arret de Ja Cour d' appel de Paris du 28 mars 1980, Dalloz 1981, I.R., p. 478. 
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B. Le caractere intellectuel de l 'activite 

L'oeuvre choregraphique36 (ou theätrale37) resulte d'une activite de l'esprit, 
meme modeste38, d'une certaine originalite. Prealablement pensee39, pour pouvoir 
etre executee a nouveau, eile constitue une oeuvre protegee. Par contre, un combat 
tauromachique, par exemple, peut degager une emotion de nature artistique, mais 
le combat lui-meme, !es gestes nes de la confrontation de l'homme et de l'animal 
ne constituent pas une choregraphie, cette derniere seule pouvant etre reproduite 
ou reutilisee lors de representations posterieures. En cela, la confrontation entre 
des etres vivants (matches, combats) ou entre des etres vivants et des elements 
(eau, air) en mouvement (surfing, yachting) se distingue fondamentalement de 
l'improvisation artistique, musicale ou choregraphique qui, lorsqu'elle a pu etre 
memorisee ou fixee, sur videogramme par exemple, constitue une oeuvre artistique 
susceptible d'une nouvelle execution par Je meme interprete ou par un autre. Lors
que les elements aquatiques ou aeriens sont stables ou relativement stables, les pre
stations qui y sont effectuees pourront etre protegees (danse aquatique, natation 
synchronisee, figures de parachutisme, vol acrobatique). 

VI. Choregraphies et prestations sportives 

11 decoule de ce qui precede que les prestations sportives devront etre assimilees 
a des oeuvres choregraphiques ou a des pantomimes pour beneficier d'une eventu
elle protection de Ja LDA. 

La choregraphie se definit comme I 'art de la danse et de Ja composition des bal
lets40. Elle consiste en la composition d'un schema de danse ou de mouvements. 
La danse est une suite de mouvements cadences du corps, souvent agrementee de 
musique. Le ballet est une action scenique a laquelle concourent seuJement Ja dan
se et Je geste, et que soutient constamment la musique. 

36 Cf. infra VI. 
37 En tant que creations litteraires, !es oeuvres theätrales sont protegees par Je droit d 'auteur. Par 

ailleurs, Ja mise en scene de Ja piece de theätre peut etre consideree comme une oeuvre prote
geable si eile constitue une creation originale. On distingue Ja «creation» du metteur en scene, 
pour laquelle il a Je statut d'auteur, et Ja «realisation» pratique de sa conception, pour laquel
le il n'a souvent que Je statut d'employe du producteur. 

38 ATF 59 II 405 = JdT 1934 I 77; ATF 105 II 299 = JdT 1980 I 261 = SJ 1980 p. 325; ATF 76 II 
I00=SJ 1950p. 613. 

39 Les improvisations protegees procedent souvent d'oeuvres prealablement elaborees. 
40 D'origine grecque, Je mot choregraphie signifiait d ' abord Ja possibilite de decrire par des sig

nes ecrits Ja composition d' une danse, de Ja meme maniere qu'une composition musicale est 
transcrite par des notes. Peu a peu, le mot a designe la danse dans sa forme pensee (comme 
oeuvre de I 'esprit) - plutöt que dans sa forme ecrite - ou dans sa representation sur scene, par 
des artistes interpretes (M. Alsne, La choregraphie et Je droit d' auteur en France, RIDA n. 
162, octobre 1994, p. 3 ss). 
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Dans Ja version de Paris (actuellement en vigueur), Ja Convention de Berne 
n'exige plus que !es oeuvres choregraphiques et !es pantomimes reposent sur une 
mise en scene ecrite ou autrement fixee . A Ja diffärence du droit franc;ais4 1, Ja loi 
suisse sur Je droit d'auteur n'oblige pas une teile fixation. 

La creation choregraphique peut ainsi se transmettre directement de l'auteur 
aux danseurs, du maftre aux eleves. Elle peut aussi etre transmise par Je biais de vi
deogrammes, voü-e par choreologie, sorte d'ecriture choregraphique. Ce dernier 
moyen, plus precis que !es precedents, n'est accessible qu'aux inities. II se presen
te sous Ja forme d ' une ecriture similaire a l'ecriture musicale, avec des portees de 
cinq lignes, chacune d' eil es correspondant a Ja hauteur des principales parties du 
corps des danseurs42. Developpee notamment par l'Institut Benesh43, cette ecritu
re tend a unifier Ja transcription des mouvements du corps non seulement en ma
tiere de choregraphie mais aussi dans Je cadre de recherches anthropologiques44 et 
medicales45, ainsi que lors de Ja preparation de films, d 'operas ou d'emissions de 
television. Cette notation graphique et semantique a deja inspire divers projets de 
programmes d'ordinateur dans Je but d'une transcription facilitee et plus homoge
ne46. A n'en pas douter, toutes !es transcriptions utilisant ce moyen peuvent etre 
protegees par Je droit d' auteur, a titre d' oeuvre litteraire au sens de l 'article 2 alinea 
2 let. a LDA ou a titre d ' oeuvre a contenu scientifique ou technique au sens de l'ar
ticle 2 alinea 2 Jet. d LDA47_ 

Selon Ja pratique actuelle des theätres et des troupes suisses, !es droits d' auteur 
des choregraphes se negocient de cas en cas; aucune reglementation generale n' a 

41 Selon l'art. 112-2 eh. 4 du Code de Ja propriete intellectuelle fran~aise , !es choregraphies, !es 
pantomimes et !es tours de cirque sont proteges par Je droit d'auteur des lors que Ja condition 
d 'originalite est remplie sous reserve que «Ja mise en oeuvre en soit fixee par ecrit ou autre
ment», par exemple sous forme de videogrammes. Voir aussi: A. Lucas / H.-J. Lucas, Traite 
de Ja propriete litteraire et artistique, Paris 1994, p. 139. Certains auteurs estiment que cette 
exigence de fixation n'est qu ' une regle de preuve (C. Colombet, Propriete litteraire et arti
stique et droits voisins, Paris 1994, n. 82; P.-Y. Gautier, Propriete litteraire et artistique, P.U.F, 
Paris 1991 , n. 47). 

42 La premiere ligne du bas represente Je niveau du so!, Ja seconde Ja hauteur des genoux, la troi 
sieme celle de la ceinture, la quatrieme celle des epaules et la cinquieme celle du haut de la te
te. 

43 The Benesh Institute, anciennement The Institute of Choreology, a ete fonde a Londres en 
1962 par Rudolf et Joan Benesh. 

44 Ainsi , par exemple, les danses tribales sont analysees sous differents points (p. ex. , Ja position 
des mains ou des jambes) et peuvent etre comparees aux mouvements humains d'autres civi
lisations ou cultures avec une plus grande precision que Ja simple fixation sur videogrammes. 

45 Notamment pour des etudes en physiotherapie. 
46 Travaux de l'Ontario Science Centre et de l'Universite de Waterloo, au Canada, ainsi que de 

l'Universi te de Sydney, en Australie. 
47 Les oeuvres a contenu scientifique ou technique sont protegees independamment de leur mo

de de presentation (D. Barrelet / W. Egloff, op. cit., n. 16 ad art. 2 LDA). 
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ete etablie en la matiere. L' auteur peut ceder tous ses droits au theätre ou se joue 
son ballet; il peut limiter cette cession dans le temps et dans l' espace. Un organi
sateur de spectacles peut aussi acheter une choregraphie deja existante et la faire 
jouer par une troupe. Souvent les choregraphes reviennent assister aux representa
tions de leurs oeuvres pour s'assurer qu'elles n'ont pas ete denaturees. 

Beaucoup de prestations sportives sont elaborees de la meme maniere que !es 
oeuvres choregraphiques ou !es pantomimes et presentent de grandes similitudes 
avec ces dernieres, dans leur expression visuelle. Les quelques lignes qui vont sui
vre portent sur !es principales epreuves sportives se rapprochant Je plus de la dan
se et pour lesquelles une protection est envisageabJe48. 

A. Le patinage artistique 

L'Union Internationale de Patinage a codifie diverses figures de patinage uti
lisees tant lors des epreuves individuelles ou de couples -1ue lors de competitions 
de danse . L'execution de ces figures est generalement exigee lors d'epreuves im
posees; elles sont souvent integrees aux prestations libres49_ Le reglement techni
que decrit - au moyen de textes et de schemas - les mouvements des patineurs exe
cutant ces danses, en precisant notamment le genre de musique et de tempo exiges. 
II indique I' auteur de la figure ainsi que la date et Je lieu de Ja premiere prestation. 
Eu egard a Ja definition retenue a l'article 2 LDA, on peut difficilement denier a 
ces figures Je caractere d'oeuvre. Elles presentent aussi un caractere litteraire dans 
leur presentation ecrite. A fortiori, !es creations en danse originale50 et en danse li
bre5 I sont des oeuvres apart entiere. Les patineurs doivent, des lors, beneficier des 
droits voisins reserves aux artistes interpretes. 

48 R. von Büren semble admettre une protection par Je droit d'auteur pour Je patinage artistique 
et la danse sur glace, sans l'etendre completement a la gymnastique artistique (R. von Büren, 
Der Werkbegriff, p. 114). 

49 International Skating Union, Regulations for ice dancing 1994 - 1996, adoptees lors du 45eme 
congres, Boston, juin 1994, Davos 1994, regles 500 a 510. 

so Original Dance, rule 509 : «The original dance must have the character of ballroom dancing. 
The original dance is the skating by a couple of a dance of their own creation to ballroom dan
ce music they have selected for the prescribed rhythm.» 

51 Free Dance, rule 510 : «Free dancing is the skating by the couple of a creative program with 
unprescribed dance steps and movements expressing the character of the music chosen by the 
couple.» 
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B. La gymnastique 

Tant les prestations de Ja gymnastique artistique52 que de Ja gymnastique ryth
mique sportive53 font l 'objet d'une preparation individuelle transcrite au moyen de 
signes analogues a ceux de l'ecriture choreologique54_ L'ecriture symbolique uti
lisee en gymnastique comprend principalement des signes tires de l'observation 
optique de l'element ou du deroulement du mouvement (par exemple du centre de 
gravite du corps). Comme il n' est pas possible d ' englober toutes les notions gym
niques avec ce principe, des lettres et des chiffres sont aussi necessaires, permet
tant ainsi Ja description de chaque phase d'un exercice. On utilise des symboles 
generaux applicables a tous !es engins, ainsi que des symboles specifiques adaptes 
aux differentes disciplines. 

11 est ainsi possible de fixer chronologiquement Je deroulement d'un exercice 
dans un espace limite. Les ecrits detaillant ces prestations beneficient, des lors, de 
Ja protection accordee aux oeuvres litteraires ou techniques . Exprimant une certai
ne originalite, !es exercices en concours ou en exhibition, repondant a Ja definition 
de l'article 2 LDA, doivent aussi etre consideres comme des oeuvres et !es gym
nastes, des artistes interpretes. 

C. Autres sports artistiques 

Dans Ja mesure ou Ja prestation sportive exprime une pensee humaine portant Ja 
marque de Ja personnalite de son auteur, eile pourra etre protegee par Je droit d' au
teur. En equitation, !es epreuves de dressage et de voltige55 comprennent un pro
gramme libre en musique faisant appel a l' esprit creatif et artistique de l'athlete. II 
en va de meme en matiere de natation synchronisee ou de plongeon, si ce dernier 
est une composition du nageur56_ Les prestations, effectuees lors d'epreuves de 
trampoline, de danse sportive, de parachutisme, d' acrobatie aerienne, d ' haltero
philie, d' athletisme, de fitness ou de ski artistique, pourront aussi etre protegees. 

52 Gymnastique artistique masculine : exercice au so!, cheval-ar9ons, anneaux, saut de cheval , 
barres paralleles et barre fixe . Gymnastique artistique feminine : exercice au so!, saut de che
val, barres asymetriques et poutre. 

53 Gymnastique rythmique sportive : exercices avec corde, cerceau, ballon, massues, ruban. 
54 Federation Internationale de Gymnastique, Ecriture symbolique, 1986. 
55 Federation Equestre Internationale, Reglement des concours de dressage, 19eme ed. , Lausan

ne 1995 ; Reglement des concours de voltige, 3eme ed., Lausanne 1993. 
56 Federation Suisse de Natation, Reglement de concours de natation synchronisee, Reglement 

de concours de plongeon, ed. 1995, Liebefeld. 
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VII. Protection de la prestation sportive lorsque la LOA n'est pas applicable 

Bien des activites sportives ne correspondent pas a Ja definition de l'oeuvre au 
sens de l'article 2 LOA. Les athletes ne se verront cependant pas exclus de toute 
protection en cas d'utiJisation abusive de leur image. Outre les regles ordinaires du 
code des obligations (responsabilite contractuelle57 ou delictuelle notamment), ils 
beneficient de Ja protection de la LCD et des droits de la personnalite. 

L'exclusion d'une protection par Je droit d'auteur n'empeche pas une defense 
par Je biais de Ja loi contre Ja concurrence deloyaJe58_ II est cependant generale
ment admis que la LCD n'a pas pour but de creer de nouveaux monopoles non 
prevus par des Jois speciales, et ce, en assurant une protection directe de certaines 
prestations qui ne pourraient revendiquer l'application d'une loi de propriete in
tellectuelle. Ainsi, I 'imitation ou Ja reprise de Ja prestation d ' un sportif, non 
protegee par Ja LOA, meme obtenue a Ja suite d ' importants efforts, ne tombera pas 
sous le coup de Ja LCD, en l 'absence de circonstances speciaJes denotant la 
deloyaute du comportement d' un concurrent (au sens de Ja LCD)59_ Eu egard a Ja 
specificite des prestations sportives envisageables, les cas d'application seront 
rares . 

En l'absence d ' un droit d ' auteur ou d' un droit voisin, le sportif ne peut benefi
cier des actions prevues a l'article 62 LDA60_ Atteint illicitement dans un de ses 
droits de la personnalite, il dispose neanmoins de deux types d' actions : les actions 
defensives (actions en prevention, en cessation et en constatation) et les actions 
reparatrices (actions en dommages-interets, en reparation du tort moral et en 

57 Ici se pose notamment la question de la cession expresse ou tacite des droits du sportif sur son 
image, a sa federation (nationale ou internationale), puis a la societe de diffusion. Cette pro
blematique sort du champ de Ja presente etude. 

58 Loi federale contre la concurrence deloyale, du 19 decembre 1986, (en abrege : LCD), RS 
241. 

59 ATF 113 II 77 =JdT 19871227; ATF 113 II 321 =JdT 1988 I 308; ATF 110 Il411 =JdT 1985 
I 203 ; ATF l 08 II 73 = JdT 1982 I 530; ATF 108 II 332 = JdT 1983 I 371; voir aussi : F. Per
ret, Droits voisins ou protection des prestations - Leistungsschutz, in Le droit des medias au
diovisuels, B1ile et Francfort-sur-le-Main 1989, p. 210. 

60 Art. 62 LDA Action en execution d ' une prestation 
«La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin 

peut demander au juge : 
a. de l'interdire, si eile est imminente; 
b. de la faire cesser, si eile dure encore; 
c. d'exiger de l'autre partie qu 'elle indique Ja provenance des objets confectionnes ou mis en cir

culation de maniere illicite et qui se trouvent en sa possession. 
Sont reservees les actions intentees en vertu du code des obligations qui tendent au paiement de 

dommages-interets , a la reparation du tort moral ainsi qu'a Ja remise du gain selon !es dispo
sitions sur la gestion d'affaires.» 
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remise du gain) . Les premieres, enoncees a I' article 28a al. ler CC, visent des at
teintes en cours ou a venir; les secondes, prevues a l 'article 28a al. 3 CC, visent !es 
effets d ' atteintes appartenant au passe6 1. Les actions defensives permettent de 
prevenir, de supprimer ou de neutraliser une atteinte. Les actions reparatrices ten
dent a obtenir de l'auteur une prestation (en argent) qui corrige ou supprime !es 
consequences de cette atteinte62. 

Parmi celles-ci, I' action en remise du gain presente un certain interet pour le 
sportif qui voit son image usurpee63. La victime pourra obtenir la condamnation de 
l'auteur de l'usurpation ou d' une autre violation, au paiement du gain qui a pu etre 
realise par I' atteinte a sa personnalite. L' usage abusif des prestations du sportif par 
diffusions, retransmissions ou videogrammes notamment pourra ainsi etre sanc
tionne. II n'est pas necessaire que la victime soit privee d'un gain par l'acte de 
l' usurpateur. La remise du gain ne sert pas necessairement a replacer Ja victime 
dans une situation comparable a celle qu'elle aurait eue sans l'atteinte; le paiement 
d ' une somme d'argent a titre de reparation vise a faire profiter le lese d ' un avanta
ge acquis par l' usurpateur en violation des droits de Ja personnalite64. 

Proches des actions prevues par les droits de Ja propriete intellectuelle, les ac
tions du code des obligations tendant au paiement de dommages-interets, a la 
reparation du tort moral ainsi qu ' a Ja remise du gain selon les di spositions sur Ja 
gestion d 'affaire, permettent aussi au sportif d 'exiger Je respect de son image65. 

61 D. Barrelet, Droit suisse des mass media, Berne 1987, n. 573. 
62 H. Deschenaux / P.-H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 1995, n. 568 ss et les 

references; L. Schürmann / P. Nobel, Medienrecht, Berne 1993, p. 245 ss; P. Tercier, Le nou
veau droit de Ja personnalite, Zurich 1984, n. 1765. 

63 Pour !es autres actions, nous nous referons a l ' ouvrage du Professeur P. Tercier, precite, ainsi 
qu' aux references qui y sont indiquees. 

64 F. Riklin , Schweizerisches Presserecht, Berne 1996, p. 2 18; H. Deschenaux / P.-H . Steinauer, 
op. cit., n. 630 ss; A. Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalite, Bäle et 
Francfort-sur-le-Main 1995 , n. 603; M. Pedrazzini / N. Oberholzer, Grundriss des Personen
rechts, Berne 1993, p. 16 1; P. Tercier, op.c it. , n. 2 108, 2 11 l. 

65 Yoir auss i : R.F. Nasse, Das Recht des Sportlers am eigenen Bild, in Zeitschrift für Sport und 
Recht (SpuRt) 4/1 995 , p. 45 ss; F. Dessemontet, Le droit a sa propre image : droit de la per
sonnalite ou droit a la publicite, in Melanges en l ' honneur de Jacques-M ichel Grassen, Bäle 
et Francfort-sur-le-Main 1992, p. 41 ss; J.-B. Zufferey, Les contrats du spart professionnel fa
ce aux bonnes moeurs, SJZ 86/ 1990, p. 113 ss; F. Fähndrich, Persönlichkei tsschutz des Sport
lers in seiner Beziehung zu den Massenmedien, Lucerne 1988. 
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Conclusion 

Exprimant une pensee humaine portant Ja marque de Ja personnalite de son au
teur, Ja prestation sportive artistique peut etre protegee par les regJes sur Je droit 
d'auteur. Le critere du caractere intellectueJ d' une activite preaJabJement etablie 
permet ainsi a toute une serie de sports de beneficier de la protection de Ja LDA, et 
a bien des athletes d'etre reconnus comme artistes interpretes. Les autres sportifs 
disposent neanmoins de droits, notamment ceux de Ja personnalite, pour lutter con
tre l'usurpation de leur image. 



Missbräuchliche Inanspruchnahme der Hilfeleistung 
der Zollverwaltung bei Parallelimporten 

Am Beispiel des Parfum- und Kosmetikmarktes 

RA Dr. Thomas Sauber 
Benz & Partner, Zürich 

23 

Rechtsanwalt Dr. Lucas David vertritt in seinem Aufsatz «Hilfeleistung der 
Zollverwaltung zum Schutz des geistigen Eigentums» in SMI 1995, S. 207 ff. die 
Auffassung, dass dem Schutzrechtsinhaber im Rahmen der Hilfeleistung der Zoll
verwaltung zum Schutze des geistigen EigentumsI auch Parallelimporte von den 
Zollbehörden gemeldet werden müssen. 

Diese Auffassung ist nach Meinung des Verfassers dieses Artikels aus den fol
genden Gründen nicht vertretbar: 

1. Der Parallelimporteur ist kein Pirat; er vertreibt Originalware, die irgendwo im 
Ausland mit Genehmigung oder Duldung des Herstellers in Verkehr gebracht 
worden ist-2 

Es geht demnach nicht an, Parallelimporte mit «verdächtigen Importen» 
gleichzustellen, wie dies in SMI 1995, S. 210 getan wird. 

Unter Berufung auf die Gerichtsentscheide im Falle «Eau Sau vage» ist Lucas 
David der Meinung, dass die Grenze zwischen echten und gefälschten Grauim
porten fliessend sei, weshalb alle verdächtigten Importe, insbesondere auch 
Parallelimporte, dem Schutzrechtsinhaber von den Zollbehörden gemeldet 
werden müssen. 

1 Vgl. Art. 70 ff. MSchG und Art. 54 ff. MSchV, Art. 75 ff. URG, Art. 33a ff. MMG 
2 ZR 93 (1994) Nr. 78, S. 218, Timberland; Prof. R. Zäch, Recht auf Parallelimporte und 

Immaterialgüterrecht, SJZ 1995, S. 301 ff., S. 304 mit zahlreichen Hinweisen. Die Unterbin
dung oder Erschwerung von Parallelimporten beurteilt die EU-Kommission und der EUGH 
als besonders schweren Verstoss gegen Art. 85 EGV, vgl. dazu GRABITZ/HILF, Komm. zur 
Europäischen Union, N. 184 zu Art. 85 EGV und N. 76 zu Art. 15 nach Art. 87 EGV. 
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Die Grenze zwischen echten und gefälschten Grauimporten kann m.E. nicht 
fliessend sein. Entweder ist ein Produkt echt oder gefälscht. Es gibt nur diese 
zwei Kategorien, eine Dritte ist nicht denkbar. Im Falle des Dior-Parfums «Eau 
Sauvage» ging es um ein Produkt, das von der türkischen Firma Saray Itriyat 
während mehrerer Jahre unter Lizenz produziert und in Verkehr gebracht wur
de. Die strittigen «Eau Sauvage» Parfums waren nicht gefälscht, sondern von 
der Lizenznehmerin Saray in einer Qualität hergestellt worden, die nicht den 
Vorgaben im Lizenzvertrag entsprach (Verwendung einer minderen Alkohol
qualität). Die ungenügende Qualität konnte nur mittels einer Laboranalyse fest
gestellt werden. Zudem lagen keinerlei Kundenreklamationen vor3. 

Bei den strittigen «Eau Sauvage» Produkten handelte es sich demnach um ech
te Produkte, deren Qualität mangelhaft war. 

2. Der Gesetzeswortlaut von Art. 70 ff. MSchG und Art. 33a MMG ist klar und 
eindeutig. Die Hilfeleistung der Zollverwaltung kann vereinfacht ausgedrückt 
nur für gefälschte Waren in Anspruch genommen we,-den. Es handelt sich bei 
dieser Hilfeleistung einzig um eine zollrechtliche Abwehrmöglichkeit gegen 
Markenpiraterie4. 

3. Die Hilfeleistung der Zollverwaltung wird nun aber in der Praxis vor allem von 
Parfumproduzenten zur Aufspürung von Parallelimporten missbraucht. Die 
Parfumproduzenten lassen entsprechende Schutzschriften bei der Oberzolldi
rektion deponieren. Da es sich bei parallel importierten Produkten aber wie ge
sehen um Originalprodukte der Produzenten und nicht um gefälschte Waren 
handelt, ist die Inanspruchnahme der Hilfeleistung der Zollverwaltung un
zulässig. 

3 SMI 1989, S. 223/224; 1990, S. 117/118; 1994, S. 316. Der ER im summarischen Verfahren 
des Handelsgerichts des Kantons Zürich hat in seiner Verfügung vom 16.12.1988 in Sachen 
Dior gegen XY betreffend «Eau Sauvage» folgendes festgehalten: «Abweichungen vom Soll
zustand des Produktes gemäss Lizenzvertrag lassen keineswegs zwingend auf das Vorliegen 
einer Markenverletzung schliessen. Solange der Lizenznehmer im Rahmen des Lizenzvertra
ges produziert, verletzt er die Markenrechte des Lizenzgebers grundsätzlich nicht, auch dann 
nicht, wenn die von ihm produzierte Ware mangelhaft sein sollte. Ist dies der Fall, stellt sich 
nur - aber immerhin - die Frage der gehörigen Vertragserfüllung gegenüber dem Lizenzgeber. 
Ihre Grenze findet diese Betrachtungsweise dort, wo der Lizenznehmer den Produkterahmen 
des Lizenzvertrages verlässt und ein ganz anderes Produkt herstellt und vertreibt. Wenn er et
wa lizenziert ist zum Vertrieb von Dior-Kosmetika und dann Brillen unter dieser Marke her
stellt und vertreibt. Bleibt er aber im Produkterahmen, bedeutet Abweichung von den Vor
schriften des Lizenzvertrages nur Schlechterfüllung und nicht Markenrechtsverletzung. Vor
liegend wurde dieser Rahmen nicht gesprengt» (abgedruckt in SM! 1989, S. 223). 

4 Botschaft zum Markenschutzgesetz vom 21 .11 .1990, S. 51 (Separatdruck) ; auch DAVID, 
Komm. zum MSchG, Basel 1994, N 1 Vorbern. zu Art. 70 ff MSchG, spricht von «Piraterie
waren». 
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Hinter diesem Vorgehen der Parfumproduzenten steht folgender Umstand: 

4. Im Parfum- und Kosmetikmarkt Schweiz werden gemäss einer IHNGfM-Stu
die aus dem Jahre 1995 jährlich ca. 1 Milliarde Franken umgesetzt. Tendenz 
steigend. Der Anteil der Parfumdiscounter5 am Gesamtmarkt beträgt ca. 30%, 
in gewissen Sortimentsbereichen über 50%. 

5. Bekanntlich führen gewisse Parfumproduzenten seit Jahren einen erbitterten 
Kampf gegen die Parfumdiscounter in der Schweiz, die ihre Waren teilweise 
direkt von den Produzenten beziehen, teilweise aber auch auf dem freien Markt 
(Parallelmarkt, Graumarkt) beschaffen.6 Die Parfumdiscounter werden in vie
len Fällen boykottiert, weil sie die von den Parfumproduzenten direkt oder in
direkt vorgegebenen hohen Endverkaufspreise nicht einhalten. 

6. Die Mehrzahl der Parfumproduzenten bedient sich beim Verkauf ihrer Produk
te eines selektiven Vertriebssystems. Ein selektiver Vertrieb liegt vor, wenn sich 
ein Hersteller gegenüber einem Abnehmer vertraglich verpflichtet, nur einen 
bestimmten Kreis von Händlern («Depositären») zu beliefern, oder wenn Gros
shändler verpflichtet werden, die Waren nur an bestimmte Fachhändler weiter
zuveräussern.7 Die selektive Vertriebsbindung dient überwiegend nur als Hilfs
mittel zum Aufbau und zur Absicherung von Preisbindungssystemen. 

7. Zur Überwachung ihrer selektiven Vertriebswege haben die Parfumproduzen
ten kundenbezogene Nummernkontrollen (sog. Vertriebscodes) eingeführt, die 
sie auf den Verpackungen anbringen.8 Mit Hilfe dieser kundenbezogenen Co-

5 Z.B. Alrodo AG, Impo Import Parfümerien AG, EPA AG, Coop, ABM, Denner, Pick Pay, Wa
ro, Billi. 

6 Vgl. zum Verhältnis Parallelimporte/Immaterialgüterrechte, ZÄCH, a.a.O., FN 2 oben. 

7 Marianne BIERI-GUT, Rechtsprobleme beim Absatz auf grauen Märkten, Zürcher Studien 
zum Pri-vatrecht, Zürich 1994, S. 36 ff.; Martina ALTENPOHL, Die Durchsetzbarkeit selek
tiver Vertriebsbin- dungssysteme gegenüber Aussenseitern nach schweizerischem Recht, AJP 
1992, S. 189 ff. ; Peter V. KUNZ, Parallelimporte und selektive Vertriebssysteme nach revi
diertem Markenrecht, recht 5/1994, S. 216 ff.; Regula WALTER, Vertrags- und EG-kartell
rechtliche Aspekte von Alleinvertriebsverträgen und selektiven Vertriebssystemen, AJP 1996 
S. 159 ff. 

8 Vom Vertriebscode, der einzig der Kundenidentifikation dient, ist die Kennzeichnung der Wa
re zu unterscheiden, die Auskunft über den konkreten Herstellungsvorgang des Produktes gibt 
und in der Praxis allgemein als «batch code», «Chargen-Nr.», «Herstell-Nummer» oder als 
«Chargen-Herstell-Nr.» bezeichnet wird. Diese Kennzeichnung dient der Erfassung der Ware 
im Produktionsprozess, damit allenfalls mangelhafte Produkte in den Vertriebskanälen bzw. 
bei den Konsumenten wieder aufgespürt werden können. In der Praxis werden die Herstell
Nummer und die Vertriebs-Nummer oft in einem einzigen Code kombiniert, um die Decodie
rung durch die Parfumdiscounter zu erschweren. Auch Mindesthaltbarkeitsdaten/Herstellda
ten auf Produkten werden von den Parfumproduzenten zur Kontrolle der Vertriebswege miss
braucht, indem Teile dieser Daten gleichzeitig al s Vertriebscode (sog. Positionscode) dienen. 
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denummern kann der Hersteller feststellen, an wen der von ihm vertraglich ge
bundene Depositär die Ware geliefert hat sowie ob der Depositär vertraglich 
verpflichtet ist, die Ware nur an Endabnehmer oder an andere Depositäre in an
deren Ländern zu liefern. 

Codenummern dienen somit dazu, ein selektives Vertriebssystem durchzuset
zen, die Vertriebswege zu überwachen und durch Vertragsbruch entstandene 
Lücken wieder zu schliessen9. 

8. Zum Schutze ihrer Bezugsquellen ( «Lücken» im Vertriebssystem des Produ
zenten) müssen die Parfumdiscounter die Ware decodieren, bevor sie diese in 
ihre eigenen Vertriebskanäle einspeisen. Ohne Decodierung, d.h. Entfernung 
der kundenspezifischen Vertriebscodes, würden die Bezugsquellen der Parfum
discounter innert Kürze versiegen. Gemäss Bundesgerichtspraxis gilt der Ver
trieb von Waren mit beseitigten Kontrollnummern/ Verkaufscodes (sog. Deco
dage) nicht als unlauterer Wettbewerb 10. 

Dass die aufwendige Codierung/Decodierung der Parfum- und Kosmetikpro
dukte («Wettrüsten») letztlich zu höheren Verkaufspreisen führt, sei nur am 
Rande erwähnt. 

9. Die Codierung bzw. Decodierung von Parfumprodukten spielt auch eine we
sentliche Rolle im Rahmen der oberwähnten Hilfeleistung der Zollverwaltung 
zum Schutze des geistigen Eigentums. 

Dem Parfumproduzenten geht es bei der Blockierung parallel importierter Par
fumprodukte an der Schweizer Grenze im Rahmen der Hilfeleistung der Zoll
verwaltung nicht darum festzustellen, ob es sich dabei um Originalprodukte 
oder um Fälschungen handelt (bei Parfums sind Fälschungen äusserst selten). 
Die Parfumproduzenten sind einzig daran interessiert, an der Schweizer Gren-

9 BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, 16. Aufl., München 1990, N 810 u. 814 ff. 
zu § 1 UWG; im Entscheid TRETORN-Tennisbälle vom 21.12.1994 (ABI. 1994, Nr. L 
378/45) hat die EU-Kommission festgehalten, dass das System der Codierung von TRE
TORN-Tennisbällen zur Aufspürung der Herkunft von Paralleleinfuhren eine aufeinander ab
gestimmte Verhaltensweise zur Unterbindung des Parallelhandels und damit zum Schutze der 
Vertriebshändler von TRETORN AB darstelle, die unter das Verbot von Art. 85 ABs. l EGV 
falle. 

10 BGE 114 II 103 (Dior) und 86 II 212 (Eschenmoser). Vgl. dagegen die Entscheide in SMI 
1992, S. 341 ff («ausgekratzte Fabrikationsnummern» bei Skis) und SMI l 995, S. 166 ff (Än
derung von Seriennummern in Software-Programmen), wo der unlautere Wettbewerb bejaht 
wurde. Vgl. zur markenrechtlichen Optik: Nach Marianne BIERI-GUT, a.a.O., S. 262, verfügt 
der Markeninhaber auch dann über keine markenrechtlichen Abwehn-echte, wenn das Mar
kenzeichen durch Entfernung des Vertriebscodes unkenntlich gemacht oder beseitigt wird. 
A. M.: DAVID, Kommentar zum MSchG, N 12 zu Art. 13 MSchG. 
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ze Warenmuster aus der blockierten Sendung ziehen zu können 11, um so über 
den Vertriebscode der Ware ihre vertragsbrüchigen Depositäre eruieren und 
solche Lücken im Vertriebssystem schliessen zu können. Da die parallel im
portierten Parfumprodukte in der Regel erst in der Schweiz decodiert werden, 
gelingt es dem Parfumproduzenten durch missbräuchliche Inanspruchnahme 
der Hilfeleistung der Zollbehörden, ihren vertragsbrüchigen Depositären auf 
die Schliche zu kommen. Dieses unzulässige Vorgehen wurde schon von ver
schiedenen Parfumproduzenten zu Lasten der Parfumdiscounter praktiziert. 
Nach 10, allenfalls 20 Arbeitstagen wird die am Zoll blockierte Ware vom An
tragsteller bzw. vom Zoll wieder freigegeben 12. 

Diese Praxis der Parfumproduzenten im Rahmen von Parallelimporten stellt 
wie gezeigt eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Hilfeleistung der Zoll
verwaltung dar, die nicht geschützt werden darf. Es kann nicht Sinn und Zweck 
der zollrechtlichen Hilfeleistung sein, dass z.B. Parfumhersteller Einfluss auf 
die Distribution parallel importierter Ware nehmen können. Gerade dies wird 
aber in SMI 1995, S. 209 vorgeschlagen. Nach Meinung von Lucas David sol
len die Parfumproduzenten den Zollbehörden auch die Vertriebswege (Gene
ralimporteur) und Änderungen im Vertriebssystem melden, damit den Zoll
behörden die Beurteilung erleichtert werde, was als verdächtige Sendung an
zusehen sei. Die Zollbehörden werden auf diese Weise von den 
Parfumproduzenten zur Kontrolle ihres selektiven Vertriebssystems einge
spannt und missbraucht, was nicht angeht. Die Intervention der Zollbehörden 
muss sich auf die vom Gesetz vorgesehene Abwehr von Pirateriewaren be
schränken. 

10. Da es sich bei parallel importierten Produkten - wie erwähnt - um Originalpro
dukte handelt, dürfen diese Produkte ohne weiteres die Vermutung für sich in 
Anspruch nehmen, dass sie echt und nicht gefälscht sind. Allein der Umstand, 
dass die parallel importierten Parfums nicht über die offiziellen Vertriebswege 
(Generalimporteur) in die Schweiz importiert werden, darf nicht zur gegentei
ligen Vermutung Anlass geben, es handle sich dabei generell um verdächtige 
Sendungen oder gar um gefälschte Ware. Art. 71 Abs. I MSchG verlangt «kon
krete» Anhaltspunkte dafür, dass gefälschte Waren ein- oder ausgeführt werden 

11 Gemäss Art. 56 MSch V ist der Antragsteller berechtigt, die zurückbehaltene Ware zu besich
tigen. Eine blosse Besichtigung der Ware genügt aber in der Regel nicht für die Beurteilung, 
ob eine Ware echt oder gefälscht ist. Gemäss DAVID, a.a.O. N. 8 zu Art. 72 MSchG, kann nur 
aufgrund des Besichtigungsrechts (Art. 56 MSch V) entschieden werden, ob es sich bei der 
Sendung um einen unerwünschten Parallelimport handelt, der keine widerrechtlich ange
brachte Marke trägt und daher wesentlich schwieriger zu unterbinden ist, oder ob es sich wirk
lich um gefälschte Ware handelt, die sofort aus dem Verkehr gezogen gehört. 

12 Art. 72 MSchG und Art. 33c MMG. 
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sollen. Gemäss Abs. 2 von Art. 71 MSchG / Art. 33b MMG muss der Antrag
steller alle ihm zur Verfügung stehenden Angaben machen, die für den Ent
scheid der Zollverwaltung erforderlich sind, wozu auch die genaue Beschrei
bung der Ware gehört. Art. 33b Abs. 1 MMG spricht sogar von «konkreten» 
Anhaltspunkten dafür, dass die Ein- oder Ausfuhr von gefälschten Waren be
vorsteht. 

Die blosse Tatsache, dass Parfumprodukte parallel, d.h. nicht über den vom 
Schutzrechtsinhaber genannten Generalimporteur, in die Schweiz eingeführt 
werden, stellt nach Meinung des Verfassers keinen solchen «konkreten» An
haltspunkt im Sinne des MSchG/MMG dar, welcher ein Eingreifen der Zoll
behörden rechtfertigen könnte. Erforderlich sind vielmehr konkrete Vermutun
gen, dass eine ganz bestimmte Sendung mit gefälschten Waren geplant, unter
wegs oder gar schon beim Zoll eingetroffen ist13_ Der generelle Hinweis eines 
Schutzrechtsinhabers gegenüber den Zollbehörden, auch parallel importierte 
Produkte seien auf ihre Echtheit hin zu prüfen, kann nicht genügen. Der 
Schutzrechtsinhaber ist aufgrund des MSchG/MMG verpflichtet, «konkrete» 
Anhaltspunkte für gefälschte Waren zu liefern. Es geht daher nicht an, dass 
mittels einer Schutzschrift z.B. sämtliche Textil- und Parfumprodukte der Mar
ke «Hugo Boss» für zwei Jahre zu verdächtigen Sendungen gestempelt werden, 
damit der Zoll diese Ware besonders gut unter die Lupe nimmt. Insbesondere 
ist es unzulässig, dass der Antragsteller bei den Zollbehörden vorsorglich eine 
Schutzschrift deponiert, ohne dass konkrete Anhaltspunkte im Sinne von Art. 
71 MSchG / 33b MMG vorliegen 14_ Der Schutzrechtsinhaber ist vielmehr ver
pflichtet, konkrete Anhaltspunkte für einen bevorstehenden Import/Export ge
fälschter Ware zu liefern. Können vom Antragsteller keine solchen konkreten 
Anhaltspunkte im Zusammenhang mit einer genauen Beschreibung der Ware 
namhaft gemacht werden, müssen die Zollbehörden einen entsprechenden An
trag auf Hilfeleistung zurückweisen. Blosse Schutzschriften, die weder kon
krete Anhaltspunkte noch eine genaue Bescheibung der Ware enthalten, dürfen 
von den Zollbehörden nicht entgegengenommen werden. 

13 Vgl. DAVID, a.a.O. N. 5 zu Art. 71 MSchG 
14 Als unzulässiger Antrag auf Hilfeleistung kann das folgende Zitat dienen, das aus einer beim 

Zoll deponierten Schutzschrift stammt: «Konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Ein
fuhr von XY-lmitationen liegen zur Zeit nicht vor. Der vorliegende Antrag geschieht einzig zu 
Ihrer Dokumentation und zur Vormerknahme des hiesigen Vertreters.» Gestützt auf diese völ
lig unsubstantiierte Schutzschrift im Zusammenhang mit der Einfuhr von XY-Textilien 
blockierte der Schwei zer Zoll ein Jahr nach Deponierung der Schutzschrift die Einfuhr von 42 
Kartons XY-Parfumprodukte, die vom Antragsteller nach Ablauf von zehn Arbeitstagen wie
der freigegeben wurden. 
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Die Zollverwaltung ist aufgerufen, auch im Falle von Parallelimporten anhand 
des konkreten Einzelfalles zu prüfen, ob die vom Gesetz verlangten Vorausset
zungen für die Hilfeleistung der Zollverwaltung (konkrete Anhaltspunkte für 
einen bevorstehenden Import/Export gefälschter Ware) erfüllt sind oder nicht. 
Die Gleichstellung von Parallelimporten mit verdächtigen Sendungen 15, die 
dem Schutzrechtsinhaber alle im Sinne eines Automatismus zu melden sind, ist 
abzulehnen. 

15 Vgl. SM! 1995, S. 210. DAVID, a.a.O. N. 8 zu Art. 72 MSchG, spricht von «unerwünschten 
Parallelimporten», die wesentlich schwieriger zu unterbinden sind, weil sie keine widerrecht
lich angebrachte Marke tragen. 
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I. Zum Thema 

Der Begriff «Alternative Konfliktlösung» hat keine klaren Konturen, wohl aber 
einen sich langsam abzeichnenden Inhalt. Jedenfalls gilt das für die auch hier zu
nehmend gängige englische Bezeichnung ALTERNATIVE DISPUTE RESOLU
TION (ADR). I In einer ersten und vorläufigen Annäherung an den Begriff ist da
mit nicht-konfrontative, auf Konsens ausgerichtete Streitbeilegung im Gegensatz 
zur Streitbeilegung durch Prozess gemeint. ADR hat in den USA bereits «eine 
Vielzahl von Verfahrenstypen» hervorgebracht.2 

Es scheint, dass in der Schweiz zunehmend von ADR geredet, dass ADR aber 
einstweilen wenig praktiziert wird. Vielleicht ist es unter diesen Umständen zu 
verantworten, dass ich gestützt auf einschlägige Literatur einige ADR-Verfahren 
vorstelle, obwohl ich selber fast keine eigene Erfahrung vorzuweisen habe. 

Im übrigen beschränke ich mich nicht auf die Vorstellung einiger heute unter 
dem Titel ADR gehandelter Verfahren, insbesondere der Mediation, sondern be
ziehe andere, zum Teil schon viel länger bekannte, mehr oder weniger alternative 
Konfliktlösungsmodelle in meinen Tour d'horizon mit ein und gestatte mir vorweg 
überdies ein paar Bemerkungen zum Thema «Konfliktvermeidung». 

II. Gründe für die Suche nach Alternativen zum Prozess 

Die Suche nach Alternativen zum Prozess, wobei der Schiedsprozess hier mit 
gemeint ist, ist gut begründet - wir wissen es . Die Nachteile der Austragung von 
Konflikten durch Prozesse sind auch im Immaterialgüterrecht evident. Einige 
stichwortartige Hinweise mögen genügen: 

- Die Beziehungen zwischen den Streitparteien werden in einem Prozess oft 
derart strapaziert, dass sie nach Abschluss des Prozesses nicht fortsetzungs
fähig sind. Das bedeutet im Geschäftsleben unter Umständen die Zerstörung 
grosser wirtschaftlicher Werte. In diesem Sinne ist Konfliktaustragung durch 
Prozess destruktiv. 

1 Kritisch und informativ (auch) zur Terminologie: Stephan BREIDENBACH, Mediation. 
Struktur, Chancen und Risiken von Vermittlung im Konflikt, Köln 1995, S. 4-7. Die Habilita
tionsschrift von Prof. Breidenbach ist die umfassendste deutschsprachige Untersuchung zum 
Thema Mediation. Sie ist nach der Tagung vom 6.9.1995 erschienen. 

2 BREIDENBACH, a.a.O., S. 113. 
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- Prozesse dauern lange. Sie führen erst spät - häufig zu spät - zur Lösung ei
nes dringenden Problems. Ob die heute zunehmend (so auch vom WIPO
Arbitration-Center) angebotene FAST-TRACK-ARBITRATION diesen 
klassischen Mangel auch des Schiedsprozesses zu beheben vermag, wird sich 
zeigen. Ich bin ebenso skeptisch wie beim «raschen und einfachen Verfah
ren», das der schweizerische Bundesgesetzgeber den Kantonen seit rund 15 
Jahren mit zunehmender Begeisterung vorschreibt, beispielsweise in Art. 
31 sexies BV für Streitigkeiten aus Verträgen zwischen Letztverbrauchern und 
Anbietern, in Art. 13 UWG für Streitigkeiten wegen unlauteren Wettbewerbs 
und in Art. 343 OR für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis, je in Fällen 
mit bescheidenem Streitwert. Ein süffig-programmatischer Name für ein 
Verfahren löst die anvisierten Probleme noch nicht. 

- Die im Immaterialgüterrecht regelmässig internationalen Verhältnisse führen 
wegen des nach wie vor geltenden Territorialitätsprinzips nicht selten dazu, 
dass die Rechtslage in verschiedenen Ländern in Parallelprozessen geklärt 
werden muss, wobei die Prozesse auch in zentralen Fragen des Streits zu un
terschiedlichen Urteilen führen können. Wir wissen, dass ein europäisches 
Patent trotz EPUe im einen Vertragsstaat für nichtig, im anderen aber für gül
tig, eine Handlung im einen Vertragsstaat für patentverletzend, im anderen 
nicht für verletzend befunden werden kann. 

- Die nach wie vor gegebene Souveränität der EPUe-Vertragsstaaten bringt es 
mit sich, dass internationale Streitigkeiten im Immaterialgüterrecht nur be
dingt dadurch vereinfacht werden können, dass sie durch ein zentrales 
Schiedsgericht ausgetragen werden. Verschiedene Staaten anerkennen 
Schiedsgerichtsurteile über den Bestand von Immaterialgütern - anders als 
die Schweiz - nicht und im Falle der Verletzung von Schutzrechten gibt es in 
aller Regel keine Schiedsabrede. Das sind zwei Schwachstellen im Funda
ment des WIPO Arbitration Centers.3 

- Prozessieren ist teuer. Im Immaterialgüterrecht kann die internationale 
Prozessführung, die zuweilen durch ganze Anwalts- und Patentanwaltsteams 
erfolgt, vernünftige finanzielle Dimensionen sprengen. Auch wenn wir hier 
nach wie vor weit von amerikanischen Verhältnissen entfernt sind (pre-trial 
discovery!) - das Prozessieren im Immaterialgüterrecht, insbesondere im Pa
tentrecht, ist sehr teuer. 

3 Martin J. LUTZ, in: Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation, WIPO
Publication No. 741 (E), S. 134 f., hat zutreffend darauf hingewiesen, dass bezüglich «Ar
bitrability» in unserem Gebiet noch Abklärungsbedarf besteht. Vgl. aber auch Marc BLES
SING, Report on «Arbitrability of Intellectual Property Disputes», IBNSBL Xllth Biennial 
Conference, Paris 1995, insbes. den Overview auf den S. 15 ff. Zur Anerkennung von 
Schiedsgerichtsurteilen über die Gültigkeit gewerblicher Schutzrechte durch das BAGE (Sl
GE) siehe PMMBI 1976 I 9 f. 
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Wir haben also allen Grund, uns mit der Frage nach alternativer Konfliktbe
wältigung, mit Konfliktbeilegung ohne Prozess, zu befassen. 

III. Vertragsgestaltung als Mittel zur Konfliktvermeidung 

Vorweg eine Trivialität: Die radikalste «Konfliktbewältigung» ist immer noch 
die Konfliktvermeidung. Als Anwälte haben wir ein klassisches Tätigkeitsfeld, in 
dem wir zur Konfliktvermeidung beitragen können : die Vertragsgestaltung. Gute 
Verträge sind weniger konfliktanfällig als schlechte Verträge. Schlechte Verträge 
sind Verträge, denen keine sorgfältige Interessenanalyse zu Grunde liegt, bzw. 
welche die Interessen der beteiligten Parteien unausgeglichen berücksichtigen. Ein 
einseitiger Vertrag zugunsten unseres Klienten ist kein wirklicher Erfolg. 
Ausgewogene Verträge mit intelligent eingesetzten «incentives» haben die besten 
Erfolgschancen und dienen auch unserem Klienten am besten. Das gilt ganz be
sonders für jene Kategorie von Verträgen, mit denen wir im Bereich des Immate
rialgüterrechts häufig zu tun haben, nämlich für alle Artcn von komplexen Lang
zeit-Verträgen. 

Der «komplexe Langzeit-Vertrag» ist eine rechtssoziologische Realität, dem 
kein bestimmtes Kapitel im Obligationenrecht entspricht. Ihm war das Heidelber
ger Kolloquium «Technologie und Recht» im Jahre 1986 gewidmet. Der Begriff 
umfasst in unserem Interessengebiet beispielsweise die Technologie-Transferver
träge, die Lizenzverträge, die Forschungs- und Entwicklungsverträge, die Soft
ware-Entwicklungsverträge und die Joint-Venture-Verträge.4 

Die komplexen Langzeit-Verträge sind durchwegs sogenannte Inno
minatkontrakte. Über diese Kategorie von Verträgen lässt sich in allgemeiner 
rechtstheoretischer Art sehr viel , zugleich aber nur wenig Konkretes, für die Pra
xis Nützliches sagen. Viele Fragen sind im Konfliktfall dogmatisch anspruchsvoll : 
Ob bzw. welche Bestimmungen aus gesetzlich geregelten Vertragstypen analog 
herangezogen werden dürfen bzw. müssen; wie sich diese per Analogie mobili
sierten Bestimmungen zu den im konkreten Vertrag enthaltenen Bestimmungen 
(z.B . zum Kündigungsrecht der Parteien) verhalten; ob Raum bleibt für die An
wendung der allgemeinen Bestimmungen des OR, insbesondere der Art. 91 - 109; 
ob evtl. stattdessen die Vorschriften der einfachen Gesellschaft (Art. 530 ff. OR) 
heranzuziehen sind; ob ein Kündigungsrecht aus wichtigen Gründen gegeben ist, 
auch wenn es im konkreten Vertrag nicht ausdrücklich vorgesehen sein sollte -
usw. Die Fragen werden nicht einfacher, wenn vorab geklärt werden muss, welches 
Recht anwendbar ist. So spannend die sich stellenden Probleme im Prozessfall für 
uns Anwälte sein können, so zermürbend sind sie für unsere Klienten. 

4 Fritz Nicklisch (Hrsg. ), Der komplexe Langzeitvertrag: Strukturen und internationale 
Schiedsgerichtsbarkeit, Heidelberg 1987. 
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Auch die langfristige Ausrichtung der Verträge - manchmal sind die Verträge 
mit einem Zeithorizont von Jahrzehnten abzuschliessen - stellt naturgemäss viele 
Probleme. Wie werden sich die Realien während der Vertragsdauer verändern? 
Welche bei Vertragsschluss getroffenen Annahmen werden sich bestätigen? Wel
che nicht? 

IV. Detailorientierte oder dynamisch-offene Vertragsgestaltung? 

Die Parteien bzw. ihre Rechtsberater versuchen häufig, all diesen Ungewisshei
ten durch sehr ins Detail gehende Vertragsgestaltung entgegenzuwirken. Dieses 
Bestreben ist verständlich, zugleich aber problematisch.5 Jeder Praktiker weiss, 
dass besonders umfangreiche Verträge nicht die besten Verträge sein müssen. Die 
typisch amerikanische (um nicht zu sagen: chinesische) «Detail-Verbissenheit»6 

führt zuweilen dazu, dass die wirklich wesentlichen Fragen, gewissermassen die 
Eckpfeiler eines Vertrages, ungeregelt bleiben. Ein Beispiel aus der Praxis: In ei
nem Drei-Parteien-Forschungs- und Entwicklungsvertrag von über 100 Seiten 
Umfang mit einer Joint-Venture-Gesellschaft wird minutiös über viele Seiten hin
weg geregelt, welches die Rechtslage bei Ablauf der Schutzrechte (rund 20 Jahre 
nach Vertragsschluss) sein soll. Es bleibt aber ungeregelt, ob bzw. unter welchen 
Voraussetzungen der Vertrag vorzeitig gekündigt und insbesondere, ob der Vertrag 
auch durch eine Partei gekündigt werden kann , und welches gegebenenfalls die 
Rechtsfolgen der Kündigung sein sollen. Gilt der Vertrag für die beiden anderen 
Parteien weiter? 

Vergegenwärtigen wir uns ein paar typische Probleme aus dem Lizenz
vertragsrecht. Die den gesetzlich geschützten Immaterialgütern immanente Alea
torik bringt es mit sich, dass die Vertragsgrundlage für den Lizenzvertrag nachträg
lich ganz oder teilweise wegfallen kann. Dieser Wegfall kann das ganze Vertrags
gebiet oder aber Teile des Vertragsgebietes erfassen. Möglich ist z.B. auch, dass 
eine Erfindung trotz erfolgter Patenterteilung von den Kinderkrankheiten nicht 
oder nicht rechtzeitig befreit werden kann und infolgedessen technisch und erst 
recht kommerziell nicht oder nur eingeschränkt brauchbar ist. Ein weiteres klassi
sches Problem der Lizenzvertragsgestaltung besteht darin, dass sich die Parteien 
im Marktpotential der Erfindung in guten Treuen irren können. 

Diese und andere, dem Lizenzvertrag naturgemäss innewohnende Ungewiss
heiten können durch detaillierte Vertragsregelungen nur sehr beschränkt aufgefan-

5 Vgl. Fritz Nicklisch, Vorteile einer Dogmatik für komplexe Langzeitverträge, (Anm 4), S. 17 
ff. , insbes. S. 21 f. 

6 Sehr informativ zum «cultural gap» zwischen amerikanischer und europäischer Vertragsge
staltung: John H. Langbein, Comparative Civil Procedure and the Style of Complex Con
tracts, (Anm 4), S. 445 ff. 
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gen werden, letztlich weil die Zukunft auch bei gründlicher Analyse der Verhält
nisse nur bedingt antizipiert werden kann. Immerhin gibt es gewisse klassische Lö
sungsmuster für klassische Probleme. Man findet sie z.B. in den hervorragend 
kommentierten Vertragsmustern von Pagenberg/Geissler. 7 (Dass diese Muster im 
konkreten Fall trotz ihrer Qualität kaum je tel quel übernommen werden können , 
versteht sich von selbst.) So pflegt sich etwa der Lizenzgeber beim Abschluss ei
nes (exklusiven) Lizenzvertrages durch die Vereinbarung von Min
destlizenzgebühren gegen die kommerziellen Ungewissheiten abzusichern. Was 
aber, wenn sich ergibt, dass die Mindestlizenzgebühren unrealistisch hoch ange
setzt sind? Was, wenn die Kinderkrankheiten der Erfindung durch den Lizenzgeber 
oder den Lizenznehmer zwar weitgehend oder vollständig, aber erst nach längerer 
Vertragslaufzeit überwunden werden können? Was, wenn ein Patent sich zwar 
nicht generell, wohl aber gegenüber einem wichtigen Konkurrenten (z.B. wegen 
einer geltend gemachten Abhängigkeitslizenz im Sinne von Art. 36 oder wegen ei
nes Mitbenützungsrechts gemäss Art. 35 PatG) als unwirksam erweist? 

Auf derartige Fragen wird auch ein sehr ins Detail gehender Lizenzvertrag we
gen der Komplexität der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse und wegen der 
ihm innewohnenden, sich aus der langfristigen Ausrichtung ergebenden Dynamik 
häufig keine oder jedenfalls nur unvollständige Antworten geben. Gibt es Varian
ten der Vertragsgestaltung, welche den angedeuteten objektiven Schwierigkeiten 
Rechnung tragen, Pattsituationen vermeiden, also innert nützlicher Frist zu einem 
Entscheid führen und eine Fortsetzung der Vertragsbeziehung wenn nicht zwin
gend bewirken, so doch begünstigen? 

Die für jeden Fall richtige Lösung gibt es natürlich nicht. Das Regelungskon
zept der Kombination einer eher offenen Vertragsgestaltung unter Verwendung un
bestimmter Rechtsbegriffe mit klaren und effizienten Verfahrensbestimmungen für 
den Konfliktfall verdient es aber, im konkreten Fall ebenfalls bedacht zu werden.8 
Speziell zur Prüfung empfehle ich eine offene Vertragsgestaltung in Kombination 
mit einem Schiedsgutachter (unten V /B/9). 

Diese Art von Vertragsgestaltung kann natürlich nur bei an Treu und Glauben 
orientierten Vertragsparteien in Frage kommen. Ist diese Voraussetzung nicht er
füllt, ist es aber ohnehin besser, das Projekt fallenzulassen. 

7 PAGENBERG/GEISSLER, Lizenzverträge, 3.A. 1991. 
8 Dieses Regelungskonzept liegt auch Art. 4 ZGB zu Grunde: «Wo das Gesetz den Richter auf 

sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat 
er seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.» Vgl. MEIER-HAYOZ, Berner 
Kommentar zu Art. 4 ZGB , insbes. N 56-73. - Sehr interessant hierzu: Erich Schanze, Verträ
ge ohne Zivilprozess - »Prozessrecht» in Verträgen: Mechanismen zur Substitution der 
gerichtlichen Intervention in Investitionsverträgen, (Anm 4 ), S. 463 ff. 
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Auch die professionelle Vertragsgestaltung kann Konflikte zwischen den Par
teien nicht ausschliessen. Ich gehe nun über zur Vorstellung einiger mehr oder we
niger alternativer Konfliktbewältigungsverfahren, wie sie in Verträgen zum vorn
herein vorgesehen oder im Konfliktfall ad hoc vereinbart werden können. Ich 
unterscheide zwischen Verfahren mit und ohne Beizug Dritter. 

V. Alternative Konfliktbewältigungsverfahren 

A. Konfliktbewältigung ohne Beizug Dritter 

1. Pflicht zur Neuverhandlung 

In komplexen Langzeitverträgen findet man nicht selten Annexe, welche den 
Parteien ein differenziertes Konfliktsregelungsprozedere vorgeben. Typisch ist 
beispielsweise folgende Struktur: Kann ein Konflikt in der Zusammenarbeit zwi
schen den involvierten Sachbearbeitern innert 10 Tagen nicht gelöst werden, so ist 
er je auf die nächst höhere Stufe der Hierarchie zu verschieben, etwa auf die Ebe
ne der zuständigen Mitglieder der Geschäftsleitungen. Vermögen die Geschäfts
leitungsmitglieder den Konflikt innert 10 Tagen nicht zu lösen, so haben sie je das 
zuständige Verwaltungsratsmitglied zu informieren. Innert Frist haben sich die zu
ständigen Verwaltungsräte oder ein «Special Renegotiation Committee» um eine 
Verständigung zu bemühen. Gelingt die Verständigung nicht, findet man neuer
dings zuweilen ADR-Verfahren (unter Beizug Dritter) vorgeschrieben, oder aber 
es ist dann der Weg an ein Schiedsgericht offen . 

Ein derartiges Konfliktlösungsprozedere beinhaltet eine VERHAND
LUNGSPFLICHT, jedenfalls in Härtefällen ( «hardship clause») oder aber unter 
projektspezifisch definierten Voraussetzungen.9 Sieht ein Vertrag zum vornherein 
vor, dass er an veränderte Verhältnisse angepasst bzw. neu ausgehandelt werden 
soll, spricht man gelegentlich von einem «rollenden» oder «laufenden» Vertrag. 10 

Eine Verhandlungspflicht findet man aber auch in Verträgen, in denen kein be
stimmtes Streitbeilegungsprocedere vorgeschrieben ist. 

Bis heute habe ich von keinem Urteil Kenntnis erlangt, das aus einer derartigen 
Verhandlungspflicht auch eine Abschlusspflicht, d.h. eine Pflicht zur ver
gleichsweisen Einigung, abgeleitet hätte. In Holland scheint die herrschende Leh-

9 Jan M. VAN DUNNE, Adaption by Renegotiation, Contractual and Judicial Revi sion ofCon
tracts in Cases of Hardship, (Anm 4 ), S. 413 ff., insbes. 430 ff. 

10 Theodor BÜHLER, Die clausula rebus sie stantibus als Mittel der Zukunftsbewältigung, in: 
Freiheit und Zwang, Rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte, Festschrift 
zum 60. Geburtstag von Prof. Hans Giger, Bern l 989, S. 35 ff. , insbes. S. 42 ff. 
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re aber immerhin Schadenersatzfolgen zu bejahen, wenn Verhandlungen trotz ver
traglicher Verhandlungspflicht nicht oder nicht nach Treu und Glauben geführt 
wurden.II 

Schade, dass man sehr wenig darüber weiss, wie derartige Verhandlungen in der 
Praxis verlaufen. Wer darüber spricht, hat in der Regel nur seinen persönlichen 
Erfahrungshorizont und ist nicht selten durch das Anwaltsgeheimnis gebunden. 
Ein reizvolles Feld für rechtssoziologische Forschung! 12 

2. Die anwaltschaftliche Vergleichskonferenz 

Streitigkeiten aus Aufträgen für die Programmierung von massgeschneiderter 
Software sind in mancher Hinsicht besonders problematisch. Für derartige Kon
flikte wurde die anwaltschaftliche Vergleichskonferenz als Konfliktaustragungs
modell entwickelt und offenbar mit einigem Erfolg erprobt.13 Ausgangspunkt ist, 
dass in den Verhandlungen zwischen den Anwälten die «Verrechtlichung des Kon
fliktes» normalerweise weit vorangetrieben wird. Wollen die Parteien oder wollen 
die Anwälte aus irgendwelchen Gründen keinen Dritten als Vermittler beiziehen, 
soll aber dennoch eine Ausweitung der Verhandlungen über die juristisch massge
benden Elemente hinaus versucht werden, so ist es nötig, die Entscheidungsträger 
der Parteien selber in die Kommunikation einzubinden. Bei der anwaltschaftlichen 
Vergleichskonferenz wird deshalb das direkte Gespräch zwischen den Parteien er
möglicht, ja forciert. Dabei ist es von Vorteil, wenn die Vertreter der Parteien bis
her nicht in die streitigen Geschäftsbeziehungen verwickelt waren. Von den An
wälten wird - trotz des Namens «anwaltschaftliche Vergleichskonferenz» - eine ge
wisse Selbstbeschränkung verlangt. Sie sollen lediglich zu Beginn der 
Verhandlungen im Sinne einer informatorischen Basis für die direkte Kommuni
kation der Parteien ihre (juristische) Sicht des Konfliktes in komprimierter Form 
präsentieren. Dann haben sie zu schweigen, es sei denn sie würden von den Partei
en um Rat gefragt. 

Dieses Setting scheint mit Erfolg praktiziert zu werden. Ich kann mir vorstellen, 
dass die bewusst angestrebte «Entrechtlichung» Früchte tragen kann. Die anwalt
schaftliche Vergleichskonferenz hat eine offensichtliche Verwandtschaft mit dem 
Mini-Trial (nachstehend V/B/5), vermeidet aber den Beizug eines Dritten. 

11 VAN DUNNE, (Anm 9), S. 434. 
12 Vgl. VAN DUNNE, (Anm 9), S. 424 ff. 
13 BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 303 - 306. Offenbar ist Prof. Breidenbach der Erfinder 

dieses Modell s. 
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3. Das russische Roulette 

Ein radikales Konzept der Konfliktlösung ohne Beizug von Dritten findet man 
gelegentlich in Joint-Venture-Verträgen. Ergibt sich bei 50:50 Partnern eine De
adlock-Situation, so kann sie durch folgendes Verfahren überwunden werden: Je
de Partei wird verpflichtet, in einem verschlossenen Couvert einen Betrag zu nen
nen, den sie für die 50%-Beteiligung des Partners an der Joint-Venture-Gesell
schaft zu bezahlen bereit ist. Die Couverts werden ausgetauscht und diejenige 
Partei, welche den höheren Betrag offeriert hat, ist berechtigt, aber auch verpflich
tet, den Gesellschaftsanteil des Partners gegen Bezahlung des offerierten Betrages 
zu übernehmen.14 

Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass rasch eine klare und jedenfalls 
für die eine Partei zukunftsorientierte Lösung gefunden werden kann. Ferner wird 
nicht ein Dritter als «Schiedsrichter» oder Vermittler überfordert, sondern die Par
teien, also diejenigen, welche die wirtschaftlichen Folgen zu tragen haben, bestim
men mit Hilfe des Marktes selber. Das Unschöne der Lösung liegt in ihrer Radika
lität, in einer gewissen Verwandtschaft mit dem russischen Roulette. Nach meiner 
Erfahrung aus Klientengesprächen wirkt die Radikalität abschreckend, sodass die
ses Konfliktlösungsmuster wohl eher selten Eingang in Verträge findet. Nach mei
nem Dafürhalten könnte aber gerade die Radikalität der Lösung Konzessionsbe
reitschaft bewirken, weil letztlich keine Partei will, dass es zur Anwendung des 
Verfahrens kommt. 

B. Konfliktbewältigung mit Beizug Dritter 

1. Disputes Review Board ( DRB) 

Vor allem bei Verträgen über sehr grosse Bauprojekte ( «Construction Contracts») 
soll es in neuerer Zeit üblich geworden sein, sogenannte Disputes Review Boards 
(DRB) vorzusehen, die während der ganzen Projektdauer auf Verlangen einer Par
tei oder sogar von sich aus moderierend, empfehlend oder entscheidend eingreifen 
können. 15 In dem uns speziell interessierenden Gebiet des Immaterialgüterrechts 
habe ich noch nichts entsprechendes gesehen bzw. gehört. In einem F+E-Zu
sammenarbeitsvertrag könnte ich mir ein DRB aber sehr gut vorstellen, beispiels
weise für die Klärung der Frage, ob ein bestimmter, vertraglich vorgesehener «mi
lestone» erreicht worden ist oder für die Abgabe von Empfehlungen im Falle von 
Verspätungen in der Marschtabelle. 

14 Vgl. Hans Caspar VON DER CRONE, Lösung von Pattsituationen bei Zweimanngesellschaf
ten, SJZ 89/1993, S. 37 ff., insbes. S. 42 f mit einem Vorschlag für eine entsprechende Ver
tragsklausel. 

15 Vgl. zum DRB IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 280 ff. 
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2. ICC-Pre-Arbitral Referee 

Eine gewisse Verwandtschaft mit den Disputes Review Boards hat der Pre-Ar
bitral Referee, der von der ICC mit einer zugehörigen Verfahrensordnung per 1. Ja
nuar 1990 geschaffen worden ist (ICC-Publication No. 482). Auch dieses ICC
Verfahren wurde ganz besonders mit Blick auf die internationalen (komplexen) 
Langzeitverträge kreiert. Zwischen den Parteien auftauchende Konflikte müssen 
durch eine vorsorgliche Massnahme rasch entschieden werden können . Mit oder 
ohne Schiedsklausel im betreffenden Vertrag kann es nur schon wegen Fragen der 
Zuständigkeit schwierig sein, «einstweiligen Rechtsfrieden» zu erreichen. Wört
lich heisst es im «Guide to ICC-Arbitration»: 

«Accordingly, the ICC has established Rules for a Pre-arbitral Referee 
Procedure in order to enable parties who have so agreed to have rapid re
course to a person ( called a «Referee») empowered to make an order desi
gned to deal with the urgent problem at issue, including the power to order 
conservatory measures or measures of restoratio1<, provisional payments, 
the performance of contractual requirements, and measures necessary to 
preserve or establish evidence. The order made may therefore provide a tem
porary resolution of the dispute or even prevent future Litigation by laying 
down the grounds for a possible amicable settlement. » ( ICC-Publication 
No. 448 [E], 1994, S. 20). 

Das Verfahren ist in zeitlicher Hinsicht straff strukturiert, sodass es innert nütz
licher Frist zu einem (vorläufigen) Entscheid führen sollte. Der Fächer von Mass
nahmen, die vom Referee angeordnet werden können, ist sehr weit. Die Massnah
me muss begründet werden. Selbstverständlich ist sie für ein anschliessendes 
Schiedsgerichtsverfahren oder für ein Verfahren vor den ordentlichen Gerichten 
nicht verbindlich. Folgt eine Partei den Anordnungen des Referee nicht, so kann 
dies Haftungsfolgen in einem anschliessenden Gerichtsverfahren nach sich ziehen. 
Umgekehrt kann der Richter diejenige Partei zur Leistung von Schadenersatz ver
urteilen, welche vom Referee zu Unrecht eine vorsorgliche Massnahme erwirkt 
hat. 

Gemäss einer telefonischen Auskunft des ICC-Sekretariates in Paris wurde das 
Pre-Arbitral Referee Procedure bis heute noch nie benützt. Zur Zeit wird erwogen, 
das Verfahren in die neue ICC-Schiedsgerichtsordnung einzubauen. 

3. Mediation 

Das Flaggschiff der heute unter ADR (Alternative Dispute Resolution) zusam
mengefassten Verfahren ist die MEDIATION. Bereits im November 1991 hat das 
Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung in Lausanne ein Internationales 
Kolloquium zum Thema «Mediation, eine alternative Form der Konfliktlösung?» 
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durchgeführt. Es wurde aus verschiedenen Ländern (nicht nur aus den USA) über 
die Erfahrungen mit Mediation berichtet und zwar aus den Bereichen Familien
recht, Arbeitsrecht, Mietrecht, Strafrecht (Schlichtung von Bagatellstrafsachen 
und Opferbetreuung) sowie über eine Form von Mediation, mit der Konflikte in 
den Quartieren geschlichtet werden. Hochkarätige Berichterstatter vertraten im 
Anschluss an das Kolloquium in der AJP die Meinung, Mediation werde in den 
nächsten Jahren auch in der Schweiz zu einem Schlüsselwort werden, dem sich 
keine mit Konfliktlösung befasste Person vollständig werde entziehen können. 
Mediation gewinne auch im Bereich der Wirtschaftskonflikte immer mehr an Be
deutung, da sich die Konflikte internationalisieren und die traditionelle nationale 
Justiz sie gar nicht «ganzheitlich lösen» könne. 16 Diese Voraussagen haben sich 
jedenfalls insoweit bestätigt, als der Begriff «Mediation» im totalrevidierten 
schweizerischen Scheidungsrecht zum gesetzlichen Begriff «erhoben» werden soll 
(nachstehend Ziff. 4), dass die WIPO in Genf seit 1995 Mediation anbietet und 
dass ganz allgemein mehr über Mediation geredet wird. Bemerkenswerterweise 
hat z.B. CEDIDAC zusammen mit dem VORORT am 8. November 1995 in Zürich 
eine Tagung zum Thema KOMMERZIELLE MEDIATION durchgeführt. 

Was ist Mediation? Im Bericht über das soeben erwähnte Kolloquium aus dem 
Jahre 1991 findet sich die folgende Abgrenzung der Mediation gegenüber dem 
Prozess: 

«Das Gerichtsverfahren findet im Rahmen eines «Gewaltverhältnisses» 
statt, in welchem es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Das Verfahren 
der Mediation nimmt dagegen einen durch einen Dritten geführten Dialog 
mit dem Ziel auf, zu einem Ergebnis zu gelangen, in welchem es weder Ver
lierer noch Gewinner gibt.»17 

Wahrlich, diese Umschreibung lässt auf die Überwindung des irdischen Jam
mertals, ja auf paradiesische Zustände hoffen! 

Breidenbach ist aufgrund seiner eingehenden Untersuchung des Phänomens 
Mediation allerdings zum Schluss gelangt, wegen der «äusserst begrenzten Ge
meinsamkeiten» der verschiedenen, unter der Bezeichnung Mediation laufenden 
Verfahren sei nur eine «Basisdefinition» möglich: 

«Ein neutraler Dritter ohne Entscheidungsgewalt oder Zwangsmittel ver
sucht den Parteien auf dem Weg zu einer Einigung zu helfen.» 18 

16 Mediation, eine alternative Form der Konfliktlösung? Bericht über ein Internationales Kollo
quium vom 14. und 15. November 1991 in Lausanne, von Jolanta Kren, Ursula Nordmann
Zimmermann und Thomas Geiser, in: AJP 1992, S. 165 ff. , insbes . 168. 

11 AJP 1992, S. 166. 
18 Breidenbach, (zit. in Anm !), S. 137. 
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Die Untersuchung Breidenbachs hat ergeben, dass Mediation mit sehr verschie
denen Zielsetzungen betrieben wird. Er unterscheidet die folgenden fünf Mediati
onsziele: (1) Rasche und effiziente Konfliktbeilegung; (2) Verbesserung des Zu
gangs zum Recht für schwächere Parteien; (3) Vermittlung besserer persönlicher 
Fähigkeiten im Umgang mit dem aktuellen Konflikt und auch mit zukünftigen 
Konflikten; (4) Versöhnung der Parteien; (5) Veränderung des individuellen Ver
haltens der Parteien und damit langfristig Veränderung der Gesellschaft. 19 In der 
Praxis sind diese Zielsetzungen allerdings nie idealtypisch, sondern immer in 
Mischformen realisiert. 

Je nach Zielsetzung ist das Verhalten des Mediators verschieden. Verfolgt der 
Mediator beispielsweise schwergewichtig das erstgenannte Ziel , d.h. will er mög
lichst rasch und effizient eine Einigung der Parteien erreichen, so wird er emotio
nale Konfliktpunkte eher nicht ansprechen, sondern auf Grund rationaler Kriterien 
nach Möglichkeiten für einen Kooperationsgewinn suchen und unrealistische Er
wartungen der Parteien dämpfen. Er wird eher ohne zeitaufwendige direkte Mit
wirkung der Parteien versuchen, eine Kompromissformel zu finden und einen Ei
nigungsvorschlag zu unterbreiten. Der hauptsächlich dem Ziel 3 (Förderung der 
Konfliktfähigkeit bzw. der individuellen Autonomie) oder dem Ziel 4 (Versöh
nung) verpflichtete Mediator wird eher nach therapeutischen Kriterien arbeiten . 
Dementsprechend wird er Emotionen der Parteien nicht ausweichen, sondern die
se im Gegenteil bearbeiten.20 

Selbstverständlich schlagen sich im Verhalten des Mediators nicht nur die ver
folgten abstrakten Zielsetzungen, sondern auch seine Persönlichkeit nieder. Diese 
bestimmt auch die zum Einsatz gelangenden Einflussmöglichkeiten bzw. deren In
tensität mit.2 1 Denn obwohl der Mediator weder über Entscheidungsgewalt noch 
über Zwangsmittel verfügt, nimmt er doch Einfluss auf das Verfahren und auf die 
Parteien. Je nach den verfolgten Zielen und der Persönlichkeit des Mediators ergibt 
sich ein unterschiedliches Rollenverständnis . So kann sich der Mediator selber als 
passiven Katalysator oder aber als Verhandlungsleader sehen, wobei diese beiden 
Rollen Extrempositionen in einem Kontinuum markieren.22 

Grundsätzlich unbestritten ist, dass Unparteilichkeit und Neutralität Maximen 
sind, die dem Verhalten des Mediators Schranken setzen. Unparteilichkeit wird da
bei analog zur Unbefangenheit des Richters verstanden und ist allgemein aner
kannt. Die Maxime der Neutralität ist dagegen - obwohl zunächst einleuchtend -
bei kritischer Betrachtungsweise nicht unproblematisch. Zunächst hat der Media-

19 BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 119 ff. 
20 BREIDENBACH, (zit . in Anm 1), S. 139 ff. 
2 1 BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), z.B . S. 145. 
22 BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 150 - 157. 
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tor vielerlei Möglichkeiten zur mehr oder weniger subtilen Manipulation der Par
teien. Im Unterschied zum Einflussmittel der Überzeugung ist Manipulation der 
bewusste und gezielte Versuch der Einflussnahme auf eine Partei ohne deren Wis
sen.23 Besonders geeignet für manipulative Einflussnahmen sind die «caucus ses
sions». Darunter versteht man Besprechungen zwischen dem Mediator und einer 
der beteiligten Parteien, in welchen der Mediator Vertrauliches erfährt, das er der 
Gegenpartei ohne ausdrückliches Einverständnis nicht mitteilen darf. Erhält er die
ses Einverständnis , so kann er die erhaltenen Informationen gefiltert oder akzentu
iert an die Gegenpartei weitergeben. Er kann auch seine eigenen Wertungen ein
bringen und schliesslich gestützt auf die vertraulich erhaltenen Informationen ei
gene Lösungsvorschläge vorlegen. So produktiv dieses Vorgehen im Hinblick auf 
eine Einigung sein kann, so offensichtlich problematisch ist es andererseits unter 
dem Gesichtspunkt der Neutralität.24 Im übrigen ist natürlich unscharf, wo mani
pulatives Verhalten beginnt. Es hängt wesentlich von den in einem konkreten Ver
fahren verfolgten Zielsetzungen und von den Sensibilitäten der Parteien ab, ob ein 
bestimmtes Verhalten des Mediators als manipulativ empfunden wird oder nicht.25 

Die Maxime der Neutralität des Mediators ist sodann auch aus prinzipiellen 
Überlegungen problematisch. Es ist jedenfalls in der einschlägigen amerikani
schen Literatur heftig umstritten , ob sich der Mediator um den Inhalt der zwischen 
den Parteien getroffenen Einigung zu kümmern hat, ja kümmern darf. Gilt ein ge
nerelles Postulat der Fairness, also nicht nur bezüglich Verfahren, sondern auch 
hinsichtlich Inhalt? Plastischer ausgedrückt versteckt sich hinter dieser Diskussion 
die Tatsache, dass der Mediator zwar unter Umständen eine Einigung erwirken 
kann, dabei aber weiss, dass die eine Partei sich nach den juristisch massgebenden 
Kriterien von der anderen Partei hat «über den Tisch ziehen lassen».26 

Unbestritten ist allerdings, dass bei der Mediation eine gewisse «Entrechtli
chung» nicht nur in Kauf genommen, sondern angestrebt wird. Die mit der «Ver
rechtlichung» eines Konfliktes im Prozess einhergehende Reduktion von Komple
xität soll bei der Mediation zu Gunsten einer umfassenderen Betrachtungsweise, 
die die (wohlverstandenen) Interessen der Parteien gebührend berücksichtigt, ver
mieden werden. Treibt der Mediator die (zeitaufwendige!) Analyse der Situation 
und der Parteiinteressen mit Hilfe der Parteien genügend weit voran und vermag er 
die Kreativität der Parteien zu inspirieren, so kann es durchaus vorkommen, dass 
echt alternative und produktive Lösungen des Konfliktes gefunden werden, die 
nach dem vielzitierten Motto «enlarge the cake!» für die zerstrittenen Parteien 
neue, gewissermassen metarechtliche Chancen eröffnen. 

2, BREIDENBACH, (zit. in Anm 1 ), S. 159. 
24 IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 300. Für Anwälte mit Praxis vor dem Zürcher 

Handelsgericht sind «caucus sessions» auch im Rahmen einer «gewöhnlichen Referentenau
dienz» nichts Ungewohntes! 

25 BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 160 und 173. 
26 BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 174 ff. 
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Vor allem im angelsächsischen Bereich wird Mediation heute von einer ganzen 
Reihe von Institutionen angeboten, wobei diese Institutionen zum Teil auch Aus
bildungslehrgänge für Mediatoren offerieren . Spezialisiert auf ADR-Verfahren 
sind unter vielen anderen die American Arbitration Association (AAA), das CPR 
Institute for Dispute Resolution in New York sowie das Centre for Dispute Reso
lution (CEDR) in London .27 Für uns von ganz besonderem Interesse ist natürlich 
das WIPO-Arbitration Center, das ausgeklügelte Mediation-Rules und auch Me
diatoren zur Verfügung stellt.28 Neuestens bietet die WIPO auch Trainingspro
gramme für Mediatoren an.29 

4. Exkurs: Mediation im neuen Scheidungsrecht 

Während es offen ist, ob Mediation bzw. andere ADR-Verfahren im Bereich des 
Wirtschaftsrechts hierzulande eine echte Chance haben oder nicht, scheint sich 
Mediation im Scheidungsrecht auch in der Schweiz durchzusetzen .30 Jedenfalls 
haben die Kantone gemäss Art. 151 EZGB (Novelle zum Scheidungsrecht) dafür 
zu sorgen, «dass die Ehegatten sich an in der Mediation ausgebildete Personen 
wenden können , die ihnen helfen, sich über die Scheidung und ihre Folgen zu ver
ständigen.» 

In der BRBot vom 15. November 1995 zu Art. 151 EZGB heisst es unter ande-
rem wörtlich folgendes: 

«Inhaltlich ist Mediation ein Verfahren, bei dem eine neutrale Drittperson 
die Beteiligten darin unterstützt, die zwischen ihnen bestehenden Konflikte 
durch Verhandlungen einvernehmlich zu lösen .. . Die Konfliktpartner treffen 

27 Überblick über die verschiedenen Angebote bei IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 
292/3 und bei BREIDENBACH, (zit. in Anm 1), S. 24 - 26. 

28 WIPO-Publication No. 74 1 (E), S. 143 ff.; WIPO-Publication No. 446 (E). - An der INGRES
Tagung vom 6.9.1996 hat Francis GURRY von der WIPO über dieses Thema referiert. Aus 
diesem Grund, und weil es hierzu bereits die soeben erwähnten Publikationen gibt, enthält 
dieser Aufsatz diesbezüglich keine weiteren Ausführungen. 

29 Die meines Wissens ersten «Training Programs on Mediation» werden als zweitägige Kurse 
am 28./29 . bzw. 30./31. Mai 1996 durchgeführt. Auskünfte erteilt das WIPO Arbitration Cen
ter (Telefon 022/730'91 ' 11). Zum (nicht ganz ernst zu nehmenden) Anforderungsprofil an ei
nen Mediator: IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 306. 

30 In diesem Sinne Peter BALSCHEIT, Von der der Streiterledigung zur Konfliktverarbeitung. 
Ein Plädoyer für mehr Autonomie in Scheidungsverfahren, AJP 1994, S. 872 ff.; Positive Er
fahrungen werden aus dem Tessin geschildert, wo in den Centri Coppia e Famiglia sei t 1991 
Familienmediation praktiziert wird: Marianne GALLI-WIDMER, Familie und Scheidung. 
Die Familienmediation im Kanton Tessin, AJP 1994, S. 867 ff. Pragmatisch-konkret und in 
diesem Sinne informati v u.a. zur Familienmediation: John M. HAYNES/Reiner BASTI
NE/Gabriele LINK/Axel MECKE, Scheidung ohne Verlierer, München 1993. 
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sich im Beisein der Mediatorin bzw. des Mediators, um zu klären, welche 
strittigen Punkte zu regeln sind; sie verhandeln dann über diese Punkte und 
suchen eigenverantwortlich nach Lösungen. Im einzelnen gibt es ver
schiedene Arten der Mediation. Alle Arten haben aber ein gemeinsames 
Ziel, nämlich das Aushandeln einer Vereinbarung, welche die Probleme in 
einer für alle annehmbaren Weise löst ... Gemeinsam von den Ehegatten er
arbeitete Lösungen haben längerfristig bessere Chancen, eingehalten zu 
werden als gerichtliche Entscheidungen ... Mediatorinnen und Mediatoren 
haben die Aufgabe, den Einigungsprozess zwischen den Scheidungsparteien 
zu fördern. Sie achten auf die Einhaltung der Fairness und versuchen, die 
Fähigkeit der zerstrittenen Ehegatten zum Gespräch und zur Zusammenar
beit ... wieder herzustellen. Es gibt aus der Mediationspraxis heraus ent
wickelte Gesprächsführungsmethoden, die es ermöglichen, dieses Ziel zu er
reichen.» (S. 152f). 

Auch Breidenbach ist in seiner kritischen Untersuchung trotz der häufig unglei
chen Verhandlungsmacht der Parteien zu einer positiven Bewertung von Mediati
on in Scheidungsauseinandersetzungen gelangt, jedenfalls für Trennungen, in de
nen Kinder vorhanden sind. In diesen Fällen sei «eine kooperative Konfliktbe
handlung von essentieller Notwendigkeit». Mediation sei dann «eine im 
wörtlichen Sinne grundlegende Chance» aber eben «eine Chance, keine Garantie». 
Dem allfälligen Ungleichgewicht der Parteien sei durch entsprechenden «Verfah
rensdesign» - jedenfalls nicht durch Werteabstinenz des Mediators ! - Rechnung zu 
tragen .3 1 

Im zitierten Art. 151 EZGB werden die Kantone verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass die Ehegatten sich an in der Mediation ausgebildete Personen wenden kön
nen. Zwar wird in der BRBot zu Art. 151 EZGB festgehalten, dass die Kantone bei 
der Durchführung dieses Auftrages «weitgehende Freiheit» haben. «Sie können 
die Mediation privaten Organisationen überlassen und diese evtl. finanziell oder 
auf andere Weise unterstützen. Sie können sie aber auch staatlichen Stellen über
tragen oder bestehenden Fachstellen angliedern.» (S. 152 f.) . Es kann davon aus
gegangen werden, dass diese neue kantonale Aufgabe mitbewirken wird, dass 
Ausbildungslehrgänge in Mediation geschaffen werden. (In der Botschaft heisst 
es , für eine Tätigkeit als Mediator sei eine interdisziplinäre Weiterbildung 
erforderlich.) In der Tat gibt es bereits erste Ausbildungsgänge im Hinblick auf das 
neue Scheidungsrecht.32 

31 BREIDENBACH, (zit. in Anm 1 ), S. 255 ff., insbes. S. 255 und 295. 
32 Auskünfte sind z.B. erhältlich beim «Institut für Mediation Zürich», PF 7162, 3001 Bern. 
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5. Das Zürcher Mini-Trial 

Den ADR-Verfahren zugerechnet wird auch der Mini-Trial. Aus Gründen des 
Heimatschutzes stelle ich den «Zürcher Mini-Trial» gemäss dem Verfahren der 
Zürcher Handelskammer vor: 

Es wird ein Mini-Trial-Komitee bestellt, welches aus einer neutralen 
Persönlichkeit als Obmann (auf Wunsch von der Zürcher Handelskammer be
stimmt) und zwei Beisitzern besteht. Bei den Beisitzern soll es sich um je ein Mit
glied der obersten Geschäftsleitung der Parteien handeln , von denen erwartet wer
den kann, dass sie die eigene Problematik kennen, dennoch aber souverän zu beur
teilen vermögen. Wegen dieser Zusammensetzung spricht man andernorts nicht 
von Mini-Trial, sondern von «Executive Tribunal». Aufgabe des Mini-Trial-Komi
tees ist es, nach Anhörung der Parteien einen Vergleich auszuarbeiten bzw. auf den 
Abschluss eines Vergleichs mit den ihm geeignet scheinenden Mitteln hinzuwir
ken. Kommt ein Vergleich innert nützlicher Frist nicht zustande, so legt das Mini
Trial-Komitee eine einstimmige Empfehlung vor. Kommt auch eine solche nicht 
zustande, so arbeitet der Vorsitzende allein einen Vergleichsvorschlag aus. 

Mini-Trials gibt es nicht nur in Zürich. Interessanterweise soll der erste Mini
Trial im Jahre 1977 zur Bewältigung einer aufwendigen Patentstreitigkeit zwi
schen Telecredit, Inc., einem kleinen Unternehmen mit Patenten aus dem Bereich 
der elektronischen Überprüfung von Kreditkarten, und TRW, lnc., einem Gros
shersteller von Maschinen in diesem Bereich eingesetzt und erfolgreich praktiziert 
worden sein. Nach dreissig Monaten entnervender pretrial discovery mit dem Aus
tausch von über 100'000 Dokumenten entwickelten die Parteien die Idee des Mi
ni-Trial als alternativem Konfliktlösungsmodell. Im Bericht über diesen Fall in der 
New York Times wurde der Name <<Mini-Trial» erstmals verwendet.33 

Das Zürcher Mini-Trial wird meines Wissens von der Zürcher Handelskammer 
schon seit mehr als 10 Jahren zur Verfügung gestellt. Böse Zungen behaupten, es 
sei bis heute noch kein einziges Mal so zur Anwendung gelangt, wie es in der Ver
fahrensordnung definiert wird. Das spricht aber nicht zwingend gegen diese Insti
tution. Vielleicht ist sie einfach noch zu wenig bekannt. Andernorts scheinen Mi
ni-Trials erfolgreich praktiziert zu werden.34 Mir scheint allerdings, dass der Mini
Trial zum vornherein nur für gewichtige Konflikte zwischen sehr grossen 
Unternehmungen geeignet sein kann. 

33 BREIDENBACH, (zit. in Anm. !), S. 22 f. 
34 BREIDENBACH, (zit. in Anm. !), S. 23 unten . 
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6. Die Schlichtungsverfahren der ZHK und der JCC 

Für Parteien «wie Du und ich» eher geeignet ist das von der Zürcher Handels
kammer ebenfalls zur Verfügung gestellte Schlichtungsverfahren (ZHK-Schlich
tungs- und Schiedsgerichtsordnung). Da dieses einerseits recht aufwendig struktu
riert und andererseits in dem Sinne völlig freiwillig ist, dass die «beklagte» Partei 
auch bei Vorliegen einer entsprechenden Vertragsklausel nach Einleitung des Ver
fahrens die Mitwirkung verweigern kann, hat sich auch dieses Verfahren nicht zu 
einem Renner entwickelt. fhnliches gilt für die seit 1988 in Kraft stehenden JCC
Rules of Optional Conciliation. Nach telefonischer Auskunft des ICC-Sekretaria
tes in Paris wurde das Vermittlungsverfahren zwar schon verschiedentlich einge
leitet, bis heute aber noch nie zu einem erfolgreichen Ende, d.h. bis zu einem Sett
lement geführt. 

7. MED-ARB 

MED-ARB ist die Abkürzung für «Mediation-Arbitration», einer Subvariante 
von MEDIATION. Im wesentlichen ist dieses Verfahren dadurch gekennzeichnet, 
dass der Mediator zunächst in intensiver Auseinandersetzung mit den Parteien ver
sucht, einen akzeptablen Vermittlungsvorschlag zu formulieren. Wird dieser von 
den Parteien nicht akzeptiert, bleibt der Mediator in Funktion, allerdings nun nicht 
mehr als Vermittler. Vielmehr übernimmt er gleich anschliessend die Rolle des 
Schiedsrichters. Diese Möglichkeit wird beispielsweise im ICC-Conciliation-Ver
fahren - ohne gegenteilige Vereinbarung der Parteien - eben gerade ausgeschlossen 
(Article 10) « ... to ensure that the parties do not feel inhibited during the concilia
tion process from making submissions with a view to reaching a settlement that 
might otherwise be prejudicial if relied upon or otherwise known to the judge or 
arbitrator in a subsequent proceeding ... » (Guide to ICC-Arbitration, 1994, S. 27). 

Stimmen aus den USA sind der Meinung, dass die intime Kenntnis der Ver
hältnisse und der Parteistandpunkte, die der Mediator im Mediationsverfahren er
worben hat, ihn zum Arbitrator geradezu prädestiniere. Ich halte es hier eher mit 
den Engländern, welche das MED-ARB-Konzept als ordre-public-widrig qualifi
zieren .35 

8. MEDALOA 

Eine weitere Subvariante von MEDIATION ist MEDALOA. MEDALOA, steht 
für Mediation and Last Offer Arbitration. Auch hier führt zunächst ein Vermittler 
ein Schlichtungsverfahren (Mediation) mit den Parteien durch. Jede Partei muss 

35 Wohlwollend: IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 313/4. 



48 

im Rahmen dieses Schlichtungsverfahrens eine letzte, aus ihrer Sicht bestmögliche 
Vergleichsofferte abgeben. Kommt aufgrund dieser beiden Vergleichsofferten eine 
Einigung nicht zustande, so findet anschliessend zwischen den Parteien ein 
Schiedsgerichtsverfahren statt. Allerdings ist dies nicht ein ordentliches, nach den 
uns vertrauten Regeln geführtes Schiedsverfahren, sondern ein Kurzverfahren. Der 
Schiedsrichter, der zuerst als Vermittler fungiert hat, muss in dem Sinne zugunsten 
der einen oder anderen Partei entscheiden, als er die eine der beiden zuletzt ge
machten Offerten zum Urteil erhebt. Er ist ausdrücklich nicht ermächtigt, im Sin
ne eines Kompromisses zwischen den beiden letzten bestmöglichen Offerten zu 
entscheiden. Sinn der Regelung ist es, die Parteien zu zwingen, ihre letzte Offerte 
sehr sorgfältig abzuwägen, weil sie ja damit rechnen müssen bzw. dürfen , dass die
se Offerte zum Urteil wird. Einer der Vorteile von MEDALOA ist, dass der Ent
scheid unter gewissen formellen Voraussetzungen (Gleichbehandlung, rechtliches 
Gehör) der internationalen Anerkennung und Vollstreckung zugänglich ist.36 

Soviel also zu den neuen oder bereits nicht mehr so neuen ADR-Verfahren . Las
sen Sie mich zum Schluss nochmals einen Blick auf uns vertrautere Institutionen, 
nämlich auf den Schiedsgutachter und auf das Schiedsgericht werfen. 

9. Schiedsgutachter 

Bei der Diskussion der Vertragsgestaltung habe ich vor den zu sehr ins Detail 
gehenden Vertragswerken gewarnt (oben IV). Ich habe unter anderem auf einige 
für den Lizenzvertrag typische Situationen hingewiesen, die auch mit präzisen, gar 
mathematische Formeln enthaltenden Vertragsklauseln nicht zu bewältigen sind. 
Ich finde es in diesem Zusammenhang interessant, dass Prof. Pedrazzini in seinem 
« Versuch einer Nominalisierung des Lizenzvertrages» in der Festschrift für Prof. 
Walter Schluep konsequent unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet (z.B. Art. 4 
Abs. 1 bis 3, Art. 5 Abs. 4).37 Derartige Klauseln haben allerdings einen offen
sichtlichen und gewichtigen Nachteil: Vermögen sich die Parteien nicht darüber zu 
einigen, was beispielsweise «angemessen» bzw. «zumutbar» heissen soll, so bleibt 
grundsätzlich nur die Anrufung eines Dritten. Dieser Dritte muss aber nicht der 
Richter sein. 

Vielmehr kann hier eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für einen Schiedsgut
achter liegen. Der Schiedsgutachter ist trotz einer gewissen Verwandtschaft mit 
diesem nicht Schiedsrichter. Er ist ein «selbständiges Institut eigener Prägung ne
ben dem Schiedsgericht» (Sträuli/Messmer). Grundsätzlich ist der Schiedsgutach
ter zur verbindlichen Feststellung von zwischen den Parteien streitigen Tatsachen 

36 IPRG-BLESSING, Einleitung vor Art. 176 N 315 ff., insbesondere 318. 
37 Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zürich 1988, 

S.413ff. 
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gedacht. Auch die Feststellung sogenannter rechtlicher Tatbestandselemente (wie 
Verschulden, Schaden), die Bewertung (z.B. von Aktien) oder die Konkretisierung 
bestimmbarer Leistungen (z.B. Angemessenheit eines Mietzinses) kann einem 
Schiedsgutachter übertragen werden.38 Es ist demnach auch zulässig, einen 
Schiedsgutachter mit der vertraglich vorgesehenen angemessenen Herabsetzung 
einer Mindestlizenzgebühr zu beauftragen, wenn z.B. das lizenzierte Schutzrecht 
in einem Vertragsstaat wegfallen bzw. sich als nicht durchsetzbar erweisen sollte. 
Demgegenüber d;_,rf ein Schiedsgutachter wohl nicht darüber entscheiden, ob ein 
bestimmtes Produkt ein Patent verletzt. Ein solcher Entscheid ist dem Richter 
vorbehalten.39 

Nach einem vor kurzem publizierten Urteil des Zürcher Obergerichts kann als 
Schiedsgutachter nicht nur eine natürliche, sondern auch eine juristische Person 
bestellt werden.40 

Gegen ein Schiedsgutachten gibt es keine Rechtsmittel. 41 Das Schiedsgutachten 
ist für die Parteien und gegebenenfalls auch für den Richter verbindlich. Freie rich
terliche Beweiswürdigung ist ausgeschlossen.42 In ß 258 ZH-ZPO, wo der 
Schiedsgutachter ergänzend zum Auftragsrecht (Art. 395 ff. OR) eine gesetzliche 
Grundlage hat, wird aber in Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung 
(BGE 67 II 148, 71 II 295) für gewisse Fälle die Unverbindlichkeit des Schieds
gutachtens vorgesehen; nämlich für die Fälle, dass «der Gutachter als Schiedsrich
ter hätte ausgeschlossen oder abgelehnt werden können, dass einer Partei bei des
sen Bestellung eine Vorzugsstellung eingeräumt wurde, dass das Schiedsgutachten 
nicht ordnungsgemäss zustande gekommen ist oder dass es sich als offensichtlich 
unrichtig erweist.»43 Die Unverbindlichkeit ist vor dem ordentlichen Richter gel
tend zu machen. 

In unserem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass ein Schiedsgutachten nicht 
rechtsmittelfähig ist. Dies und die Auswahl einer geeigneten Persönlichkeit ge-

38 STRÄULI/MESSMER, Kommentar Zürcher-ZPO zu ß 258, N 1 und 2: «Da dem Schiedsgut
achten eine bedeutende Rolle für Prozessverhütung und Prozessvereinfachung zufallen kann, 
rechtfertigt es sich, seinen Anwendungsbereich eher weit zu fassen und ihm auch Aufgaben 
der Rechtsklärung sowie der Vertragsergänzung und -abänderung zuzuweisen.» Vgl. auch 
Max GULDENER, Zivilprozessrecht, 3.A., S. 597 . 

39 Vgl. zur unter Umständen heiklen Abgrenzung zwischen Schiedsgutachter und Schiedsrich
ter: RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. Aufl., S. 21 ff. und 
STRÄULI/MESSMER, a.a.O., N 3 zu ß 258 ZPO. Wegen der schwierigen Abgrenzung plä
diert Marc Blessing zu Recht und mit nützlichen Hinweisen für eine klare und sorgfältige For
mulierung des Schiedsgutachtensauftrages: IPRG-BLESSING, Einleitung vor 176 N 277. 

40 ZR 94/1995 Nr. 100, S. 310; a.A . STRÄULI/MESSMER, a.a.O. , N 6 zu ß 258 ZPO. 
41 STRÄULI/MESSMER, a.a.O„ N 7 zu ß 258 ZPO am Ende. 
42 A.a.O., N 5 zu ß 258 ZPO. 
4, Hierzu und insbesondere zum Gebot der Unabhängigkeit und Neutralität des Schiedsgutacht

ers ZR 94/1995. Nr. 100, S. 310 ff. Vgl. auch IPRG-BLESSING. Einleitung vor Art. 176 N 
279. 
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währleistet ein verhältnismässig einfaches, rasches und billiges Verfahren. Die 
Auswahl und Einsetzung der geeigneten Person kann durch die Parteien oder im 
Falle der Nicht-Einigung bei entsprechender vertraglicher Grundlage z.B . durch 
den Präsidenten einer Handelskammer erfolgen. 

Wenigstens erwähnt sei, dass die /CC 1976 eine Internationale Zentralstelle für 
Technische Gutachten mit einer zugehörigen Verfahrensordnung geschaffen hat. 
Ohne ausdrückliche gegenteilige Vereinbarung der Parteien sind die Feststellun
gen oder Empfehlungen des ICC-Sachverständigen «nicht endgültig und nicht ver
bindlich» (Artikel 8/3).44 Die «Zentralstelle» und ihre Dienstleistungen sollen bis 
heute mehr als 70 x benützt worden sein. 

VI. Zur Kognition der Schiedsgerichte zur Anpassung von Verträgen 

Ein bereits mehrfach angesprochenes, klassisches Problem bei den komplexen 
Langzeitverträgen ist deren Anpassung an veränderte V..:rhältnisse.45 Vor gut 10 
Jahren war in Zürich kontrovers, ob ein Schiedsgericht über den durch die clausu
la rebus sie stantibus gesteckten Rahmen hinaus Vertragsanpassungen vornehmen 
darf. Die beiden Hauptkontrahenten Felix Wiget und Eric Homburger waren sich 
immerhin einig, dass die Schiedsklausel eine ausdrückliche Grundlage für eine 
derartige Vertragsanpassung enthalten muss, damit die Kognition des Schiedsge
richts allenfalls gegeben ist.46 Heute scheint es in der Schweiz - und war es damals 
schon in Deutschland - unbestritten, dass ein Schiedsgericht auf einer klaren ver
traglichen Grundlage eine Vertragsanpassung an veränderte Verhältnisse auch über 
Art. 2 Abs. 2 ZGB hinaus vornehmen darf.47 

Übrigens offeriert die ICC in Paris seit 1978 ein spezielles Verfahren «Adaption 
of Contracts». Es ist darauf ausgerichtet, entweder mittels blosser Empfehlung 
oder aber für die Parteien verbindlich, Vertragsergänzungen bzw. -änderungen 
vorzunehmen. Falls die entsprechende Klausel Verbindlichkeit vorsieht, werden 
die neuen Vertragsbestimmungen direkt in den Vertrag inkorporiert.48 Der abgeän-

44 ICC-Publication No. 448/1994, S. 15 ff. und S. 58. 
45 Besonders anschaulich zum engen Rahmen der clausula rebus sie stantibus: BGE 107 II 343 

ff. und der Kommentar zum Entscheid von Peter Gauch, Recht 1983, S. 16 ff; Theodor Bühler, 
Die clausula rebus sie stantibus als Mittel der Zukunftsbewältigung, (Anm 10), insbes. S. 45 
ff. Immerhin stellt Bühler eine «schleichende Anerkennung der clausula rebus sie stantibus» 
fest. 

46 Felix WIGET, Über das Verhältnis der Schiedsgerichtsordnungen ICC, UNCITRAL, ECE 
zum Zürcher Schiedsgerichtsrecht, SJZ 1979, S. 17 ff.; Eric HOMBURGER, Die Rolle des 
Schiedsrichters bei Streitigkeiten aus langfristigen Verträgen, Schweizer Beiträge zur Interna
tionalen Schiedsgerichtsbarkeit, Zürich 1984, S. 99 ff. 

41 Theodor BÜHLER, (Anm 10), S. 41 ff. 
48 ICC-Publication 1978, lntroduction, p. 8: «The decision is inserted into the contract and is as 

binding on the parties as the contract.» 
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derte Vertrag kann dann Grundlage für eine Leistungsklage bilden. Gemäss einer 
telefonischen Auskunft des ICC-Sekretariats in Paris ist dieses Verfahren bis heu
te noch nie angewendet worden, sodass zur Zeit dessen Abschaffung erwogen 
wird. Wo liegt der Grund für den Misserfolg? Man vermutet, dass das Verfahren ei
nerseits zu wenig bekannt ist, und dass andererseits die Meinung vorherrscht, eine 
Vertragsanpassung müsse von den Parteien selber ausgehandelt werden oder sie sei 
nicht machbar. Einmal mehr wäre Rechtstatsachenforschung gefragt. 

VII. Zum Schluss 

Mit diesen letzten Hinweisen auf Schiedsgutachter und Schiedsrichter bin ich 
zu mir vertrauten, aber doch ein wenig «alternativen» Konfliktbeilegungsmustern 
zurückgekehrt. Ich beanspruche natürlich nicht, Ihnen auf unserem Rundgang 
sämtliche heute existierenden, mehr oder weniger alternativen Konfliktlösungs
verfahren vorgeführt zu haben. Ich meine aber doch, dass die wichtigsten, einiger
massen aktuellen Verfahrenstypen erwähnt worden sind. Für mich hat sich der 
Spaziergang gelohnt. Ich habe mit Staunen die Vielfalt der heute existierenden Al
ternativen zum Prozess zur Kenntnis genommen. 

Prof. Carbonnier hat am erwähnten Kolloquium vom November 1991 in Lau
sanne gewiss nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, «dass die Konfliktlösung 
schon immer zwischen förmlichem Verfahren (klassische Justiz) und informel
lem Gespräch unter den Parteien mit [oder ohne] Hilfe eines aussenstehenden 
Dritten (Vermittlung, Mediation) oszilierte.»49 In diesem Sinne sind gewisse der 
vorgestellten Verfahren weniger neu als ihre Verpackung. Sodann trifft es zu, 
dass der gute Richter und erst recht der gute Schiedsrichter sich nie auf reine 
Rechtsanwendung bzw. Prozessleitung haben beschränken lassen . Auch bei ei
ner gelungenen Referentenaudienz am Handelsgericht Zürich wird zuweilen mit 
einem Vergleich der «Kuchen vergrössert». Nimmt ein guter Richter seine Mög
lichkeiten zum Schlichten wahr, so bietet die Verbindung der Funktionen des 
Sehlichtens und Richtens in einer Person auch erhebliche Vorteile.so Dennoch 
dürfte es sich für uns lohnen, bei der Formulierung der Konfliktlösungsklauseln 
in grösseren Vertragswerken auch «alternative» Konfliktlösungsverfahren in Be
tracht zu ziehen. 

Was ist von den ADR-Verfahren, insbesondere von der kommerziellen Mediati
on zu halten? Sicher ist, dass diese Verfahren auch in der Schweiz eine gewisse Zu-

49 AJP 1992 S. 166. 
,o Fritz NICKLISCH, Alternative Formen der Streitbeilegung und internationale Handel s

schiedsgerichtsbarkeit, Festschrift für Karl Heinz Schwab, München 1990, S. 381 ff., insbe
sondere S. 390 ff. 
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kunft haben. Wie weit sie sich im Bereich des Wirtschaftsrechts als ernstzuneh
mende Alternative oder doch Ergänzung zum Prozess durchsetzen werden, ist für 
mich offen. Besonders gespannt bin ich natürlich auf die Entwicklung im WIPO 
ARBITRATION CENTER. Der Erfolg, den die Verfahren in den USA zu haben 
scheinen, erklärt sich wesentlich aus der Unzufriedenheit der «Konsumenten» mit 
dem amerikanischen Prozesssystem.SI Es ist aber bemerkenswert, dass Prof. Brei
denbach auf Grund seiner Untersuchung zwar Mediation für Konflikte, in denen 
typischerweise ein Machtungleichgewicht zwischen den Parteien besteht (z.B . 
Vermieter-Mieter oder Anbieter-Verbraucher bei geringem Streitwert) skeptisch 
beurteilt, bei komplexen Streitsachverhalten, insbesondere bei Streitigkeiten um 
Langzeitverträge aber auch bei uns ein Entwicklungspotential für ADR-Verfahren 
sieht. Diese Beurteilung dürfte zutreffend sein, und ich freue mich auf baldige ei
gene Erfahrungen. 

5 1 BREIDENBACH. (? it in Anm 1 ). S. 30 ff. 
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Schweizerische Rechtssprechung / Jurisprudence suisse 

I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen/ 
Raisons de comerce, einseignes et noms commerciaux 

Art. 956 Abs. 2 OR, 3 fit. d UWG - «AUTO TREFF» 

- Die Hinzufügung starker Firmenbestandteile reicht zur Verhinderung einer 
Verwechslungsgefahr aus (E. III.2.2a) 

- Die firmenrechtliche Verwechslungsgefahr ist nach der Aufmerksamkeit zu 
beurteilen, die in den von den Parteien beworbenen Kreisen üblich ist (E. 
lll.3./a). 

- «Auto Treff» ist wenig kennzeichnungskräftig (E. 111.3.d). 
- Zwischen den Firmen «Auto Treff AG» und «Hack Autotreff AG» besteht kei-

ne Verwechslungsgefahr ( E. III.3.2f). 
- Die Geschäftsbezeichnung «AUTOTREFF Teufenthal» auf Autokennzei

chenrahmen ist mit der Firma «Auto Treff AG» verwechselbar und daher un
lauter (E. lll.5). 

- L 'ajout d 'elements distinctifs dans une raison de commerce suffit a ecarter 
le risque de confusion (c. 111.2.2 a). 

- Le risque de confusion entre raisons de commerce doit s 'apprecier selon le 
degre d'attention usuel dont les milieux d'affaires concernesfont preuve (c. 
lll.3./ a). 

- «Auto Treff» est peu distinctif ( c. lll.3.d) . 
- ll n 'y a pas de risque de confusion entre les raisons «Auto Treff AG. » et 

«Hack Autotreff AG.» (c. IIl.3.2 f) . 
- ll existe un risque de confusion entre le nom commercial «AUTOTREFF Teuf

enthal», sur des entourages de plaques mineralogiques, et la raison sociale 
«Auto Treff AG.» et 1 ·usage du premier est par consequent deloyal ( c. 111.5). 

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 12. Dezember J 994 i.S. 
Auto Treff AG gegen Hack Autotreff AG (AGVE 1994, 53) . 
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III. 1.Im vorliegenden Fall sind im wesentlichen Rechtsfragen streitig. Vorerst 
ist zu prüfen, ob die Verwendung der beklagtischen Firma «Hack Autotreff AG» 
eine Verwechslungsgefahr für die klägerische Firma «Auto Treff AG » begründet. 

Es sind die von Literatur und Rechtsprechung entwickelten firmenrechtlichen 
Grundsätze zusammenzustellen (vgl. nachf. Erw. 2.) und deren Anwendung auf 
den konkreten Fall zu prüfen (vgl. nachf. Erw. 3.). 

Sodann ist zu prüfen, ob eine UWG-Verletzung vorliegt (Erw. 4.) und ob die 
Verwendung der Bezeichnung «Autotreff» auf dem Autokennzeichen-Rahmen fir
menrechtlich unzulässig oder nach dem UWG unlauter ist (Erw. 5.). 

2. Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz be
reits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR), ansonst der 
Inhaber der älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Ge
brauchs der jüngeren Firma klagen kann - Grundsatz der Alterspriorität (Art. 956 
Abs. 2 OR; BGE 118 II 323ff., Erw. 1). 

2.1 Der Schutz, den das Gesetz der älteren Firma gewährt, wird allgemein defi
niert durch den Normzweck, durch die Formen der zu vermeidenden Verwechs
lungen sowie gegebenenfalls durch Umstände, welche auf eine erhöhte aktuelle 
Verwechslungsgefahr schliessen lassen: 

a) Zweck der firmenrechtlich gebotenen Unterscheidbarkeit ist einmal die Ord
nung des Wettbewerbs. Insofern hängt die Frage, ob die Unterscheidbarkeit genügt 
oder ob Verwechslungsgefahr besteht von der Aufmerksamkeit ab, die in den Krei
sen üblich ist, die von den betreffenden Unternehmen beworben werden. Zweck 
der firmenrechtlich gebotenen Unterscheidbarkeit ist aber auch der umfassendere 
Schutz des Trägers der älteren Firma, um seiner Persönlichkeit und seiner Ge
schäftsinteressen willen. Insofern hängt die Frage, ob die Unterscheidbarkeit 
genügt oder ob Verwechslungsgefahr besteht von der Aufmerksamkeit des Publi
kums ab, zu dem neben den Kunden insbesondere auch Stellensuchende, Behörden 
und Angestellte öffentlicher Dienste gehören (BGE 118 II 323 Erw. 1, Abs . 1; 
BGE 100 II 226 Erw. 2 mit Hinweisen). 

b) Die Verwechslungsgefahr durch ähnliche Firmen ist erhöht und aktuell, wenn 
zwei Unternehmen ihren Sitz am gleichen Ort haben, miteinander im Wettbewerb 
stehen oder sich aus anderen Gründen an die gleichen Kreise wenden (BGE 118 II 
323 Erw. 1, 2. Abs. 2. Satz). Sind solche Umstände gegeben, ist das Vorliegen ei
ner Verwechslungsgefahr einer besonderen Prüfung zu unterziehen, da diese Um
stände eine erhöhte Zurückhaltung bei der Firmenwahl gebieten. Sind solche Um
stände, die sich durch Sitzverlegung und Ausweitung des Gesellschaftszweckes 
verändern lassen, (noch) nicht gegeben, darf aus dem Fehlen von bereits eingetre
tenen Verwechslungen nicht auf das Fehlen einer Verwechslungsgefahr geschlos
sen werden (BGE 97 II 235 Erw. 1). 
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c) Die zu vermeidenden Verwechslungen können in verschiedenen Formen auf
treten, sei es dass die Firma eines Unternehmens für die eines anderen Unterneh
mens gehalten wird oder dass eine wirtschaftliche Verbundenheit des mit der jün
geren Firma gekennzeichneten Unternehmens mit dem Unternehmen angenom
men wird, das mit der älteren Firma gekennzeichnet ist (BGE 118 II 323 Erw. 1, 2. 
Abs., 1. Satz und dort angegebene Hinweise: BGE 198 II 489 E. 5 mit Hinweisen, 
BGE 90 II 202 Erw. Sa; vgl. auch BGE 116 II 368 Erw. 3a; Meier-Hayoz/Forstmo
ser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, Bern 1993, § 5 N 162; Pa
trick Trailer, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. 
Bern 1979, S. 78; Roland Bühler, Grundlagen des materiellen Firmenrechts, Diss. 
Zürich 1991, S. 129). 

2.2 Über das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im konkreten Fall befindet 
der Richter aufgrund der gesamten Umstände nach seinem Ermessen (Art. 4 ZGB; 
Meier-Hayoz/Forstmoser, a.a.O., § 5 N 163). Abzustellen hat er auf den Gesamt
eindruck, den eine Firma nach ihrem Schriftbild und ihrem Klang - dem Kunden
kreis und einem weiteren Publikum - vermittelt. Er berücksichtigt einmal den 
spontanen Eindruck, aber ebenso, dass zwei Firmen wohl nur selten gleichzeitig 
und aufmerksam miteinander verglichen werden können. Sie müssen daher auch in 
der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden können (BGE 118 II 324) . 
Bestandteilen, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen, kommt dann 
erhöhte Bedeutung zu, wenn anzunehmen ist, dass sie in der Erinnerung besser 
haften bleiben und im mündlichen wie schriftlichen Verkehr oft allein verwendet 
werden (BGE 114 II 433 Erw. 2c). Je nach dem, ob es sich bei den Bestandteilen 
einer Firma um 

- Sachbezeichnungen, 
- Phantasiebezeichnungen oder 
- Personenbezeichnungen handelt, 
hat der Richter auch die Unterscheidbarkeit differenziert zu beurteilen (Meier

Hayoz/Forstmoser, a.a.O., § 5 N 168; Kramer, «Starke» und «schwache» Firmen
bestandteile, in FS Pedrazzini, Bern 1990, S. 603ff.). 

a) Reinen Sachbezeichnungen, welche dem sprachlichen Gemeingut zu belas
sen sind (BGE 1011a Erw. 4. d und e; 117 II 201 Erw. 2.a/bb; 96 II 261 Erw. 3.a), 
wird nach gefestigter Rechtsprechung ganz allgemein geringe Kennzeichnungs
kraft zuerkannt. Sie gelten als sogenannt schwache Firmenbestandteile. Als Bei
spiele können die Bestandteile «Schweizerische» und «Werke» in der Firma 
«Schweizerische Isola-Werke AG» (BGE 97 II 156 Erw. 2.c), «Holding» bei der 
«Intershop Holding AG» (BGE 97 II 236 Erw. 2) oder «Pro» und «Profi» bei der 
«Prosoft AG» und der «Profisoft Informatik AG» (BGE vom 15. 12. 1992, in SMI 
1994, S. 57 Erw. 3.b) angeführt werden. Kennzeichnungsschwach sind auch Sach
bezeichnungen, die auf den Tätigkeitsbereich der Firma hinweisen. So wurden bei
spielsweise «soft» bei den im Informatikbereich auftretenden «Prosoft AG» und 
der «Profisoft Informatik AG» (BGE vom 15. 12. 1992, in SMI 1994, S. 56f. Erw. 
3.b), «tour» als Bestandteil der in der Touristikbranche tätigen «Aviatour AG» 
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(BGE vom 23. 4. 1991, in SMI 1992, S. 44 Erw. 2.b) , «trans» und «sped» der im 
Transportgewerbe tätigen Unternehmen «Fertrans AG» und «Ferosped AG» (BGE 
118 II 325f. Erw. 2.b) oder «Feindraht» der Elektrotechnik-Firma «Elektrisola 
Feindraht AG» (BGE 97 II 157 Erw. 2.c) als wenig kennzeichnend erachtet. Die 
Zusammensetzung solcher Bezeichnungen geniesst grundsätzlich keinen über den
jenigen der einzelnen Bestandteile hinausgehenden Schutz, es sei denn die Kom
bination erweise sich als so originell, dass sie Individualisierungskraft erlange. In 
diesem Sinne sind die Zusammensetzungen «Prosoft» und «Profisoft» (BGE vom 
15.12.1992, in SMI 1994, S. 57 Erw. 3.b) sowie «Touring-Hilfe» (BGE 117 II 202 
Erw. 2.a/dd) als kennzeichnungsschwach beurteilt worden. Gemäss dem fragwür
digen Entscheid des Bundesgerichts sei dagegen «Aeroleasing» noch originell, an
ders als «Avionsleasing» und «Autoleasing» (BGE 114 II 287 Erw. 2.c). 

Schwache Firmenbestandteile bleiben zwar namensrechtlich nicht ungeschützt. 
Allerdings sind an eine neue Firma geringere Anforderungen zu stellen, damit sie 
sich genügend unterscheidet (BGE vom 15. 12. 1992, in SMI 1994, S. 56 Erw. 3.a; 
82 II 341 Erw. 1). Insbesondere die Anfügung starker B-::standteile reicht für die 
genügende Unterscheidbarkeit aus . 

b) Als stark prägende Firmenbestandteile sind Phantasiebezeichnungen anzuse
hen, so z.B . «Hadax» bei der «Hadax Dental Products SA» (BGE vom 29. 4. 1984, 
in SMI 1985, S. 61 Erw. 2.b) oder «Avia» bei den Unternehmen «Avia Mineralöl 
AG», «Avia International Investments AG» oder «EURAVIA» (BGE vom 
23.4.1991, in SMI 1992, S. 44 Erw. 2.b). 

c) Personenbezeichnungen sind kennzeichnungskräftig, sofern es sich nicht um 
Vornamen und um häufig vorkommende oder geradezu alltägliche Familienna
men, wie z.B. Müller, Meier oder Frei, handelt (Kramer, a.a.O., S. 608f. mit Hin
weisen; BGE 114 II 433f. Erw. 2.c: «Lacoste / Pierre Keller» ; 88 II 36f. Erw. 
III.1.b: «Graber»; 74 II 238f. Erw. 2.c: «Meyer-Munzinger» ). 

3. Nach den unter Erw. III./2. dargelegten Kriterien ist zu beurteilen, ob zwi
schen der älteren Firma der Klägerin ( «Auto Treff AG») und der jüngeren Firma 
der Beklagten ( «Hack Autotreff AG») Verwechslungsgefahr besteht. 

3 .1 Die Beurteilung nach den allgemeinen Kriterien des Kennzeichenrechts 
(Erw. IIl./2 .1) ergibt folgendes: 

a) Eine Persönlichkeitsrechtsverletzung wird nicht geltend gemacht. Zur Beur
teilung der Verwechslungsgefahr ist somit auf die Aufmerksamkeit abzustellen, 
die in den Kreisen üblich ist, die von den Parteien beworben werden. Beide Partei
en sind in der Automobilbranche tätig und treiben Handel mit Automobilen. Die 
Klägerin führt auch Reparaturen durch und ist offizielle Vertragshändlerin für 
Neuwagen bestimmter Marken. Mit Bezug auf den Handel wenden sich beide Un
ternehmen an kauf- oder verkaufsinteressierte Automobilisten in ihrem Einzugs-
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gebiet. Es stellt sich die Frage, wie aufmerksam die Kunden der in der Automobil
branche tätigen Unternehmen auf deren Firmen achten. Die Frage kann nicht lan
desweit beurteilt werden. Der Kundenkreis von Garagen ist nämlich erfahrungs
gemäss regional begrenzt. So werden etwa Konkurrenzverbote, welche den Han
delsvertretern solcher Firmen auferlegt werden, regelmässig auf einen Umkreis 
von ca. 30-50 Kilometer begrenzt, weil sie sonst Gefahr laufen, vom Richter auf 
das zulässige Mass herabgesetzt zu werden (vgl. Art. 340a OR). Wenn landesweit 
viele Autogaragen mit gleichlautender oder ähnlicher Firmenbezeichnung, wie 
«Auto Center», «Central Garage», «Ring Garage» etc., ohne Verwechslungsgefahr 
nebeneinander bestehen, darf somit nicht auf ein überdurchschnittliches Unter
scheidungsvermögen ihrer Kundenkreise geschlossen werden. Die Verhältnisse im 
Autogewerbe lassen sich nicht vergleichen mit überregional oder landesweit täti
gen Waren- oder Versandhäusern, Grossbetrieben der Baubranche oder des Dienst
leistungssektors (Banken, Versicherungen etc.). Es bestehen keine Gründe zur An
nahme, den Garagekunden sei eine im Vergleich zu Kunden anderer Branchen er
höhte Aufmerksamkeit zuzubilligen etwa derart, dass Garagekunden gleich oder 
ähnlich lautende Firmen von Garagen in derselben Region besser auseinanderhal
ten könnten als dies bei anderen, nicht ortsgebundenen Branchen der Fall ist. So 
vermöchte eine «Central Garage AG» in Teufenthal neben einer gleichlautenden 
Firma in Sursee kaum zu bestehen . Dies hat umso mehr für den Firmenbestandteil 
«Auto Treff» resp. «Autotreff» zu gelten, für den die Beklagte ein ähnlich häufiges 
Vorkommen wie «Auto Center», «Ring Garage» etc. nicht behauptet oder nach
weist. Im weiteren ist die Verwechslungsgefahr bei Lieferanten zu beachten, wel
che einen Markt bearbeiten, der nicht regional begrenzt ist. 

b) Die Parteien stehen miteinander im Wettbewerb. Sie haben ihren Sitz zwar 
nicht am gleichen Ort, aber in einer auch für die Autobranche wettbewerblich re
levanten Entfernung zueinander, zumal sich ihre Kundenkreise geografisch über
schneiden. Deshalb ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr einer besonderen 
Prüfung zu unterziehen (vgl. Erw. 111/2.1 b). Das Fehlen von Verwechslungen 
könnte deshalb Indiz sein für die genügende Unterscheidbarkeit der beiden Fir
men. Die Beklagte behauptet, bei ihr sei es nicht zu Nachfragen gekommen, die 
auf Verwechslungen schliessen lassen. Die Klägerin behauptet, sie sei tatsächlich 
von Kunden angefragt worden, ob sie eine Filiale im Kanton Aargau eröffnet ha
be. Später musste sie eingestehen, dass dies hauptsächlich vor der beklagtischen 
Namensänderung geschehen sei. An der Hauptverhandlung liess sie vortragen, ei
ne Anfrage, die auf Verwechslung schliessen lasse, habe sie auch in der Woche vor 
der Verhandlung entgegennehmen müssen. Es fällt jedoch auf, dass die Klägerin 
den Beweis für diese bestrittenen Behauptungen mittels Parteibefragung zu führen 
versuchte. Es wäre naheliegend gewesen, zur Verifizierung dieses im Einzelfall be
deutenden Umstandes die entsprechenden Kunden als Zeugen anzurufen . Damit 
wäre wohl rechtsgenüglich zu klären gewesen , ob und wie weit die Kunde n ver
wirrt waren . Der Nachweis tatsächlicher Verwechslungen - in welcher Form auch 
immer (Erw. 111./2.1 c)- ist jedenfalls nicht erbracht. Andererseits firmiert die Be
klagte unter ihrer heutigen Bezeichnung («Hack Autotreff AG». vorher «Aurorrefr 
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AG») erst seit ca. einem Jahr. Müssen tatsächlich eingetretene Verwechslungen als 
unbewiesen gelten, kann die Klägerin insofern kein Indiz für eine Verwechslungs
gefahr anrufen. Diese lässt sich allein deswegen nach so kurzer Zeit aber auch 
noch nicht ausschliessen. 

Da bei den in Frage stehenden Kundenkreisen keine erhöhte Aufmerksamkeit 
vorausgesetzt werden kann und sich die Parteien aufgrund ihrer Wettbewerbsstel
lung an die gleichen Kreise wenden, muss sich die Firma der Beklagten von der 
Firma der Klägerin besonders deutlich unterscheiden (BGE 118 II 323ff.). 

3.2 Die Beurteilung der Verwechselbarkeit der beiden Firmen (Klägerin: «Auto 
Treff AG»; Beklagte: «Hack Autotreff AG») nach den Kriterien des Kennzeichen
rechts im engeren Sinne (Erw. 111/2.2) ist differenziert vorzunehmen. Zu prüfen ist 
vorerst die Kennzeichnungskraft der einzelnen Bestandteile, sodann die Kenn
zeichnungskraft der diese Bestandteile zusammenfassenden Firmen: 

a) Der Bestandteil «Auto» ist eine in deutscher französischer und italienischer 
Sprache verwendete firmenrechtlich schwache Sachbezeichnung für motorisierte 
Fahrzeuge. 

b) «Treff» ist im deutschsprachigen Raum ein geläufiger Ausdruck für einen Ort 
des Zusammenkommens. Der Ausdruck wird etwa in der Zusammensetzung 
«Theater-Treff», «Jugend-Treff» oder «Treffpunkt» verwendet. Auch Firmen
oder Geschäftsbezeichnungen wie «Schuhtreff» sind bekannt. Bei Firmen dürfte 
als ungefähres Synonym häufiger das Wort «Zentrum» Verwendung finden. Im 
französischen und italienischen Sprachraum existiert die Bezeichnung «Treff» 
nicht, was firmenrechtlich jedoch ohne Bedeutung ist. Insgesamt ist «Treff» ein 
dem sprachlichen Gemeingut zugehörender Ausdruck mit wenig Kennzeichnungs
kraft. 

c) Der Zusammensetzung «Auto Treff»/«Autotreff» kann wegen der selten an
zutreffenden Wortverbindung und weil der Schluss auf ein gewerbsmässiges Un
ternehmen nicht auf Anhieb gezogen wird eine gewisse - nicht allzu grosse - Ori
ginalität nicht abgesprochen werden. Die Wortverbindung lässt nicht unmittelbar 
auf den Tätigkeitsbereich der Parteien schliessen, wie dies z.B. bei «Auto Verkauf 
AG» oder «Autohandels AG» der Fall wäre. 

d) «AG» ist die Abkürzung für Aktiengesellschaft und bezeichnet die Rechts
form der Parteien. Diese Abkürzung kommt in ungezählten Firmen vor und ist oh
ne jede kennzeichnende Wirkung, weist aber auf ein gewerbsmässiges Unterneh
men hin. Die Hinzufügung der Abkürzung «AG» zu «Auto Treff»/«Autotreff» legt 
es dem Durchschnittsleser nahe, dass er es mit einem gewerbsmässigen Unterneh
men der Autobranche zu tun hat. Die Abkürzung AG nimmt aber der Wortverbin
dung «Auto Treff»/«Autotreff» praktisch den Rest ihrer ohnehin geringen Ori
ginalität. Die Bezeichnungen «Auto Treff AG» oder «Autotreff AG» weisen daher 
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eine geringe Kennzeichnungskraft auf und lassen den Durchschnittsleser wegen 
des identischen Wortlauts trotz unterschiedlicher Schreibweise eine Unterschei
dung nicht erkennen unabhängig davon, ob es sich um Phantasie-, Sach- oder Per
sonenbezeichnungen handelt. 

e) Zu prüfen bleibt noch die Kennzeichnungskraft des Bestandteils «Hack» und 
zwar für sich allein wie auch in der Zusammensetzung mit den bereits beurteilten 
Bestandteilen. «Hack» kommt als Familienname vor. Der Hauptaktionär der Be
klagten trägt ihn, ebenso das einzige Mitglied ihres Verwaltungsrates und ihr ein
ziger Prokurist. Ob der Bestandteil «Hack» vom Durchschnittsleser als seltener 
Familienname erkannt oder wegen seiner Seltenheit gar als Phantasiebezeichnung 
verstanden wird, kann dahingestellt bleiben. «Hack» wird man im Zusammenhang 
mit einer Autogarage jedenfalls nicht als Sachbezeichnung auffassen wie dies für 
eine Shredderanlage oder für ein holzverarbeitendes Unternehmen vielleicht mög
lich wäre. Lässt sich der Bestandteil «Hack» somit nur als Familienname oder als 
Phantasiebezeichnung verstehen, ist er als kennzeichnungsstark zu werten (Erw. 
IIl./2.2 c). 

f) Im Vergleich zur schwachen Firma «Auto Treff AG» ist die beklagtische Fir
ma «Hack Autotreff AG» daher als kennzeichnungsstark anzusehen. Zu berück
sichtigen ist nicht nur der kennzeichnungskräftige Bestandteil «Hack», sondern 
auch seine Stellung am Anfang der Firma. Dieser Bestandteil wird damit beson
ders hervorgehoben. Eine Verwechselbarkeit der beiden Firmen im Sinne von Art. 
951 Abs. 2 OR besteht somit nicht. Daher ist die firmenrechtliche Klage auf Ver
bot der Führung des Namens der Beklagten abzuweisen und demzufolge auch das 
entsprechende Begehren um Löschung der beklagtischen Firma im Handelsregi
ster. 

3.3 Eine Minderheit des Gerichts würde dem Bestandteil «Hack» unabhängig 
von der Qualifizierung als Sach-, Phantasie- oder Personenbezeichnung die Kenn
zeichnungskraft absprechen, somit auch der ganzen beklagtischen Firma, die Ver
wechslungsgefahr bejahen und deshalb die Verbots- und Löschungsbegehren gut-
hcis~n. · 

3.4 Ohne Bedeutung ist die von der Beklagten beim Eidgenössischen Handels
registeramt veranlasste Namensnachforschung zu «Autotreff TAG AG», welche 
keinen Hinweis auf die Klägerin ergab. Derartige Auszüge erfolgen ausdrücklich 
«ohne Gewähr» und behalten die Anfechtungsklage gemäss Art. 956 OR vor. Im 
übrigen scheint das Eidgenössische Handelsregisteramt (eigenartigerweise) ledig
lich nach dem Bestandteil «TAG» gesucht zu haben. 

4. Die Klägerin stützt ihre Klage auch auf das BG über den unlauteren Wettbe
werb. Unlauter im Sinne des UWG ist das Verhalten eines Konkurrenten, sofern es 
gegen den in Art. 2 UWG formulierten allgemeinen Grundsatz des Handelns nach 
Treu und Glauben oder einen der Sondertatbestände gemäss Art. 3ff. UWG ver-
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stösst. Namentlich Massnahmen, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Wa
ren, Werken, sonstigen Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen her
beizuführen , erweisen sich als unzulässig (Art. 3 lit. d UWG). 

Die Klägerin bringt nichts vor, was darauf schliessen lässt, dass die Beklagte in 
der Verwendung der Firma Veranstaltungen trifft, die zu Verwechslungen führen 
könnten. Das wäre beispielweise der Fall , wenn sich die Beklagte in der Werbung 
oder auf ihrem Geschäftspapier lediglich als «Autotreff AG» bezeichnen würde. 
Solches wird nicht vorgebracht. Soweit die Autokennzeichen-Rahmen betreffend 
ist auf Erw. III/5 zu verweisen . 

Der Begriff der Verwechselbarkeit ist im gesamten Kennzeichnungsrecht ein 
einheitlicher (BGE 117 II 201 Erw. 2. a; 116 II 3 70 Erw. 4 a; 107 II 356 = Pr 71 
Nr. 8; 100 II 229 Erw. 5; 98 II 67; 88 II 371). Ein Verbot der Führung des Be
standteils «Autotreff» im Namen der Beklagten lässt sich daher auch aus dem 
UWG nicht ableiten. 

5. Die Beklagte verwendete unbestritten Autokennzeichen-Rahmen, welche die 
alleinige Bezeichnung «AUTOTREFF» mit dem Ortsnamen «Teufenthal» ergän
zen. Nach der engen bundesgerichtlichen Auslegung wird eine solche Bezeich
nung von Art. 956 OR nicht umfasst (vgl. Trailer, Kollisionen zwischen Firmen, 
Handelsnamen und Marken, Diss. Basel 1980, S. 71 ff.). Sie ist nicht als Firmen
sondern als Geschäftsbezeichnung aufzufassen (vgl. BGE 74 II 242f. Erw. 4.). Die 
Verwechslungsgefahr ist daher nach dem UWG zu beurteilen. 

Kennzeichnend bei den beklagtischen Rahmen ist «AUTOTREFF», was sich 
mit dem Hauptbestandteil der Firma der Klägerin deckt. Eine kennzeichnungs
kräftige Unterscheidung zwischen den Parteien entsteht durch die Anfügung der 
Ortsbezeichnung «Teufenthal» nicht. Die Klägerin läuft damit Gefahr, dass Fahr
zeuge mit dieser Beschriftung als von ihrer Filiale in Teufenthal stammend be
trachtet werden. Dies muss sie sich nicht gefallen lassen. Ihre prioritätsältere Fir
ma geht der Geschäftsbezeichnung der Beklagten vor. Die Beklagte traf damit ei
ne zur Verwechslung geeignete Massnahme im Sinne von Art. 3 lit. d UWG. 
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II. Urheberrecht/ Droit d'auteur 

Art. 10, 80 Abs. 1 URG - «ARTHUR SCHNJTZLER» 

- Die übertragbaren Verwendungsrechte gemäss Art. 10 URG beziehen sich 
auch auf Bearbeitungen ( E. 4b ). 

- Eine Bearbeitung eines Theaterstücks liegt auch bei sprachlicher Verschie
denheit vor, wenn die zugrundeliegende stilistische Idee, die Stückeinteilung 
und der inhaltliche Ablauf übernommen worden sind ( E. 7b ). 

- Der Schutz bereits gemeinfrei gewordener Werke lebte mit Inkrafttreten des 
nURG wieder auf, sofern der Urheber noch nicht 70 Jahre tot war ( E. 5cld). 

- Les droits cessibles d'utilisation de l'oeuvre selon l'article 10 LDA visent 
aussi les adaptations ( c. 4 b ). 

- ll y a aussi adaptation d'une piece de thea.tre lorsque le Langage utilise est 
different, tandis que l 'idee stylistique a La base de La piece, La construction 
de celle-ci et son deroulement ont ete repris ( c. 7 b ). 

- A l'entree en vigueur de La nouvelle LDA, !es oeuvres tombees dans le do
maine public se sont trouvees a nouveau protegees, pour autant que leur au
teur ne fut pas decede depuis plus de septante ans ( c. 5 cld). 

Massnahmeentscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Ober
gericht des Kantons Zürich vom 31 . März I 995 i.S . S Fischer Verlag GmbH c. 
Schauspielhaus Zürich Neue Schauspiel AG. 

3. a) Die Klägerin, ein bedeutender deutscher Buch- und Theaterverlag, hat die 
Urheberrechte am dramatischen Werk des österreichischen Schriftstellers Arthur 
Schnitzler inne. 

Zur Begründung ihres Massnahmebegehrens macht die Klägerin im wesentli
chen geltend, das Theaterstück «Der reizende Reigen nach dem Reigen des rei
zenden Herrn Arthur Schnitzler» von Werner Schwab, einem inzwischen verstor
benen österreichischen Schriftsteller, sei ein «literarisches Plagiat» des «Reigen» 
von Arthur Schnitzler. Schwab übernehme ohne Abwandlung das originäre und 
berühmte Reigenschema Schnitzlers und übertrage Schnitzlers «Paarungen» auf 
der ganzen sozialen Skala in die Gegenwart. Der Verleger von Werner Schwab, 
die Thomas Sessler Verlag GmbH Wien-München, habe selber eingeräumt, dass 
es sich beim fraglichen Stück um ein «Plagiat» handle und habe, zusammen mit 
Werner Schwab, eine Erklärung unterschrieben, wonach sich die beiden ver-
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pflichteten, dieses Stück in den Ländern , in welchen die Schutzfrist der Werke 
von Arthur Schnitzler länger als 50 Jahre dauere , nicht zu veröffentlichen, zu pu
blizieren oder zur Aufführung anzubieten. Selbst wenn der Tatbestand der verän
derten Wiedergabe nicht erfüllt wäre, stelle «Der reizende Reigen nach dem Rei
gen des reizenden Herrn Arthur Schnitzler» eine unberechtigte Bearbeitung des 
«Reigen» Schnitzlers und somit eine unerlaubte urheberrechtlich relevante Nut
zung von dessen Werk dar. 

b) Demgegenüber ist die Beklagte im wesentlichen der Ansicht, die Klägerin 
sei nicht aktivlegitimiert, die Verletzung von Urheberpersönlichkeitsrechten, und 
darum handle es sich beim Plagiatsvorwurf, geltend zu machen; diese Rechte 
gehörten zum harten Kern der höchstpersönlichen Rechte und seien untrennbar 
mit dem Autor verbunden. Die Klägerin habe ihr Gesuch offensichtlich hinausge
zögert, weshalb es an der zum Erlass vorsorglicher Massnahmen notwendigen 
Dringlichkeit fehle. Zudem sei das Werk von Arthur Schnitzler, der J 931 verstor
ben sei, in der Schweiz gemeinfrei ; Art. 80 URG lasse, bei richtiger Auslegung, 
eine Rückwirkung der Schutzfrist bereits gemeinfrei gewordener Werke nicht zu. 
Schliesslich sei Schwabs Stück kein Plagiat von Schnitzlers «Reigen'; Methode, 
Stil, Manier und Technik der Darstellung könnten nicht Gegenstand des urheber
rechtlichen Schutzes sein; im übrigen zeugten die Sprache Schwabs, die Darstel
lung der Sexualität und das Verhalten seiner Figuren von anderer Befindlichkeit, 
weshalb der eigenschöpferische Gehalt seines Stücks Schnitzlers «Reigen» gänz
lich überlagere und die entlehnten eigenpersönlichen Züge Schnitzlers daneben 
verblassten; ebensowenig sei Schwabs Stück eine Parodie von Schnitzlers «Rei
gen». 

Durch das superprovisorisch ausgesprochene Verbot sei der Beklagten bereits 
erheblicher Schaden in der Höhe v0n jedenfalls Fr. 632 '000.- entstanden; im Fall 
der Bestätigung der vorsorglichen Massnahmen sei die Klägerin daher zu ver
pflichten, in dieser Höhe Sicherheit zu leisten. 

4. a) Die Werke des Schriftstellers Arthur Schnitzler - und damit auch sein 
«Reigen» - haben aufgrund ihres individuellen Charakters unbestrittenermassen 
die Qualität von urheberrechtlich geschützten Werken (Art. 2 Abs. 1 und 2 lit. a 
URG). 

b) Der Urheber hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie 
das Werk verwendet wird (Art. 10 Abs. 1 URG) . Vorliegend ist das Recht zur Ver
gebung der Aufführungs- und Senderechte an die Rechtsvorgängerin der Kläge
rin übertragen worden; die Berechtigung der Klägerin an diesen Verwendungs
rechten ist unbestritten. 

Das Recht des Urhebers oder dessen Rechtsnachfolgers gemäss Art. 10 URG, 
zu untersagen, dass das Werk auf irgend eine Weise wiedergegeben wird , bezieht 
sich sowohl auf das unveränderte Werk als auch auf Veränderungen des Werks 
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(Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, S. 97). Die Bestimmungen von Art. 
11 URG, bei denen es sich um nicht übertragbare Persönlichkeitsrechte handelt, 
beschlagen nur die Frage, wer die Bewilligung zur Änderung des Werks erteilen 
darf. Als Inhaberin der Verwendungsrechte ist die Klägerin daher auch befugt, un
berechtigte Aufführungen von Werken zu verhindern, bei denen es sich um Abän
derungen von Schnitzlers «Reigen» handelt. Etwas anderes hat sie vorliegend 
nicht verlangt. Sie stützt ihr Begehren ausdrücklich auf Art. 10 Abs. 1 und 2 lit. c 
URG, mithin auf die ihr übertragenen Nutzungs- und Verwertungsrechte. Die 
Geltendmachung von Urheberpersönlichkeitsrechten hat sie sich bzw. dem Enkel 
von Arthur Schnitzler lediglich vorbehalten. Die Ausführungen der Beklagten zur 
fehlenden Aktivlegitimation der Klägerin sind daher unzutreffend. 

5. a) Das am 1. Juli 1993 in Kraft getretene neue Urheberrecht sieht in Art. 29 
Abs. 2 lit. b für alle Werke (ausser Computerprogrammen) eine Schutzfrist von 
70 Jahren nach dem Tod des Urhebers vor. Nach der Übergangsbestimmung von 
Art. 80 Abs . 1 URG gilt das neue Gesetz «auch für Werke, Darbietungen, Ton
und Tonbildträger sowie Sendungen , die vor seinem Inkrafttreten geschaffen wa
ren». 

Streitig ist die Frage, ob die verlängerte Schutzfrist auch für Werke gilt, die 
zwar unter dem alten Recht bereits gemeinfrei waren, deren Urheber aber vor we
niger als 70 Jahren verstorben sind, so dass sie nach dem neuen Urheberrechtsge
setz noch geschützt wären . 

b) Entgegen der Auffassung der Beklagten handelt es sich dabei indessen nicht 
um eine Frage der echten Rückwirkung. Das neue Urheberrechtsgesetz wirkt 
nicht in die Zeit vor seinem Inkrafttreten zurück, indem es die damals gemein
freien Werke rückwirkend (also für die Zeit vor seinem Inkrafttreten) als ge
schützt bezeichnet. Es geht lediglich um die Frage, ob ein bereits erloschener 
Schutz wieder aufleben kann. Dabei handelt es sich aber allenfalls um ein Pro
blem der grundsätzlich zulässigen - unechten Rückwirkung, so dass die Aus
führungen der Beklagten zum Rückwirkungsverbot und dazu , wann ein solches 
ausnahmsweise doch zulässig ist, vorliegend an der Sache vorbei gehen (vgl. zur 
echten bzw. unechten Rückwirkung Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen 
Verwaltungsrechts , Zürich 1990, N 266/7 und 275 ff.) . 

c) Der Wortlaut von Art. 80 Abs . 1 URG ist an sich klar, so dass sich die Frage 
stellt, ob diese Bestimmung überhaupt auslegungsbedürftig ist. 

Auch die einschlägige Literatur ist sich darin einig, dass nach dem Wortlaut 
von Art. 80 Abs. 1 URG eindeutig auch diejenigen Werke geschützt sind, deren 
Schutzfrist nach altem Recht bereits abgelaufen war. (vgl. Barrelet/Egloff, Das 
neue Urheberrecht, Bern 1994, N 2 f. zu Art. 80 URG; von Büren , Urheberrecht 
und verwandte Schutzrechte, in ZSR 112/1993 S. 222; Rehbinder, Schweizeri
sches Urheberrecht, Bern 1993, S. 128; Hilty, Die Behandlung gemeinfrei gewor-
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dener Werke angesichts der Schutzfristverlängerung im neuen Urheberrecht, in 
AJP 5/1993, S. 594; Cherpillod, Le droit transitoire de Ja nouvelle loi sur Je droit 
d'auteur, in SMI 1994, S. 15). Die Meinungen gehen jedoch darin auseinander, ob 
es sich dabei um ein qualifiziertes Schweigen oder um ein Versehen des Gesetz
gebers handle. 

Der Beklagte stützt sich für seine Auffassung, die grammatikalische Ausle
gung entspreche dem Sinn des Gesetzes und dem Willen des Gesetzgebers nicht, 
vor allem auf Hilty und Cherpillod, die beide die Auffassung vertreten, für ein 
Wiederaufleben des Schutzes gebe es keine gewichtigen Gründe. Indessen weisen 
auch diese beiden Autoren darauf hin, dass die Situation , die sich aus der gram
matikalischen Auslegung von Art. 80 Abs. 1 URG ergebe, dem schweizerischen 
Recht nicht unbekannt sei (Hilty, a.a.O., S. 59 ; Cherpillod a.a.O., S. 15) und sich 
aus den Materialien nicht ergebe, ob dieses Wiederaufleben des Schutzes vom 
Gesetzgeber gewollt war oder nicht (Hilty, a.a.O., S. 598; Cherpillod a.a.O., S. 
16). Cherpillod räumt zudem ein, dass die Werknutzungen, die in die Zeit vor In
krafttreten des neuen Urheberrechtsgesetzes fallen, davon nicht betroffen seien 
und Art. 80 Abs. 2 URG zudem zulasse, Werknutzungen, die vor Inkrafttreten des 
neuen Recht begonnen wurden, zu beenden (vgl. a.a.O., S. 15 f.). 

d) In Anbetracht des klaren Wortlauts und mangels gewichtiger Anhaltspunk
te, die zu einer anderen Auslegung der umstrittenen Norm führen könnten, ist -
insbesondere weil die Rechtsfragen nur summarisch beurteilt werden - trotz der 
beiden erwähnten abweichenden Lehrmeinungen davon auszugehen, dass das 
Werk Arthur Schnitzlers im heutigen Zeitpunkt urheberrechtlich geschützt ist. 

6. Für den Entscheid nach Anhörung der beklagten Partei ist die Frage, ob das 
Begehren offensichtlich hinausgezögert worden sei, unerheblich. Sie ist nur zu 
prüfen, wenn ohne Anhörung der beklagten Partei , also superprovisorisch ent
schieden werden soll. 

Soweit die Beklagte verlangt, die bereits angeordneten superprovisorischen 
vorsorglichen Massnahmen seien aufzuheben, weil die Klägerin ihr Gesuch «of
fensichtlich hinausgezögert» habe, kann auf die Ausführungen in der Verfügung 
vom 14. März 1995 verwiesen werden, mit der dieses Begehren bereits abgewie
sen worden ist. Es ist daran festzuhalten, dass allein die Möglichkeit, dass die 
Klägerin schon vor Ende Februar 1995 von der geplanten Aufführung erfahren 
haben könnte, jedenfalls nicht ausreicht, um glaubhaft zu machen, dass sie auch 
tatsächlich davon wusste und trotzdem nicht handelte. Um eine offensichtliche 
Hinauszögerung glaubhaft zu machen, müsste jedoch gerade dies dargelegt wer
den. Das hat die Beklagte auch in ihrer Massnahmeantwort nicht getan . 

7. a) Der Beklagten ist darin zuzustimmen, dass es sich beim strittigen Stück 
von Werner Schwab nicht um ein eigentliches Plagiat (Anmassung der Urheber
schaft an einem fremden Werk ; vgl. Barrelet/Egloff, a.a.O., N 14 zu Art. 9 URG) 
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handelt. Das hat auch die Klägerin nicht behauptet. Im übrigen ist der Ausdruck 
«literarisches Plagiat» im Zusammenhang mit Schwabs Stück von dessen Verle
ger, der Thomas Sessler Verlag GmbH, zuerst selber verwendet worden. 

b) Es wird von der Beklagten nicht bestritten, dass Schwab in seinem Stück 
«Der reizende Reigen nach dem Reigen des reizenden Herrn Arthur Schnitzler» 
das von Schnitzler verwendete «Reigenschema», das zweifellos individuellen und 
originellen Charakter hat, praktisch identisch übernommen hat. Schon aus dem 
Titel von Schwabs Stück wird deutlich, dass er sich an Schnitzlers Werk ange
lehnt hat. 

Zwar hat Schwab die verschiedenen Paare in die Gegenwart übertragen und 
entsprechend aus dem Soldaten einen Angestellten, aus dem Stubenmädchen eine 
Friseuse, aus dem süssen Mädel eine Sekretärin und aus dem Grafen einen Natio
nalratsabgeordneten gemacht. Gleich bleiben sich dabei aber die sozialen Schich
ten, die alle in den Reigen der abwechselnden Paarungen miteinbezogen werden. 
Anders als beim Stück «Mir nichts dir nichts» des deutschen Autors Eugen Ruge, 
welches dem von der Beklagten erwähnten Urteil des Landgerichts Hamburg vom 
12. Juli 1994 zugrundeliegt, und in welchem es, obwohl die einzelnen Szenen 
ebenfalls darauf angelegt sind, letztlich nicht zur geschlechtlichen Vereinigung 
der jeweiligen Paare kommt, findet bei Schwab wie bei Schnitzler zwischen allen 
Paaren eine körperliche Vereinigung statt. Dass Schnitzler diese lediglich mit Ge
dankenstrichen andeutet, Schwab dagegen seine männlichen Darsteller den Frau
en jeweils einen «Plastikschwanz» unter den Rock geben lässt, liegt wohl nicht 
zuletzt in den verschiedenen Zeitperioden begründet, in denen die beiden Stücke 
geschrieben wurden. 

Das Stück Schwabs enthält unbestrittenermassen eigenständige Leistungen des 
jüngeren Autors, und insbesondere seine Sprache ist mit jener Schnitzlers kaum 
vergleichbar. Dies ist jedoch nicht von Belang, da der Gesamteindruck das Stück 
von Schwab als eine eigentliche Bearbeitung von Schnitzlers «Reigen» erschei
nen lässt. Er hat nicht nur die Idee des Reigens als literarisches Stilmittel und die 
Einteilung des Stücks in zehn Bilder übernommen, sondern sich auch - bei allen 
Eigenheiten - in seiner Version des geschlechtlichen Reigens quer durch alle so
zialen Schichten inhaltlich sehr nahe an die Vorlage gehalten. Die gegenteiligen 
Ausführungen der Beklagten vermögen diesen Eindruck nicht zu widerlegen. 

c) Hervorzuheben ist auch hier, dass die Frage, ob die geltend gemachten Ur
heberrechte verletzt wurden, eine Rechtsfrage ist, die im Massnahmeverfahren 
nur summarisch geprüft wird . Jedenfalls nach den für das Massnahmeverfahren 
massgeblichen Kriterien erscheint daher die Aufführung des Stücks als eine urhe
berrechtlich nicht erlaubte Nutzung von Arthur Schnitzlers «Reigen». 

8. Die Gefährdung der Rechtsposition der Gesuchstellerin oder - mit den 
Worten des Urheberrechtsgesetzes - das Drohen eines nicht leicht wiedergutzu-
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machenden Nachteils (Art. 65 Abs. 1 URG), ist angesichts des offenbar erhebli
chen Interesses der Öffentlichkeit an Schwabs Werken und der Tatsache, dass es 
sich um die Uraufführung des streitigen Stücks handelt, ebenfalls erfüllt. Der 
Klägerin würde ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil drohen, wenn sie die Auf
führung der unbefugten Bearbeitung von Schnitzlers Werk weiterhin hinzuneh
men hätte. Im Urheberrecht stehen meistens immaterielle Ansprüche im Vorder
grund, die nur schwer in Geld abzuschätzen sind (BGE 114 II 368 ff.). Es ist der 
Klägerin daher nicht zuzumuten, die glaubhaft gemachte und bereits eingetrete
ne Verletzung ihrer Rechte durch weitere Aufführungen des streitigen Stücks 
hinzunehmen. 

9. Zusammenfassend erweisen sich die Voraussetzungen für die Anordnung 
vorsorglicher Massnahmen als erfüllt (Art. 65 Abs. 1 URG). Das beantragte Auf
führungsverbot ist für die Abwendung einer weiteren Gefährdung und Verletzung 
der klägerischen Rechtsposition erforderlich und trägt den beidseitigen Interessen 
gebührend Rechnung. Die mit Verfügung vom 8. März 1995 angeordnete und mit 
Verfügungen vom 14. und 16. März 1995 aufrechterhaltene einstweilige vorsorg
liche Massnahme ist daher zu bestätigen. 

Das Aufführungsverbot ist einstweilen unter der Androhung der Überweisung 
an den Strafrichter im Widerhandlungsfall (Art. 292 StGB) anzuordnen, doch 
sind andere Vollstreckungsmassnahmen, namentlich der Zwangsvollzug, vorzu
behalten . 

10. Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so kann 
der Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 28d Abs. 
3 ZGB i.V.m. Art. 65 Abs. 4 URG; § 227 ZPO). Die Höhe der Sicherheit richtet 
sich nach der Höhe des ungefähr zu erwartenden Schadens. 

Die Beklagte hat glaubhaft gemacht, dass ihr durch die vorsorglichen Mass
nahmen ein Schaden entstehen kann. Nach ihren Vorbringen zur Frage der Verlet
zung von Art. 10 URG kann nicht mehr, wie in der Verfügung vom 14. März 
1995, davon ausgegangen werden, es bestünden am Anspruch der Klägerin derart 
geringe Zweifel, dass sie nicht zur Sicherheitsleistung verpflichtet sei. Zum 
Nachweis der Höhe des Schadens hat die Beklagte eine «Vollkostenrechnung» 
eingereicht, die den gesamten Schaden mit Fr. 632'168.- beziffert. Die Beklagte 
verkennt dabei, dass nicht die gesamten Aufwendungen für das geplante Stück als 
Schaden geltend gemacht werden können. Die Produktionskosten wären auch 
dann angefallen, wenn die Beklagte das Stück hätte aufführen können. Als Scha
den kann daher lediglich berücksichtigt werden, was die Beklagte dadurch ver
liert, dass die geplanten Aufführungen nicht stattfinden können. Dies entspricht 
den Einnahmen, deren die Beklagte verlustig geht. 

Die Beklagte berechnet die gesamten Bruttoeinnahmen für das fragliche Stück 
mit Fr. 75'000.-, nämlich 25 Vorstellungen mit durchschnittlichen Bruttoeinnah-
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men von je Fr. 3'000.- . Nach dem Gesagten stellt dieser Betrag die maximale 
Schadenshöhe dar. Wie hoch die direkten Kosten sind, die eingespart werden, 
wenn keine Aufführungen stattfinden, lässt sich nicht abschätzen . In Ausübung 
pflichtgemässen Ermessens rechtfertigt es sich daher, der Klägerin eine Sicher
heitsleistung von Fr. 75 '000.- aufzuerlegen. 

Art. 2 lit g; 3 Abs. 3 und 4; 11 Abs. 1 lit b URG «MAILINGS» 

Der urheberrechtliche Schutz wird schon gewährt, wenn bloss ein geringer 
Grad selbständiger Tätigkeit vorliegt. 

- Im Bereich der Werbung können urheberrechtlich schützbare Fotografien in 
Verbindung mit Slogans geschaffen werden, sofern sie einen individuellen 
Charakter aufweisen. An den künstlerischen Gehalt werden keine besonde
re Anforderungen gestellt. 
Es kommt im Urheberrecht nicht auf das Sujet eines Bildes, sondern auf des
sen Gestaltung an. Bei einer Verbindung mit Text ist entscheidend, ob die 
gestaltete Karte als Ganzes individuellen Charakter aufweist. Die einzelnen 
Teile dieses Ganzen brauchen nicht alle die Voraussetzungen des urheber
rechtlichen Schutzes zu erfüllen. 

- Von einem Werk zweiter Hand bzw. einer Bearbeitung kann dann nicht die 
Rede sein, wenn ein « Verblassen» der individuellen Züge des verwendeten 
Werkes nicht vorliegt. 

- Die Abtretung des Verwendung srechtes zum Mailing beinhaltet keine Abtre
tung der Urheberrechte in casu kein Recht zur Publikation. 

Le resultat d'une activite personnelle meme restreinte peut etre protege par 
la LDA. 

- Dans le domaine de la publicite, des photographies associees a des slogans 
peuvent etre protegees par la LDA pour autant qu 'elles possedent une ori
ginalite propre. ll n 'y a pas d' exigence particuliere a poser quant au con
tenu artistique. 

- En droit d 'auteur, le sujet d 'une image n 'a pas d 'importance, seule sa re
presentation compte. Si l 'image est associee a un texte, ilfaut rechercher si 
l'ensemble possede une originalite propre. Chaque element de l 'ensemble 
n 'a pas a remplir toutes !es conditions necessaires a la protection par la 
LDA. 

- ll ne saurait etre question d 'une oeuvre de seconde main, respectivement 
d'une adaptation en l 'absence d'une alteration des traits particuliers de 
l 'oeuvre utilisee. 
La cession d'un droit d'usage pour un publipostage n 'implique aucune ces
sion du droit d'auteur, in casu pas du droit de publication. 
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Dreiergericht ZGer Basel-Stadt vom 24. Januar 1995 i.S. F-W AG gegen X AG, 
publiziert in BJM 1995, S. 248ff. 

I. Die Klägerin ist eine Werbeagentur, die Beklagte eine Hotelgesellschaft mit 
Sitz in Basel. 

1992 beauftragte die Beklagte die Klägerin mit der Kreation und Realisation 
von Mailings im Rahmen einer Werbekampagne für das Hotel X. Der Auftrag er
folgte mündlich. Er beinhaltete das Erarbeiten diverser Werbeslogans und Foto
grafien zum Einsatz als Mailing für das Jahr 1992. Die Klägerin entwarf unter an
derem eine Mailing-Postkarte (Format A4) mit folgendem Slogan: 

«Es gibt viele Gründe, nach Basel zu kommen.» 
(Darunter eine schwarz-weiss Fotografie: Aktenkoffer, 
Wall Street Journal, Terminplan und Kugelschreiber.) 

«Und gute Gründe, sich im X. zu treffen.» 
(Darunter eine schwarz-weiss Fotografie: Hummer, Zitrone und Sektglas.) 

Im Jahr darauf erstellte die Beklagte in eigener Regie Inserate, die Ähnlichkei
ten mit der von der Klägerin entworfenen Vorlage aufweisen. So lautete der Slo
gan nunmehr: 

«Es gibt immer Gründe, nach Basel zu kommen, um sich im X. zu treffen! » 
(Die beiden dazugehörigen Farbfotografien zeigten einerseits einen Aktenkoffer 
mit diversen Utensilien wie Wall Street Journal, Taschenrechner, Füllfeder, 
Agenda und Golfball/Tennisball und -racket, andererseits einen Hummer mit Zi
tronen.) 

Diese Inserate wurden in der Folge in verschiedenen Zeitschriften bzw. Zei
tungen publiziert. Die Klägerin sah darin eine Verletzung des Urheberrechts an 
ihren 1992 entworfenen Werbeunterlagen. Mit Schreiben vom 12. Februar 1993 
forderte die Klägerin von der Beklagten die Bezahlung einer einmaligen Ent
schädigung oder eine Abgeltung für jede weitere Verwendung der Mailings, da 
deren Nutzungs- und Verwendungsrechte mit der Beendigung des Auftrages 
längst erloschen seien und jede weitere Nutzung des geistigen Eigentums nur 
mit Zustimmung der Klägerin und unter Leistung einer angemessenen Entschä
digung gestattet sei. Sie verwies dabei auf die Bestimmungen der Allianz 
Schweizer Werbeagenturen (ASW). Mit Rechnung vom 19. Mai 1993 verlangte 
die Klägerin eine Entschädigung von Fr. 5'000.- . Da die Beklagte jegliche An
sprüche als unbegründet zurückwies , wurde sie von der Klägerin mit Zahlungs
befehl Nr. ... betrieben. Gegen diese Betreibung erhob die Beklagte Rechtsvor
schlag. 
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II . Mit Klage vom 20. Mai 1994 beantragt die Klägerin die Verurteilung der 
Beklagten zur Zahlung von Fr. 5'000.- nebst Zins zu 8 % seit dem 19. Juni 1993 
und Fr. 56.- Kosten des Zahlungsbefehls Nr. ... sowie die entsprechende Beseiti
gung des Rechtsvorschlags in dieser Betreibung im diesem Umfang, unter o/e Ko
stenfolge. 

Die mündliche Hauptverhandlung fand am 4. Juli 1994 im Beisein der Vertre
ter beider Parteien statt. Für ihre Ausführungen wird auf den vorstehend unter 
Ziff. I. zusammengefassten Sachverhalt, das Protokoll und die nachstehenden 
Entscheidungsgründe verwiesen. 

Nach Art. 64 Abs. 3 des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwand
te Schutzrechte vom 9. Oktober 1992 (URG) bestimmen die Kantone eine einzi
ge kantonale Instanz, die zur Beurteilung der Zivilklagen betreffend Urheber
rechte zuständig ist. Da die Klägerin ihre Forderung ausdrücklich nicht auf eine 
vertragliche Vereinbarung zwischen den Parteien, sondern ausschliesslich auf ihr 
Urheberrecht stützt, ist die entsprechende kantonale Instanz des Kantons Basel
Stadt im vorliegenden Fall sachlich zur Streitentscheidung zuständig (D. Barre
let/W. Egloff, Das neue Urheberrecht, Komm. zum URG, Bern 1994, N. 3f. zu 
Art. 64 URG). 

2. Zwischen den Parteien ist umstritten, ob die oben unter Ziffer I. umschrie
bene Werbung der Beklagten im Jahre 1993 ein Urheberrecht der Klägerin an dem 
von ihr entworfenen Mailing aus dem Jahre 1992 verletzt bzw. ob die Beklagte 
durch den entsprechenden Werbeauftrag ein allfälliges Urheberrecht an diesem 
Mailing und den übrigen Werbeunterlagen erworben hatte. 

Zu prüfen ist demnach in erster Linie, ob das von der Klägerin für die Beklag
te entworfene Werbematerial urheberrechtlich zu schützen ist. 

a) Gemäss Art. 2 Abs. 1 URG gelten als urheberrechtlich geschützt Werke, die 
- unabhängig von ihrem Wert oder Zweck - als geistige Schöpfungen der Litera
tur und Kunst individuellen Charakter haben. Mit dieser Legaldefinition wollte 
der Gesetzgeber nichts am bisherigen Anwendungsbereich des Urheberrechts än
dern, weshalb zu ihrer Auslegung grundsätzlich weiter auf die bisherige Lehre 
und Rechtsprechung zurückgegriffen werden kann und soll (vgl. D. Barrelet/W. 
Egloff, a.a.O., N. 2 zu Art 2 URG mit Hinweis). 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes fallen unter den Begriff des ge
schützten Werkes im Sinne des Urheberrechtsgesetzes «konkrete Darstellungen, 
die nicht bloss Gemeingut enthalten, sondern insgesamt als Ergebnis geistigen 
Schaffens von individuellem Gepräge oder als Ausdruck einer neuen originellen 
Idee zu werten sind; Individualität oder Originalität gelten denn auch als Wesens
merkmale des urheberrechtlich geschützten Werkes. Am eindrücklichsten sind 
diese Schutzvoraussetzungen erfüllt, wenn das Werk den Stempel der Persönlich-
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keit seines Urhebers trägt, unverkennbar charakteristische Züge aufweist und sich 
von Darstellungen der gleichen Werksgattung deutlich unterscheidet. Das heisst 
aber nicht, an das Mass der geistigen Leistung, an den Grad der Individualität 
oder Originalität seien stets gleich hohe Anforderungen zu stellen. Das verlangte 
individuelle Gepräge hängt vielmehr vom Spielraum des Schöpfers ab; wo ihm 
von vornherein der Sache nach wenig Raum bleibt, wird der urheberrechtliche 
Schutz schon gewährt, wenn bloss ein geringer Grad selbständiger Tätigkeit vor
liegt» (BGE 117 II 468 ; 113 II 196 mit weiteren Hinweisen). 

Es ist in Lehre und Praxis unbestritten, dass auch im Bereich der Werbung ur
heberrechtlich schützbare Werke geschaffen werden können. Die Diskussion wird 
vor allem im Hinblick auf die Werbe-Slogans geführt; es besteht Einigkeit darü
ber, dass solche Slogans urheberrechtlich schützbar sind, sofern sie einen indivi
duellen Charakter aufweisen (vgl. M. Rehbinder, Schweiz. Urheberrecht, 1993, S. 
60; M. Kummer, Das urheberrechtlich schützbare Werk, 1968, S. 86/7). Dasselbe 
muss auch für Werbefotografien gelten. Fotografien sind grundsätzlich urheber
rechtlich schützbar, sobald sie individuellen Charakter haben, wobei mit Recht 
betont wird, dass es sich nicht rechtfertigt, besondere Anforderungen an den 
künstlerischen Gehalt einer Fotografie zu stellen, weil es nicht Sache es Richters 
ist, über den ästhetischen Wert von Bildern zu urteilen (D. Barrelet/W. Egloff, 
a.a.O., N. 19 zu Art. 2 URG; vgl. ferner die prägnante Äusserung von Rehbinder, 
a.a.O. S. 67: «Die Traumwelt der Werbefotos ist ... stets geschützt; denn auf den 
künstleri schen Wert kommt es nicht an»). 

b) Die von der Klägerin entworfene Postkarte im Format A4 ist aus Text und 2 
Fotografien zusammengesetzt. Man kann sich die Frage stellen, ob der Text allein 
bzw. die Fotografien allein als Individuelle Leistungen im Sinne des Urheber
rechts betrachtet werden können. Bei solcher Betrachtungsweise wäre in Bezug 
auf den Text die für Werbeslogans relativ zurückhaltende Doktrin und Praxis zu 
berücksichtigen (vgl. dazu etwa die Ausführungen von Kummer, a.a.O., S. 86/7, 
mit Beispielen). Bei der Beurteilung der Fotografien könnte die Schutzfähigkeit 
angenommen werden, wenn den bereits erwähnten Lehrmeinungen von Barre
let/Egloff und Rehbinder gefolgt wird. Unerheblich müsste bei solcher Beurtei
lung jedenfalls bleiben, dass die Wahl der Bild-Sujets auf der Hand liegt, also 
nicht originell ist. Es kommt im Urheberrecht nicht auf das Sujet eines Bildes, 
sondern auf dessen Gestaltung an. 

Die Trennung der klägerischen Gestaltung in einen textlichen und einen foto
grafischen Teil darf jedoch für die Beurteilung dieses Prozesses nicht entschei
dend sein. Fraglich ist vielmehr, ob die von der Klägerin gestaltete Karte als 
Ganzes individuellen Charakter aufweist. Dazu ist zu bemerken, dass ein Werk 
oft aus sehr vielen verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, die ihrerseits nicht 
alle die Voraussetzungen des urheberrechtlichen Schutzes erfüllen müssen (vgl. 
Art. 2 Abs. 4 URG). Es ist sogar denkbar, dass das Zusammenfügen von aus
schliesslich nicht-individuellen Teilen seinerseits als individuelle Leistung schütz
bar ist (M. Kummer, a.a.O., S. 42/43 , sog. «zusammengesetzte» Individualität). 
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Die zu beurteilende Karte enthält eine Vielzahl von gestalterischen Elemen
ten. Auch wenn diese teilweise altbekannt sind - es sei etwa auf den Umstand 
verwiesen, dass die Idee, eine Reklame in zwei gleich grosse Bildteile mit in
haltlichen Gegensätzen zu zerlegen, nicht neu ist - lässt sich doch bei einer Be
trachtung des Ganzen nicht verkennen, dass eine individuelle Gestaltung vor
liegt. Das Verhältnis zwischen Text- und Bildinhalten, zwischen Schriften und 
Gegenständen, zwischen dunklen und hellen Elementen, zwischen Grossflächi
gem und Kleingestaltetem, zwischen den verschiedenen verwendeten Schriftar
ten ist so gestaltet, wie es einem anderen Werber vermutlich nicht in den Sinn ge
kommen wäre. Würde das Individuelle, Eigenwillige fehlen, wäre im übrigen 
nicht einzusehen, weshalb die Beklagte für die Entwürfe der Klägerin ein an
sehnliches Honorar bezahlt hat. Eine solche Zahlung rechtfertigte sich nur, wenn 
die Beklagte davon ausgehen durfte, mit einer auch bei den Adressaten des Mai
ling als originell empfundenen Werbung Beachtung zu finden. Als Indiz für das 
Individuelle der klägerischen Leistung kann schliesslich auch der Umstand ge
nannt werden, dass die Beklagte die Karte der Klägerin für ihre späteren Insera
te sowohl in Bezug auf die allgemeine Gestaltung als auch in Bezug auf die mei
sten Details der textlichen und bildlichen Ausformung als offensichtlich nachah
mungswürdig Vorlage benutzte. Es liegt somit eine urheberrechtlich schützbare 
Leistung der Klägerin vor. 

3. Die Beklagte hat die von der Klägerin entworfene Karte nicht einfach nach
drucken lassen. Sie hat vielmehr den Text verändert und eigene Fotografien an
fertigen lassen, die zwar in den Sujets sehr ähnlich sind, jedoch in der Bildgestal
tung Unterschiede zu den Fotografien der Klägerin aufweisen. 

Die Inseratgestaltungen, die die Beklagte für sich hat anfertigen lassen, erfül
len ihrerseits auch die Voraussetzungen des urheberrechtlichen Schutzes. Ihre 
Ähnlichkeit mit den Gestaltungen der Klägerin führt jedoch zur Frage, ob nicht 
ein «Werk zweiter Hand» vorliegt, dessen Verwendung der Zustimmung des Ur
hebers des «verwendeten Werkes» bedarf (Art. 3 Abs. 4 und Art. 11 Abs. 1 lit. b 
URG). 

Von einem «Werk zweiter Hand» bzw. einer «Bearbeitung» wird gesprochen, 
wenn «das, was der Vorlage erst die Qualität als Werk eingebracht hat, nämlich 
ihre Individualität, im neuen Werke zutage» tritt. Von dieser Bearbeitung ist die 
«freie Benutzung» zu unterscheiden. Diese liegt vor, «wenn die individuellen Zü
ge des benutzten Werkes angesichts der Individualität des neuen Werkes verblas
sen» (vgl. D. Barrelet/W. Egloff, N. 5 zu Art. 3 und N. 12 zu Art. 11 URG). 

Im vorliegenden Fall kann von einem «Verblassen» der individuellen Züge des 
verwendeten Werkes keine Rede sein. Die wesentlichen Gestaltungselemente der 
Karte der Klägerin finden sich auch in den neuen Inseraten der Beklagten. Es ist 
schlicht nicht vorstellbar, dass die Gestaltung der Inserate der Beklagten anders 
entstanden ist als durch bewusstes Nachahmen der von der Klägerin geschaffenen 
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Vorlage. Das war urheberrechtlich nur unter der Voraussetzung der Zustimmung 
der Klägerin zulässig. 

4. Eine ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung ihrer abgeänderten Arbeit 
zur Publikation von Inseraten hat die Klägerin der Beklagten nie erteilt. Es fragt 
sich jedoch, ob die Klägerin im Rahmen des Vertragsverhältnisses, das sie bei der 
Ausarbeitung der Karte A4 mit der Beklagten eingegangen war, ihre Urheber
rechte an die Beklagte abgetreten hat. 

Die Übertragung von Urheberrechten ist möglich; sie kann auch das Recht zur 
Vornahme von Änderungen mitumfassen (vgl. Art. 11 Abs. 2 URG). Das Gesetz 
sieht keine Formvorschriften für die Übertragung vor; diese kann also auch durch 
mündliche Abmachung oder aufgrund von konkludenten Verhalten erfolgen. Die 
Übertragung kann das ganze Urheberrecht erfassen; sie kann sich aber auch nur 
auf Teilrechte beziehen, die ihrerseits mit beliebigen Beschränkungen übertragen 
werden können (M. Rehbinder, a.a.O., 132 ff.). 

Im vorliegenden Fall ergibt sich die Übertragung und ihre Beschränkung aus 
der Rechnung, die die Klägerin der Beklagten am 29. 9. 1992 zugestellt hat. Die 
Rechnung trägt den Titel «Mailing Postkarte A4». Im Beschrieb der fakturierten 
Tätigkeiten heisst es u.a.: «7 Fotografien ab Bildagentur inkl. Verwendungsrech
te zum Einsatz als Mailing». Ferner enthält die Rechnung den Vermerk: «Abtre
tung des Verwendungsrechtes im Rahmen dieses Auftrages». Damit ist klarge
stellt, dass der Beklagten die Rechte zur Werkverwendung nur beschränkt über
tragen worden sind: Sie durfte lediglich die gelieferten Karten zum Mailing 
verwenden. Die Beklagte wurde insbesondere nicht ermächtigt, die von der Klä
gerin entworfene Bildgestaltung zu ändern und zur Publikation von Inseraten zu 
benutzen. Indem die Beklagte solche Inserate in Zeitschriften und in einer Zei
tung aufgab, verletzte sie somit das Urheberrecht der Klägerin. 

5. Die Klägerin hat ursprünglich ihre Schadenersatzforderung auf Fr. 5'000.
beziffert. In der Hauptverhandlung hat sie die Forderung jedoch reduziert. Auf 
Frage der Klägerin gab die Beklagte bekannt, insgesamt 4 Inserate ohne Zustim
mung der Klägerin plaziert zu haben, wobei sie die Kosten pro Inserat mit 
Fr. 7'000.- bis 8'000.- bezifferte. Die Klägerin verlangt nun eine Entschädigung 
von 10 % dieser Kosten, somit 4 mal Fr. 800.- . Ihr reduzierter Klaganspruch 
beläuft sich also auf Fr. 3 '200.-. 

Die Beklagte hat gegen diese Berechnung zu Recht keinen Einwand erhoben. 
Bei Urheberrechtsverletzungen rechtfertigt es sich, im Sinne eines angemessenen 
Ersatzes eine Lizenzgebühr zuzusprechen, die zu bezahlen gewesen wäre, wenn 
um die Erlaubnis nachgefragt worden wäre (L. David, Der Rechtsschutz im Im
materialgüterrecht, 1992, S. 116/7; Ch. Nertz, Der Anspruch auf Zahlung einer 
angemessenen Vergütung bei rechtswidriger Benutzung fremder Immaterialgüter
rechte (sog. Lizenzanalogie), Diss. Basel 1992). Zwischen den Parteien sind kei-
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ne Abmachungen darüber getätigt worden, welche Entschädigungen bei vom ur
sprünglichen Vertrag nicht gedeckten Nutzungen zu entrichten seien . In solchen 
Fällen ist es richtig, die allgemeine urheberrechtliche 10 %-Regel heranzuziehen 
(vgl. Art. 60 Abs. 2 URG), die auch der Regelung der von der Klägerin einge
reichten «Arbeitsgrundsätze und Honorarordnung der ASW» entspricht. 

Der Verzugszins kann höchstens mit 7 % zugesprochen werden. Er läuft seit 
dem Tage der rechtswidrigen Handlung. Die Klägerin geht hierbei vom 19.6.1993 
aus . Die Beklagte hat gegen die Wahl dieses Datums zu Recht keine Einwendun
gen erhoben. 

Art. 22 Abs. 1, 65 URG - «NORMVERWEISUNGEN» 

- Normverweisungen in Gesetzesausgaben dienen der Auslegung systemati
scher Zusammenhänge und sind daher schöpferische Leistungen sowie als 
wissenschaftliche Werke urheberrechtlich geschützt ( KassGer). 
Individualität eines Netzes von Norm-Querverweisungen in Gesetzestext
ausgaben bejaht (BGer E. 4a). 
Die Ansicht, wonach der Schutz von Werken, deren Urheber über 50 Jahre 
vor Inkrafttreten des neuen URG gestorben sind, mit diesem Zeitpunkt bis 
neu 70 Jahre postum wieder auflebe, ist vertretbar (BGer E. 5). 

- Die Bearbeitung und Ergänzung urheberrechtlich geschützter Querverwei
se führt nicht zu Miturheberrechten, sondern zu einem selbständig geschütz
ten Werk zweiter Hand ( BGer E. 5). 

- Des renvois a d'autres dispositions, inseres dans certaines Mitions de textes 
legaux, servent a l 'interpretation de la systematique et sont par consequent 
proteges par le droit d'auteur en tant que prestations creatrices et oeuvres 
scientifiques ( cour de cassation). 

- Caractere individuel d'un ensemble de renvois dans des editions de textes 
legaux (ATF c. 4 a). 

- On peut soutenir que La protection d'oeuvres, dont l'auteur etait decede de
puis plus de 50 ans avant l 'entree en vigueur de la nouvelle LDA, a alors re
pris naissance et durerajusqu 'a l'expiration du delai de 70 ans (ATF c. 5). 

- Le remaniement et le completement de renvois proteges par le droit d'auteur 
ne donnent pas naissance a des droits de coauteur, mais a une oeuvre di
stincte de seconde main, elle-meme protegee (ATF C. 5). 

Urteile des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 1. Februar 1994 und des 
Schweizerischen Bundesgerichts (1. Zivilabteilung) vom 26. Mai 1994 i.S . S. Ver
lag c. X. Verlag und Y. 
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Im Sommer 1993 gab die Beschwerdeführerin 1 in fünfter Auflage Textaus
gaben des ZGB und des OR heraus. Darin waren die Gesetzestexte erstmals mit 
«Normverweisungen» versehen, d.h . mit innerhalb des Gesetzestextes in Klam
mern angebrachten Artikelnummern, welche auf im Zusammenhang mit der 
Textstelle stehende weitere Gesetzesstellen hinweisen. Ferner gab die Beschwer
deführerin 1 in erster Auflage Taschenausgaben des ZGB und OR heraus, eben
falls versehen mit Normverweisungen. Als Autorin der Normverweisungen war 
jeweils die Beschwerdeführerin 2 aufgeführt. 

Die Beschwerdegegnerin erhob daraufhin beim Obergericht des Kantons 
Zürich Klage auf Feststellung und Unterlassung der Übernahme der Querver
weise aus den von der Beschwerdegegnerin verlegten Werken Schönen
berger/Gauch ZGB, Schönenberger/Gauch OR und Schönenberger/Gauch Ge
samtausgabe, ausserdem auf Gewinnherausgabe und Urteilspublikation. 

Das Obergericht verbot den Beschwerdeführerinnen am 14. Oktober 1993 
nach durchgeführter Massnahmeverhandlung vorsorglich, entsprechende Geset
zestextausgaben anzubieten. Das Begehren der Beschwerdeführerinnen um Si
cherheitsleistung wurde abgewiesen. 

Die Beschwerdeführerinnen erhoben gegen diesen Massnahmeentscheid 
Nichtigkeitsbeschwerde ans Kassationsgericht des Kantons Zürich. Mit Präsidi
alverfügung vom 9. November 1993 wurde der Beschwerde aufschiebende Wir
kung verliehen. Mit Entscheid vom 1. Februar 1994 wies das Kassationsgericht 
die Beschwerde ab aus folgenden Erwägungen: 

3. Beim vorinstanzlichen-Entscheid handelt es sich um einen solchen über 
vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 65 URG. Gemäss bundesgerichtli
cher Rechtsprechung ist die Voraussetzung des Glaubhaftmachens auf die an
spruchsbegründenden Tatsachen zu beziehen. Dafür darf im Massnahmenverfah
ren kein umfassender Beweis verlangt werden. Der Richter darf sich in diesem 
Verfahren zudem mit einer vorläufigen rechtlichen Würdigung begnügen, da er 
sonst der Entscheidung des Hauptprozesses vorgreifen würde. Auch an die Be
gründung eines Massnahmeentscheides dürfen keine hohen Anforderungen ge
stellt werden (BGE 108 II 72). 

Daraus folgt auch, dass der Massnahmeentscheid nicht auf jede einzelne 
Verästelung der tatsächlichen und rechtlichen Vorbringen der Parteien Bezug 
nehmen muss. Die Vorinstanz begründete ihre tatsächlichen Annahmen und 
rechtlichen Schlussfolgerungen zumindest in summarischer Weise, wobei sie 
auch die tatsächlichen und rechtlichen Einwendungen der Beschwerdeführerin
nen im für das Massnahmeverfahren Wesentlichen beachtete und prüfte. Eine 
Verletzung des Gehörsanspruchs der Beschwerdeführerinnen liegt nicht vor. 
Die Rüge der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes ist unbe
gründet. 
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4. Aus der von den Beschwerdeführerinnen beanstandeten vorinstanzlichen Er
wägung - bei Abweichungen (von Normverweisungen in den Ausgaben der Be
schwerdeführerinnen im Vergleich zu enen der Beschwerdegegnerin) handle es 
sich, wie aus der eigenen Darstellung der Beschwerdeführerinnen hervorgehe, 
durchwegs um Vereinfachungen, seien es Weglassungen, seien es Zusammenfas
sungen - ist nicht zu schliessen, dass die Vorinstanz von einer Zugabe der Be
schwerdeführerinnen ausgegangen wäre . Vielmehr beachtete die Vorinstanz die 
Darstellung der Beschwerdeführerinnen auf S. 7 f. ihrer Stellungnahme und ge
langte in einer eigenen Wertung zum Schluss, bei den von den Beschwerdeführe
rinnen selber dargestellten Abweichungen handle es sich um Vereinfachungen, 
seien es Weglassungen, seien es Zusammenfassungen. Eine Aktenwidrigkeit im 
Sinne eines falschen Verständnisses der Darstellung der Beschwerdeführerinnen 
als Zugabe, welche keine war, liegt nicht vor. 

5. Bezüglich der Willkürrüge ist folgendes zu beachten: 

5.1. Die Vorinstanz stellte fest , es sei unbestreitbar (auf den zweifelhaften Aus
druck «unbestreitbar» kommt es dabei nicht an: die Vorinstanz meinte damit, dass 
die Bestreitungen der Beschwerdeführerinnen durch die Akten widerlegt seien), 
dass die Beschwerdeführerinnen in den Textausgaben der Beschwerdeführerin 1 
die umfangreichen Normverweisungen in den Textausgaben der Beschwerdegeg
nerin praktisch voll umfänglich und unkritisch übernommen hätten. Die Normver
weisungen seien blindlings kopiert worden. 

5.2. Die Beschwerdeführerinnen rügen als willkürlich, dass die Vorinstanz an
genommen habe, die Beschwerdeführerinnen hätten in grosser Zahl die Normver
weisungen der Beschwerdegegnerin übernommen und insgesamt plagiert. 

Wenn sich die Willkürrüge somit auch nicht direkt auf die vorinstanzlichen 
Feststellungen der unkritischen bzw. blinden Übernahme bezieht, so müssen doch 
auch diese Feststellungen als gerügt betrachtet werden. Denn wenn die von den 
Beschwerdeführerinnen formulierte Willkürrüge berechtigt wäre, die Vorinstanz 
also willkürlich von einer Übernahme der Normverweisungen der Beschwerde
gegnerin in grosser Zahl ausgegangen wäre, würde daraus sofort und zwingend 
folgen, dass auch die noch darüber hinausgehenden Feststellungen der unkriti
schen Übernahme und des blindlings erfolgten Kopierens unhaltbar wären. 

5.3. Im Gegensatz zur Darstellung der Beschwerdeführerinnen gelangte die 
Vorinstanz nicht nach Auseinandersetzung mit lediglich zwei Beispielen von an
geblicher «Fehlerübernahme» ohne weitere Begründung zur Auffassung, die Be
schwerdeführerinnen hätten in grosser Zahl die Normverweisungen der Be
schwerdegegnerinnen übernommen. Offensichtlich verglich die Vorinstanz gene
rell die Normverweisungen in den Ausgaben der Beschwerdegegnerin mit jenen 
in den Ausgaben der Beschwerdeführerinnen und gelangte aufgrund dieses Ver
gleichs zum Schluss, dass die Beschwerdeführerinnen in ihren Textausgaben 
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praktisch voll umfänglich die Normverweisungen in den Ausgaben der Beschwer
degegnerin übernommen haben. 

5.4. Die Vorinstanz prüfte dabei insbesondere die eigene Darstellung der Be
schwerdeführerinnen. Zu dieser Darstellung gehören insbesondere die von den 
Beschwerdeführerinnen markierten Textausgaben von ZGB und OR. Aus den Ak
ten zeigt sich folgendes Bild: 

a) Es geht insbesondere um 977 ZGB-Artikel und 1186 OR-Artikel, von wel
chen weitaus der grösste Teil mit mehreren Normverweisungen versehen ist. In 
aller Regel stimmen die Normverweisungen in den Ausgaben der Beschwerde
führerinnen exakt mit denen in den Ausgaben der Beschwerdegegnerin überein, 
sogar die Stelle, an denen sie angeführt sind. 

b) Beachtet man vergleichend nur schon die entsprechenden Verweisungen in 
der Orell Füssli Ausgabe ZGB als Beispiele dafür, was für Normverweisungen an 
welcher Stelle bei selbständiger Arbeit auch angebracht werden können, so erhellt 
daraus die Glaubhaftigkeit der Behauptung der Beschwerdegegnerin, dass die 
Normverweisungen in den Ausgaben der Beschwerdeführerinnen denjenigen der 
Beschwerdegegnerin entnommen worden sind. Die Einwendungen der Beschwer
deführerinnen vermögen diese Glaubhaftigkeit keineswegs zu beeinträchtigen, im 
Gegenteil. 

c) Keine Rolle spielt, dass die Art. 20, 21 , 22, 25 und 27 der Textausgabe ZGB 
der Beschwerdegegnerin im Gegensatz zu jener der Beschwerdeführerinnen Fuss
noten im Hinblick auf geänderte Bundesgesetze aufweisen. Vorliegend geht es 
nicht um Hinweise auf geänderte Bundesgesetze, sondern um die Normverwei
sungen. 

d) In den Artikeln 19 bis 28 ZGB der Textausgabe der Beschwerdegegnerin 
finden sich insgesamt 19 Klammern, in welchen auf einen oder mehrere Geset
zesartikel verwiesen wird, teilweise noch auf einzelne Absätze spezifiziert. In der 
Textausgabe der Beschwerdeführerinnen finden sich an jeweils exakt der selben 
Stelle exakt die selben Klammern und Verweisungen, mit lediglich folgenden 
«Abweichungen»: In Art. 22 Abs. 3 ZGB findet sich in der Textausgabe der Be
schwerdegegnerin nach dem Wort «Wohnsitz» die Klammer [23/6] (mit der Mei
nung Art. 23-26 ZGB), während sich in der Textausgabe der Beschwerdeführe
rinnen an gleicher Stelle die Klammer [23 ff.] findet. Am Ende von Art. 23 Abs. 
3 ZGB findet sich in der Textausgabe der Beschwerdegegnerin die Klammer [z.B. 
OR 934/6], während sich in der Textausgabe der Beschwerdeführerinnen die 
Klammer [OR 934 ff.u .a.] findet. In Art. 27 ZGB der Textausgabe der Beschwer
degegnerin finden sich nach «Handlungsfähigkeit» die Klammer [12/6] (Meinung 
Art. 12 - 16 ZGB) und hinter «beschränken» [OR 19/20], während sich an den 
selben Stellen der Ausgabe der Beschwerdeführerinnen die Klammern [ 12 ff.] 
bzw. [OR 19 f.] finden. In Art. 28 Abs. 2 ZGB findet sich in der Textausgabe der 
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Beschwerdegegnerin nach «Gesetz» die Klammer [z.B . OR 52], während sich an 
der selben Stelle der Ausgabe der Beschwerdeführerinnen die Klammer [OR 52 
u.a.] findet. Andere Unterschiede bei den Normverweisungen in den Art. 19 bis 
28 ZGB gibt es nicht. Es ist der Vorinstanz ohne weiteres beizupflichten, dass es 
sich dabei, soweit überhaupt eine Abweichung ersichtlich und diese nicht gerade
zu gleichbedeutend wie das Original ist (z.B. OR 19 f. anstelle von OR 19/20), um 
eine «Vereinfachung» handelt (23 ff. statt 23/6; OR 934 ff. statt OR 934/6; 12ff. 
statt 12/6). Mit dem Hinweis auf solche «Unterschiede» vermögen die Beschwer
deführerinnen keineswegs die Glaubhaftigkeit der Behauptung der Übernahme 
der Nonnverweisungen der Beschwerdegegnerin zu beeinträchtigen, sondern ver
stärken im Gegenteil diesen Eindruck, wenn sie sich auf solche «Unterschiede» 
zur Stützung ihrer Behauptung der eigenen Leistung berufen (und diese Hinwei
se als «generellen Aussagecharakter» bezeichnen). 

e) Der nur schon aus dem Vergleich der Art. 19-28 ZGB gewonnene Eindruck 
wird verstärkt bei der Durchsicht der Exemplare der Beschwerdeführerinnen, 
welche sie der Vorinstanz zum Beweis von Differenzen in den Nonnverweisun
gen einreichten: 

aa) Bei der ZGB-Ausgabe finden sich echte Änderungen (abgesehen von ge
ringfügigen und unbedeutenden Änderungen der Plazierung im Text) nur bei fol
genden Artikeln : 55 Abs. 2; 56; 74; 82 ; 96, 125 Ziff. 2, 172 Abs. 1, 176 Abs. 3, 
259 Abs . 1,357,406 Abs. 1, 430, 493 Abs. 1, 560 Abs. 2, 562 a.E. , 572 Abs. 2, 
579 Abs. 3,581 Abs. 1 und 2, 604 Abs. 1,607 Abs. 3, 668 Abs . 2, 712a Abs. 1, 
712m Abs. 2, 746 Abs . 1, 774 Abs. 1, 776 Abs. 3, 808 Abs. 3, 810 Abs. 2, 814 
Abs. 3,875,877 a.E., 900 a.E., 953 a.E., SchlT 18 a.E. 

bb) In etwa das gleiche Bild zeigt sich bei einer Durchsicht des OR. 

5.5 . Eine Würdigung der Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den 
Normverweisungen in den Textausgaben der Beschwerdegegnerin und denjeni
gen der Beschwerdeführerinnen ergibt in Bezug auf die beanstandeten vorin
stanzlichen Feststellungen und die Willkürrüge folgendes: 

a) Einerseits scheinen die zu absolut formulierten Feststellungen der Vorin
stanz, wonach die Beschwerdeführerinnen die Nonnverweisungen in den Text
ausgaben der Beschwerdegegnerin «unkritisch» übernommen bzw. «blindlings» 
kopiert hätten, nicht haltbar. Neben den vorstehend aufgelisteten Unterschieden 
sind auch die jeweils an anderer Stelle in den Text eingefügten Verweisungen auf 
Artikel des ZGB, der Zivilstandsverordnung, der Grundbuchverordnung und des 
Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag zu beachten (vgl. die Art. 260 
Abs. 3, 335 Abs. 1, 476, 477, 650, 655, 680 Abs. 2,691 Abs. 3, 696 Abs . 2, 702, 
712a Abs. 1, 712d Abs. 1, 712i Abs. 3, 732, 743 Abs. 1, 744 Abs. 3, 779d Abs. 2, 
779e, 779k Abs. 1, 782 Abs. 1 und 2, 798 Abs. 1, 814 Abs. 1 und 3, 822 Abs . 1, 
825 Abs. 2, 833 Abs. 1, 839 Abs. 1, 841 Abs. 3, 858, 871 Abs. 2, 875, 901 Abs. 2, 
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945 Abs. 2,946 Abs. 2,947 Abs. 3,948 Abs. 1,956 Abs. 3,957 Abs. 1,958,959, 
960 Abs. 2, 961 Abs. 1, 963 Abs. 3, 964 Abs. 2, 966 Abs. 2 967 Abs. 3, 968, 970 
Abs. 3, 977 Abs. 1 ). Wenn auch diese Unterschiede anbetrachts der Gesamtzahl 
der Normverweisungen und deren Inhalts sicher von sehr untergeordneter Bedeu
tung und sehr bescheiden sind, so zeigt sich daraus doch, dass die Beschwerde
führerinnen die Normverweisungen der Beschwerdegegnerin eben nicht «blind
lings» übernommen haben (zur Übernahme als solcher nachfolgend lit. b), son
dern ihnen nachgegangen sind und sie «geprüft» haben (wenn auch die eigene 
gedankliche Arbeit dabei im Verhältnis zur Kreation der Normverweisungen eine 
epigonale, völlig untergeordnete gewesen sein mag). Daran ändert die von den 
Parteien hervorgerufene und von der Vorinstanz berücksichtigte Diskussion um 
die Übernahme allfälliger Fehler in den Normverweisungen der Beschwerdegeg
nerin nichts. Auch wenn die Beschwerdeführerinnen allenfalls fehlerhafte Norm
verweisungen der Beschwerdegegnerin übernommen haben sollten, so folgte dar
aus nicht zwingend, dass sie sich bei der Übernahme nichts gedacht, sondern al
les blindlings kopiert hätten. In diesem Zusammenhang ist somit die Diskussion 
um die Übernahme einiger allfälliger Fehler müssig , und es braucht nicht weiter 
darauf eingegangen zu werden . 

b) Andererseits zeigt sich aus der Durchsicht ohne weiteres, dass zumindest 
glaubhaft gemacht ist, dass die Beschwerdeführerinnen die Normverweisungen 
der Beschwerdegegnerin sehr weitgehend, ja praktisch voll umfänglich übernom
men haben. Da die Glaubhaftmachung im Massnahmeverfahren genügt, geht die 
Willkürrüge der Beschwerdeführerinnen insoweit fehl. 

5.6. Im Hinblick auf die nachfolgend zu behandelnde Rüge der Verletzung kla
ren materiellen Rechts ist in Bezug auf die tatsächlichen Annahmen der Vorin
stanz zusammenfassend festzuhalten, dass die vorinstanzlichen Feststellungen, 
die Beschwerdeführerinnen hätten die Normverweisungen der Beschwerdegegne
rin «unkritisch» und «blindlings» übernommen, zwar in dieser Absolutheit nicht 
haltbar sind, dass aber glaubhaft gemacht ist, dass die Beschwerdeführerinnen die 
Normverweisungen der Beschwerdegegnerin ausser einigen, in ihrer Gesamtheit 
aber unbedeutenden, Änderungen praktisch vollumfänglich übernommen haben, 
und dass die Willkürrüge insoweit fehl geht. 

6. In rechtlicher Hinsicht erwog die Vorinstanz, dass weit ausgebaute Norm
verweisungen in Gesetzestextausgaben die Erfordernisse von Art. 2 URG an ein 
urheberrechtlich geschütztes Werk fraglos erfüllten. Das Gesetz bedürfe der Aus
legung, und diese sei ein Problem, das letztlich in den Grundlagen der Geistes
wissenschaften wurzle. Entsprechend anspruchsvoll sei die Methode der Ausle
gung. Zu ihr gehöre die systematische Betrachtungsweise, welche nach dem Sinn 
der auszulegenden Gesetzesbestimmung frage, indem sie sie in das Ganze des 
fraglichen Gesetzes und der übrigen Rechtsordnung einordne. Dafür verschafften 
gut durchdachte Normverweisungen in Gesetzestextausgaben wertvolle Grundla
gen. Dabei sei die systematische Betrachtung keineswegs nur eine logische, denn 



79 

die Auslegung werde nicht nur und nicht einmal in erster Linie von logischen Ge
setzmässigkeiten bestimmt, sondern von spezifisch hermeneutischen . Allgemein
gültige Betrachtungen, zu denen die Normverweisungen zu zählen seien, erfor
derten daher umfassende Kenntnisse des positiven Rechts und der Rechtswissen
schaft. Die Darstellung von systematischen Zusammenhängen innerhalb eines 
Gesetzes sei eine anforderungsreiche Aufgabe, und das Ergebnis dürfe, bei ent
sprechender Qualität, sicher als wissenschaftliches Werk bezeichnet werden. Es 
gehe dabei nicht um die blosse Darstellung einer vorgegebenen Systematik, son
dern um eine schöpferische Leistung. 

6.1. Die Beschwerdeführerinnen rügen, mit der Bejahung des urheberrechtli
chen Schutzes der Normverweisungen habe die Vorinstanz klares materielles 
Recht verletzt. Zur Begründung dieser Rüge machen die Beschwerdeführerinnen 
insbesondere geltend, dass die herrschende Lehre und Rechtsprechung auch um
fangreichen, äusserst eigenständigen und komplexen wissenschaftlichen Werken 
den urheberrechtlichen Schutz vollständig versage oder in nur ganz geringfügi
gem Bereich gewähre. Die Vorinstanz habe die Frage, inwieweit derartige Text
verweisungen sachbezogen, vorgegeben bzw. das Resultat eines Zufallsprinzips 
und mithin gemeinfrei seien, übergangen. 

6.2. In ihrer Stellungnahme bei der Vorinstanz hatten die Beschwerdeführerin
nen noch den Standpunkt vertreten, dass bei Normverweisungen auf andere Ge
setzesbestimmungen kaum ein Gestaltungsraum für den Autor bleibe. Die Einar
beitung der Bezugnahme auf Tatbestandsbegriffe in den Gesetzestext sowie der 
Detaillierungsgrad seien das Resultat einer reinen Fleissarbeit, und es sei rea
litätsfremd, derartige Gesetzesverweisungen als kreativen Akt zu bezeichnen. 
Normverweisungen hätten keinen schöpferisch-gestalterischen Charakter. Die 
Verweisung auf Gesetzesbestimmungen anhand des Wortlautes des jeweiligen 
Tatbestandes des Gesetzestextes sei faktisch und sachlich derart vorgegeben, dass 
die minimalen Anforderungen an das Vorliegen von Individualität im Sinne des 
URG nicht erfüllt seien. Soweit überhaupt teilweise ein geringer Freiraum für Va
riationen bestehe, sei dieser nicht das Ergebnis eines schöpferischen Aktes, son
dern das Resultat des Zufalls im Auswahlverfahren. 

An dieser Auffassung scheinen die Beschwerdeführerinnen im Beschwerde
verfahren nicht mehr festzuhalten. Zumindest beanstanden sie die vorinstanzliche 
Auffassung diesbezüglich bei ihrer Rüge der Verletzung klaren materiellen 
Rechts nicht. Wohl zu Recht; bestehen doch durchaus verschiedene Möglichkei
ten, in welcher Dichte und an welchen Stellen auf welche Gesetzesartikel verwie
sen werden soll. 

6.3. Die Auseinandersetzung mit der Doktrin und der Judikatur, insbesondere 
auch mit dem massgebenden Entscheid BGE 113 II 306-313, ergibt zusammen
gefasst, dass wissenschaftlichen Werken wohl in einem gewissen Umfang urhe
berrechtlicher Schutz zukommen kann, dass aber der wissenschaftliche Inhalt als 
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solcher nicht geschützt ist und auch die durch ihn bedingten Mitteilungsformen 
gemeinfrei sind. Nach ständiger Rechtsprechung geniessen urheberrechtlichen 
Schutz weder die Idee des wissenschaftlichen Werkes, noch die wissenschaftliche 
Arbeit, bzw. der Fleiss, der darin Ausdruck findet. Auch das der Bearbeitung bzw. 
Darstellung zugrunde liegende System ist nur unter sehr einschränkenden Vor
aussetzungen geschützt, da das System nicht monopolisiert werden kann. Hinge
gen kann sich eine Urheberrechtsverletzung daraus ergeben, dass ein Dritter die 
konkrete Darstellungsform des Werkes übernimmt oder ihm in den charakteristi
schen Grundzügen folgt (BGE 113 II 309 Erw. 3.a Abs. 3). Das entscheidende 
Kriterium bei der Abgrenzung bildet der Grad der schöpferischen bzw. individu
ellen Leistung in der «Planung, Auswahl und Sichtung, Anordnung und Gliede
rung des Stoffes» (BGE 113 II 309 Mitte) . 

6.4. Es dürfte - auch wenn die Vorinstanz diese Frage nicht prüfte, sondern of
fenliess - ausser Zweifel stehen, dass die Idee an sich, Gesetzestexte mit Norm
verweisungen zu versehen, keinen urheberrechtlichen Schutz geniesst. Jedermann 
darf grundsätzlich mit Normverweisungen versehene Gesetzesausgaben heraus
geben, auch solche des ZGB und des OR. Auch das System, die Normverweisun
gen im Text selbst in Klammern anzubringen (und nicht etwa in Fussnoten), kann 
klarerweise keinen Schutz geniessen. Die Normverweisungen würden auch kei
nen urheberrechtlichen Schutz geniessen, wenn sie wissenschaftlich als notwen
dig vorgegeben gelten müssten. Dies wird bei einer ganzen Anzahl von Normver
weisungen tatsächlich auch der Fall sein, da in zahlreichen Fällen zu einer indivi
duellen Auswahl kaum Raum bleibt. Auch die Gesamtheit von 
Normverweisungen würde keinen Schutz geniessen, wenn die einzelnen Teile als 
weitgehend vorgegeben gelten müssten . 

6.5. Es stellt sich aber die Frage, ob im vorliegenden Fall die Gesamtheit der 
Normverweisungen wegen der individuellen Beurteilung und Auswahl , die ihr zu 
Grunde liegt, nicht als schöpferische und individuelle Leistung doch vom Urhe
berrecht geschützt ist. Ebendies hat die Vorinstanz angenommen. Es geht dabei 
um eine Frage der Wertung, die im Rahmen der Rechtsanwendung zu treffen ist. 

Das Bundesgericht hat zwar darauf hingewiesen, dass die Übernahme von Ein
zelheiten wie Daten, Beweisen oder ähnlichen Aussagen das Urheberrecht nicht 
verletzt, auch wenn sie zahlreich sind, weil gemeinfreie wissenschaftliche Aussa
gen durch die urheberrechtlich schützbare Sichtung oder Darstellung nicht zu ge
schützten Werkteilen werden (BGE 113 II 309 f.). Das bedeutet aber nicht not
wendigerweise, dass eine individuelle, wertende, analytische Auslese von Norm
verweisungen nicht den Schutz des Urheberrechts geniessen kann. 

Wenn auch im Hinblick auf Judikatur und Doktrin durchaus als fraglich er
scheint, ob den Normverweisungen in den Textausgaben der Klägerin (und Be
schwerdegegnerin) urheberrechtlicher Schutz zukommt, kann deshalb im Hin
blick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung nicht gesagt werden, die Vorin-
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stanz habe mit ihrer diesen Schutz vorläufig bejahenden Rechtsauffassung und 
Wertung gegen klares materielles Recht verstossen. 

Die Vorinstanz betrachtete die Normverweisungen nicht als einzelne, sondern 
in ihrer Gesamtheit und erwog dazu, dass es sich dabei nicht um die blosse Dar
stellung einer vorgegebenen Systematik handle, sondern um eine schöpferische 
Leistung, welche Erwägung anbetrachts des Umstandes, dass durchaus verschie
dene Möglichkeiten bestehen, in welcher Dichte und an welchen Stellen auf wel
che Gesetzesartikel verwiesen werden soll (vgl. vorstehend Ziff. 6.2.), nicht als 
unvertretbar erscheint. In dieser Erwägung ist die Auffassung enthalten, dass die 
Gesamtheit der Normverweisungen nicht «gemeinfrei» ist. Die Vorinstanz über
ging diese Frage nicht, wie die Beschwerdeführerinnen behaupten, sondern be
antwortete sie implizit. Auch unterliess es die Vorinstanz nicht, die individuellen 
und die nicht individuellen Teile der Textausgaben der Beschwerdegegnerin ab
zugrenzen und dahingehend mit den Ausgaben der Beschwerdeführerinnen zu 
vergleichen, in welchen Bereichen Abweichungen bestünden, wie die Beschwer
deführerinnen geltend machen, sondern die Vorinstanz befand, dass die Gesamt
heit der Normverweisungen ein individueller Teil der Textausgaben der Be
schwerdegegnerin sei. Schliesslich verzichtete die Vorinstanz im Gegensatz zur 
Darstellung der Beschwerdeführerinnen auch keineswegs auf eine Prüfung des 
Einwandes des Ablaufs der Schutzrechtsdauer, sondern ging davon aus, dass 
nicht das seinerzeitige Werk von Bundesrichter Dr. Oser in Frage stehe, sondern 
die von seinen Nachfolgern erarbeitete Gesamtheit der Normverweisungen. 

Auch die Rüge der Verletzung klaren materiellen Rechts ist somit unbegründet. 

Gegen dieses Urteil wie schon gegen den Massnahmeentscheid des Oberge
richts erhoben die Beschwerdeführerinnen staatsrechtliche Beschwerde ans Bun
desgericht, das sie abweist. 

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts: 

1.- Von hier nicht gegebenen Ausnahmen abgesehen ist die staatsrechtliche Be
schwerde nur gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide zulässig (Art. 86 und 
87 OG). Da der Beschluss des Obergerichts vom 14. Oktober 1993 mit kantona
ler Nichtigkeitsbeschwerde angefochten werden konnte, ist auf die dagegen erho
bene staatsrechtliche Beschwerde mangels Erschöpfung des kantonalen lnstan
zenzuges nicht einzutreten. 

2.- a) Ein letztinstanzlicher kantonaler Entscheid im Massnahmeverfahren wie 
jener des Kassationsgerichts ist selbständig mit staatsrechtlicher Beschwerde we
gen Verletzung von Art. 4 BV anfechtbar. Das gilt unabhängig davon, ob er als 
End- oder bloss als Zwischenentscheid im Sinne von Art. 87 OG angesehen wird, 
da nach ständiger Rechtsprechung ein nicht wiedergutzumachender Nachteil da
mit verbunden ist (BGE 116 1a 446 ff. mit Hinweisen). 
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b) Mit der Beschwerde werden Gehörsverletzungen und willkürliche Anwen
dung materiellen Rechts gerügt. Die Rügen konnten, soweit sie den Beschluss des 
Obergerichts betreffen, im kantonalen Verfahren dem Kassationsgericht unter
breitet werden, welches darüber mit gleicher Kognition entschieden hat, wie sie 
dem Bundesgericht im Rahmen der Willkürbeschwerde zusteht. Anfechtungsob
jekt der Beschwerde ist deshalb einzig der Entscheid des Kassationsgerichts 
(BGE 118 Ia 165 E. 2b S. 169 mit Hinweisen). Soweit die mit der Beschwerde er
hobenen Rügen unmittelbar gegen den Beschluss des Obergerichts gerichtet sind, 
ist darauf nicht einzutreten. 

[ ... ] 4.- Gemäss Art. 65 Abs. 1 des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 
1992 (URG; SR 231. l) können vorsorgliche Massnahmen angeordnet werden, 
wenn glaubhaft gemacht wird, dass Urheberrechte verletzt werden oder eine sol
che Verletzung befürchtet werden muss und aus der Verletzung für den Betroffe
nen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil zu entstehen droht. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Voraussetzung des Glaubhaftmachens 
zum einen auf die anspruchsbegründenden Tatsachen zu beziehen, für deren Be
stehen im Massnahmeverfahren kein umfassender Beweis verlangt werden kann; 
zum andern darf sich der Richter in diesem Verfahren mit einer vorläufigen recht
lichen Würdigung begnügen. Aus diesen Gründen ist der Anspruch des Ge
suchstellers zu schützen, wenn er sich nach einer summarischen Prüfung nicht als 
aussichtslos erweist (BGE 108 II 69 E. 2a S. 72 mit Hinweisen). In der Literatur 
wird demgegenüber eine positive Umschreibung vorgezogen, nach welcher der 
Anspruch vorsorglich zu schützen sei, wenn er sich nach einer summarischen Prü
fung der Rechtsfragen als einigermassen aussichtsreich oder doch zum mindesten 
als vertretbar erweise (David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe
werbsrecht, Bd. 1/2, S. 190). Im vorliegenden Fall spielen diese unterschiedlichen 
Formulierungen indessen keine Rolle, da sie im Rahmen der Willkürprüfung (vgl. 
zum Willkürbegriff: BGE 119 1a 113 E. 3a S. 117) zum gleichen Ergebnis führen. 

a) Zu den urheberrechtlich schützbaren Werken gehören gemäss Art. 2 Abs. 2 
lit. a URG auch die wissenschaftlichen Sprachwerke. Nach der Praxis des Bun
desgerichts ist bei solchen Werken zwischen Inhalt und Form zu unterscheiden. 
Während der Inhalt grundsätzlich nicht schutzfähig ist, kann der Form Urheber
rechtsschutz zukommen, soweit sie Raum für eine individuelle oder originelle 
Gestaltung lässt. Zur Form werden auch die Planung, Auswahl und Sichtung, die 
Anordnung und Gliederung des wissenschaftlichen Stoffs gezählt (BGE 113 II 
306 E. 3a S. 308 ff. mit Hinweisen). In der Literatur wird die Differenzierung zwi
schen Form und Inhalt mit der Vorgegebenheit wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und dem im Allgemeininteresse liegenden Bestreben begründet, das Monopol ei
nes Einzelnen an solchen Erkenntnissen zu verhindern (Haberstumpf, Zur Indivi
dualität wissenschaftlicher Sprachwerke, S. 63 ff.) . Teilweise besteht allerdings 
die Tendenz, den Urheberrechtsschutz auch auf inhaltliche Elemente auszudeh
nen, sei es durch eine weite Umschreibung des Formbereichs (vgl. Beier/Straus, 
Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, S. 32), sei es durch eine 
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grundsätzliche Infragestellung der Unterscheidung zwischen Inhalt und Form 
(vgl. von Moltke, Das Urheberrecht an den Werken der Wissenschaft, S. 83 ff.; 
Martina Altenpohl , Der urheberrechtliche Schutz von Forschungsresultaten, Diss. 
Zürich 1986, S. 102 ff.). Massgebendes Kriterium der Schutzfähigkeit ist aber 
auch insoweit die schöpferische Individualität oder Originalität des Werks 
(Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 8. Aufl., N 30 zu S 2 DURG; Knapp, Künst
lerisches und wissenschaftliches Werk als Schutzobjekt des Urheberrechts, in FS 
für Alois Troller, S. 133). 

Wie eine Übersicht über die jüngere ausländische Rechtsprechung zeigt, ist 
nach diesen Kriterien Urheberrechtsschutz in Fällen gewährt worden, die mit dem 
vorliegenden im wesentlichen vergleichbar sind. So wurde das Stichwörterver
zeichnis einer mit Anmerkungen versehenen Gesetzesausgabe für geschützt er
klärt (GRUR lnt. 1978, S. 368). Ebenfalls bejaht wurde der Schutz für Einleitung, 
Anmerkungen und Register einer Sammlung mittelalterlicher Texte (GRUR 
1980, S. 227), für eine Fragensammlung als Arbeitskontrolle zu einem wissen
schaftlichen Fachbuch (GRUR 1981, S. 520), für eine Gesetzessammlung über 
ein bestimmtes Rechtsgebiet (GRUR 1986, S. 242) sowie für ein Warenzeichen
lexikon (GRUR 1987, S. 704). Ein Urheberrecht bestand schliesslich auch an den 
Ergänzungen, Anmerkungen und Kommentaren, mit denen eine Schopenhauer
Ausgabe versehen war (GRUR 1991 , S. 596), an einer Aufgabensammlung zur 
juristischen Fallbearbeitung (GRUR 1993, S. 901) und an einem Wörterbuch 
(GRUR 1994, S. 259). 

Die Querverweise der Textausgaben der Beschwerdegegnerin beruhen im we
sentlichen auf gedanklich-assoziativer Auslese und nicht auf blosser Kompilation 
gleichlautender Gesetzesbegriffe, wie sie mit den heute verfügbaren Mitteln der 
Datenverarbeitung ohne weiteres ausgeführt werden kann . Diese Verweise grün
den auf dem persönlichen Auslegungsverständnis der Verfasser, vorab auf syste
matischer Durchdringung der Gesetze und werden in einer Gesamtauswahl und in 
einem Gesamtbezug präsentiert, welche die persönliche Sicht ihrer Verfasser zum 
Ausdruck bringen . Damit lassen sie eine individuelle geistige Leistung erkennen, 
welche das Kassationsgericht willkürfrei dem Urheberrechtsschutz unterstellen 
durfte. Zu Recht haben die kantonalen Gerichte im übrigen auf das mosaikartige 
Gesamtbild der in sich geschlossenen Querverweise abgestellt, so dass sich die 
mit der Beschwerde aufgeworfene Frage einer isoliert betrachteten Schutzfähig
keit der einzelnen Verweisungen gar nicht erst stellt. Insoweit scheidet eine Ver
fassungsverletzung somit aus. 

b) Im Rahmen der mit der Beschwerde erhobenen Rügen (Art. 90 Abs. 1 lit. b 
OG) bleibt zu prüfen, ob die kantonalen Gerichte die weiteren Voraussetzungen 
des einstweiligen Rechtsschutzes ohne Verletzung von Art. 4 BV bejahen durften . 

aa) Die Beschwerdeführerinnennen rügen, die kantonalen Gerichte hätten ih
nen fälschlich das Zugeständnis unterstellt, bei den abweichenden Querverweisen 
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ihrer Textausgaben handle es sich durchwegs um Vereinfachungen, seien es Weg
lassungen, seien es Zusammenfassungen. Sie erblicken darin eine formelle 
Rechtsverweigerung. Damit übersehen sie indessen, dass die Auslegung von Pro
zesserklärungen der Parteien unter dem Gesichtspunkt der Verfassungsmässigkeit 
einzig auf Willkür überprüft werden kann. Von Willkür kann indessen keine Rede 
sein. Wie bereits das Kassationsgericht zutreffend dargelegt hat, lässt sich die Er
wägung des Obergerichts nämlich so verstehen, dass es die Beschwerdeführerin
nen nicht bei einem Zugeständnis behaften, sondern lediglich die Meinung äus
sern wollte, die angeführten Beispiele abweichender Verweisungen stellten 
durchwegs blosse Vereinfachungen dar. 

bb) Mit der Beschwerde wird dem Obergericht sodann vorgeworfen, es habe 
aufgrund einiger weniger Vergleiche angenommen, die Beschwerdeführerinnen 
hätten in grosser Zahl die Querverweise der Beschwerdegegnerin übernommen 
und plagiert; das Vorgehen des Obergerichts sei vom Kassationsgericht gebilligt 
worden. Der Entscheid des Kassationsgerichts - der einzig Anfechtungsobjekt 
der Beschwerde sein kann - beruht indessen in diesem Punkt auf einer doppelten 
Begründung. Einerseits wird der mit der Nichtigkeitsbeschwerde gegenüber dem 
Obergericht erhobene Vorwurf für unbegründet erklärt. Andererseits hält das Kas
sationsgericht aber aufgrund eines eigenen Vergleichs der Querverweise fest, es 
sei zumindest glaubhaft gemacht, dass die Querverweise sehr weitgehend, ja 
praktisch vollumfänglich übernommen worden seien . Dem setzen die Beschwer
deführerinnen im wesentlichen bloss ihre eigene, abweichende Auffassung entge
gen, ohne darzulegen, weshalb die Feststellungen des Kassationsgerichts offen
sichtlich unhaltbar sein sollen. Insoweit genügt die Beschwerde den Begrün
dungsanforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG nicht (vgl. dazu BGE 117 1a 10 
E. 4b S. 11 und 393 E. lc S. 395). Im übrigen ist eine Beweiswürdigung nicht be
reits deshalb willkürlich, weil sie sich mit der Auffassung einer der Prozesspar
teien nicht verträgt (vgl. BGE 118 Ia 28 E. lb S. 30, 116 1a 85 E. 2b S. 88). Er
weisen sich somit die gegen die zweite Begründung des Kassationsgerichts ge
richteten Rügen als erfolglos, so braucht nicht geprüft zu werden, ob dessen erste 
Begründung Art. 4 BV verletzt. 

5.- Das Kassationsgericht hält in seinem Entscheid fest, das Obergericht habe 
keineswegs auf eine Prüfung des Einwandes des Ablaufs der Schutzrechtsdauer 
verzichtet, sondern sei davon ausgegangen, dass nicht das seinerzeitige Werk von 
Bundesrichter Dr. Oser in Frage stehe, sondern die von seinen Nachfolgern erar
beitete Gesamtheit der Normverweisungen . Mit der Beschwerde wird dem Kassa
tionsgericht in diesem Zusammenhang eine Gehörsverletzung und ein willkürli
cher Verstoss gegen tragende Prinzipien des Urheberrechts vorgeworfen . 

Ob die Begründung des Kassationsgerichts willkürlich ist, kann offenbleiben, 
da seine Auffassung jedenfalls im Ergebnis aufgrund materiellrechtlicher Überle
gungen ohne weiteres als haltbar erscheint. Zum einen lässt sich mit guten Grün
den die Meinung vertreten, die Schutzdauer von siebzig Jahren gemäss Art. 29 
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Abs . 2 lit. b URG komme gestützt auf Art. 80 Abs. 1 URG auch im vorliegenden 
Fall zur Anwendung (vgl. Barrelet/Egloff, Das neue Urheberrecht, N 3 zu Art. 80 
URG). Querverweise, die von dem im Jahre 1930 verstorbenen Bundesrichter Dr. 
Oser stammen, würden deshalb bis im Jahre 2000 unter dem Schutz des Urheber
rechts stehen. Zum andern begründen die nachfolgenden Bearbeitungen zwar kei
ne durch Art. 30 URG geschützte Miturheberrechte, wie die Beschwerdegegnerin 
meint, wohl aber stellen sie als eigenständige persönliche Schöpfungen selbstän
dig geschützte Werke zweiter Hand dar (Art. 3 URG; vgl. Fromm/Nordemann, 
a.a.O., N. 20 ff. zu § 3 und N. 3 zu § 8 DURG), deren Schutz eindeutig noch an
dauert. 

6.- Die Beschwerdeführerinnen werfen dem Kassationsgericht schliesslich ei
ne Gehörsverletzung vor, weil es sich in seinem Entscheid überhaupt nicht zum 
Sicherstellungsbegehren geäussert habe. Vor dem Kassationsgericht beantragten 
die Beschwerdeführerinnen indessen einzig die Aufhebung des Massnahmebe
schlusses des Obergerichts. In der Begründung der Nichtigkeitsbeschwerde wie
sen sie zwar auch auf die Abweisung ihres Sicherstellungsbegehrens durch das 
Obergericht hin, erhoben diesbezüglich aber keine substanzierten Rügen. Ange
sichts der durch § 290 ZPO/ZH vorgeschriebenen Beschränkung der Kognitions
befugnis des Kassationsgerichts auf die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe 
erweist sich die Rüge der Beschwerdeführerinnen mangels Erschöpfung des kan
tonalen Instanzenzuges als unzulässig . 

Demnach erkennt das Bundesgericht: 

1.- Auf die gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 14. 
Oktober 1993 erhobene staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten. 

2.- Die gegen den Beschluss des Kassationsgerichts des Kantons Zürich vom 1. 
Februar 1994 erhoben staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit dar
auf einzutreten ist. 

Anmerkung: 

Die Parteien haben das anschliessende Hauptverfahren vor dem Obergericht 
des Kantons Zürich mit einem Vergleich beendet, in dem die Beklagten den urhe
berrechtlichen Schutz der Normverweisungen von Schönenberger/Gauch aner
kannten, den Vertrieb ihrer Gesetzesausgaben einzustellen versprachen und einer 
Urteilspublikation zustimmten. 

Im Entscheid «Laborergebnisse» (SMI 1995/1 , 101-106) befand das Bundes
gericht im Rahmen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde, dass der Planung, Aus
wahl und Gliederung eines wissenschaftlichen Stoffes kein Urheberrechtsschutz 
zukomme, wenn die Mitteilungsform durch den wissenschaftlichen Gehalt so eng 
begrenzt sei, dass für eine individuelle oder originelle Gestaltung kein Raumblei-
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be. Das vorliegende Urteil (das rund eine Woche vor dem Entscheid «Laborer
gebnisse», jedoch von einer anderen Kammer gefällt wurde) steckt eine wichtige 
Wegmarke auf die andere Seite der dort gezogenen Grenze. Trotz eingeschränkter 
(Willkür-) Kognition bezieht es zur heiklen und umstrittenen Frage des Urheber
rechtsschutzes wissenschaftlicher Werke klar Stellung. 

Die Frage ist heikel, weil meist ein fremder wissenschaftlicher Gestaltungs
raum zu beurteilen ist, aber wohl vor allem deshalb umstritten, weil bei wissen
schaftlichen Werken die Doppelläufigkeit des Urheberrechtsschutzes gut sichtbar 
wird: Schutzgegenstand ist zwar das Geisteswerk, jedoch nur in seiner konkret 
realisierten Form. Ein Netz von Normverweisungen als individuell-konkret reali
sierte Form einer abstrakten geistigen Gliederungstechnik anzusehen, die also 
auch andere Realisierungen erlauben würde; die mithin im Sinne des Urteils «La
borergebnisse» Raum für eine individuelle Gestaltung lässt, erscheint mutig, zu
mal die Beschwerdeführerinnen gewisse, wenn auch untergeordnete, formale Än
derungen anzubringen versuchten . 

Normverweisungen enthalten kaum Redundanz und streben nach Vollständig
keit. Je besser ein Netz von Normverweisungen ausgearbeitet ist, desto näher 
kommt es der perfekten aber nicht mehr individuell zu nennenden Fassung. Die
se Desindividualisierungstendenz ist auch bei Computerprogrammen, Landkarten 
usw. festzustellen und schliesst nicht jede individuelle Gestaltung von vornherein 
aus, weshalb das Urteil im Ergebnis wohl richtig ist. Selbst die streng begriffliche 
Begründung der I. Zivilkammer vermag aber nicht darüber hinwegzutäuschen, 
dass im Urheberrecht ein gewisser peripherer Inhaltsschutz besteht. 

D.A. 
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III Markenrecht/Marques 

Art. 59 aMSchG, 3 lit. d UWG - «PANDA COTTON» 

Prozessuale Verwirkung eines vorsorglichen Unterlassungsbegehrens setzt 
ein krass treuwidriges Verhalten voraus, das fehlt, wenn das Begehren sechs 
Wochen nach dem Scheitern von Verhandlungen gestellt wird ( E. 1 ). 

- Phantasiezeichen wie eine Bärenart für Textilien bleiben leicht in der 
Erinnerung haften und führen zu starken Marken mit weitem Schutzbereich 
(E. 2). 
Die Ausweitung des Unterlassungsbegehrens bezüglich der Marke auf «Tei
le davon» ist zu unbestimmt (E. 2) 

- La peremption du droit de requerir une interdiction provisionnelle suppose 
un comportement grossierement contraire aux regles de la bonne foi, ce qui 
n 'est pas le cas lorsque la requete est deposee six semaines apres l 'echec de 
negociations ( C. ] ) . 

- Des signes de fantaisie, tels qu 'une sorte d 'ours pour des produits textiles, 
restent facilement en memoire et deviennent des marques fortes jouissant 
d'une /arge aire de protection ( c. 2). 

- Des conclusions en cessation visant la marque et «des elements de cette der
niere» sont trop imprecises ( c. 2). 

Massnahmeentscheid des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons 
Zürich vom 26. April 1993 i.S . WWF World Wide Fund For Nature c. M. 

Die Klägerin ist Inhaberin der Bildmarke CH 378 195 [Panda] (vgl. Abb. 1). 
Sie reichte gegen die beklagte Vertreiberin von Herrenhemden, die mit dem nicht
eingetragenen Zeichen «Panda Cotton (fig.)» (Abb. 2) versehen waren, ein vor
sorgliches Unterlassungsbegehren beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein. 
Der Einzelrichter im summarischen Verfahren heisst das Begehren nach durchge
führtem Massnahmeverfahren gut. 

1. Von einer prozessualen Verwirkung des Rechts auf Anordnung vorsorglicher 
Massnahmen aus zeitlichen Gründen kann vernünftigerweise nur gesprochen 
werden, wenn die verzögerte Stellung des Gesuches als krass treu widrige Verhal
tensweise anzusehen ist. Davon kann vorliegend keine Rede sein. Die Parteien 
streiten seit Ende 1992. Rund sechs Wochen nach Scheitern der Vergleichs
bemühungen reichte die Klägerin ihr Begehren ein. Das sind absolut übliche zeit
liche Abläufe, die in aller Regel nie zu Beanstandungen führen . Besondere Um-
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stände, welche ein schnelleres Vorgehen der Klägerin erheischt hätten, sind nicht 
ersichtlich. Die Beklagte beanspruchte im übrigen für die Einreichung ihrer Ant
wortschrift fast ebenso viel Zeit. 

2. Jede jüngere Marke hat sich von den älteren durch genügende, d.h. eine Ver
wechslungsgefahr ausschliessende Merkmale zu unterscheiden; ob dies der Fall 
ist, hängt vom Gesamteindruck ab, welcher auf das kaufende Publikum ausgeübt 
wird (BGE 117 II 326). Die Beklagte gebraucht in ihrer Wort-/Bildmarke das 
Wort «PANDA», also eine von der Klägerin hinterlegte Marke. Bezogen auf Tex
tilien stellt die Verwendung der Bezeichnung einer bestimmten Bärenart als Mar
ke die Wahl einer Phantasiebezeichnung dar. Solche Phantasiezeichen eignen sich 
ausserordentlich gut, in der Erinnerung des Kunden haften zu bleiben. Sie können 
daher als «starke Marken» gelten (vgl. Troller, Immaterialgüterrecht, Band I, S. 
239), deren Schutzbereich eher weit zu fassen ist. Übernimmt nun ein Mitbewer
ber eine solche Marke als Bestandteil der eigenen Marke, so müssen schon quali
fizierte Umstände vorliegen, damit die prima vista geschaffene Verwechslungsge
fahr aufgehoben wird. Die Beklagte verweist darauf, der Wortbestandteil ihrer 
Marke laute «PANDA COTTON». «COTTON» stellt eine reine Sachbezeichnung 
dar. Vom Durchschnittskunden darf ohne weiteres erwartet werden, dass er weiss, 
es handelt sich hierbei um die fremdsprachliche Bezeichnung für Baumwolle 
bzw. ein Baumwollprodukt. Die Unterscheidungskraft dieses sehr häufig bei ent
sprechenden Textilprodukten verwendeten Begriffs liegt in der Nähe von Null. 
Sodann wird geltend gemacht, die Beklagte schaffe eine genügende Unterschei
dung mittels Abbildung eines ein Bambusblatt verspeisenden Pandabären. Diese 
Ansicht ist ebenfalls abwegig. Die zusätzliche Umsetzung einer nachgemachten 
Wortmarke in die Bildform erzeugt keine differenzierende Wirkung. Es wird da
durch lediglich der Eindruck verstärkt, man habe es mit dem Anbieter der Marke 
«PANDA» zu tun. Die Verwechslungsgefahr liegt damit deutlich auf der Hand. 
Damit erscheint glaubhaft, dass die Beklagte mit der Verwendung der im Rechts
begehren 1 abgebildeten Wort-/Bildmarke die Marke «PANDA» der Beklagten 
verletzt. Bei einem Fortfahren der Beklagten mit ihrem Tun droht eine nur schwer 
wiedergutzumachende Verwässerung der klägerischen Marke, es könnte auch ge
nerell zur Marktverwirrung kommen, in dem Sinne, dass andere Anbieter fälsch
licherweise zur Annahme gelangten, die Marke «PANDA» sei nicht geschützt, 
was alles der Klägerin zu finanziellem Nachteil gereichen könnte, der wiederum 
nicht leicht nachzuweisen wäre. Deshalb rechtfertigt es sich, gestützt auf Art. 59 
MSchG und Art. 3 lit. d UWG vorsorgliche Massnahmen anzuordnen. Die kläge
rischen Begehren sind allerdings insofern nicht vollständig zu schützen, als nur 
klar und konkret umschriebene Verhaltensweisen untersagt werden können, was 
bei der Umschreibung «oder Teilen davon» nicht der Fall ist. 
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Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG - «TAROT/CARON» 

- Auf einen Widerspruch ist nur bezüglich jener Waren einzutreten, für die ei
ne Priorität der Widerspruchsmarke besteht (E. 1 ). 

- Seifen, Parfums und Kosmetika sind warenverschieden zu Bürsten, Kämmen, 
Schwämmen, Necessaires de toilette und Parfumflacons (E. 4). 

- Die verschnörkelte graphische Gestaltung von «Serie Tarot» und der abwei
chende Sinngehalt verhindern eine Verwechslungsgefahr (E. 7-9). 

- ll y a lieu d'entrer en matiere sur une opposition uniquement en relation 
avec !es produits pour lesquels La marque de l'opposantjouit de l'anterio
rite ( C. ] ) . 

- Les savons, !es parfums et !es cosmetiques ne sont pas similaires aux bros
ses, peignes, eponges, necessaires de toilette et flacons de parfum ( c. 4 ). 
Le graphisme charge de fioritures utilise pour representer La marque serie 
TAROT et le sens different de cette marque suffisent a ecarter le risque de 
confusion ( c. 7-9). 

Widerspruchsentscheid des Bundesamts für Geistiges Eigentum vom 28. Juli 
1995 

1. Die internationale Marke Nr. 609 383 (SERIE TAROT) wurde am 25. Okto
ber 1993 registriert, unter Berufung auf die Ersthinterlegung gemäss Art. 4 der 
Pariser Verbandsübereinkunft in Österreich am 26. April 1993. Die Marke wurde 
in «Les Marques Internationales», dem offiziellen Publikationsorgan der OMPI, 
vom 21. Januar 1994 publiziert. Sie beansprucht Waren und Dienstleistungen der 
Klassen 3-4, 6, 14, 16, 18, 20-21 , 24-28, 39, 41-42. In den Klassen 3 und 21 ist die 
angefochtene Marke für folgende Waren eingetragen: 

Cl. 3: «Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les 
cheveux. 

Cl. 21: Ustensiles et recipients pour Je menage ou la cuisine (ni en metaux pre
cieux, ni en plaquee), peignes, eponges, brosses (a l'exception des pinceaux); et
eignoirs non en metaux precieux, produits et objets d'art en verres, en terre, en 
porcelaine et en fai:ence non compris dans d'autres classes.» 

2. Mit Eingabe vom 28. April 1994 erhob die Widersprechende beim BAGE 
gegen die Registrierung der IR-Marke Nr. 609 383 Widerspruch, beschränkt auf 
die Waren der Klassen 3, 14,18, 21, 24 und 25. Der Widerspruch stützt sich auf 
die internationale Marke Nr. 602 028 (Caron). Die Widerspruchsmarke ist für Wa
ren der Klassen 3 und 21 eingetragen. In der Klasse 21 beansprucht sie folgende 
Waren: 
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«Ustensiles et recipients pour Je menage ou Ja cuisine (ni en metaux precieux, 
ni en plaque); peignes et eponges, brosses (a l 'exception des pinceaux), ustensiles 
de toilette, necessaires de toilette, verrerie, porcelaine et fai'ence non comprises 
dans d' autres classes, flacons a parfums.» 

3. Die widersprechende Partei stützt den Widerspruch auf die Begründung, 
dass sich die Widerspruchsmarke «Caron» weltweit und insbesondere auch in der 
Schweiz für kosmetische Erzeugnisse und Parfümeriewaren grosser Bekanntheit 
erfreue. Die angefochtene Marke sei im Kennzeichnungsschwerpunkt «Caroc» 
mit der Widerspruchsmarke nahezu phonetisch identisch. Mit dem Bestandteil 
«Serie» werde nur der Zusammenhang zu einer Marken- oder Produkteserie ver
stärkt, aber nicht die Verwechslungsgefahr beseitigt. Im Hinblick auf die heute 
üblichen Diversifikationsbestrebungen sei auch nicht ausgeschlossen, dass die 
Waren der Klassen 14, 18, 24 und 25 irrtümlich der Widersprechenden zugeord
net würden . Insoweit bestehe deshalb ebenfalls Warengleichartigkeit. 

4. Mit Avis de refus provisoire partiel vom 5. Mai 1994 verweigerte das BAGE 
der angefochtenen Marke den Schutz für die beanspruchten Waren der Klassen 3, 
14, 18, 21, 24 und 25 und forderte deren Inhaberin auf, innert drei Monaten einen 
Vertreter in der Schweiz zu bestellen. 

5. Die Widerspruchsgegnerin kam dieser Aufforderung fristgerecht nach und 
führte in ihrer Stellungnahme vom 12. September 1994 aus, dass sich die Wider
spruchsmarke nur für die Klasse 21 auf eine französische Priorität vom 11. De
zember 1992 stützen könne und deshalb nur insoweit älter sei als die angefochte
ne Marke. Es handle sich bei der Widerspruchsmarke auch nicht um eine noto
risch bekannte Marke. Bezüglich Erscheinungsbild seien die Marken 
unverwechselbar. Die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke sei 
schwach, während die Grafik in der angefochtenen Marke, welche im Stil der 
Frührenaissance geschrieben sei, so stark sei , dass sogar die Widersprechende das 
Zeichen falsch wiedergebe - die Widerspruchsgegnerin liest ihr Zeichen als SE
RIE TAROT, die Widersprechende als SERIE CAROC. Ausserdem seien die bei
den Worte übereinander geschrieben, und Silbenzahl, Rhythmus und Klang seien 
ebenfalls verschieden. Zwar seien die Waren, soweit die Klasse 21 betroffen sei, 
identisch, doch könne die Verwechselbarkeit aufgrund des grossen Zeichenab
standes dennoch nicht bejaht werden. Im Vergleich mit den übrigen Waren sei die 
Gleichartigkeit auszuschliessen, was die Waren der Klasse 3 betreffe, insbeson
dere wegen der unterschiedlichen Verwendungsweise. 

II. 1. Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. I MSchG 
gegen eine Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. I MSchG). Die ange
fochtene Marke (SERIE TAROT) wurde am 25 . Oktober 1993 mit österreichi
scher Priorität vom 24. April 1993 registriert. Die Widerspruchsmarke (CARON) 
trägt das Datum 10. Juni 1993 mit französischer Priorität vom 11. Dezember 1992 
für die Waren der Klasse 21. Sie ist demnach nur in Bezug auf diese Waren älter. 
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88BX6 
UBBOO CARC>N 

Soweit sich der Widerspruch auf die Waren der Klasse 3 stützt, ist die Wider
spruchsmarke Nr. 602 028 (CARON) nicht älter. Der Widersprechenden fehlt 
diesbezüglich die Aktivlegitimation, weshalb auf den Widerspruch insoweit nicht 
eingetreten werden kann . 

2. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer älteren Mar
ke ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 
lit. c MSchG). 

3. Beide Marken sind in der Klasse 21 für Haushalt- und Küchengeräte, Käm
me, Schwämme, Bürsten, Porzellan- und Steingutwaren eingetragen. Obwohl die 
angefochtene Marke für die letzteren drei Materialien auf Kunstgegenstände be
schränkt ist, besteht für diese Waren Identität, denn sie werden von den jeweiligen 
Oberbegriffen, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist, umfasst. 

In Bezug auf die von der angefochtenen Marke beanspruchten Kerzenlöscher 
kann von Warengleichartigkeit zu den Haushaltgegenständen ausgegangen wer
den, da diese wohl an den gleichen Verkaufsstätten angeboten werden und den 
gleichen Abnehmerkreis ansprechen. 

4. Der Widerspruch bezieht sich weiter auf die Waren der Klassen 3, 14, 18, 24 
und 25. Mit Ausnahme der Produkte der Klasse 3 ist offensichtlich, dass keine 
Gleichartigkeit zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der 
Klasse 21 besteht. Die Argumentation der widersprechenden Partei bezüglich 
starker Diversifizierung ihres Unternehmens ist nicht stichhaltig, besteht doch 
aufgrund der Eintragung für lediglich zwei Warenklassen kein Hinweis auf eine 
Diversifizierung. 
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Beim Vergleich der beanspruchten Waren in Klasse 3 der angefochtenen Mar
ke mit den Waren der Klasse 21 der Widerspruchsmarke steht die Frage nach der 
Warengleichartigkeit zwischen «Savons, parfumerie, huiles essentielles, cos
metiques, lotions pour !es cheveux» einerseits und «peignes, eponges, brosses, 
necessaires de toilette, flacons, parfums» andererseits im Vordergrund. Diesbe
züglich gilt es zu berücksichtigen, dass Produkte, die sich ergänzen, zwar vom 
gleichen Unternehmen stammen können, aber nicht müssen. So kann z.B. die völ
lig verschiedene Konstruktion von Accessoires, wie Zigaretten und Zigaretten
etuis, einen anderen Hersteller nahelegen (vgl. MSchG-David, Art. 3, N. 39). 
Gleiches trifft auch im vorliegenden Fall zu. Der Anwendungsbereich der vergli
chenen Produkte ist grundsätzlich verschieden. Zwar kann die Widerspruchsmar
ke auch Kämme, Schwämme oder Bürsten für die Körperpflege umfassen, doch 
handelt es sich dabei um einen ganz anderen Produktebereich als bei den Waren 
der Klasse 3. Die Klasse 3 beinhaltet im wesentlichen chemische Produkte für die 
Reinigung und die Körperpflege, die Klasse 21 Haushalt- und Küchengeräte. 

Auch zwischen «parfumerie» und «flacons a parfums» besteht keine Gleichar
tigkeit. Mit «parfumerie» wird der Konsument angesprochen, der Schönheits
und Pflegeprodukte sucht, die «flacons a parfums» richten sich an den Produzen
ten der Parfümerieprodukte. Verwendungszweck, Vertriebsstätte und Abnehmer
kreis sind demzufolge verschieden. 

5. Die Widersprechende beruft sich weiter auf die grosse Bekanntheit ihrer 
Marke, womit sie auf einen grösseren Gleichartigkeitsbereich zielt, wie ihn die 
Lehre Marken mit grosser Bekanntheit zubilligt (vgl. MSchG-David, Art. 3, N. 
41 ). Diese Bekanntheit wurde vorliegend jedoch nicht glaubhaft gemacht, so dass 
insgesamt die Warenidentität bzw. -gleichartigkeit nur für die Waren der Klasse 
21 bejaht wird. 

6. Soweit Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit vorliegt, bleibt zu prüfen , ob 
sich die Zeichen derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr 
ergibt. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist aus der Sicht des durchschnittli
chen Letztabnehmers zu beurteilen (vgl. Alois Troller, Immaterialgüterrecht, 3. 
Aufl., S. 229ff). Massgebend ist das Erinnerungsvermögen, nicht ein gleichzeiti
ger Vergleich der Marken (vgl. MSchG-David, Art. 3, N. 15). 

7. Im vorliegenden Fall stehen sich zwei Wortmarken gegenüber, wobei diese 
mehr oder weniger stark grafisch ausgestaltet sind. Die Widerspruchsmarke weist 
lediglich eine Vertikaltrennung des «O» auf, wogegen die angefochtene Marke 
derart verschnörkelt geschrieben ist, dass unklar bleibt, ob das Zeichen als «SE
RIE CAROC» oder als «SERIE TAROT» zu lesen ist und ob der zweite Buchsta
be im zweiten Wort ein «A» oder ein «H» darstellt. Die Inhaberin selbst versteht 
ihr Zeichen als «SERIE TAROT». Daraus geht hervor, dass das Erscheinungsbild 
der beiden Marken derart voneinander abweicht, dass insoweit keine Verwechs
lungsgefahr besteht. 
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8. Weitere Unterschiede ergeben sich aus dem Wortsinn der Marken. Bei «CA
RON» handelt es sich um einen Familiennamen, welcher einerseits durch den 
französischen Maler Antoine Caron und andererseits durch die französische 
Schauspielerin Leslie Caron einige Bekanntheit erlangt hat. 

Versteht man die angefochtene Marke als «SERIE CAROC», ergibt sich be
züglich CAROC kein Sinn. Als «SERIE TAROT» weist die Marke hingegen auf 
ein Kartenspiel hin, zu Deutsch «Tarock», auf Französisch «Tarot». In Verbin
dung mit dem Wort «Serie», liegt der Gedanke an eine Reihe von Tarnt-Karten 
nahe. Eher unwahrscheinlich ist dagegen, dass der Konsument in diesem Zusam
menhang an eine Tarot-Markenserie denkt. Die beiden Marken lenken somit die 
Gedanken in unterschiedliche Richtungen, was den Zeichenabstand vergrössert. 

9. Bezüglich Wortklang ist fraglich, ob eine Verwechslung überhaupt denkbar 
ist, da die Lesart der angefochtenen Marke unklar ist. 

Ausgehend von «SERIE CAROC» ergibt sich eine Übereinstimmung der er
sten vier Buchstaben der Widerspruchsmarke mit den ersten vier Buchstaben des 
zweiten Wortes der angefochtenen Marke. Die letzten Buchstaben «N» und «C» 
werden allerdings sehr unterschiedlich ausgesprochen (der eine ist melodisch, der 
andere spitz und hart), was die Klangnähe wieder etwas verkleinert. Geht man 
von der «TAROT»-Version aus, wird die Unterscheidungsfähigkeit bereits durch 
die Abweichung in diesen beiden Buchstaben massgeblich erhöht. 

10. Zusammenfassend ist die Verwechslungsgefahr wegen der stark grafisch 
ausgestalteten Schrift, dem Aufbau aus zwei Worten, dem unterschiedlichen 
Wortsinn und dem gesamthaft abweichenden Wortklang zu verneinen. 

Aus der Widerspruchspraxis 1995 

Von fünfunddreissig bisher bekanntgewordenen Widerspruchsentscheiden aus 
dem Jahre 1995 des Bundesamtes für Geistiges Eigentum (BAGE) und der Re
kurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) wurden neunzehn gutgeheissen 
und vierzehn abgelehnt. Auf zwei Widersprüche wurde nicht eingetreten. 

Alle diese Entscheide in den SMI zu veröffentlichen, würde leider zu weit 
führen. Wir begnügen uns deshalb mit folgender Übersicht, die freilich auch die 
in den SMI wiedergegebenen, bedeutenderen Widerspruchsentscheide mitberück
sichtigt: 



a) Eine Verwechslungsgefahr wurde bejaht zwischen: 

- BALLY /SALI RKGE vom 21.3.1995 
- MEDUSA (fig.) / Medusenkopf fig. RKGE vom 16.5.1995 
- AVENIR / AVENIT RKGE vom 30.5.1995 
- VIT-A-CID / PHYT' ACID RKGE vom 26.7.1995 
- STROMOS / DROMOS RKGE vom 3.10.1995 
- CHR1STOPHEARDEN / 

CHR1STOFLE RKGEvom 13.11.1995 
- SABATIER TROMPETTE /SABATIER BAGE vom 14.2.1995 
- SONY / SOONY und SOOONY BAGE vom 1.3.1995 
- CALIDA / CARINA BAGE vom 3.3.1995 
- TIMBERLAND / TMBER-TEAK BAGE vom 25.4.1995 
- SANOSAN / LABOSAN BAGE vom 13.7.1995 
- TWIST/ OLIVER TWIST BAGE vom 28.7.1995 
- MAGGY / M'EGGY MENU BAGE vom 31.7.1995 
- DYNASWITCH / DYNALINK BAGE vom 23.8.1995 
- PROBIOS, PROBIOCIN / PRO BIO AG BAGE vom 24.8.1995 
- SNILLOW / WILLOW BAGE vom 18.9.1995 
- RAY BAN/ RAY COLLECTION BAGE vom 6.10.1995 
- MOTOR BOOTS 90210 / 

BEVERLY HILLS 90210 BAGE vom 11.10.1995 
- BALLY / BARELY BAGE vom 29.11.1995 

b) Eine Verwechslungsgefahr wurde verneint zwischen: 

- MEGAK.INE / DEPAKINE 
- ABS /TBS 
- MAVIK / PLAVIX 
- CORDON ROUGE (fig.) / 

IMPERIAL (fig.) 
- SIMONS/ THE SIMPSONS (fig.) 
- MOR MUSJC TV/ MTV MUSIC TV 
- CHRISTIAN DIOR / DOR 
- SCOTT / SHOT RACING 
- SERIE TAROT (fig.) / CARON (fig.) 
- KEFZOL/CEFISOL 
- HARO / DAROB 

RKGE vom 5.7.1995 
BAGE vom 1.3.1995 
BAGE vom 3.3.1995 

BAGE vom 27.3.1995 
BAGE vom 31.3.1995 
BAGE vom 20.4.1995 
BAGEom 19.5.1995, 
BAGE vom 12.7.1995 
BAGE vom 28 .7.1995 
BAGE vom 17.10.1995 
BAGE vom 18.10.1995 
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Ingres
Data-Nr. 

SMI 1995/2, 311 638 
SMI 1995/2, 3 l 6 706 
SMI 1995/2, 3199 708 

4644 
MA-WI 10/94 765 

MA 11/94 4667 
W 265/94 697 
Nicht rechtskräftig 699 
W 22/93 
W 346/94 
W 488/95 
W 270/94 
W 437/94 
W 548/95 
W 288/94 
W 227/94 
W 626/95 

W 533/95 
W 318/94 

698 
4630 
4633 

768 
769 
757 

4653 
4650 
4642 

4634 
4655 

Ingres
Data-Nr. 

SMI 1996/1 4668 
PMMBI I 75 694 

4652 

PMMBI 1995 I 65 693 
W 184/94 4648 
W 266/95 4651 
W 335/95 4629 
Nicht rechtskräftig 767 
W 181/94 766 

4636 
W 206/94 4649 
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c) Produktegleichartigkeit wurde bejaht zwischen: 

- Behältern für Haushalt und Haus- und Küchengeräten, Bally/Sali, RKGE v. 21.3.95, SM! 
oder Küche, Glaswaren, Geschenk- und Dekorations- 1995/2, 311; 1-D 638 
Porzellan und Steingut artikeln aus Acrylglas, insbe-

sondere 

- Brillen und Schirmständern, Würfeln und Bally/Sali, RKGE v. 21.3.95, SM! 
Blumentöpfen, Seifen, Parfü- 1995/2, 311; 1-D 638 
merien, Uhren, Schmuck-
waren, Schinnen etc. 

- Bier und Nichtalkoholischen Getränken 
(z.B. Mineralwasser) Cordon Rouge/Imperial, BAGE v. 

27.3.95 , PMMBI 1995 I 65, 1-D 693 

- Tischdecken, Bettüber- und Kleidungsstücken Calida/Carina, BAGE v. 3.3. 1995, W 
zügen, Schuhen und 22/93, 1-D 698 
Hutwaren 

- Bauelementen aus und Bauelementen aus Beton Avenir/Avenit, RKGE v. 30.5.95, 
Kunststoff SM! 1995/2, 319, 1-D 708 

- Eingabeelementen für und Hard- und Software Dynaswitch/Dynalink, BAGE v. 
elektrische und elektro- 23.8.1995, W 548/95, 1-D 757 
nische Steuerungen 

- Körperhygienemitteln und Behandlungsmaterial Dromos/Stromos, RKGE v. 3. 10.95 
MA-WI 10/94, 1-D 765 

- Skischuhen und Schuhen Scott/Shot racing, BAGE v. 12.7.95 
Nicht rechtskräftig, 1-D 767 

- Kinderbekleidung und Erwachsenenbekleidung Twist/Oliver Twist, BAGE v. 
28.7.1995, W 270/94, 1-D 768 

- Körperpflegeprodukten, und Kosmetika, Putzmitteln Sanosan/Labosan, BAGE v. 13.7.95 
pharmazeutischen und W 488/95, 1-D 4633 
veterinärmedizinischen 
Artikeln 

- Injektions- und Infusi- und Antibiotika in Tablettenform Kefzol/Cefisol, BAGE v. 17.10.95 , 1-
onsantibiotika D 4636 

- Bekleidungsstücken und Brillen Ray Ban/Ray Collection, BAGE v. 
6. 10.95, W 626/95, 1-D 4642 

- Biologischen Körper- und Pharmazeutika VIT-A-CID/Phyt' Acid, RKGE v. 
pflegeprodukten 26.7.1995, 1-D 4644 

- Pharmazeutischen Pro- und Hygienemitteln, medizini- Darob/Haro, BAGE v. 18.10.1995. W 
dukten sehen Diätmitteln, Babynah- 206/94, 1-D 4649 

rung, Verbandmitteln , Zahn-
plomben, Desinfektionsmit-
teln, Schädlingsbekämpfungs-
Fungiziden, Herbiziden 

-- Sportschutzkleidung und Sportbekleidung Snillow/Willow, BAGE v. 18.9.95, 
W. 227/94, 1-S 4650 

- Bespielten Tonträgern und Unterhaltungsdienstleistun- Mor Music TV/ MTV Music TV, BA-
gen GE V. 20.4.1995, W 266/95, 1-D 4651 



c) Produktegleichartigkeit wurde verneint zwischen: 

- Wein, Schaumwein, 
vergorenem Fruchtsaft 

- Textilfäden, Stoffen, 
Spitzen, Stickereien, 
Bändern, Schnüren, 
Knöpfen , Häkchen , 
Ösen, Nadeln und 
künstlichen Blumen 

- Seifen, Parfums, Kos-
metika 

- Interleukinhaltige, re-
zeptpflichtige Medika-
mente gegen Krebslei-
den 

- pharmazeutische Pro-
dukte, chemische Er-
zeugnisse für die Ge-
sundheitspflege 

- Schreibwaren, Drucker-
zeugnissen 

- Pharmazeutischen und 
verterinärmedizinischen 
Produkten 

- Körperpflegemitteln 

und Bier 

und Kleidungsstücken 

und Bürsten, Kämmen, Schwäm-
men, Nöcessaires de toilette, 
Parfurnflacons 

und Antiepileptische Medikamen-
te 

und Verpackungsmaterial aus Pla-
stik 

und Finanzdienstleistungen, -inve-
stitionen und -verwaltungen 

und Bleichmitteln, Putzmitteln-
Kosmetika, Zahnpasta 

und Reinigungsmitteln 
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Cordon Rouge/Imperial, BAGE v. 
27.3.95, PMMBI 1995 I 65 , 1-D 693 

Calida/Carina, BAGE v. 3.3.1995, W 
22/93, 1-D 698 

Tarot/Caron, BAGE vom 28.7.1995, 
SM! 1996/1, 1-D 766 

Megakine/Depakine, RKGE vom 
5. Juli 1995, SM! 1996/ 1, 1-D 4668 

Myvlar/Mylar, BAGE vom 
16.8.1995, W 455/95, 1-D 4632 

lnvestcorp/Jnvesco, BAGE vom 
30.8.1995, 1-D 4643 

Darob/Haro, BAGE v. 18.10.1995, W 
206/94, 1-D 4649 

Nature Care/Nature Line, BAGE vom 
26.1.1995, W 316/94, 1-D 4654 

D.A. 
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IV. Patentrecht/ Brevets 

Art. 40 OG, Art. 22 BZP- «GENERIKUM» 

- Mit der Abweisung der Einrede der abgeurteilten Sache hat das kantonale 
Gericht einen Zwischenentscheid i.S. von Art. 50 OG gefällt. 

- Die materielle Rechtskraft, d.h. die Verbindlichkeit eines Urteils für spätere 
Prozesse, ist eine Frage des Bundesrechts, sofern der zu beurteilende An
spruch darauf beruht. 
Mit dem Rechtsmittel der Berufung können nicht kantonalrechtliche Verfah
rensfehler, insbesondere im Zusammenhang mit dem eingeholten Gutachten, 
dem Bundesgericht unterbreitet werden. 

- Identität der streitigen Ansprüche liegt vor, wenn dt:r nämliche Anspruch ge
stützt auf den denselben Sachverhalt erneut zur Beurteilung unterbreitet 
wird. In anspruchsbezagene materielle Rechtskraft erwächst demzufolge al
lein das Sachurteil. Die Rechtskraft tritt nur so weit ein, als über den geltend 
gemachten Anspruch entschieden worden ist. 
Das in einem patentrechtlichen Verletzungsprozess ergehende Sachurteil be
schränkt sich auf eine vergleichende Beurteilung jener Erfindungselemente, 
die widerrechtlich benützt werden. Der Patentinhaber gewinnt daher mit 
dem Urteil im Verletzungsprozess keine rechtskräftige Entscheidung über 
das Recht als solches, sondern blass über den aus der behaupteten Verlet
zung abgeleiteten Anspruch. 

- Unter dem Blickwinkel der materiellen Rechtskraft ist allein entscheidend, 
dass das erste Gericht die damals zu beurteilende Rechtsbehauptung nicht 
auf die im zweiten Verfahren geltend gemachte Verwendung eines Reagens 
bezagen und sie demzufolge mit seinem Urteil nicht erfasst hat. 

En rejetant l 'exception de chosejugee, lajuridiction cantonale a rendu une 
decision prejudicielle au incidente au sens de l'article 50 OJF. 
L' autorite de la chose jugee, qui interdit de remettre en discussion dans des 
proces ulterieurs ce qui a ete definitivement juge, est regie par le droit 
federal, pour autant que la pretention faisant l 'objet du litige soit eile aussi 
regie par le droitfederal. 

- Le recours en reforme au tribunal federal est irrecevable pour violation de 
la procedure cantonale, en particulier lorsqu 'il s 'agit d 'erreurs commises 
en relation avec l 'avis d 'experts. 
ll y a chose jugee lorsque la chose demandee dans le proces en cours est 
identique a l' objet d'une demande jugee definitivement et que l' etat de fait 
invoque est le meme. Seul unjugement qui tranche une pretention sur lefond 
peut etre revetu de l 'autorite de la chose jugee. 
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Le jugement sur le fand mettant fin a une action en cessation de la violation 
d 'un brevet se prononce uniquement sur les elements de l 'invention qui sont 
utilises illicitement. Par consequent, un tel jugement ne procure pas au titu
laire du brevet une decision revetue de l'autorite de la chose jugee quant au 
contenu du droit mais seulement sur la pretention decoulant de la violation 
alleguee du brevet. 
Sous !'angle de l'autorite de la chose jugee, il est seul determinant que le 
tribunal ayant rendu un premier jugement n 'ait pas alors tranche les questi
ons juridiques relatives a l 'utilisation pretendue d 'un reactif, qui fait l 'objet 
de la seconde procedure. 

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (1. Zivilabteilung) vom 3. Novem
ber 1995 i.S. W. gegen S., mitgeteilt durch Dr. Felix Thomann, Advokat in Basel 

A.- Die Klägerin im vorliegenden Verfahren ist Inhaberin eines Schweizer 
Patentes, dessen Schutzdauer am 3. Februar 1989 abgelaufen ist. Das Patent be
trifft ein Verfahren zur Herstellung des Generikums A (eines Heilmittels) . Die 
Klägerin steht seit längerer Zeit in Auseinandersetzungen mit der Beklagten, 
die ebenfalls A. herstellt. Streitig ist zwischen den beiden Gesellschaften , ob 
die von der Beklagten angewandten Verfahren das Patent ihrer Konkurrentin 
verletzen. 

B.- Mit gegen die jetzige Klägerin gerichteter Klage vom 10. Februar 1976 hat
te die jetzige Beklagte dem Handelsgericht des Kantons Bern unter anderem das 
Begehren zur Beurteilung unterbreitet, es sei gerichtlich festzustellen, dass sie 
nicht in die Rechte aus den streitigen Patenten eingreife, wenn sie den Arzneistoff 
A. nach einem von ihr entwickelten Verfahren fabriziere. Das Handelsgericht hat
te mit Urteil vom 22. Mai 1979 unter anderem erkannt: 

«Die Klage wird zugesprochen, und es wird gerichtlich festgestellt, dass die 
Klägerin nicht in die Rechte aus den schweizerischen Patenten der Beklagten ein
greift, wenn sie den Arzneistoff A. nach einem von ihr entwickelten Verfahren fa
briziert.» 

Eine Berufung der Beklagten wies das Bundesgericht am 27. März 1980 unter 
Bestätigung des Urteils des Handelsgerichts ab. 

C.- Am 30. Juni 1988 erhob die jetzige Klägerin beim Obergericht des Kantons 
Basel-Landschaft Klage gegen die Beklagte, unter anderem mit dem Rechtsbe
gehren, «es sei festzustellen , dass die Beklagte das Schweizer Patent der Klägerin 
verletzt, indem sie den Arzneistoff A. in der Weise fabriziert, dass sie durch Re
aktion des 2-C mit H. das 3-A herstellt und dieses durch Umsetzung mit Ammo
niak und Formamid in A. umwandelt». 
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Auf Antrag der Beklagten beschränkte das Obergericht das Verfahren vorläu
fig auf die Beurteilung der von ihr erhobenen Einrede der abgeurteilten Sache, 
welche es mit Urteil vom 27. September 1994 abwies. 

D.- Mit ihrer gegen das Urteil des Obergerichts eingelegten Berufung bean
tragt die Beklagte dem Bundesgericht, die Klage in Gutheissung der Einrede der 
abgeurteilten Sache abzuweisen. 

Die Klägerin stellt den Antrag, auf die Berufung nicht einzutreten, eventuell 
sie abzuweisen. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1.- Mit der Abweisung der Einrede der abgeurteilten Sache hat das Oberge
richt die Streitlage nicht umfassend bereinigt und daher keinen Endentscheid im 
Sinne von Art. 48 OG, sondern bloss einen Zwischenentscheid nach Art. 50 OG 
gefällt. Dieser unterliegt der Berufung nur, wenn dadurch sofort ein Endent
scheid im Sinne von Art. 48 OG herbeigeführt und ein so bedeutender Aufwand 
an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden kann, 
dass sich die gesonderte Anrufung des Bundesgerichts rechtfertigt. Das Bundes
gericht entscheidet über diese Voraussetzungen nach freiem Ermessen (Art. 50 
Abs. 2 OG). 

Im Falle der Gutheissung der Einrede der abgeurteilten Sache wäre über die 
Klage ohne materielle Prüfung durch Nichteintreten bzw. Zurückweisung zu ent
scheiden (vgl. E. 2 hienach). Damit ist die erste der genannten Berufungsvoraus
setzungen erfüllt. Die Bestätigung der vorinstanzlichen Abweisung der Einrede 
hätte dagegen die Fortsetzung des Verfahrens mit der Beurteilung der materiellen 
Rechtsbegehren der Klägerin durch das Obergericht zur Folge. Die Beklagte legt 
unwidersprochen und nachvollziehbar dar (vgl. BGE 118 II 91 E. la S. 92 mit 
Hinweis) , dass diese Beurteilung ein weitläufiges Beweisverfahren erfordern 
würde. Die zweite Berufungsvoraussetzung ist deshalb ebenfalls gegeben. Auf 
die Berufung, die im übrigen in Patentstreitigkeiten unabhängig von der Streit
werthöhe zulässig ist (Art. 76 Abs. 2 PatG), kann unter dem Blickwinkel von Art. 
50 OG eingetreten werden. 

2.- Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die materielle Rechts
kraft, das heisst die Verbindlichkeit eines Urteils für spätere Prozesse, eine Frage 
des Bundesrechts, sofern der zu beurteilende Anspruch darauf beruht (BGE 119 II 
89 E. 2a S. 90 mit Hinweisen). Die Einrede der abgeurteilten Sache betrifft nach 
der in der Schweiz nunmehr herrschenden formellen Rechtskrafttheorie eine Pro
zessvoraussetzung. Ihre Gutheissung hat daher zur Folge, dass auf die neue Kla
ge nicht eingetreten wird (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Auflage, S. 
213 ff., insbes. Rz 67 und 70; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Ge
richtsorganisationsrecht, 2. Auflage, S. 270 f., Rz 475; Kummer, Grundriss des 



101 

Zivilprozessrechts, 4. Auflage, S. 86 und 145; Poudret, COJ, N 4.1 zu Art. 38 OG; 
Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, N 12a 
zu Art. 192 ZPO). Allerdings untersagt das Bundesrecht den kantonalen Gerich
ten nicht, auch im Falle des Vorliegens einer abgeurteilten Sache auf eine neue 
Klage einzutreten, sofern sie darüber gleich wie das rechtskräftige Urteil ent
scheiden (BGE 105 II 149 E. 4; Kummer, Das Klagerecht und die materielle 
Rechtskraft im schweizerischen Recht, S. 64; derselbe, in: ZBJV 11711981, 
S. 166; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage, S. 364 Fn 22a; 
Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2. Aufla
ge, N 26 zu§ 191 ZPO; Poudret, COJ, N 1.3.2.15 zu Art. 43 OG). Wie es sich da
mit nach der Prozessordnung des Kantons Basel-Landschaft verhält, braucht in
dessen nicht untersucht zu werden, da gemäss Art. 40 OG im bundesgerichtlichen 
Verfahren die Regelung von Art. 22 BZP zu beachten und die Klage für unzuläs
sig zu erklären ist, wenn der Anspruch bereits rechtskräftig beurteilt worden ist. 
Im Falle der Begründetheit der Berufung wäre deshalb auf die Klage nicht einzu
treten. Dass die Beklagte im Widerspruch dazu mit ihrem Rechtsbegehren die Ab
weisung der Klage verlangt, gereicht ihr nicht zum Nachteil , da aus der Beru
fungsschrift ohne weiteres klar wird, dass sie sich der Klage unter Berufung auf 
die materielle Rechtskraft des vom Bundesgericht bestätigten Urteils des Berner 
Handelsgerichts vom 22. Mai 1979 widersetzt. Ihr Rechtsbegehren ist entspre
chend umzudeuten. 

3.- Die materielle Rechtskraft ist ein Institut des ungeschriebenen Bundes
rechts. Der Beklagten schadet daher nicht, dass sie keine Gesetzesvorschrift 
nennt, gegen welche die Vorinstanz verstossen haben soll. Der Berufungsschrift 
ist hinreichend klar zu entnehmen, mit welchen Regeln des Bundesrechts der an
gefochtene Entscheid in Widerspruch stehen soll (BGE 116 II 745 E. 3 S. 748 f.). 
Der Nichteintretensantrag der Klägerin ist insoweit unbegründet. 

Nicht einzutreten ist dagegen auf die Vorbringen der Beklagten, mit welchen 
Verfahrensfehler behauptet werden, insbesondere im Zusammenhang mit dem 
vom Obergericht eingeholten Gutachten. Von hier nicht gegebenen Ausnahmen 
abgesehen, steht die Regelung des Verfahrens in der Zuständigkeit der Kantone 
und können darauf bezügliche Rechtsverletzungen dem Bundesgericht nicht mit 
dem Rechtsmittel der Berufung unterbreitet werden (Art. 43 Abs. 1 und Art. 55 
Abs. l Iit. c OG; Poudret, COJ, N 1.4.2.10 zu Art. 43 OG). 

4.- a) Eine abgeurteilte Sache liegt vor, wenn der streitige Anspruch mit einem 
schon rechtskräftig beurteilten identisch ist. Dies trifft zu, falls der Anspruch dem 
Richter aus demselben Rechtsgrund und gestützt auf denselben Sachverhalt er
neut zur Beurteilung unterbreitet wird (BGE 119 II 89 E. 2a S. 90). In anspruchs
bezogene materielle Rechtskraft erwächst demzufolge allein das Sachurteil. Ein 
solches ist nur gegeben, wenn und soweit das Gericht die Sachverhaltsvorbringen 
der Parteien materiellrechtlich würdigt, das heisst den geltend gemachten An
spruch inhaltlich beurteilt (BGE 115 II 187 E. 3b S. 189). 
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Die Rechtskraftwirkung tritt folgerichtig nur soweit ein, als über den geltend 
gemachten Anspruch entschieden worden ist. Inwieweit dies der Fall ist, ergibt 
die Auslegung des Urteils, zu welcher dessen ganzer Inhalt heranzuziehen ist. 
Zwar erwächst der Entscheid nur in jener Form in Rechtskraft, wie er im Urteils
dispositiv zum Ausdruck kommt, doch ergibt sich dessen Tragweite vielfach erst 
aus einem Beizug der Urteilserwägungen, namentlich im Falle einer Klageabwei
sung (vgl. BGE 115 II 187 E. 3b S. 191; Leuch/Marbach/Kellerhals, a.a.O., N 
12c/aa zu Art. 192 ZPO). 

Nicht zur Urteilsformel gehören die tatsächlichen Feststellungen und die recht
lichen Erwägungen des Entscheids . Sie haben in einer anderen Streitsache keine 
bindende Wirkung (Leuch/Marbach/Kellerhals, a.a.O., N 12c/aa zu Art. 192 
ZPO) . Gleiches gilt für Feststellungen zu präjudiziellen Rechtsverhältnissen oder 
sonstigen Vorfragen sowie für weitere Rechtsfolgen, die sich aus dem Inhalt des 
Urteils mit logischer Notwendigkeit ergeben . Sie sind bloss Glieder des Subsum
tionsschlusses , die für sich allein nicht in materielle Rechtskraft erwachsen (Ro
senberg/Schwab, Zivilprozessrecht, 15. Auflage, S. 922 ff.). 

Die materielle Rechtskraft der Entscheidung wird objektiv begrenzt durch den 
Streitgegenstand. Der Subsumtionsschluss entfaltet die Ausschlusswirkung nur 
gegenüber dem mit dem bereits beurteilten identischen Anspruch. Der Begriff 
der Anspruchsidentität ist nicht grammatikalisch, sondern inhaltlich zu verste
hen . Er wird durch die mit dem Begehren des abgeschlossenen Verfahrens ins
gesamt erfassten und beurteilten Rechtsbehauptungen bestimmt. Der neue An
spruch ist deshalb trotz abweichender Umschreibung vom beurteilten nicht ver
schieden, wenn er in diesem bereits enthalten war, wenn bloss das 
kontradiktorische Gegenteil zur Beurteilung unterbreitet wird oder wenn die im 
ersten Prozess beurteilte Hauptfrage für Vorfragen des zweiten Prozesses von 
präjudizieller Bedeutung ist (vgl. Vogel , a.a.O. , S. 213 ff. Rz 66 ff. ; Rosen
berg/Schwab, a.a.O., S. 926 ff. ; Leuch/Marbach/Kellerhals, a.a.O., N 12c/cc zu 
Art. 192 ZPO). Anderseits sind Rechtsbehauptungen trotz gleichen Wortlauts 
dann nicht identisch, wenn sie nicht auf dem gleichen Entstehungsgrund, das 
heisst auf denselben Tatsachen und rechtlichen Umständen beruhen (BGE 97 II 
390 E. 4, S. 396). 

b) Der patentrechtliche Verletzungsprozess gründet auf der Rechtsbehauptung, 
ein bestimmtes Verhalten liege innerhalb des Schutzbereichs des Patents und stel
le damit einen unzulässigen Eingriff in das Immaterialgüterrecht dar. Das darüber 
ergehende Sachurteil beschränkt sich folglich auf eine vergleichende Beurteilung 
jener Erfindungselemente, die nach den Vorbringen des Patentberechtigten wider
rechtlich benützt werden (Reto M. Hilty, Der Schutzbereich des Patents, Diss. 
Zürich 1990, S. 135 f. Fn 2). Das Urteil stellt nicht positiv den Inhalt des Rechts 
fest, sondern untersucht lediglich vom Standpunkt desjenigen aus, der dieses 
Recht respektieren muss, ob dessen Verhalten dazu in Widerspruch steht (Kum
mer, Das Klagerecht, S. 86; Benkard/Rogge, N 5 zu 139 DPatG). Der Patentbe-
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rechtigte gewinnt daher mit dem Urteil im Verletzungsprozess keine rechtskräfti
ge Entscheidung über das Recht als solches, sondern bloss über den aus der be
haupteten Verletzung abgeleiteten Anspruch (Kummer, Das Klagerecht, S. 86). 
Das Urteil lehnt sich an die konkrete Verletzungsform, nicht an den allgemeinen 
Schutzbereich des Patents an (Benkard/Rogge, N 32 zu 5 139 DPatG). Folgerich
tig erfasst seine Rechtskraft im Fall bejahter Verletzung nur gerade die dem Ge
richt zur Beurteilung unterbreiteten Handlungen, die besondere Art der Benüt
zung der Erfindung, nicht aber deren Gehalt insgesamt. Daher muss ein neuer 
Verletzungsprozess eingeleitet werden, wenn der Patentverletzer später in eine 
andere Nachahmungsart ausweicht (Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Auflage, 
Band II, S. 1083; David, Schweizerisches lmmaterialgüter- und Wettbewerbs
recht, Band 1/2, S. 84). Dies ist vorab der Auffassung der Beklagten entgegenzu
halten, dass der Schutzbereich des Streitpatents im Berner Prozess umfassend 
festgelegt worden sei. Zu prüfen ist nicht, ob nach der in den Erwägungen zum 
damaligen Urteil zum Ausdruck gebrachten Auffassung des Gerichts das heute 
streitige Verfahren als nicht patentverletzend erachtet worden wäre, sondern al
lein, ob darüber eine urteilsmässige Entscheidung ergangen ist. 

c) Das Schicksal der Einrede der abgeurteilten Sache hängt damit allein von 
der Beantwortung der Frage ab, ob das mit der Klage angegriffene Verfahren der 
Beklagten zur Herstellung des A. bereits in einem Sachurteil auf seine Verträg
lichkeit mit dem Schutzbereich des streitigen Patents überprüft worden ist. 

5.- a) Massgebend für den Inhalt der früheren Streitentscheidung ist das Urteil 
des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 22. Mai 1979. Dieses ist zwar durch 
den Berufungsentscheid des Bundesgerichts vom 27 . März 1980 ersetzt worden 
(vgl. Poudret, COJ, N 5.3 zu Art. 38 und N 2 zu chap. II vor Art. 43 OG; 
Messmer/lmboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, S. 171 Rz 
126), doch wurde darin seine Urteilsformel samt der entscheidwesentlichen Be
gründung als bundesrechtskonform bestätigt. Damit muss die inhaltliche Trag
weite der Entscheidung aufgrund des Urteilsdispositivs des Handelsgerichts unter 
Zuhilfenahme der massgebenden Erwägungen bestimmt werden. 

Ohne Einfluss bleibt in diesem Zusammenhang der Entscheid des Bundesge
richts vom 12. Juni 1989 über das Revisionsgesuch der Klägerin. Mit dessen Ab
weisung hat das Bundesgericht kein neues Sachurteil gefällt, sondern lediglich ei
ne Aufhebung seines Entscheids vom 27. März 1980 abgelehnt ( vgl. Poudret, 
COJ, N 1 zu Art. 144 OG). Anspruchsbezogene Rechtskraftwirkung entfaltet der 
Revisionsentscheid nicht. Daran ändert nichts, dass die Klägerin dem Bundesge
richt damals den Antrag gestellt hat, den Sachentscheid aufgrund ihrer Behaup
tung zu revidieren, dass die Beklagte zusätzlich zu den im Verfahren erwähnten 
Substanzen bei der Herstellung von A. Ammoniak als Reagens verwende. Einer
seits hielt das Bundesgericht diese Tatsache nicht für neu, anderseits nicht für ein 
Tatbestandsmerkmal des geltend gemachten Verletzungsanspruchs. Damit war 
das Schicksal des Revisionsgesuchs besiegelt, und die - an sich überflüssige -
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Zusatzerwägung, der Vorwurf der Patentverletzung scheitere ohnehin bereits an 
Unterschieden in der ersten Stufe des Herstellungsverfahrens, erweiterte die ma
terielle Rechtskraftwirkung des früheren Sachentscheids nicht. 

b) In Ziffer 1 der Erwägungen seines Urteils vom 22. Mai 1979 hat das Han
delsgericht des Kantons Bern festgestellt, die Umsetzung des von der Beklagten 
verwendeten Ausgangsstoffes (S-1) mittels Hydrazin in ein Zwischenprodukt (S-
11) und dessen Umwandlung in A. durch Umsetzung mit Formamid verletze die 
Rechte der Klägerin aus deren Patent nicht. Damit wurde nicht darüber befunden, 
ob eine Patentverletzung auch dann zu verneinen wäre, wenn zusätzlich Ammo
niak als Reagens verwendet würde. Zwar mag richtig sein, dass sich diese 
Schlussfolgerung aus den Feststellungen des Handelsgerichts aufdrängt, doch ist 
entscheidend, dass sie im Urteilsspruch keinen Niederschlag gefunden hat. Selbst 
logisch zwingende Deduktionen aus den Erwägungen des Gerichts bleiben, wenn 
sie in der Urteilsformel nicht zum Ausdruck kommen, bestenfalls hypothetische 
Motive des Subsumtionsschlusses, haben aber an der materiellen Rechtskraft des 
Urteils nicht teil (vgl. E. 4a hievor). 

c) Damit bleibt zu prüfen, ob das Handelsgericht den heute streitigen Anspruch 
bereits mit dem Entscheid über die Widerklage materiell beurteilt hat. 

aa) Mit der Unterlassungs-Widerklage sollte der Beklagten(= jetziger Kläge
rin) Herstellung und Vertrieb von A. verboten werden, welches durch die Um
wandlung eines Ausgangsstoffes (S-1) in ein Zwischenprodukt (S-11) und die 
Überführung dieses Zwischenproduktes in A., insbesondere durch Umsetzung 
mit Harnstoff oder mit Formamid und/oder Ameisensäure fabriziert wird. Das 
Handelsgericht hat das Begehren mit der Begründung abgewiesen, das von der 
jetzigen Beklagten angewendete Verfahren, wie es in den Akten definiert sei, wei
se nicht alle Merkmale und auch nicht alle wesentlichen Merkmale des Verfah
rens nach dem Streitpatent auf; zudem seien die Unterschiede der jeweiligen er
sten Stufe der beiden Verfahren wesentlich, weshalb keine Patentverletzung vor
liege. Die Beklagte versteht diese Abweisung im Ergebnis so, dass angesichts des 
im Rechtsbegehren verwendeten Wortes «insbesondere» sämtliche Umwandlun
gen ihres Zwischenprodukts (S-11) in A. als nicht patentverletzend beurteilt wor
den seien, also auch die Umsetzung unter Verwendung von Ammoniak. 

Richtig - und den Ausführungen der Beklagten insoweit zuzustimmen - ist, 
dass das Handelsgericht eine Patentverletzung im wesentlichen mit den zwei fol
genden Begründungen verneint hat. Zum einen liege die geschützte Erfindung des 
patentgemässen Verfahrens hauptsächlich in der Verwendung des Ausgangsstof
fes (W-1), welchen die Beklagte jedoch nicht benütze. Zum andern werde die Um
setzung des jeweiligen Ausgangsstoffes über ein Zwischenprodukt in A. von den 
Parteien unterschiedlich durchgeführt; von der Beklagten aufgrund einer eigenen, 
von jener des Streitpatents unabhängigen Erfindung, so dass sie insoweit nicht in 
dessen Schutzbereich eingreife. Daraus lässt sich zwar ableiten, dass das Han-
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delsgericht auch die Verwendung von Ammoniak als nicht patentverletzend er
achtet hätte. Dies ist indessen unter dem hier massgebenden Gesichtspunkt uner
heblich. Entscheidend ist vielmehr der Umstand, dass es eine solche Feststellung 
nicht getroffen und mit der Abweisung der Widerklage auch nicht zum Ausdruck 
gebracht hat. Aus seinem Urteil geht mit keinem Wort hervor, dass sich das Han
delsgericht zur Verwendung von Ammoniak als Reagens geäussert hat. Aus der 
ausdrücklichen Erwähnung des «aktenkundigen Verfahrens» ergibt sich im Ge
genteil, dass es sich einzig mit den in den Begehren genannten Substanzen befas
st hat. Hat das Handelsgericht aber die Verwendung von Ammoniak nicht in die 
Beurteilung einbezogen, so erging darüber auch keine Entscheidung zum Verlet
zungstatbestand. Damit kann offenbleiben, ob das Unterlassungsbegehren über
haupt dem prozessualen Bestimmtheitsgebot entsprach und die Beurteilung nicht 
ohnehin auf die ausdrücklich genannten Substanzen zur Umwandlung des Zwi
schen- in das Endprodukt zu beschränken war (vgl. dazu BGE 88 II 209 E. III/2 
S. 239 f.; David, a.a.O., S. 78 ff.) . Unter dem Blickwinkel der materiellen Rechts
kraft ist allein entscheidend, dass das Handelsgericht die damals zu beurteilende 
Rechtsbehauptung nicht auf das heute streitige Verfahren bezogen und es demzu
folge mit seinem Urteil nicht erfasst hat. Die Einrede der abgeurteilten Sache ist 
demnach vom Obergericht des Kantons Basel-Landschaft zu Recht abgewiesen 
worden. 

Art. 1 Abs. 2, 26 Ziff. 3, 27, 51 Abs. 2, 66 fit. a PatG -
«SICHERHEJTSETIKETTE !» 

- Die Zweckbestimmung namentlich einer Vorrichtung kann ebenso wie eine 
strukturelle Beschreibung ein eindeutig feststellbares Merkmal der Definiti
on eines Erzeugnisses sein (E. ll.2) . 

- Anspruchsmerkmale, die der Fachmann nicht zum Verständnis der techni
schen Lehre braucht, sollen im Erteilungsverfahren gestrichen werden, im 
Nichtigkeitsverfahren genügt es dagegen, sie blass als überflüssig festzu
stellen ( E. II. 2 ). 

- Offengelassen, ob ein Zusammenlesen verschiedener Urkunden gegen den 
Grundsatz des Einzelvergleichs bei der Neuheitsprüfung verstösst, wenn die 
Vorveröffentlichung auf die andere Druckschrift so Bezug nimmt, dass diese 
ihre Grundlage ist und damit zu ihrem Inhalt wird (E. ll.4). 

- Besteht die beanspruchte Erfindung in einer blassen Aufgabenstellung und 
wird die Lösung dieser Aufgabe dem Fachmann überlassen, liegt auch ein 
neuer Verwendungszweck nahe (E. ll.5.1). 

- Es stellt keinen Nichtigkeitsgrund dar, wenn eine Patentschrift so knappe 
Angaben enthält, dass der Durchschnittstechniker für den Nachbau eines 
Details einige Zeit aufwenden und eine eigene Lösung finden muss, solange 
er die Lösung findet (E. ll.5.3 ). 
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- Der Schutzbereich des Patents umfasst auch Benutzungshandlungen, die un
ter Verwendung gleichwirkender, austauschbarer Mittel von der Erfindung 
Gebrauch machen (E. IIl.3). 
Keine Gleichwirkung liegt vor, wenn ein wesentliches Erfindungsmerkmal 
weggelassen oder durch ein Mittel mit anderer Funtion ersetzt wird. Die Lö
sung der gleichen Aufgabe stellt für sich noch keine Nachahmung dar (E. 
I/1.3 ). 
Dass die Erfindung eine abweichende Ausführungsmöglichkeit nahelegt, be
wirkt noch keine Äquivalenz (E. I/1.3). 

L'indication de la destination notamment d 'un dispositif peut constituer 
aussi bien une description structurelle qu 'un caractere clairement etabli de 
La definition d'un produit ( c. Il.2). 
Des caracteristiques de La revendication, dont l 'homme du metier n 'a pas 
besoin pour comprendre l 'enseignement technique, doivent etre supprimees 
dans la procedure d'octroi du brevet; en revanche, dans une procedure en 
nullite, il suffit de constater simplement qu 'elles sont superflues ( c. Il.2). 
La question est laissee ouverte de savoir si la prise en consideration con
jointe de differents documents viole le principe de l'unite de la comparaison 
lors de l 'examen de La nouveaute, si la «prepublication» se refere a un aut
re texte au point que celui-ci constitue sonfondement et en devient meme le 
contenu ( c. I/.4 ). 
Si l'invention revendiquee consiste simplement a poser le probleme, dont 
l'homme du metier doit chercher La solution, un nouveau but d'utilisation 
est a la portee de l 'homme du metier ( c. I/.5.1 ). 
Un brevet n 'est pas nul du fait que les indications qu 'il contient sont si suc
cinctes que le technicien moyen doit consacrer du temps a la realisation 
d 'un detail et trouver sa propre solution, pour autant qu 'il la trouve (c. 
I/.5.3). 

- L'aire de protection du brevet comprend aussi !es utilisations pour lesquel
les il est fait usage de l 'invention par des moyens equivalents ou interchan
geables ( c. Ill.3 ). 
Il n 'y a pas equivalence lorsqu 'une caracteristique essentielle de l 'inventi
on n 'est pas reprise ou est remplacee par un moyen dont la fonction est dif
ferente. Le fait qu 'une autre solution est apportee a un meme probleme 
n 'implique pas a lui seul qu 'il y a imitation ( c. I/1.3 ). 
Il n 'y a pas equivalence du seul fait que l'invention tend a montrer qu 'il exi
ste une possibilite d 'execution differente (c. IIl.3). 

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. Februar 1994 i.S. G. 
Lichtblau c. Actron Security AG und Actron Produktion AG 

Der Kläger ist Inhaber des Schweizer Patentes CHPS 673'722 betreffend «In
stallation de securite electronique avec etiquette resonnante et desactivateur», an-
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gemeldet am 2. April 1986 und erteilt am 30. März 1990. Die Patentanmeldung 
ging durch Abspaltung aus der PCT-Anmeldung 15/86 hervor. Der Kläger ist fer
ner Inhaber des Schweizer Patentes CH-PS 669'858 betreffend «Etiquette reson
nante pour une installation de securite detectable et desactivable electronique
ment». 

Die Beklagten stellen ebenfalls Sicherheitsanlagen (mit Sicherheitsetiketten) 
her, die sie in der Schweiz unter der Bezeichnung Deaktivierungs-Station 2000 in 
Verkehr bringen . 

Am 21 . Dezember 1990 reichte der Kläger gegen die Beklagten Klage auf 
Feststellung, Unterlassung, Beschlagnahmung und Schadenersatz wegen Verlet
zung seines Patentes 673'722 ein. Die Beklagte erhob zugleich mit der Klageant
wort Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit des Klagepatentes. 

Die Beklagten beantragten überdies, es sei auf die Klage des Klägers nicht ein
zutreten, weil die als Vertreterin bezeichnete ausschliessliche Lizenznehmerin, 
die Checkpoint Systems Inc. , nicht berechtigt sei, für den Kläger rechtsgültig Pro
zesshandlungen vorzunehmen. Das Handelsgericht wies diesen Einwand mit Be
schluss vom 6. November 1991 ab und führte das Verfahren weiter. Das Haupt
verfahren wurde schriftlich durchgeführt. Eine Referentenaudienz fand nicht 
statt. 

Mit Beschluss vom 2. Juni 1992 ordnete das Handelsgericht die Einholung ei
nes gerichtlichen Gutachtens zu verschiedenen Fragen betreffend die Rechtsbe
ständigkeit des Klagepatentes und seine Verletzung an und beauftragte mit der 
Begutachtung den Patentingenieur D. Am 4. November 1992 fand gleichzeitig in 
beiden Prozessen die Experteninstruktion statt. Ende März 1993 lieferte der Gut
achter D. sein Gutachten ab. Auf Grund der Stellungnahmen der Parteien dazu 
ordnete das Handelsgericht mit Beschluss vom 8. Juli 1993 eine Ergänzung des 
Gutachtens in Verbindung mit einer Besichtigung einer Deaktivierungs-Station 
2000 an und ermächtigte den Gerichtsgutachter, zur Inbetriebsetzung und Fest
stellung der Funktion der Anlage den Elektroniker G. beizuziehen. Überdies hol
te das Handelsgericht die Stellungnahme des BAGE zu den für den Fall einer Ein
schränkung des Klagepatentes vorgelegten Neufassung der Patentansprüche ein. 

II. Zur Frage der Rechtsbeständigkeit des Patentes: 

1. Gemäss Art. 26 PatG ist ein Patent auf Klage hin nichtig zu erklären, wenn 
einer dort aufgezählten Nichtigkeitsgründe zutrifft. 

Die Beklagten behaupten, die patentgemässe Erfindung sei durch Vorveröf
fentlichungen neuheitsschädlich vorweggenommen worden (Art. 7 PatG) und je
denfalls durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen (Art. 1 Abs. 2 PatG). 
Damit berufen sie sich auf die Nichtigkeitsgründe des Art. 26 Abs. 1 PatG. Aus-
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serdem haben sie im Verlaufe des Prozesses geltend gemacht, die beanspruchte 
Erfindung sei in der Patentschrift nicht so dargelegt, dass sie der Fachmann da
nach ausführen könne; dies beschlägt den Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Ziff. 3 
PatG. 

2. Gegenstand von Patentanspruch 1 des Klagepatentes ist eine elektronische 
Sicherheitseinrichtung zur Detektion und Deaktivierung von Resonanzetiketten 
mit einer Schaltung, die Kondensatorplatten auf beiden Seiten des Substrates auf
weist. Patentanspruch 1, der nicht in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil ge
gliedert ist, definiert in der erteilten Fassung eine elektronische Sicherheitsein
richtung mit folgenden Merkmalen: 

a) zur Detektion einer Schaltung einer Resonanzetikette, 

b) welche Kondensatorplatten beiderseits eines Substrates aufweist, 

c) und zur elektronischen Deaktivierung der Resonanzeigenschaften der Eti
kettenschaltung, 

d) mit einem Mittel zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes, dessen 
Frequenz einen vorbestimmten Abstand überstreicht, 

e) mit einem Mittel zur Detektion einer Resonanzfrequenz der Etikettenschal
tung in dem genannten Intervall, 

f) und mit einem Deaktivierungsmittel, welches geeignet ist, bei Detektion der 
Anwesenheit der Schaltung der Resonanzetikette zu wirken, 

g) um ein elektromagnetisches Feld bei der genannten Resonanzfrequenz zu 
erzeugen, dessen Energie genügt, um zwischen den Kondensatorplatten und 
durch das Substrat der Etikettenschaltung eine Bogenentladung zu bewir
ken, und welches geeignet ist, die Resonanzeigenschaften der Etiketten
schaltung bei der genannten Resonanzfrequenz zu zerstören . 

Der Gutachter bemerkt einleitend, in der Patentbeschreibung würden keine 
nachteiligen Eigenschaften der bekannten Sicherheitseinrichtungen, sondern nur 
solche der jeweiligen Resonanzetiketten diskutiert. Daraus sei zu schliessen, dass 
das zu lösende technische Problem darin bestehe, eine elektronische Sicherheits
einrichtung zur Detektion und Deaktivierung einer Resonanzetikette eines be
stimmten Etikettentypus zu schaffen, und zwar einer Etikette, die zu ihrer Deak
tivierung keine Schmelzsicherung benötige. Die beanspruchte technische Lehre 
betreffe entsprechend eine Sicherheitseinrichtung zur Detektion und Deaktivie
rung einer Resonanzetikette nach Art derjenigen gemäss CH-PS 669' 858, d.h. mit 
einer Schaltung mit Kondensatorplatten beiderseits des Substrates. Die patent
gemässe Sicherheitseinrichtung enthalte ein Mittel zur Erzeugung eines elektro-
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magnetischen Feldes mit einer über einen bestimmten Intervall gewobbelten 
Frequenz, mit einem Mittel zur Detektion einer Resonanzfrequenz der Etiketten
schaltung in dem genannten Intervall und mit einem bei Detektion der Etiketten
schaltung wirkenden Deaktivierungsmittel, das bei der genannten Resonanzfre
quenz ein elektromagnetisches Feld einer für die Zerstörung der Resonanzeigen
schaften der Etikettenschaltung genügenden Energie erzeuge. 

Nach Auffassung des Gutachters stellt der Hinweis in Merkmal g auf die Bo
genentladung des elektromagetischen Feldes kein an der Sicherheitseinrichtung 
feststellbares Merkmal dar, würde aber als Zweckmerkmal besser zu Merkmal c 
passen. In der Tat sind Erzeugnisse grundsätzlich durch ein eindeutig feststell
bares Merkmal zu definieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jedes Merkmal 
notwendigerweise als strukturelles Merkmal zum Ausdruck gebracht werden 
müsste. Die Zweckbestimmung, insbesondere bei Vorrichtungen, bildet einen in
tegrierenden Bestandteil der in unabhängigen Patentansprüchen verankerten 
Erfindungsdefinition, bestimmt sie doch den sachlichen Geltungsbereich eines 
Patentes entscheidend mit (Art. 51 Abs. 2 PatG ). Das Merkmal ist daher, wie es 
auch der Gutachter meint, im Patentanspruch zu belassen. Der Umstand, dass es 
zweckmässiger als Merkmal c ' in die Definition eingefügt würde, ist aber noch 
kein Grund, den Patentanspruch deswegen neu zu fassen. Sachlich handelt es 
sich um blosse Auslegung und nicht um eine Ergänzung des Patentanspruches 
durch zusätzliche Merkmale. 

Weiter hält der Gutachter dafür, der letzte Nebensatz von Merkmal g («welches 
(Deaktivierungsmittel) geeignet ist, die Resonanzeigenschaften .. zu zerstören») 
sei überflüssig, weil es lediglich die Funktion eines Deaktivierungsmittels aus
drücke und der Begriff «Deaktivierungsmittel» notwendigerweise die Eignung 
zur Zerstörung der Resonanzeigenschaften in sich schliesse. Regel für die For
mulierung des Patentanspruches ist es , nur die Merkmale anzugeben, die für den 
Fachmann zum Verständnis der technischen Lehre notwendig sind; Nebensächli
ches, Überflüssiges ist zu streichen . Ist aber der Patentanspruch einmal erteilt, so 
genügt es, die (dem Fachmann erkennbar) überflüssigen «Merkmale» als solche 
festzustellen. Auch diesbezüglich drängt sich keine Neufassung des Patentan
spruches auf, doch ist die Erfindung im Sinne der Auslegung gemäss Merkmal g' 
den weiteren Betrachtungen zugrunde zu legen. 

Im übrigen bedeutet «detecter» im vorliegenden Zusammenhang die Feststel
lung der Anwesenheit und des Vorhandenseins der Resonanzfrequenz. Gemäss 
den überzeugenden Darlegungen des Gutachters schliesst dies die Bestimmung 
und die Messung der Resonanzfrequenz ein, ohne auf das letztere eingeschränkt 
zu sein. Der Gutachter stützt seine Auffassung auf die Patentbeschreibung. Mit 
ihrer abweichenden Auffassung in der Stellungnahme zum Gutachten, die Um
schreibung der Resonanzfrequenz sei nur im Sinne von «Messung» zu verstehen, 
vermögen die Beklagten gegen die begründete Auffassung des Gutachters nicht 
aufzukommen. Der Gutachter hat im übrigen seine Auffassung unter Hinweis auf 
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die Beschreibung und Zeichnung (Figur 7, die eine Antenne 90 zeigt, die zur De
tektion der Anwesenheit einer Etikettenschaltung 92 geeignet und an ein Etiket
tendetektionsystem angeschlossen ist) nochmals überzeugend erklärt und erläu
tert, dass es primär um die Detektion geht. Auch in der PCT-Anmeldung sei zu le
sen «to sense the presence of a resonant tag circuit» und «sensing the presence of 
the tag circuit». Die Richtigkeit seiner Darlegungen wird durch die Etiketten mit 
verschiedener Detektions- und Deaktivierungsfrequenz, wo die Detektionsfre
quenz zunächst detektiert werden muss, bestätigt. 

3. Mit der Stellungnahme zur Widerklageduplik und zur Stellungnahme des 
Klägers brachten die Beklagten neu vor, die Erfindung sei in der Patentschrift 
nicht so dargelegt, dass der (Durchschnitts-)Fachmann sie ausführen kann. Zu 
dieser Behauptung fühlten sie sich durch das Vorbringen des Klägers veranlasst, 
die Anforderungen an die Schaltung der elektronischen Sicherheitseinrichtung für 
die Deaktivierung beim Durchschmelzen einer Schmelzsicherung seien nicht die 
gleichen, wenn das Etikett durch das Durchschmelzen einer Schmelzsicherung 
oder durch das Durchschlagen eines Dielektrikums zu deaktivieren sei. Daraus 
folge implizit, so argumentieren die Beklagten, dass dem Fachmann am Anmel
detag keine zum Durchschlagen eines Dielektrikums bei einer Etikette taugliche 
elektronische Sicherheitseinrichtung zur Verfügung gestanden habe. Der in der 
Patentbeschreibung erwähnte Steuerungsmechanismus könne das Defizit in der 
Offenbarung nicht ausgleichen. 

Der Gutachter stellt daran anknüpfend fest, es werde an der zitierten Stelle 
der Patentbeschreibung eingangs darauf hingewiesen, dass eine zu hohe Deakti
vierungsenergie dazu führen könnte, dass ein Teil der Kondensatorplatten weg
gebrannt werde, ohne dass ein Kurzschluss zwischen den Platten entstehe. Die 
Etikette könnte diesfalls weiterhin eine Resonanzfrequenz aufweisen . Zur Be
wältigung dieses Problems werde vorgeschlagen, entweder die Deaktivierungs
energie genau zu steuern oder den Deaktivierungsvorgang elektronisch zu über
wachen, um den Deaktivator kurz nach Ausbildung des ersten Bogens abzu
schalten. Wenn die Deaktivierung zyklisch aus- und eingeschaltet werde, werde 
Metall entlang des Entladungspfades abgelagert und der angestrebte Effekt er
reicht. Die Steuerung sei eine einfache Berechnungssache bzw. Jiesse sich expe
rimentell ohne erfinderischen Aufwand bewerkstelligen. Die elektronische 
Überwachung diesbezüglich werde in einem Ausführungsbeispiel gezeigt. Dem
gegenüber bezweifeln die Beklagten in ihrer Stellungnahme zum Gutachten in
sofern, dass die Berechnung der zur Deaktivierung erforderlichen Minimalener
gie eine einfache Sache sei . Sie machen geltend, dass für ein genaues und zu
treffendes Verständnis des Deaktivierungsvorganges eine genaue Kenntnis der 
dafür wesentlichen Parameter Voraussetzung sei . Nach Auffassung des Gutacht
ers verfügt jedoch der massgebliche Fachmann über dieses Verständnis. Der 
massgebliche Fachmann ist, wie der Gutachter einleitend seines Gutachtens aus
führte, ein Elektroniker oder Nachrichtentechniker, der auf dem Gebiet der elek
trischen Schwingkreise, der diese bildenden Komponenten und der drahtlosen 
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Telekommunikation bewandert ist. Sein Ausbildungsstand ist der eines Elektro
ingenieurs oder Elektronikers HTL oder allenfalls der ETH mit mehrjähriger 
Praxis als Entwicklungsingenieur. Mit Recht hält der Gutachter der Beklagten 
(1) entgegen, sie habe ihre Deaktivierungsstation zu einem Zeitpunkt gebaut, als 
sie zugegebenermassen selber noch kein Verständnis des Deaktivierungsvorgan
ges der von ihr verwendeten Etiketten hatte (vgl. Eingabe der Beklagten im Par
allelprozess , wonach die mutmasslichen physikalischen Vorgänge bei der Deak
tivierung der von Tokai Denshi Co. Ltd. hergestellten Etiketten anlässlich der 
Besprechung mit den amerikanischen Anwälten im März 1993 besprochen wur
den und sich erst in der Folge herausstellte, dass «kalt» gestempelte Etiketten 
nicht deakti vier bar seien) . 

Der Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Ziff. 3 PatG ist somit nicht begründet. 

4. Die patentgemässe Erfindung ist neu im Sinne von Art. 7 PatG. Eine Erfin
dung ist nicht mehr neu, wenn sie mit allen ihren in einem Patentanspruch aufge
führten Merkmalen in ein und derselben zum Stand der Technik gehörenden Vor
veröffentlichung, sei es im Anspruch oder in der Beschreibung (Ausführungsbei
spiel) einer vorveröffentlichten Patentschrift, vollständig (identisch) offenbart 
worden ist. Dabei gilt der Grundsatz des Einzelvergleichs, d.h. es ist unzulässig, 
aus unterschiedlichen Vorveröffentlichungen eine Identität mit dem definierten 
Erfindungsgegenstand herzustellen. Neuheitsschädlich ist nur der tatsächliche 
Offenbarungsgehalt einer Vorveröffentlichung, wie er vom Fachmann verstanden 
wird. 

4.1 Die Beklagten haben diverse Vorveröffentlichungen eingereicht. Als neu
heitsschädlich nennen sie jedoch ausdrücklich nur die US-PS 3'938'044 und die 
US-A 214'361 (entsprechend US-PS 3'810' 147). 

In der US-PS 3'938'044 wird eine Antenneneinrichtung für ein elektronisches 
Sicherheitssystem beschrieben. Gemäss Feststellung des Gutachters ist Gegen
stand dieses Patentes die vorzugsweise automatische Deaktivierung der Etikette, 
während die Mittel zur Detektion der Etikette nur relativ pauschal beschrieben 
sind. Sowohl für die Detektion als auch die Deaktivierung werde jeweils eine de
finierte einzige Frequenz ausgestrahlt. Über die Etikette selber werde nur ausge
sagt, so führt der Gutachter näher aus , dass sie bei zwei Frequenzen - einer zur 
Detektion ihrer Anwesenheit und einer zur Deaktivierung der Schaltung wirksam 
sei; im übrigen werde auf die (nachstehend erwähnte) US Anmeldung 214'361 (= 
spätere US-PS 3' 810' 147) verwiesen. Im Vergleich mit der technischen Lehre 
gemäss Patentanspruch 1 kam der Gutachter im schriftlichen Gutachten zum Er
gebnis, dass die US-PS 3 '938 '044 nicht zur Detektion einer Resonanzetikette ver
wendet werde, deren Schaltung Kondensatorplatten beiderseits eines Substrates 
aufweise, dass demzufolge die Deaktivierung auch nicht durch einen Durchschlag 
zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etikette erfolge, 
dass kein elektromagnetisches Feld erzeugt werde, dessen Frequenz einen vorbe-
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stimmten Abstand überstreiche, die Resonanzfrequenz auch nicht in einem Inter
vall detektiert werde, und dass schliesslich das Deaktivierungsmittel kein elektro
magnetisches Feld bei der Resonanzfrequenz erzeuge. Der Gutachter ging dabei 
unter Ausdeutung einer Stelle in der Beschreibung offenbar von einer festen Fre
quenz aus, musste dann aber auf Befragen der Beklagten anerkennen, dass sich 
das nur auf die Deaktivierung bezog, und bei der Detektion bereits schon die 
Wobbelfrequenz erwähnt wurde, wie sich diese aus der in der Beschreibung zi
tierten US-Anmeldung 214'361 (= US-PS 3'810' 147) ergibt. Gestützt daraufkor
rigierte er seine schriftlichen Äusserungen dahin, dass sich Anspruch 1 des Streit
patentes von der US-PS 3'938'044 nur noch durch die Merkmale b) (Kondensa
torplatten beiderseits des Substrats der Etikette), c' (elektronische Deaktivierung 
der Resonanzeigenschaften der Etikettenschaltung durch einen zwischen den 
Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etikettenschaltung bewirkten 
Durchschlag) und teilweise g' (um ein elektromagnetisches Feld bei der genann
ten Resonanzfrequenz zu erzeugen, dessen Energie genügt ... ) unterscheidet. Die 
patentgemässe Lösung erweist sich jedoch auch so betrachtet noch als neu, doch 
reduziert sich die Neuheit im wesentlichen auf die spezifische Zweckbestimmung 
und Merkmale der zu deaktivierenden Etikette. 

In der US-PS 3'810' 147 (US-A 214'361) wird ein elektronisches Sicherheits
system mit einer Resonanzetikette beschrieben, deren Schaltung Kondensator
platten beiderseits des Substrates aufweist. Gemäss Feststellung des Gutachters 
enthält die Schaltung eine Schmelzsicherung, die bei der Deaktivierung, dies bei 
einer von der Resonanzfrequenz verschiedenen Deaktivierungsfrequenz, durch
gebrannt wird. Und es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass das Deaktivierungs
mittel bei Detektion der Anwesenheit der Resonanzetikette wirke. Zur Detektion 
der Anwesenheit der Etikettenschaltung wird jedoch ein elektromagnetisches 
Feld erzeugt, dessen Frequenz einen die Detektionsfrequenz enthaltenen Bereich 
überstreicht. Im Vergleich mit Patentanspruch l würden dadurch, so stellt der 
Gutachter fest, sämtliche Merkmale mit Ausnahme des (ausgelegten) Merkmals 
c' (zur elektronischen Deaktivierung der Resonanzeigenschaften durch einen 
zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etikettenschaltung 
bewirkten Durchschlag) und des Merkmals f (welches geeignet ist, bei Detektion 
... zu wirken) offenbart. Die Neuheit der patentgemässen Lösung ist auch demge
genüber zu bejahen. 

4.2 Die Frage, ob die beiden US-Patente 3'938'044 und 3'810' 147 wegen des 
Verweises in der ersteren auf die letztere ( = US-A 214'36 l) allenfalls als eine ein
zige Entgegenhaltung betrachtet werden können, wurde vom Gutachter im 
schriftlichen Gutachten noch bejaht; sie ist jedoch kaum mehr von praktischer Re
levanz, nachdem der Gutachter sich dahin korrigiert hat, dass der Hinweis auf die 
Wobbelfrequenz zur Detektion der Anwesenheit der Resonanzetikette bereits in 
der erstgenannten Patentschrift enthalten war. Schweizerische Lehre und Recht
sprechung scheinen einen derartigen Einzelvergleich immerhin nicht für alle Fäl
le auszuschliessen. Nach der vergleichbaren Praxis des dBGH verstösst ein Zu-
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sammenlesen verschiedener Urkunden nicht gegen den Grundsatz des Einzelver
gleichs, wenn die Vorveröffentlichung auf die andere Druckschrift so Bezug 
nimmt, dass diese zu ihrer Grundlage und damit zu ihrem Inhalt wird, wie wenn 
sie gleichzeitig mit abgedruckt wäre (vgl. dBGH, Entscheid vom 17.1.1980 in 
BHGZ 76, 95 (104). Der Gutachter seinerseits verwies dazu auf die US-Praxis, 
die eine formelle Inkorporierung der anderen Druckschrift «by reference» erfor
dert. Unter diesen Gesichtspunkten ergeben sich allerdings eher Zweifel an der 
Richtigkeit eines Zusammenlesens der beiden Urkunden bei der Prüfung der Neu
heitsfrage, sind doch einfach die wichtigstens Merkmale der anderen Druckschrift 
in die US-PS 3'983'044 übernommen worden. - Die Neuheit ist aber so oder an
ders zu bejahen , weil selbst im Falle des Zusammenlesens die patentgemässe Er
findung sich davon immer noch durch die Art der Deaktivierung der Etiketten un
terscheidet. Selbst die unterschiedliche Art der Zweckangabe begründet aber, wie 
der Gutachter mit Recht bemerkt, noch Neuheit. Anderseits ist die Neuheit derbe
anspruchten Lösung bereits durch die ersterwähnte US-PS 3'938'044 im wesent
lichen auf die Zweckmerkmale reduziert. 

4.3 Die weiteren Entgegenhaltungen, nämlich die US-A 3'624'631, EP-A-O 
131'440 , US-A 3'774'205, US-A 3 780'368, US-A 3'211'973 wurden von den 
Beklagten zur Begründung der Behauptung der fehlenden erfinderischen Tätig
keit eingereicht. Darauf ist, soweit dies für die Entscheidung von Bedeutung sein 
sollte, in jenem Zusammenhang einzutreten. Als neuheitsschädlich erweist sich 
keine dieser Entgegenhaltungen. 

5. Zu prüfen ist, ob die noch als neu zu bezeichnende technische Lehre dem 
Durchschnittsfachmann durch den Stand der Technik nahegelegt worden sei (Art. 
Abs . 2 PatG). 

5.1 Gemäss Feststellung des Gutachters im schriftlichen Gutachten ist der der 
patentgemässen Lösung nächstliegende Stand der Technik durch die vorstehend 
genannte US-PS 3'938'044 in Verbindung mit der US-PS 3'810' 147 gegeben, 
mit der alle Erfindungsmerkmale mit Ausnahme des Merkmals «Deaktivierung 
durch einen zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etiket
tenschaltung bewirkten Durchschlag» offenbart worden seien. Auch wenn unter 
dem Gesichtspunkt der Neuheitsprüfung ein Zusammenlesen der beiden Vorver
öffentlichungen nach dem Gesagten nicht mehr als gesichert gelten kann, so las
sen sich doch die beiden Entgegenhaltungen unter dem Gesichtspunkte der erfin
derischen Tätigkeit zu einem Gesamtbild zusammenzufügen; der Verweis in der 
einen Patentschrift auf die andere zur Lösung des gleichen Problems drängt die 
Verbindung der beiden Lösungsteile geradezu auf. 

Die patentgemässe Erfindung unterscheidet sich von diesem Stand der Tech
nik im wesentlichen noch durch das Zweckmerkmal «Deaktivierung durch einen 
zwischen den Kondensatorplatten und durch das Substrat der Etikettenschaltung 
bewirkten Durchschlag» und die Art der Deaktivierung, d.h. dadurch, dass Eti-
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ketten mit Kondensatorplatten beiderseits eines Substrates verwendet und durch 
einen zwischen den Kondensatorplatten bewirkten Durchschlag deaktiviert wer
den. Mit anderen Worten, die Erfindung liegt in der Verwendung einer im we
sentlichen vorbekannten Deaktivierungseinrichtung zur Deaktivierung der Eti
ketten gemäss CH-PS 669 ' 858. Dies ergibt keine schutzfähige Erfindung. Der 
Gutachter erkennt darin mit Recht eine blosse Aufgabenstellung, wogegen eine 
technische Lehre zur Lösung dieser Aufgabe vollkommen fehle . Die Lösung 
wird mit anderen Worten entweder dem Wissen und Können des Fachmannes 
überlassen , oder der Fachmann muss erst noch erfinderisch werden, um eine Lö
sung zu finden; im letzteren Falle würde es an der erforderlichen Offenbarung 
fehlen. Die blosse Zweckbestimmung oder Verwendung (unter der Vorausset
zung, dass die Lösung dem Fachmann überlassen wurde) war aber jedenfalls na
hegelegt, denn nichts hinderte den Fachmann, die vorbekannte Sicherheitsein
richtung auch zur Deaktivierung der patentgemässen Etiketten zu verwenden. Ir
gendwelche Schwierigkeiten oder Hindernisse für den Fachmann sind nicht 
ersichtlich. Die blosse Verwendung der vorbekannten Einrichtung, die bereits 
der Zerstörung der Resonanzeigenschaften einer Etikette bei der Resonanzfre
quenz diente, neu zur Deaktivierung einer Resonanzetikette durch einen zwi
schen den Kondensatorplatten und durch das Substrat bewirkten Durchschlag, 
ist, wie der Gutachter an anderer Stelle bemerkt, vielmehr eine platte Selbstver
ständlichkeit. 

Auf die übrigen Entgegenhaltungen, die sich alle durch mehrere Merkmale von 
der patentgemässen Lösung unterscheiden oder gar gattungsfremd oder überhaupt 
nicht zum relevanten Stand der Technik zu zählen sind, braucht bei diesem Er
gebnis nicht weiter eingegangen zu werden . Anspruch 1 ist nichtig. 

5.2 Zu prüfen ist, ob gegebenenfalls die Patentansprüche 2-6 mit der Lehre der 
Ansprüche, auf die sie zurückbezogen sind, eine schutzfähige Erfindung ergeben. 
Der Gutachter verneinte dies mit Bezug auf die Patentansprüche 2-4. 

Die Patentansprüche 2-3 betreffen den Mechanismus der Zerstörung der Eti
kette, Eigenschaften der Etikettenschaltung beim Durchschlag der Etikette, sie 
kennzeichnen mithin nicht die Sicherheitseinrichtung als solche. 

Anspruch 4 betrifft eine Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, mit 
folgenden Merkmalen: 

- ein Mittel zur Angabe der Anwesenheit einer zu detektierenden Resonanz
etikettenschaltung, und 

- ein Mittel zur Angabe der Deaktivierung der Resonanzeigenschaften der 
Etikettenschaltung. 

Zutreffend stellt der Gutachter fest, dass sich solche Mittel aus Fig . 1 der mehr
fach zitierten US-PS 3'938'044 ergeben . 
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5.3 Anspruch 5 definiert die Mittel zur Erzeugung eines elektromagnetischen 
Feldes und zur Bestimmung der Resonanzfrequenz, nämlich: 

- einen spannungsgesteuerten Oszillator, der eine Etikettendetektionsantenne 
aktiviert, 

- einen mit der Antenne gekoppelten Analog-Digital-Umsetzer, der fähig ist, 
digitale Darstellungen des durch die Antenne fliessenden Stromes zu lie
fern, 

- ein Mittel zur Überwachung der digitalen Darstellung, 

- ein Mittel zur Einstellung des Oszillators im Hinblick auf die Erzeugung ei-
ner schrittweisen Frequenzüberstreichung zur Lieferung des Feldes, das ein 
vorbestimmtes Intervall überstreicht, und 

- ein Mittel zur Bestimmung des der Resonanzfrequenz der Etikettenschal
tung entsprechenden Digitalwertes und das fähig ist, die Betätigung des De
aktivierungsmittels zu verursachen. Eine entsprechende Ausführung ist in 
Figur 3 dargestellt. Diese zeigt u.a. eine Antenne 90, einen A/D-Wandler 
156 zur digitalen Darstellung des Antennensignals, ein Mittel (yP 152) zur 
Überwachung dieser numerischen Anzeige und ein Mittel (yP 152) zur Be
stimmung des der Resonanzfrequenz der Etikettenschaltung entsprechenden 
Digitalwertes des Antennensignals, das die Bestätigung des Deaktivierungs
mittels auflöst. Der Gutachter ist der Auffassung, die Kombination dieser 
Merkmale zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes ergebe eine 
schutzfähige Erfindung. Er will damit sagen, die Kombination dieser Merk
male sei nicht schon durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen. Dar
in fügt sich die weitere Bemerkung ein, der Umstand, dass das Merkmal 
spannungsgesteuerter Oszillator zur Aktivierung einer Detektionsantenne 
beispielsweise aus der US-A 3'810'147 bekannt gewesen sei und diese Vor
veröffentlichung schon eine digitale Signalverarbeitung offenbare, vermöge 
der Schutzfähigkeit der Erfindung keinen Abbruch zu tun. In der Tat er
möglichen erst die Massnahmen insgesamt eine gelungene Bestimmung der 
Resonanzfrequenz und eine automatische Steuerung der Deaktivierung an
hand dieser Bestimmung. Der Mikroprozessor weiss auf Grund der Mittel 
zur Überwachung der Darstellung des Antennensignals genau, bei welchem 
Antennensignal eine Resonanzetikette im Bereich der Antenne war und wel
che Frequenz dabei ausgestrahlt wurde. Dies ermöglicht eine genaue Be
stimmung der Resonanzfrequenz und eine automatische Steuerung der De
aktivierung anhand dieser Bestimmung. Diese Kombination mit diesem Ef
fekt wird durch keine Vorveröffentlichung einzeln oder in Verbindung mit 
anderen Vorveröffentlichungen offenbart oder angeregt, und es ist auch 
nicht nachgewiesen, dass sich diese Neuerung nach Aufgabe, Mittel und Ef
fekt sonstwie, einzeln oder in Verbindung mit weiteren Vorveröffentlichun-
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gen, dem Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik er
schlossen habe. Nach Auffasung des Gutachters handelt es sich um mehr als 
eine bloss fachmännische Massnahme. Im Rahmen der mündlichen Befra
gung zum Gutachten bestätigt er diese Überzeugung noch einmal, indem er 
erklärte, es habe für den Fachmann einfach zu viele Schritte gebraucht, um 
zu dieser Lösung zu gelangen. Damit ist die Schutzfähigkeit der bean
spruchten Neuerung nach den für die Beurteilung der erfinderischen Tätig
keit massgeblichen Grundsätzen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG zu beja
hen. Nichts liegt dafür vor, dass es sich hier einfachhin um eine Massnahme 
handelt, die dem Durchschnittsfachmann durch den Stand der Technik oder 
sein allgemeines Fachwissen nahegelegt worden ist. 

Im Rahmen der mündlichen Erläuterung des Gutachters äusserte der Gutachter 
gewisse Zweifel eher in der Hinsicht, ob die Angaben in der Patentschrift für den 
Fachmann genügten, dass er die Erfindung danach ausführen könnte. Er bezog 
dies vor allem auf das «Mittel zur Überwachung der numerischen Anzeigen». Auf 
Befragen dazu erklärte der Elektroniker G., das Problem liege nicht in der Verar
beitung der Signale durch den Mikroprozessor, sondern in der Gewinnung des 
Signals für diesen, in der Analog/Digitalwandlung; hier bedürfe es einer gewissen 
Zeit, bis eine befriedigende Lösung gefunden sei, eine Lösung sei aber auch ohne 
nähere Angaben in der Patentschrift möglich; er selber könnte es lösen, wenn er 
genügend Zeit dazu habe. Diesen Ausführungen des Fachmanns schloss sich der 
Gerichtsexperte an. Weder tut sich somit hier ein neuer Nichtigkeitsgrund (der un
genügenden Offenbarung gemäss Art. 26 Ziff. 3 bis PatG) auf, der übrigens von 
den Beklagten auch nicht geltend gemacht wurde, noch kann daraus etwas gegen 
die erfinderische Tätigkeit abgeleitet. 

5.4 Patentanspruch 6 schliesslich hat eine Einreichung nach einem der An
sprüche 1 bis 5 zu Gegenstand, in welcher das Deaktivierungsmittel umfasst: 

- ein Mittel zur Detektion einer Bogenentladung zwischen den Kondensator
platten der Resonanzetikettenschaltung und zur Erzeugung eines entspre
chenden Signals, und 

- ein Mittel, das dazu geeignet ist, in Reaktion auf das Signal aktiv zu werden, 
um das Zeitintervall zu bestimmen, während dessen das Deaktivierungsmit
tel funktioniert. 

Gemäss Feststellung des Gutachters sind diese Merkmale im Stand der Tech
nik nicht zu finden. Anspruch 6 ist daher an sich schutzfähig. 

6. Demzufolge ist das Patent in seinen Ansprüchen 1-4 nichtig. Hingegen er
geben diese Ansprüche zusammen mit Anspruch 5 eine patentfähige Erfindung. 
Das Patent ist daher gestützt auf Art. 27 in Verbindung mit Art. 24 Abs . 1 lit. b 
PatG in diesem Sinne einzuschränken. Der Einschränkungsvorschlag der Kläge-
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rin geht ebenfalls dahin, während der Einschränkungsvorschlag der Beklagten 
den Oberbegriff verengt und die abhängigen Ansprüche 2 und 3 weglässt. Das 
BAGE erklärt beide Einschränkungsmöglichkeiten für zulässig, bevorzugt jedoch 
in Anlehnung an das Ergebnis des Gutachtens (einmal mehr) die Fassung der Be
klagten. Da indessen der Patentinhaber selber die Einschränkung durch Zusam
menlegung der Ansprüche 1-4 mit Anspruch 5 beantragt und dies zu einer von 
ihm bestimmten weitergehenden Einschränkung vorab mit Bezug auf den Schutz
bereich führt, ist seinem Antrag zu folgen. Im übrigen ist mit Ausnahme einer re
daktioneIJen Anpassung ( «intervalle» an Stelle von «secteur») der bisherige 
Wortlaut der Ansprüche unverändert beizubehalten . 

Anspruch 6 ist ursprünglich auf einen der Ansprüche 1-5 zurückbezogen und 
grundsätzlich beizubehalten. Der Kläger beantragt ausdrücklich eine Rückbezie
hung nur auf den neuen Anspruch 1. Diesem Antrag des Patentinhabers ist statt
zugeben. 

III. Verletzungsfrage 

1. Zu prüfen ist, ob die Beklagten mit ihrer Deaktivierungs-Station 2000 in den 
Schutzbereich des eingeschränkten Patentes eingreifen bzw. die im eingeschränk
ten Patentanspruch l geschützte technische Lehre identisch oder durch Nachah
mung benützen (Art. 51 Abs. 2 PatG, Art. 66 lit. a PatG). 

Der Kläger warf den Beklagten im Hauptverfahren mit Bezug auf den unein
geschränkten Patentanspruch 1 noch vor, bei der Deaktivierungs-Station 2000 
handle es sich um eine Sicherheitseinrichtung zur Detektion einer Resonanzeti
kettenschaltung und zur elektronischen Deaktivierung der Resonanzeigenschaf
ten einer Etikettenschaltung, die aus beiderseits eines Substrates angeordneten 
Kondensatorplatten bestehe. Das Gerät der Beklagten umfasse ein Mittel zur Er
zeugung eines elektromagnetischen Feldes, dessen Frequenz einen vorbestimm
ten Bereich überstreiche. Der bei ihrer Ausführung zur Anwendung gebrachte 
Knackimpuls zur Deaktivierung stelle eine mit der patentgemässen Lösung (Wob
belfrequenz zur Detektion) aequivalente Ausführung dar. Im übrigen umfasse die 
Sicherheitseinrichtung der Beklagten ein Mittel zur Detektion einer Resonanzfre
quenz der Etikettenschaltung im vorbestimmten Frequenzbereich und ein Deakti
vierungsmittel, das geeignet sei, bei Detektion der Etikette aktiv zu werden und 
im Bereich der Resonanzfrequenz ein elektromagnetisches Feld zu erzeugen, das 
eine genügende Energie aufweise, um eine Bogenentladung zwischen den Kon
densatorplatten und durch das Substrat der Etikette hindurch zu bewirken und die 
Resonanzeigenschaften der Etikette zu zerstören. In der Schlussverhandlung be
hauptete sie weiter eine Verletzung auch des eingeschränkten Patentanspruches, 
zwar nicht durch Nachmachung, aber auf aequivalente Weise. 

Die Beklagten haben demgegenüber bestritten , dass ihr Gerät Mittel zur Er
zeugung einer einen vorbestimmten Bereich überstreichenden Frequenz umfasse 
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und der Knackimpuls bei ihrer Station einer Wobbelfrequenz aequivalent sei. Bei 
ihrem Gerät werde nicht die Resonanzfrequenz der Etikettenschaltung in einem 
vorbestimmten Frequenzbereich detektiert und ihr Deaktivierungsmittel nicht erst 
bei der Detektion einer Etikette aktiv; vielmehr laufe ihr Deaktivierungsmittel 
fortlaufend im Dauerbetrieb und erzeuge kein auf eine bestimmte Resonanzfre
quenz abgestimmtes elektromagnetisches Feld. Von einer aequivalenten Verwirk
lichung der patentgemässen Lösung könne in Anbetracht der ganz andersartigen 
Lösung nicht die Rede sein. 

2. Zunächst ist festzustellen , worin die Deaktivieruns-Station 2000 der Be
klagten besteht. Diese haben sich zum Beweis für die Ausführung ihres Gerätes 
auf die europäische Patentanmeldung 287'905 berufen . In Ergänzung dazu liess 
sich das Gericht eine Deaktivierungs-Station 2000 durch den beigezogenen 
Elektroniker G. vorführen. Insofern erfährt das schriftliche Gutachten eine Er
gänzung. 

G. bestätigte, dass das ihm vorliegende Gerät einem Seriengerät entspricht, so 
dass davon ausgegangen werden kann, es handle sich dabei um ein handelsübli
ches Gerät. Die vorgenommenen und auf dem Bildschirm veranschaulichten Mes
sungen ergaben, dass die Deaktivierungsstation der Lehre in der europäischen Pa
tentschrift entspricht. Die Station weist eine Deaktivierungsplatte mit einer 
Schleife auf. Durch Entladen eines Kondensators werden ständig sog. Knackim
pulse, der Experte D. spricht an anderer Stelle von Impulsstössen, ausgesendet. 
Wenn nun der Gegenstand mit der Etikette auf die Deaktivierungsplatte gelegt 
wird, so wird die Schaltung zerstört. Der Deaktivierungsvorgang kann freilaufend 
oder sensorgesteuert erfolgen. Im freilaufenden Betrieb werden die Deaktivie
rungsimpulse periodisch erzeugt. Im Sensorbetrieb wird nicht die Schaltung einer 
Resonanzetikette und nicht die Etikette, sondern der mit der Etikette versehene 
Gegenstand detektiert. Der Sensor ist an der Deaktivierungsplatte angeordnet und 
erfasst das Vorhandenseins des Objektes an der Platte. Gemäss den Feststellungen 
von D. auf Grund der Vorführung und Analyse dieses Gerätes im freilaufenden 
Betrieb durch G. wird nicht nach einer Resonanzfrequenz im Bereich einer Wob
belfrequenz gesucht und die Resonanzfrequenz der Etikettenschaltung detektiert; 
es sind überhaupt keine Mittel zur Detektion vorgesehen. Es fehlt auch ein Mittel 
zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes, dessen Frequenz einen vorbe
stimmten Abstand überstreicht (Wobbelfrequenz). Die Deaktivierung erfolgt 
durch die laufenden Impulstösse (Knackimpulse), die die Resonanzeigenschaften 
der Etikette mit ausreichender Energie zerstören. 

Im Vergleich dazu kommt der Gutachter D. zum Ergebnis, dass eine ganze An
zahl von Erfindungsmerkmalen (dies noch gemäss ursprünglichem Anspruch 1) 
nicht verwirklicht sind: a) zur Detektion der Schaltung einer Resonanzetikette, b) 
Mittel zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes, dessen Frequenz einen 
vorbestimmten Abstand überstreicht, e) Mittel zur Detektion der Resonanzfre
quenz der Etikettenschaltung in dem genannten Intervall, f) mit einem Deaktivie-
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rungsmittel, welches geeignet ist, bei Detektion der Anwesenheit der Schaltung 
der Resonanzetikette zu wirken, g) um ein elektromagnetisches Feld bei der ge
nannten Resonanzfrequenz zu erzeugen etc. 

3. Der Kläger anerkennt nunmehr, dass «sicher kein Nachmachen» vorliegt. Er 
meint indessen, die Lösung der Beklagten (und damit letztlich auch gemäss der 
EP Patentanmeldung 287'905) stelle eine Nachahmung in Form einer aequivalen
ten Ausführung dar. Das Streitpatent werde, so argumentiert er, selbst nach Ein
schränkung des Klagepatentes im vorstehend genannten Sinne durch aequivalen
te Ausführung verletzt, da es dem Fachmann auf Grund der Patentschrift ohne er
finderisches Zutun nahegelegen habe, mit einem alternativen, gleichwertigen 
Lösungsmittel die angestrebte Lösung zu erreiche. Es handle sich bei der Lösung 
der Beklagten um eine Ausführung, die trotz allem eine Etikette indiziere und ent
werte mit einem Signal, das eine Bandbreite abdecke; darauf habe der Fachmann 
stossen können, wenn ihm das Patent vorgelegen habe, und nicht ohne weiteres 
stossen können, wenn ihm das Patent nicht vorgelegen habe. Es können zwar 
nicht von Äquivalenz der einzelnen Merkmale gesprochen, aber von Äquivalenz 
des «ganzen Anspruches», nämlich der Erreichung des gleichen Ziels, der glei
chen Aufgaben, mit Mitteln, die dem Fachmann naheliegend als gleichwertig er
kennbar waren . 

Damit verkennt jedoch der Kläger den Begriff Nachahmung, insbesondere 
denjenigen der Äquivalenz. Grundsätzliche Übereinstimmung besteht darin, dass 
der Schutzbereich einer Erfindung auch solche Benutzungshandlungen umfasst, 
die von der Erfindung durch Verwendung gleichwirkender Austauschmittel Ge
brauch machen. Von einer völligen Übereinstimmung in Literatur und Rechtspre
chung hinsichtlich der Voraussetzungen der Äquivalenz, zumal dort, wo die Ver
letzungsform auf einem anderen Lösungsweg oder anderen Lösungsprinzip be
ruht, kann allerdings nicht gesprochen werden. Nach herrschender Auffassung 
kann aber jedenfalls dort nicht mehr von Gleichwirkung gesprochen werden, wo 
das ausgetauschte Mittel nicht mehr die gleiche Funktion hat und dadurch nicht 
mehr die gleiche Wirkung erzielt und die beanspruchte Erfindung verlassen wird. 
Wird in diesem Sinne ein wesentliches Erfindungsmerkmal weggelassen, so 
scheidet Gleichwirkung aus. Genau dies trifft vorliegend zu. Selbstverständlich 
bezweckt auch der sogenannte Knackimpuls letztlich eine Deaktivierung der Re
sonanzetiketten, und es trifft zu, dass dieser ein «riesiges Frequenzspektrum», 
«über 10 MHz», aufweist, in welchem auch die Resonanzfrequenz enthalten ist. 
Ein wesentlicher Bestandteil der Erfindung, und dies schon gemäss dem ur
sprünglichen Anspruch 1, ist jedoch die Detektion der Etikette, die mittels einer 
Wobbelfrequenz erfolgt. Demgegenüber ist die Auslösung des Zerstörungsimpul
ses bei der Lösung der Beklagten nicht von der Detektion des Vorhandendseins 
der Etikette abhängig. Mithin fehlt es bei der Ausführungsform an der Verwirkli
chung eines wesentlichen Erfindungselementes, und es kann auch nicht etwa ar
gumentiert werden, dass die beanspruchte und geschützte Lösung im wesentli
chen in gleicher Weise verwirklicht sei, d.h. dass nur etwa untergeordnete Merk-
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male weggelassen worden seien. Erst recht gilt dies für die zusätzlichen Merkma
le gemäss Anspruch 5, um derentwillen überhaupt erst die Schutzfähigkeit zu be
jahen ist und durch die die Technik erst bereichert wurde. Damit hat die Aus
führung der Beklagten nichts anderes gemein, als dass ihre Vorrichtung ebenfalls 
die Zerstörung der Resonanzeigenschaften der Etikette zum Ziele hat. Der Kläger 
kann hier nicht auf dem Umweg über die Äquivalenz einen Schutz für eine Lö
sung beanspruchen, die ausserhalb der geschützten Erfindung liegt und lediglich 
noch der Erfüllung der gleichen Aufgabe, der Erreichung des gleichen Zweckes 
dient. 

Daran ändert schliesslich die Frage nichts, ob die Lösung der Beklagten » dem 
Fachmann als gleichwertig erkennbar» war. Wie erwähnt, fehlt es unter dem 
massgeblichen Gesichtspunkt der beanspruchten und geschützten Erfindung an 
Gleichwirkung der Lösungsmittel. Die Erkennbarkeit ( oder das Naheliegen) einer 
abweichenden Ausführungsmöglichkeit ist aber, sofern es sich dabei überhaupt 
um eine notwendige Grundlage der Äquivalenz handeln sollte, für sich allein je
denfalls noch keine hinreichende Grundlage für die An;1ahme einer Äquivalenz 
oder des Naheliegens, wenn die angegriffene Ausführungsform durch den Paten
tanspruch nicht mehr gedeckt ist. Indem die Beklagten den geschützten Erfin
dungsgedanken verlassen und die Deaktivierung auf eine andere, vielleicht einfa
chere oder auch nur primitivere Weise gelöst haben, führten sie ihre Lösung aus 
dem Schutzbereich des Klagepatentes heraus. Ob dies dem Fachmann nahelag 
oder nicht, ist hier nicht zu entscheiden. 

Eine Verletzung im Sinne der Art. 51 Abs. 1 PatG bzw. 66 lit. a PatG ist damit 
zu verneinen. 

Art. 26 Z. 3bis, 27, 58 PatG, 3 lit. a UWG - «SICHERHEITSETIKETTE II» 

- Änderungen der Patentansprüche dü,fen im Erteilungsverfahren nur inner
halb des Offenbarungsgehalts der ursprünglich eingereichten Unterlagen 
e,folgen, blasse Anhaltspunkte genügen dafür nicht. Verallgemeinerungen 
sind unzulässig, wenn ursprünglich nur eine bestimmte Ausführungsform of
fenbart worden war ( E. lll.3. 1 ). 

- Ein im Erteilungsve,fahren unzulässigerweise erweiterter Patentanspruch 
ist nach seiner ursprünglichen Offenbarung vom Richter enger zu fassen, 
sofern die erteilte Fassung der Patentscshrift dies zulässt und keine schüt
zenswerten Interessen Dritter dagegen sprechen. Andernfalls ist er nichtig 
(E. ll/.3.2). 
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Es ist nicht unlauter, sich in der Werbung als ehemaliger Vertreter eines 
Konkurrenten zu bezeichnen und Service und Zubehör für dessen Waren an
zubieten, wenn wahre Angaben gemacht werden ( E. V. I ). 

- Es ist eine unlautere Herabsetzung, in nicht nachweisbar zutreffender Weise 
zu behaupten, das Sortiment eines Konkurrenten entspreche den heutigen 
hohen europäischen Anforderungen nicht ( E. V. I ). 

- Der Patent-Lizenznehmer kann gegen das Angebot patentverletzender Pro
dukte durch einen Dritten nicht selbständig aus Lauterkeitsrecht vorgehen 
(E. V.3) . 

- Dans la procedure d'octroi du brevet, !es revendications peuvent etre modi
fiees uniquement dans le cadre de ce qui a ete revele par les pieces deposees 
a l'origine; de simples indices ne suffisent pas. Lorsque, a l'origine, seule 
une certaine forme d' execution a ete revelee, il est illicite de proceder a des 
generalisations ( c. 111.3. 1 ). 

- Une revendication elargie de far;on illicite dans la procedure d'octroi du 
brevet doit etre redigee de far;on plus etroite par le juge, conformement a ce 
qui a ete revele a l 'origine, pour autant que le brevet tel qu 'il a ete delivre 
l 'autorise et que cela ne porte pas atteinte aux interets dignes de protection 
de tiers. Sinon, cette revendication est nulle (c. 111.3.2). 

- 1l n 'est pas de loyal de se designer dans la publicite comme ancien repre
sentant d'un concurrent et d'offrir un service d'entretien et des accessoires 
pour les produits de ce concurrent, pour autant que toutes les indications 
soient veridiques ( c. V. I ). 

- Pretendre, sans pouvoir l' etablir de far;on concluante, que l 'assortiment 
d 'un concurrent ne correspond pas aux exigences elevees actuelles du mar
che europeen est denigrant et illicite ( C. V.]) . 

- Le licencie ne peut pas agir seul, en sefondant sur la LCD, contre l 'offre par 
un tiers de produits violant le brevet (c. V.3) . 

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. Februar 1994 (zweites 
Urteil dieses Datums) i.S . L. und C. Inc . c. A. AG 

Der Kläger 1 ist Inhaber des Schweizer Patentes CH-PS 669'858 betreffend 
«Etiquette resonnante pour une installation de securite detectable et desactivable 
electroniquement», international angemeldet am 23. April 1984 und erteilt am 14. 
April 1989. Die Klägerin 2 ist ausschliessliche Lizenznehmerin des Klägers 1 für 
dieses Patent für das Gebiet der Schweiz. Sie befasst sich mit der Herstellung und 
dem Verkauf von Ladendiebstahl-Sicherheitssystemen, u.a . auch von Erkennungs
etiketten der patentgemässen Art, «tag» genannt. 

Am 20. Februar 1981 hatte die Klägerin 2 mit der Rechtsvorgängerin C. AG 
der Beklagten einen Alleinvertriebsvertrag für das Gebiet der Schweiz geschlos
sen. Jener Vertrag wurde von der Klägerin 2 gekündigt und durch ein «amended 
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and restaded Distributorship Agreement» ersetzt. Gemäss dieser Vereinbarung 
wurde für den Vertrieb Europa eine C. Europe Ltd. gegründet. Diese Firma wie
derum kündigte das «amended and restaded Distributorship Agreement». Auf 
Grund eines Vergleiches zwischen der Klägerin 2 und der Muttergesellschaft der 
Beklagten änderte die C. AG ihre Firma in A. AG, die heutige Beklagte. Die Be
klagte beschäftigte sich auch nach Lösung des Verhältnisses mit der Klägerin auf 
dem Gebiet Ladendiebstahls-Sicherungsgeräte und Sicherungssysteme. Sie ver
kauft eine Erkennungsetikette «tag», von der die Kläger behaupten, dadurch wer
de das Klagepatent verletzt. Sie betrieb zudem eine Werbung, welche die Kläge
rin als unlauter empfindet. 

Am 29. Dezember 1989 erhoben die Kläger Klage auf Feststellung und Unter
lassung der Patentverletzung, Auskunft, Schadeneratz sowie die Unterlassung 
verschiedener Werbebehauptungen. Mit der Klageantwort erhob die Beklagte Wi
derklage mit dem Begehren auf Nichtigerklärung des Klagepatentes. 

III. Zur Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes 

1. Die Beklagte ficht das Streitpatent CH-PS 669 '858 wegen Nichtigkeit an . 
Nach Art. 26 PatG ist ein Patent auf Klage hin nichtig zu erklären, wenn einer der 
dort aufgezählten Nichtigkeitsgründe zutrifft. 

Die Beklagte behauptet, das Patent sei nichtig, weil die Erfindung in ihren An
sprüchen 1-5 neuheitsschädlich vorweggenommen worden sei. In jedem Fall, so 
macht sie weiter geltend, sei die Erfindung durch den Stand der Technik nahege
legt gewesen . Damit beruft sich die Beklagte auf die Nichtigkeitsgründe des Art. 
26 Ziff. 1 PatG in Verbindung mit Art. 7 und Art. 1 Abs. 2 PatG. Ferner beruft sie 
sich auf die Nichtigkeitsgründe des Art. 26 Ziff. 3 PatG (ungenügende Offenba
rung) und Art. 26 Ziff. 3 bis PatG (unzulässige Erweiterung des Patentanspru
ches). 

[ .. . ] 

2.2 .. . zusammengefasst gelangt der Gutachter damit zu einer wie folgt klarge
stellten Fasssung des Patentanspruches: a) Die Etikette ist elektronisch detektier
bar, b) elektronisch deaktivierbar, c) und sie enthält ein flächiges Substrat aus di
elektrischem Material, d) und einen auf diesem Substrat angeordneten abge
stimmten Schwingkreis, e) der bei einer in einem vorbestimmten Intervall 
liegenden Detektionsfrequenz resonanzfähig ist. f) Vorbestimmte Teile des 
Schwingkreises bilden einen Kondensator, dessen Platten an beiden Seiten des 
Substrats angeordnet sind; g) wenigstens einige dieser vorbestimmten Teile sind 
derart ausgebildet, dass in der Richtung quer durch das Substrat ein Durchschlag 
erfolgt und sich zwi sehen diesen ein Pfad verminderten Widerstandes bildet; h) 
(und zwar) als Reaktion auf ein elektromagnetisches Feld einer vorbestimmten 
Energie; i) bei einer Deaktivierungsfrequenz, die geeignet ist, die Resonanzei-
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genschaften des abgestimmten, bei der Detektionsfrequenz resonanzfähigen 
Schwingkreises zu zerstören. 

2.3 Nach den fundierten und überzeugenden Ausführungen des Gutachters ent
nimmt der Fachmann der Patentschrift in jedem Fall und ausschliesslich nur die
se Ausführung. Der, wie es der Gutachter nennt, klargestellte Patentanspruch ist 
damit unbestreitbar durch die Patentbeschreibung gedeckt. Eine andere Frage ist 
jedoch, ob der Gutachter damit nicht die Grenzen der zulässigen Auslegung eines 
Patentanspruches gesprengt habe und welche Rechtsfolgen dies gegebenenfalls 
hat. 

Gemäss herrschender Rechtsprechung darf der Patentanspruch zwar durch die 
Beschreibung und Zeichnungen ausgelegt werden, er darf aber nicht ergänzt oder 
erweitert werden . Daran ändert auch nichts, dass die Auslegung zur Ermittlung 
des technischen Sinngehaltes eines Patentanspruches im Ergebnis gegenüber der 
wörtlichen Fassung weiter oder enger sein kann; die Aufnahme zusätzlicher 
Merkmale in den Patentanspruch liefe im Ergebnis, sachlich betrachtet, vielmehr 
auf eine Einschränkung eines zu weit gefassten Patentanspruches hinaus. Der Be
griff Klarstellung ist in dieser Hinsicht nicht deutlich. Die vom Gutachter im Rah
men der Auslegung anhand der Patentbeschreibung und auf Grund seines Fach
wissens zusätzlich aufgelisteten Merkmale, die zweifelsohne den technischen 
Sinn der beanspruchten Erfindung erst richtig wiedergeben, können entgegen der 
Auffassung der Kläger nicht als überflüssige, genauer für den Fachmann notwen
digerweise mitbegriffene technische Details abgetan werden; vielmehr konkreti
sieren erst diese Merkmale die Erfindung. Die Argumentation der Kläger ist denn 
auch widersprüchlich, wenn sie einerseits die zusätzlichen Merkmale als unterge
ordnete, für den Fachmann erkennbar eingeschlossene Merkmale darstellen und 
anderseits aus der ursprünglichen Definition ableiten, dass es lediglich einer be
sonderen Ausbildung entspreche, wenn der Durchschlag zwischen den Platten des 
Kondensators erfolge und es durchaus einer anderen Ausbildung entsprechen 
würde, wenn die Bereiche der leitenden Zonen nebeneinander an nur ein und der
selben Oberfläche des Substrates angeordnet seien. 

Richtig betrachtet gehen daher die vom Gutachter vorgenommenen Präzisie
rungen über eine zulässige Auslegung des Patentanspruches hinaus. Dies deckt 
sich mit der weiteren Feststellung des Gutachters , der Patentanspruch in der er
teilten Fasssung sei im Verlaufe des Erteilungsverfahrens gegenüber dem Inhalt 
(Offenbarungsgehalt) der Anmeldungsunterlagen (identisch mit Beschreibung) 
unzulässig erweitert worden (vgl. nachstehend Ziffer 3). Sachlich reduziert und 
beschränkt der Gutachter den Patentanspruch auf den ursprünglichen Offenba
rungsgehalt (und den übereinstimmenden Inhalt der Patentbeschreibung). Dies 
kann nur auf dem Wege der Einschränkung des Patentes korrigiert werden. Die 
Frage der Einschränkung wird nun aber vorliegend von derjenigen nach der 
Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit der Erweiterung des Patentanspruches gegen
über den Anmeldungsunterlagen überlagert. 
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3. Vorab fragt sich daher, ob der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung un
zulässig erweitert worden sei (Art. 26 Ziff. 3 bis PatG) und ob dies gegebenenfalls 
noch korrigiert werden könne. [ . .. ] Die Erweiterung des Patentanspruches in der 
erteilten Fassung müsste, so meint die Beklagte, zu einer Verschiebung des An
meldedatums führen und dies wiederum habe Neuheitsschädlichkeit durch die ei
genen Publikationen des Klägers 1 zur Folge. 

[ ... ] 

Gemäss Art. 58 PatG dürfen die technischen Unterlagen, auch Patentan
sprüche, im Erteilungsverfahren bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens geän
dert werden , soweit die ursprüngliche Offenbarung dadurch nicht erweitert und in 
ihrem Wesen verändert wird. Wie der Gutachter mit Recht bemerkt, genügen nach 
dem geltenden Patentgesetz blasse Anhaltspunkte in den Unterlagen für eine Än
derung nicht. Änderungen dürfen nicht über den Inhalt der ursprünglich einge
reichten Unterlagen hinausgehen, d.h. nur in den Schranken des Offenbarungsge
haltes der ursprünglichen Unterlagen erfolgen. Dies stimmt mit Art. 123 Abs. 1 
EPÜ und der Praxis der Beschwerdekammmern des EPA überein (vgl. Entschei
dung T 514/88 in Amtsblatt 10/92 S. 570 ff.). Verallgemeinerungen z.B. eines in 
einem Ausführungsbeispiel enthaltenen konkreten Erfindungsgedankens sind 
zwar nicht generell unzulässig; unzulässig ist aber eine Verallgemeinerung, wenn 
in den ursprünglichen Unterlagen für den Fachmann erkennbar und deutlich auf 
die besonderen Mittel , d.h . auf eine bestimmte Ausführungsform als Erfindung 
hingewiesen und dem Fachmann darin «in jedem Fall und ausschliesslich» nur 
dies offenbart wurde, so dass dann die im erteilten Anspruch unterdrückten Merk
male wieder zwingend zur Konkretisierung der Erfindung herangezogen werden 
müssen . Die im Erteilungsverfahren vorgenommene Streichung läuft mithin auf 
eine unzulässig Erweiterung hinaus . 

3.2 Nach dem geltenden Patentgesetz führt eine unzulässige Erweiterung des 
erteilten Patentanspruches nicht zur Datumsverschiebung der Anmeldung, son
dern stellt vielmehr einen Nichtigkeitsgrund dar (Art. 26 Ziff. 3 bis PatG). Dies 
trifft den vom Gutachter erläuterten Patentanspruch. Die Bemerkung des Gut
achters, die Frage nach der unzulässigen Erweiterung des erläuterten Patentan
spruches mache bezüglich des ausgelegten Patentanspruches keinen Sinn, kann in 
dieser Form nicht geteilt werden, da der erläuterte Patentanspruch just die Merk
male enthält, die in der Beschreibung und in den ursprünglichen Unterlagen ent
halten waren und im erteilten Patentanspruch weggelassen wurden. Wie bereits 
angedeutet, läuft die Erläuterung des Patentanspruches in der erteilten Fassung 
durch die Aufnahme weiterer Merkmale sachlich auf eine Beschränkung des An
spruches hinaus. Mit einer blossen Klarstellung ist hier nicht auszukommen, da 
die erteilte Fassung des Patentanspruches auch bei wohlwollender Auslegung ein
deutig zu weit ausgefallen ist. 

Beide Parteien scheinen sich mit einer teilweisen Nichtigkeit abzufinden. Dies 
mit Recht. Nach Trailer, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl ., Bd. II S. 730, «lässt» zwar 
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Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 bis PatG «ein Patent nichtig sein», wenn der Gegenstand des 
Patentes über den Inhalt des Patentgesuches in der für das Anmeldedatum massge
benden Fassung hinausgeht; Troller scheint damit, freilich ohne nähere Begrün
dung, volle Nichtigkeit anzunehmen. Demgegenüber vertritt vergleichsweise für 
das deutsche Recht Ballhaus, Folgen der Erweiterung der Patentanmeldung, in 
GRUR 1973, S. 7 Sp. links, die Auffassung, dem Patentinhaber könne durch 
nachträgliche Streichung der unzulässig nachgebrachten Merkmale der Schutz zu
erkannt werden, der ihm auf Grund der ursprünglichen Offenbarung zugestanden 
wäre. Fragwürdig erscheint dies freilich dort, wo die unzulässige Erweiterung in ur
sprünglich nicht offenbarten Merkmalen besteht, da die Einschränkung des Patent
anspruches selber nicht wieder zu einer Erweiterung des Schutzbereiches des ein
mal erteilten Patentes führen darf (vgl. dazu auch Bernhardt/Krasser, Lehrbuch des 
Patentrechts, 4. Auflg., S. 438). Notwendige Voraussetzung einer Beseitigung der 
unzulässigen Erweiterung durch Einschränkung des Patentanspruches ist in jedem 
Falle, dass die Einschränkung auf Grund der Patentschrift in der erteilten Fassung 
(und nicht bloss der Anmeldungsunterlagen) vorgenommen werden kann; denn nur 
die erteilte Fasssung ist Grundlage einer Einschränkung gemäss den Art. 24 und 27 
PatG. Vorliegend sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, und es besteht kein hin
reichender Grund, der eine Einschränkung des Patentanspruches durch Rückgän
gigmachung der unzulässig vorgenommenen Verallgemeinerungen des erteilten Pa
tentanspruches ausschliessen würde. Insbesondere sprechen keine schützenswerten 
Interessen Dritter gegen eine Einschränkung. Die sog. Klarstellung, die sachlich ei
ne Einschränkung darstellt, ist ebenso in den ursprünglicen Anmeldungsunterlagen 
als auch in der Patentschrift begründet und für den Fachmann erkennbar. Die Er
weiterung der erteilten Fassung enthält auch keine zusätzlichen, nicht schon in den 
ursprünglichen Unterlagen enthaltenen Merkmale. Dem Patentinhaber würde bei 
dieser Sachlage Unrecht widerfahren, würde ihm hier eine Einschränkung, die nach 
Auffassung des Gutachters nur eine Klarstellung bedeutet, versagt. 

[ ... ] 

V. Zur UWG-Klage 

Die Kläger beklagen sich über die Beklagte wegen unlauteren Wettbewerbes 
auf Grund des Rundschreibens der Beklagten vom 29. September 1989 und des 
Prospektes «Selbstklebe-Papier-Etiketten». 

1. Mit Bezug auf das Rundschreiben der Beklagten vom 29. September 1989 
werfen die Kläger der Beklagten vor, diese habe darin die Verwendung von frem
dem geistigem Eigentum als eigene Leistung ausgegeben und die Kläger ange
schwärzt. Sinngemäss bezichtigen sie damit die Beklagte des unlauteren Wettbe
werbes gemäss Art. 3 lit. a und b UWG. 

Tatsächlich gibt sich die Beklagte in dem beanstandeten Rundschreiben 
zunächst als «vormals C.» zu erkennen und preist ihre Tätigkeit und Pionierlei-
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stung auf dem Gebiet der Ladendiebstahlsicherung an. Sie rühmt sich, es hätten 
von vielen Anbietern auf dem Schweizer Markt nur wenige bestehen können. 
Dann teilt sie der Kundschaft mit, die Klägerin 2 habe den Vertriebsvertrag mit 
der Nachfolgerin der Beklagten in der Vetretung der Klägerin 2 nach zwei Jahren 
wieder gekündigt. Wörtlich fährt sie fort, und daran stossen sich die Kläger: 

(1) «Für Sie, als C.-Kunde, muss dies (gemeint ist die Aufkündigung des 
Vertretungsvertrages) besonders unangenehm sein. Wohin sollen Sie sich 
wenden bei Fehlalarm? Wer liefert Ihnen das notwendige Zubehör?» 
(2) «Selbstverständlich sind wir als ehemaliger Checkpoint-Vertreter auch 
weiterhin in der Lage, Ihnen fachgerecht die Wartung der Anlage sowie den 
Zubehörnachschub zu garantieren.» 
(3) «Gleichzeitig machen wir Sie darauf aufmerksam , dass wir uns von 
Checkpoint getrennt haben, weil wir der Meinung sind, dass das Check
pointsortiment nicht den heutigen hohen europäischen Ansprüchen ent
spricht.» 
(4) «Auch in Sachen Zubehör haben wir uns vorwärtsentwickelt. Unsere neu
en in Barcodescanner integrierten Deakti vierungsstationen, Packtischkon
trollen , desaktivierbaren Etiketten und Entwertungskleber beweisen dies.» 

Die Informationen der Textstellen ( 1) und (2) hinsichtlich der Auflösung der 
Vertretung und der Liefermöglichkeiten durch die Beklagte treffen im wesentli
chen zu . Die Beklagte behauptet nicht, die Klägerin (2) sei in der Schweiz nicht 
mehr vertreten. Sie gibt sich auch nicht als neue offizielle Vertreterin der Kläge
rin 2 aus , sondern bietet ihre Leistung für Service und Zubehör der klägerischen 
Anlagen ausdrücklich als frühere Vertreterin der Klägerin 2 an. Das durfte sie, so
lange sie dazu in der Lage war, insbesondere noch über Lagerbestände aus dem 
früheren Vertreterverhältnis verfügte. Die Kläger meinen, die Beklagte habe mit 
den genannten Äusserungen bei den Kunden unnötigerweise den Eindruck er
weckt, dass sie, die Klägerin 2, mit ihren Produkten gescheitert und mit ihrer Or
ganisation nicht in der Lage sei, die nötige Serviceleistung zu gewährleisten. Da
von ist aber im beanstandeten Schreiben nicht die Rede. Indem sich die Beklagte 
als ehemalige Vertreterin der Klägerin 2 für Service und Zubehör der klägerischen 
Anlagen empfahl, schob sie sich zwar in die durch die (neuerliche) Beendigung 
der Vertretung der Klägerin entstandene Lücke. Dies war aufdringlich, dürfte aber 
kundige Geschäftsleute kaum zur Annahme verleitet haben , die Beklagte allein 
sei noch in der Lage, den Service der klägerischen Anlagen zu gewährleisten. Die 
Fragen «Wohin sollen Sie sich wenden bei Fehlalarm? Wer liefert Ihnen das Zu
behör?» sind rhetorischer Natur und im gesamten Kontext gelesen derart abge
schwächt, dass daraus keine Schlüsse in dem von den Klägern behaupteten Sinne 
gezogen werden können. Die Frage, ob die Klägerin 2 in der Zeit zwischen Mai 
und Oktober 1989 ohne oder ohne wirksame Vertretung in der Schweiz war, 
braucht bei diesem Ergebnis nicht abgeklärt zu werden . Von einer Herabsetzung 
der Klägerin und einer Irreführung des Publikums (Art. 3 lit. a und b UWG) durch 
die genannten Stellen kann so oder anders nicht gesprochen werden. 
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Einen anderen Eindruck hinterlassen jedoch die Textstellen (3) und (4). Die 
Beklagte verteidigt sich damit, sie habe damit nur ihrer «Meinung» Ausdruck ge
ben und nicht sagen wollen, die klägerischen Erzeugnisse genügten qualitativ 
nicht, d.h . das Sortiment der Kläger sei nicht so vollständig, dass es dem europäi
schen Standard nicht entspräche. Damit kann sich die Beklagte aber nicht heraus
reden. Ihr Einwand steht in Widerspruch zu ihrem Vorbringen an anderer Stelle, 
sie habe «stets die Qualität und das Design der Antennen und Gehäuse der Klä
gerin 2 kritisiert». Die Frage, ob die beanstandeten Äusserungen ein Tatsachen
oder ein Werturteil beinhalten, kann offen bleiben. Die Beklagte nennt keine eu
ropäischen Normen und kann solche nicht bezeichnen, an denen ihr Urteil ge
messen werden könnte. Als Tatsachenurteil ist daher ihre Äusserung falsch, her
absetzend und daher unlauter. Als Werturteil wäre die beanstandete Äusserung in 
Anbetracht des Fehlens von europäischen Normen jedenfalls unnötig verletzend 
und daher als unlauter zu beanstanden (Art. 3 Iit. a UWG). Zweifelsohne diskri
minierte die Beklagte mit ihrer unbedachten Äusserung die Produkte der Kläge
rin. Damit verstiess sie umso mehr gegen Treu und Glauben, als sie gleichzeitig 
ihre eigene Vorwärtsentwicklung anpries und durch den schiefen Vergleich bei 
der anvisierten Kundschaft den Eindruck der eigenen Überlegenheit erweckte. 

[ ... ] 

3. Die Kläger bringen schliesslich verschiedentlich zum Ausdruck, das Ange
bot von deaktivierbaren Etiketten durch die Beklagte verstosse schon deshalb ge
gen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, weil die Etiketten patentverlet
zend seien. Diese Auffassung wird in der Literatur von L. David, Schweizerisches 
Wettbewerbsrecht, 2. Aufl ., Anm. 71, vertreten. Auch der Lizenznehmer könne 
unlauteren Wettbewerb geltend machen. Eine patentverletzende Handlung er
schöpft sich jedoch grundsätzlich im Patentrecht; das UWG ist zwar ergänzend, 
aber nicht in dem Sinne kumulativ anwendbar, wie es die Kläger wahrhaben 
möchten . Im übrigen ist es allein Sache des Patentinhabers, den Schutz seiner ver
letzten Rechtssphäre wahrzunehmen; dem Lizenznehmer kann nicht mehr zu
kommen. 

Zusammengefasst ergibt sich, dass die Beklagte mit der unter Punkt 3 des 
Rundschreibens vom 29. September 1989 gemachten Äusserung und mit der er
wähnten Information im Prospekt «Selbstklebe-Papier-Etiketten» die Grenzen 
des lauteren Wettbewerbes (Art. 3 lit. a UWG) überschritten hat. Im übrigen ist 
der Vorwurf unlauteren Verhaltens unbegründet. 
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Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis, 27, 67 Ziff. 2 Abs. 2 PatG -
«SJCHERHHEJTSETJKETTE 111» 

- Alle Nichtigkeitsgründe, auch die ungenügende Offenbarung der Erfindung, 
führen gegebenenfalls blass zur Teilnichtigkeit (E. Ja). 

- Das Novenrecht in Patentstreitigkeiten vor Bundesgericht ist restriktiv anzu
wenden, insoweit zu tatsächlichen Vorbringen schon im kantonalen Ve,fah
ren Anlass und Gelegenheit bestand, bleiben sie unberücksichtigt (E. 4a). 
Das Nichtnaheliegen beurteilt sich nach dem objektiv-fiktiven Wissen und 
Können des Durchschnittsfachmanns, und zwar nicht aufgrund von intuitiv
assoziativen, sondern allein von logischen Fähigkeiten (E. 4c). 

Tous !es motifs de nullite, meme La description insuffisante de l'invention, 
conduisent le cas echeant seulement a La nullite partielle ( c. 3a). 
Le droit d'invoquer des faits nouveaux devant le tribunal federal doit s 'inter
preter restrictivement lorsque !es parties ont eu La possibilite d'alleguer ces 
faits dans la procedure cantonale et qu 'elles n 'en ont pas fait usage ( c. 4a). 

- La non-evidence s 'apprecie par reference a la connaissance et au savoir
faire objectifs de l'homme du metier fictif moyen, en prenant en considera
tion uniquement ses capacites logiques mais non son intuition ni sa capacite 
associative ( c. 4c ). 

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 22. Mai 1995 

A.- George Jay Lichtblau ist Inhaber des Schweizer Patents Nr. 669 858 für ei
ne «Etiquette resonnante pour une installation de securite detectable et desactiva
ble electroniquement» . Das Patent ist am 23. April 1984 international angemeldet 
und am 14. April 1989 erteilt worden. Die Checkpoint Systems Inc. ist aus
schliessliche Lizenznehmerin am Patent für das Gebiet der Schweiz. Sie befasst 
sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Ladendiebstahl-Sicherheitssyste
men, unter anderem auch von patentgemässen Erkennungsetiketten . 

Die Checkpoint Systems Inc. schloss im Jahre 1981 mit der Checkpoint CPK 
AG einen Alleinvertriebsvertrag für das Gebiet der Schweiz, der später durch ei
nen neuen Vertrag ersetzt, dann aber gekündigt wurde. Die Checkpoint CPK AG, 
die ihre Firma in Actron Security AG geändert hat, setzte nach der Beendigung 
des Alleinvertriebsvertrags ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Ladendiebstahl-Si
cherung fort. Sie verkauft eine Erkennungsetikette, die nach Auffassung Licht
blaus und der Checkpoint Systems Inc. das erwähnte Patent verletzt. Beide wer
fen der Actron Security AG zudem vor, in diesem Zusammenhang unlautere Wer
bung betrieben zu haben. 

B Am 29. Dezember 1989 erhoben Lichtblau und die Checkpoint Systems Inc. 
Klage gegen die Actron Security AG auf Feststellung und Unterlassung patent-
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verletzender Handlungen, auf Einziehung und Vernichtung patentverletzender 
Gegenstände und Werbemittel, auf Rechnungslegung und Gewinnherausgabe so
wie auf Unterlassung bestimmter Werbung. Die Beklagte erhob Widerklage auf 
Nichtigerklärung des Patents, worauf die Kläger eine eventuelle Widerwiderkla
ge einreichten mit den Anträgen, das Patent auf bestimmte Ansprüche einzu
schränken, die Verletzung des so eingeschränkten Patents festzustellen und deren 
Unterlassung zu befehlen. 

Mit Beschluss und Urteil vom 4. Februar 1994 verwies das Handelsgericht des 
Kantons Zürich die Begehren auf Rechnungslegung und Gewinnherausgabe in ein 
gesondertes Verfahren, stellte in teilweiser Gutheissung der Widerklage die Nich
tigkeit der Patentansprüche 1 und 2 fest, fasste die Ansprüche des Patents neu und 
stellte dessen Verletzung durch die Beklagte fest. Das Handelsgericht untersagte 
der Beklagten patentverletzende Handlungen, verpflichtete sie zur Vernichtung der 
widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse sowie der darauf bezüglichen Werbemit
tel und verbot ihr bestimmte in der Werbung verwendete Behauptungen. 

Am 12. September 1994 wurde dieses Urteil vom Handelsgericht insoweit be
richtigt, als die Neufassung der Patentansprüche in bestimmten Punkten ergänzt 
wurde. 

C.- Mit ihrer am 5. Mai 1994 eingereichten Berufung beantragt die Beklagte 
dem Bundesgericht, das Streitpatent insgesamt nichtig zu erklären, eventuell die 
Verletzungsklage abzuweisen. Sie ersucht um Überprüfung des technischen Sach
verhalts nach Massgabe von Art. 67 OG, eventuell um Rückweisung der Streitsa
che an die Vorinstanz zur Neubeurteilung. Die vom Handelsgericht in wettbe
werbsrechtlicher Hinsicht erlassenen Anordnungen ficht sie nicht an. Die Kläger 
schliessen auf Abweisung der Berufung. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1.- Das Handelsgericht hat einen Teil der objektiv gehäuften Klagebegehren 
abgetrennt und in ein gesondertes Verfahren gewiesen. Sein über die verbliebenen 
Begehren ergangenes Urteil stellt einen Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG 
dar (Poudret, COJ, N 1.1.7.1 und 1.1.7.5 zu Art. 48 OG). Dazu kommt, dass die 
Berufung in patentrechtlichen Streitigkeiten ohne Rücksicht auf den Streitwert 
zulässig ist (Art. 76 Abs. 2 PatG). Das Urteil des Handelsgerichts ist deshalb be
rufungsfähig. 

/. Nichtigkeitsklage 

2.- Die mit der Berufung vorgebrachten Beanstandungen des angefochtenen 
Urteils sind gegenstandslos geworden, soweit sie sich auf jene Mängel des Ur-
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teilsspruchs vom 4. Februar 1994 beziehen, die später mit der Verfügung vom 12. 
September 1994 vom Handelsgericht selbst behoben worden sind. Mangels aus
reichender Begründung (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG; vgl. dazu BGE 116 II 745 E. 3 
S. 748 f.) unbeachtlich ist sodann die Rüge der Beklagten, der neue Patentan
spruch 1 sei sprachlich ungenau gefasst. 

3.- Die Beklagte rügt eine Verletzung von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG. Nach 
ihrer Auffassung muss eine unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Patents 
im Sinne dieser Bestimmung, wie sie von der Vorinstanz bejaht wurde, zwingend 
zur Vollnichtigkeit führen und ist eine blasse Einschränkung des Patents durch 
den Richter wegen Teilnichtigkeit (Art. 27 PatG) ausgeschlossen. Die Beklagte 
macht zudem geltend, der vom Handelsgericht neugefasste Patentanspruch 1 sei 
ebenfalls nichtig, weil mit dem Weglassen des Merkmals der «Bogenentladung» 
der Gegenstand des Patents im Sinne von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG unzuläs
sig erweitert worden sei. 

a) Ein Patent ist nach Art. 26 Abs . 1 Ziff. 3bis PatG vom Richter als nichtig 
festzustellen, wenn dessen Gegenstand über den Inhalt des Patentgesuchs in der 
für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Der Nichtigkeits
grund der unzulässigen nachträglichen Erweiterung des anspruchsgemässen Pa
tentgegenstands ist Art. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ entnommen und mit dem Bundes
gesetz vom 17. Dezember 1976 (AS 1977 1997 ff.) in das nationale Recht über
führt worden (im Rahmen der sog. Harmonisierung; vgl. BGE 120 II 71 E. 2 S. 
73). Die Bestimmung knüpft an die gleichzeitig neugefassten Art. 56 Abs. 1 PatG 
(Erfordernis ausformulierter Patentansprüche im Zeitpunkt der Einreichung des 
Patentgesuchs) sowie Art. 58 Abs. 2 PatG (Änderung der technischen Unterlagen 
über den Offenbarungsgehalt) an und entspricht sachlich, das heisst bezüglich 
Gegenstand und Schutzbereich des Patents, dem Teilverzichtstatbestand von Art. 
24 Abs. 1 lit. c PatG (vgl. Botschaft des Bundesrats vom 24. März 1976, BBl 1976 
II 1 ff., 76 f.) . 

Betrifft ein Nichtigkeitsgrund nur einen Teil der patentierten Erfindung, so ist 
das Patent durch den Richter entsprechend einzuschränken (Art. 27 Abs. 1 PatG). 
Das Handelsgericht wendet die Bestimmung auch auf den Nichtigkeitsgrund von 
Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG an. Die Beklagte hält dieses Vorgehen für bundes
rechtswidrig. 

Nach der Gesetzessystematik und dem Wortlaut erfasst Art. 27 PatG sämtli
che Nichtigkeitsgründe von Art. 26 Abs. 1 PatG. In der Literatur wird denn auch 
die Auffassung vertreten, die Gründe, derentwegen eine Teilnichtigkeit ausge
sprochen werden könne, seien die in Art. 26 Abs. 1 PatG aufgezählten (Reto M. 
Hilty, Der Schutzbereich des Patents, S. 280). Dieser Meinung ist zuzustimmen. 
Entgegen dem Einwand der Beklagten wird sie nicht dadurch in Frage gestellt, 
dass Art. 27 PatG älteren Datums ist als Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG, denn die 
Grundsätze, dass die jüngere der älteren und die spezielle der allgemeinen Norm 
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vorgeht, kommen nicht zur Anwendung, da die entsprechenden Voraussetzungen 
fehlen. Zum einen ist weder unter systematischem noch teleologischem Ge
sichtspunkt ein Widerspruch zwischen den beiden Gesetzesvorschriften erkenn
bar. Zum andern stehen sie nicht im Verhältnis von allgemeiner zu spezieller 
Norm. 

Rechtsvergleichend ist sodann festzuhalten , dass das EPÜ in Art. 138 Abs. 2 
die Teilnichtigkeit mit Beschränkungsmöglichkeit für alle im vorangehenden Ab
satz des Artikels genannten Nichtigkeitsgründe vorsieht (vgl. Singer, N 5 zu Art. 
138 EPÜ). Sodann gilt im - ebenfalls harmonisierten - deutschen und französi
schen Recht, dass sämtliche Nichtigkeitsgründe mit der milderen Massnahme der 
blossen Patentbeschränkung beseitigt werden können, wozu auch der Fall der un
zulässigen Erweiterung des Patentgegenstands gehört (Benkard/Rogge, 9. Aufl., 
N 18 ff. zu § 21 DPatG sowie N 48 und 56 ff. zu § 22 DPatG; Mathely, Le nou
veau droit franc;:ais des brevets d ' invention, S. 387 f.). In der deutschen Literatur 
wird im übrigen darauf hingewiesen, dass die unzulässige Erweiterung des Pa
tentgegenstands für sich allein in aller Regel lediglich eine Teilnichtigkeit zur 
Folge habe, welcher durch Beschränkung des Patents Rechnung zu tragen sei 
(Ballhaus, Folgen der Erweiterung der Patentanmeldung, GRUR 1983, S. 1 ff., 
S. 6; Benkard/Rogge, N 48 zu § 22 DPatG). Für das schweizerische Recht ergibt 
sich nichts anderes. 

Zu beachten ist allerdings, dass die Einschränkung des teilnichtigen Patents 
durch Einfügen zusätzlicher Merkmale, soll sie nicht ihrerseits zu einer Erweite
rung führen, nur mit Elementen zulässig ist, die in der erteilten Fassung des Pa
tents in ihrer Bedeutung für die technische Lehre bereits offenbart wurden (Ben
kard/Rogge, N 36 zu § 22 DPatG; Bernhardt/Krasser, Lehrbuch des Patentrechts, 
S. 437 f.). Zu berücksichtigen ist zudem, dass einer unzulässigen Erweiterung, die 
im Nachbringen eines ursprünglich nicht offenbarten und nicht bloss wahlweise 
aufgeführten Merkmals bestand, wegen der damit verbundenen Erweiterung des 
Schutzbereichs mit Rücksicht auf die Interessen Dritter im allgemeinen nicht mit 
einer Anspruchsänderung durch Streichung dieses Merkmals Rechnung getragen 
werden kann (Bernhardt/Krasser, a.a.O., S. 438; Benkard/Rogge, N 57 zu § 22 
DPatG; a.A. Ballhaus, a.a.O., S. 7). Das angefochtene Urteil stimmt mit diesen 
Grundsätzen überein. Eine Verletzung von Bundesrecht durch das Handelsgericht 
ist insoweit nicht erkennbar. 

b) Das Handelsgericht stellt übereinstimmend mit den Äusserungen des ge
richtlichen Gutachters fest, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen sei eine 
Resonanzetikette beschrieben worden, die ein flaches Substrat aus dielektrischem 
Material aufweise, auf dessen entgegengesetzten Oberflächen ein Paar aufeinan
der ausgerichteter und einen Kondensator des Schwingkreises der Etikette bil
dender leitender Bereich angeordnet sei, wobei an die beiden Kondensatorplatten 
Leiterbahnen anschlössen. Aus diesen Unterlagen gehe zudem hervor, dass zwi
schen bestimmten Stellen auf beiden Kondensatorplatten oder zwischen einer be-
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stimmten Stelle auf einer Kondensatorplatte und der anderen Kondensatorplatte 
oder zwischen einer Kondensatorplatte und einer gegenüberliegenden Stelle der 
an die andere Kondensatorplatte anschliessenden Leiterbahn ein geringerer Ab
stand bestehe als zwischen den übrigen Teilen der leitenden Bereiche, so dass an 
diesen Stellen ein Pfad quer durch das dielektrische Substrat und zwischen den 
leitenden Bereichen definiert sei, entlang dem bei hinreichender Energiezufuhr 
ein Durchschlag nach Art einer Bogenentladung erfolge. 

Das Handelsgericht ist zum Ergebnis gekommen, dass das Patent in der erteil
ten Fassung durch das Weglassen des Merkmals des flachen Substrats aus dielek
trischem Material einerseits und des Merkmals der Anordnung gegenseitig ausge
richteter leitender Bereiche auf gegenüberliegenden Oberflächen des Substrats 
zur Bildung eines Kondensators anderseits unzulässig erweitert worden sei . Nicht 
als Erweiterung betrachtete das Handelsgericht dagegen das Weglassen des Merk
mals der «Bogenentladung». Mit der Berufung wird demgegenüber geltend ge
macht, auch das Weglassen dieses Merkmals sei als unzulässige Erweiterung im 
Sinne von Art. 26 Ziff. 3bis PatG zu beurteilen. 

Nach Meinung des gerichtlichen Gutachters, der sich das Handelsgericht ange
schlossen hat, ist das Weglassen des Merkmals der «Bogenentladung» deshalb 
unbedenklich, weil das - in der erteilten Fassung aufgeführte - Merkmal der «Bil
dung eines Pfads verminderten Widerstands» dem Fachmann den eindeutigen 
Hinweis liefere, dass hier ein Durchschlag durch das Dielektrikum erfolge. Die 
Beklagte wendet mit der Berufung ein, in der ursprünglichen Fassung sei dem 
Fachmann nur eine ausschliessliche Ausführungsform offenbart worden, woge
gen die erteilte Fassung offener sei, indem namentlich auch die Möglichkeit be
stehe, den «Pfad verminderten Widerstands» durch Laserlicht zu bilden. Der Ein
wand geht indessen an der Sache vorbei. Nach dem objektiven Verständnis des 
Massgebenden Patentanspruchs lokalisiert der «Pfad verminderten Widerstands» 
den zu erwartenden Durchschlag und dient die ursprünglich erwähnte «Bogenent
ladung» nicht ihrerseits der Bildung dieses Pfades . Einzelheiten aber, welche der 
Fachmann aus der Beschreibung der Erfindung aufgrund seines Fachwissens oh
ne weiteres erkennen kann, bedürfen der Offenbarung nicht, und ihr Weglassen 
stellt deshalb keine unzulässige Erweiterung des Patentgegenstands dar. So ver
hält es sich mit der insoweit unbeanstandet gebliebenen fachtechnischen Auffas
sung des gerichtlichen Experten im vorliegenden Fall hinsichtlich des Merkmals 
der «Bogenentladung». Die Rüge einer Verletzung von Art. 26 Abs. l Ziff. 3bis 
PatG erweist sich daher auch insoweit als unbegründet. 

4.- Die erfinderische Tätigkeit erblickt das Handelsgericht in der lokalen Ab
standsverringerung im Bereich des Kondensators zur Definition eines gezielten 
Durchschlagortes, wie sie im Patentanspruch 3 umschrieben wird. Dies sei nach 
dem massgebenden Stand der Technik nicht bekannt gewesen und ermögliche 
erst, die patentgemässe Resonanzetikette mit geringem Energieaufwand durch ei 
nen Durchschlag am Kondensator zu deaktivieren . Die Beklagte macht demge-
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genüber geltend, die lokale Abstandsverringerung habe zum Stand der Technik 
und zum allgemeinen Fachwissen gehört. Zur Untermauerung ihres Standpunkts 
will sie neu mehrere als einschlägig bezeichnete Vorveröffentlichungen in das 
Verfahren einbringen. Sie ersucht in diesem Zusammenhang um Überprüfung des 
technischen Sachverhalts durch Beweiserhebung im Berufungsverfahren. 

a) In Patentstreitigkeiten können die Parteien im Berufungsverfahren neue 
Tatsachen und Beweismittel zu technischen Verhältnissen vorbringen, wenn sie 
diese im kantonalen Verfahren nicht geltend machen konnten oder dazu kein 
Grund bestand (Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG). Diese Ausnahme vom allgemeinen 
Novenverbot nach Art. 55 Abs . 1 lit. c OG liegt in der Eigenheit des Patentpro
zesses begründet. Die sachdienlichen Vorbringen zu den Massgebenden techni
schen Verhältnissen setzen in der Regel einlässliche Recherchen voraus, wobei 
sich mitunter trotz aller Sorgfalt nicht vermeiden lässt, dass wesentliche Tatsa
chen oder Beweismittel einer Partei erst nach Abschluss des Behauptungsstadi
ums im kantonalen Verfahren bekannt werden. Indessen ist nicht zu verkennen, 
dass der Patentprozess auch insoweit keinen grundlegenden Sonderfall darstellt, 
sich auch in nicht patentrechtlichen Streitigkeiten durchaus vergleichbare Situa
tionen ergeben können. Einerseits mit Blick auf diesen durch die Besonderheiten 
der Patentstreitigkeit nicht restlos begründbaren Ausnahmecharakter der Vor
schrift und anderseits im Bestreben, die Verwirklichung oder Durchsetzung ge
setzlich befristeter Befugnisse und Rechtsansprüche nicht durch übermassig lan
ge Prozessdauer zu gefährden, versteht das Bundesgericht Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 
OG in einem restriktiven Sinn und legt an die Voraussetzungen des Novenrechts 
einen strengen Massstab an. Die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel 
setzt nach seiner Praxis voraus, dass die betreffende Partei ohne ihr Verschulden 
daran gehindert war, die Vorbringen rechtzeitig in das kantonale Verfahren ein
zubringen. Weder befreit Art. 67 OG die Parteien von der gebotenen Sorgfalt in 
der Prozessführung vor den kantonalen Gerichten, noch gibt er ihnen die Mög
lichkeit, mit einer Art Überraschungstaktik entscheidende Behauptungen, Ein
wände oder Beweismittel erst im Berufungsverfahren in den Prozess einzubrin
gen . Tatsächliche und beweisrechtliche Vorbringen können daher nur nachgeholt 
werden, wenn die Verspätung der betreffenden Partei nicht als Nachlässigkeit 
anzulasten ist. Dabei wird sinngemäss die Rechtsprechung zum Revisionstatbe
stand von Art. 137 lit. b OG herangezogen. Das Vorbringen neuer Tatsachen oder 
Beweismittel ist daher nur zulässig, wenn es der Partei trotz aller Umsicht nicht 
möglich war, sich rechtzeitig im kantonalen Verfahren darauf zu berufen, mithin 
die verspätete Kenntnis entschuldbar ist. Sodann stellt das Bundesgericht im 
Novenrecht nach Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG an die Zulassung neuer Beweismittel 
zur Stützung einer bereits behaupteten Tatsache grundsätzlich strengere Anfor
derungen als an eine neue Tatsachenbehauptung als solche, hängt die Kenntnis 
einer Tatsache doch oft vom Zufall ab, wogegen die Beweisbedürftigkeit einer 
Sachbehauptung von Anfang an feststeht und daher zu besonderer Umsicht in 
der Suche nach geeigneten Beweismitteln zwingt. Zulässig sind dagegen Noven 
auch bei an sich möglichem Vorbringen im kantonalen Verfahren, wenn dazu 
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keine Veranlassung bestand, sei es , dass eine bestimmte Tatsache dort unbestrit
ten oder nicht entscheiderheblich schien , sei es , dass sie erst im angefochtenen 
Urteil oder im Berufungsverfahren renoviert wurde (BGE 120 II 312 E. 3a S. 314 
f.; Walter, Die Tatsachenprüfung durch das Bundesgericht im Patentprozess, 
SMI 1993, S. 9 ff, S. 23 f.). 

Im Lichte dieser Kriterien haben die von der Beklagten vorgebrachten Noven 
unberücksichtigt zu bleiben . Die Berufung darauf, sie habe keinen Anlass gehabt, 
ihren Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit bereits im kantonalen 
Verfahren im einzelnen zu belegen, weil sie gegenüber dem Handelsgericht von 
einem weitergehenden selbstverständlichen Fachwissen des Fachmanns ausge
gangen sei, reicht nicht aus , das Versäumnis zu entschuldigen. Dies umso weni
ger, als der geltend gemachte materielle Nichtigkeitsgrund des Naheliegens (Art. 
1 Abs. 2 PatG) von Anfang an Prozessgegenstand gebildet hatte und seitens der 
Kläger stets in Abrede gestellt worden war. 

b) Art. 67 Ziff. I OG gibt dem Bundesgericht die Möglichkeit, tatsächliche 
Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag 
oder von Amtes wegen zu überprüfen und zu diesem Zweck auch neue Beweise 
abzunehmen. Es macht von dieser, in sein Ermessen gestellten Möglichkeit pra
xisgemäss nur zurückhaltend Gebrauch. Wegleitend ist dabei die Überlegung, 
dass Art. 67 OG die Berufung nicht zur vollkommenen Appellation macht und 
das Bundesgericht nicht verpflichtet, den Sachverhalt in technischer Hinsicht 
allseits neu zu beurteilen. Die Bestimmung will dem Bundesgericht vielmehr 
eine weitere Abklärung dort ermöglichen , wo die rechtliche Beurteilung der 
Streitsache dies erfordert, weil an der Richtigkeit von Feststellungen des kanto
nalen Gerichts über technische Verhältnisse Zweifel bestehen. Das ist nament
lich der Fall , wenn die Feststellungen unklar oder unvollständig sind, sich wi
dersprechen oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen, weil von unzutref
fenden Rechtsbegriffen ausgegangen oder die technischen Fragen nicht richtig 
gestellt wurden, die Auffassung des kantonalen Gerichts mithin schon im An
satz zu berichtigen ist. Gestatten indessen bereits die Akten , den technischen 
Sachverhalt vollständig zu erfassen, und erscheinen die Feststellungen der 
Vorinstanz für die Beantwortung der Massgebenden Rechtsfragen vollständig 
und einleuchtend, so beachtet das Bundesgericht auch in Patentsachen die all
gemeine Vorschrift von Art. 63 Abs. 2 OG (BGE 120 II 312 E . 3b S. 315; Wal
ter, a .a.O., S. 20 f.). 

Die vom Handelsgericht übernommenen technischen Ausführungen des ge
richtlichen Experten zur Frage der erfinderischen Tätigkeit sind verständlich und 
klar. Sie zeigen in tatsächlicher Hinsicht auf, worin die erfinderische Leistung lie
gen soll, gehen von zutreffenden Rechtsbegriffen aus und sind in sich wider
spruchsfrei. Gestützt darauf lässt sich der Nichtigkeitseinwand der Beklagten um
fassend beurteilen, ohne dass Weiterungen geboten oder notwendig erscheinen . 
Unter diesen Umständen besteht für das Bundesgericht keine Veranlassung, den 
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vorinstanzlich festgestellten technischen Sachverhalt zu überprüfen und dazu 
weitere Beweise abzunehmen. 

c) Der Bereich des Erfinderischen beginnt nach der Rechtsprechung des Bun
desgerichts erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der 
Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des 
einschlägigen Gebiets gestützt darauf mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten 
weiterentwickeln und finden kann. Entscheidend ist daher, ob ein solcher Fach
mann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Tech
nik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des 
Streitpatentes kommen kann oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen 
Aufwandes bedarf. Diese Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit, welche 
das Patentgesetz mit dem Begriff des Nichtnaheliegens umschreibt (Art. 1 Abs. 2 
PatG), galten im wesentlichen - damals unter dem Begriff der Erfindungshöhe -
schon vor der Revision des Patentgesetzes von 1978, mit der dieses harmonisiert, 
das heisst an bestimmte internationale Übereinkommen, darunter das EPÜ, ange
glichen worden ist. Festzuhalten ist im übrigen, dass der deutsche Ausdruck «na
heliegend» diesen Sachverhalt sinnbildlicher umschreibt als das in der französi
schen und italienischen Fassung von Art. 1 Abs. 2 PatG verwendete «evident» 
bzw. «evidente» oder das englische «obvious» in Art. 56 EPÜ. Daher ist eine Lö
sung nicht bereits dann patentfähig, wenn sie für einen Fachmann «nicht offen
sichtlich ist» oder «nicht klar auf der Hand» liegt, sondern erst dann, wenn er sie 
auch aufgrund einfacher Experimente im entsprechenden Forschungsbereich 
nicht zu finden vermag (BGE 120 II 312 E. 4b S. 317, 71 E. 2 S. 72 f. je mit Hin
weisen) . 

Der Begriff des «Nichtnaheliegens» weist bildlich auf die Zone zwischen dem 
vorbekannten Stand der Technik und dem Bereich des Erfinderischen hin, die 
ebenfalls zum freien Stand der Technik gehört. Diese Zone wird bestimmt durch 
das Wissen und Können des durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmanns des 
einschlägigen Gebiets, wobei das Wissen einen objektiv fiktiven Kenntnisstand 
und das Können die objektiv fiktiven Fähigkeiten umschreibt, diesen Wissens
stand in den Dienst einer logischen Entwicklung zu stellen. Zu fordern sind daher 
vom fiktiven Fachmann nicht intuitiv-assoziative, sondern allein logische Fähig
keiten. In Anlehnung an die europäischen Prüfungsrichtlinien (C-IV, 9.3) be
zeichnet daher der Ausdruck «in naheliegender Weise» Fortbildungen des techni
schen Standes, die nicht über die normale technologische Weiterentwicklung hin
ausreichen, sondern sich ohne weiteres oder folgerichtig daraus ergeben, das 
heisst es wird keine Geschicklichkeit oder Fähigkeit verlangt, die über das bei ei
nem Fachmann voraussetzbare Mass hinausgeht (BGE 120 II 312 E. 4b S. 317 f. 
mit Hinweisen). 

Das Handelsgericht erblickt - wie bereits erwähnt die erfinderische Tätigkeit 
in der lokalen Abstandsverringerung im Bereich des Kondensators zur Definition 
eines gezielten Durchschlagortes. Nach seinen Feststellungen hat keine der im 
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kantonalen Verfahren eingeführten Vorveröffentlichungen eine Anleitung oder 
Anregung enthalten, den Ort des Durchschlags in diesem Sinn zu definieren. Das 
Handelsgericht führt dazu aus, auf der Grundlage einer Resonanzetikette nach 
dem nächstliegenden Stand der Technik (US-PS 3 610 147) hätten verschiedene 
Schritte bis zur Realisierung der patentgemässen Erfindung getan werden müs
sen. So habe das Prinzip des Durchbrennens von diskreten Elementen bei Reso
nanzetiketten mit diskreten Kondensatoren oder Dioden (US-PS 3 780 368) über
tragen werden müssen. Weitere Schritte sind nach Auffassung der Vorinstanz die 
«Verwendung der 'Sicherung' in die [der] vorhanden[en] Schaltung» und die 
Ausbildung des Kondensators dergestalt, dass Teile innerhalb der Kondensator
platten vorhanden sind, zwischen denen ein geringerer Abstand besteht als aus
serhalb von diesen. Dem Fachmann sei zwar bekannt, dass der Durchschlag zwi
schen lokalisierten Stellen erfolge und die Durchschlagsfestigkeit proportional 
zum Plattenabstand sei, doch sei nach dem Stand der Technik das Vorgehen un
bekannt gewesen, nicht einfach den Plattenabstand zu verkleinern, sondern den 
Abstand zwischen den einzelnen Stellen zu verringern. Dies habe erst ermöglicht, 
die patentgemässe Resonanzetikette mit geringem Ener5ieaufwand durch einen 
Durchschlag am Kondensator zu deaktivieren. Das Handelsgericht hält weiter 
fest, die Abstandsverringerung durch Auszackung, Einkerbung oder Ausbucke
lung erfordere zufolge des Spitzeneffekts eine wesentlich geringere Deaktivie
rungsspannung. Zudem würden durch die bewusste Bildung von Unstetigkeits
stellen an der Kondensatorplattenstruktur, das heisst durch die Einbuckelung, Zo
nen hoher Feldstärke realisiert, woran der Kondensatordurchschlag mit Sicherheit 
erfolge. Wegen der Realisierung dieser Unstetigkeitsstellen werde die Einhaltung 
eines vorbestimmten Kondensatorplattenabstands am plastischen Etikettensub
strat unkritisch. Das erlaube, den Durchschlagskondensator am Substrat ferti
gungstechnisch einfach zu realisieren. Diese Vorteile der patentgemässen Lösung, 
die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Deaktivierung, die Reduktion der Deak
tivierungsenergie und das breite Anwendungsfeld als Folge davon sprächen allein 
schon für das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit. 

Damit hat das Handelsgericht den Rechtsbegriff des «Nichtnaheliegens» in sei
nem nach Massgabe der fachtechnischen Feststellungen getroffenen Werturteil 
bundesrechtskonform konkretisiert. Es hat zutreffend berücksichtigt, dass eine 
hinreichende erfinderische Tätigkeit dadurch indiziert sein kann, dass die patent
gemässe Lösung einen überraschenden technischen oder wirtschaftlichen Fort
schritt ausweist und sich dem vorbekannten Stand der Technik als überlegen er
weist (Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl ., S. 171 ff.; Benkard/Bruch
hausen, N 16 ff. zu § 4 DPatG; Bernhardt/Krasser, a.a.O., S. 183 ff.; Mathely, 
a.a.O., S. 102 f.). Der Einwand der Beklagten, die patentgemässe Lösung habe 
dem Fachmann nahegelegen, erweist sich somit als unbegründet. 

5.- Die Beklagte beruft sich weiter auf den Nichtigkeitsgrund der ungenügen
den Offenbarung (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG). Zur Begründung bringt sie vor, die 
Patentschrift gebe keine Hinweise darauf, wie die Einbuckelung (Auszackung, 
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Einkerbung oder Ausbuckelung gemäss E. 4c hievor) anzubringen oder auszubil
den sei, damit der angestrebte Erfolg eintrete, namentlich eine Deaktivierung in al
len Fällen gewährleistet sei. Vorbringen der Beklagten in dieser Richtung hat das 
Handelsgericht im kantonalen Verfahren einerseits als verspätet zurückgewiesen 
und anderseits - im Sinne einer Eventualbegründung - als materiellrechtlich unbe
gründet verworfen. Die Beklagte knüpft im Berufungsverfahren an diese Vorbrin
gen an und trägt sie in vertiefter und erweiterter technischer Darstellung vor. 

Die Beklagte beansprucht zu diesen Einwänden kein Novenrecht im Sinne von 
Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG. Damit ist Art. 55 Abs. 1 lit. c OG zu beachten, wonach 
das Vorbringen neuer Tatsachen, Einreden, Bestreitungen und Beweismittel im 
Berufungsverfahren ausgeschlossen ist. Als neu in diesem Sinne haben ebenfalls 
Vorbringen zu gelten, die in der letzten kantonalen Instanz nicht in prozessual 
wirksamer Weise geltend gemacht worden sind (BGE 80 III 149 E. lb S. 154). Die 
vom Handelsgericht als verspätet bezeichneten Vorbringen lassen sich daher im 
vorliegenden Verfahren nicht nachholen, so dass der Einwand der mangelnden 
Offenbarung mit der in der Berufung gegebenen, im Sinne von Art. 55 Abs. 1 lit. 
c OG neuen Begründung insgesamt unbeachtlich ist. Im übrigen wäre, da auch in
soweit die Feststellungen des Handelsgerichts zum technischen Sachverhalt klar 
und widerspruchsfrei erscheinen, im Berufungsverfahren darauf abzustellen. Un
ter diesen Umständen ist aber eine Bundesrechtsverletzung durch das Handelsge
richt hinsichtlich des Verständnisses des Offenbarungsbegriffs nicht ersichtlich. 

6.- Die Beklagte wiederholt schliesslich ihren bereits vorinstanzlich gestellten 
Antrag auf Nichtigerklärung der abhängigen Patentansprüche 2 - 7 in der Fassung 
gemäss Urteilsdispositiv Ziff. 1, legt aber nicht dar, worin deren eigenständige 
Nichtigkeit bei Gültigkeit des unabhängigen Patentanspruchs liegen soll. Auf den 
Einwand ist deshalb mangels hinreichender Begründung nicht einzutreten (Art. 
55 Abs. 1 lit. c OG) . 

/1. Verletzungsklage 

7.- Die Beklagte hält die von ihr vertriebene Resonanzetikette nicht für pa
tentverletzend. Zur Begründung ihrer Auffassung bringt sie im wesentlichen vor, 
gemäss dem Streitpatent werde der den Durchschlag lokalisierende «Pfad ver
minderten Widerstands» durch ein hinreichendes elektromagnetisches Feld im di
elektrischen Material gebildet, wogegen sich bei ihrer Etikette an der Stelle des 
geringsten Abstands kein dielektrisches Material befinde, die Verbindung bereits 
ausgebildet sei und durch einen Halbleiterkontakt hergestellt werde, wobei als 
halbleitendes Material Aluminiumoxyd diene. Diese Ausgestaltung der Etikette 
liege ausserhalb des Schutzbereichs des Streitpatents. 

Die Vorinstanz und der gerichtliche Gutachter haben als wesentlichen Gegen
stand der Erfindung betrachtet, dass vorbestimmte Teile der leitenden Bereiche 
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Auszackungen (Einkerbungen oder Ausbuckelungen) aufweisen, welche den 
elektrischen Durchschlag an einer dadurch lokalisierten Stelle quer durch das 
Substrat bewirken. Auf dieser Feststellung seines Gegenstands gründet auch die 
Bestimmung des Schutzbereichs des Streitpatents (vgl. Art. 51 PatG i. V. mit Art. 
69 EPÜ; zum Verhältnis von Gegenstand und Schutzbereich: Hilty, a.a.O., S. 68 
ff.). 

Massgebend für den Schutzbereich ist nach Auffassung des Experten nicht ei
gentlich der «Pfad verminderten Widerstands» als solcher, sondern die «Stelle 
verminderter Durchschlagsfestigkeit», was die Frage in den Hintergrund rücke, 
ob dieser Pfad in der funktionierenden Etikette erst ausgebildet werden müsse 
oder bereits vorhanden sei. Das Handelsgericht stellt in diesem Zusammenhang 
fest, auch die Etikette der Beklagten weise eindeutig eine diesen Durchschlag be
wirkende Einkerbung auf. Mit dem Experten verwirft es sodann den Einwand, 
zwischen den Kondensatorplatten der Etikette der Beklagten sei eine leitende 
Verbindung bereits vorhanden, da dieses Argument physikalisch unhaltbar sei, 
weil dergestalt der Schwingkreis seine Eigenschaften verlieren und damit keine 
Resonanzetikette mehr vorliegen würde. Nach den insoweit nicht beanstandeten 
und damit für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz wi
dersprach die Beklagte im kantonalen Verfahren dieser Auffassung des Gutacht
ers nicht, sondern machte einzig geltend, ihre Etikette sei mit einem erhitzten Prä
gestempel behandelt worden, was ihr nach zutreffender Auffassung der Vorin
stanz nicht weiter hilft, weil damit der Schutzbereich des Streitpatents nicht 
verlassen wird. Der nun im Berufungsverfahren vorgebrachte Einwand, die An
nahme einer physikalischen Unhaltbarkeit der behaupteten unmittelbaren leiten
den Verbindung zwischen den beiden Kondensatorplatten sei falsch, weil die Ver
hältnisse am Kondensator nicht «binär», sondern graduell seien, und der 
Schwingkreis bei Herstellung einer leitenden Verbindung mit endlichem Wider
stand zwischen den beiden Platten seine Eigenschaften nicht augenblicklich und 
vollständig verliere, hätte bereits im kantonalen Verfahren mit der Stellungnahme 
zum Gutachten erhoben werden können und hat daher ebenfalls als neu zu gelten, 
weshalb er unbeachtlich ist (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Gestützt auf die in sich 
überzeugenden Ausführungen seines Gutachters hat anderseits das Handelsge
richt den Verletzungstatbestand bundesrechtskonform als erfüllt betrachtet. Die 
Berufung ist auch in diesem Punkt abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden 
kann. 
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Art. 1 Abs. 1, 59a Abs. 3 fit. a PatG - «HOCHDRUCKKRAFTWERK» 

- Die amtlichen Prüfungsrichtlinien sind gegenüber dem Gesuchsteller nicht 
rechtsverbindlich; ihre Nichtbefolgung macht eine Zurückweisungsverfü
gung nicht anfechtbar ( E. 1 ). 

- Ist eine zum aktuellen physikalischen Wissen im Widerspruch stehende Be
obachtung vermutlich auf einen Modellfehler zurückzuführen, fehlt die ge
werbliche Anwendbarkeit zum Patentschutz (E. 4-5). 

- Les directives officielles d 'examen ne lient pas le deposant ; le fait que 
l'OFPI ne s'y soit pas conforme ne permet pas pour autant d'attaquer sa 
decision de rejet ( c. I ). 

- Il n 'est pas possible d 'utiliser industriellement l 'invention et par conse
quent de breveter celle-ci s'il decoule vraisemblablement de l'utilisation 
d 'un modele errone qu 'une observation se trouve etre en contradiction 
avec !es connaissances actuelles de la physique ( c. 4-5). 

Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 4. Oktober 1995 

Der Beschwerdeführer reichte am 18. Februar 1993 beim BAGE ein Gesuch 
um Erteilung eines Patents für ein Mehrstufen-Hochdruckkraftwerk ein. Das Pa
tentgesuch erhielt die Nummer 580/93-6. Am 8. April 1993 erliess das BAGE ei
ne erste Beanstandung, in der die gewerbliche Anwendbarkeit des Erfindungs
gegenstandes bestritten wurde (Ziffer 1 der Beanstandung). Der Beschwerdefüh
rer wurde aufgefordert, innerhalb von drei Monaten zu den erhobenen 
Einwänden Stellung zu nehmen (Ziffer 2); andernfalls müsse das Gesuch zurück
gewiesen werden (Ziffer 3). Ausserdem wurde auf die Möglichkeit aufmerksam 
gemacht, sich für allfällige Rückfragen telefonisch mit dem Prüfer in Verbin
dung zu setzen (Ziffer 4). 

Der Beschwerdeführer, der nicht Patentanwalt und auch nicht durch einen sol
chen vertreten ist, kam der in der Beanstandung des BAGE enthaltenen Auffor
derung fristgerecht nach, und zwar mit einer Stellungnahme vom 15 . April 1993 
- die sich allerdings nicht bei den der Rekurskommission vorgelegten Akten der 
Vorinstanz befindet - und mit einer Stellungnahme vom 17. Juni 1993. In der 
zweiten Eingabe vom 17. Juni 1993 wird ein Telefongespräch vom Vortag, d.h. 
vom 16. Juni, erwähnt; ebenso nimmt der Beschwerdeführer darin Bezug auf das 
obengenannte Schreiben vom 15. April 1993. 

In mehreren weiteren, zwischen dem 20. August 1993 und dem 12. Juni 1994 
an das BAGE gerichteten Eingaben nahm der Beschwerdeführer Stellung zur 
Aufforderung der Vorinstanz, die Zweifel an der gewerblichen Anwendbarkeit 
der zur Patentierung angemeldeten Erfindung zu entkräften. 
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Mit Verfügung vom 22. November 1994 hat das BAGE, wie im ersten Prü
fungsbescheid vom 8. April 1993 angedroht, das Patentgesuch zurückgewiesen. 
In der Zurückweisungsverfügung wird übrigens das der Rekurskommission nicht 
vorliegende Schreiben vom 15. April 1993 als Stellungnahme zur Beanstandung 
des BAGE erwähnt. Ausserdem wird in der Verfügung auf eine «Zwischenkorre
spondenz» der Vorinstanz vom 17. Juni 1993 Bezug genommen, die sich eben
falls nicht bei den amtlichen Akten befindet. 

Gegen die Zurückweisung des Patentgesuchs richtet sich die fristgerecht ein
gereichte Beschwerde vom 12. Dezember 1994. Die Beschwerdeschrift selbst 
enthält zwar kein ausdrückliches Begehren. Es erscheint jedoch naheliegend, 
dass der Beschwerdeführer mit dem Rechtsmittel die Aufhebung der Zurückwei
sungsverfügung und die Erteilung des Patents entsprechend der ursprünglich 
eingereichten Fassung des Patentgesuchs beantragt. 

Die Rekurskommission zieht in Erwägung: 

1. Zunächst ist zu beanstanden, dass die der Rekurskommission eingereichten 
Amtsakten , zu deren Vorlage das BAGE mit Verfügung vom 7. März 1995 eigens 
ein zweites Mal aufgefordert werden musste , offensichtlich nicht vollständig 
sind. Insbesondere fehlen darin die Eingabe des Beschwerdeführers vom 15. 
April 1993 und das in der Zurückweisungsverfügung erwähnte, als Zwi
schenkorrespondenz bezeichnete Schreiben des BAGE vom 17. Juni 1993 (siehe 
oben lit. A). Indessen kann, wie sich aus den folgenden Erwägungen ergibt, für 
die Entscheidungsfindung auf die nachträgliche Beiziehung der genannten 
Schriftstücke verzichtet werden . 

Sodann ist das Verhalten der Vorinstanz in einem weiteren Punkt zu rügen: In 
der Verfügung vom 22. November 1994 wird der materielle Grund der Zurück
weisung dargelegt. Es wird ein aus der Physik hergeleiteter Beweis angeführt, 
weshalb «der der Erfindung zugeschriebene Effekt mit den angegebenen Mitteln 
nicht erzielt werden kann» . Ausserdem wird im Zusammenhang mit dem An
spruch auf rechtliches Gehör auf eine «intensiv geführte Zwischenkorrespon
denz» verwiesen (von der jedoch nur die Eingaben des Beschwerdeführers in den 
Amtsakten vorhanden sind). Der zuständige Prüfer hat es indessen unterlassen , 
Aktennotizen über die mit dem Beschwerdeführer geführten Telefongespräche 
zu erstellen (amtliche Prüfungsrichtlinien, Ziffer ; 3.6); jedenfalls befinden sich 
keine solchen in den der Rekurskommission vorliegenden Akten. Auch hätte der 
Prüfer dem vertreterlosen Patentbewerber im Rahmen der ersten Beanstandung 
das Beiziehen eines Patentanwalts empfehlen sollen (Prüfungsrichtlinien 13.4). 
Die Prüfungsrichtlinien sind nach aussen hin zwar nicht rechtsverbindlich, doch 
stellen sie für die mit der Patentprüfung betrauten Angehörigen des BAGE ver
bindliche Weisungen dar (011.2). 
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2. Gemäss Gesetz (Art. 59a Abs. 3 lit. a PatG) und Verordnung (Art. 67 Abs. 
1 PatV) hat das BAGE Patentgesuche zurückzuweisen, wenn die Prüfung ergibt, 
dass der Gegenstand des Patentgesuchs nach Art. 59 Abs. 1 PatG von der Paten
tierung ausgeschlossen ist. Dies trifft dann zu, wenn die Erfindung gewerblich 
nicht anwendbar ist oder wenn die Anwendbarkeit schlechthin fehlt, d.h. wenn 
der Erfindungsgegenstand die ihm zugeschriebene Funktion nicht erfüllt (PMM
Bl 1965 I 38). Im übrigen sagen die amtlichen Prüfungsrichtlinien (222.2b) fol
gendes aus: Wenn der Prüfer seinen Einwand aus einem Widerspruch zu einem 
Naturgesetz ableitet, ist der Patenthinderungsgrund weder widerlegbar noch 
heilbar, auch nicht durch eine Änderung der Anspruchskategorie. (In anderen 
Fällen kann der Einwand unter Umständen durch Gegenbeweis - z.B. eine Ex
pertise-, Ergänzung der Beschreibung oder der Ansprüche oder durch Änderung 
der Zielsetzung entkräftet werden .) 

3. Im vorliegenden Fall besteht der vom Beschwerdeführer der Erfindung zu
geschriebene Effekt darin, dass aus der Unterteilung der Fallhöhe in einem 
Hochdruckkraftwerk eine beträchtlich erhöhte Produktion von elektrischer Ener
gie resultieren soll. Gemäss den bekannten physikalischen Gesetzen ist ein der
artiger zusätzlicher Energiegewinn mit den im Patentgesuch beschriebenen Mit
teln - einem mehrstufigen Hochdruckkraftwerk - jedoch nicht möglich. Im Rah
men der Patentprüfung obliegt es dem Beschwerdeführer, der das Gegenteil 
behauptet, den Beweis für die Richtigkeit seiner These zu erbringen. 

4. Der Erfindungsgegenstand ist ein mehrstufiges Hochdruckkraftwerk zur 
Erzielung einer höheren Energieausbeute als bei einem einstufigen Hochdruck
kraftwerk der gleichen Potentialhöhe. Die Erfindung basiert auf einer Beobach
tung während eines Experiments an einem Modell. Der Beschwerdeführer be
schreibt dies in seinen Stellungnahmen eingehend, führt jedoch selber aus, dass 
er nicht wisse, wie es funktioniere; das Modell zeige ein Verhalten, aus dem auf 
die im Patentgesuch enthaltene Lehre für ein Hochdruckkraftwerk geschlossen 
werden könne. Mangels einer Erklärung für das Phänomen versuchte der Be
schwerdeführer - auch auf die entsprechende Aufforderung in der ersten Bean
standung hin -, anhand einer ganzen Anzahl von eigenen Messungen an seiner 
Versuchsanordnung, ferner mit Gedankenexperimenten wie dem freien Fall und 
dem elastischen Stoss sowie mit eher philosophischen Überlegungen, eine Er
klärung dafür zu liefern, dass die seinem Patentgesuch zugrundeliegenden The
sen zutreffend sind. 

In der sehr ausführlichen Argumentation des Beschwerdeführers, die freilich 
in weiten Teilen am Kern der Sache vorbeigeht, fehlt indessen eine eingehende 
Untersuchung über die Bedeutung der Strömungen , nämlich der laminaren und 
turbulenten Strömung. Bei turbulenten Strömungen wird das Medium durch
mischt, die Fortbewegung in der Strömungsrichtung wird von Bewegungen quer 
dazu überlagert (Hammer, Physik für Ingenieurschulen, 9.A. S. 1283. Die Rei
bungskräfte, d.h. der Druckverlust bzw. die Verlusthöhe, nehmen bei turbulenten 
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Strömungen quadratisch mit der Geschwindigkeit zu (Dubbel, Taschenbuch für 
den Maschinenbau, 15.A. S. 162). 

Kritische Fliessgeschwindigkeiten, bei denen die laminare Strömung in eine 
turbulente übergeht, sind verhältnismässig niedrig: Bei einer Reynoldszahl Re > 
2300 gehen laminare Strömungen in turbulente über. Bei Dimensionen und Mas
sen, wie sie im vorliegenden Fall in der Versuchsanordnung benützt werden, und 
unter Annahme einer Reynoldszahl von 2300 führen Strömungsgeschwindigkei
ten von mehr als 0, 1 m/s zu turbulenten Strömungen. Bei einem Durchfluss von 
nicht ganz 2 Vs. wie sie im Kraftwerkmodell des Beschwerdeführers vorkom
men, bedeutet dies, dass Geschwindigkeiten um 1 m/s, also rund zehn Mal höher, 
in den Rohren entstehen. (Die Reynolds 'sche Zahl ist ein Mass für Wirbelbil
dung in Strömungen; sie gibt Aufschluss über laminare bzw. turbulente Strö
mungsverhältnisse.) Nach den obigen Betrachtungen liegt also eine turbulente 
Strömung vor. Es ist davon auszugehen, dass sich in den kürzeren Rohren ande
re Wirbelverhältnisse ausbilden als im langen Rohr. Dies kann erhebliche Unter
schiede bewirken, da wie erwähnt der Druckverlust bzw. die Verlusthöhe qua
dratisch mit der Geschwindigkeit zunimmt. 

Die Versuchsanordnung - im wesentlichen eine Balkenwaage - misst nur 
Kräfte . Der beschriebene Versuchsaufbau lässt keine Schlüsse auf den freien Fall 
bzw. die geforderte Art von Energiegewinnung aus Wasserkraftwerken zu, wie 
dies der Beschwerdeführer zu beweisen sucht , Weil Wirbel in den Rohren den 
Strömungswiderstand ganz erheblich erhöhen können und damit die Resultate 
verfälschen. Der Versuchsaufbau gemäss Patentgesuch ergibt bei einer Strö
mungsgeschwindigkeit von 1 m/s eine Reynoldszahl von ungefähr Re 25000. 
Gemäss dem Satz von Reynolds ist eine Strömung dann turbulent, wenn Re > 
Rekrit Für glatte Rohre beträgt Rekrit etwa 2300. Im beschriebenen Ver
suchsaufbau liegt also mit Sicherheit statt einer glatten laminaren eine turbulen
te Strömung vor, welche das erwartete Resultat verfälscht und demzufolge zu ei
nem Fehlschluss führt. 

Die in den Eingaben des Beschwerdeführers angeführten Vergleiche mit dem 
freien Fall und mit elastischen Stössen sowie die Betrachtungen betreffend Im
puls und Energie führen vom eigentlichen Problem weg und sind in dieser Form 
nicht auf die Versuchsanordnung übertragbar. 

5. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, er könne eine Erklärung liefern für 
das von ihm in seiner Versuchsanordnung beobachtete Phänomen. Er hat zwar in 
seinen zahlreichen, an die Vorinstanz und die Rekurskommission gerichteten 
Eingaben versucht, eine Erklärung dafür zu finden. Dabei hat er jedoch einen 
ganz wesentlichen Aspekt, nämlich denjenigen der turbulenten Strömung, ausser 
acht gelassen. Die Berücksichtigung dieses Aspekts führt zu einer von der Be
trachtungsweise des Beschwerdeführers gänzlich abweichenden Beurteilung. 
Entgegen der offenkundigen Auffassung des Beschwerdeführers besteht kein 
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Anlass, an den heutigen Erkenntnissen der Physik und der Technik auf dem Ge
biet der Wasserkraftwerke zu zweifeln. Der zur Patentierung angemeldeten Er
findung muss daher die gewerbliche Anwendbarkeit nach Art. 1 Abs. 1 PatG ab
gesprochen werden. 

6. Die Akten des BAGE sind, wie oben (Ziffer 1) aufgezeigt, ohne Zweifel un
vollständig. Sie entsprechen weder den von Lehre und Rechtsprechung ent
wickelten Grundsätzen (Tinner, Das rechtliche Gehör, ZSR 83/1964 II 347f.; 
BGE 106 1a 75) noch den Prüfungsrichtlinien des Amtes. Es steht jedoch fest, 
dass der Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit hatte, seinen Standpunkt 
einzubringen. Er hat denn auch sowohl bei der Vorinstanz als auch bei der Re
kurskommission zahlreiche Eingaben gemacht, die zu den Akten genommen 
wurden. Dem Anspruch auf rechtliches Gehör wurde damit Genüge getan (J.P. 
Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2.A. S. 267ff. ; 
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, S. 
40f.) . 

7. Die Beschwerde ist somit abzuweisen, und die Verfahrenskosten sind dem 
Beschwerdeführer aufzuerlegen. 

Art. 1, 6 Haager ZPR-Übk.; 47 Abs. 2 PatG, 18 Abs. 5 PatV
«SCHWlEGERMUTTER» 

- Das Versehen von im gleichen Haushalt wohnenden Personen ist dem Pa
tentinhaber zuzurechnen, im Gegensatz zum Verhalten von Putzpersonal 
( E. 1 ). 

- Eine amtliche Patentlöschungsanzeige betrifft eine Zivilsache im Sinne von 
Art. 1 der Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht (E. 2). 

- Eine nach internationalem Recht ungenügende Zustellung vermag keinen 
Fristenlauffür Rechtsmittel auszulösen (E. 2c). 

- L 'erreur de personnes faisant nenage commun avec le titulaire du brevet 
est a. imputer a. celui-ci, au contraire du comportement du personnel de 
maison ( c. 1 ). 

- Un avis officiel de radiation de brevet releve du domaine civil au sens de 
l 'article ler de la convention de la Haye relative a. la procedure civile de 
1954 (c. 2). 

- Une notification irreguliere selon le droit international ne saurait faire 
courir un delai de recours (c. 2c). 
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Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 22. September 1995 

A. Der Beschwerdeführer ist Inhaber des europäischen Patents 0'300'348, 
dessen Schutz sich auch auf die Schweiz erstreckt. 

Die am 31. Juli 1992 in der Schweiz fällige 5. Jahresgebühr konnte bis 31. Ja
nuar 1993 bezahlt werden (Art. 42 Abs. 3 PatG). Diese Frist lief unbenützt ab. 

Am 23. Februar 1993 liess das BAGE dem Beschwerdeführer eine Lö
schungsanzeige zukommen (Art. 18 Abs. 5 PatV). 

B. Mit Gesuch vom 3. September 1993 beantragte der Beschwerdeführer Wie
dereinsetzung in den früheren Stand. Er machte geltend, das Fristversäumnis sei 
in der Kanzlei seines Patentanwalts erst bei der Vorbereitung der Einzahlung der 
6. Jahresgebühr, nämlich am 5. Juli 1993, bemerkt worden. Die zweimonatige 
Frist nach Art. 47 Abs. 2 PatG sei deshalb gewahrt. Das BAGE trat mit Verfü
gung vom 24. Februar 1994 auf das Wiedereinsetzungsgesuch des Beschwerde
führers nicht ein. Es vertrat die Auffassung, die Löschungsanzeige vom 23. Fe
bruar 1993 sei dem Beschwerdeführer mit Sicherheit vor Ende Juni 1993 zuge
kommen . Die zweimonatige Frist von Art. 47 Abs. 2 PatG sei deshalb vom 
Beschwerdeführer nicht gewahrt worden. 

C. Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 7. April 1994 frist
gerecht Beschwerde. Das BAGE beantragt Abweisung. 

Die Rekurskommission zieht in Erwägung: 

1. Der Beschwerdeführer hat zunächst geltend gemacht, die Löschungsanzei
ge des Amtes sei möglicherweise von seiner Ehefrau oder einer Hausangestell
ten weggelegt worden; ein solches Versehen könne ihm nicht angelastet werden . 
Der Beschwerdeführer beruft sich dabei auf PMMBI 1973 I 65. Allein dieser 
Hinweis geht fehl, denn das Bundesgericht hat in diesem Entscheid nur ausge
führt, Büroreiniger, Heizer oder anderes Hauspersonal könnten in einem Büro 
nicht als Hilfsperson bezeichnet werden. Diese Überlegung kann aber für einen 
privaten Haushalt gewiss nicht gelten : Denn der Beschwerdeführer hat auch 
nach der neuen Praxis des BAGE (PMMBI 1992 I 61 = SMI 1992 321) alle nach 
den Umständen gebotene Sorgfalt anzuwenden und durch sorgfältige Auswahl, 
Instruktion und Überwachung seiner Hausangestellten sicherzustellen, dass die 
für ihn bestimmten Postsendungen ihm auch tatsächlich vorgelegt werden. 

2. Nach durchgeführtem Schriftenwechsel steht fest, dass die Löschungsan
zeige des Amtes vom 23. Februar 1993 von der Deutschen Post am 25. Februar 
1993 der (im gleichen Haus wohnenden) Schwiegermutter des Beschwerdefüh-
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rers übergeben wurde. Zu prüfen ist indessen, ob ab dieser Zustellung der Lö
schungsanzeige die zweimonatige Frist nach Art. 47 Abs. 2 PatG zu laufen be
gann. 

a) Nach Art. 18 Abs. 5 PatV wird die Löschung eines Patents dem Patentin
haber angezeigt. Diese Mitteilung ist eine Verfügung i.S. von Art. 5 Abs. 1 
VwVG; das BAGE bezeichnet denn auch die Löschungsanzeigen stets als Verfü
gungen und versi,~ht sie mit einer Rechtsmittelbelehrung. 

b) Patentgesetz und Patentverordnung regeln nicht, wie eine Verfügung i.S. 
von Art. 18 Abs. 5 PatV an Patentinhaber im Ausland zuzustellen ist. Das BAGE 
verschickt solche Verfügungen mit eingeschriebener Post. 

Die Zulässigkeit der vom BAGE gewählten direkten Zustellung mit einge
schriebener Post beurteilt sich nach der Haager Übereinkunft betreffend Zivil
prozessrecht vom 1. März 1954 (HUe 54, SR 0.274.12), da das Übereinkommen 
über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Aus
land in Zivil- oder Handelssachen vom 15. November 1965 (HZUe 65) für die 
Schweiz erst am 1. Januar 1995 in Kraft getreten ist. 

Ob eine Zivil- oder Handelssache i.S. von Art. 1 HUe 54 vorliegt, beurteilt 
sich nach dem materiellen Recht des Staates, in welchem die Sache anhängig ist 
(Bülow/Böckstiegel/Geimer/Schütze, Der Internationale Rechtsverkehr in Zivil
und Handelssachen, Band I 100.8). Nach schweizerischem Recht sind Zivilsa
chen Entscheidungen über Bestand und Nichtbestand privater Rechte und 
Rechtsverhältnisse (Walder, Einführung in das Internationale Zivilprozessrecht 
der Schweiz 30 Anm. 12); international wird im Zweifelsfall eher zugunsten des 
Vorliegens einer Zivil- oder Handelssache entschieden (BBl 1993 III 1265). Die 
Löschungsanzeige des BAGE ist eine Entscheidung über den (Nicht-) Bestand 
privater Rechte; es liegt insoweit eine Zivilsache i.S. der HUe 54 (und auch des 
HZUe 65) vor. 

Nach Art. 1 HUe 54 gilt der Grundsatz, dass die Zustellung von Schrift
stücken an eine im Ausland domizilierte Person auf konsularischem Weg zu er
folgen hat. Eine direkte Zustellung ist nur zulässig, wenn sie zwischen den in 
Frage stehenden Staaten vereinbart worden ist oder der Staat, in dessen Gebiet 
die Zustellung erfolgen soll, nicht widerspricht (Art. 6 HUe; BGE 105 1a 311 ). 

Eine direkte Zustellung von Schriftstücken ist zwischen der Schweiz und 
Deutschland nicht vereinbart worden. Deutschland seinerseits hat gegen die 
postalische Zustellung von Schriftstücken an Adressaten , die in Deutschland 
wohnhaft sind, stets Widerspruch erhoben (BGE 54 II 87, 52 II 103). Auch die 
Schweiz betrachtet die Postzustellung ausländischer Akten an Personen, die in 
der Schweiz wohnen, als Verletzung ihrer Gebietshoheit (BGE 105 1a 311 mit 
Hinweisen). Nur bei der Auslegung des Abkommens zwischen der Schweizeri-
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sehen Eidgenossenschaft und dem Deutschen Reich über die gegenseitige Aner
kennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schieds
sprüchen (SR 0.276.191.361) hat sich das Bundesgericht etwas grosszügiger ge
zeigt (BGE 102 1a 313). Aber dieser Entscheid ist in der Lehre zu Recht als völ
kerrechtswidrig bezeichnet worden (Jörg Paul Müller, Die staatsrechtliche 
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1976, ZBJV 114/1978 9lff); und 
auch das Bundesgericht scheint von der Richtigkeit dieses Urteil nicht mehr 
überzeugt zu sein (BGE 105 1a 312). 

c) Die postalische Zustellung der Löschungsanzeige an den Beschwerdeführer 
verstiess somit gegen die HUe 54: Die Löschungsanzeige ist deshalb nach stän
diger Rechtsprechung des Bundesgerichts nichtig (BGE 57 III 330, 76 III 79, 82 
III 77, 94 III 42, 105 Ia 311) . Sie konnte hinsichtlich Beginn der zweimonatigen 
Frist (Art. 47 Abs. 2 PatG) keine Wirkung entfalten (BK-Kramer, Art. 19-20 N 
309; OR-Huguenin, Art. 20 N 53) und den Lauf dieser Frist jedenfalls nicht aus
lösen . Denn die Nichtigkeit wirkt ex tune (von Anfang an), sie ist absolut und 
unheilbar (BGE 97 II 115; OR-Huguenin Art. 20 N 53): Quod nullum est nullum 
producit effectum. 

d) Das HZUe 65 führt zu einer wesentlichen Vereinfachung der Übermitt
lungswege: Der nach HUe 54 über den Konsul abzuwickelnde Rechtshilfever
kehr verläuft nach Art. 2 HZUe 65 über eine Zentralbehörde, deren Aufgabe dar
in besteht, die entsprechenden Dokumente von Behörden oder Justizbeamten aus 
anderen Vertragsstaaten direkt entgegenzunehmen und die Zustellung rechtshil
feweise zu veranlassen. Einern direkten Postverkehr i.S. von Art. 10 HZUe 65 
haben sich aber mehrere Länder (darunter die Schweiz und Deutschland) wider
setzt. 

3. Die Beschwerde erweist sich unter diesen Umständen als begründet. Ein
zelheiten der Sachdarstellung des Beschwerdeführers bedürfen allerdings noch 
genauerer Überprüfung. So machte der Beschwerdeführer etwa geltend, das Ver
säumnis sei erst bei der Vorbereitung der sechsten Jahresgebühr, nämlich am 5. 
Juli 1993, bemerkt worden . Im Wiedereinsetzungsgesuch wird demgegenüber 
ausgeführt, die Vorbereitung der Einzahlung der fünften Jahresgebühr sei am 26. 
Mai 1992 erfolgt, also weit früher als die entsprechende Vorbereitung im Jahre 
1993. Der Beschwerdeführer wird hierzu noch genauere Angaben machen müs
sen. Die Rekurskommission heisst deshalb nur den Eventualantrag der Be
schwerde gut und weist das BAGE an, auf das Wiedereinsetzungsgesuch vom 3. 
September 1993 materiell einzutreten. 

Die Parteientschädigung wird von der Rekurskommission nach dem ihr zuste
henden Ermessen festgesetzt. Sie erachtet für das Beschwerdeverfahren einen 
Betrag von Fr. 2 '000.- als angemessen. 
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Art. 47 Abs. 1 PatG - «TAXERJNNERUNG » 

- Ist der Patentanwalt nur mit der «Taxerinnerung» und nicht mit der selb
ständigen Bezahlung einer Patentjahresgebühr beauftragt, obliegt dem Pa
tentinhaber die Instruktion seiner Angestellten, für die rechtzeitige Beach
tung einer solchen Erinnerung zu sorgen (E. 4). 

- Auch ein lediglich «isolierter» Fehler in der sonst funktionierenden Perso
nalorganisation des Patentinhabers rechtfertigt noch keine Wiedereinset
zung in den früheren Stand (E. 4). 

- Si l 'ingenieur-conseil en brevets est mandate seulement pour recevoir !es 
avis d'echeance d'annuites et non pour payer celles-ci, il appartient au ti
tulaire du brevet d'instruire son personnel pour qu 'il soit donne en temps 
utile la suite qui convient a. un tel avis ( c. 4 ). 

- Une simple erreur «isolee» du personnel du titulaire du brevet, dont l 'or
ganisationfonctionne pour le reste correctement, ne justifie pas une reinte
gration en l 'etat anterieur ( C. 4). 

Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 22. November 
1995 

A. Der Beschwerdeführer ist Inhaber des schweizerischen Patents Nr. 
680' 162. Am 30. Juni 1994 lief für dieses Patent die Frist für die Bezahlung der 
fünften Jahresgebühr (Art. 42 Abs. 3 PatG) unbenützt ab. 

Mit Verfügung vom 26. Juli 1994 stellte das BAGE das Erlöschen des schwei
zerischen Patents Nr. 680' 162 mit Wirkung ab 31. Dezember 1993 fest (Art. 18 
Abs. 5 PatV). 

B. Am 26. September 1994 beantragte der Beschwerdeführer Wiedereinset
zung in den früheren Stand, bezahlte die Wiedereinsetzungsgebühr und holte die 
versäumte Handlung nach. 

Das Amt wies das Gesuch am 25 . Januar 1995 ab. Gegen diese Verfügung 
richtet sich die vom Beschwerdeführer am 22. Februar 1995 eingereichte Be
schwerde. In seirer Vernehmlassung vom 5. Mai 1995 beantragt das BAGE Ab
weisung der Beschwerde. 

Am 19. September 1995 wurde auf Antrag des Beschwerdeführers eine münd
liche und öffentliche Verhandlung durchgeführt (Art. 23 Abs. 2 und 3 der Ver
ordnung vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren eidgenössischer 
Schieds- und Rekurskommissionen; SR 173.31 ); dabei hielten der Beschwerde
führer und das BAGE an ihren Rechtsbegehren fest. 
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1. Nach Art. 47 Abs. 1 PatG ist dem Patentinhaber Wiedereinsetzung in den 
früheren Stand zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, dass er ohne Verschulden 
an der Einhaltung einer Frist verhindert worden ist. 

Oft handelt der Patentinhaber durch Hilfspersonen. In langjähriger Rechtspre
chung hat das Bundesgericht ein Verschulden des Vertreters (oder seiner Ange
stellten) in analoger Anwendung von Art. 101 OR dem Patentinhaber angerech
net (BGE 111 II 505). Diese Praxis hat das BAGE mit Entscheid vom 3. Juli 
1992 (PMMBI 1993 I 61 = SMI 1992 321) geändert: Den Patentinhaber treffen 
fortan nur die von Art. 55 OR erfassten Sorgfaltspflichten (curae in eligendo, in
struendo und custodiendo sowie Sorgfalt in der Organisation von Arbeit und Be
trieb; OR-Schnyder, Art. 55 N 10 f; BK-Brehm, Art. 55 N 66 f). 

2. Am 18. Februar 1994 (mithin nach Eintritt der Fälligkeit) machte der Pa
tentvertreter (Patentbüro Büchel und Partner AG) den Beschwerdeführer mit 
nicht eingeschriebenem Brief auf die Fälligkeit der fünften Jahresgebühr auf
marksam. Der Brief ist dem Beschwerdeführer offenbar nie zugekommen. 

Mit eingeschriebenem Brief vom 9. Juni 1994 liess der Patentvertreter dem 
Beschwerdeführer erneut eine Taxerinnerung zukommen. Dieser Brief wurde in 
Abwesenheit des Beschwerdeführers von der Geschäftsfrau Maria Rhunau ent
gegengenommen, in der Folge aber offenbar verlegt; nach Angaben des Be
schwerdeführers ist der Brief ihm nie zu Gesicht gekommen. 

Am Tag des Fristablaufs (30. Juni 1994) versuchte der Patentvertreter, dem 
Beschwerdeführer seinen Brief vom 9. Juni mit handschriftlicher Ergänzung 
noch einmal per Telefax zuzustellen. Der Beschwerdeführer war an diesem Tag 
aber nicht im Büro; auch dieser Zustellungsversuch blieb damit erfolglos. 

3. Die Zustellung von Taxerinnerungen mit nicht eingeschriebenem Brief er
scheint wenig zweckmässig, wenn man bedenkt, dass Postsendungen in einen 
falschen Briefkasten gelangen oder auf andere Weise verlorengehen können 
(BGE 106 II 174). Das Bundesgericht empfiehlt deshalb dem Anwalt, Mitteilun
gen über laufende Fristen entweder mit eingeschriebener Post zuzustellen oder 
sich rechtzeitig durch Rückfrage beim Klienten zu vergewissern, ob dieser an ei
ner Wahrung der Frist interessiert sei (BGE 106 II 175, 110 Ib 95). Letzteres hat 
der Patentvertreter (ohne Erfolg) mit eingeschriebenem Brief vom 9. Juni und 
Telefax vom 30. Juni 1994 denn auch versucht. Dabei kann offenbleiben, ob es 
zweckmässig war, mit dem nochmaligen Versand der Taxerinnerung mit Telefax 
bis zum letzten Tag der Zahlungsfrist zuzuwarten, zumal der Patentvertreter 
wusste, dass es sich beim Beschwerdeführer um ein Kleinunternehmen handelt. 

4. Dass die Frist für die Bezahlung der fünften Jahresgebühr letztlich unbe
nutzt ablief, hat aber nicht der Patentvertreter, sondern zweifellos der Beschwer
deführer selbst zu verantworten. An der Verhandlung vom 19. September 1995 
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liess der Beschwerdeführer ausführen, die Taxerinnerung vom 9. Juni sei von 
ihm möglicherweise nicht beachtet worden. Diesfalls könnte er gewiss nicht gel
tend machen, er sei ohne Verschulden an der Einhaltung einer Frist verhindert 
worden. Denkbar ist aber auch, dass die von einer Hilfsperson des Beschwerde
führers (Frau Rhunau) entgegengenommene Taxerinnerung vom 9. Juni 1994 
von dieser offensichtlich mangels klarer Instruktionen unzweckmässig abgelegt 
worden ist. Denn der Beschwerdeführer musste als Inhaber eines Unternehmens 
wissen, dass Fristen jeglicher Art (mithin nicht nur Fristen in Patentangelegen
heiten, sondern auch Fristen, die von anderen Behörden, Gerichten, Geschäfts
partnern etc. angesetzt werden), besondere Beachtung und sorgfältige Behand
lung erheischen. Er hatte deshalb Frau Rhunau diesbezüglich klare Weisungen 
erteilen sollen und nicht zulassen dürfen, dass Postsendungen, die Fristen ent
halten, unter Prospekte und Wurfsendungen geraten. Frau Rhunau wurde inso
weit ungenügend instruiert, und die Organisation des Betriebs des Beschwerde
führers weist in diesem Bereich klare Mängel auf. Für das vom Beschwerdefüh
rer vorgetragene Argument, es liege lediglich ein (isolierter) Fehler in einer sonst 
funktionierenden Organisation vor, bleibt deshalb kein Raum. Der Beschwerde
führer hätte im übrigen, was weit sicherer gewesen wäre, seinem Patentvertreter 
einen Dauerauftrag erteilen können, wonach ohne Gegenbericht alle fälligen 
Jahresgebühren einzuzahlen seien. Da es bereits um die Einzahlung der fünften 
Jahresgebühr ging, kannte der Beschwerdeführer (auch von der parallellaufen
den deutschen Patentmeldung her) die Bedeutung der rechtzeitigen Einzahlung 
von Jahresgebühren. Trotzdem hat er es unterlassen, Frau Rhunau entsprechend 
zu instruieren und seinen Betrieb so zu organisieren, dass ein Fristversäumnis 
der hier vorliegenden Art vermieden werden kann . 

Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen. 

5. Bei diesem Ausgang werden die Verfahrenskosten dem Beschwerdeführer 
auferlegt. Bei der Festsetzung der Spruchgebühr ist zu berücksichtigen, dass auf 
Antrag des Beschwerdeführers eine mündliche Verhandlung durchgeführt wur
de. 

Demnach wird erkannt: 

l. Die Beschwerde wird abgewiesen. 
2. Die Verfahrenskosten der Rekurskommission, bestehend aus a) der Spruch

gebühr von Fr. 2' 500.-, b) der Schreibgebühr von Fr. 55.-, total Fr. 2'555.-, wer
den dem Beschwerdeführer auferlegt. Davon sind Fr. 1 '500.- durch den gelei
steten Kostenvorschuss gedeckt. 
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Art. 47 Abs. 1 PatG, 101 OR - «VERTRETERWECHSEL» 

- Es stellt keine Verletzung der cura in custodiendo dar, ferienhalber eine bei 
einer gewissenhaften Hilfsperson gewöhnlich alle zwei Wochen stattfinden
de Kontrollsitzung auszulassen ( E. 3 ). 
Es bedeutet keine unzweckmässige Organisation, für die Übergangszeitei
nes Vertreterwechsels einen internen Mitarbeiter mit der Patentverwaltung 
zu betrauen, auch wenn dieser vom abgelösten Patentanwalt auf eine Frist 
nicht hingewisesen wird ( E. 4 ). 

- Eine Lockerung der schweizerischen Wiedereinsetzungspraxis und ein An
gleichung an die weit weniger strenge Praxis des Europäischen Patentamts 
ist erwünscht ( E. 4 ). 

- Namentlich bei der Einreichung von Übersetzungen von Patentschriften ist 
eine Wiedereinsetzung wegen der international ungewohnten schweizeri
schen Vorschriften eher zu gewähren (E. 6). 

- Omettre, en raison de vacances, une seance de controle, se tenant ordinai
rement toutes les deux semaines avec un auxiliaire consciencieux, ne con
stitue pas une violation de la cura in custodiendo ( c. 3 ). 

- Confier la gestion du brevet a un collaborateur interne, pendant le temps 
necessaire au changement de mandataire, ne demontre pas une organisati
on inappropriee, meme si l 'attention de ce collaborateur n 'a pas ete attiree 
sur un delai par l'ancien conseil en brevets (c. 4). 

- Il est souhaitable que la pratique suisse en matiere de reintegration en 
l'etat anterieur s 'assouplisse et s'harmonise a celle de l'office europeen 
des brevets, qui est nettement moins severe ( c. 4 ). 

- Il serait notamment opportun d'admettre la reintegration en l'etat 
anterieur dans les cas de presentation de traductions de fascicules de bre
vets en raison du caractere inusuel des prescriptions suisses ( c. 6). 

Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum 
vom 10. November 1995 

A. Am 13. Juli 1994 lief die Frist für die Einreichung der Übersetzung der Pa
tentschrift des europäischen Patents Nr. 0'372'837 in eine schweizerische Amts
sprache unbenützt ab. Mit Verfügung vom 18. Juli 1994 stellte das BAGE den 
Nichteintritt der Wirkung des Patents für die Schweiz und Liechtenstein fest 
(Art. 113 Abs. 2 PatG) . 

B. Am 13. September 1994 beantragte die (britische) Beschwerdeführerin 
Wiedereinsetzung in den früheren Stand, bezahlte die Wiedereinsetzungsgebühr 
und holte die versäumte Handlung nach (Einreichung der Übersetzung in eine 
der schweizerischen Amtssprachen) . 
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Zur Begründung des Gesuches machte die Beschwerdeführerin geltend, dass 
Roy Kemp, welcher bei der Patentinhaberin die Patentverwaltung nebenamtlich 
ausübe, das Schreiben des Europäischen Patentamts vom 10. Januar 1994 aus 
Versehen falsch verstanden habe. Er habe die Angabe «within three months of 
publication» am Schluss der zweiten Seite des genannten Schreibens auf die un
mittelbar darüber angebrachte Länderangabe «Schweiz/Liechtenstein» bezogen. 
Demzufolge sei er davon ausgegangen, dass keine Dringlichkeit bestehe. Zudem 
habe in dieser Ze1t aufseiten der Beschwerdeführerin gerade ein Vertreterwech
sel stattgefunden. Am 13. Juli 1994 habe Herr Kemp ein anderes Patentanwalts
büro mit der Vertretung und Weiterverfolgung des obgenannten Patents beauf
tragt. Am 14. Juli 1994, somit einen Tag nach Fristablauf, habe ihn der neue Ver
treter auf das ungewollte Fristversäumnis aufmerksam gemacht. 

C. Das BAGE wies mit Verfügung vom 28. Februar 1995 das Wiedereinset
zungsgesuch ab. Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende Beschwer
de. Das BAGE hat sich mit Eingabe vom 30. Mai 1995 zur Beschwerde verneh
men lassen und Abweisung der Beschwerde beantragt. 

Die Rekurskommission zieht in Erwägung: 

l. Dem Patentbewerber oder Patentinhaber ist gemäss Art. 47 Abs . 1 PatG auf 
sein Gesuch hin Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren, wenn er 
glaubhaft macht, «dass er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch 
das Gesetz oder die Vollziehungsverordnung vorgeschriebenen oder vom Eid
genössischen Amt für geistiges Eigentum angesetzten Frist verhindert wurde. » 

Der Patentbewerber oder Patentinhaber handelt meistens durch Hilfsperso
nen. In jahrzehntelanger Praxis wurde das Verschulden des Vertreters bzw. von 
Angestellten oder anderen Hilfspersonen des Vertreters dem Patentbewerber 
oder -inhaber angerechnet (vgl. BGE 111 II 505). Diese auf einer analogen An
wendung von Art. 101 OR beruhende Praxis wurde vom BAGE angesichts 
wachsender Kritik und zwecks Angleichung an die Praxis des Europäischen Pa
tentamts in einer Verfügung vom 3. Juli 1992 (PMMBI 1992 I S. 61 ff= SMI 
1992 S. 321 ff) geändert. 

Danach ist dem Patentbewerber oder -inhaber das Fehlverhalten einer Hilfs
person nicht anzurechnen, wenn er selbst alle nach den Umständen gebotene 
Sorgfalt angewendet und insbesondere die betreffende Hilfsperson sorgfältig 
ausgewählt, instruiert und in vernünftigem Umfang überwacht hat. 

2. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass der mit Patentangelegen
heiten betraute Sachbearbeiter der Beschwerdeführerin die Mitteilung des Eu
ropäischen Patentamts vom 10. Januar 1994 aus Versehen falsch verstanden bzw. 
gelesen hat. Die Beschwerdeführerin hat glaubhaft gemacht, dass es sich bei Roy 
Kemp, dem Sachbearbeiter, welcher die Patentangelegenheiten im Nebenamt be-
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treute und namentlich als «patent liaison officer» zu externen Patentanwalts
büros amtete, um eine Person mit ausreichenden Qualifikationen handelt. Aus 
der bei den Akten liegenden Korrespondenz, die Herr Kemp mit den externen 
Patentanwälten geführt hat, geht hervor, dass die Beschwerdeführerin das Patent 
in allen genannten Ländern aufrechterhalten wollte. Die von Roy Kemp in die
sem Zusammenhang geführte Korrespondenz hinterlässt aber auch den Eindruck 
einer pflichtbewussten, umsichtigen und speditiven Arbeitsweise. Jedenfalls ist 
glaubhaft gemacht, dass es sich um eine gewissenhafte und zuverlässige Hilfs
person handelt und dass die Beschwerdeführerin insoweit ihrer Pflicht zu gehöri
ger Auswahl und Instruktion dieser Hilfsperson nachgekommen ist. 

3. Das BAGE hat die Abweisung des Wiedereinsetzungsgesuchs in erster Li
nie damit begründet, das Fristversäumnis sei darauf zurückzuführen, dass die 
Beschwerdeführerin ihrer Pflicht zur Überwachung der von ihr ausgewählten 
Hilfsperson offenbar nicht nachgekommen ist. Die Beschwerdeführerin hat dazu 
vorgebracht, dass die Überwachung jeweils auf dem Wege von alle ein bis zwei 
Wochen stattfindenden Sitzungen erfolgte, an welchen Herr Kemp über seine 
Tätigkeit referierte und Instruktionen einholte. Aus dem Umstand, dass in der 
Zeit vom 17. Juni bis 14. Juli 1994 keine solche Sitzung stattgefunden hat, hat 
das BAGE geschlossen, dass die Beschwerdeführerin den Anforderungen der 
«cura in custodiendo» nicht zu genügen vermochte. Das BAGE nimmt dabei oh
ne weiteres an , dass anlässlich einer solchen Sitzung bei hinreichender Sorgfalt 
der Interpretationsfehler von Herrn Kemp hätte bemerkt werden müssen. 

Nach der mit dem Entscheid PMMBI 19921 S. 61 eingeleiteten Praxis genügt 
der Patentinhaber oder -bewerber seiner Sorgfaltspflicht, wenn er die Aus
führung der Arbeiten der Hilfsperson «in vernünftigem Umfang» überwacht. 
Angesichts des Umstandes, dass es sich bei der Hilfsperson der Beschwerdefüh
rerin um eine mit Patentangelegenheiten vertraute, zuverlässige und gewissen
hafte Person handelt, kann folglich eine Sitzungspause von einem Monat der Be
schwerdeführerin nicht zum Vorwurf gereichen . 

4 . Weiter hat das BAGE die Betriebsorganisation der Beschwerdeführerin 
gerügt. Nach Meinung der Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin ihren Betrieb 
unzweckmässig organisiert, weil sie es unterlassen habe, während des Vertreter
wechsels die erforderlichen Massnahmen zur Überwachung ihrer Hilfsperson 
vorzukehren. Das BAGE folgert daraus, dass die Beschwerdeführerin zusätzli
che Umstände hätte glaubhaft machen müssen, welche sie daran hinderten, sich 
in rechtsgenügender Weise zu organisieren . Weil solche Umstände nicht geltend 
gemacht wurden, schliesst das BAGE aus dem Fristversäumnis ohne weiteres 
auf eine mangelhafte bzw. unzweckmässige Organisation der Beschwerdeführe
rin . 

Dem kann nicht ohne weiteres beigepflichtet werden. Aus den Akten ergibt 
sich, dass es gerade Aufgabe von Roy Kemp war, während der Übergangszeit, bis 



153 

ein neuer externer Patentanwalt bestellt war, die Patentangelegenheiten der Be
schwerdeführerin zu betreuen. Soweit ersichtlich hat Kemp diese Aufgabe auch 
pflichtgemäss ausgeführt. Wohl ist einzuräumen, dass die Art und Weise, wie die 
Aktenübergabe erfolgte (Übergabe der Akten des ursprünglich beauftragten ex
ternen Patentanwaltes an Kemp und danach Weiterleitung durch diesen an den 
neu besteJlten externen Patentanwalt), nicht- den Eindruck einer idealen Lösung 
erweckt. Dabei scheint der ursprünglich beauftragte Patentanwalt Kemp bei der 
Aktenübergabe nicht auf die Frist hingewiesen zu haben. Auch wenn das Vorge
hen im konkreten FaJI nicht als optimal bezeichnet werden kann, kann daraus 
nicht ohne weiteres auf eine unzweckmässige Organisation geschlossen werden. 

Es liegen somit keine eindeutigen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Be
schwerdeführerin während der Zeitspanne des Vertreterwechsels ihren Betrieb 
nicht zweckmässig organisiert hat. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das 
Fristversäumnis in erster Linie auf das Versehen von Kemp, einer sonst gewis
senhaften und zuverlässigen Hilfsperson, zurückzuführen ist. Dieses Versehen 
und die weiteren Umstände, welche dazu beigetragen haben mögen, dass sein 
Versehen nicht rechtzeitig entdeckt und korrigiert werden konnte, wiegen ge
samthaft nicht derart schwer, dass sie der Beschwerdeführerin als Verschulden 
angelastet werden können . Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass auf
grund einer Würdigung der gesamten Umstände ein Grenzfall vorliegt. Mit 
Rücksicht darauf, dass eine Lockerung der schweizerischen Wiedereinsetzungs
praxis und eine Angleichung an die weit weniger strenge Praxis des Europäi
schen Patentamts erwünscht ist, scheint der Kommission die Gewährung der 
Wiedereinsetzung gerechtfertigt. 

5. Die Wiedereinsetzung ist auch vor dem Hintergrund der alten , strengeren 
Praxis des Bundesgerichts vertretbar. Das Bundesgericht hat festgehalten , dass 
Schuldlosigkeit im Sinne von Art. 47 Abs. 1 PatG aJlenfaJls noch angenommen 
werden kann, «wenn der Erfinder die Besorgung seiner Patentangelegenheiten 
einem Patentanwalt übertragen hat und dieser die Fristenkontrolle durch einen 
zuverlässig und gewissenhaft befundenen AngesteJlten vornehmen lässt, dem 
dann ein Versehen unterläuft» (BGE 85 I 71). Liegt wie hier «ein entschuldbares 
einmaliges Versagen eines im übrigen pflichtgetreuen AngesteJlten» (BGE 87 I 
221) vor, das schon nach der alten Praxis als Wiedereinsetzungsgrund in Be
tracht kam (BGE 87 I 221; 85 I 71 ), muss dies erst recht nach der neuen, weni
ger restriktiven Wiedereinsetzungspraxis gelten. 

6. Schliesslich sind auf den vorliegenden Sachverhalt (Versäumung der Frist 
nach Art. 113 Abs. 2 PatG) die folgenden , in Erw. 3 des Entscheids PMMBL 
19921 S. 61 angestellten Überlegungen , welche das BAGE zur Praxisänderung 
veranlasst haben, uneingeschränkt anwendbar: 

«II est vrai que Ja pratique actuelle en matiere de reintegration en J 'etat 
anterieur est extremement severe. Les consequences de cette pratique sont parti-
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culierement lourdes dans !es cas ou Ja Suisse se distingue des autres Etats parties 
a Ja CBE et prevoit des delais speciaux tels que Je delai prescrit pour Ja presen
tation de Ja traduction du fascicule du brevet (art. 113 al. 2 LBI).» 

In jenem Fall wurde die Wiedereinsetzung gewährt, nachdem glaubhaft ge
macht worden war, dass das Fristversäumnis auf ein Versehen von sonst gewis
senhaften und zuverlässigen Hilfspersonen des Vertreters zurückzuführen war. 
Die Wiedereinsetzung ist umso eher vertretbar, als mittlerweile die Frist zur Ein
reichung der Übersetzung der Patentschrift in eine schweizerische Amtssprache 
durch die am 1. September 1995 in Kraft getretene Gesetzesrevision auf drei 
Monate nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung verlängert 
worden ist (in Übereinstimmung mit der Regelung der übrigen EPÜ-Staaten; vgl. 
AS 1995 2881). 

7. Die Beschwerde erweist sich somit als begründet. Sie ist unter Kosten- und 
Entschädigungsfolgen zugunsten der Beschwerdeführerin gutzuheissen. Da die 
Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädi
gung von der Rekurskommission nach dem ihr zustehenden Ermessen festzuset
zen. Sie erachtet für das Beschwerdeverfahren eine solche von Fr. 2' 500.- als 
angemessen. 
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V Modellschutz/ Modeles 

Art. 3, 12 Ziff. 1, 24 Ziff. 4 MMG, 3 lit. d UWG - «SAUNATÜRE» 

- Abgekantete Eck-Glastüren für Saunakabinen sind ohne festgelegte Propor
tionen modellfähig, da der Eckzugang ästhetisch begründet ist ( E. 4b ). 

- Der Vertrieb von Waren, die einem fremden Modellrecht entsprechen, ist 
noch nicht unlauter (E. 6). 

- Die Auskunftspflicht gemäss Art. 24 Ziff. 4 MMG setzt ein entsprechendes 
Auskunftsbegehren des Richters und damit ein Auskunftsbedürfnis im hängi
gen Prozess voraus (E. 7). 

- Des portes vitrees d 'angle, dont le bord est arrondi, pour des cabines de 
sauna peuvent etre protegees comme modeles meme si leurs proportions ne 
sont pas definies, car l'ouverture d'angle possede en elle-meme une fonc
tion esthetique ( c. 4 b ). 

- La mise dans le commerce de produits, qui correspondent au modele d 'un 
tiers, n 'est pas en elle-meme de loyale ( c. 6 ). 

- Le devoir de renseigner en vertu de l'article 24 eh. 4 LDMI implique une in
jonction de renseigner de la part dujuge et par consequent un besoin d'ob
tenir le renseignement en question dans le proces en cours ( c. 7). 

Urteil des Obergerichtes von Appenzell A. Rh. vom 21. November 1995 

Die Zürcher Inhaberin dreier internationaler Modellrechte für gläserne Sauna
türen klagte gegen einen anderen Saunatürenvertrieb auf Verletzung und Auskunft 
über die Hersteller. Diese erhob Widerklage auf Nichtigkeit der geltendgemachten 
Modelle. Das Obergericht von Appenzell A. Rh. hatte am 6. März 1995 das super
provisorisch erteilte Verbot nach zweifachem Schriftenwechsel bestätigt. Nun 
heisst es die Verletzungsklage gut und weist Auskunftsbegehren und Widerklage 
ab . 

3. a) Vorab ist festzuhalten, dass die internationale Hinterlegung eines Musters 
oder Modells diesem den gleichen Schutz zuteil werden lässt, wie wenn es in der 
Schweiz hinterlegt worden wäre (Art. 23bis MMG). 

b) Die Beklagte verlangt widerklageweise die Ungültigerklärung der schweize
rischen Teile der drei von der Klägerin hinterlegten Muster DM/014 226, DM/019 
257 und DM/026 255. Dies ist gewissermassen als Vorfrage für die klägerischen 
Rechtsbegehren anzusehen. Besteht erst Klarheit über die Gültigkeit der Modelle, 
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lässt sich die Klage ohne weiteres beurteilen, da die Beklagte nicht bestreitet, dass 
die von ihr vertriebenen Saunatüren den Modellen des Klägers entsprechen. Es er
scheint deshalb als zweckmässig, zunächst das Widerklagebegehren zu behandeln. 

4. Art. 2 des Bundesgesetzes vom 30. März 1900 über die gewerblichen Muster 
und Modelle, SR 232.12 (MMG) definiert als ein solches «eine äussere Formge
bung, auch in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines 
Gegenstandes als Vorbild dienen soll». Hingegen erstreckt sich der Schutz des 
MMG nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und die technischen 
Wirkungen des Gegenstandes (Art. 3 MMG). Ein Muster oder Modell ist nur ge
schützt, sofern es hinterlegt ist (Art. 5 Abs. 1 MMG). Dieser Schutz dauert läng
stens 15 Jahre und wird nach fünfjährigen Perioden berechnet, deren erste mit dem 
Datum der Hinterlegung beginnt und die ohne Unterbruch einander folgen (Art. 8 
MMG). 

a) Gemäss Art. 12 Ziff. 1 MMG ist ein Muster oder Modell ungültig, wenn es 
zur Zeit der Hinterlegung nicht neu gewesen ist; als neu gilt es, so lange es weder 
im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist. Die Beklagte be
streitet die Neuheit unter Hinweis auf eine Anzahl von Inseraten und Prospekten 
und macht geltend oben abgerundete Türen seien längst bekannt und die meisten 
schweizerischen Saunabauer hätten so geformte Glastüren im Programm. Aus den 
eingereichten Unterlagen ergibt sich aber nicht, dass diese bereits vor dem 12. Sep
tember 1988, dem Zeitpunkt der Hinterlegung des Musters DM/014 226 im Ver
kehr waren. Im übrigen sind die dort abgebildeten Türen alle plan und nicht ge
wölbt wie das hinterlegte Modell . 

b) Der Modellschutz erstreckt sich nach Art. 3 MMG nicht auf Herstellungs
weise, Nützlichkeitszwecke und technische Wirkungen. Mit anderen Worten steht 
demnach eine Form dann zur freien Verfügung, wenn sie für den ihr zugedachten 
Nützlichkeitszweck unentbehrlich ist (A. Trailer, Immaterialgüterrecht, Band I, S. 
469; L. David, Komm. N. 3 zu Art. 3, Muster- und Modellgesetz, Basel 1994). Je
der kann sein Erzeugnis auf jene Art und Weise herstellen, die die einfachste und 
billigste ist und ihm die Form geben, die vom technischen Standpunkt aus am ge
eignetsten scheint, auch wenn es schliesslich dem Erzeugnis eines anderen gleicht 
(BGE 113 I 80, Erw. 3c = Pr. 76 (1987) Nr. 123). 

Der Beklagten ist insoweit recht zugeben, als die Verwendung von Glas für Sau
natüren nicht geschützt ist, da es sich um eine Materialwahl und nicht um eine 
Formgebung handelt. Das Schwergewicht ihrer Argumentation legt sie darauf, 
dass eine Abwinkelung - ob ein- oder zweiseitig - wie auch eine Wölbung nicht 
als Modell schützbar seien. Denn es bestehe eine technische Notwendigkeit, dem 
Grundriss der Wand zu folgen, in die die Türe eingelassen werde. Dass eine tech
nische Massnahme, auch zu einer Verschönerung führen könne, schliesse nach 
Meinung des Bundesgerichts in BGE 95 II 475 betreffend einen Briefkasten die 
Verneinung des Modellschutzes nicht aus. Dass eine Produkt «merk-würdig» sei, 
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erlaube entgegen der im Massnahmeentscheid vertretenen Auffassung noch nicht, 
einen Modellschutztatbestand zu bejahen. Die Beklagte anerkennt immerhin, dass 
zweifach abgekantete Türen, die eine nicht abgewinkelte (plane) Wand abschlies
sen, nicht technisch bedingt sind. 

Die Beklagte beantragt die Einholung einer Expertise, falls das Gericht Zweifel 
haben sollte, dass ausschliesslich technische Gründe für die Verwendung gewölb
ter oder ein- und zweiseitig abgewinkelter Türen bestehen. Diese Frage erfordert 
kein besonderes Sachwissen, so dass auf die beantragte Beweismassnahme ver
zichtet werden kann. 

Der Umstand, dass die Form der Türen in den Hinterlegungsurkunden nicht 
näher beschrieben wird, dass also beispielsweise nichts über Längen und Winkel
masse der Abwinkelungen gesagt wird, spricht eher für eine technische Bedingt
heit. Denn für die ästhetische Wirkung, auf die es für den gesetzlichen Schutz an
kommt, ist das Verhältnis von Schenkellängen und Winkelmass nicht völlig unbe
deutend. Die Klägerin bietet ihre Saunen in Standardmassen an. Dabei verhält es 
sich nach Auffassung des urteilenden Gerichtes nicht so, dass Ausgangspunkt ein 
bestimmter Grundriss bildet, sondern dass ein Kunde sich aufgrund des Prospekt
materials und von Ausstellungsstücken für einen bestimmten Typ entscheidet. Bei 
einer Typisierung ist das Bedürfnis für einen Formschutz naheliegender als bei 
Einzelanfertigungen. Dabei ist der Gesamteindruck, den die Saunatüre als gewich
tiger Bestandteil wegen ihrer gestalterischen Wirkung entscheidend mitprägt 
massgebend. Für den Entscheid, den Zugang zu einer Saunakabine über eine Ecke 
zu schaffen und damit die Voraussetzungen für eine abgewinkelte Türe, sind vor
wiegend ästhetische Überlegungen zur Ausgestaltung der Sauna als Ganzes mass
gebend. Dasselbe gilt im Falle einer abgerundeten Sauna, welche nach einer Türe 
verlangt, wie sie das Modell DM/014 226 schützt. Die Schutzwürdigkeit eines Mo
dells beruht darauf, dass der Urheber erkennbar einen ästhetischen Effekt erzielen 
wollte (vgl. L. David, a.a.O. N. 11). Eine derartige Absicht liegt nach Auffassung 
des Gerichtes auf der Hand. Die Türen der Klägerin heben sich «vorteilhaft vom 
Banalen und Naheliegenden» ab. Diese Auffassung wird dadurch gestützt, dass bis 
dahin Saunen offenbar vorwiegend nach Zweckmässigkeitsüberlegungen und we
niger nach ästhetischen Gesichtspunkten produziert wurden. Jedenfalls zeigen die 
von der Beklagten eingereichten Unterlagen keine Saunen mit abgewinkelten oder 
gewölbten Türen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nach Auffassung des Gerichtes bei al
len drei strittigen Modellen die Formgebung deutlich von der Ästhetik beherrscht 
ist. Anderseits liegt es auf der Hand, dass es Kunden geben mag, die gerade mit 
Blick auf die Gestaltung der Eingangspartie sich für eine Sauna der Klägerin ent
scheiden und nicht für die eines anderen Herstellers. 

In Übereinstimmung mit dem Massnahmeentscheid, auf dessen Erwägungen im 
übrigen verwiesen werden kann, ist die Schutzwürdigkeit der drei klägerischen 
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Modelle zu bejahen. Demgemäss ist die Widerklage als unbegründet abzuweisen, 
und zwar nicht nur soweit die Ungültigerklärung der Modelle verlangt wird, son
dern auch bezüglich Schadenersatz wegen ungerechtfertigten Vertriebsverbotes. 

5. Nach dem Gesagten verletzt die Beklagte die Modellrechte der Klägerin, 
wenn sie gleiche Saunatüren verkauft. Diese bestreitet nicht, dass die von ihr auf 
den Markt gebrachten Saunatüren in ihrer Formgebung denjenigen der Klägerin 
entsprechen. Nach Art. 24 MMG zieht die Verletzung geschützter Modelle und 
Muster zivilrechtliche Verantwortlichkeit nach sich. Die Beklagte hat sich durch 
den Hinweis, dass sie mit ihrem Verkaufsprogramm geschützte Modellrechte der 
Klägerin verletzte, nicht beeindrucken lassen. Dies rechtfertigt es, die Vorausset
zungen für das Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 1 des klägerischen Rechtsbe
gehrens zu bejahen. Der Beklagten ist demnach unter Androhung der Bestrafung 
mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB zu untersagen, den Modellen DM/026 
255, DM/019 257 und DM/014 226 entsprechende gewölbte oder ein- bzw. zwei
seitig abgewinkelte Sauna-Glastüren auf den Markt zu bringen. 

6. Die Klägerin beruft sich ausserdem auf Art. 3 lit. d UWG. Darnach handelt 
unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Wa
ren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb des andern herbeizuführen. 
Aus dieser Vorschrift lässt sich aber kein generelles Nachahmungsverbot ableiten. 
Das Verwenden einer fremden Konstruktionsidee allein verstösst nicht gegen das 
Verbot unlauteren Wettbewerbs. Ein solcher liegt erst dann vor, wenn eine fremde 
Leistung in einer Art und Weise verwendet wird, die Treu und Glauben wider
spricht. Aus den Vorbringen der Klägerin ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass 
die Beklagte die Konsumenten «vermeidbarerweise» über die betriebliche Her
kunft irreführte oder «in schmarotzerischer Manier» den guten Ruf der Erzeugnis
se eines Mitbewerbers ausgebeutet hat (BGE 116 II 473 und dort. zit. Entscheide). 

7. Die Klägerin verlangt weiter die Verpflichtung der Beklagten zur Bekanntga
be der Hersteller der von ihr in Verkehr gebrachten Türen. Sie beruft sich hierbei 
auf Art. 24 Ziff. 4 MMG. Nach dieser Bestimmung ergibt sich eine zivil- oder 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nur insoweit, als der zuständigen Behörde die 
Herkunft der nachgemachten Gegenstände nicht angegeben wird. Vorausgesetzt ist 
somit, dass die zuständige Behörde die Bekanntgabe verlangt hat. Daran fehlt es 
hier, denn das Obergericht hat kein entsprechendes Begehren gestellt, da die 
Kenntnis des Herstellers der Türen für die Beurteilung der Streitsache nicht erfor
derlich ist. Ins Recht gefasst ist die Beklagte als Verkäuferin der fraglichen Sau
nen, nicht aber die Produzentin. 
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VI. Wettbewerbsrecht/ Concurrence deloyale 

Art. 34 FMG, 2, 3 lit. b, e und i UWG - «MODEM» 

- Die Anpreisung von Modems ohne deutlichen Hinweis auf deren fehlende 
Zulassung durch das BAKOM ist unlauter (E. 2a/aa). 

- Der werbemässige Vergleich nicht zugelassener mit zugelassenen Modems 
ist ohne Hinweis auf die Zulassung unlauter ( E. 2blbb ). 

- Die Anpreisung von Teilnehmeranlagen gemäss FMG ohne Zulassung ver
letzt die UWG-Generalklausel ( E. 2claa). 

- Grosses Marktinteresse an einem Produkt indiziert einen nicht leicht wie
dergutzumachenden Nachteil für Konkurrenten ( E. 3 ). 

- Il est deloyal de recommander des modems sans clairement mettre en gar
de contre lefait qu 'ils n 'ont pas ete homologues par l 'OFCOM ( c. 2 a/aa). 

- Il est deloyal de comparer dans la publicite des modems homologues avec 
d'autres qui ne le sont pas, sans indiquer ceux qui sont homologues et ceux 
qui ne le sont pas ( c. 2 blbb ). 

- Recommander des installations d'usagers, au sens de la LTC, non homolo
guees viole la clause generale de La LCD ( c. 2 claa). 

- Lefait que le marche montre un grand interet pour un produit constitue un 
indice d'un dommage difficilement reparable pour des concurrents ( c. 3 ). 

Massnahmeentscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Be
zirksgericht Uster vom 31. Juli 1995 

Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte sind im Bereich der Telekommuni
kation tätig, insbesondere sind sie Anbieter von Modems. Modems sind Teilneh
meranlagen im Sinne von Art. 32ff. Fernmeldegesetz (FMG) (SR 784.10) zur 
Datenübertragung auf Fernmeldenetzen. Solche Teilnehmeranlagen dürfen 
gemäss Art. 34 FMG nur angepriesen, in Verkehr gebracht, erstellt oder betrie
ben werden, wenn sie von der vom Bundesrat bezeichneten Behörde zugelassen 
sind. Für die Zulassung ist das Bundesamt für Kommunikation (in der Folge 
BAKOM genannt) zuständig. 

Die Klägerin wirft der Beklagten nunmehr vor, dass sie vom BAKOM nicht 
zugelassene Modems der Typen X., Y. und Z. in Fachzeitungen in Form von In
seraten und im redaktionellen Teil sowie an der K.-Messe anpreise. Dies habe 
die Beklagte auch nach Erlass der superprovisorischen Verfügung vom 8. Juni 
1995 nicht unterlassen. In der Werbung der Beklagten werde nie erwähnt, dass 



161 

die Modems des genannten Typs über keine BAKOM-Zulassung verfügten und 
damit rechtmässig nicht eingesetzt werden dürften . Auch wenn darauf hingewie
sen werde, dass die Geräte erst von einem bestimmten Zeitpunkt an lieferbar sei
en, liege ein Anpreisen von nicht zugelassenen Teilnehmeranlagen vor, welches 
gegen Art. 34 FMG verstosse. 

Die Beklagte bestritt nicht, dass die genannten Modems im Zeitpunkt der Ver
handlung noch ni.::ht über eine BAKOM-Zulassung verfügten. Allerdings sei in 
nächster Zeit damit zu rechnen, dass eine solche erlassen werde, wie dies gemäss 
Verfügung des BAKOM vom 5. Juli 1995 zumindest für das Modem nunmehr 
unbestrittenermassen erfolgte. 

III. l. Gemäss der Generalklausel von Art. 2 des Bundesgesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) (SR 241) stellt jedes täuschende oder in anderer 
Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder 
Geschäftsgebaren unlauteren Wettbewerb dar. 

Die grundlegende Voraussetzung zur Anwendbarkeit der Bestimmungen über 
den unlauteren Wettbewerb sind insbesondere das Vorligen wirtschaftlichen 
Wettbewerbs und die Auswirkung der inkriminierten Tätigkeit auf die eigene 
oder fremde Wettbewerbsstellung eines Mitbewerbers (vgl. Pedrazzini, Unlaute
rer Wettbewerb UWG, Bern 1992, S. 61) . 

Beide Parteien bieten Modems zum Verkauf an . Aus dem von den Parteien 
vorgelegten Werbematerial geht hervor, dass sie ihre Produkte auf dem schwei
zerischen Markt absetzen und dieselben Zielgruppen ansprechen. Das jeweilige 
Verhalten der einen Partei wird sich demnach unweigerlich auf den Mitbewerber 
auswirken, weshalb das UWG grundsätzlich auf die Tätigkeit der Parteien zur 
Anwendung kommt. 

2. Gemäss Art. 14 UWG sind auf vorsorgliche Massnahmen die Artikel 28c-
28f des Schweizerischen Zivilgesetzbuches sinngemäss anwendbar. 

Die Klägerin hat demnach im Sinne von Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 
28c Abs. 1 ZGB zunächst glaubhaft darzutun, dass sie widerrechtlich verletzt ist 
oder eine solche Verletzung zu befürchten hat, insbesondere indem die Beklag
te durch ihre Handlungen im Geschäftsverkehr Erwartungen aufkommen liess, 
welche durch die tatsächlich erbrachte Leistung nicht erfüllt werden und sich 
demzufolge täuschend im Sinne von Art. 2 UWG verhielt oder in anderer Wei
se gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstiess (Pedrazzini, a.a.O. , 
S. 37) . 

a) Die Klägerin wirft der Beklagten vor, sie preise das Z. in Fachzeitschriften 
an und verschweige dabei , dass diese Geräte vom BAKOM nicht zugelassen sei
en und deshalb rechtmässig nicht verwendet werden dürften. 
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aa) Gemäss Art. 3 lit. b UWG handelt unlauter, wer unrichtige oder irre
führende Angaben betreffend seiner Waren macht. Irreführung ist dann anzuneh
men, wenn falsche oder irreführende Angaben dazu geeignet sind, den Abneh
mer zur Inanspruchnahme der angebotenen Leistung zu bewegen. Massgebend 
für das entsprechende Urteil ist der durchschnittliche Adressat. Ein Verschulden, 
insbesondere eine irreführende Absicht, muss allerdings nicht gegeben sein (Pe
drazzini, a.a.O., S. 75). Unlauter handelt ferner, wer die Beschaffenheit eines an
gebotenen Produktes verschleiert und dadurch den Kunden täuscht (Art. 3 lit. i 
UWG). Darunter ist insbesondere das Verschweigen wichtiger Angaben bezüg
lich der angebotenen Leistung zu verstehen (Pedrazzini , a.a.0., S. 138). 

bb) Gemäss dem von der Klägerin beigelegten Werbematerial betrieb die Be
klagte in diversen Computerzeitschriften für Z. Werbung. Ein Vermerk, wonach 
für diese Modems noch keine Zulassung des BAKOM gemäss Art. 34 Abs . 1 
FMG erfolgte, wurde nicht beigefügt. Dies wird von der Beklagten denn auch 
anerkannt. 

Gegenstand des Zulassungsverfahrens des BAKOM ist die technische Prü
fung von Teilnehmeranlagen, wie deren Betriebssicherheit, den Netzschutz u.ä. 
(Botschaft zum Fernmeldegesetz, BBl 1988 S. 1357). Gemäss Auskunft des: 
BAKOM müsse bei der Mehrzahl der zu prüfenden Geräte im technischen Be
reich eine leichte Anpassung vorgenommen werden. Indem sich nun die Beklag
te in ihrer Werbung über die fehlende Prüfung des BAKOM ausschweigt, ver
setzt sie den Adressaten in den Glauben, die von ihr angebotenen Modems seien 
im dargestellten Zustand bereits frei erhältlich, obwohl dieser allenfalls nach ab
geschlossenem Zulassungsverfahren technischen Anpassungen unterworfen 
wird. 

Ohne eine Zulassung des BAKOM dürfen Teilnehmeranlagen gemäss Art. 34 
FMG nicht in Gebrauch genommen werden. Indem die Beklagte in ihrer Wer
bung nicht darauf hinweist, dass eine Lieferung der genannten Geräte erst nach 
Erteilung der BAKOM-Zulassung erfolgen kann, macht sie den Konsumenten 
glauben, er könne die Geräte unverzüglich legal verwenden. Ihr Verhalten ist 
deshalb gegenüber dem Durchschnittsabnehmer, welcher kaum weitere Ab
klärungen über das Produkt vornehmen wird, täuschend und irreführend, wo
durch sie Art. 3 lit. b UWG und Art. 3 lit. i UWG verletzt. 

cc) In einigen späteren Auflagen der genannten Zeitschriften wirbt die Be
klagte für die genannten Produkte mit dem Zusatz, die Geräte würden erst nach 
Erteilung der BAKOM-Zulassung geliefert. 

Lässt die Beklagte den potentiellen Abnehmer dieser Geräte über die fehlen
de Zulassung sowie die spätere Lieferung nach deren Erhalt nicht im Unklaren, 
sondern weist sie ausdrücklich in ihrer Werbung darauf hin, so kann nicht mehr 
von einem täuschenden und irreführenden Verhalten im Sinne von Art. 3 lit. b 
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UWG oder einer Verschleierung im Sinne von Art. 3 lit. i UWG ausgegangen 
werden. Vielmehr weiss dann der Kunde um die fehlende Voraussetzung für die 
Inbetriebnahme des Gerätes und geht auch nicht von einem sofortigen Kauf des 
Produktes aus. Voraussetzung für ein Handeln im Sinne von Art. 3 lit. b UWG 
und Art. 3 Iit. i UWG ist es aber, dass diese Information für den Abnehmer klar 
ersichtlich ist. Ist die Anmerkung im Inserat leicht übersehbar, kann sie den An
forderungen des lauteren Wettbewerbs nicht genügen. 

In der L.-Zeitschrift wurde mit einem Stern-Verweis bei den betreffenden Pro
dukten in der Preisliste darauf hingewiesen , dass diese erst nach Erhalt der 
BAKOM-Zulassung geliefert würden . Es ist fraglich, inwiefern der Stern in der 
Preisliste bei der Durchsicht der Zeitschrift beachtet wird. Ein durchschnittli
cher, am Kauf interessierter Kunde wird allerdings die Preisliste beiziehen und 
dabei bei den genannten Produkten den Stern und somit auch den Hinweis der 
späteren Lieferung zufolge fehlender BAKOM-Zulassung beachten. Es darf des
halb wohl davon ausgegangen werden, dass der mit Stern gekennzeichnete Hin
weis den Voraussetzungen des lauteren Wettbewerbs genügt. 

Ebenso verhält es sich mit dem Inserat, wo der Zusatz betreffend die fehlende 
BAKOM-Zulassung und die dadurch verspätete Lieferung unter dem Titel «Lie
ferumfang» erscheint und dementsprechend klar ersichtlich ist. 

In der M.-Zeitung allerdings wirbt die Beklagte mit einem ganzseitigen, 
mehrfarbigen Inserat für das Z. Der Zusatz betreffend die fehlende BAKOM-Zu
lassung und der erst nach deren Erteilung erfolgenden Lieferung erscheint dabei 
am äussersten Rand des Inserates mit unverhältnismässig kleiner Schrift. Diese 
Anmerkung wird von einem Durchschnittsleser kaum beachtet werden, weshalb 
mit diesem Inserat gegen Art. 3 lit. b UWG verstossen wird . 

dd) Zusammenfassend ist demnach festzuhalten, dass die Werbung der Be
klagten für vom BAKOM nicht zugelassene Modems insofern nicht irreführend 
und täuschend im Sinne von Art. 3 lit. b und lit. i UWG ist, als aus ihr klar her
vorgeht, dass die Zulassung des BAKOM noch nicht erfolgte und eine Lieferung 
der Geräte erst nach Erhalt dieser Zulassung möglich sein wird . Dieser Hinweis 
muss klar und augenscheinlich aus der Werbung hervorgehen und für den durch
schnittlichen Leser erkennbar sein. 

b) Die Klägerin machte ferner geltend, die Beklagte vergleiche ihre neuen mit 
herkömmlichen Modems und verschweige dabei, dass erstere im Gegensatz zum 
Vergleichsobjekt noch nicht über eine BAKOM-Zulassung verfügen . 

aa) Gemäss Art. 3 lit. e UWG handelt unlauter, wer unrichtige , irreführende 
Vergleiche mit anderen Waren anstellt. Der Vergleich ist dann irreführend, wenn 
daraus falsche Schlüsse gezogen werden können , insbesondere indem wichtige 
Voraussetzungen verschwiegen werden (Pedrazzini, a.a.O., S. 81). 
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bb) Indem die Beklagte für das Z. wirbt und es mit herkömmlichen Modems 
vergleicht, ohne auf die fehlende BAKOM-Zulassung des ersteren, welche 
gemäss Art. 34 FMG Voraussetzung für die Inbetriebnahme des Modems durch 
den Abnehmer ist, hinzuweisen, verschweigt sie ein herabsetzendes Merkmal 
des neuen Modems, wodurch der Vergleich für dieses ungebührlich besser aus
fällt. Dieses Verhalten der Beklagten ist demzufolge unlauter und verstösst ge
gen Ar. 3 lit. e UWG. 

cc) Die Klägerin hat glaubhaft dargetan , dass die Beklagte insofern unlauteren 
Wettbewerb im inne von Art. 3 lit. e UWG betreibt, als sie Modems ohne 
BAKOM-Zulassung mit solchen mit Zulassung vergleicht, ohne auf diesen Um
stand hinzuweisen. 

c/aa) Teilnehmeranlagen dürfen gemäss Art. 34 FMG nur angepriesen, in Ver
kehr gebracht, erstellt oder betrieben werden, wenn sie von der vom Bundesrat 
bezeichneten Behörde (BAKOM) zugelassen sind. Ein Verstoss gegen diese Be
stimmung, welche auch die Klägerin bindet, ist gemäss bereits erwähnter Litera
tur und Praxis als unlauter im Sinne von Art. 2 UWG zu qualifizieren. 

Gemäss Art. 2 Iit. d der Verordnung über Teilnehmeranlagen (TAV) (SR 
784.103 . l) ist unter «anpreisen» ein zum Kauf oder zum Gebrauch Anbieten von 
Teilnehmeranlagen, insbesondere durch Ausstellen in Geschäftsräumen oder an 
Veranstaltungen, durch Abbilden in Werbeprospekten und Katalogen oder auf 
andere Weise zu verstehen. 

Gemäss Abklärungen des hiesigen Gerichts folgt das BAKOM bezüglich die
ser Bestimmung folgender Praxis: Da Art. 34 FMG das Anpreisen zwecks Ver
kauf im Auge habe, verstosse derjenige Anbieter nicht gegen diese Bestimmung, 
welcher im Inserat deutlich mache, dass das angepriesene Gerät noch nicht vom 
BAKOM zugelassen sei und bis zum Erhalt der Zulassung nicht verkauft werde. 
Unter dieser Voraussetzung sei es auch erlaubt, vor der Zulassung Bestellungen 
anzunehmen und in den Inseraten Preise für das Gerät anzugeben. Ein Verstoss 
gegen Art. 34 FMG, welche auch die Klägerin bindet, ist gemäss bereits erwähn
ter Literatur und Praxis als unlauter im Sinne von Art. 2 UWG zu verstehen . 

bb) Indem die Beklagte gemäss den vorstehenden Ausführungen Werbung für 
Y. und Z. ohne ausdrücklichen Vermerk der fehlenden BAKOM-Zulassung be
trieb, verstiess sie demnach klar gegen Art. 34 FMG in Verbindung mit Art. 2 lit. 
d TAV sowie gegen die diesbezügliche Praxis des BAKOM. Ihre spätere Wer
bung, welche den Zusatz betreffend die fehlende BAKOM-Zulassung enthielt 
und ferner darauf hinwies, dass eine Lieferung erst nach Erhalt der Zulassung er
folgen werde, ist im Sinne dieser Praxis jedoch zulässig . 

Da der Beklagten gemäss ihren Ausführungen mit Schreiben vom 23. Juni 
1995 ebendiese Praxis des BAKOM mitgeteilt wurde, durfte sie zumindest für 
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die Zeit nach Erhalt dieser Auskunft in guten Treuen davon ausgehen, dass ihr 
Verhalten in den vom BAKOM gesetzten Richtlinien nicht gegen das Fernmel
degesetz und die diesbezüglich Verordnung (TAV) verstosse. 

cc) Es kann demzufolge festgehalten werden, dass die beklagtischen Werbe
aktivitäten gegen Art. 34 FMG und damit gemäss obiger Ausführungen gegen 
Art. 2 UWG verstiessen, solange sie nicht den Hinweis der fehlenden BAKOM
Zulassung sowie der erst nach Erhalt der Zulassung erfolgenden Lieferung ent
hielten. Wurde dieser Hinweis aber in der Werbung deutlich angebracht, durfte 
die Beklagte aufgrund der Auskunft des BAKOM vom 23. Juni 1995 in guten 
Treuen davon ausgehen, dass sie lauteren Wettbewerb betrieb. 

3. Die Klägeri n hat weiter glaubhaft zu machen , dass ihr aus der erfolgten 
Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 14 UWG 
in Verbindung mit Art. 28c Abs. 1 ). 

Die Beklagte bringt Modems in Verkehr, die eine technische Weiterentwick
lung gegenüber den marktüblichen, vom BAKOM zugelassenen Geräten darstel
len. In der diesbezüglichen Werbung werden unter anderem Eigenschaften wie 
die höhere Übertragungsgeschwindigkeit, aufrüstbarer Speicher für Fax- und 
Voice-Empfang etc. hervorgehoben, über welche die bisher vom BAKOM zuge
lassenen Modems nicht oder nur teilweise verfügen. Das Marktinteresse an die
sen Modems wird demzufolge gross sein, was im übrigen von der Beklagten 
auch nicht bestritten wurde. Es erscheint demnach wahrscheinlich, dass die Be
klagte ihre Marktpräsenz in diesem Bereich ausbauen kann und dadurch hohe 
Marktanteile erlangen wird. Eine gewisse Sättigung des Marktes vor Erteilung 
der BAKOM-Zulassung für die entsprechenden Geräte ist demnach zu befürch
ten . Die dadurch geschwächte Marktposition der Klägerin wird ihre Wirkung in 
rückläufigen Einnahmen zeigen, womit glaubhaft dargetan ist, dass der Klägerin 
ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 14 UWG in 
Verbindung mit Art. 28c Abs. l ZGB droht. 

4. Die Beklagte machte anlässlich der Verhandlung geltend, die Klägerin 
selbst biete Produkte an , für welche ihr noch keine Zulassung des BAKOM er
teilt worden sei. Die Abklärung des entsprechenden beklagtischen Vorwurfs an 
die Klägerin bildet nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens und ist ohne
dies unbehelflich, stellte doch ein allenfalls unlauteres Verhalten der Klägerin 
keinen Rechtfertigungsgrund für eigenes unlauteres Verhalten dar (vgl. ZR 1983, 
Nr. 96). 

IV. Gemäss Art. 9 Abs . 1 in Verbindung mit Art. 14 WG kann der Richter im 
Rahmen vorsorglicher Massnahmen eine Verletzung vorsorglich verbieten , be
seitigen oder deren Widerrechtlichkeit feststellen. 
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Voraussetzung für die Gutheissung eines Unterlassungsbegehrens ist eine dro
hende Wiederholungsgefahr, zumindest deren ernsthafte Befürchtung (Pedrazzi
ni, a.a.O., S. 199). 

1. Mit Eingabe vom 7. Juli 1995 reichte die Beklagte die Verfügung vom 5. 
Juli 1995 des BAKOM ein, wonach für den Modem-Typ X. die Zulassung erteilt 
wurde. Die Werbung für diesen Typ ist demnach vom Zeitpunkt der Rechtskraft 
der Verfügung an ohne weiteres zulässig, weshalb diesbezüglich keine Wieder
holungsgefahr einer Verletzung der Klägerin im Sinne der vorstehenden Erwä
gungen zum UWG zu befürchten ist. 

2. Für die beiden anderen Typen ist jedoch der klägerische Anspruch auf Un
terlassung nach wie vor zu prüfen. 

In der Juli-Ausgabe der N.-Zeitung wirbt die Beklagte auch nach Erlass der 
superprovisorischen Verfügung vom 8. Juni 1995 des hiesigen Gerichts, mithin 
in Missachtung der richterlichen Anordnung, weiterhin für das Modem Z. Diese 
Werbung erfolgte ohne Hinweis auf die fehlende BAKOM-Zulassung und die 
dadurch verspätete Lieferung. Die Ausführungen der Beklagten anlässlich der 
Verhandlung vom 27. Juni 1995, wonach das Inserat bereits vor Erhalt der Ver
fügung in Auftrag gegeben worden sei und nicht mehr habe rückgängig gemacht 
werden können, vermögen die Annahme einer Wiederholungsgefahr nicht genü
gend zu entkräften, zumal die Beklagte bereits zu früheren Verfahren vorliegen
der Art Anlass gegeben hat und um die Problematik der derart betriebenen Wer
bung wusste . Eine Weiterführung der verletzenden Handlungen der Beklagten ist 
demzufolge mindestens ernsthaft zu befürchten, weshalb die Voraussetzungen 
gemäss Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28c Abs. 1 ZGB erfüllt sind. 

3. Der Unterlassungsanspruch im Rahmen des Erlasses von vorsorglichen 
Massnahmen ist demnach genügend ausgewiesen . Die klägerischerseits bean
tragten, und mit superprovisorischer Verfügung vom 8. Juni 1995 einstweilen an
geordneten Massnahmen dienen zur vorläufigen Vollstreckung dieses Unterlas
sungsanspruches und sind unter der Einschränkung zulässig, als der Beklagten 
lediglich das Anbieten der ohne ausdrücklichen Hinweis der fehlenden 
BAKOM-Zulassung und ohne den Zusatz, dass die Lieferung erst nach Erhalt 
dieser Zulassung erfolgen wird , zu verbieten ist. 

Die einstweilen angeordneten Massnahmen betreffend das neu zugelassene X. 
sind nicht zu bestätigen und fallen dahin. 

Schliesslich sind die bereits angeordneten Massnahmen dahingehend zu er
gänzen, als sie antragsgemäss auch die Y. umfassen . Im Hinblick auf eine erhöh
te Wirksamkeit der Massnahme ist der Beklagten ferner zu befehlen, eine Kopie 
der vorliegenden Verfügung an sämtliche Vertragshändler (bzw. Besteller und 
Abnehmer) zuzustellen. 
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In Abwägung des Beweissicherungsinteresses der Klägerin und des Geheim
halteinteresses der Beklagten betreffend die Bekanntgabe der Anzahl bereits ent
gegengenommener Bestellungen sowie der Namen und Adressen der Besteller, 
rechtfertigt es sich nicht, im Hinblick auf die Sicherstellung der Beweise und all
fälliger Schadenersatzansprüche für ein ordentliches Verfahren, der Beklagten 
zu befehlen, dem Gericht die Anzahl der bei der Beklagten bis heute, resp. be
züglich der bis zum 5. Juli 1995 eingegangenen Bestellungen von Y. und Z. so
wie den mit diesea Modems erzielten Umsatz bekanntzugeben. Insbesondere hat 
die Klägerin in keiner Weise die Notwendigkeit einer solchen Beweissicherung 
glaubhaft gemacht. Diese Abklärungen bleiben dem Richter im ordentlichen 
Verfahren vorbehalten. 

Ansonsten sind die mit Verfügung vom 8. Juni 1995 einstweilen erlassenen 
Massnahmen zu bestätigen, da die Klägerin gemäss den vorstehenden Aus
führungen glaubhaft dargetan hat, dass eine bestehende sowie der Klägerin 
zukünftig drohende Verletzung vorliegt und diese Verletzung einen nicht leicht 
wiedergutzumachenden Nachteil für die Klägerin nach sich zieht. 

V. Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so kann 
der Richter vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 28d Abs. 
3 ZGB; vgl. ferner § 227 ZPO). 

Der Klägerin wurde bereits mit superprovisorischer Verfügung vom 8. Juni 
1995 eine Sicherheitsleistung von Fr. 20'000.- auferlegt. Diese erweist sich al
lerdings in Anbetracht der Ausführungen der Parteien anlässlich der Verhand
lung vom 27. Juni 1995 als zu gering, weshalb sie in Anwendung pflichtgemäs
sen Ermessens auf Fr. 100'000.- zu erhöhen ist. 

Vl.l. Da das vorliegende Begehren nicht auf Geldzahlung gerichtet ist und 
sich die Parteien anlässlich der heutigen Verhandlung betreffend die Höhe des 
Streitwertes nicht einigen konnten, wird dieser durch das Gericht nach freiem 
Ermessen bestimmt. Im Sinne von § 22 Abs . 1 ZPO ist vom höheren der beiden 
angegebenen Streitwerte, mithin von Fr. 250 '000.-, auszugehen. 

2. Obsiegt keine Partei vollständig, werden die Kosten verhältnismässig ver
teilt (§ 64 Abs. 2 ZPO). 

Im vorliegenden Fall obsiegt die Klägerin zu rund drei Vierteln, weshalb es 
sich rechtfertigt, ihr einen Viertel und der Beklagten drei Viertel der Kosten auf
zuerlegen. 

Entsprechend ist der Klägerin nach Verrechnung des jeweiligen Obsiegens der 
Parteien eine reduzierte Prozessentschädigung von einem Zweitei zuzusprechen. 
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Demnach verfügt der Einzelrichter: 

1. Der Beklagten wird im Sinne einer vorsorglichen Massnahme mit soforti
ger Wirkung verboten, vom Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) nicht zu
gelassene insbesondere sämtliche Y. - mit Ausnahme des X. - sowie des Z. zu 
erstellen oder zu betreiben sowie ohne ausdrücklichen Hinweis betreffend die 
fehlende Zulassung des BAKOM und ohne den Zusatz, dass die Lieferung der 
genannten Geräte erst nach Erhalt der Zulassung erfolge, weder selber noch über 
Händler anzubieten oder in Verkehr zu bringen . 

2. Ferner wird der Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Massnahme mit so
fortiger Wirkung befohlen, ihren sämtlichen Vertragshändlern für Y. und Z. in
nert drei Werktagen ab Zustellung dieser Verfügung eine Kopie dieser Verfügung 
zuzustellen und diese innert derselben Frist aufzufordern , vom Bundesamt nicht 
zugelassene Modems weder zu erstellen noch zu betreiben sowie ohne ausdrück
lichen Hinweis betreffend die fehlende Zulassung des BAKOM und ohne Zusatz, 
dass die Lieferung der genannten Geräte erst ab Erhalt der Zulassung erfolge, 
weder anzubieten noch in Verkehr zu bringen . 

3. Handelt die Beklagte den Befehlen gemäss Ziffer 1 und 2 dieser Verfügung 
zuwider, haben ihre verantwortlichen Organe mit einer Bestrafung mit Haft oder 
Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 
292 StGB zu rechnen. 

Art. 3 lit. b und d UWG, 29 ZGB - «STADTANZEIGER BERN!» 

- Der Streit um denfirmenrechtlichen Gebrauch des Namens «Stadtanzeiger 
Bern» ist privatrechtlicher Natur, auch wenn öffentlich-rechtliche Bestim
mungen bei der Herausgabe der Zeitung eine Rolle spielen ( E. Il.2) . 
Eine vorsorgliche Handelsregistersperre kann nicht nur gemäss Handelsre
gister-, sondern auch unter Lauterkeitsrecht im dafür vorgesehenen Ver
fahren ergehen (E. Il.8). 
Die Firma «Stadtanzeiger Bern AG» für eine Redaktion, die fünfzehn Jah
re lang unter inhaltlichen und gestalterischen Vorgaben eine solche Zei
tung herausgab, täuscht über die bisherige Autonomie (E. Il/.4) , führt zu 
Verwechslungen mit dem neuen Stadtanzeiger (E. Ill.5) und ist daher un
lauter. 

- Eine nicht im Handelsregister eingetragene, öffentlich-rechtliche Körper
schaft kann sich gegen eine Firmenänderung nicht auf Firmenrecht, wohl 
aber auf ihr Namensrecht an einer seit über hundert Jahren in ihrem Auf
trag herausgegebenen Zeitung berufen (E. //1.8) . 
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Le litige relatif a l'emploi comme raison de commerce du nom «Stadtanzei
ger Bern» ressortit au droit prive, meme si des dispositions de droit public 
jouent un r8le dans la publication du journal ( c. II. 2 ). 
Une interdiction provisionnelle peut etre signifiee au registre du commerce 
non seulement en vertu des dispositions concernant ce registre, mais egale
ment sur la base de la LCD, selon la procedure prevue a cet ejfet ( c. //.8). 
La raison «Stadtanzeiger Bern AG. » d'une societe, qui a edite un teljour
nal en suivant le meme concept pour son contenu et saforme pendant quin
ze ans, suscite a tort l 'idee que cette societe est devenue autonome (c. 
Jl/.4), cree des confusions avec la nouvelle feuille d'avis municipale (c . 
l/1.5) et est par consequent illicite. 

- Une corporation de droit public non inscrite au registre du commerce ne 
peut passe fonder sur le droit des raisons de commerce mais bien sur celui 
au nom pour agir contre l 'entreprise qui depuis plus d'un siecle a edite un 
journal pour son campte ( c. JJ/.8). 

Entscheid des Appellationshofs des Kantons Bern vom 4. September 1995 i.S. 
Einwohnergemeinde Bern c. Betriebsaktiengesellschaft Vereinsdruckerei Bern 

I.l. Mit Gesuch vom 10. Mai 1995 stellte die Gesuchstellerin das Begehren, 
dem Handelsregisteramt Bern sei die Eintragung der Statutenrevision der Ge
suchsgegnerin vom 2. Mai 1995 betreffend Änderung des Firmennamens in 
«Stadtanzeiger Bern AG» zu untersagen. Die Gesuchstellerin ersuchte gleichzei
tig um Erlass einer superprovisorischen Verfügung, welche mit Verfügung des 
a.o. Gerichtspräsidenten III von Bern am 11. Mai 1995 erlassen wurde. 

2. Die Gesuchsgegnerin beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 6. Juni 1995 
die Rückweisung des Gesuches , eventualiter dessen Abweisung. 

3. In seinem Entscheid vom 3. Juli 1995 hiess der a.o. Gerichtspräsident III 
von Bern das Gesuch gut und untersagte dem Handelsregisterführer von Bern , 
die Eintragung der Statutenrevision der Gesuchsgegnerin vom 2. Mai 1995 be
treffend Änderung des Firmennamens in Stadtanzeiger Bern AG vorzunehmen . 
Der Gesuchstellerin wurde zur Anhebung des Hauptprozesses eine Frist von 30 
Tagen gesetzt. 

4. Gegen diesen Entscheid erklärte die Gesuchsgegnerin mit Eingabe vom 10. 
Juli 1995 frist- und formgerecht Appellation . Sie beantragt, das Gesuch sei 
zurückzuweisen , eventualiter abzuweisen. 

5. In ihrer Stellungnahme zur Appellation beantragt die Gesuchstellerin , dem 
Handelsregisterführer sei die Eintragung der Statutenrevision der Gesuchsgeg
nerin vom 2. Mai 1995 betreffend Änderung des Firmennamens in «Stadtanzei
ger Bern AG» zu untersagen. 
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11. l. Die Gesuchsgegnerin macht in ihrer Appellationsbegründung geltend, 
das Gesuch sei zurückzuweisen, da es sich hierbei nicht um eine Zivilprozessa
che handle. Die Gesuchstellerin leite ihre Ansprüche aus dem Publikationsgesetz 
und der Verordnung über die Amtsanzeiger her, öffentlich rechtlichen Erlassen, 
die keine Grundlagen für zivilrechtliche Massnahmen abgeben könnten. Weiter 
rüge die Gesuchstellerin die angebliche Verletzung des Grundsatzes der Firmen
wahrheit, welche jedoch allenfalls im verwaltungsrechtlichen Eintragungsver
fahren, nicht jedoch im Zivilprozessrecht zu prüfen sei . Die Vorinstanz sei des
halb zu Unrecht auf das Gesuch eingetreten. 

Die Gesuchstellerin demgegenüber stellt sich in ihrer Stellungnahme zur Ap
pellation auf den Standpunkt, dass es sich beim vorliegenden Rechtsstreit um ei
ne klassische kennzeichenrechtliche Auseinandersetzung handle, die eine Ange
legenheit des Privatrechts sei, auch wenn sich im vorliegenden Fall eine juristi
sche Person des Privatrechts und eine des öffentlichen Rechts gegenüberstehen 
würden. 

2. Gemäss Art. 1 Abs. 1 ZPO beurteilen die Zivilgerichte alle privatrechtli
chen Streitigkeiten, in welchen die Hilfe des Staates angerufen wird. Zur Ab
grenzung muss das konkrete Rechtsverhältnis zwischen den Parteien ermittelt 
werden (Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton 
Bern , 4. Auflage, Bern, 1995, Art. 1 N Ja, S. 20). Massgebend ist weder die Na
tur der Parteien noch die Rechtsform, in welche das Verhältnis gekleidet wird , 
sondern dessen Inhalt (Leuch/Marbach/Kellerhals, a.a.O., Art. 1 N la ZPO, S. 
21 ). Bestimmend ist stets das Rechtsverhältnis, wie es sich aufgrund der Klage 
darstellt, nicht massgeblich ist dagegen die rechtliche Qualifikation durch die 
Parteien (Leuch/Marbach/Kellerhals, a.a.O. , Art. 1 N lb ZPO, S. 21 ). 

Die Gesuchstellerin erhob privatrechtlichen Einspruch gegen die Eintragung 
der Änderung des Firmennamens der Gesuchstellerin und beantragte nun, die 
Eintragung zu untersagen. Sie machte geltend, der Name «Stadtanzeiger Bern» 
sei freier privater Verwendung nicht mehr zugänglich, nur ihr stehe es zu, den 
Namen zu verwenden und zu übertragen . In ihrer Stellungnahme zur Appellati
on präzisiert die Gesuchstellerin, sie werfe der Gesuchsgegnerin vor, sich das 
Zeichen «Stadtanzeiger Bern» anzumassen, die Irreführung des Publikums zu
mindest in Kauf zu nehmen und sich im Hinblick auf eine künftige Konkurrenz
situation einen Vorsprung zu verschaffen. Sie verweist hierbei auf Art. 3 lit. b 
UWG und Art. 29 ZGB . 

Streitig zwischen den Parteien sind damit nicht Fragen um die Publikation 
amtlicher Verlautbarungen und auch keine Verletzung des zwischen den Parteien 
abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages, sondern vielmehr die Frage, 
ob die Gesuchsgegnerin die Bezeichnung «Stadtanzeiger Bern» für ihre Firma 
verwenden darf. Damit handelt es sich klar um eine privatrechtliche Streitigkeit, 
zu deren Beurteilung die Zivilgerichte zuständig sind. Daran ändert auch nichts, 
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wenn die Gesuchstellerin ihr Recht an der Bezeichnung zuerst auf öffentlich
rechtliche Bestimmungen stützte. 

[ .. . l 

7. Die Gesuchsgegnerin rügt in formeller Hinsicht, vorsorgliche Verfügungen 
im Sinne von Art. 32 Abs. 2 HRegV zur Verhinderung eines Eintrages im Han
delsregister seien solche des kantonalen Rechts, ein bundesrechtlicher Anspruch 
auf vorsorgliche richterliche Untersagung von Handelsregistereinträgen ergebe 
sich weder aus Art. 32 Abs. 2 HRegV noch aus einer anderen bundesrechtlichen 
Vorschrift. Die Anordnung eines Eintragungsverbots i.S. von Art. 32 ABs. 2 
HRegV gestützt auf eidgenössisches Verfahrensrecht sei unzulässig und der erst
instanzliche Entscheid unter gleichzeitiger Zurückweisung des Gesuchs deshalb 
aufzuheben. 

8. Gemäss BGE 97 II 190 ergibt sich kein bundesrechtlicher Anspruch auf 
vorsorgliche richterliche Untersagung von Handelsregistereinträgen. Die Be
stimmung enthält nach dem genannten Entscheid vielmehr nur eine Anweisung 
an den Registerführer, wie er sich verhalten solle, wenn gegen einen noch nich 
vollzogene Eintragung ein privatrechtlicher Einspruch erhoben werden. Daraus 
schliessen zu wollen, ein Gesuch, das vom Gesuchsteller innert der ihm gemäss 
Art. 32 Abs. 2 HRegV gesetzten Frist eingereicht werde, dürfe nur gestützt auf 
kantonales Prozessrecht, nicht aber aufgrund bundesrechtlich geregelter vor
sorglicher Massnahmen entschieden werden, geht an der Sache vorbei. Dass im 
Rahmen von vorsorglichen Massnahmen nicht zulässig sei , eine Eintragung ins 
Handelsregister zu untersagen, lässt sich weder Art. 14 UWG noch Art. 28c ZGB 
entnehmen. Art. 28c ZGB sieht vielmehr vor, dass der Richter insbesondere die 
Verletzung vorsorglich verbieten kann, worunter u.a. auch eine Registersperre 
fallen kann. 

9. Die Prozessvoraussetzungen des Gesuchs sind damit gegeben und auf das 
Gesuch ist einzutreten. 

[ ... ] 

111.2. Die Gesuchstellerin wehrt sich dagegen, dass die Gesuchsgegnerin ihre 
Firma in «Stadtanzeiger Bern AG» ändert. In ihrer Stellungnahme zur Appellati
on wirft sie der Gesuchsgegnerin konkret vor, diese masse sich mit der Umfir
mierung verpönterweise ihren Namen an und handle zudem unlauter im Sinne 
von Art. 3 lit. b und d, sowie Art. 2 UWG. 

3. Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen den Parteien bildet die Kün
digung des langjährigen Vertrages zur Herausgabe des Anzeigers für die Stadt 
Bern, resp. des Stadtanzeigers Bern durch die Gesuchsgegnerin . Beide Parteien 
beabsichtigen, für ihr amtliches Publikationsorgan, resp. für ihre Zeitung die Be
zeichnung «Stadtanzeiger Bern» auch in Zukunft zu verwenden . 
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Die Gesuchstellerin, welche - wie sie richtig hervorhebt - im Alltag und in der 
Öffentlichkeit unter dem Namen Stadt Bern bekannt ist und auch unter diesem 
Namen auftritt (vgl. z.B . «Die Finanzdirektion der Stadt Bern»), publiziert ihre 
amtlichen Verlautbarungen im 105 . Jahrgang in ein und demselben Anzeiger, der 
auf ihre Initiative hin ins Leben gerufen wurde. Dass es den heutigen Titel dieses 
Anzeigers, der nun Streitpunkt zwischen den Parteien ist, erst seit 1987 gibt, ver
mag daran nichts zu ändern. Die Änderung von «Anzeiger für die Stadt Bern» in 
«Stadtanzeiger Bern» erfolgte, weil der bisherige Titel nicht dem allgemeinen 
Sprachgebrauch entsprach und stattdessen in der Regel bereits damals vom 
«Stadtanzeiger» gesprochen wurde. Die Gesuchsgegnerin war in ihrem Ände
rungsantrag an die Gesuchstellerin denn auch überzeugt, «dass ein Teil der Be
völkerung die Änderung des Titels überhaupt nicht bemerkt». 

Bereits die Entstehungsgeschichte des Anzeigers lässt darauf schliessen, dass 
die Rechte am Stadtanzeiger der Gesuchstellerin zustehen. Dies wird durch den 
Vertrag vom 26. Februar 1979, welcher die Beziehung der beiden Parteien be
züglich des Anzeigers regelt, noch verdeutlicht. Die vertragliche Regelung über 
die Herausgabe des Stadtanzeigers - auch bezüglich des nicht amtlichen Teils -
ist derart detailliert, dass von einer autonomen Gestaltung des Anzeigers durch 
die Gesuchsgegnerin oder von unternehmerischer Freiheit wahrlich nicht mehr 
gesprochen werden kann. Im Vertrag wurde nicht nur festgelegt, wie oft, um wel
che Tageszeit und an welche Personen die Gesuchsgegnerin den Anzeiger zuzu
stellen hat, was mit Blick auf die amtlichen Publikationen noch nachvollziehbar 
wäre. Die Gesuchsgegnerin kann jedoch weder frei über das Layout (vertraglich 
vorgeschriebene Schrift, Format, Zeitungspapier, Spaltenanzahl und -grösse 
usw.) noch über die inhaltliche Ausrichtung (politische und konfessionelle Neu
tralität, spezielles Verfahren mit Rechtsmittelmöglichkeit an die Gemeindedirek
tion bezüglich Inseratenannahme) und insbesondere auch nicht über die Inser
tionspreise verfügen und damit auch die Einnahmen nicht bestimmen. Die ver
tragliche Regelung macht vielmehr klar, dass die Gesuchsgegnerin - neben der 
Konzessionsgebühr - gegenüber der Gesuchstellerin eine ganze Reihe von Ver
pflichtungen eingegangen ist, um von der Gesuchstellerin das Recht zu erhalten, 
den Stadtanzeiger, das amtliche Publikationsorgan der Gesuchstellerin, zu den 
im Vertrag festgehaltenen Bedingungen herausgeben zu können . «Herrin» über 
den Stadtanzeiger Bern ist damit klar die Gesuchstellerin. Die Gesuchsgegnerin 
hat bis Ende des Jahres 1995 allerdings das Recht, den Stadtanzeiger Bern, das 
amtliche Publikationsorgan der Stadt Bern, herauszugeben. 

4 . Gemäss Art. 3 lit. b UWG handelt u.a. unlauter, wer über sich, seine Firma, 
seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen unrichtige 
oder irreführende Angaben macht. Zwar ist die Gesuchsgegnerin bis Ende 1995 
berechtigt und verpflichtet, den Stadtanzeiger Bern gemäss den Bestimmungen 
des Vertrages vom 26. Februar 1979 und den seither erfolgen Modifikationen 
herauszugeben. Wenn sie ihre Firma nun jedoch in Stadtanzeiger Bern AG um
ändern will , so erweckt sie den Anschein, den Stadtanzeiger nicht nur herauszu-
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geben, sondern die massgeblich bestimmende Person über den Stadtanzeiger zu 
sein, mithin über sämtliche Rechte am Stadtanzeiger zu verfügen. Damit macht 
sie jedoch unwahre Angaben über ihren Zweck, ihre Tätigkeit, was gegen Art. 3 
lit. b UWG verstösst. 

5. Unlauter handelt ebenfalls, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Ver
wechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb ei
nes andern herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG). 

Durch die beabsichtigte Umfirmierung in Stadtanzeiger Bern AG schafft die 
Gesuchsgegnerin eine Verwechslungsgefahr, indem sie, wie der Vorrichter zu
treffend dargelegt hat, der Fehlzurechnung des Stadtanzeigers Bern , einem Pro
dukt der Gesuchstellerin, zur Gesuchsgegnerin Vorschub leistet. 

[ ... l 

8. Die Vorinstanz hat festgestellt, was zwischen den Parteien mittlerweile 
nicht mehr umstritten ist, dass die Gesuchstellerin mangels eines Eintrages im 
Handelsregister nicht firmenrechtlichen Schutz gegen die Umfirmierung der Ge
suchsgegnerin anrufen kann. Dass der Zeitungstitel «Stadtanzeiger Bern» bis zur 
entsprechenden Anmeldung durch die Gesuchsgegnerin weder als Firma noch 
als Marke registriert war, ist ebenfalls unumstritten. Dass der Zeitungstitel 
«S tadtanzeiger Bern» mangels entsprechender Vorschriften keinen Schutz vor 
Verletzungen geniessen konnte, wie die Gesuchsgegnerin in ihrer Vernehmlas
sung zum Gesuch ausführte, greift jedoch zu kurz. 

Wie die Gesuchstellerin in ihrer Stellungnahme zur Appellation zutreffend 
ausführt, will die Gesuchsgegnerin den Namen der Gesuchstellerin in ihrer neu
en Firma verwenden. Auch eine öffentlich-rechtliche Körperschaft geniesst bür
gerlichen Namensschutz und kann sich gegen die Verwendung ihres Namens un
ter bestimmten Bedingungen gestützt auf Art. 29 ZGB zur Wehr setzen (Lack 
Daniel, Privatrechtlicher Namensschutz, Diss . Bern, 1992, S. 97). 

Gemäss BGE I 12 II 271 setzt Art. 29 Abs. 2 ZGB voraus, dass die Namens
anmassung unbefugt, also durch die Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter 
Interessen erfolgt. Diese Voraussetzung ist u.a. dann erfüllt, wenn die Aneignung 
des Namens seitens eines Dritten die Gefahr einer Verwechslung oder Täu
schung bewirkt oder wenn sie geeignet ist, zufolge einer blossen Gedankenasso
ziation in der Meinung des Publikums eine in Wirklichkeit nicht bestehende Be
ziehung zwischen dem bisherigen Träger des Namens und dem anmassenden 
Dritten herzustellen . Die Beeinträchtigung der Interessen brauchen dabei nicht 
vermögensrechtlicher Natur zu sein, es genügt, wenn schutzwürdige ideelle In
teressen wirklich verletzt werden oder die echte Gefahr einer solchen Verletzung 
besteht (BGE 112 II 371 ). Eine öffentli ch-rechtliche Körperschaft muss dabei ih
re eigenen, rechtlich geschützten Interessen geltend machen und nicht etwa die 
Interessen einzelner ihrer Mitglieder (BGE 112 II 375). 
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Die Gesuchstellerin ist verpflichtet, ihre amtlichen Verlautbarungen zu publi
zieren. Seit 105 Jahren publiziert sie diese im Stadtanzeiger Bern. Wenn nun die 
Gesuchsgegnerin beabsichtigt, in ihrer Firma den Namen Bern sowie auch das 
Wort «Stadt» zu verwenden, so erweckt sie den Anschein, ein Unternehmen der 
Gesuchstellerin zu sein oder ihr zumindest nahezustehen, dies insbesondere vor 
dem Hintergrund der 105 jährigen Geschichte des Stadtanzeigers als amtliches 
Publikationsorgan . Die Gesuchstellerin hat damit ein schützenswertes Interesse 
daran, die Verwendung ihres Namens durch die Gesuchsgegnerin zu verhindern. 

9. Es ist damit glaubhaft dargetan, dass gestützt auf Art. 3 lit. b und d UWG 
sowie gestützt auf Art. 29 ZGB ein Verfügungsanspruch der Gesuchstellerin be
steht. 

10. Zu prüfen ist im weiteren, ob der Gesuchstellerin durch den Eintrag der 
umstrittenen Firma ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 
14 UWG und, resp. i.V.m. 28c ZGB). Der Gesuchsgegnerin ist zuzustimmen, 
dass ein Eintrag im Handelsregister nicht irreversibel ist. Auf Beginn des Jahres 
1996 muss die Gesuchstellerin jedoch - bedingt durch die Kündigung der Ge
suchsgegnerin - einen neuen Vertragspartner finden, der ihr amtliches Publikati
onsorgan herausgibt. Durch den Eintrag der Umfirmierung ins Handelsregister 
wäre es der Gesuchsgegnerin möglich, genau in dieser für die Gesuchstellerin 
entscheidenden Zeit der Vertragsverhandlungen unter der neuen Firma auf dem 
Markt aufzutreten, was zumindest zu einer Verwirrung des Marktes führen wür
de, will doch auch die Gesuchsgegnerin ein Inserateblatt auf den Markt bringen. 
Für die Gesuchstellerin würde es demgegenüber sehr schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich werden, ihr amtliches Publikationsorgan unter dem angestammten 
Namen herausgeben zu lassen. Ob ein nach Jahren entschiedener Hauptprozess 
an den in der Zwischenzeit etablierten Realitäten noch etwas zu ändern könnte, 
ist demgegenüber sehr zweifelhaft. 

Ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil der Gesuchstellerin ist damit 
glaubhaft dargetan. 

11. Das Gesuch ist demnach gutzuheissen. Dem Handelsregisterführer wird 
untersagt, die Eintragung der Statutenrevision der Gesuchsgegnerin vom 2. Mai 
1995 betreffend Änderung des Firmennamens in Stadtanzeiger Bern AG vorzu
nehmen . 
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Art. 3 fit. b und d UWG - «STADTANZEIGER BERN II» 

- Als Mitbewerber in einer bestimmten Branche sind öffentlich-rechtliche 
Körperschaften zu UWG-Klagen legitimiert ( E. 6. 1 ). 

- Bei Zeitungen können Ähnlichkeiten des Layouts wie Schrifttyp, Spalten, 
Werbe- und Querbalken trotz unterschiedlicher Titel zur Verwechslungsge
fahr führen ( E. 6.3. 1 ). 

- Der Untertitel «Berner Anzeiger» und die Werbeaussage «der neue Berner 
Anzeiger» für ein Konkurrenzblatt des «Stadtanzeigers Bern» bewirken 
noch keine Irreführung (E. 6.3.2). 

- Der Zeitungstitel «Tagblatt für die Stadt Bern -Berner Anzeiger» neben ei
nem Konkurrenzblatt namens «Stadtanzeiger Bern» schafft eine Verwechs
lungsgefahr und ist daher unlauter (E. 6.3.2). 

- Seine Zeitung als Nachfolgerin einer anderen darzustellen und sich auf de
ren Alter zu berufen, ist unlauter (E. 6.3.3). 

- Einen Fortsetzungsroman von der 50. Folge an in einem selbständigen Kon
kurrenzblatt derselben Redaktion abzudrucken, ist unlauter (E. 6.3.4a). 

- Die Gewährung von Rabatten auf lnsertionskosten ist nicht unlauter (E. 
6.3.4b). 

- En tant que concurrentes dans une branche donnee, les corporations de 
droit public ont qualite pour agir sur la base de la LCD ( c. 6.1 ). 

- Dans le cas de Journaux, des similitudes dans la presentation, tel/es que !es 
caracteres utilises, la largeur des colonnes, !es espaces publicitaires et !es 
bordures, peuvent creer un risque de confusion malgre des titres d/fferents 
(c. 6.3.1). 

- Le sous-titre «Berner Anzeiger» et le slogan publicitaire «der neue Berner 
Anzeiger» pour un Journal concurrent du «Stadtanzeiger Bern» ne risquent 
pas d'induire en erreur (c. 6.3.2). 

- Le titre de Journal «Tagblatt für die Stadt Bern - Berner Anzeiger» risque 
de creer des confusions avec le Journal concurrent denomme «Stadtanzei
ger Bern» et est par consequent deloyal ( c. 6.3.2). 

- 11 est deloyal de presenter son Journal comme le successeur d 'un autre et 
de se referer a l'anciennete de ce dernier ( C. 6.3.3). 

- 11 est deloyal de publier, dans unJournal concurrent possedant La meme re
daction, la suite d 'un romanfeuilleton apartirdu 50eme episode (c. 6.3.4 
a). 

- 11 n 'est pas de loyal d' accorder des rabais sur le cout des annonces publici
taires (c. Vl.3.4 b). 

Massnahmeentscheid des Richteramts III Bern vom 7. Dezember 1995 i.S . 
Einwohnergemeinde Bern gegen Betriebsaktiengesellschaft Vereinsdruckerei 
Bern und Tagblatt für die Stadt Bern AG 
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Die Einwohnergemeinde Bern (Gesuchstellerin) lässt seit 1891 ein amtliches 
Publikationsorgan, den «Anzeiger für die Stadt Bern» (seit 1987: «Stadtanzeiger 
Bern»), herausgeben. Per Ende 1995 kündigte sie einen 1979 mit der Betriebs
aktiengesellschaft Vereinsdruckerei Bern (Gesuchsgegnerin 1) abgeschlossenen 
Vertrag, der dieser die Redaktion unter bestimmten gestalterischen und vertrieb
liehen Vorgaben übertragen hatte. Ab 11. November 1995 brachte die Tagblatt 
für die Stadt Bern AG (Gesuchsgegnerin 2) in Zusammenarbeit mit der Ge
suchsgegnerin 1 ein Konkurrenzblatt unter dem Titel «Tagblatt für die Stadt Bern 
/ Berner Anzeiger» heraus, das die amtlichen Mitteilungen des Stadtanzeigers 
nachdruckte und eine ähnliche Aufmachung wie jener zeigte. Am 12. November 
1995 stellte die Gesuchsgegnerin beim Richteramt III Bern ein superprovisori
sches Unterlassungsgesuch gegen das ähnliche Layout, die Bezeichnung als 
«Berner Anzeiger», verschiedene Werbebehauptungen, die das «Tagblatt» als 
Nachfolger des «Stadtanzeigers» darstellten, den Abdruck eines Fortsetzungsro
mans ab der 50. Folge im «Tagblatt» statt im «Stadtanzeiger» sowie Insertions
rabatte und Gratisinserate. Die Gesuchsgegnerinnen hatten schon am 6. Novem
ber 1995 eine Schutzschrift gegen das Massnahmegesuch eingereicht. Der 
Gerichtspräsident III erteilte die Massnahme am 13. November 1995 superpro
visorisch. Die Gestaltung des «Tagblatts» wurde darauf verschiedentlich 
abgeändert. Dennoch kündigte die Gesuchstellerin am 24. November 1995 den 
Redaktionsvertrag mit der Gesuchsgegnerin 1 vorzeitig fristlos und beauftragte 
einen andere Gesellschaft mit der Herausgabe des «Stadtanzeigers» . Nach 
schriftlicher Stellungnahme der Gesuchsgegnerinnen zum Gesuch und Verzicht 
der Gesuchstellerin auf eine Stellungnahme zur Schutzschrift bestätigte der 
Gerichtspräsident die Massnahme am 7. Dezember 1995 aus folgenden Erwä
gungen: 

6.1. Vorerst bestreiten die Gesuchsgegnerinnen die Aktivlegitimation der Ge
suchstellerin als öffentlich-rechtlicher Körperschaft. Klageberechtigt ist gemäss 
Art. 9 des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb (nachfolgend UWG), «wer 
durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder berufli
chen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen 
Interessen bedroht oder verletzt wird» (Art. 9 Abs. 1 UWG). 

«Dem Staat kommen grundsätzlich keinerlei Partei- und Klagerechte zu» (Dr. 
Lucas David in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band 
1/2, Basel 1992, [nachfolgend SIWR 1/2], S. 64 ). Dies bedeutet, dass der Staat 
nicht im öffentlichen Interesse in den Wettbewerb eingreifen kann, die diesbe
zügliche Klagelegitimation aus UWG wird ihm abgesprochen. Eine Ausnahme 
von diesem Grundsatz ist ausdrücklich vorgesehen in Art. 10 UWG. Tritt der 
Staat aber als Mitbewerber einer bestimmten Branche auf, muss er selbstver
ständlich berechtigt sein, seine eigenen Interessen als Wettbewerbsteilnehmer zu 
wahren . «Über Rechtsstreitigkeiten im wettbewerblichen Bereich entscheiden 
die Zivilgerichte nach UWG-Recht. Das gilt auch dann, wenn sich öffentliche 
Unternehmen am Wettbewerb beteiligen» (OGer ZH, I. StrK, 18.9.1987 in SJZ 
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84 (1988) S. 69). Dies muss analog auch für den Staat gelten. Die Tatsache, dass 
es sich bei der Gesuchstellerin um eine öffentlich-rechtliche Körperschaft han
delt, spricht für sich allein nicht gegen eine Aktivlegitimation aus UWG. 

Die Klagelegitimation der Gesuchstellerin ist demnach gegeben, wenn sie am 
Wettbewerb der entsprechenden Branche teilnimmt und ihre wirtschaftlichen In
teressen verletzt oder gefährdet sind. 

Im vorliegenden Fall ist der Markt der Gratisanzeiger auf dem Platz Bern be
troffen, an dem sich die Gesuchstellerin durch die Vergabe ihrer Rechte zur Pu
blikation amtlicher Mitteilungen indirekt beteiligt. Auch wenn die Gesuchstelle
rin selber keinen solchen Gratisanzeiger herausgibt, ist sie am diesbezüglichen 
Wettbewerb beteiligt, indem sie durch die Vergabe der amtlichen Publikationen 
die Marktstellung der einzelnen Anbieter beeinflussen kann. Die amtlichen Pu
blikationen werden zwingend in jeden Haushalt der Stadt Bern verteilt, weshalb 
den Inseraten , die im selben Publikationsorgan wie die amtlichen Mitteilungen 
erscheinen, ein höherer Beachtungsgrad zukommt als denjenigen in den übrigen 
Gratisblättern. Die Gesuchstellerin lässt sich diese Privilegierung durch eine 
Konzessionsgebühr abgelten , die einen Prozentsatz der Insertionsgebühren aus
macht. Die Gesuchstellerin ist aus diesen Gründen als Anbieterin am Wettbe
werb der Grati san zeiger auf dem Platz Bern beteiligt. 

«Unter wirtschaftlichen Interessen sind all jene Werte zu verstehen, die im 
wirtschaftlichen Leben, im Geschäftsbetrieb eine Rolle spielen können , also 
nicht nur wirtschaftliche Interessen im engeren Sinn (wie z.B . finanzielle Ein
bussen), vielmehr auch jene Werte, die über das Wirtschaftliche hinausgehen, 
aber nur insofern, als ihre Verletzung sich im Wirtschaftlichen auszuwirken ver
mag» (Mario M. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, S. 226). 

Die Gesuchstellerin erleidet durch den Eintritt eines neuen Konkurrenten -
des Tagblattes - im beschränkten Marktsegment der Gratisanzeiger unmittelbar 
eine Einnahmeneinbusse. Damit sind ihre wirtschaftlichen Interessen im engeren 
Sinn beeinträchtigt. Die Auffassung der Gesuchsgegnerinnen, wonach sich die 
Gesuchstellerin auf keine irgendwie gearteten wirtschaftlichen Interessen beru
fen kann , geht fehl , zumal gerade heute vom Staat zunehmend verlangt wird, 
dass er seine Tätigkeit auch unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit ausü
ben solle. 

Die Gesuchstellerin ist zur Einreichung des vorliegenden Gesuches gestützt 
au f Art. 9 UWG aktiv legitimiert. 

6.2. Die Gesuchsgegnerinnen haben ihre Passivlegitimation anerkannt. 

6.3 . Verfügungsanspruch Die Gesuchstellerin verlan gt eine vorsorgliche 
Massnahme gestützt auf das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG). 
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Gemäss Art. 14 UWG sind auf vorsorgliche Massnahmen die Art. 28c- 28f des 
ZGB anwendbar. 

Wer glaubhaft macht, dass er durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kund
schaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb 
oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, und 
dass ihm aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil 
droht, kann die Anordnung vorsorglicher Massnahmen verlangen. Der Richter 
kann dabei insbesondere die Verletzung vorsorglich verbieten oder beseitigen 
(Art. 9 UWG, Art. 14 UWG, beide i.V.m. Art. 28c Abs. 1 ZGB) . Als erstes wird 
zu prüfen sein, ob es der Gesuchstellerin gelingt, glaubhaft zu machen, dass die 
Gesuchsgegnerinnen mit ihrem Verhalten gegen das UWG verstossen. 

Die Prüfung des Verfügungsanspruches erfolgt für jedes Rechtsbegehren se
parat. Die in den Ziffern 6.3. l. - 6.3.3. behandelten Rechtsbegehren 1-3 stützen 
sich direkt auf UWG. Ob sich das allfällig unlautere Verhalten aus einer Ver
tragsverletzung ergibt, ist dabei irrelevant. Eine allfälli5e Vertragsverletzung ist 
nur bezüglich Rechtsbegehren 4 von Bedeutung, das in Ziff. 6.3 .4. betrachtet 
wird . 

6.3.1. Rechtsbegehren 1: Es sei den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung 
der Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfalle zu 
verbieten, ein Gratisblatt mit einem Layout auf der Titelseite gemäss Gesuchs
beilage 3 herauszugeben und auf dem Gebiet der Einwohnergemeinde Bern zu 
vertreiben bzw. zu verteilen, sonstwie in Verkehr zu bringen und/oder zu bewer
ben. 

Für den Vergleich der beiden Titelseiten wird auf die Seiten 7 und 8 hievor 
verwiesen. Die Gesuchstellerin beruft sich auf Art. 2 UWG und macht geltend, 
die Gesuchsgegnerinnen versuchten durch Irreführung der Leser- und Kund
schaft sowie durch unzulässige Anlehnung an die Aufmachung des Stadtanzei
gers, den Eindruck aufkommen zu lassen, beim «Tagblatt» handle es sich um den 
Original-Stadtanzeiger in neuer Aufmachung. Angesprochen ist damit das wett
bewerbsrechtliche Täuschungsverbot. Das Täuschungsverbot wird sowohl in 
Art. 2 UWG als auch in Art. 3 lit. d UWG geregelt. Die Gesuchstellerin beruft 
sich auf die Generalklausel (Art. 2 UWG). In den Spezialtatbeständen (Art. 3-8 
UWG) sind einige typische unlautere Handlungen aufgezählt, wobei diese Auf
zählung nicht abschliessend ist (vgl. Pedrazzini, a.a.O. , S. 60). Diese Spezialtat
bestände und die Generalklausel ergänzen sich wechselseitig : die Generalklausel 
ist Leitschnur bei der Auslegung der Spezialtatbestände und schiebt sich bei 
Sachverhalten ein, die von den Spezialtatbeständen nicht oder nur teilweise er
fasst werden (Jürg Müller in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe
werbsrecht, Band V/1, Basel 1994, [nachfolgend SIWR V/1], S. 54). Zuerst ist 
demnach zu prüfen, ob einer der Spezialtatbestände erfüllt ist. Falls dies verneint 
werden muss, findet evtl. die Generalklausel Anwendung. 
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Das von der Gesuchstellerin angesprochene Täuschungsverbot, positiv um
schrieben als Irreführung durch Schaffung einer Verwechslungsgefahr, ist 
gemäss Art. 3 lit. d UWG verpönt. Danach handelt unlauter, wer Massnahmen 
trifft , die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen 
oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. 

Obwohl der Gesetzgeber in Art. 3 lit. d UWG nicht ausdrücklich den Begriff 
der Nachahmung fremder Leistung verwendet, müssen die Massnahmen, wel
che auf eine Verwechslung hinauslaufen, in einer Nachahmung bestehen . Ein 
generelles Nachahmungsverbot lässt sich aus Art. 3 lit. d UWG nicht ableiten, 
vielmehr ist Nachahmung grundsätzlich erlaubt, soweit nicht patent-, urheber
oder modellrechtliche Schutzansprüche entgegenstehen (BGE 116 II 4 72; AJP 
1995, S. 1409). Unlauterer Wettbewerb setzt nach Massgabe des Spezialtatbe
standes von Art. 3 lit. d UWG eine Verwechslungsgefahr voraus (BGE 116 II 
370). 

Unter Verwechslungsgefahr wird die Gefahr von Fehlzurechnungen verstan
den. Das Wesen der Verwechslungsgefahr besteht in der Irreführung des Ver
kehrs über die Herkunft von Waren oder Leistungen. Für das Vorliegen einer 
Wettbewerbsverletzung nach Art. 3 lit. d UWG genügt das Vorliegen einer Ver
letzungsgefahr. Dass tatsächliche Verwechslungen vorgekommen und nachge
wiesen sind, ist nicht erforderlich (vgl. Magda Streuli-Youssef in SIWR V/1, S. 
136). 

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung setzt Art. 3 lit. d UWG voraus, 
dass die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das be
reits auf dem Markte befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. 
Das ist nur dann möglich, wenn diese Ausstattung phantasievoll und originell, 
mithin kennzeichnend ist. Rein beschreibende Angaben wie Sachbezeichnungen 
sind dem Verkehr grundsätzlich freizuhalten und eignen sich nicht zur Monopo
lisierung für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung (Dr. Lucas David, 
Schweizerisches Wettbewerbsrecht, Bern 1988, N 225). Entsteht eine Verwechs
lungsgefahr durch solche Angaben, ist ein Verhalten höchstens unter Art. 2 
UWG als unlauter zu qualifizieren (BGE 116 II 369). 

Die Verwechslungsgefahr wird anhand der folgenden Kriterien analysiert: 

Massgebend ist das Erinnerungsbild des Durchschnittskonsumenten; massge
bend ist der Gesamteindruck, den eine Ware dem kaufenden Publikum bietet ein 
grösserer Unterschied ist erforderlich, wenn gleiche Waren oder solche des täg
lichen Gebrauches zu analysieren sind; bei teilweiser Ähnlichkeit der Produkte 
können die Begleitumstände wie Werbung und Verpackung die sonst fragliche 
Verwechselbarkeit begründen ; sämtliche Begleitumstände des Verhaltens des 
Werbenden sind zu berücksichtigen (Pedrazzini, a.a .0., S. 86, Streuli-Youssef in 
SIWR V/1, S. 137f.) . 
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Prüfung der Titelseiten unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr: 

( 1) Die Titel der beiden Blätter sind mit einer sehr ähnlichen Frakturschrift ge
schri eben , die Grösse ist leicht verschieden , sie ergibt sich aber aus der ver
schiedenen Länge der Titel. 

(2) Die gelben «Pinselstriche» des Stadtanzeigers sind in den Untertitel des Tag
blattes übernommen worden , a) in ihrer Farbe b) in der Art ihrer Ausführung. 

(3) der schrägges tellte Kasten am rechten Rand des Titel s ist in identischer Grös
se in das «Tagblatt» übernommen worden , der Inhalt is t verschieden. 

(4) Das Layout ist bei beiden Blättern fünfspaltig. 
(5) Die Unterteilung der Rubriken durch Querba lken mit schräger Schrift auf 

kontrastfarbigem Hintergrund wurde in s «Tagblatt» übernommen . 
(6) Der Werbebalken am unteren Rand der Titelseite wurde ins «Tagblatt» über

nommen a) in der Grösse b) in der Farbgestaltung. 
(7) Auf beiden Titelseiten befinden sich amtliche Mitteilungen, im «S tadtanzei

ger» als Primeur, im «Tagblatt» als Nachkopie. 
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Zusammenfassend kann ohne Zweifel festgeste llt werden , dass die Gesuchs
gegnerinnen für die Gestaltung der Titelseite des Tagblattes eine ganze Reihe 
von Einzelheiten aus dem «Stadtanzeiger» nachgeahmt haben , die dieses Pro
dukt als solches kennzeichneten. Die Gesuchsgegnerinnen vertreten die Auffas
sung, dass keine Verwechselbarkeit vorliegt , weil schon der Name des Produkts 
anders sei. Dies genügt indessen nicht. Gerade bei Produkten der gleichen Wa
renkategorie sind grössere Anstrengungen zur Unterscheidung als die von den 
Gesuchsgegnerinnen erwähnten nötig. Der Gesamteindruck, der sich dem 
Durchschnittsleser der beiden Gratisblätter bietet, führt unweigerlich zu einer 
Verwechslungsgefahr, die durch die entsprechende Werbung bewusst noch ge
fördert wird . Die Verwechslungsgefahr ist gegeben. 

Den Gesuchsgegnerinnen wäre es durchaus zumutbar gewesen, das «Tag
bl att» mittel s eines anderen Layo uts vom «Stadtanzeiger» deutli cher zu unter
scheiden . Sie hat dies absichtli ch unterlassen, um beim Durchschnittsleser den 
Eindruck zu erwecken, es handle sich beim «Tagblatt» um das Nachfolgeprodukt 
des Stadtanzeigers in neuer Aufmachung mit einem neuen Titel. Dass durch die 
enorme Medienpräsenz aller Beteiligter die Verwechslungsgefahr verringert 
wurde, ändert am unl auteren Vorgehen der Gesuchsgegnerinnen nichts. 

Der Verfügungsanspruch bezüglich Rechtsbegehren l wird gestützt auf Art. 3 
lit. d UWG bejaht. Eine Prüfung unter der Generalklausel erübrig t sich damit. 

6.3.2. Rechtsbegehren 2: Es sei den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung 
der S traffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfa ll e zu 
verbieten, im Zusammenhang mit e iner im Gebiet der Einwohnergeme inde Bern 
verteilten Gratiszeitung die Bezeichnung «Anzeiger» zu gebrauchen. insbeson
dere unter Verwendung des Untertite ls «Berner Anzeiger» sow ie der Werbeaus
sage «Der neue Berner Anzeiger». 

Eventualiter: Es se i den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung der Straffol
gen von Art. 292 StGB und Art . 403 ZPO im Widerhandlungsfa ll e zu verbieten , 
den Titel «Tagblatt für die Stadt Bern» mit dem Untertitel «Berner Anzeiger» in 
irgendeiner Form zu kombinieren. 

Die Gesuchstellerin wirft den Gesuchsgegnerinnen vor, dass diese, nac hdem 
ihnen die Benützung der Namen «Stadtanzeiger Bern» und «A nze ige r für di e 
Stadt Bern» vorläufig verboten wurde, durch e ine Kombinatio n dieser Titel mit 
dem Wort «Tag blatt» an das Erinnerungs bild des Stadtanzeigers anknüpfe. Der 
heutige Tite l «Tagblatt für die Stadt Bern» in Frakturschri ft, kombini ert mit dem 
Untertite l «Berner Anzeiger», der die ge lben «Pinselstriche» enthalte, se i a ls rei
ne Umgehun g der ausgesproche nen Verbote ebenfa ll s unl auter und ver letze das 
Namensrecht der Gesuchstellerin (Art. 29 ZGB). 

Die Gesuchsgegnerinnen stell en sich auf den Standpunkt, dass einzig di e bei
den Tite l, «Stadtanzeiger Bern» und «Tagbl a tt für die Stadt Bern » zu vergleichen 
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seien. Beide Titel seien je aus nicht kennzeichnungskräftigen, sogenannt ge
meinfreien Wörtern zusammengesetzt, e ine Verwechslung ausgeschlossen. 

Hauptbegehren 

Angesprochen ist auch hier die Anlehnung an ein bestehendes Produkt, wo
durch eine Verwechslungsgefahr durch Täuschung erreicht werden soll. 

Vorliegend wird geprüft, ob einer der Spezialtatbestände (Art. 3 lit. b oder d 
UWG), erfüllt ist , erst nachher, ob die Generalklausel (Art. 2 UWG) Anwendung 
findet. 

Nach Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft , die geeignet 
sind, Verwechslungen mit den Waren , Werken, Leistungen oder dem Geschäfts
betrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG). «Unter Verwechs
lungsgefahr wird die Gefahr von Fehlzurechnungen verstanden. Das Wesen der 
Verwechslungsgefahr besteht in der Irreführung des Verkehrs über die Herkunft 
von Waren oder Leistungen» (Streuli-Youssef in SIWR V/1, S. 136). Für die lau
terkeitsrechtliche Beurteilung eines Verhaltens kommt es auf den Gesamtein
druck an, den ein Verhalten beim unbefangenen Publikum erzeugt. Es kann auf 
die Ausführungen in Ziff. 6.3.1. oben verwiesen werden. 

In einem früheren Massnahmeverfahren wurde vorläufig entschieden, dass 
die Rechte am Produkt «Stadtanzeiger Bern» der Gesuchstellerin zustehen. Der 
Gesuchsgegnerin 1 wurde im nachfolgenden Verfahren ges tützt auf diese Über
legungen vorläufig untersagt, für ihr neues Gratisblatt die Titel «Stadtanzeiger 
Bern» oder «Anzeiger für die Stadt Bern » zu verwenden. 

In diesem Entscheid wurde ausgeführt, dass es sich bei den Worten «Anzei
ger» , «Bern» und «Stadt» zwar um gemeinfreie Bezeichnungen handelt , dies 
aber nicht bedeute, dass jede Kombination dieser Wörter möglich sei (BGE 117 
II 201 E. bb ). Aus dieser Überlegung, die auch heute noch Geltung hat , ergibt 
sich, dass es den Gesuchsgegnerinnen nicht generell verboten werden kann , in 
Zusammenhang mit einer im Gebiet der Einwohnergemeinde Bern verteilten 
Gratiszeitung die Bezeichnung «Anzeiger» zu gebrauchen. Das Wort «Anzei
ger» allein kann als Sachbezeichnung nicht kennzeichnungskräftig sein . Durch 
seine Verwendung kann aber auch keine Verwechslungsgefahr entstehen. Denn 
es gibt in der Tat auch in der Stadt Bern verschiedene andere Anzeiger (z.B. An
zeiger für das Nordquartier). Fehlt indessen eine Verwechslungsgefahr, ist ein 
Verhalten weder unter der Spezialnorm noch unter der Generalklausel unlauter 
(BGE 116 II 370). Rechtsbegehren 2 muss deshalb in seiner Hauptform bezüg
lich der Verwendung der Bezeichnung «Anzeiger» abgewiesen werden . 

Weiter soll den Gesuchsgegnerinnen verboten werden , eine Gratiszeitung mit 
dem Untertitel «Berner Anzeige» herauszugeben . Es stellt sich dazu vorerst die 
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Frage, ob die Verwendung der Wortkombination «Berner Anzeiger» als Unterti
te l eines Gratisblattes frei verfügbar ist oder nicht. 

Die Gesuchstellerin begründet ihr diesbezügliches Begehren nicht, macht 
aber bezüglich der Titelkombination eine Anlehnung an den «Stadtanzeiger» 
geltend . Auch hier ist deshalb zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr droht. 

«Berner Anzeiger» ist nicht als Marke registriert worden. Ob ein nicht einge
tragenes Zeichen kennzeichnungskräftig ist und daher den Schutz des UWG ge
niesst, beurteilt sich nach den gleichen Kriterien wie im Markenrecht. Insbeson
dere gilt auch hier, dass gemeinfreie Sachbezeichnungen nicht geschützt sind, es 
sei denn, dass sie infolge der sog. Verkehrsgeltung Kennzeichenkraft erlangt ha
ben und daher zum Individualzeichen geworden sind (Magda Streuli-Youssef in 
SIWR Wl, S. 151; BGE 117 II 201 E. bb). 

Die Bezeichnung «Berner Anzeige» im Untertitel kann als typischer Fall einer 
reinen Sachbezeichnung betrachtet werden, die aussagt, was das entsprechende 
Produkt beinhaltet. Dies setzt aber voraus, dass sich die zu vergleichenden Gra
tiszeitungen im Titel klar unterscheiden. Die Bezeichnung «Berner Anzeige» im 
Untertitel eines Gratisblattes schafft keine Verwechslungsgefahr, wenn sich aus 
den übrigen Umständen wie Titel, Layout, etc . keine solche ergibt. 

Eine solche Prüfung des Gesamteindrucks ist bei dem hier allgemein gestell
ten Rechtsbegehren mangels einer konkret zur Beurteilung stehenden Titelseite 
nicht möglich. Dies bedeutet, dass anhand jedes Einzelfalles geprüft werden 
muss, ob die Bezeichnung «Berner Anzeige» im Untertitel einer Gratiszeitung 
zulässig ist oder nicht. Eine solche Prüfung wird mit dem Eventualbegehren ver
langt, es kann auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen werden. 

Rechtsbegehren 2 muss deshalb in seiner Hauptform bezüglich der Verwen
dung der Bezeichnung «Berner Anzeiger» im Untertitel einer Gratiszeitung ab
gewiesen werden. 

Den Gesuchsgegnerinnen soll weiter verboten werden, im Zusammenhang 
mit einer im Gebiet der Einwohnergemeinde Bern verteilten Gratiszeitung die 
Werbeaussage «Der neue Berner Anzeiger» zu gebrauchen . Angesprochen ist 
damit Art. 3 lit. b UWG (Verbot der irreführenden Werbung i.e.S.). [ .. . ] Irre
führung liegt prinzipiell nicht nur dann vor, wenn im Wettbewerb mit falschen 
Angaben operiert wird, sondern auch dann, wenn die an sich richtigen Angaben 
aus besonderen Gründen bei den Abnehmern die Realität verfälscht auffassen 
lassen (Pedrazzini , a.a.O. S. 114). 

Wenn auf dem Platz Bern eine neue Gratiszeitung mit der Aussage «Der neue 
Berner Anzeiger» beworben wird, ist diese Aussage richtig. Sie beschränkt sich 
auf die Aussage, dass es sich bei der neuen Zeitschrift um einen Anzeiger han-
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delt, der in Bern entweder in der Stadt Bern oder auf dem Kantonsgebiet - ver
teilt wird. Dies ist weder unwahr noch irreführend. Auch hier gilt, was oben zur 
Bezeichnung «Berner Anzeiger» im Untertitel ausgeführt wurde. Die Werbeaus
sage «Der neue Berner Anzeiger» für ein neues Gratisblatt ist grundsätzlich 
zulässig und verstösst weder gegen Art. 3 lit. b noch gegen Art . 2 UWG. Sie setzt 
aber voraus , dass sich aus den übrigen Umständen wie Titel , Layout, etc. keine 
Verwechslungsgefahr ergibt. Die Werbeaussage muss sich ja auf ein konkretes 
Produkt beziehen, das in die Beurteilung einf1iessen muss . Die Gesuchsgegne
rinnen können denn auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass die 
Gesuchstellerin, als sie vor langer Zeit auf dem Markt noch konkurrenzlos war, 
ihr Gratisblatt mit einer Kombination von reinen Sachbezeichnungen betitelt hat. 
Rechtsbegehren 2 muss demnach auch bezüglich der Werbeaussage «Der neue 
Berner Anzeiger» abgewiesen werden. 

Eventualbegehren 

Entsprechend den Ausführungen zu den Begriffen cAnzeiger», «Bern» und 
«Stadt» handelt es sich auch beim Wort «Tagblatt» um ein gemeinfreies Wort. Zu 
untersuchen ist deshalb nur die Titelkombination des gesuchsgegnerischen Gra
tisblattes als Ganzes. Gegenüber stehen sich somit «Stadtanzeiger Bern» und 
«Tagblatt für die Stadt Bern / Berner Anzeiger» 

Die Gesuchsgegnerinnen haben einerseits sämtliche Bestandteile des Titels 
«S tadtanzeiger Bern» in ihren Titel integriert, nämlich die Ausdrücke «Stadt», 
«Bern» und «Anzeiger». Andererseits ist von Bedeutung, dass der «Stadtanzei
ger Bern» bis 1986 unter dem Namen «Anzeiger für die Stadt Bern» erschienen 
ist. Vielen Bernern ist auch heute noch der ältere Namen präsen ter als der neue 
kürzere . Indem die Gesuchsgegnerinnen aus diesem Titel lediglich das Wort 
«Anzeiger» durch das Wort «Tagblatt» ersetzten, das Wort «Anzeiger» dafür 
aber im Untertitel plazierten, schafften sie bewusst eine Nähe zum «Stadtanzei
ger Bern» . 

Die Anwendung der Verwechslungskriterien führt zu folgendem Ergebnis: 
Der Durchschnittskonsument erkennt zwar, dass der Titel des Tagblattes anders 
lautet, er wird aber, da es sich um ein gleichartiges Produkt mit identischem In
halt handelt, dazu verleitet, anzunehmen, beim «Tagblatt» handle es sich um den 
«Stadtanzeiger» mit einem - wie schon vor 9 Jahren einmal - neuen Namen. 
Diese Verwechslungsgefahr besteht umso mehr, als sich das sonstige Erschei
nungsbild des «Tagblatts» an dasjenige des «S tadtanzeigers» stark anlehnt (vgl. 
dazu oben Ziff. 6.3.1.). Sie wird ausserdem durch die Werbung mit dem Slogan 
«Der Neue ist ganz der Alte ... nur besser» bewuss t gefördert (vgl. dazu Ziff. 
6.3.3 . unten , Pedrazzini , a.a.O. , S. 86 , Streuli-Youssefin SIWR VII, S. l37f.). 

Damit ist Art. 3 lit. d UWG erfüllt. Der Verfügungsanspruch bezüglich Even
tualbegehren von Rechtsbegehren 2 wird bejaht. Ob eine Verletzung von Art. 2 
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UWG bzw. Art. 29 ZGB vorliegt, braucht unter diesen Umständen nicht mehr 
abgeklärt zu werden. 

6.3.3. Rechtsbegehren 3: Es sei den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung 
der Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403 ZP0 im Widerhandlungsfalle zu 
verbieten, gegenüber Leserschaft und Inserentinnen wörtlich oder konkludent 
die Behauptung aufzustellen, das «Tagblatt für die Stadt Bern» sei das wirt
schaftliche Folgeprodukt des Stadtanzeigers, insbesondere unter Verwendung 

a) der Altersberühmung mit 105 Jahren. Die Gesuchsgegnerinnen bewerben 
das «Tagblatt» mit dem Zusatz «nach 105 erfolgreichen Jahren in neuer Aufma
chung». Die sogenannte Altersberühmung ist ein Tatbestand von Art. 3 lit. b 
UWG. Gemäss dieser Bestimmung handel t unlauter, wer über sich, seine Firma, 
seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, 
die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Ge
schäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entspre
chender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt. So kann irreführend handeln , 
wer den Eindruck bestehender Verbindung mit einem bekannten Unternehmen 
dadurch erweckt, dass er auf die Gründungszeit hinweist (Pedrazzini , a.a.O. , S. 
125). Zulässig ist die Altersberühmung bei eingetretenem Wechsel der Firma 
und des Inhabers , wenn ein Geschäft als wirtschaftliche Einheit ununterbrochen 
geführt wurde (BGE 70 II 158). 

Ein früheres Massnahmeverfahren hat vorläufig ergeben , dass es sich beim 
«Stadtanzeiger» um das Produkt der Gesuchstellerin handelt, welche dieses seit 
105 Jahren herausgibt , wenn auch nicht in Eigenregie. Die Gesuchsgegnerin 1 
hat sich gegenüber der Gesuchstellerin vertraglich verpflichtet, den «Stadtanzei
ger» herauszugeben. Es ist richtig, dass die Gesuchstellerin und die Gesuchsgeg
nerin 1 seit 105 Jahren bezüglich des Stadtanzeigers in einem Vertragsverhältnis 
stehen . Nicht richtig ist aber, dass das «Tagblatt» seit 105 Jahren herausgegeben 
wird, nun aber in neuer Aufmachung. Genau diese Botschaft senden die Ge
suchsgegnerinnen mit der beschriebenen Werbeaussage aber aus. Sie wollen da
mit dem Publikum suggerieren, dass es sich beim «Tagblatt» um das «nahtlose» 
Folgeprodukt des Stadtanzeigers handelt, wie er seit 105 Jahren produziert wird. 
Diese Aussage, von den Gesuchsgegnerinnen bewusst so gewollt, ist falsch und 
irreführend. 

Indem die Gesuchsgegnerinnen den Bekanntheitsgrad und den guten Ruf des 
seit 105 Jahren bestehenden Stadtanzeigers durch falsche Berühmung für sich 
nutzbar machen wollen, verhalten sie sich unlauter. 

b) der Aussage «Der Neue ist ganz der Alte». Auch diese Werbeaussage ist 
falsch. Das «Tagblatt» ist ein neues Gratisblatt auf dem Platz Bern, das mit dem 
«Stadtanzeiger» einzig gemeinsam hat, dass die Gesuchsgegnerin I bis zum 24. 
November 1995 an der Herausgabe beider Blätter beteiligt war. Durch die Ver-
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wendung des anlehnenden Layouts (vgl. Ziff. 6.3.1. oben) wird der Durch
schnittsleser dazu verleitet anzunehmen, dass es sich beim «Tagblatt» um die 
modifizierte Nachfolge des Stadtanzeigers handle; dieses Vorgehen der Ge
suchsgegnerinnen ist wie beschrieben unlauter. Die Werbeaussage erfolgt einzig 
mit dem Zweck, das «Tagblatt» mit der Gesuchstellerin, und damit mit dem gut
en Ruf und Bekanntheitsgrad des Stadtanzeigers, in Zusammenhang zu bringen . 
Diese absichtlich unwahre Werbebotschaft erfüllt zweifelsfrei den Tatbestand 
der Irreführung gemäss Art. 3 lit. b UWG. 

c) der Behauptung, den «Stadtanzeiger» gebe es nach dem 31. Dezember 1995 
bzw. ab 1. Januar 1996 nicht mehr. Zur Glaubhaftmachung dieser Behauptung 
verweist die Gesuchstellerin auf eine von der Publicitas Bern am 10. November 
1995 schriftlich festgehaltene Gesprächsfrequenz mit einem «Stadtanzeiger»
Kunden . Die Behauptung wird von den Gesuchsgegnerinnen bestritten. Die Pu
blicitas verfüge zudem an der Zeitung «Der Bund», die ab l. Januar 1996 den 
«Stadtanzeiger» herausgebe, über eine Mehrheitsbeteiligung, sodass von einem 
unabhängigen Beweismittel nicht ausgegangen werden könne. [ ... ] Es ist der 
Gesuchstellerin damit nicht gelungen, glaubhaft zu machen, dass eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit künftiger solcher Verletzungshandlungen besteht. 

6.3.4. Rechtsbegehren 4: Es sei der Gesuchsgegnerin 2 unter Androhung der 
Straffolgen von Art. 292 StGB und Art. 403 ZPO im Widerhandlungsfalle zu 
verbieten, bis zum 31. Dezember 1995 die Attraktivität des «Stadtanzeigers» im 
Verhältnis zum parallel verteilten «Tagblatt für die Stadt Bern» für Inserentlnnen 
und Leserschaft systematisch mittels 

a) Abdruck des bisher im «Stadtanzeiger» publizierten Fortsetzungsromans 
im «Tagblatt für die Stadt Bern», 

b) Gewährung von Rabatten auf den Insertionstarifen des Tagblattes für die 
Stadt Bern, 

c) künstlicher Aufblähung des Volumens durch Abdruck von Gratisinseraten 
herabzusetzen. 

Die geltend gemachte Herabsetzung des «Stadtanzeigers» durch die Gesuchs
gegnerin 2 wird von der Gesuchstellerin damit begründet, dass die Gesuchsgeg
nerin 2 treuwidrig handle, indem sie den Vertragsbruch der Gesuchsgegnerin 1 
ausnütze, um für sich selber einen Marktvorteil zu erreichen. Mit der fristlosen 
Kündigung des Vertrages am 24 . November 1995 ist eine Vertragsverletzung der 
Gesuchsgegnerin 1 und damit auch die Ausnützung einer solchen Verletzung 
durch die Gesuchsgegnerin 2 nicht mehr möglich. [ ... ] 

a) Abdruck des Fortsetzungsromans im «Tagblatt». In der ersten Ausgabe des 
Tagblattes vom 7. November 1995 druckte die Gesuchsgegnerin 2 die 50. Folge 
des Romans «Und morgen kommt der Märchenprinz» ab. Dieser Roman war 
vorher während 49 Folgen im «Stadtanzeiger Bern» erschienen. Die Leser des 
Romans wurden gezwungen, von einer Zeitung zur andern zu wechseln , wenn 
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sie die Fortsetzung lesen wollten; gleichzeitig hatte die Gesuchsgegnerin 1 ja 
den Fortsetzungsroman aus dem «Stadtanzeiger» entfernt. Damit gingen dem 
«S tadtanzeiger Bern» Leser verloren, was sich auf den Beachtungsgrad der Inse
rate auswirken musste . Dieses planmässige und vereinte Vorgehen der Gesuchs
gegnerinnen verstiess zweifellos gegen Treu und Glauben im Sinne von Art. 2 
UWG, weil die Gesuchsgegnerin 2 eine Vertragsverletzung der Gesuchsgegnerin 
1 ausnützte. Folgerichtig wurde der Gesuchsgegnerin dieses Verhalten in der Be
scheinigung und Verfügung denn auch untersagt. 

Nach Auflösung des Vertrages zwischen der Gesuchstellerin und der Ge
suchsgegnerin 1 fehlt die Voraussetzung für eine Ausnützung einer Vertragsver
letzung, indem dieser Vertrag nicht mehr besteht. Vielmehr ist unbestritten , dass 
die Gesuchsgegnerin 2 im «Tagblatt» grundsätzlich - die Regelung der urheber
rechtlichen Ansprüche ·1orausgesetzt - einen Fortsetzungsroman abdrucken darf. 
Dies kann auch ein Roman sein, der früher im «S tadtanzeiger» erschienen ist. 
Mit einem solchen Vorgehen ist jedoch heute nicht mehr ernsthaft zu rechnen , 
ganz abgesehen davon, dass es wirtschaftlich gesehen unter den heutigen Vor
aussetzungen wenig Sinn macht, den Fortsetzungsroman einer anderen Zeitung 
weiterzuführen . Ein derartiges Vorgehen ist nach Auflösung des Vertrages auch 
in keiner Weise glaubhaft gemacht. Selbst wenn es erfolgte, könnte es nicht als 
unlauter im Sinne von Art. 2 UWG betrachtet werden. 

Ein entsprechender Verfügungsanspruch der Gesuchstellerin ist nicht glaub
haft gemacht. 

b) Gewährung von Rabatten auf den Insertionstarifen des «Tagblattes». Die 
Gesuchsgegnerinnen bieten den Inserentinnen Abschlussrabatte bis zu 20% mit 
zusätzlichen Treueprämien zu weiteren 10% an. Gegen eine Rabattgewährung 
zur Lancierung des Tagblattes ist nach Erlöschen des Vertrages zwischen der Ge
suchstellerin und der Gesuchsgegnerin I nichts einzuwenden, ist es doch üblich , 
dass einem neuen Produkt der Einstieg in den Markt mit Rabatten erleichtert 
wird. Das «Tagblatt» als weitere Konkurrentin auf dem Inseratemarkt verstärkt 
automatisch das Werben um Inserenten. Einen Marktvorteil können dabei tiefere 
Preise bieten . Die Gewährung von Rabatten ist nicht generell wettbewerbswid
rig. 

Die Gesuchstellerin räumt selber ein, dass gegen derartige Werbeaktionen 
nach dem 31 . 12. 1995 - mithin nach Erlöschen ihres Vertrages mit der Gesuchs
gegnerin 1 - nicht viel eingewendet werden könnte. 

Der entsprechende Verfügungsanspruch ist nicht gegeben. 

c) Künstliche Aufblähung des Volumens durch Abdruck von Gratisinseraten . 
Die Gesuchstellerin behauptet, das «Tagblatt» werde durch Gratisinserate künst
lich aufgebläht. Dies wird von den Gesuchsgegnerinnen bestritten . Wie in Ziff. 
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6.3 .3. c) oben ausgeführt, gilt auch hier, dass die Gesuchstellerin ihre Behaup
tung durch weitere Elemente unterstützen muss , um beim Richter den Anschein 
von deren Richtigkeit zu erwecken. Die Gesuchstellerin führt dazu in ihrem Ge
such aus, dass davon ausgegangen werden könne, dass nur die wenigsten Inse
rentinnen davon Kenntnis gehabt hätten, dass sie mit Ausgabe vom 7. November 
1995 sowohl im «Tagblatt» als auch im Staatsanzeiger erscheinen würden. Als 
Beweismittel für diese Behauptung werden die entsprechenden Ausgaben des 
Tagblattes und des Stadtanzeigers genannt. Aus diesen geht aber weder hervor, 
ob es sich tatsächlich um Gratisinserate handelt, und - wenn dies bejaht werden 
müsste - in welchem Umfang dies geschehen ist. Anhand der eingereichten Un
terlagen hat die Gesuchstellerin diese Behauptung nicht glaubhaft gemacht. Das 
Gesuch ist bezüglich dieses Teilbegehrens abzuweisen. 

7. [Nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil bejaht.] 

8. Nach Art. 28 d Abs. 3 ZGB kann der Richter vom Gesuchsteller eine Si
cherheitsleistung verlangen, wenn die vorsorgliche Massnahme dem Gesuchs
gegner schaden kann. Auf eine Sicherheitsleistung kann namentlich dann ver
zichtet werden , wenn der geltend gemachte Anspruch nicht bloss glaubhaft ge
macht ist, sondern auch unzweifelhaft besteht (Leuch/Marbach/Kellerhals, N. 1 
b zu Art. 329 ZPO). Dies ist vorliegend insofern der Fall, als das Gesuch gutge
heissen wird. Darüber hinaus ist die Gesuchstellerin als Gemeinwesen immer li
quid bzw. zahlungsfähig. die allfälli ge Schadenersatzsumme deshalb immer ein
bringlich . 

Art. 3 fit. a UWG - «UNTERNEHMENSSCHÄDIGENDE GESCHÄFTS
FÜHRUNG » 

- ( Ehemalige) Arbeitnehmer sind ihrem ( ehemaligen) Arbeitgeber gegenüber 
nicht zu UWG-Klagen wegen Verletzung ihres beruflichen Ansehens durch 
herabsetzende Äusserungen legitimiert (E. C.3.3). 

- Das UWG schützt den « Wettbewerb» am Arbeitsmarkt nicht ( E. C.4. 1 ). 

Des (anciens) emplonis ne peuvent pas agir sur la base de La LCD contre 
leur ( ancien) emploveur pour arreinte ä /eur repurarion professio11nelle par 
des propos denigrants (c. C.3.3) . 

- La LCD ne protege pas la «concurrence» sur le marche du rravail 
(c. C.4. 1). 

Urteil der Rekurskommiss ion der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich vom 
29. September 1995 i.S. X. c . K. 
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Am 5. Mai 1992 schlossen die Y. Holding und X. einen Arbeitsvertrag ab, 
worin die Y. Holding X. «die operationelle Führung der Y. Unternehmungen und 
damit die oberste Linien- und Ergebnisverantwortung für das Gesamtunterneh
men» übertrug. Am 31. März 1993 wurde X. fristlos entlassen. Anlässlich einer 
am 15. Juni 1993 durchgeführten Pressekonferenz in G . wurde ein als «Aktuelle 
Medienmitteilung» bezeichnetes Papier an die anwesenden Pressevertreter abge
geben, worin die Tätigkeit von X. während des Arbeitsverhältnisses mit der Y. 
Holding mit Nachdruck kritisiert wurde. X. habe eine unternehmensschädigende 
Geschäftsführung betrieben und sich Rechtsverletzungen mit möglichen Scha
denfolgen in Millionenhöhe zuschulden kommen lassen, insbesondere sich per
sönlich bereichert. 

Diese Äusserungen wertete X . als Ehrverletzung (Verleumdung im Sinne von 
Art. 174 StGB) sowie c:ls Rufschädigung gemäss Art. 3 lit. a UWG und erstatte
te in diesem Sinne am 18. Juni 1993 bei der Bezirksanwaltschaft Bülach Straf
anzeige gegen K., der die Stellung des Delegierten des Verwaltungsrates der Y. 
Holding AG innehatte. Mit Schreiben vom 25 . Juni 1993 machte die Bezirksan
waltschaft Bülach die Rechtsvertreter von X. zu Recht darauf aufmerksam, dass 
die Verfolgung von Ehrverletzungsdelikten im Privatstrafklageverfahren zu be
treiben sei. Diese sind in ihren weiteren Eingaben denn auch nicht mehr auf die
sen Punkt ihrer Strafanzeige zurückgekommen . 

Die Bezirksanwaltschaft Bülach stellte das Verfahren mit Verfügung vom 29. 
März 1994 ein. Gegen diesen Entscheid erhob X. Rekurs an die Staatsanwalt
schaft des Kantons Zürich, die ihn unter anderem mangels Aktivlegitimation ab
weist. 

[ ... ] C. 1. Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den unlauteren 
Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 (UWG) sind als Antragsdelikte ausgestal
tet. Strafantrag stellen kann, wer nach den Artikeln 9 und 10 zur Zivilklage be
rechtigt ist (Art. 23 UWG). 

Somit ist gemäss Art. 9 in Verbindung mit Art. 23 UWG zur Stellung eines 
Strafantrages berechtigt, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kund
sc haft , seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb 
oder sonst in seinen wirtschaftlichen Inte ressen bedroht oder verletzt wird . Art. 
10 UWG bezieht sich auf die Klagen vo n Kunden , Organisationen sowie des 
Bundes, fällt mithin vorliegendenfall s a ls Legitimationsgrundlage ausser Be
tracht. 

2. Der Rekurrent war bei der Y. Holdin g AG als un selbständig Erwerbender. 
d .h. al s Arbeitnehmer, täti g. Die inkriminierten Aeusserungen beziehen sich auf 
se ine Tätigkeit als Arbeitnehmer. Im folgenden ist zu prüfen, ob das UWG auch 
Arbeitnehmern die Legitimation zur Erhebung von Zivilklagen einräumt und sie 
somit ebenfalls zur Stellung von Strafanträgen berechtigt sind . 
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3.1. Die bundesrätliche Botschaft vom 18. Mai 1983 zum UWG erwähnt im 
allgemeinen Teil die Arbeitnehmer als zur Klage legitimierten Personenkreis 
nicht (vgl. BBI 1983 II S. 1027/1028, 1034 und 1054). Ebensowenig werden die 
Arbeitnehmer bei den Erläuterungen zu den Art. 1 ( «Zweckartikel », vgl. BBI 
1983 II S . 105)s), 9 und 10 UWG (Klageberechtigung, vgl. BBI 1983 S. 1074-
1077) als durch das UWG zur zivil- und strafrechtlichen Klage legitimierte Per
sonen aufgeführt. 

3.2. Ausdrücklich angeführt wird in der Botschaft nur die Ausdehnung der 
Aktivlegitimation der Konsumenten , der Konsumentenorganisationen und der 
Berufs- und Wirtschaftsverbände (BBI 1983 II, a.a.O) , was in Art. l 0 UWG sei
nen gesetzgeberischen Niederschlag fand. 

3 .3 . Die Anwendbarkeit des UWG wurde also erweitert, jedoch nicht auf die 
Arbeitnehmer, wie dies die Rechtsvertreter des Rekurrenten glauben machen 
wollen . Entgegen der von den Rechtsvertretern des Rekurrenten vertretenen Auf
fassung ist somit der in Unlauterer Wettbewerb UWG, Bern 1992, S . 224, geäus
serten Auffassung von Pedrazzini beizupflichten , wonach nur derjenige, der 
selbständig am Wettbewerb teilnehme, aktiv legitimiert sei. Dieser Standpunkt 
wird sowohl durch den Gesetzeswortlaut wie auch durch die bundesrätliche Bot
schaft klar gestützt. 

4.1 . Wenn die Rechtsvertreter des Rekurrenten ausführen, es gebe einen 
Markt für Topmanager, so verkennen sie , dass es sich dabei nicht um einen 
Markt im Sinne des UWG handelt, sondern um den Arbeitsmarkt im all gemei
nen . Dieser umfasst die Topmanager ebenso wie die übrigen kaufmännischen 
Angestellten, Handwerker, Techniker usw.; darunter fallen - kurz zusammenge
fasst - alle unselbständig erwerbstätigen Personen, zu denen der Rekurrent un
bestri ttenermassen ebenfalls gehört. Der Arbeitsmarkt wird aber nicht durch das 
UWG, sondern durch das Arbeitsrecht geregelt. Daran vermag auch der Um
stand, dass der Rekurrent «von den Medien aufmerksam verfolgt» wird, nichts 
zu ändern. 

4.2. Unerheblich für die Aktivlegitimation des Rekurrenten ist die Frage, ob 
er zum Zeitpunkt der inkriminierten Äusserungen noch in einem Anstellungs
verhältnis zur Y. Holding gestanden hat oder nicht. Die Beendigung des Arbeits
verhältnisses mit der Y. Holding liess den Rekurrenten nicht zu einem selbstän
digen Unternehmer werden . 

5. Zusammenfassend ist somit festzuhalten , dass dem Rekurrenten als un
selbständig Erwerbendem durch das UWG keine Legitimation zur Zivilklage 
und demzufol ge auch kein Recht zur Stellung eines Strafantrages zukommt. Der 
Rekurs ist somit mangel s Aktivlegitimation des Rekurrenten abzuweisen. 
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V. Buchbesprechungen/ Bibliographie 

RIKLIN, Franz, Prof. Dr. iur., Schweizerisches Presserecht (Verlag Stämpfli & 
Cie. AG, Bern, 360 Seiten, Fr. 78.-) 

Nach dem Ludwig (1964) und dem Rehbinder (1975) ist dies bereits die dritte 
Publikation, die sich unter dem Titel «Schweizerisches Presserecht» mit den für 
die Presse massgebenden Bestimmungen befasst. Alle drei Publikationen sind un
verwechselbar und beweisen, auf welch grundsätzlich verschiedene Arten ein The
ma angegangen werden kann. 

Das Pressewesen ist ein dankbares Gebiet für Spezialdarstellungen. Dies ergibt 
sich schon aus den umfangreichen Verzeichnissen über Monographien und Auf
sätze, die jedem der 14 Kapitel vorangestellt werden. Diese befassen sich unter an
derem mit den Quellen, der Geschichte und des Verhältnisses des Presserechtes 
zum Lauterkeitsrecht, zum Kartellrecht und zum Datenschutz. Kern des Lehrbu
ches bilden indessen die Darstellungen des Pressestaatsrechts (Stichwort: Presse
freiheit), des Presseverwaltungsrechts, des Pressestrafrechts, des Pressestrafpro
zessrechts , des Pressezivilrechtes, des Pressezivilprozessrechtes (Gegendarstel
lungsrecht), des Pressearbeitsrechts und des Presseurheberrechts. In diesen 
Gebieten erweist sich das Werk mit seinem umfangreichen Apparat als eigentliche 
Fundgrube. Man verzeihe dem Rezensenten, dass er hieraus nur wenige Rosinen 
herauspicken kann. 

Eindrücklich ist etwa die geraffte, aber gut belegte Darstellung des Einflusses 
der Gratisanzeiger und der Tendenzen zu deren Eindämmung. In diesem Zusam
menhang wird nicht nur auf die Untersuchungen der Kartellkommission hingewie
sen, sondern der Autor setzt sich auch mit neueren Auffassungen auseinander und 
untersucht zudem die Möglichkeiten, die das Lauterkeitsrecht zur Verfügung stellt. 
Ebenso eindrücklich sind beispielsweise die Darlegungen des Autors über die in
nere Pressefreiheit und über den Kampf der Journalisten für ihre Unabhängigkeit 
vom Verlag. 

Mit Interesse liest man die Ausführungen des Autors zur Aufgabe der Presse im 
Rahmen von zivil- und strafrechtlichen Urteilsveröffentlichungen. Er lehnt den öf
fentlich-rechtlichen Charakter einer Publikationsanordnung ab und meint, ein Ver
leger, der nicht Prozesspartei gewesen sei, könne nicht gezwungen werden, ein Zi
vil- oder Strafurteil zu veröffentlichen (S. 160, 223). Die interessante Judikatur zur 
zivilprozessualen Veröffentlichungspflicht (BGE 106 II 102, SMI 1987 114) bleibt 
leider unerwähnt. 
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Etwas punktuell sind die Ausführungen zu den Werbevo rschriften in der Presse 
und zu den Vertriebsvorschriften für die Presse ausgefallen. Gewiss wird man 
nicht erwarten, in einer presserechtlichen Darstellung eine Auflistung sämtlicher 
gewerbepolizeilicher Vorschriften zu finden , die Einfluss auf die Werbung und da
mit auch auf den Inseratenteil einer Zeitung nehmen wollen. Dagegen wäre es in
teressant gewesen zu erfahren, ob und zu welchen Zeiten Zeitungen an Kiosken, 
durch ambulante Verkäufer in Restaurants etc. oder an Automaten vertrieben wer
den dürfen. 

Die Fülle der Regelungen, die Einfluss auf das Pressewesen haben, ist erstaun
lich. Dem Verfasser gelingt es, diese übersichtlich zu ordnen und präzis darzustel
len. Er enthält sich dabei weitgehend einer eigenen Stellungnahme und überlässt es 
dem Leser, die wiedergegebenen Meinungen und Strömungen zu würdigen und 
sich selbst eine Meinung zu bilden. Entsprechend einprägsam und verständlich 
sind seine knappen Formulierungen. Das Werk wird daher nicht nur dem Juristen, 
sondern auch dem interessierten Journalisten reiche Anregung bieten und zum un
ersetzlichen Begleiter bei seiner alltäglichen Arbeit werden. 

Dr. Lucas David, Zürich 
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Internet und Immaterialgüterrecht 1 

Dr. Felix H. Thomann, Advokat, Böckli Thomann & Partner, Basel 

Einleitung 

Das Internet und der Informations-Highway2 gehören seit einiger Zeit zu den 
beherrschenden Themen in der gesellschaftspolitischen Diskussion und in den Me
dien: Es ist kaum möglich, eine Zeitung oder eine Zeitschrift aufzuschlagen, ohne 
in irgendeiner Form auf das Thema Internet zu stossen, und kein Lebensbereich 
scheint sich der Faszination der Internet entziehen zu können. Einige Beispiele sol
len dies belegen: 

Aktien werden über das Internet emittiert und gehandeit3. 
Modeschöpfer beklagen sich darüber, dass das Internet das Kopieren ihrer 
Kreationen dramatisch erleichtere4. 
Bürger reichen Petitionen über das Internet ein5. 
Theologen weisen nach, dass das Internet auf religiösen Grundlagen ba
siere6. 

Das Internet bzw. - allgemeiner ausgedrückt - die Möglichkeit der weltweiten 
Übermittlung und Verbreitung von Informationen mit elektronischen Mitteln wird 
als die grösste technische Revolution seit der Erfindung des Computers bezeich
net?. Ein solcher Ausspruch mag dem nüchternen Praktiker des Immaterialgüter-

I Überarbeitete und ergänzte Fassung eines an der Generalversammlung der AIPPI Schweiz 
vom 14. Juni 1996 gehaltenen Referats. 

2 Internet und Informations-Highway werden im folgenden - vereinfachend - als Synonyme 
verwendet. Das Internet ist aber nur ein Teil - die erste, realisierte Ausbaustufe - des weltum
spannenden Informations-Highway. 

3 «Emission und Handel von Aktien im Internet», Neue Zürcher Zeitung 9. April 1996, S. 31. 
4 «Calling the Fashion Police», TIME (European Edition), 15. April 1996, S. 61 f. 
5 «Erste Petition via Internet für amerikanische Bürger», Neue Zürcher Zeitung, 12. April 1996, 

S. 20. 
6 H. Böhme: Die technische Form Gottes - Über die theologischen Implikationen von Cyber

space, Neue Zürcher Zeitung 13./14. April 1996, S. 69. 
7 Im Frühjahr 1996 bestand das Internet aus mehr als 20'000 Netzen mit über 2 Millionen an

geschlossenen Computern und rund 50 Millionen Teilnehmern in mehr als 130 Ländern (Neue 
Zürcher Zeitung 22. Mai 1996, S. 65); diese Zahlen sind allerdings eine reine Schätzung, denn 
der dezentrale Aufbau des Internet verunmöglicht zuverlässige Statistiken. 
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rechts übertrieben vorkommen; sicher ist hingegen, dass das Internet heute eine 
Bedeutung erlangt hat, welche auch die Juristenwelt zur Auseinandersetzung 
zwingt8. 

Die folgende Problemübersicht ist zweigeteilt: Sie befasst sich zunächst mit der 
Frage, was das Internet ist, und sie behandelt anschliessend einige spezifisch im
materialgüterrechtliche Probleme, welche sich im Zusammenhang mit der Benüt
zung des Internet stellen9. 

Was ist das Internet? 

Das Internet hat seinen Ursprung in der Zeit des kalten Krieges: 1968 stellte 
sich eine Projektgruppe des amerikanischen Verteidigungsministeriums die Auf
gabe, ein dezentrales Verbindungsnetz zwischen Computern des Militärs, der Uni
versitäten und der Rüstungsmaterial-Lieferanten zu schaffen; dieses Netz sollte 
auch bei teilweiser Zerstörung noch funktionieren, und jeder angeschlossene 
Rechner sollte unabhängig von seinem Betriebssystem mit jedem andern ange
schlossenen Computer kommunizieren können. Das Projekt ging als ARPANETIO 
in die Geschichte ein, und aus dem ARPANET entwickelte sich im Laufe der Jah
re das, was wir heute als Internet bezeichnen. 

Was ist das Wesen des Internet? 

Das Internet lässt sich etwas vereinfacht als Netzwerk von Computer-Netz
werken bezeichnen; die angeschlossenen Netzwerke stammen aus den verschie
densten Sektoren (Regierung, Erziehung, Industrie, Handel etc.) . Die Kommuni
kation zwischen den Teilnehmern wird - wiederum etwas vereinfacht ausgedrückt 
- durch ein gemeinsames Übermittlungsprotokoll (TCP/IP, Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) ermöglicht, was bedeutet, dass die Teilnehmer nicht 
das gleiche Batriebssystem und nicht die gleiche Übermittlungs-Software verwen
den müssen. Die Daten werden über die normalen Telekommunikationsnetze über
mittelt, und zwar in sog. Paketen, welche sich ihren Weg ans Ziel selber suchen 
und dort wieder zusammengefügt werden. 

8 Wenige Tage vor Abschluss des Manuskripts ist die erste umfassende schweizerische Publi
kation zum Recht des Internet erschienen: Reto M. Hilty (Herausgeber): INFORMATION 
HIGHWAY Beiträge zu rechtlichen und tatsächlichen Fragen (Bern 1996). Übersichten aus 
ausländischer Sicht finden sich in Josef F. Ruh Jr. (Herausgeber): The Internet and Business: 
A Lawyer's Guide to the Emerging Legal Issues (Washington, D.C. 1996); Graham J. H. 
Smith (Herausgeber) : Internet Law and Regulations (London 1996). 

9 Problemlösungen können in dem durch die vorliegende Arbeit gegebenen Rahmen nur ange
deutet werden. 

10 ARPA steht für Advanced Research Projects Agency. 
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Das Internet ermöglicht es, Informationen für alle Benützer zum elektronischen 
Abruf bereitzustellen und praktisch verzögerungsfrei weltweit zu übermitteln. 

Wer ist am Betrieb des Internet beteiligt? 

Grundsätzlich lassen sich vier Kategorien von Beteiligten unterscheiden: 

- die Benützer; 
- die Telecom-Gesellschaften, welche die Übermittlungsnetze zur Verfügung 

stellen; 
- die Access Provider, welche den Benützern den Zugang zum Internet ermög

lichen; 
die Informationsanbieter (Content Provider5), welche den Benützern die ver
schiedensten Inhalte (von den Börsenkursen bis zur Pornographie) zur Ver
fügung stellen. 

Die erwähnten Kategorien von Beteiligten sind allerdings schon seit einiger 
Zeit nicht mehr vollständig getrennt; es gibt beispielsweise Access Provider, wel
che gleichzeitig Informationsanbieter sind und Telecom-Gesellschaften, welche 
als Access Provider agieren; die Entwicklung zu umfassenden Dienstleistungen ist 
unverkennbar, und sie wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. 

Das Internet wird von verschiedenen nicht-staatlichen Gruppierungen betrie
ben, welche die weltweite Kooperation und Koordination im Rahmen des Internet, 
seiner Technologien und Applikationen sicherstellen. Lokal sind die Access Provi
der für die Einhaltung der Internet-Regeln verantwortlich. Die Betriebskosten des 
Internet werden durch die Betreiber der angeschlossenen Netzwerke bezahlt. 

Um das Internet nutzen zu können, benötigt der einzelne Benützer nicht mehr 
als einen Computer, ein Modem, einen Telefonanschluss sowie einen Vertrag mit 
einem Access Provider. 

Wozu dient das Internet? 

Die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation über das Internet sind 
sehr vielfältig: 

- Eine der wichtigsten Dienstleistungen ist die elektronische Post (e-mail), 
durch welche der Benützer über einen von einem Access Provider, einer Tel
ecom-Gesellschaft oder einem Informationsanbieter zur Verfügung gestell
ten elektronischen Briefkasten Informationen an andere Benützer übermit
teln bzw. von ihnen empfangen kann. Innerhalb der Postsysteme stehen den 
Benützern auch elektronische Anschlagbretter (Bulletin Boards) zur Verfü-
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gung, über welche die Benützer z.B. Waren und Dienstleistungen anbieten 
oder nach solchen Angeboten suchen können. 

- Die Informationsanbieter halten riesige Mengen an Informationen (z.B. Bör
senkurse, Nachrichten, Reisebüro-Kataloge) bereit; die Benützer können die
se Informationen ansteuern und z.B. direkt ausdrucken oder auf ihren eige
nen Computer herunterladen. Die Präsentation der Informationen wird im
mer raffinierter; die Verbindung von Text, Bild und Ton (Multimedia) ist 
heute an der Tagesordnung. 

- Das Internet bietet die Möglichkeit für die Abhaltung elektronischer Diskus
sionen und Konferenzen (über sog. Foren, Newsgroups etc., in Echtzeit und 
zeitverschoben). 

- Über das Internet können auch Computerdateien übermittelt werden; die 
Möglichkeit der elektronischen Übermittlung von Programmdateien hat für 
die Software-Industrie neue Vertriebsmöglichkeiten, aber auch erhöhte Risi
ken geschaffen. 

- Besonders interessant für den Benützer ist die Möglichkeit, über bestimmte 
Anbieter weltweit nach Informationen zu suchen; die betreffenden Anbieter 
indexieren laufend die auf dem Internet zur Verfügung stehenden Informa
tionen einer grossen Anzahl von Anbietern, so dass der Benützer über eine 
Verbindung nach Informationen suchen kann, ohne die betreffenden Anbie
ter einzeln abfragen zu müssen. 

Was ist das Worldwide Web? 

Das Worldwide Web (WWW) ist eine besonders benutzerfreundliche Dienstlei
stung des Internet; das WWW (kurz auch «Web» genannt) ist zu einem wesentli
chen Teil für den ungeheuren Aufschwung des Internet verantwortlich. Das Web 
ist durch ein spezifisches Übermittlungsprotokoll (HTTP, Hypertext Transfer Pro
tocol) und eine spezifische Seitenformatierungssprache (HTML, Hypertext Mar
kup Language) gekennzeichnet. Die Web-Seiten können graphisch besonders an
sprechend gestaltet werden; sie ermöglichen ausserdem sog. Hypertext-Verbin
dungen: Gewisse Teile einer Web-Seite (ein Wort oder ein Bild) sind speziell 
gekennzeichnet (z.B. durch blaue Färbung des Textes); ein simpler Mausklick auf 
den betreffenden Teil stellt die Verbindung zu einem andern Dokument irgendwo 
im Internet her. So ist es möglich, innert Sekunden z.B . vom Netzwerk des eu
ropäischen Patentamtes zum US Patent Office in Arlington, zurück zum Eidgenös
sischen Institut für Geistiges Eigentum und weiter zu einem Patentsuchdienst in 
Tokyo zu springen. 
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Wer die rechtliche Literatur zum Informations-Highway liest, stösst zuweilen 
auf die Vermutung, der Benützer der Daten-Autobahn bewege sich in einem 
rechtsfreien Raum II. Die folgenden Ausführungen gehen dieser Frage für das Ge
biet des Immaterialgüterrechts nach: zunächst werden einige spezifische Probleme 
im Zusammenhang mit der Entstehung, Verletzung und Durchsetzung von lmma
terialgüterrechten nach dem geltenden schweizerischen Recht geprüft; abschlies
send werden noch einige internationalrechtliche Fragen behandelt. 

Entstehung, Anmeldung und Prüfung von Immaterialgüterrechten 

Elektronische Anmeldung von Immaterialgüterrechten 

Das Internet bietet interessante Möglichkeiten für die Anmeldung von lmmate
rialgüterrechten. Beim US Patent and Trademark Office sind die Vorbereitungen 
für die elektronische Anmeldung von Schutzrechten bereits weit gediehen, und 
auch die europäischen Ämter setzen sich mit der Frage auseinander 12. Dem Poten
tial des Informations-Highway für die elektronische Anmeldung von Schutzrech
ten stehen die Probleme gegenüber, welche mit der elektronischen Übermittlung 
an sich verbunden sind, deren Lösung aber bei einer rechtsbegründenden Über
mittlung besonders wichtig ist; es geht um 

- die Authentizität der Übermittlung (stammt die übermittelte Patentanmel
dung wirklich von der angegebenen Anmelderfirma?); 

- die Integrität der übermittelten Information (entspricht der vom Amt emp
fangene Inhalt dem gesendeten?); 

- die Vertraulichkeit der Übermittlung (Schutz vor elektronischer «Ab
hörung»); 

- die Unwiderruflichkeit der Übermittlung (dem Absender kann nachgewiesen 
werden, dass er die Information übermittelt, und dem Empfänger kann nach
gewiesen werden, dass er die Information empfangen hat); 

- die Rechtzeitigkeit der Übermittlung (Ist der Sende- oder der Empfangszeit
punkt massgebend? Gilt bei längeren Übermittlungen der Zeitpunkt des Sen-

11 Vgl. R. Wenning: Das INTERNET: ein rechtsfreier Raum?, jur-PC 1995, S. 3321 ff.; P. 
Schaar: Datenschutzfreier Raum Internet?, CR 1996, S. 170 ff. 

12 Der elek_tronische Zu~ang zu gewissen Informationen ist bereits bei vielen Ämtern Realität; 
vgl. die Ubersicht in Echange de vues sur I'utilite de pages d'accueil des Offices de Propriete 
Industrielle sur le reseau Internet (OMPI Comite Executif de Coordination, Dix-huitieme ses
sion, Geneve, 20 - 24 mai 1996). 
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debeginns oder muss die ganze Übermittlung innerhalb der Frist abgeschlos
sen sein? Wie wird im Streitfall der Sendezeitpunkt nachgewiesen?). 

Entstehung gewerblicher Schutzrechte (prüfungsrelevante elektronische 
Informationen) 

Eine der Voraussetzungen für die Gültigkeit eines gewerblichen Schutzrechts ist 
- allgemein ausgedrückt - die Neuheit. Es stellt sich somit die Frage, ob und unter 
welchen Voraussetzungen Informationen, welche über das Internet publiziert wor
den sind, für die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte schädlich sein können. 

- Im Patentrecht gehört zum Stand der Technik «alles, was vor dem Anmelde
oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündli
che Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich ge
macht worden ist» (Art. 7 Abs. 2 PatG). Diese Umschreibung umfasst of
fensichtlich auch die elektronische Veröffentlichung. Der Nachweis , wann 
eine bestimmte Information erstmals elektronisch der Öffentlichkeit zu
gänglich gemacht worden ist, dürfte allerdings nicht immer leicht zu führen 
sein . 

- Im Muster- und Modellrecht ist Neuheit ebenfalls Gültigkeitsvoraussetzung; 
ein Muster gilt gemäss Art. 12 Ziff. 1 MMG als neu, «so lange es weder im 
Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist». Wie eine be
stimmte Form bekanntgeworden ist, spielt nach dem Gesetz keine Rolle; 
auch eine Veröffentlichung eines Stoffmusters oder eines Uhrenmodells über 
das Internet kann somit neuheitsschädlich sein. Der Nachweis des Veröffent
lichungszeitpunktes dürfte sich allerdings wie im Patentrecht oft als schwie
rig erweisen. 

- Im Zusammenhang mit der Entstehung von Kennzeichnungsrechten spielt 
die Veröffentlichung von Informationen über das Internet nicht die gleich 
wichtige Rolle wie im Patent- oder im Muster- und Modellrecht: Unter dem 
alten MSchG wäre es nicht möglich gewesen, durch Verwendung einer 
Kennzeichnung auf dem Internet eine Gebrauchspriorität zu begründen, weil 
dieser Gebrauch für Waren nicht als markenmässig im Sinne der Praxis zu 
Art. 24 lit. b aMSchG gegolten hätte, und weil Dienstleistungsmarken noch 
nicht geschützt wurden. Unter dem revidierten MSchG gilt der Grundsatz der 
Eintragungspriorität, und diese kann durch den Gebrauch einer Kennzeich
nung auf dem Internet erst recht nicht begründet werden. Von Bedeutung 
kann der Gebrauch einer Marke auf dem Internet hingegen für die Aufrech
terhaltung des Markenrechts im Sinne des MSchG sein: Der Herstellungs
oder Dienstleistungsbetrieb, welcher die Marke z.B . auf seiner Internet-Ti
telseite verwendet, gebraucht sie im Zusammenhang mit der beanspruchten 
Ware (Art. 11 , Abs. 1 MSchG). 
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Entstehung des Urheberrechts 

Die elektronische Publikation von urheberrechtlich geschützten Werken wirft 
besondere Probleme auf: 

- Das Werk entsteht unabhängig von irgendwelchen Formalitäten; notwendig 
ist lediglich eine wahrnehmbare Festlegung. Diese Voraussetzung erfüllt 
auch die rein elektronische Festlegung, d.h. beispielsweise die Abspeiche
rung eines Romans auf der Festplatte eines Computers, selbst wenn der Text 
nicht ausgedruckt wird. 

- Auch die Veröffentlichung eines Werkes kann elektronisch erfolgen: Gemäss 
Art. 9 Abs. 3 URG ist ein Werk veröffentlicht, wenn der Urheber oder die Ur
heberin es selber erstmals ausserhalb eines privaten Kreises einer grösseren 
Anzahl Personen zugänglich gemacht oder einer solchen Veröffentlichung 
zugestimmt hat. Auch hier spielt also die Art des Zugänglichmachens keine 
Rolle. 

Schwieriger kann hingegen bei der elektronischen Publikation die Feststel
lung des Erstveröffentlichungslandes sein: Nehmen wir z.B. an, eine 
Schriftstellerin mit Domizil in einem Land, das nicht Verbandsland der 
RBÜ ist, entschliesse sich, ihren neuen Roman erstmals über den in den 
USA domizilierten Online-Dienst CompuServe zu veröffentlichen; sie über
mittelt die entsprechende Datei an CompuServe, weiss aber nicht, ob der 
Computer, über welchen CompuServe ihr Werk der Öffentlichkeit zugäng
lich macht, in den USA oder in einem Drittland steht: Weil gemäss Art. 3 
Abs. 1 lit. b RBÜ das Land der Erstveröffentlichung entscheidend für den 
Schutz ist, tut die Autorin gut daran, den Standort des Computers vor der 
Veröffentlichung abzuklären und sich den entsprechenden Beweis zu si
chern. 

Verletzung von Immaterialgüterrechten 

Verletzungen von Immaterialgüterrechten sind über das Internet besonders 
leicht zu begehen, weil jeder Internet-Teilnehmer rechtsverletzende Informationen 
ohne Schwierigkeiten und praktisch ohne zeitliche Verzögerung weltweit verbrei
ten oder von irgendwoher zu sich holen kann; die Verletzungen sind aber gleich
zeitig besonders schwierig zu kontrollieren, weil die elektronischen Vorgänge als 
solche zumindest für den Laien schwierig festzustellen sind, und weil die Struktur 
des Internet die Anonymität des Handelns begünstigt, d.h. die Identifizierung der 
Teilnehmer verunmöglicht oder zumindest stark erschwert. 

Im folgenden soll anhand einiger Beispiele das Verletzungspotential des Inter
net aufgezeigt werden. 
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Anbieten von schutzrechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen über 
das Internet 

Das Internet macht es jedem Computerbesitzer möglich, Waren und Dienstlei
stungen mit geringstem Aufwand in ansprechender Form weltweit anzubieten. Ob 
es um patentverletzende Medikamente, um nachgemachte Uhrenmodelle, um ko
pierte Marken-Handtaschen oder -Jeans oder um na..:hgedruckte Bücher geht: Der 
Informations-Highway eröffnet den Verletzern von Immaterialgüterrechten ein 
äusserst verlockendes Betätigungsfeld. 

Das Anbieten schutzrechtsverletzender Waren oder Dienstleistungen über das 
Internet von der Schweiz aus ist an sich allerdings nach der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung im Bereiche des Patent-, Muster- und Modell- sowie des Urheber
rechts nicht rechtswidrig, solange die betreffenden Waren nicht physisch im 
schweizerischen Hoheitsgebiet präsent sindl3_ Für das Markenrecht dürfte die 
Rechtslage anders sein: weil nach dem revidierten MSchG die Markenrechtsver
letzung nicht mehr markenmässige Verwendung des Zeichens voraussetzt, sondern 
der Gebrauch in irgendeiner Form im geschäftlichen Verkehr genügtl4, muss ein 
Angebot über das Internet, das in der Schweiz wahrnehmbar ist, für die Annahme 
einer Verletzung des schweizerischen Markenrechts ausreichen. 

Patentrecht 

Die Benützung des Internet wird ermöglicht durch eine grosse Zahl von techni
schen Komponenten, von welchen der Durchschnittsbenützer keine Ahnung hat, 
weil sie «unter der Oberfläche» wirken. Es geht insbesondere um Schnittstellen 
und Protokolle für Hardware, Software und Übermittlung sowie um Algorithmen 
für die Kompression, Dekompression, Verschlüsselung und Entschlüsselung von 
Daten. Die Benützung solcher Schnittstellen, Protokolle und Algorithmen er
scheint für den Benützer auf den ersten Blick patentrechtlich als unproblematisch, 
handelt es sich doch im wesentlichen - d.h. soweit ein schutzrechtsfähiges Objekt 
überhaupt vorliegt - um Computerprogramme, welche gemäss Art. 52 Abs. 2 lit. c 
i.V.m. Abs. 3 EPÜ nicht patentfähig sind. 

Die patentrechtliche Realität sieht aber etwas anders aus: 

Das EPA interpretiert Abs. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPÜ restriktiv; ein 
Computerprogramm ist an sich patentfähig, wenn «der beanspruchte Gegen
stand einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet», d.h. es ist ei-

13 BGE 100 II 237, 97 II 169. Ob diese strenge Auslegung des Territorialitätsprinzips allerdings 
noch zeitgemäss ist, erscheint zweifelhaft (vgl. unten S. ). 

14 Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG. 
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ner Erfindung die Patentfähigkeit nicht allein deshalb abzusprechen, weil bei 
ihrer Verwirklichung ein Computerprogramm eine Rolle spielt15. 

- In den Vereinigten Staaten ist der Patentschutz für computerbezogene Erfin
dungen noch weiter gezogen als im Anwendungsbereich des EPÜ; Erfindun
gen, für welche das EPA die Patentierung ablehnte, wurden durch das ameri
kanische Patentamt akzeptiert. 

Es ist im vorliegend gegebenen Rahmen nicht möglich, auf die Einzelheiten der 
Patentierungspraxis in der EU und in den USA einzugehen. Fest steht jedoch eines: 
Der Benützer des Internet muss sich darüber im klaren sein, dass er durch die 
Benützung des Internet von Technologien Gebrauch macht, welche zumindest in 
bestimmten Ländern patentiert sein können; dieses Risiko ist am grössten in den 
USA, d.h. in dem Land, das jeder Benützer des Internet zwangsläufig früher oder 
später ansteuert 16. 

Muster- und Modellrecht 

Dank Computer und Internet ist es möglich, neue Kleiderkollektionen oder neue 
Schuhmodelle sofort nach der offiziellen Präsentation - d.h. Monate bevor sie in 
den Verkauf gelangen - zu digitalisieren und in ein Billiglohnland zu übermit
teln!?_ Dort dienen die digitalisierten Informationen als Grundlage für die Nach
machung bzw. Nachahmung. 

Die Übermittlung der Informationen über das Internet an sich ist keine Rechts
verletzung; es gibt keinen Grund, sie anders zu behandeln als z.B. die Übermitt
lung von Schnittmustern o.ä. durch andere Medien wie Post oder Fax. Die Über
mittlung von geschützten Mustern oder Modellen kann aber u.U. als Mittäterschaft 
i.S. von Art. 50 Abs. 1 OR qualifiziert werden: Wenn der Übermittler weiss oder 
wissen müsste, dass die übermittelten Informationen als Grundlage für die Verlet
zung von Muster- oder Modellrechten dienen sollen, macht er sich der Beihilfe zur 
Verletzung schuldig. 

Zu ergänzen ist, dass der beschriebene Einsatz des Internet den Aufwand für die 
Nachmachung bzw. Nachahmung von Mustern und Modellen beträchtlich redu
ziert und den zeitlichen Vorsprung, den der Berechtigte gegenüber den Piraten bei 
der Markteinführung hat, praktisch verschwinden lässt. Man muss sich deshalb die 

15 Vgl. insbesondere die Entscheidungen T 208/84 (Abi. 1987, 14) Computerbezogene Erfin
dung/VICOM ; T26/86 (Abi. 1988, 19) Röntgeneinrichtung/Koch & Sterze! ; T6/83 (Abi. 
1990, 5) Datenprozessornetz/IBM ; Tl56/88 (Abi. 1991, 566) Schriftzeichenform/Siemens. 

16 Rund drei Viertel der an das Internet angeschlossenen Server stehen in den USA. 
17 Vgl. Fussn. 4. 
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Frage stellen, ob das Kopieren geschützter Muster und Modelle unter Einsatz mo
dernster Digitalisierungsmittel und Übermittlungstechnologien nicht als unlautere 
Leistungsübernahme i.S.v. Art. 5 lit. c UWG zu qualifizieren sei. 

Kennzeichnungsrecht 

Verwendung einer Marke über das Internet 

Nach dem geltenden schweizerischen MSchG ist die unbefugte Verwendung ei
ner fremden Marke über das Internet eine Markenrechtsverletzung: Gemäss Art. 
13 Abs. 2 lit. e MSchG kann der Markeninhaber anderen nicht nur das Anbringen 
der Marke auf Waren oder deren Verpackung verbieten, sondern ihnen auch unter
sagen, ein verletzendes Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst
wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen 18. 

Die Tatsache, dass eine in das Internet eingegebene Information im Normalfall 
weltweit verbreitet wird, führt im Kennzeichnungsrecht zu besonderen Konfliktsi
tuationen: Wenn z.B. dieselbe Marke in verschiedenen Ländern verschiedenen, 
nicht miteinander verbundenen Inhabern zusteht, so kann ein Internet-Inserat, wel
ches der Inhaber der betreffenden Marke in seinem eigenen Land eingibt, die Mar
kenrechte der Inhaber in anderen Ländern verletzen. Dieses Problem ist zwar nicht 
neu, denn es besteht z.B. auch bei der Werbung über Satellitenrundfunk; es stellt 
sich aber besonders akut, weil die Verbreitung eines Inserates über das Internet 
nicht durch einen Abstrahlbereich begrenzt ist. 

Markenrechtsverletzung durch Anmeldung und Benützung von Domänen
namen (Domain Grabbing) 

Die Notwendigkeit, den einzelnen an das Internet angeschlossenen Servern (Si
tes) Namen zu geben, hat zu einer neuen Art von kennzeichnungsrechtlichen Kon
flikten geführt: Weil anfänglich die für die Registrierung der sog. Domänennamen 
zuständige Institution (Internet Network Information Center, lnterNIC) die Be
rechtigung des Anmelders zur Verwendung des angemeldeten Namens nicht über
prüfte, war es für eine Firma möglich, den Namen eines Dritten (z.B. eines Kon
kurrenten) als Domänennamen anzumelden: 

Berühmt geworden ist der Fall des Journalisten, welcher den Domänenna
men «mcdonalds .com» anmeldete und sich dann ohne Gewinnabsicht in Ar-

18 In den USA wurde der Inhaber eines BBS wegen Markenrechtsverletzung verurteilt, wei l er 
Fotos verbreitete, auf welchen Marken der Playboy Enterprises abgebildet waren; Playboy 
Enterprises v. Frena (839 F. Supp. 1552, 1559-61, MD Fla 1993). 



211 

tikeln über die Firma McDonalds lustig machte. Der Streit wurde durch die 
Übertragung der Domänen-Bezeichnung an McDonalds gegen Zahlung von 
$ 3'500.- an eine Schule in New York verglichen. 

- Wesentlich härter ging es im Fall Princeton Review v. Kaplan zu: Die Her
ausgeberin der Zeitschrift «Princeton Review» hatte für ihren Internet-Server 
den Namen ihres schärfsten Konkurrenten Kaplan registrieren lassen. Es 
kam zu einem Schiedsgerichtsverfahren, und die Princeton Review wurde 
verurteilt, den Domänennamen «kaplan.com» fallen zu lassen. 

Im Falle MTV Networks v. Curry hatte die beklagte Partei den Namen des 
bekannten Fernsehsenders MTV als Domänennamen angemeldet. Der Fall 
wurde verglichen; die Parteien gingen aber im Prozess davon aus, die Domä
nennamen seien den Markenschutzbestimmungen unterworfen . 

Gemäss einer Umfrage, welche im Jahre 1995 durchgeführt wurde, waren im
merhin 14% der 500 grössten amerikanischen Firmengruppen (der sog. Fortune 
500) Opfer von Domänennamen-Piraterie. Die weite Verbreitung dieser Art von 
Rechtsverletzung führte dann auch dazu, dass die InterNIC ihre Praxis bei der Ver
gabe von Domänennamen änderte: Seit dem 23. November 1995 hat ein Anmelder 
zu bestätigen, dass er zur Benützung des angemeldeten Namen berechtigt ist, und 
dass die Verwendung oder die Registrierung des Namens nach seinem Wissen kei
ne Rechte Dritter verletzt. Ferner behält sich die InterNIC das Recht vor, eine 
Domänennamen-Registrierung rückgängig zu machen, wenn ein gerichtliches 
oder ein schiedsgerichtliches Verfahren ergibt, dass der betreffende Name einer 
Drittpartei zusteht19. 

Für das schweizerische Recht ist klar, dass die Registrierung und Verwendung 
eines Domänennamens die Markenrechte Dritter verletzen kann20, handelt es sich 
doch eindeutig um einen Gebrauch des Zeichens «sonstwie im geschäftlichen Ver
kehr» i.S.v. Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG. 

Die frühzeitige Anmeldung eines Internet-Domänennamens gehört heute zum 
kennzeichnungsrechtlichen Instrumentarium einer Firma, welche auf dem Infor
mations-Highway bestehen will. Noch unbefriedigend ist die Praxis der InterNIC, 
für eine Firma die Registrierung nur eines Domänennamens zuzulassen; eine ge
wisse Liberalisierung der Registrierungspraxis wäre wünschenswert, auch wenn es 
andererseits Registrierungen von Domänennamen auf Vorrat zu verhindern gilt. 

19 Die von der InterNIC erlassenen Bestimmungen werden in verschiedenen Ländern durch na
tionale Regeln für die Anmeldung und Registrierung von Domänennamen ergänzt. 

20 Normalerweise wird auch ein Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs vorliegen (Art. 3 lit. d 
UWG). 



212 

Urheberrecht 

Das Urheberrecht ist durch die explosionsartige Entwicklung des Internet wohl 
am stärksten betroffen: 

- Das Internet ist für die weltweite Verbreitung vieler Kategorien von urheber
rechtlich geschützten Werken (Sprachwerke, Bilder, Musik) besonders gut 
geeignet. 

- Über das Internet können temporäre oder permanente Kopien von urheber
rechtlich geschützten Werken einfach und ohne wesentlichen Qualitätsver
lust hergestellt werden. 

Der Rechtsinhaber kann die Herstellung von Werkkopien schwierig kontrol
lieren. 

Der Urheberrechtsinhaber hat gemäss Art. 10 Abs. 1 URG «das ausschliessliche 
Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird»; dieses aus
schliessliche Recht umfasst insbesondere das Vervielfältigungsrecht (Art. 10 Abs. 
2 lit. a URG) und das Vorführungsrecht, welches u.a. das Recht einschliesst, das 
Werk mit Hilfe irgendwelcher Mittel anderswo wahrnehmbar zu machen (Art. 10 
Abs. 2 lit. d URG). 

Der Internet-Benützer, welcher ein über das Internet zugängliches Werk auf sei
nem Computerbildschirm sichtbar machen will, muss die betreffende Computer
datei in den Arbeitsspeicher seines Computers laden. Durch dieses Laden entsteht 
im Arbeitsspeicher eine flüchtige Kopie der Datei; entschliesst sich der Benützer, 
die Datei auf seiner Festplatte oder auf einer Diskette abzuspeichern, so entsteht 
eine permanente Kopie. Handelt es sich um ein geschütztes Werk, so verletzt der 
Benützer durch das Laden in den Arbeitsspeicher bzw. durch das Abspeichern das 
Vervielfältigungsrecht des Urhebers. Macht der Benützer das Werk Dritten über 
seinen Computer zugänglich, so verletzt er ausserdem das Vorführungsrecht21 . 

Verletzt kann schliesslich auch das Recht des Urhebers auf Integrität des Werks 
sein: Wenn der Internet-Benützer Werke, die er heruntergeladen hat, beispiels
weise 

unverändert in eine von ihm zusammengestellte Datenbank aufnimmt oder 
- elektronisch verändert und in veränderter Form speichert, 

so begeht er in beiden Fällen eine Verletzung von Art. 11 Abs. 1 URG. 

21 Die Nachbarrechte sind analog geschützt (Art. 33 Abs. 2 lit. a und c URG). 
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Das Internet begünstigt anonymes Handeln: Wer Zutritt erhalten will, muss 
zwar seine Identität einem Access Provider bekanntgeben; schon hier gibt es aber 
Möglichkeiten der Verschleierung, z.B. durch die Verwendung einer fiktiven Iden
tität oder die Zwischenschaltung einer Briefkastengesellschaft. Wenn der Benützer 
einmal Zugang zum Internet gewonnen hat, kann er sich weitgehend unerkannt be
wegen22: Nur solange die Verbindung zum Internet besteht, ist es möglich, den 
Absender, seinen Access Provider und den Weg zu ermitteln, den die eingegebe
nen Informationen nehmen; ist die Information einmal am Ziel angekommen und 
die Verbindung zum Internet abgebrochen, so sind die erwähnten Zusatzinforma
tionen nicht mehr zugänglich. Selbst wenn es aber dem Betroffenen gelingt, den 
Server zu orten, über den die Information in das Internet gelangt ist, so hat er in 
vielen Fällen für die Identifizierung des Handelnden nicht viel gewonnen, denn es 
kann sich um einen kommerziellen Online-Dienst oder um einen Universitätscom
puter mit Tausenden von angeschlossenen Benützern handeln. 

Haftung Dritter 

Für den Rechtsinhaber, dem es nicht gelingt, den Verletzer seiner Rechte zu eru
ieren, stellt sich die Frage, ob er Dritte (Access Provider, Telecom-Gesellschaften, 
Informationsanbieter) direkt wegen Rechtsverletzung in Anspruch nehmen oder 
sie zumindest zur Hilfe bei der Ermittlung des Täters zwingen kann: 

- Immaterialgüterrechtsverletzungen sind unerlaubte Handlungen; es gilt für 
sie deshalb Art. 50 OR, wonach Anstifter oder Gehilfen neben dem Urheber 
dem Geschädigten solidarisch haften23 _ Damit ist allerdings die Frage, ob je
mand im konkreten Fall als Mittäter zu qualifizieren sei, noch nicht beant
wortet. Access Provider und Fernmeldegesellschaften haben grundsätzlich 
nicht die Möglichkeit bzw. nicht das Recht, den Inhalt der durch ihre Ver
mittlung in das Internet einfliessenden Informationen zu überprüfen; eine 
Verantwortlichkeit als Anstifter oder Gehilfen lässt sich somit schwierig be
gründen. Sobald jedoch ein Beteiligter - wie z.B . ein Online-Dienst - auf
grund vertraglicher Abmachungen in der Lage ist, den Inhalt der durch seine 
Vermittlung verbreiteten Informationen zu kontrollieren, lässt sich eine Ver-

22 Eine Ausnahme gilt bei der elektronischen Post, wo die Angabe einer auf den Access Provi
der hinweisenden Adresse notwendig ist; auch hier besteht aber die Möglichkeit, die Infor
mationen z.B durch einen sog. «Remailer» als Zwischenstation anonymisieren zu lassen, be
vor sie an den Adressaten weitergeleitet werden. 

23 Barrelet/Egloff: Das neue Urheberrecht, N. 5 zu An. 62 URG, S. 267. 
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antwortlichkeit rechtfertigen. In diese Richtung geht die amerikanische 
Rechtsprechung; sie stellt darauf ab, ob die betreffenden Beteiligten eine re
daktionelle Kontrolle (editorial control) über die von ihnen verbreiteten In
formationen ausübten oder im konkreten Fall von der Verbreitung rechtswid
riger Informationen Kenntnis hatten24_ 

In der Schweiz hat die Rechtsprechung einen Schritt in die gleiche Richtung 
getan: Das Bundesgericht schützte im Fall Rosenberg25 die Bestrafung des 
Verantwortlichen eines Fernmeldeunternehmens wegen Gehilfenschaft zu 
strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität; die Straftaten waren 
durch Telefon-Abonnenten mittels entsprechender Angebote über die sog. 
156er-Nummern der Telecom begangen worden. Entscheidend für die Verur
teilung war, dass der Angeschuldigte nicht einschritt, nachdem ihn eine 
Strafverfolgungsbehörde auf den Tatbestand hingewiesen hatte26_ 

- Wenn eine Drittpartei wie Access Provider, Fernmeldegesellschaft oder In
formationsanbieter nicht als Mittäter der Immaterialgüterrechtsverletzung 
qualifiziert werden kann, stösst der Rechtsinhaber bei der Ermittlung des Tä
ters auf Schwierigkeiten, denn es dürfte zumindest im Zivilrecht nicht mög
lich sein, einen Dritten, der sich selbst keiner Rechtsverletzung schuldig ge
macht hat, gerichtlich zur Herausgabe von Informationen über den Täter zu 
zwingen27_ Im Strafrecht hingegen ist es immerhin möglich, eine Strafanzei
ge gegen Unbekannt einzureichen und die Drittbeteiligten z.B. über die Zeu
genpflicht zur Mitwirkung zu zwingen. Die unerwünschte Konsequenz die
ser Diskrepanz zwischen Zivil- und Strafrecht könnte es sein, dass die Inha
ber der verletzten Rechte, welche die Identität des Verletzers nicht ermitteln 
und auch nicht gegen einen Drittbeteiligten direkt zivilrechtlich vorgehen 
können, den Weg der Strafanzeige wählen, obwohl sie an sich nur zivilrecht
liche Ansprüche geltend machen wollen. 

24 Vgl. die Fälle Cubby, Inc. v. CompuServe Inc. , 776 F. Supp. 135 (S .D. NY 1991); Stratton 
Oakmonth, Inc. v. Prodigy Services Co., 1995 WL 323710 (Sup. Ct. New York); United Sta
tes of America v. Thomas, 96 C. D.O.S. 609. 

25 Entscheid vom 17. Februar 1995, BGE 121 IV 109 ff. 
26 BGE 121 IV 120 ff. 
27 In Grossbritannien ist die Lage anders: Die sog. Norwich Pharmacal-Rechtsprechung ver

pflichtet Dritte, dem Rechtsinhaber über Verletzungen seiner Rechte Auskunft zu geben, auch 
wenn sie selbst sich keiner Verletzung schuldig gemacht haben. Vgl. Norwich Pharmacal 
Company and others v. The Commissioners of Customs and Excise, [1974] R.P.C. 101 ff. 
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Internationalrechtliche Aspekte 

Das Handeln über das Internet ist im Normalfall grenzüberschreitend. Für den 
Inhaber von Immaterialgüterrechten, welche durch Handlungen über das Internet 
verletzt worden sind, stellt sich somit die Frage, nach welchem Recht und an wel
chem Ort er vorgehen kann. 

Bestimmung des anwendbaren Rechtes 

Ausgangspunkt für die Beurteilung von Immaterialgüterrechtsverletzungen mit 
internationalem Bezug ist Art. 110 IPRG: Immaterialgüterrechte unterstehen dem 
Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird. Der 
Berechtigte kann im Falle einer Rechtsverletzung den Schutz dort beanspruchen, 
wo seine Rechte verletzt worden sind; entscheidend ist also letztlich der Bege
hungsort. Wenn bei Online-Handlungen der Handlungsort nicht festgestellt wer
den kann, kommt er als Anknüpfungskriterium nicht in Frage; abzustellen ist in 
solchen Fällen auf den Erfolgsort. Dies bedeutet, dass der Handelnde grundsätz
lich mit der Anwendung des Rechts eines jeden «Erfolgslandes» rechnen muss. 

Bestimmung des Gerichtsstandes 

Der Gerichtsstand für immaterialgüterrechtliche Ansprüche bestimmt sich im 
internationalen Verhältnis grundsätzlich nach Art. 109 IPRG oder nach Art. 2 Abs. 
1 bzw. Art. 5 Ziff. 3 LugÜ: 

- Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind die schweizerischen Gerichte am Wohn
sitz des Beklagten (Satz 1) bzw., wenn ein solcher fehlt, diejenigen am Ort, 
wo der Schutz beansprucht wird, zuständig (Satz 2). Mit einer Klage am 
Wohnsitz kann die Verletzung schweizerischer und ausländischer Immaterial
güterrechte, mit derjenigen am Schutzort nur die Verletzung schweizerischer 
Rechte geltend gemacht werden. 

- Gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ können Personen, die ihren Wohnsitz in einem 
Vertragsstaat haben, vor den Gerichten dieses Staates eingeklagt werden; 
nach Art. 5 Ziff.3 LugÜ richtet sich für Verletzungsklagen der Gerichtsstand 
(auch bei schweizerischem Wohnsitz des Verletzers) nach dem Ort, wo das 
schädigende Ereignis eintritt. Art. 2 Abs. 1 LugÜ entspricht Art. 109 Abs . 1 
Satz 1 IPRG, während Art. 5 Ziff.3 LugÜ das Korrelat zu Art. 109 Abs. 1 
Satz 2 IPRG bildet. 

Die Gerichtsstände gemäss Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG und Art. 5 Ziff.3 LugÜ 
bestimmen sich im Effekt nach dem Begehungsort. Damit stände dem durch eine 
Handlung über das Internet Betroffenen grundsätzlich ein Gerichtsstand an jedem 
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Ort zur Verfügung, wo die widerrechtliche Information wahrgenommen werden 
kann. Die neuere Rechtsprechung des EuGH zu Art. 5 Ziff. 3 EuGVÜ28 schränkt 
nun allerdings die Möglichkeit des «forum shopping» bei Vermögensschäden 
durch unerlaubte Handlungen, deren Erfolg an mehreren Orten eintritt, ein: 

- Im Entscheid Fiona Shevi1129, in dem es um ehrverletzende Äusserungen in 
einer international verbreiteten Zeitung der beklagten Herausgeberin ging, 
entschied der EuGH, der Betroffene könne die Klage sowohl bei den Gerich
ten des Vertragsstaats, in dem der Herausgeber der ehrverletzenden Veröf
fentlichung niedergelassen ist, als auch bei den Gerichten jedes Vertrags
staats erheben, in dem die Veröffentlichung verbreitet und das Ansehen des 
Betroffenen beeinträchtigt worden ist; die Gerichte im Niederlassungsstaat 
seien dabei für die Beurteilung sämtlicher Schäden, diejenigen in den ande
ren Verbreitungsstaaten hingegen nur für die Entscheidung über die im Staat 
des angerufenen Gerichts entstandenen Schäden zuständig. 

- Im Entscheid Marinari30 vertrat der EuGH die Auffassung, der Gerichtsstand 
des Erfolgsortes umfasse nicht «jeden Ort ... , an dem die schädlichen Folgen 
eines Umstands spürbar werden können, der bereits einen Schaden verur
sacht hat, der tatsächlich an einem anderen Ort entstanden ist»; entscheidend 
sei vielmehr der Ort des Erstschadens, d.h. der erste Erfolgsort (im konkreten 
Falle England). 

Es liegt auf der Hand, dass für die Beurteilung von Handlungen über das Inter
net die Grundsätze des Fiona Shevill-Entscheids besser geeignet sind als diejeni
gen des Marinari-Urteils: Der Ort des Erstschadens ist im Falle von Handlungen 
über das Internet wesentlich schwieriger zu bestimmen als im Marinari-Fall , wo es 
um eine «greifbare» Handlung (Beschlagnahme von Wechseln und Verhaftung des 
Klägers in England) ging; ausserdem sind in vielen Fällen der Rechtsverletzung 
über das Internet nicht - oder nicht primär - Vermögensschäden zu beurteilen. Folgt 
man für den Bereich der Online-Handlungen dem Fiona Shevill-Entscheid, so gilt, 
dass der Verletzte im Land, wo der Verletzer oder ein allfälliger Mittäter seinen 
Wohnsitz bzw. seine Niederlassung hat, den gesamten Schaden und in den weite
ren Verbreitungsländern jeweils den dort entstandenen Schaden einklagen kann. 

Wollte man dem Marinari-Entscheid folgen, so wäre für Online-Handlungen als 
Ort des Erstschadens bei Rechtsverletzungen gegenüber natürlichen Personen de-

28 Diese Rechtsprechung ist auch für die Auslegung des gleichlautenden Art. 5 Ziff. 3 Lugü von 
Bedeutung. 

29 Urteil vom 7. März 1995 i.S. Fiona Shevill und Mitkläger v. Presse Alliance SA (Rs. C-
68/93), EuZW 1995, S. 248 ff. 

30 Urteil vom 19. September 1995 i.S. Antonio Marinari v. Lloyds Bank plc und Zubaidi Trading 
Company (Rs C-364/93), EuZW 1995, S. 765 f. 
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ren Wohnsitz, im Falle der Beeinträchtigung juristischer Personen deren Sitz oder 
der Ort, wo ihre Verwaltung geführt wird, anzunehmen; an diesen Orten werden 
sie primär betroffen, und diese Orte sind auch objektiv bestimmbar, d.h. der Be
einflussung durch die Betroffenen entzogen3 l. 

Zusammenfassung 

Wer über das Internet tätig wird, riskiert z.Z., überall dort, wo das Resultat sei
ner Tätigkeit wahrgenommen werden kann, nach dem lokalen Recht in Anspruch 
genommen zu werden. Diese Situation erscheint auf den ersten Blick drastisch. Sie 
ist aber unvermeidbar, solange eine internationale Regelung fehlt, und sie ist auch 
nicht unangemessen, denn sie bildet ein Gegengewicht zu dem enormen Bedro
hungspotential, welches dem Verkehr auf dem Informations-Highway (nicht nur 
auf dem Gebiete des Immaterialgüterrechts) innewohnt. Ausserdem erleichtert die 
geschilderte Lage der von einer unerlaubten Handlung betroffenen Partei ein recht
liches Vorgehen. Eine einschränkende Regelung, welche z.B. die Bestimmung des 
anwendbaren Rechts und des Gerichtsstandes nach dem Erfolgsort verböte, würde 
es dem Benützer des Informations-Highway unverhältnismässig stark erleichtern, 
sein rechtliches Risiko durch geschickte Wahl des Handlungsortes zu reduzieren: 
der Benützer würde seine Informationen zunächst «intern» (d.h. ohne dass sie von 
Dritten wahrgenommen werden können) an einen Server in einem geeigneten, 
möglichst risikoarmen Land übermitteln und sie erst von dort aus verbreiten las
sen. Die unerwünschte Folge wäre mit grösster Wahrscheinlichkeit die Entwick
lung eines eigentlichen Off-Share-Marktes für die Übermittlung von rechtsverlet
zenden Informationen auf dem Informations-Highway. 

Wo besteht Regelungsbedarf? 

Internationale oder nationale Regelung? 

Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, ob das Internet in einem rechts
freien Raum existiere. Davon kann, wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt 
haben sollten, keine Rede sein: Auch die Benützer des Internet haben sich an die 
geltenden Gesetze zu halten, und die Rechtsordnung ist grundsätzlich durchaus in 
der Lage, die weltumspannende digitale Datenübertragung auf dem Informations
Highway materiellrechtlich zu erfassen. Die gravierenden Probleme stellen sich 
nicht so sehr im Bereich des materiellen Immaterialgüterrechts, sondern im Zu
sammenhang mit der Rechtsverfolgung: Identifikation des Verletzers und des 

31 Eine Bestimmung des ersten Erfolgsorts nach der grössten wirtschaftlichen Auswirkung der 
Handlung wäre abzulehnen. Sie hängt zu stark von Informationen ab, über welche nur die be
troffene Partei verfügt, und sie begünstigt deshalb die Manipulation. 
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Handlungsortes, Bestimmung des anwendbaren Rechts und des Gerichtsstandes 
sowie Vollstreckung der Ansprüche sind die Problemkreise, mit denen sich das 
Recht primär auseinandersetzen muss. 

Als Idealzustand schwebt den Optimisten ein weltweites Abkommen vor, wel
ches die Identifikationspflichten der am Verkehr auf dem Informations-Highway 
Beteiligten festlegen und klare Regeln für die Bestimmung des anwendbaren 
Rechts und des Gerichtsstandes sowie für die Vollstreckung aufstellen würde. Es 
wäre aber naiv, zu glauben, ein solches Abkommen lasse sich in absehbarer Zeit 
verwirklichen; es wird vielmehr noch während längerer Zeit Aufgabe der nationa
len Gesetzgeber sein, den Verkehr auf dem Informations-Highway zu regeln32. 

Lockerung des Territorialitätsprinzips? 

In der Literatur zum Informations-Highway ist gelegentlich zu lesen, die Mög
lichkeit, mit dem Computer weltweit Daten zu übertragen, führe zu einer Aufwei
chung des Territorialitätsprinzips. Diese Auffassung trifft zumindest für das 
schweizerische Immaterialgüterrecht nicht zu: es gibt keine Anzeichen dafür, dass 
die Schweizer Gerichte geneigt wären, von ihrer strikten Interpretation des Terri
torialitätsprinzips abzugehen (vgl. Fussn. 13). Man muss sich aber die Frage stel
len, ob dieses Festhalten an der überkommenen Auslegung des Territorialitäts
grundsatzes noch zeitgemäss sei: 

Soll eine Firma, die von der Schweiz aus über das Internet patentverletzende 
Maschinen, nachgemachte Uhren oder Raubkopien von Büchern mit minimalem 
Aufwand weltweit anbietet und Bestellungen aus aller Herren Ländern ebenso ein
fach elektronisch entgegennimmt, um sie dann ab Lager in einem schutzfreien 
Drittland ausführen zu lassen, der Verletzungsklage in der Schweiz entgehen, nur 
weil die Ware auf dem Weg zum Abnehmer das schweizerische Territorium nie 
berührt? Der Gesetzeswortlaut33 lässt eine solche Interpretation zumindest nicht 
als zwingend erscheinen: anbieten bzw. feilhalten kann eine Ware auch, wer sie 
nicht in seinem unmittelbaren Besitz hat. Die Frage, ob es nicht richtig wäre, das 
Territorialitätsprinzip zu lockern, mag dem Puristen des Immaterialgüterrechts 
ketzerisch erscheinen; sie muss aber gestellt werden, weil die neuen Technologien 
die Gewichte in der Auseinandersetzung zwischen Rechtsinhabern und Verletzern 
dramatisch zugunsten der letzteren verschoben haben. 

32 Ein wenige Tage vor Abschluss des vorliegenden Manuskripts erschienener Bericht des Bun
desamtes für Justiz (INTERNET - Neues Medium - neue Fragen ans Recht, Bern 1996) 
kommt allerdings zum Schluss, es bestehe zur Zeit kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf; 
vielmehr sei es zweckmässig, mit der Abgabe von Empfehlungen den Aufbau eines Selbstre
gulierungssystems durch die Internet-Branche zu unterstützen (S. 15). 

33 Art. 8 Abs. 2 PatG, 24 Ziff. 2 MMG, 13 Abs. 2 lit. b und c MSchG, 10 Abs. 2 lit. b URG. 
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Regelung der Verantwortung Drittbeteiligter? 

Das Bedürfnis nach einer gesetzlichen Regelung besteht auch hinsichtlich der 
Mitverantwortung der am Verkehr auf dem Informations-Highway Beteiligten: Es 
geht darum, eine Regelung zu finden, welche die Verfolgung von rechtswidrigen 
Handlungen über das Internet erleichtert, ohne die Meinungsäusserungsfreiheit 
allzu sehr einzuschränken. Dabei wird eine direkte Wechselbeziehung bestehen 
zwischen dem Grad der Anonymität, welche das Handeln über das Internet ge
niesst, und der Strenge der rechtlichen Verantwortung, welche Drittbeteiligte wie 
Access Provider, Fernmeldegesellschaften und Online-Dienste zu tragen haben: je 
erfolgreicher sich die Drittbeteiligten für die Anonymität ihrer Kunden und Mit
glieder einsetzen, desto strenger werden sie selbst sich in die Pflicht genommen se
hen. 

Eine mögliche Regelung könnte darin bestehen, 

- für das Strafrecht die Regelung des Art. 27 StGB (Verantwortlichkeit der 
Presse, Kaskadenhaftung) an die Tatbestände der elektronischen Informati
onsverbreitung anzupassen34 und 

- für das Zivilrecht eine bedingte Haftung der Drittbeteiligten (Access Provi
der, Online-Dienste, Fernmeldegesellschaften) einzuführen: sie hätten ent
weder dem Betroffenen die mögliche und zumutbare Hilfe zur Ermittlung 
des Verletzers zu leisten oder die zivilrechtliche Verantwortung für die 
rechtswidrige Handlung selbst zu tragen35 . 

Die skizzierte Regelung würde die Drittbeteiligten nicht pauschal für alle durch 
ihre Vermittlung übermittelten Daten zur Verantwortung ziehen, sondern sie ledig
lich zwingen, beim Vertragsschluss mit ihren Abonnenten und Mitgliedern alles 
vorzukehren, was für deren spätere Identifikation nötig ist. 

34 So auch der Bericht des Bundesamtes für Justiz (Fussn. 32), S. 13 f. 
35 Vgl dazu F.H. Thomann: Freie Fahrt oder Verkehrssignale auf dem Informations-Highway?, 

in Aktuelle Rechtsfragen 1996, Liber amicorum zum sechzigsten Geburtstag von Theodor 
Bühler (Zürich 1996), S. 198. 
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Der Beitrag des Eidgenössischen Instituts für Geistiges 
Eigentum zum Schutz von Ortsnamen, ihrer Benützer 

und der Konsumenten 

Das geplante Spezialregister für geographische Bezeichnungen 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Dr. Jürg Simon, Fürsprecher 

1. Einleitung! 

Geographische Angaben2 sind in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Sie sind 
zunächst einmal ideelle und emotionale Werte. Ohne den zum Teil wohl uner
gründlichen Wurzeln dieser Emotionalität nachgehen zu wollen, lässt sich zwang
los festhalten, dass Gemeinde-, Kantons- und Staatsnamen aber auch Flaggen und 
Wappen den Menschen mit seinen kulturellen Traditionen verbinden, ein Gefühl 
der Geborgenheit, zumindest aber der Zusammengehörigkeit vermitteln können. 
Sie gehören zur Begründung der menschlichen Identität. 

Im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen verwendet, sind geogra
phische Angaben Kennzeichen, die eine Aussage über die geographische Herkunft 
dieser Waren oder Dienstleistungen enthalten. Diese geographische Aussage kann 
für den Absatz der Waren und Dienstleistungen ausgesprochen wichtig sein. Sie 
erfüllt für die Konsumenten die Funktion einer Produkteinformation und damit ei
ner Orientierungshilfe beim Kaufentscheid. In einzelnen Branchen bestehen sogar 
gesetzliche Informationspflichten mit Bezug auf die geographische Herkunft. Dies 

I Stark überarbeitete Fassung eines am 20. Januar 1996 in St. Moritz an der ING RES-Veran
staltung «Schutz und Gebrauch von Ortsnamen und anderen geographischen Bezeichnun
gen» gehaltenen Referats. Wesentliche Teile sind unter dem Titel «Zum Verhältnis zwischen 
Marken und geographischen Angaben aus der Sicht des neuen Spezialregisters für 
Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben (Art. 18c Landwirtschftsgesetz)» 
erschienen in: Aktuelle Rechtsfragen 1996, Liber amicorum zum sechzigsten Geburtstag von 
Theodor Bühler, Zürich 1996, 149ff. Dem Schulthess Verlag sei für die Einwilligung ge
dankt, diese Teile hier veröffentlichen zu können. Für weiterführende Hinweise sei allgemein 
auf die in der Zwischenzeit erschienene Spezialliteratur verwiesen: U. Glaus, Die geogra
phische Herkunftsangabe als Kennzeichen, rlasel 1996; E. Marbach, Markenrecht, in : SIWR 
III, 52ff.; J.D. Meisser, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in: 
SIWR III, 327 ff. 

2 Der Begriff deckt im folgenden nur die direkten (z.B. «Bern»), nicht aber die indirekten geo
graphischen Angaben (z.B. die Abbildung des Matterhorns oder von Wilhelm Tell als Hin
weise auf die Schweiz bzw. das Wallis) ab. Vgl. zum Begrifflichen J.D. Meisser, Schutz und 
Gebrauch von geographischen Bezeichnungen, SMI 1995, 215ff. 
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gilt namentlich im Lebensmittelrecht, wo seit dem 1. Juli 1995 mit der neuen Le
bensmittelverordnung detaillierte Vorschriften über die Angabe des Produktions
landes für die Abgabe von Lebensmitteln geschaffen wurden3 . Zwischen geogra
phischen Angaben und angenommenen - positiven oder negativen -Qualitätseigen
schaften der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen besteht ein 
direkter Zusammenhang. 

Dass dieser Zusammenhang allerdings nicht nur positiv sein muss, belegen in 
eindrücklichster Weise die zur Zeit laufenden Diskussionen und die bestehenden 
Befürchtungen im Zusammenhang mit der sog. «BSE-Krankheit» bei englischen 
Rindern. Innerhalb kürzester Zeit dürften sich positive Qualitätseigenschaften, die 
mit «british beef» verbunden waren, für eine Vielzahl von Konsumenten in das pu
re Gegenteil gewandelt haben. Dass auch «swiss made» vor derartigen Phänome
nen nicht gefeiht ist, belegen die durch die gleichen Befürchtungen bedingten rund 
30-prozentigen Umsatzeinbrüche beim Rindfleischverkauf in der Schweiz im 
März 19964. 

Diese mit Bezug auf Produkte und Dienstleistungen kennzeichnende und infor
mative Funktion macht aus geographischen Angaben wirtschaftliche Werte. Diese 
werden zu «marketing values» . Der Wertgehalt einer geographischen Angabe wird 
direkt auf das Produkt übertragen. Es findet ein «Image-Transfer» von der geogra
phischen Angabe auf das Produkt statt. 

Die auf dem Produkte- und Dienstleistungsmarkt sichtbaren Funktionen von 
geographischen Angaben gleichen damit stark jenen der Marken. Beide Zeichen -
geographische Angabe und Marke - kennzeichnen Waren oder Dienstleistungen 
und beide Zeichen enthalten Herkunftshinweise. Während sich dieser Herkunfts
hinweis bei geographischen Angaben auf die entsprechende geographische Her
kunft bezieht, betrifft er bei Marken eine mehr oder weniger genaue betriebliche 
HerkunftS. Beide Zeichen dienen dazu, das «Image» eines Unternehmens oder ei
ner geographischen Region in eine Mehrwert schaffende Qualitätsaussage um
zumünzen. 

Marken und geographische Angaben unterliegen an sich unabhängigen Rege
lungen, auch wenn sich diese schwergewichtig im gleichen Erlass, dem Marken
schutzgesetz6, befinden?. Dass es indes Überlappungen gibt, kann angesichts der 
ähnlichen Funktionen beider Zeichen nicht erstaunen. 

3 Art. 22 und 23 der Lebensmittelverordnung, SR 917 .02. 
4 Neue Zürcher Zeitung vom 11 . April 1996. 
5 Zu den Markenfunktionen im allgemeinen und zur Herkunftsfunktion im besonderen vgl. 

MSchG-David, Basel 1994, Art. 1. 
6 SR 232.1 I 
7 Art. !ff. für die Marken ; Art. 47ff. für die geographischen (Herkunfts)angaben. 
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Diese Überlappungen bestehen zum einen bereits darin, dass geographische An
gaben seit jeher als Markenbestandteile verwendet werden. Eine grobe Schätzung 
aufgrund der im Schweizerischen Handelsamtsblatt in den Monaten Januar bis 
März 1996 publizierten Marken erlaubt die Annahme, dass zwischen fünf und 
zehn Prozent aller publizierten Marken geographische Angaben enthalten. Zum 
andern werden mit der im Rahmen des «Agrarpaketes 95»8 vorgesehenen Schaf
fung eines Registriersystems für Ursprungsbezeichnungen und geographische An
gaben9 landwirtschaftlicher Erzeugnisse und ihrer Verarbeitungsprodukte im 
Landwirtschaftsgesetz!O neue Überlappungen entstehen. 

Die Existenz zweier unterschiedlicher, aufgrund der funktionellen Nähe aber 
verwandter Registriersysteme für Marken einerseits, Ursprungsbezeichnungen 
und geographische Angaben anderseits, wirft die Frage nach dem gegenseitigen 
Verhältnis der beiden Zeichen zueinander auf. Im Rahmen dieser Arbeit soll die 
Fragestellung freilich auf zwei für die aktuelle und künftige Praxis relevante Punk
te beschränkt bleiben. So wird zunächst auf markenrechtlicher Grundlage die gel
tende Praxis mit Bezug auf die Zulässigkeit geographischer Anaben als Marken
bestandteile untersucht. Anschliessend wird der Spiess gewissermassen umgedreht 
und geprüft, wie das geplante landwirtschaftsrechtliche Registriersystem das Ver
hältnis der Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben zu den Marken 
löst. 

2. Die Verwendung von geographischen Angaben als Marken oder 
Markenbestandteile 

Der letzte zur Verwendung von geographischen Angaben als Marken oder Mar
kenbestandteile ergangene Entscheid des Bundesgerichts behandelt diese Proble
matik in geradezu lehrbuchartiger Weise. Zu beurteilen war die markenrechtliche 
Schutzfähigkeit der Zeichen «SAN FRANCISCO 49ers» und «SAN FRANCISCO 
FORTY NINERS» für Bekleidungsstückell. Sowohl das Bundesamt für geistiges 
Eigentum wie auch die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum 
haben beide Zeichen im wesentlichen mit der Begründung zurückgewiesen, sie 
seien irreführend, weil der Hinterleger im Warenverzeichnis keine Einschränkung 
auf Bekleidungsstücke us-amerikanerischer Herkunft vornehmen wollte. Das Bun
desgericht hat in seinem Entscheid vom 25. August 1995 die beiden Vorinstanzen 
geschützt und dabei die Grundsätze bestätigt und präzisiert, die es bereits in den 

8 BBI 1995 IV 629ff.; zitiert wird im folgenden nach dem Sonderdruck zur Botschaft zum 
Agrarpaket 95, 95.048 . 

9 Zu diesen spezialgesetzlichen Begriffen s. unten 4. 
10 LwG, SR 910.1; Art. 18c LwG. Die folgenden Ausführungen beziehen sich immer auf diesen 

Entwurf. 
11 Der Entscheid ist publiziert im PMMBI 1996 I 25ff. 
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früheren Entscheiden LIMA (PMMBI 1980 I 52) und ALASKA (PMMBI 1994 I 
76) entwickelt hat und welche die Markenprüfungspraxis prägen. 

Das Bundesgericht hält in seinem Entscheid zunächst fest, dass unrichtige An
gaben über die geographische Herkunft der mit der Marke beanspruchten Waren 
als irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG gelten. Irreführend seien insbe
sondere Zeichen, welche geographische Angaben t:nthalten oder ausschliesslich 
aus solchen bestehen, wenn sie den Käufer zur Annahme verleiten, die Ware stam
me aus dem Ort oder Land, auf den die geographische Angabe hinweist (in diesem 
Fall die USA), obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Die im Zeichen enthalte
ne geographische Angabe gelte dann nicht als irreführend, wenn sie erkennbar12 
Phantasiecharakter aufweist, aus anderen Gründen vom Durchschnittskäufer gar 
nicht als Herkunftsangabe aufgefasst wird oder in guten Treuen nicht als Her
kunftsangabe aufgefasst werden darf. 

Bei der Beurteilung dieser Punkte komme es immer auf die Umstände des Ein
zelfalles an . Relevante Entscheidkriterien seien namentlich die Bekanntheit des 
Wortes als geographische Angabe, die Bekanntheit des Wortes als Marke sowie 
tatsächliche oder naheliegende Beziehungen zwischen der Marke und zusätzlichen 
Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen. 

Schliesslich sei auch dem Zeitfaktor Beachtung zu schenken. Eine geographi
sche Angabe könne durch intensiven und langjährigen Gebrauch oder aufgrund an
derer Umstände eine so allgemeine zweite Bedeutung erlangen, dass sie nicht mehr 
als geographische Angabe, sondern nur noch als Kennzeichen für Waren aus einem 
bestimmten Betrieb verstanden wird, allerdings ohne dadurch bereits zur Phanta
siebezeichnung zu werden. 

Und schliesslich bestätigt das Bundesgericht einmal mehr eine in seiner Recht
sprechung zur Markenschutzfähigkeit immer wiederl3 gemachte Aussage. Die Re
gel, wonach in Zweifelsfällen die Unzulässigkeit einer Marke im Rahmen des 
Markeneintragungsverfahrens nur mit einer gewissen Zurückhaltung anzunehmen 
ist, weil im Streitfall die Überprüfung durch den Zivilrichter vorbehalten bleibt, 
gelte bei der Durchsetzung des Täuschungsverbotes in Art. 2 Bst. c MSchG nicht. 

Das für geographische Angaben grundsätzlich geltende Wahrheitsgebot bzw. 
Täuschungsverbot, wie es in Art. 47 MSchG verankert ist, muss im Rahmen der 
Markenprüfung somit strikt eingehalten werden. Als unwahr und täuschend müs
sen dabei Angaben gelten, welche den Herkunftskriterien von Art. 48 und 49 
MSchG nicht entsprechen. Diese beiden Bestimmungen enthalten eine Mehrzahl 
möglicher Anknüpfungspunkte für die Bestimmung der Herkunft von Waren und 

12 Hervorhebungen durch den Autor. 
13 BGE 103 Ib 268 
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Dienstleistungen. Bei den Waren beispielsweise richtet sich die Herkunft alterna
tiv nach dem Ort der Herstellung oder nach der Herkunft der verwendeten Aus
gangsstoffe und Bestandteile. Zusätzlich sind unter Umständen ortsübliche oder 
am Ort vorgeschriebene Herstellungsgrundsätze und Qualitätsanforderungen zu 
berücksichtigen. Welche Kriterien im konkreten Fall tatsächlich relevant sind, ist 
nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der betreffenden Waren zu bestim
men, wobei die Einhaltung der Usanzen eine Vermutung für die Richtigkeit der 
verwendeten geographischen Angabe schafftl4. 

Die Komplexität dieses stark vom Einzelfalldenken geprägten Regelungsgefü
ges und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann für die Alltagspraxis auf 
sechs Grundsätze reduziert werden. Als erster Grundsatz muss zunächst davon 
ausgegangen werden, dass geographische Angaben Gemeingut darstellen und da
her regelmässig nach Art. 2 Bst. a MSchG nicht als Marken schutzfähig sind. 

Als zweiter Grundsatz ist davon auszugehen, dass jene geographischen Anga
ben markenschutzfähig sind, die vom Durchschnittsabnehmer gar nicht oder, nach 
längerem Gebrauch der geographischen Angabe als Herkunftshinweis, nicht mehr 
als geographische Hinweise wahrgenommen werden, sondern als Phantasiebe
zeichnungen. Beispiele für diesen zweiten Grundsatz sind etwa Lima (Eisenbah
nen), Silvretta (Skibindungen) oder Bernina (Nähmaschinen)l5. Grundlage für 
diesen zweiten Grundsatz bildet neben der Praxis des Bundesgerichts vor allem 
Art. 47 Abs. 2 MSchG, wonach geographische Angaben, die von den massgeben
den Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren 
oder Dienstleistungen verstanden werden, gar nicht als Herkunftsangaben zu qua
lifizieren sind. 

Der dritte Grundsatz besagt gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG, dass geographi
sche Angaben, die an sich Gemeingut bilden, markenschutzfähig werden können, 
wenn sie sich im Verkehr, d.h. im relevanten Markt für die beanspruchten Waren 
oder Dienstleistungen als Marke durchgesetzt haben. Ein Beispiel für diese Ver
kehrsdurchsetzung bildet die Mineralwassermarke VALSER16. In der Prüfungs
praxis des Eigenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE)l7 wird eine Ge
brauchsdauer von 10 Jahren im Sinne einer Faustregel als genügende Verkehrs
durchsetzung betrachtet. Ausnahmen von dieser Regel werden indes bei sehr 
hohen Umsatz- oder Stückzahlen zugelassen. 

14 Vgl. dazu MSchG-David, a.a.O., Art. 47ff. 
15 Zahlreiche weitere Beispiele bei MSchG-David, a.a.O., N. 69 zu Art. 2. 
16 BGE 117 II 324. 
17 Das Institut ist gestüzt auf das Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben 

des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum, SR 172.010.31 , seit 1.1.1996 Rechts
nachfolger des vormaligen Bundesamts. 
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Als vierter, von der Praxis entwickelter Grundsatz gilt schliesslich, dass Zei
chen des Gemeingutes markenschutzfähig werden, wenn sie graphisch genügend 
eigenwillig gestaltet werden 18_ Eigenwillig graphisch gestaltete geographische 
Angaben können daher markenschutzfähig sein. Wichtig ist in diesem Fall freilich , 
dass sich der Schutzbereich der Marke grundsätzlich auf die spezifische graphi
sche Gestaltung bezieht, nicht aber auf die Gemeingut bildende geographische An
gabe als solche19_ Diese bleibt Gemeingut; es kann daran kein Ausschliesslich
keitsrecht begründet werden. 

Als fünfter Grundsatz ist Art. 2 Bst. d MSchG zu beachten. Danach sind Zei
chen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht 
verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen. Diese Ausschlussgründe sind auch 
mit Bezug auf geographische Angaben zu beachten. Während in der Praxis die öf
fentliche Ordnung und die guten Sitten kaum eine Rolle spielen, schränken das 
Wappenschutzgesetz20 und lebensmittelrechtliche Vorschriften die Verwendung 
geographischer Angaben in Marken weiter ein. 

Mit diesen fünf Grundsätzen lassen sich fast alle Konstellationen lösen, in de
nen geographische Angaben als Markenbestandteile verwendet werden sollen . Das 
Schwergewicht liegt dabei auf Art. 2 Bst. a MSchG. Um auch das Irreführungs
verbot von Art. 2 Bst. c MSchG zu respektieren, ist freilich ein sechster Grundsatz 
erforderlich. Sobald eine Marke aufgrund der Verwendung einer geographischen 
Angabe aus der Sicht des Durchschnittsabnehmers eine Erwartung über die geo
graphische Herkunft der beanspruchten Waren weckt, muss dieser Erwartung 
durch ein entsprechendes Warenverzeichnis entsprochen werden. Ein hypotheti
sches Beispiel: Eine Marke BAERNER LAEBCHUECHE für in den USA produ
zierte Lebkuchen müsste, auch wenn sie graphisch eigenwillig gestaltet und daher 
grundsätzlich schutzfähig wäre, als irreführend zurückgewiesen werden. Damit die 
Marke nicht zurückgewiesen werden muss, wird in der Praxis das Warenverzeich
nis so eingeschränkt, dass die lrrführung ausgeschlossen werden kann. Das Wa
renverzeichnis der Lebkuchenmarke würde deshalb auf «Lebkuchen schweizeri
scher Herkunft», allenfalls - sofern für Berner Lebkuchen besondere Rezepturen 
bestehen - auf «Lebkuchen bernischer Herkunft» eingeschränkt werden. 

Mit Bezug auf diese Einschränkungen sind in der Praxis in den vergangenen 
Jahrzehnten verschiedene Produktegruppen gebildet worden. Grundlegend ist da
bei die Unterscheidung von Naturprodukten und gewerblichen oder industriellen 

18 Vgl. dazu MSchG-David, N 37 zu Art. 2. 
19 So auch MSchG-David, N 37 zu Art. 2. 
20 SR 232.21 . 
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Produkten. Es wird davon ausgegangen, dass Bodenbeschaffenheit, Lage und an
dere natürliche Faktoren bei Naturprodukten einen dominierenden Einfluss auf 
den Ruf der Waren im Sinn von Art. 48 Abs. 3 MSchG haben. In der Regel wird 
deshalb bei den Produktegruppen Wein, Käse und Mineralwasser auf den Ort bzw. 
die Region der Herkunft oder sogar auf die konkrete Weinlage eingschränkt. Bier 
und andere Naturprodukte werden eher wie gewerbliche oder industrielle Produk
te behandelt. Eine Einschränkung erfolgt dort auf das Herkunftsland als Ganzes. 
Dies gilt im übrigen auch für Zeitungstitel21 . Eine Ausnahme besteht bei Ortsan
gaben mit einem besonderen Ruf für besondere Produkte22. Bei ausländischen 
geographischen Angaben wird mit Ausnahme von Naturprodukten mit einem be
sonderen Ruf23 auf das Herkunftsland als solches eingeschränkt. 

Mit Bezug auf die Täuschungsgefahr bei Dienstleistungen tut sich die Praxis 
bisher schwer, obwohl an sich die gleichen Grundregeln wie bei den Waren gelten 
und obwohl die Täuschungsproblematik natürlich auch hier besteht. Diese Schwie
rigkeiten liegen darin begründet, dass der geographische Ursprung bei Dienstlei
stungen im allgemeinen nicht die gleiche Bedeutung hat, wie bei Waren. Der Ein
fluss der Herkunftskriterien von Art. 49 MSchG auf den Ruf der Dienstleistungen 
ist im allgemeinen geringer als bei Waren. Bei Dienstleistungsmarken wird daher 
in der Praxis viel seltener eingeschränkt als bei Warenmarken. 

Die Prüfung der Täuschungsgefahr erfolgt bei Waren- und bei Dienstleistungs
marken einzig aufgrund der Hinterlegungsunterlagen. Es handelt sich um eine aus
gesprochen abstrakte Prüfung, deren Ergebnis selbstverständlich im Zivilprozess 
vom Richter überprüft werden kann. 

Die geschilderte Praxis (vgl. auch die Beispiele im Anhang) hat sich grundsätz
lich bewährt. Wie der Entscheid «SAN FRANCISCO 49ERS» zeigt, wird sie vom 
Bundesgericht nach wie vor geschützt. Es besteht freilich eine Entwicklung, die 
punktuell zu Aenderungen der geschilderten Praxis - zumindest bei industriellen 
Produkten - führen könnte. In der arbeitsteiligen Welt werden Waren immer selte
ner an einem einzigen Ort hergestellt. In die dem Käufer vorgelegte Ware fliessen 
Rohstoffe, Know-How, Kapital und Arbeitsleistungen unterschiedlichster Her
kunft ein. Art. 48 Abs. 3 MSchG hält den Rechtsvollzug dazu an, die Herkunfts
kriterien im Einzelfall nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der Waren zu 
bestimmen. Dadurch wird es möglich, den Herstellungsort in Einzelfällen anstelle 
einer anderen Anknüpfung der Einschränkung in den Hintergrund treten zu lassen. 

21 Das Warenverzeichnis einer Schweizer Regionalzeitung würde demnach auf «schweizeri
scher Herkunft» und nicht auf die konkrete regionale Herkunft eingeschränkt. 

22 Ein solcher Fall war in der früheren Praxis GENF für Uhren. Hier erfolgte eine Einschränkung 
auf die Stadt selbst, also auf Genf. Diese Praxis ist vor einiger Zeit fallengelassen worden. 
Heute wird auch hier grundsätzlich auf die Schweiz eingeschränkt. 

23 Bsp.: Parmaschinken; hier würde auf Schinken aus Parma eingeschränkt. 
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Dieser Gedanke ist relativ neu, dürfte aber den wirtschaftlichen Interessen ent
sprechen, ohne den Vollzug des Täuschungsverbots zu gefährden. Beispiel für die
se noch in den Kinderschuhen steckende Entwicklung ist die Marke 418'952 
(ORIGINAL SWISS CHEESE DESIGN, vgl. Abb. 1 im Anhang), wo das Waren
verzeichnis nicht auf die schweizerische Herkunft der Produkte, sondern auf die 
schweizerische Gestaltung eingeschränkt wurde. Es ist nicht auszuschliessen, dass 
die Einschränkungspraxis des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum 
auf diesem Wege etwas «weicher» werden könnte. 

Und schliesslich liesse sich auch die - hier nicht zu beantwortende - Frage stel
len, ob nicht grundsätzlich auf die Formulierung von Einschränkungen der Waren
und Dienstleistungsverzeichnisse verzichtet werden sollte. Die Durchsetzung des 
Irreführungsverbotes von Art. 2 Bst. c MSchG bliebe dann den Gerichten vorbe
halten. Aus einer oft schwierigen abstrakten Beurteilung der potentiellen Täu
schungsgefahr im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens würde so eine rich
terliche Beurteilung eines konkreten Gebrauchs einer Marke. Die Marke «SAN 
FRANCISCO 49ERS», die von den Vorinstanzen und vom Bundesgericht letztlich 
als nicht schutzfähig qualifiziert wurde, weil die Hinterlegerin eine Einschränkung 
des Warenverzeichnisses auf «Bekleidungsstücke us-amerikanischer Herkunft» 
ablehnte24, hätte in diesem Fall ohne Einschränkung eingetragen werden können. 
Erst einem Gericht hätte sich allenfalls die Frage gestellt, ob die Marke für Be
kleidungsstücke nicht us-amerkanischer Herkunft täuschend sei. Dass die richter
liche Beurteilung des konkreten Markengebrauchs der abstrakten Prüfung der Täu
schungsgefahr durch das IGE im Ergebnis überlegen ist, dürfte unbestritten sein. 
Der Wortlaut von Art. 2 Bst. c MSchG und die Rechtsprechung des Bundesge
richts, welche das IGE zu einer strikten Prüfung der Täuschungsgefahr anhalten, 
stehen einem Rückzug des IGE aus dieser abstrakten Prüfungsaufgabe im Interes
se des Täuschungsschutzes freilich diametral entgegen . 

Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Schweiz als 
Mitglied der Welthandelsorganisation WTO gehalten ist, «die Eintragung einer 
Marke, die eine geographische Angabe enthält oder aus ihr besteht, für Waren, die 
ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben», abzulehnen oder ungül
tig zu erklären, «wenn die Verwendung der Angabe in der Marke für diese Waren 
in dem betreffenden Mitglied(staat) geeignet ist, die Oeffentlichkeit hinsichtlich 
des wahren Ursprungsorts irrezuführen»25. 

24 PMMBI 1996 I 25. 
25 Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Ei

gentum (sog. Trips-Abkommen) ; GRUR Int. 1994, 132ff.; BBI 1994 IV 777ff. 
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Anlässlich der Totalrevision des Markenschutzgesetzes von 1992 wurde das 
formlose Schutzrechtssystem der geographischen Angaben grundsätzlich beibe
halten. Im Unterschied zum alten Markenschutzgesetz wurden als Hauptneuerung 
die wertneutralen geographischen Angaben in den Schutzbereich einbezogen. Auf 
die Einführung eines Registriersystems wurde verzichtet. Ein solches besteht auf 
der Grundlage des Rebbaubeschlusses von 199226 auf kantonaler Stufe einzig für 
«Herkunftsbezeichnungen» und «(kontrollierte) Ursprungsbezeichnungen»27 von 
Weinen. Zwar ist vereinzelt Kritik an diesem Konzept geäussert worden28. Dies ei
nerseits, weil der Schutz der geographischen Angaben nicht ins Markenschutzge
setz gehöre, anderseits weil der Gesetzgeber keine Spezialregelung für die qualifi
zierten geographischen Angaben, die Ursprungsbezeichnungen, getroffen hat. 

Im Juli 1992 hat die Europäische Union zwei Verordnungen verabschiedet, die 
im Interesse einer besseren Anpassung des Angebots an die Nachfrage dem Kon
sumenten «klar und knapp»29 Auskunft über die Herkunft eines Erzeugnisses ge
ben sollen. Die Verordnung 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben 
und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel30 regelt die 
Bezeichnung von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln, welche eine oder mehre
re Eigenschaften der geographischen Lage verdanken. Die Verordnung 2082/92 
über Bescheinigungen besonderer Merkmale von Agragerzeugnissen und Lebens
mitteln3 I regelt die Bezeichnung von Produkten, die ihre besonderen Eigenschaf
ten durch die Art ihrer Herstellung erhalten. Diese Produkte müssen einen tradi
tionellen Charakter aufweisen. Beide Verordnungen führen ein Registriersystem 
ein. 

Diese europäische Entwicklung, die Absicht des Bundesrates, aus integrations
politischen Gründen eine Gegenrechtsregelung abschliessen zu wollen sowie der 
aufgrund der Liberalisierung im Agrarbereich auf der Landwirtschaft lastende 
Druck haben das Interesse an einem Registriersystem für geographische Angaben 
im Agrarbereich auch in der Schweiz neu geweckt. 

26 SR 916.140.1. 
27 Art. 16 bis 18 des Rebbaubeschlusses. 
28 Dutoit, Le nouveau droit suisse des indications de provenance et des appellations d 'origine: 

ombres et lumieres, ZSR 112/1993 271 ff. 
29 Erwägung 4 der VO 2981/92. 
30 ABI Nr. L 208/1 vom 24. Juli 1992. 
31 ABI Nr. L 208/9 vom 24. Juli 1992. 
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Mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu verbessern und 
den Konsumentenschutz durch mehr Produktetransparenz zu fördern wurde in 
zahlreichen parlamentarischen Vorstössen32 eine Verstärkung des Schutzes für 
geographische Angaben und Qualitätsbezeichnungen (z.B. Bio) gefordert. 

Im Sommer 1994 wurde ein Vernehmlassungsverfahren zu einem Vorentwurf 
durchgeführt, der vorsah, ein Registriersystem für geographische Bezeichnungen -
nicht beschränkt auf den Agrarbereich - in das Markenschutzgesetz einzufügen. 
Dieser Weg stiess jedoch mehrheitlich auf Ablehnung. Es hat sich gezeigt, dass ein 
tatsächliches Bedürfnis für ein solches System offenbar nur im Agrarbereich be
steht. Ein spezifischer Schutz für traditionelle Bezeichnungen erschien überhaupt 
als unnötig33. Der Bundesrat hat daher darauf verzichtet, die Revision des MSchG 
weiterzuführen. Stattdessen schlägt er in seiner Botschaft vom Juni 1995 zum 
Agrarpaket '95 eine auf den Agrar- und Lebensmittelbereich beschränkte sektori 
elle Lösung vor. 

Bemerkenswert in der Botschaft des Bundesrates ist die Absichtserklärung, ein 
umfassendes Konzept zum Schutz von geographischen Angaben zu entwickeln, 
das es erlaubt, später sämtliche produkt- und dienstleistungsbezogenen Regelun
gen über geographische Angaben in einen eigenständigen Erlass überzuführen34. 
Damit ist erstmals auf politischer Ebene eine Grundlage dafür geschaffen worden, 
Arbeiten in Richtung eines Spezialgesetzes für geographische Angaben aufzuneh
men, mit denen der heute bestehende, historisch gewachsene Wildwuchs35 auf ein 
übersichtliches Mass zusammengefasst werden könnte. 

b. Die Grundzüge des Entwurfes (Art. 18c LwG) 

Der Entwurf sieht vor, dass ein Register für Ursprungsbezeichnungen und geo
graphische Angaben von Landwirtschaftsprodukten und verarbeiteten Landwirt
schaftsprodukten geschaffen werden soll. 

Als kontrollierte Ursprungsbezeichnung (AOC) gilt dabei «der Name einer Re
gion, die ein landwirtschaftliches Produkt bezeichnet, dessen Identität und Cha
rakteristik von der geoprahischen Herkunft, unter Einschluss natürlicher und 
menschlicher Faktoren, stammen»36. Zudem müssen die Produktion, die Verarbei
tung und die Herstellung in diesem geographischen Raum stattfinden. 

32 Botschaft des Bundesrates zum Agrarpaket 95, a.a.O., 2, 22f. (nachstehend als Botschaft zi-
tiert). 

33 Botschaft, 24ff. 
34 Botschaft, 26. 
35 Zur Kritik an der Unübersichtlichkeit der Rechtsordnung J. D. Meisser, Spezialregister für 

geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen?, SJZ 91 (1995), 21 ff. 
36 Botschaft, 30. 
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Als geschützte geographische Angabe (IGP) gilt die geographische Bezeich
nung einer Region, die ein landwirtschaftliches Produkt bezeichnet, das aus dieser 
geographischen Region stammt und das «seine Qualität, seinen Ruf oder eine an
dere Eigenschaft dem geographischen Ursprung»37 verdankt. Mindestens einer der 
Erzeugungsschritte Produktion, Verarbeitung oder Herstellung muss in diesem 
geographischen Raum stattfinden. Die Anforderungen, welche an eine IGP gestellt 
werden, sind somit tiefer als jene, die an eine AOC gestellt werden. 

Die Botschaft führt aus, dass nur eine Gruppe, z.B. eine Produzenten- und/oder 
Verarbeiterorganisation, ein Registrierungsgesuch für eine AOC oder IGP stellen 
kann. Dieses Registrierungsgesuch wird die zu schützende AOC oder IGP, das be
troffene Agrarprodukt sowie ein Pflichtenheft und eine Vorbeurteilung durch die 
betroffenen Kantone enthalten müssen38. Im Pflichtenheft müssen unter anderem 
die landwirtschaftlichen Erzeugnisse genau beschrieben werden, d.h. ihre physika
lischen, chemischen, mikrobiologischen und organoleptischen Eigenschaften. So
dann sind die Produktionsmethoden und der exakte Umfang des geographischen 
Einzugsgebiets zu beschreiben bzw. zu definieren39. 

Es ist vorgesehen, dass die Registrierungsgesuche publiziert werden. Jeder Be
troffene sowie der Kanton und die Gemeinde, deren Namen für die AOC oder IGP 
verwendet werden sollen, können gegen das Gesuch Einsprache einreichen. Mit 
der Einsprache kann im wesentlichen geltend gemacht werden, es handle sich bei 
der zu schützenden Bezeichnung gar nicht um eine AOC oder IGP, die Eintragung 
wirke sich nachteilig auf ganz oder teilweise gleichlautende Bezeichnungen oder 
Marken aus oder die zu schützende Bezeichnung sei eine Gattungsbezeichnung40_ 
Schliesslich soll ein Kontrollsystem geschaffen werden, das sicherstellt, dass die 
unter AOC oder IGP vermarkteten Produkte den Pflichtenheften entsprechen. Die 
Kontrolle soll von öffentlichen oder privaten Organisationen wahrgenommen wer
den können. Private Organisationen müssen sich dazu zertifizieren lassen4 l. Ge
schützt sind AOC und IGP gegen komerzielle Rufausbeutung, Anmassung, Nach
ahmung oder Nachmachung42. 

37 Botschaft, 34. 
38 Botschaft, 35. 
39 Botschaft, 35. 
40 Botschaft, 35. 
41 Botschaft, 33. 
42 Art. 18c Abs. 6 LwG. 
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4. Das Verhältnis der AOC und IGP zu den Marken und Gattungsbe
zeichnungen 

Für die Lösung dieser Frage orientiert sich der bundesrätliche Entwurf stark am 
europäischen Vorbild in Art. 14 in Verbindung mit Art. 13 der Verordnung 
2081/92. Er hat im übrigen auch die neuen völkerrechtlichen Vorgaben des Ab
kommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (sog. 
Trips-Abkommen)43 zu berücksichtigen, dessen Art. 22 bis 24 Vorgaben für den 
nationalen Gesetzgeber enthalten44_ 

Die relevanten Bestimmungen im Entwurf zu Art. 18c LwG lauten wie folgt: 

Abs. 3: Eingetragene Ursprungsbezeichnungen oder geographische Anga
ben können nicht zu Gattungsbezeichnungen werden. Gattungsbezeichnun
gen dürfen nicht als Ursprungsbezeichnungen oder geographische Angaben 
eingetragen werden. 

Abs. 4: Eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben 
können nicht als Marke für die gleiche Art von Erzeugnissen eingetragen 
werden, wenn ein Tatbestand von Absatz 6 erfüllt ist. 

Abs. 5: Wer Namen einer eingetragenen Ursprungsbezeichnung oder geo
graphischen Angabe für gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
deren Verarbeitungsprodukte verwendet, muss das Pflichtenheft nach Abs. 2 
Buchstabe b erfüllen. Angesehene und bekannte Marken, die lange ge
braucht wurden, sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. 

Abs. 6: Eingetragene Ursprungsbezeichnungen und geographische Angaben 
sind insbesondere geschützt gegen: 
a. jede kommerzielle Verwendung für andere Erzeugnisse, durch die der Ruf 
geschützter Bezeichnungen ausgenutzt wird; 
b. jede Anmassung, Nachmachung oder Nachahmung. 

a. Das Verhältnis der AOC und IGP zu den Gattungsbezeichnungen 

Gattungsbezeichnungen sind geographische Angaben, die ihren Herkunftscha
rakter verloren haben45. Die Entwicklung einer geographischen Angabe zu einer 
Gattungsbezeichnung ist regelmässig ein dynamischer Prozess, der sich über län-

43 GRUR Int. 1994, 132ff. ; BBI, 994 IV 777ff. 
44 Vgl. dazu R. Knaak, Der Schutz geographischer Angaben nach dem Trips-Abkommen, 

GRUR Int. 1995, 642ff. 
45 MSchG-David, a.a.O., N l 7f. zu Art. 47, mit zahlreichen Beispielen. 
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gere Zeit hinzieht. Zudem ist auch eine Gattungsbezeichnung nicht etwas stati
sches. Sie kann unter Umständen wieder zur geographischen Angabe bzw. Her
kunftsbezeichnung zurückentwickelt werden46. 

Nach Art. 18c Abs. 3 Satz 1 LwG sollen registrierte AOC und IGP nun nicht 
mehr zu Gattungsbezeichnungen degenerieren können. Damit wurde eine gesetzli
che Verwässerungsbremse eingebaut. Umgekehrt wird in Art. 18c Abs. 3 Satz 2 
LwG stipuliert, dass bestehende Gattungsbezeichnungen nicht als Ursprungsbe
zeichnungen oder geographische Angaben eingetragen werden können. 

Dieses gesetzliche Festschreiben der Qualifikation als Gattungsbezeichnung 
mag starr erscheinen und der Dynamik des Entstehens und der Rückbildung einer 
Gattungsbezeichnung nicht genügend Rechnung tragen. Der Entwurf verkennt die
se Dynamik im Interesse der Rechtssicherheit, entspricht in diesem Punkt aber 
dem europäischen Vorbild in Art. 3 Ziff. 1 und Art. 13 Ziff. 3 der Verordnung 
2081/92. 

b. Das Verhältnis der Marken zu den Gattungsbezeichnungen 

Art. 18c LwG greift in dieses Verhältnis nicht ein. Eine Gattungsbezeichnung 
kann für Produkte, welche sie bezeichnet, nicht als Marke eingetragen werden. Die 
Gattungsbezeichnung bildet markenrechtlich nicht monopolisierbares Gemeingut 
und bleibt der Allgemeinheit vorbehalten. Im Verhältnis zwischen Marken und 
Gattungsbezeichnungen bleibt auch die den Gattungsbezeichnungen inhärente Dy
namik erhalten. 

c. Das Verhältnis der AOC und IGP zu den Marken 

Je nachdem, ob die Marke oder die AOC bzw. IGP jünger ist, sind verschiede
ne Konstellationen zu unterscheiden: 

Stehen sich eine registrierte ältere AOC oder IGP und eine jüngere Marke für
gleichartige Erzeugnisse gegenüber, so besteht nach Art. 18c Abs. 4 LwG ein ab
soluter Schutzausschlussgrund für die Marke47. Dieser entspricht Art. 14 Ziff. 1 
der Verordnung 2081/92. Demnach können registrierte Ursprungsbezeichnungen 
und geographische Angaben nicht als Marken für gleichartige Erzeugnisse einge
tragen werden, sofern damit eine kommerzielle Rufausbeutung, Anmassung, 
Nachahmung oder Nachmachung im Sinne von Art. 18c Abs. 6 LwG verbunden 

46 Bsp. bei MSchG-David, a.a.O., N 19 zu Art. 47. 
47 Botschaft, 36. 
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ist. Die ältere AOC oder IGP geht somit einer jüngeren Marke vor. Die praktische 
Anwendung dieser Bestimmung dürfte das IGE noch vor einige Probleme stellen. 
Einerseits ist der abstrakte Schutzbereich der AOC oder IGP auf den Gleichartig
keitsbereich der Waren ( «gleiche Art von Erzeugnissen») beschränkt. Diese Beur
teilung der Warengleichartigkeit ist markenrechtlich aus dem Widerspruchsverfah
ren zwischen konkurrierenden Marken48 bekannt. Anderseits greift der Schutzaus
schlussgrund nur, wenn die Tatbestände der ko,nmerziellen Rufausbeutung, 
Anmassung, Nachahmung oder Nachmachung49 erfüllt sind. Im Rahmen des ab
strakten Markeneintragungsverfahrens wird es jedoch kaum möglich sein, diese 
Tatbestände, die auch subjektive Tatbestandselemente enthalten, nachweisen zu 
können. Dies gilt umso mehr als die Tatbestände, jedenfalls jener der kommerziel
len Rufausbeutung, voraussetzen, dass die zur Eintragung im Markenregister hin
terlegte Marke bereits verwendet, oder um in der markenrechtlichen Terminologie 
zu bleiben, gebraucht wird. Gerade dies ist im Zeitpunkt der Markenhinterlegung 
meist noch nicht der Fall, besteht für die Aufnahme des Markengebrauchs nach 
Art. 12 MSchG doch eine fünf Jahre dauernde Karenzfrist. Es muss daher wohl da
von ausgegangen werden, dass Art. 18c Abs. 4 LwG in der Markenprüfungspraxis 
keine grosse Rolle spielen wird. 

Stehen sich eine ältere AOC oder IGP und eine jüngere Marke für nicht gleich
artige Waren gegenüber, so besteht zwischen beiden Zeichen grundsätzlich Koexi
stenz, es sei denn, der Gebrauch der Marke, dem nach Art. 18c Abs. 3 LwG kein 
absoluter Ausschlussgrund entgegensteht, erfülle einen Tatbestand von Art. 18c 
Abs. 6 LwG, d.h. kommerzielle Rufausbeutung, Anmassung, Nachahmung oder 
Nachmachung. Eine solcher Markengebrauch wäre unzulässig. Art. 18c Abs. 6 
LwG setzt Art. 22 Ziff. 2 b) des Trips-Abkommens um, wonach geographische 
Angaben gegen jede Verwendung, die unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 
lübis der Pariser VerbandsübereinkunftS0 darstellt, zu schützen sind. Damit wird 
auch sichtbar, dass es sich bei Art. 18c Abs. 6 LwG an sich um konkretisierte Un
lauterkeitstatbestände handelt. Den Ausführungen der Botschaft, wonach die miss
bräuchliche Verwendung geographischer Angaben grundsätzlich bereits heute lau
terkeitsrechtlich erfasst werden kann SI, ist daher zuzustimmen. 

Stehen sich eine ältere, nicht bekannte und angesehene Marke einerseits und ei
ne AOC oder IGP anderseits für gleichartige landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
deren Verarbeitungsprodukte gegenüber, so muss die ältere Marke nach Art. 18c 
Abs. 5 Satz 1 LwG das Pflichtenheft der AOC oder IGP erfüllen. Dies gilt darüber 
hinaus auch für nicht als Marken eingetragene Zeichen, die zur Kennzeichnung 

48 Art. 31 MSchG. 
49 Vgl. dazu MSchG-David, a.a.O. N. 7 zu Art. 61. 
50 SR 0.232.04. 
51 Botschaft, 21. 
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dieser Agrarprodukte verwendet werden. Der Sinn dieser Bestimmung besteht dar
in zu verhindern, dass der Konsument irregeführt wird. Dies wäre der Fall, wenn 
unter der gleichen geographischen Angabe Produkte auf dem Markt auftauchen 
würden, die einmal ein Pflichtenheft erfüllen, ein andermal aber nicht. 

Ist die ältere Marke angesehen und bekannt sowie lange im Gebrauch, muss sie 
nach Art. 18c Abs. 5 Satz 2 LwG die Anforderungen des Pflichtenhefts der AOC 
oder IGP nicht erfüllen, auch wenn sie Waren innerhalb des Gleichartigkeitsbe
reichs beansprucht. Der Markeninhaber ist in diesem Fall sogar berechtigt, sich im 
Rahmen des Eintragungsverfahrens zur Registrierung einer AOC oder IGP mittels 
einer Einsprache zur Wehr zu setzen52_ Der Entwurf des Bundesrates orientiert 
sich bei dieser Konstelliation an Art. 14 Ziff. 3 der Verordnung 2081/92, wo neben 
dem markenrechtlich bestens eingeführten Begriff der (notorisch) bekannten Mar
ke53 der Begriff der angesehenen Marke geprägt wird. Inwiefern sich eine bekann
te von einer angesehenen Marke unterscheidet, ist weder aus dem vorgeschlagenen 
Gesetzestext noch aus der Botschaft ersichtlich. Aufgrund des Wortlauts ist davon 
auszugehen, dass Bekanntheit und Ansehen kumulative Voraussetzungen für die 
Privilegierungen dieser Marken bilden. Diese Kumulation vermag auch eine ge
wisse Logik für sich zu beanspruchen, sind doch Marken denkbar, die zwar be
kannt, deshalb aber noch lange nicht angesehen sind. Ob dieser Logik mögen ge
wichtige praktische Befürchtungen geäussert werden. Bedenkt man nämlich die 
Schwierigkeiten, die bestehen, um die (notorische) Bekanntheit einer Marke in der 
Praxis festzustellen54, so ist abzusehen, dass diese mit einer selbständigen Ausle
gung des Begriffs des Ansehens einer Marke weiter steigen werden. Verlockender 
und erfolgversprechender schiene es da, gegen den Wortlaut von Art. 18c Abs. 5 
Satz 2 LwG den Weg einer pragmatischen Kapitulation einzuschlagen, auf eine 
selbständige Auslegung des Ansehens einer Marke zu verzichten und sich mit der 
Bekanntheit als Voraussetzung für die Privilegierung zu begnügen. 

5. Würdigung 

Eine Würdigung des Entwurfs zu Art. 18c LwG fällt nicht leicht. Es mag be
dauert werden, dass die Unübersichtlichkeit der Rechtsordnung im Bereich der 
geographischen Angaben vergrössert werden soll . Es mag auch bedauert werden, 
dass neue Begriffe und Generalklauseln eingeführt werden sollen, welche der 
Rechtssicherheit und der Voraussehbarkeit der zu treffenden Entscheide wenig 
dienlich sind. Dem entgegenzuhalten ist, dass der unter dem Liberalisierungsdruck 
stehenden Landwirtschaft alle denkbaren und nützlichen Mittel an die Hand gege
ben werden müssen, um sich auf die neuen Marktverhältnisse einzustellen. 

52 Botschaft, 35. 
53 Art. 6bis der Pariser Verbansübereinkunft und Art. 3 Abs 2 Bst b MSchG. 
54 MSchG-David, a.a.O. , N 48ff. zu Art. 3. 
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Mit Bezug auf das Verhältnis zwischen Marken und geographischen Angaben 
scheint der Entwurf eine ausgewogene Regelung vorzuschlagen, welche den Inter
essen sowohl der künftigen AOC- und IGP-Verwender als auch der Markeninhaber 
gebührend Rechnung trägt. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dass hier noch offe
ne Fragen bestehen, so bei der Auslegung des Ansehens einer Marke und bei der 
auf Verordnungsstufe erfolgenden Regelung des Einspracheverfahrens. 

Der Entwurf des Bundesrats beruht auf der Überzeugung, dass ein Registriersy
stem für AOC und IGP einen massgeblichen Beitrag zur besseren Vermarktung der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse leisten kann55. Letztlich wird es freilich auch bei 
den AOC und IGP darauf ankommen, ob sie - analog wie erfolgreiche Marken -
mit verständlichen und überzeugenden Inhalten gefüllt und ob diese den Konsu
mentinnen und Konsumten kommuniziert werden können. 

6. Unterstützung schweizerischer Interessen im Ausland durch das IGE 

Selbstverständlich ist eine lückenlose Überwachung des Missbrauchs von 
schweizerischen Ortsnamen im Ausland durch die Bundesbehörden nicht möglich. 
Die schweizerischen Vertretungen im Ausland sind jedoch beauftragt, Missbräu
che, auf die sie stossen oder die ihnen signalisiert werden, zu melden. In der Regel 
verfolgen die schweizerischen Vertretungen zu diesem Zweck die Markenpublika
tionen. Nach Rücksprache mit dem Institut, dem hier Weisungskompetenzen zu
stehen, und den betroffenen schweizerischen Orten oder Branchenorganisationen 
erfolgen von Fall zu Fall angemessene Interventionen. 

Die Interventionsmöglichkeiten reichen von Unterlassungsaufforderungen an 
die betroffene ausländische Unternehmung oder Einzelperson, entsprechenden In
terventionen bei den zuständigen ausländischen Behörden bis zur Einreichung von 
Widersprüchen und Überreichung diplomatischer Noten. Als Rechtsgrundlagen 
dienen im wesentlichen die PVUe, das Trips-Abkommen, die nationalen Marken
schutzgesetze und - soweit das Schweizer Wappen betroffen ist - das Genfer Ab
kommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffne
ten Kräfte im Felde (l. Genfer Abkommen) von 1949. Im Jahr 1995 hat das Insti
tut in rund 100 Fällen interveniert. 

55 Botschaft, 21. 
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Anhang: Einige Beispiele zur Einschränkungspraxis 

Abb. 1: 
Abb. 2: 

51 O' 153 keine Einschränkung 
414'819 keine Einschränkung 

Abb. 3: 
Abb.4: 

418 '952 Einschränkung auf «schweizerische Gestaltung» 
416'710 keine Einschränkung 

Abb. 5: 
Abb. 6: 
Abb. 7: 

416'713 Einschränkung auf «schweizerische Herkunft» 
416'714 Einschränkung auf «us-amerikanische Herkunft» 
414'413 keine Einschränkung 

Abb. 8: 415'235 Einschränkung nur der Waren auf «schweizerische Herkunft» 

26 fevrier1987 

MY KINDA VILLE S.A. 
5, rue de Berri, F-75 008 PARIS 

(France} 

Classification des tlimencs figuracifs: 
27.5 

Produits et/au Services groupis par classes: 

510153 

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; ' 
fruits et lCgumes conscrvCs, sCchCs et cuits; gelCes, confitu
rcs; oeufs. lait et autres produits laitiers; huiles et graisses : 
comescibles; sauces ä. salade; conserves. 

30 CafC, thC, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succedanes du 
cafC:; farines Cl prCparations faites de cCrCalcs, pain, pä.tis
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mC
lasse; levure, poudrc pour fa'ire lever; sei, moutarde; vi
naigre, sauces; Cpices; glace a rafraichir. 

42 Services de fourniture et de distribution de boissons et de 
produits alimentaires prCparCs pour Ctre consommCs; ser
vices de traiteurs; services de restauration, restaurants, 
restaurants Iibre-service, restaurants fournissant des plats, 
boissons et produits alimentaires a emporter, services ren
dus par ces cantines, cafCs, cafetCrias, bars, restauration -\ 
service rapide; services d'hötellerie et de rCservalion e~ 
fourniture de logements, chambres et repas. 

Origine: France, 11 aoüt 1983, 810039 / 1367 565. 

Pays int6ressts: Allernagne (RCpublique fCdCrale d'), Autri
che, Benelux, Espagne, halie, Portugal, Suisse. 
Date d'inscription selon Ja rCgle 13.1) du Ri:glement d'exCcu
tion du 21 juin 1974: l mai 1987. 

Abb. 1 

Hinterlegungsdtum: 12.August 1993 414819 
Universal City Studios Inc., 100 Universal City 
Plaza, Universal City (CA 91608, Vereinigte 
Staaten von Amerika), und Amblin' Entertainment. 
lnc., 100 Universal City Plaza, Bungalow 477, 
Universal City (CA 91608, Vereinigte Staaten von 
Amerika); clo Universal City Studios Inc., 
100 Universal City Plaza, Universal City (CA 91608, 
Vereinigte Staaten von Amerika) 

Vertreter: E. Blum & Co., Patentanwälte, 
Vorderberg 11, 8044 Zürich 

Waren und/oder Dienstleistungen gegliedert nach 
int. Klassen: 
14 Juwelierwaren, nämlich Armbanduhren, Hals

ketten, Revers-Anstecknadeln, Zieransteck
nadeln.Anhänger, Ohrringe.Armbänder, Ringe 
und Wecker. 

18 Rucksäcke, Seesäcke, Gürteltaschen, Trag
taschen, Buchtaschen, Sporttaschen, Schulter
taschen, Schliesstaschen, Portemonnaies, Hand
taschen und Geldtaschen, Reisetaschen, 
Taschen für Haarpflegeprodukte (ohne Inhalt), 
Gepäckstücke, Mehrzwecktaschen, Sonrren
scht. :.,e, Regenschirme, Schirmhüllen und 
-taschen, Schlils:~letuis, Brieftaschen. 

Abb. 2 
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Hinterlegungsdatum: 22. Februar 1995 418952 
Schweizerische Käseunion AG, 
Monbijoustrasse 45, Postfach 2719, 3001 Bern 
Vertreter: Müller Fuhrer & Partner, 
Konsumstrasse 16A, 3007 Bern 

Waren und/oder Dienstleistungen gegliedert nach 
int. Klassen: 
12 Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem 

Lande, in der Luft oder auf dem Wasser. 
14 Uhren und Zeitmessinstrumente. 
16 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen 

Materialien; Druckereierzeugnisse; Buchbin
derartikel; Fotografien, Schreibwaren; Kleb
stoffe für Papier- und Schreibwaren oder 
für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; 
Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel; 
Lehr- und Unterrichtsmittel; Verpackungsmate
rial aus Kunststoff; Spielkarten; Drucklettern; 
Druckstöcke. 

18 Leder und Lederimitationen sowie Waren dar
aus; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; 
Regenschirme, Sonnenschirme und Spazier
stöcke; Peitschen; Pferdegeschirre und Sattler
waren. 

20 Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz, Kork, 
Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfen
bein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmut
ter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder 
aus Kunststoffen. 

2S Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbe
deckungen. 

28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel; 
Christbaumschmuck. 

Alle vorgenannten Produkte werden in der Schweiz 
gestaltet. 

Abb. 3 



Hinterlegungsdatum:29. April 1994 416710 
Tourismusverein Lenzerheide-Valbella, 
7078 Lenzerheide/Lai 

Waren und/oder Dienstleistungen gegliedert nach 
int. Klassen: 
9 · Videos und andere Bild-ffonträger; Kühl

schrankmagnetknöpfe. 
25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbe

deckungen. 
26 Anstecker, Bänder und insbesondere Pins. 
41 Unterhaltung; sportliche und kulturelle Akti

vitäten, insbesondere Konzerte, Kongresse und 
Veranstaltungen. 

42 Beherbergung und Verpflegung von Gästen. 

Abb. 4 

Hinterlegungsdatum: 5. September 1994 416713 
lrocknungsanlagen Bürli, Niederwilerstrasse, 
6142 Gettnau 
Vertreter: Abatron-Patentbüro AG, 
Altstetterstrasse 224, 8048 Zürich 

s 
'-0 

. (} 
weizer Holz• ~ 
Energiepellets 

r:sB 

Waren und/oder Dienstleistungen gegliedert nach 
int. Klassen: 
4 Brennmaterialien schweizerischer Herkunft. 

Abb. 5 
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Date de depöt: 26 avril 1995 416714 
Robert Waldmann, commerce de viande, 
12, Grand-Rue, 1373 Chavornay 

tmportateur Oirec: 

Produits et/ou services groupes par classes int.: . 
29 Viande de cheval de provenance des Etats, Urus. 
Priorite decoulant de l'usage: ler avril 1992. 

Abb. 6 

Hinterlegungsdatum: 25. Juni 1993 414413 
lrend Gastro Concepts AG, Weisse Gasse 15, 
4001Basel 
".ertreter: Ing. C. Gaggini, Brevetti-Marche, 
via Madonna della Salute 5, 6900 Massagno/Lugano 

UEXICAN RESTAURANTE t. ■AR 

Waren und/oder Dienstleistungen gegliedert nach 
int. Klassen: 
42 Verpflegung, Beherbergung von Gästen. 
Gebrauchspriorität: November 1992. 

Abb. 7 
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Date de dcpöt: 10 septembrc 1993 415235 1 

Kur- und Verkehrsverein St. Moritz, Gemeinde
haus, 7500 St. l\1oritz 

Man<la tairc : Mcisscr & Dumarthc ray, 
Bahnhofst rasse 8, 7250 Klosters 

TOP or THE WOR LD 

Produi ts ct/ou serviccs groupCs pa r classcs int. : 
3 PrCpara tions pour blanchir e t aut res substanccs 

P?Ur l_css ivcr; prCp.1rations pour nc ttoycr. polir, 
degrn1sscr et abrascr; savons; parrumcr ic, huilcs 
essentielles, cosmCtiques, lotions pour les chc
vcux; dcntifriccs. 

5 Produits ph:umaccutiques, vCtCrinaircs et 
hy~i?niqucs;_ substanccs diCtCtiqucs a usagc 
med1c?I. ahmcnts po ur bCbCs; cmplillrcs, 
matCn el pour panscmcnts; m:1tiCrcs pour plom
bcr des dc nls e l pour cmprcin lcs dcn lai rcs: 
dCsinfcctants; produi ts pour li\ <lcs truction des 
animaux nuisiblcs; fongicides, hcrb ic iUcs. 

8 Outils et instrumc nts a main cnt rain t!s manu
cl\cmcnt; coule llcric, fourchcttc s et cu illcrs· 
armes blanchcs: rasoirs. ' 

9 ~ppareils e t i_nstrumcnls scicntifiqucs, 11 au
t1qucs, gCodCs1q ucs, photogrn phiques, cinC
matographiqucs, optiqucs, de pcsagc. de mcsu
rage, de signalisation, d e cont rüle (inspection). 
de sccours (sauvctage) e t d 'ense ignemcnt ; 
appa rc !ls Clcc tro niqucs ou Clcc tro leehniqucs, 
apparc1ls pour l'cnregis tre mcnL, la transmis
sion, Ja rc proc..l~c tio n du son 011 des imagcs; sup
ports _d'cnreg!str~mc nt magnCtiqucs, disqucs 
acous t1 qucs; d1 stnbutcurs automatiqucs et mC
canismcs pou r appa rcil s fl prt!paicmcnt; c:1isscs 
cnrcgist rcuscs, ~n achincs ?i calculcr et Cquipc
mcnt pour lc tr:11tcment de l'in formaLion;cx linc
tcurs; lunc tt cs. lcurs pa rtics cl accessoircs. 

11 Appa re ils c..l 'Cclairagc, de chauffagc, de produc
ti_?n <le vapeur, ~c ~uisson, de rCfrigCra tio n, c..lc 
sechage, de vcnlllat1on, de distribut ion d'eau e t 
instal la tions sa nitaires. 

12 VChi~ules; appare ils de locomotion par tcrrc, 
par air o u p:ir cnu. 

14 M Ctau x_ prCcieux e t lcurs all iages et produits cn 
c~s mat1Crcs _o u c n plaquC; joa illeric, bijoule rie, 
p1crrcs prCc1cuscs; horlogcric et inst ruments 
chronomC lriq ucs. 

16 Papier, ca_r ton; pro<l uits de l' impr imc ric; nrticlcs 
pour rehu rcs; pho lographics; liv rcs. rcvucs, 
carlcs gCographiqucs, carles pos lalcs, " pos tcrs" 
( ta blcaux): papctcric, ;-idhCsifs (ma tiCrcs collan
tcs) po ur 1~ papct_cric ou 1c mCnagc; malCricl 
pour lcs arll s tcs; p111ccaux; machincs a 6cr irc e t 
nrtic}c_s de ?urcau \ll l'cxccption des mcublcs); 
malcncl <l 1nslruct1on o u d'c nscigncmc nt (3 
l"exccp tio n des appare ils); sncs cn pl:istiq uc 
pour l'cmba llngc; carlc a joucr; cnractCrcs U'im
primcric; clichCs. 

18 C uir et imilntions llu cuir; pcaux ll'a nima ux; 
ma/lcs et vn li scs; parapluics, parasols c l canncs; 
fouc ts et sc llcr ic. 

20 M cublcs; glnccs (miroirs). cadrcs; articlcs cn 
bois o u en succCc..lnn Cs de bois, ?i savo ir cnd rcs de 
tnb lcaux ainsi quc b.1qucttcs, litcaux ou mo ulu
rcs pour tringles de ri<lcaux , roulcaux (11011 pour 
m.lchines), pinccs a ligne, articlcs c n cc llu loi<l o u 
c n succt! c..l a nt!s de ccllulo id, a savoi r capsu lcs; nr
tidcs e n mntiCrcs plast iqucs, f1 savoir 
cadrcs J e t.1b lc:iux a insi quc baqucllcs, litcaux 

Abb. 8 

ou m.o ulurcs pour cadrcs de tab lcaux, capsu lc~ 
ou bouchons pour bo utcillcs, cintrcs portc
h:1bits, crochc ls, futs, tringlcs de ridcaux et cro
chc ls pour ridcaux vi s, rivcts, chcvi lles, cnisscs, 
g:irniturcs de meubles et de portcs, Ccha las, 
rCscrvoirs, rCCipicnts d'cmb.1 ll agc. 

21 l'ctits apparei ls no n Clcc triq ucs et rCcipicnts 
pour Je mCnage ou la cuis inc (11i cn mCtaux prC
cicux, ni cn plaquC);pc ignes e t Cpongcs: brosscs; 
matCr iaux pour la brossc ric; matCfic l de nc t
toyagc; pa illc de fcr, vcrrc bru t c l mi-ouvrC (:\ 
l'cxccption du verrc de cons truction); vcrrcrie, 
porccl.iinc cl rni·cncc pour lc mCn.lgc, ninsi quc 
c..l'n utres produits cn vc rrc,porcclainc e t fa'lcncc, 
a savoir vcrrcs, bo ls. coupcs, plats, boutcillcs. 
boitcs. sl:1 tuc ttcs, v:1scs, jarrcs, anscs, pots, ar
moircs vitrCcs, cassc tt es, hanaps, platcaux. 

24 Couvcr tures cn la ine, couvc rtures de Jit e t clc 
tnble. 

25 VCtcments, chapellcric; noto1mmcnt vCtcmcnts 
pour 1c spart e t lcs loisirs, a savoir bas, gants, 
bonncts, casqucttes, chapcaux, tenucs d 'entrai
ncmcnt, shorts, T-shirt s, swcat-shirts {pull-ovcrs 
et sou-pulls), tricots, vCtcmc nts d e tcnnis, 
tcn ucs pour transpircr; chaussurcs; l>ottcs, sou
licrs et pantouncs. 

28 Jcux.jouc ls,a rt iclcs de gymnas tique et de sporl , 
no tammcnl ba ll cs, raquc ttcs de tcnnis cl de 
squash. pa tins a gl:1cc. pntins a roulcllcs, skis. 
fixatio ns de skis, batons de ski s, tccs de golf, 
chaussurcs de sporl minialurcs, l>allcs miniatu
rcs. 

29 Vinndc, notamment viandc sCchCe, poisson, 
volnillc et gibicr; cxtraits <lc viandc; saucissons; 
fruits et lt!gumes conscrvCs, sCchCs et cu its. 
gc lCcs, confitu rcs; a:u fs, lo1i t et prod uits laitic rs; 
huilcs et gr.1 isscs comcstiblcs; sauccs a sa ln<lc ; 
consc rvcs. 

30 CafC, thC . cacao, s ucrc, ri z, tapioca, sagou, 
succCUanCs du ca rc; farincs cl prCparatio ns 
foi tcs de cC rCnlcs, pai n. p5t isscric et conriscric, 
glaccs comcstiblcs; mic l, s irop <lc mClnssc: lc
vurc . po udrc pour faire lcvc r ; sei, mu utanJc; 
vinaigrc . sauces; Cpiccs: glncc ;\ rafr.1ichir. 

31 Produits agricolcs. ho rticolcs, forcs t icrs; fruits e t 
ICgumcs fra is; scmcnces, planlcs vivantcs e t 
ncurs natu re lles; aliment pour lcs animaux, 
malt. 

32 ßiCrcs; ea ux minCralcs et gazcuscs provcnan t 
des Gr isons et aulrcs bo issons no n nlcooliqucs; 
Uoissons de fruil s et jus de fruits; s irops et autrcs 
prCparations pou r fa ire <l cs Uoissons. 

:n Boissons alcooliqucs. 
34 Tal>ac: articlcs pou r fum curs; allumctlcs. 

To us lcs produi ts prCcitCs <lc provcn:incc suissc. 
JS Puh li cil t!, tl is lr ihutio n <l cs prospcct us et 

J' t!c hanti llo ns. r.cst io n <lcs nffa ircs commercia
lcs, orga nisation des co ngrCs, des CvCncmcnts 
cu ltu rc ls,sportifs et politiqucs. 

39 Transport, org:111 is:1tion des voy:1ges, lcs se rviccs · 
consis t:1111 cn informa lions concernnnt lcs voy:1-
ges o u les transpo rl s de marchandiscs p:1r des 
courticrs et des agcnces de tourisme, informa
tio ns relati ves aux to1rifs, aux ho rai res et aux 
mo<lcs <lc transport. 

41 Education, format ion. divcrlisscmcnts, activitCs 
spor tives e t culturclles. 

42 Rcslnuration (alimcntalion): hCbcrgcmcnt tem
porairc; soi ns mCdicnux <l'hygiCnc et de bc.1utC ; 
lcs se rvices J'agcnccs c.l c vo y.igcs ou de cour
ticrs qui assu rcnl c.lcs rCscrvatio ns de Jogis; con
su ltations et information cn qucst ions tou ris
tiq ucs, c.l'organisat io n e t de qua litC, coordina
tio n des Cvencmcnts et fCtcs, sc rviccs d ' un 
burcnu <les objcts tro uvCs. 

Priori tC dCcoulant de l'usagc: 1987. 
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Schweizerische Rechtssprechung/ Jurisprudence suisse 

I. Firmen, Enseignes und Handelsnamen/ 
Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux 

Art. 14 LCD; 28c al. 1 CC; 4 cst. fed.; 87 et 90 al. 1 lettre b OJF -
«SILHOUETTE» 

- Le dommage irreparable, condition formelle de procedure pour le recours 
de droit public, n 'est pas identique au dommage difficilement reparable, 
condition materielle de la protection juridique provisionnelle ( c. 2). 

- Les decisions statuant sur des mesures provisionnelles, prises en derniere 
instance cantonale, peuvent toujours etre attaquees par la voie du recours 
de droit public ( c. 2). 
Celui qui forme un recours de droit public ne peut se limiter a une critique 
de nature appellatoire mais doit demontrer en quoi la decision entreprise est 
insoutenable ( c. 4 ). 
Si, sur la base d' elements objectifs, le juge acquiert l 'impression d 'une cer
taine vraisemblance de l'existence d'un motif justificatif, tel que le consen
tement du lese, l 'atteinte n 'est plus illicite ( c. 5 a). 

- Statuant sur recours de droit public contre une ordonnance de mesures pro
visionnelles, le tribunalfederal montre, dans le controle de l'appreciation 
des preuves, une retenue d 'autant plus grande que l'instance cantonale a pu 
se contenter de la vraisemblance des faits et d 'un examen sommaire des 
questions de droit ( c. 5 b ). 

- Der nicht wiedergutzumachende Nachteil als Voraussetzung der staatsrecht
lichen Beschwerde ist nicht mit dem nicht leicht wiedergutzumachenden 
Nachteil als materieller Voraussetzung des einstweiligen Rechtsschutzes 
identisch ( E. 2 ). 

- Letztinstanzliche kantonale Entscheide über vorsorgliche Massnahmen kön
nen stets mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten werden (E. 2). 

- Die staatsrechtliche Beschwerde darf sich nicht auf eine Rüge wie bei der 
Berufung beschränken, sondern muss darlegen, weshalb der angefochtene 
Entscheid unhaltbar ist ( E. 4 ). 
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- Gewinnt der Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines Rechtsgrundes oder der 
Einwilligung des Verletzten, liegt kein rechtswidriger Nachteil mehr vor (E. 
5a). 

- Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren gegen vorsorgliche Massnahmen 
auferlegt sich das Bundesgericht hinsichtlich der Beweiswürdigung eine 
noch grössere Zurückhaltung, wenn die kantonale Instanz sich mit der 
Glaubhaftmachung der Tatsachen und einer summarischen Prüfung der 
Rechtslage begnügen durfte (E. 5b). 

Arret du tribunal federal (lere cour civile) du 4 novembre 1994 dans Ja cause 
Silhouette S.A. et autres c. Silhouette Caroline S.A. 

Faits: 

A. Pour exploiter Je centre de fitness sis rue du Grand-Bureau 17, qu'il avait tenu 
jusqu'ici en raison individuelle sous l'enseigne «Silhouette 3 (Acacias)», Pier
re-Alain Brunner a constitue Ja societe anonyme «Silhouette Grand-Bureau 17 
S.A.» en 1989. II en est devenu l'actionnaire et l'administrateur unique. 

Le 20 septembre 1989 Pierre-Alain Brunner a vendu l'integralite du capital
actions de «Silhouette Grand-Bureau 17 S.A.» a Serge Elpidine pour Je prix de 
2'400'000 fr. Celui-ci a ainsi acquis Je droit au bail , Je fonds de commerce, le 
mobilier et l'agencement du centre de fitness. 

La societe ayant rencontre des difficultes financieres , ses actifs furent vendus 
pour Je prix de 45'000 fr. a Daniel Ducommun Je 13 decembre 1993. Pour ex
ploiter ce meme centre de fitness, celui-ci crea Ja societe «Silhouette Caroline 
S.A.» Je 4 janvier 1994. 

B. Les societes Silhouette S.A. , Silhouette Body S.A., Silhouette Maunoir S.A. , 
Silhouette Valentine S.A., Silhouette Versoix S.A., Silhouette Lausanne S.A., 
toutes dominees economiquement par Pierre-Alain Brunner, exploitent depuis 
1988 pour Ja plus ancienne des centres de fitness, d'esthetique, ainsi que le 
commerce d'articles s'y rapportant. 

Par requete de mesures provisionnelles du 31 mars 1994, elles ont demande a 
Ja cour de justice de Geneve d'interdire a la societe Silhouette Caroline S.A. 
d'utiliser la raison sociale «Silhouette Caroline S.A.» et de lui impartir un 
delai pour faire proceder a la radiation de sa raison sociale au registre du com
merce. Elles reprochent a la defenderesse d'entretenir volontairement, dans 
l'esprit de la clientele, la confusion entre leurs entreprises concurrentes et donc 
de violer !es art. 3 Jet. d LCD et 956 al. 2 CO. La defenderesse a conclu au re
jet de Ja requete. 
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Par ordonnance du 27 avril 1994, Ja cour de justice a rejete Ja requete. 

C. Contre cette ordonnance, les requerantes forment un recours de droit public. 
Elles concluent a l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause a la cour de 
justice pour nouvelle decision dans le sens des considerants. L'intimee conclut 
principalement a l 'irrecevabilite du recours et, subsidiairement, a son rejet. La 
cour de justice se rerere aux considerants de son ordonnance. 

Droit : 

1. Sous reserve d' exceptions non realisees en I' espece ( cf. ATF 119 Ia 28 consid. 
1, 118 Ia 64 consid. 1 e, 117 Ia 336 consid. 1 b, 115 Ia 293 consid. 1 a), le re
cours de droitpublic n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'a l ' an
nulation de la decision attaquee (ATF 118 Ia 64 consid. 1 e, 117 Ia 341 consid. 
2 d, 117 II 94 consid. 4). Le present recours est donc irrecevable dans Ja me
sure ou il tend a faire renvoyer Ja cause a l ' autorite cantonale avec des injonc
tions . 

2. Les societes recourantes interjettent un recours de droit public pour arbitraire 
fonde sur I' art. 4 Cst. Eli es soutiennent que Ja cour de justice a apprecie les 
preuves de maniere arbitraire, en retenant des faits en contradiction evidente 
avec Ies pieces du dossier et en interpretant celles-ci de maniere insoutenable. 

Se Ion I' art. 87 OJ, Je recours de droit public pour violation de I' art. 4 Cst. n' est 
recevable que contre les decisions finales prises en derniere instance; il n' est 
recevable contre les decisions incidentes que s'il en resulte un dommage 
irreparable pour l'interesse. Le tribunal fäderal examine d'office s'il peut ent
rer en matiere sur Je recours, sans egard aux allegations des recourantes et aux 
objections de l'intimee (ATF 106 Ia 229 consid. 1). 

Selon la jurisprudence, est irreparable au sens de l'art. 87 OJ Je dommage 
qu'une decision finale, meme favorable au recourant, ne ferait pas disparait
re completement. il doit s'agir d'un dommage juridique; un simple dommage 
de fait ne suffit pas (ATF 106 Ia 229 consid. 3 c). Contrairement a l'opinion 
des recourantes et de l'intimee, cette condition du dommage irreparable, qui 
est une condition formelle de procedure pour le recours de droit public selon 
l'art. 87 OJ, n'est pas identique a celle de dommage difficilement reparable 
de l'art. 28c al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 14 LCD), qui est une condition 
materielle de Ja protection juridique provisoire. Le dommage de l'art. 87 OJ 
est une condition de recevabilite du recours: ce qui est exige, ce n'est pas un 
dommage de droit materiel provoque par Je fait de devoir attendre Ja decision 
au fond. Le dommage n 'est pas constitue par Je fait que Je recourant serait 
lese dans sa position juridique de fond, mais par le refus du contröle constitu
tionnel, c ' est-a-dire par Je fait qu'il est lese dans sa situation juridique for
melle. Un tel dommage forme) peut consister dans Je fait qu'un recours ul-
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terieur contre Je prononce de Ja mesure, qui serait forme en meme temps que 
Je recours contre Ja decision au fond, ne serait plus possible, puisque Je pro
nonce de Ja mesure provisoire serait alors devenu caduc (ATF l 16 1a 446 con
sid. 2). De meme, Je tribunal federal ajuge que l'ordonnance refusant d'or
donner une mesure provisionnelle peut faire l' objet d' un recours de droit pu
blic (arret M. du 15 janvier 1990, in SJ 1990 p. 177; arret D. S.A. du 29 
novembre 1989, in RSPI 1990 II 327). Les decisions statuant sur des mesures 
provisoires prises en derniere instance cantonale peuvent donc toujours etre 
attaquees, de sorte que l'on peut se dispenser d'examiner si Ja decision atta
quee en l'espece et qui ne pouvait pas etre soumise a une autre autorite can
tonale doit etre consideree comme une decision finale ou, au contraire, com
me une simple decision incidente au sens de I' art. 87 OJ (ATF 118 II 369 con
sid. 1, 116 1a 446 consid. 2 et !es arrets cites). 

3. Dans un recours de droit public pour arbitraire selon I'art. 4 Cst., il n'est en 
principe pas possible d'invoquer des faits nouveaux, ni de produire des pieces 
nouvelles (ATF 118 1a 20 consid. 5a, 1091a 312 consid. 1, 108 II 69 consid. 1). 
II ne sera donc pas tenu compte des nouvelles pieces produites par !es recou
rantes a l' appui de leur recours de droit public Je 25 mai J 994, ni non plus des 
faits qui en decoulent et qui n'ont pas ete soumis a l'autorite cantonale. 

4. Selon I'art. 90 al. 1 let. b OJ, J' acte de recours doit contenir un expose des fai
ts essentiels et un expose succinct des droits constitutionnels ou des principes 
juridiques violes, precisant en quoi consiste Ja violation invoquee (ATF 117 1a 
393 consid. 3). Saisi d'un recours de droit public, Je tribunal federal ne doit ex
aminer que !es griefs exposes de maniere claire et detaillee (ATF 115 1a 183 
consid. 3 et !es arrets cites) . S'il invoque une violation de I'art. 4 Cst., Je re
courant ne peut se contenter de pretendre que Ja decision entreprise est ar
bitraire; il doit demontrer, par une argumentation precise, que Ja decision in
criminee est insoutenable (ATF 1191a 197 consid. 1 d, 118 Ia 64 consid. l b). 
Une critique de nature purement appellatoire est irrecevable (ATF 1071a 186). 

5a) En matiere de concurrence deloyale, Ja requete de mesure provisionnelle est 
fondee Iorsque Je requerant rend vraisemblable, d'une part, qu'il est l'objet 
d ' un acte de concurrence (deloyale) illicite, imminent ou actuel, qui l'atteint 
dans sa clientele, son credit ou sa reputation professionnelle, ses affaires ou ses 
interets economiques et, d'autre part, que cet acte risque de lui causer un pre
judice difficilement reparable (art. 9 et 14 LCD, 28c al. 1 CC). 

Si l'existence d'un motif justificatif tel qu'un droit prive a l'utilisation de Ja 
raison sociale ou Je consentement du lese, est rendue vraisemblable, elle leve 
I' illiceite de I' atteinte. 

Lorsqu'il peut se prononcer sur Ja base de la vraisemblance, Je juge n'a pas a 
etre persuade de l'existence des allegues de fait. II suffit que, sur Ja base d'ele-
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ments objectifs, il acquiere l'impression d'une certaine vraisemblance de 
l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibi
lite que les faits aient pu se derouler autrement. 11 peut se contenter d'un ex
amen sommaire du droit (ATF 104 1a 408 consid. 4, 99 II 344 consid. 2 b, 88 I 
11 consid. 5 a). 

b) Selon la jurisprudence, I' autorite tombe dans l' arbitraire si elle retient a Ja ba
se de son jugement des constatations de fait qui sont en contradiction evidente 
avec les pieces du dossier. Dans I' appreciation des preuves, les autorites can
tonales jouissent d'une tres grande liberte. Saisi d'un recours de droit public, 
Je tribunal federal n'intervient que si l'appreciation des preuves est manifeste
ment insoutenable, est en contradiction evidente avec Ja situation de fait, re
pose sur une inadvertance manifeste ou heurte de fa;on choquante Je sentiment 
de Ja justice (ATF 118 1a 28 consid. 1 b et !es references) . Sur recours de dro
it public contre une ordonnance de mesures provisionnelles, il fait preuve 
d'une retenue d'autant plus grande que compte tenu du but assigne a cette 
procedure particuliere, Je juge ne doit examiner Je fondement des conclusions 
que de maniere provisoire et sommaire, qu ' il doit se contenter de Ja preuve de 
Ja vraisemblance des faits et du bien-fonde de l'action au fond et que I'examen 
des questions de droit demeure sommaire (ATF 99 II 344 consid. 2 b, 97 I 481 
consid. 3). 

c) Les recourantes reprochent a Ja cour cantonale d' avoir apprecie arbitrairement 
les preuves : celle-ci aurait retenu, en contradiction manifeste avec !es pieces 
produites, soit Je contrat de vente d'actions du 20 septembre 1989 et Je contrat 
de vente des actifs du 13 decembre 1993, que Ja raison sociale aurait ete cedee. 
Se Ion !es recourantes, I' usage de cette raison sociale n' aurait ete que tolere a 
I'egard du seul Serge Elpidine et, par consequent, cette tolerance ne pourrait 
pas concerner «Silhouette Caroline S.A.», qui est une nouvelle societe. Ni Je 
contrat de vente d' actions, ni Je contrat d'achat des actifs n'octroieraient a Da
niel Ducommun le droit d'utiliser Je terme descriptif de «Silhouette». 

A cet egard, Ja cour cantonale a retenu, d'une part, que Pierre-Alain Brunner a 
cede I'usage de Ja raison sociale «Silhouette Grand-Bureau 17 S.A.» avec !es 
actions de cette societe, Je contrat de vente du 20 septembre 1989 ne faisant 
mention d' aucun droit de retour, ni d'aucune restriction a un usage ulterieur de 
Ja raison sociale. D'autre part, puisque cette societe a ete active durant quatre 
ans sous cette raison sociale et que Daniel Ducommun en a acquis les actifs et 
cree «Silhouette Caroline S.A.» pour les exploiter, elle a considere que ce der
nier ne peut se voir reprocher d'avoir utilise le terme «Silhouette» dans sa rai
son sociale. En admettant ainsi Ja vraisemblance de l'existence du droit de 
I'intimee a l' usage du terme «Silhouette» et, de ce fait, en niant Je caractere 
deloyal et illicite du comportement de celle-ci, Ja cour cantonale n' a pas retenu 
des faits en contradiction avec les pieces du dossier, pas plus qu'elle n'a ap
precie les preuves de maniere insoutenable. 
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Art. 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO - «JNCA» 

- ll existe un risque de confusion entre les raisons sociales «lnca Bank S.A.» 
et «Incavalor S.A. », d'une part, et, de l'autre, «lncagest S.A. ». 

- Zwischen «lnca Bank S.A.» und «lncavalor S.A.» einerseits sowie «lncagest 
S.A . » andererseits besteht eine Verwechslungsgefahr. 

Arret de Ja cour de justice de Geneve du 21 octobre 1994 dans Ja cause Inca 
Bank S.A., lncavalor S.A. et Gaetan Carnot c. Incagest S.A. et Pierre-Anton Erni 

A. La societe anonyme Incagest S.A., creee aux termes d'une convention signee 
en date du 15 decembre 1988 par Gaetan Carnot, Pierre-Anton Erni, IncavaJor 
S.A. et Inca Bank S.A., a ete inscrite au registre du commerce de Geneve le 25 
janvier 1989, avec siege social 3, rue Pierre-Fatio, soit a la meme adresse 
qu'Inca Bank S.A. et qu'Incavalor S.A. 

Le but d'Incagest S.A. est la gestion de fortune et de patrimoines. Pierre-An
ton Erni a occupe !es fonctions de president du conseil d'administration et 
d'administrateur-delegue d'Incagest S.A .. 

B. La societe ayant subi des pertes importantes, !es parties au contrat du 15 de
cembre 1988 ont decide de mettre un terme a leur collaboration, ce qu ' elles ont 
materialise en signant une seconde convention datee du 4 septembre 1990, 
portant notamment cession par Incavalor S.A. de toutes ses actions Incagest 
S.A. a Erni, qui devenait ainsi l'actionnaire unique d'lncagest S.A. . 

Adopte afin d'eviter tout risque de confusion eventuel entre !es noms d'Inca 
Bank S.A. et d'Incagest S.A., qui n'appartenaient plus au meme groupe finan
cier, l'article 6 de la convention du 4 septembre 1990 prevoit ceci: 

«Immediatement apres la signature de la presente convention, Erni s'engage 
a tenir une assemblee generale d'Incagest portant changement de raison so
ciale et de siege social( ... )». 

C. En depit de trois courriers adresses a 1' avocat d' Erni !es 17 septembre 1990, 27 
fevrier 1991 et 24 janvier 1994 qui lui rappelaient cet engagement, ni Ja raison 
sociale ni le siege social d 'Incagest S.A. n' ont ete modifies a ce jour. 

Inca Bank S.A. a re<;u, !es 21 et 25 janvier 1994, deux telex emanant de Mor
gan Stanley International concernant en realite Incagest S.A. 

D. Par demande deposee le 24 mai 1994, lnca Bank S.A., Gaetan Carnot et Inca
valor S.A. exposent qu'ils ont un droit exclusif et prioritaire sur Jes deux .rai-
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sons sociales Inca Bank S.A. et Incavalor S.A. , qu'Erni et Incagest S.A. 
s'etaient engages a faire modifier Ja raison sociale «Incagest S.A.» , qu'elle 
est une source de confusion entre leurs entreprises et celle de Ja societe de
fenderesse , et qu' ainsi !es defendeurs contreviennent aux article 1, 19 et 956 
alinea 2 CO. 

Les demandeurs concluent a ce que Ja cour condamne Incagest S.A. et Pierre
Anton Erni a faire radier sans delai Ja raison sociale «Incagest S.A.», ou, sub
sidiairement, a modifier Ja raison sociale d'lncagest S.A. en application de Ja 
convention du 4 septembre 1990, 

E. Les defendeurs ne se sont pas presentes ni fait representer a l' audience d ' in
troduction du 16 septembre 1994 et ils n'ont pris aucune conclusion. 

Droit: 

5a) Ce qu'il faut relever d'emblee est Je caractere fantaisiste du mot «Incagest», 
issu de Ja reunion partielle de Ja racine fantaisiste «Inca-», utilisee par !es so
cietes demanderesses qui sont economiquement liees, et du generique «-gest» 
pour «gestion». Ce qui frappe d'emblee a premiere Iecture, ce sont !es memes 
phonemes utilises dans !es deux premieres syllabes des trois raisons de com
merce, a Ja seule diffärence de leurs suffixes. Or !es demandeurs sont fondes a 
se prevaloir de l'anteriorite d'un element fantaisiste de leurs raisons sociales, 
ces denominations ayant pris racine dans la memoire des milieux concernes 
par une identification de l' entreprise des societes demanderesses sous !es 
noms d' «Inca Bank» et d' «Incavalor». Ces denominations de fantaisie posse
dent a l'evidence une force de distinction tres nette. 

b) Or, le caractere suffisamment distinctif d'une raison sociale ulterieure n 'existe 
pas avec «Incagest S.A.», qui n'individualise plus Ja societe defenderesse de 
maniere suffisante par rapport a Inca Bank S.A. et a lncavalor S.A., depuis que 
Ja societe defenderesse est sortie du groupe. Le risque de confusion entre !es 
premieres et Ja seconde est d'autant plus grand que Je siege des raisons de 
commerce concernees est situe dans Je meme canton, que !es entreprises qu ' el
les designent restent actives dans Ja meme branche economique et qu'elles 
s'adressent au meme cercle de clientele dans !es milieux de la banque et de Ja 
finance. On doit, dans un tel cas, faire montre de rigueur en faveur des pre
miers utilisateurs. 

c) Inca Bank S.A., Gaetan Carnot et Incavalor S.A., se fondant sur l'article 956 
alinea 2 CO, ont demontre par deux pieces que la raison de commerce de la so
ciete defenderesse prete a confusion et, partant, induit Je public en erreur. Les 
conclusions des demandeurs reposant sur !es faits articules et !es pieces pro
duites, ils obtiendront leurs conclusions (art. 79 al. 1 et 80 litt. b a contrario 
LPC). 
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6. A cela s'ajoute qu'en s'abstenant d'executer l'article 6 de la convention signee 
Je 4 septembre 1990 en depit de deux mises en demeure qu'ils ont rec;ues, Jes 
defendeurs ont vioJe Jeur obJigation contractuelle. 

La cour admettra donc l'action en cessation de trouble, interdira aux defen
deurs de faire usage de Ja raison sociale «Incagest S.A.» et leur ordonnera de 
Ja faire radier ou modifier au registre du commerce de Geneve sous Ja menace 
des peines de droit (ATF 92 II 268). 

Art. 956 al. 2 CO - «NARIMPEX» 

- Il existe un risque de confusion entre «Narimpex S.A .» et «Natimpex S.A.» 
(c. 4). 
Si La demanderesse simultanement ouvre action aufond et requiert des me
sures provisionnelles et que, consecutivement a l'ordonnance provisionnel
le, La defenderesse modifie sa raison sociale, l'action aufond n 'a plus d'ob
jet, mais doit etre accueillie dans son principe, les qualites de La defender
esse etant modifiees et cette derniere condamnee aux depens ( C. 5 ). 

Zwischen «Narimpex S.A. » und «Natimpex S.A.» besteht eine Verwechs
lungsgefahr (E. 4). 
Stellt die Klägerin zugleich mit der Hauptklage Antrag auf vorsorgliche 
Massnahmen und ändert die Beklagte wegen der Massnahme ihre Firma, 
wird die Hauptklage gegenstandslos, wäre aber an sich gutzuheissen, so 
dass die Beklagte behaftet und zu Kostenfolge verurteilt werden kann (E. 5). 

Arret de la cour de justice de Geneve du 23 juin 1995 dans la cause Narimpex 
sa c. Natka S.A. 

A. La societe anonyme Narimpex S.A. a ete inscrite au registre du commerce de 
Bienne Je 22 novembre 1958; eile expJoite deux usines de production de fruits 
secs et de miel. Le but de Narimpex S.A. est le commerce et Ja fabrication de 
denrees aJimentaires, qu'elle exporte notamment vers l' Allemagne. Tous ses 
produits portent la mention «Narimpex». 

Sous la raison sociale «Natimpex S.A.», une societe anonyme a ete inscrite au 
registre du commerce de Geneve Je 20 octobre 1994, indiquant comme but: 
«importation, exportation, commerce de produits; operations commerciales et 
financieres». 
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En depit de courriers adresses a l'administrateur de Natimpex S.A. !es 25 no
vembre 1994 et 9 janvier 1995 pour lui demander de modifier sa raison socia
le, cette societe s'est prevalue de l'absence d'objection formulee par l'office 
federal du registre du commerce. 

B. Par requete de mesures provisionnelles deposee devant Ja cour de justice Je 10 
fevrier 1995, Narimpex S.A. a expose que Ja raison sociale de Natimpex S.A. 
etait source de confusion entre !es deux entreprises, et qu' ainsi cette derniere 
contrevenait aux articles 1 alinea 2 lettre d, 3 lettre d LCD et 956 alinea 2 CO. 

C. Natimpex S.A., comparant Je ler mars 1995 par son administrateur unique 0., 
avocat, s'est opposee a ladite requete en exposant qu'elle etait active depuis 
plus de cinquante ans au Zai"re sous Je nom de Socodiza S.A. dans l'importati
on de denrees alimentaires, d'articles menagers et d'habits usages; Natimpex 
S.A. a soutenu que Natimpex S.A. et Narimpex S.A. ne traitaient pas !es me
mes produits alimentaires, n'avaient pas Ja meme clientele et qu'en conse
quence il n'existait aucun risque concret de confusion entre ces deux societes. 

D. Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 18 avril 1995, Ja cour 
a en particulier interdit a Natimpex S.A. d'utiliser Ja raison sociale «Natim
pex S.A.» et lui a imparti a un delai de 30 jours pour faire proceder a Ja mo
dification de Ja raison sociale «Natimpex S.A.» au registre du commerce de 
Geneve. 

Cette ordonnance a ete communiquee a Natimpex S.A. Je 20 avril 1995 par Je 
ministere de l'huissier judiciaire J., qui Ja notifia pour execution a Ja citee par 
acte en date du 27 avril 1995. 

Sur quoi J'assemblee generale extraordinaire de Natimpex S.A., tenue Je 11 
mai 1995, a modifie sa raison sociaJe en Natka S.A. et l'a fait enregistrer au
pres du registre du commerce de Geneve Je 16 mai 1995, apres approbation de 
l'office federn! du registre du commerce selon l'article 115 alinea 2 ORC. 

Ea) Par acte depose au greffe de Ja cour de justice le 31 mars 1995, Narimpex S.A. 
avait introduit Ja presente action au fond contre Natimpex S.A. La demander
esse a conclu a ce que Ja cour fasse interdiction a Ja defenderesse d'utiliser Ja 
raison sociale «Natimpex S.A.» ou toute autre raison sociale pouvant preter a 
confusion avec Narimpex S.A., impartisse a cette derniere un deJai de trente 
jours pour faire proceder a Ja modification de Ja raison sociale «Natimpex 
S.A.» au registre du commerce de Geneve, et assortisse ces injonctions de Ja 
menace des peines prevues a l'article 292 du code penal, le tout avec suite de 
depens. 

b) Dans ses conclusions deposees le 26 mai 1995, Ja societe defenderesse fait ob
server que les conclusions de Ja demanderesse sont devenues sans objet vu le 
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changement de Ja raison sociale de Natimpex S.A. devenue Natka S.A., estime 
que Ja demanderesse aurait pu faire l'economie d'introduire simultanement 
I'action au fond et sa requete de mesures provisionnelles, et fait grief a Na
rimpex S.A. d'avoir maintenu Ja presente action . La defenderesse conclut au 
deboutement de Ja demanderesse de toutes ses conclusions et a sa condamna
tion aux depens. 

Droit: 

4a) Ce qu'il faut relever d'emblee est Je caractere fantaisiste du mot «Natimpex», 
issu de Ja reunion partielle de Ja racine fantaisiste «Nat-», et du generique «
impex» pour «import/export». Ce qui frappe d' emblee a premiere lecture, ce 
sont !es memes phonemes utilises dans les trois syllabes des deux raisons de 
commerce, a Ja seule difference des consonnes «t» et «r». La requerante est 
fondee a se prevaloir de l' anteriorite d ' un element fantaisiste de sa raison so
ciale, des lors qu 'elle soutient avec une certaine force de conviction que cette 
denomination a pris racine dans Ja memoire des milieux concernes par une 
identification de l'entreprise de Ja requerante sous Je nom de «Narimpex 
S.A.». Cette denomination de fantaisie possede a I'evidence une force de di
stinction tres nette. 

b) Or Je caractere suffisamment distinctif d'une raison sociale ulterieure n' exi
ste pas avec «Natimpex S.A.», qui n' individualise plus Ja defenderesse de 
maniere suffisante par rapport a «Narimpex S.A.». Le risque de confusion 
entre la premiere et Ja seconde est d' autant plus grand que !es entreprises 
qu 'elles designent sont actives dans Ja meme branche economique, et qu'el
les s ' adressent au meme cercle de clientele dans !es milieux du negoce ali
mentaire. Le juge doit, dans un tel cas, faire montre de rigueur en faveur du 
premier utilisateur. 

c) Narimpex S.A., se fondant sur l'article 956 alinea 2 CO, demontre ainsi que 
Ja raison de commerce de Ja societe citee prete a confusion et, partant, induit 
Je public en erreur, ce que Ja societe defenderesse a bien voulu tacitement ad
mettre en obtemperant a l'ordonnance sur mesures provisionnelles. 

Sa) II est vrai que Narimpex S.A. n'a pas modifie ses conclusions apres Je chan
gement de raison sociale de Ja societe defenderesse, mais cette omission ne 
saurait lui etre reprochee dans Je mesure ou cette modification n' avait pas ete 
publiee Je 18 mai 1995, et qu ' il n'est pas etabli que Natimpex S.A. en avait 
informe Ja demanderesse avant de demontrer ce fait nouveau dans Je cadre de 
Ja presente procedure au fond. De surcroll, contrairement a l'opinion de Ja de
fenderesse, Narimpex S.A. etait fondee a introduire !es deux actions simul
tanement, dans Ja crainte ou eile etait, devant Ja renitence affichee de sa par
tie adverse, que l'issue de Ja procedure ne se prolonge a son detriment. 
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b) Dans ces conditions, meme si l'action n'a plus d'objet, elle doit etre accueil
lie dans son principe avec suite de rectification des qualites et condamnation 
de Natimpex S.A. aux depens. 

Art. 42 al. 1 et 2, 44 al. 1, 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO; 2 lettre a, 3 al. 
1 lettre c, 55 al. 1 lettre b et al. 2 LPM; 3 lettre d et 9 al. 3 LCD - «UNJFJL» 

- ll existe un risque de confusion entre !es raisons «Unifil AG. Filtertechnik» 
et «lnofil S.A». (c. 3.1) de meme qu'entre !es marques «Unifil» et «lnofil» (c. 
3.2). 

- Le prejudice est tenu pour etabli lorsque des indices fournis par le dossier 
permettent, suivant le cours ordinaire des choses, de deduire avec une cer
taine force tant son existence que sa quotite ( c. 4. 2 ). 

- Calcul du dommage sur la base de la diminution du chiffre d'ajfaires (c. 4.4 
et 4.5). 

- La tres grande vraisemblance de l'existence d 'un Lien de causalite suffit; 
l'imitation illicite d'une marque est propre a entrafner une baisse sensible 
des commandes destinees au lese (c. 4.6). 

- Zwischen den Firmen «Unifil AG. Filtertechnik» und «lnofil S.A.» (E. 3.1) 
sowie zwischen den Marken «Unifil» und «lnofil» (E. 3.2) besteht eine Ver
wechslungsgefahr. 

- Der Schaden ist erstellt, wenn die in den Akten bewiesenen Tatsachen des
sen Existenz und Umfang nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge einiger
massen zuverlässig ableiten lassen ( E. 4.2). 

- Schadensberechnung aufgrund der Umsatzeinbusse (E. 4.4 und 4.5). 
- Eine sehr wahrscheinliche Kausalbeziehung genügt; die rechtswidrige 

Nachahmung der Marke kann leicht eine empfindliche Senkung der Bestel
lungen beim Verletzten auslösen (E. 4.6). 

Arret du tribunal cantonal de Fribourg du 22 mars 1995 dans Ja cause Unifil AG. 
Filtertechnik c. lnoveco S.A. 

A. Unifil AG. Filtertechnik, societe anonyme qui a son siege a Auenstein, est in
scrite au registre du commerce du canton d'Argovie depuis Je 17 mars 1978. 
Elle a pour but Je commerce et Ja production de produits techniques, plus par
ticulierement dans Je domaine de Ja technique des filtres et de Ja protection de 
l'environnement. Elle est specialisee dans Ja technique des filtres a air ou a li
quide, employes plus particulierement dans Ja construction et l'industrie pour 
des travaux de ventilation et de climatisation. Elle est egalement une societe de 
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services, qui planifie, conseille et etablit des projets, plus particulierement en 
matiere d'installations de filtres industriels. La marque verbale et figurative 
«Unifil» est enregistree depuis Je 13 juin 1986 aupres de l'office fäderal de Ja 
propriete intellectuelle, a Berne. 

Le 29 octobre 1990, Ja societe anonyme Inofil S.A., ayant son siege a Villars
sur-Gläne, a ete inscrite au registre du commerce. Elle avait pour but d' «im
porter et exporter, fabriquer, acheter, vendre et distribuer tous produits et equi
pements destines aux traitements des fluides et a Ja protection de I'environne
ment; assumer !es fonctions de representant, d'agent, de courtier, fournir des 
conseils et rendre des services en matiere de recherches techniques, d'etudes 
de marches et de promotion de ventes». Deux marques figuratives etaient en
registrees depuis Je 30 avril 1991 aupres de I' office fäderal de Ja propriete in
tellectuelle. 

B. De 1983 a 1986, Unifil AG. Filtertechnik a confie Ja distribution exclusive de 
ses produits pour Ja Suisse romande a Ja societe Comptoir d'Equipements In
dustriels S.A. (CEI) . La vente effective des produits d'Unifil AG. Filtertech
nik etait confiee par CEI a M. Lucien Nejar qui a exerce son activite SOUS Ja 
raison individuelle «Polyatherm, L. Nejar», a Geneve, jusqu'au 31 decembre 
1983, puis, par Ja suite, par I'intermediaire de Ja societe Polyatherm, L. Nejar 
et G. Kjolner S.A. (ci-apres Polyatherm S.A.). Un contrat de distribution 
exclusive a ete signe entre Unifil AG. Filtertechnik et Polyatherm S.A. Je ler 
juillet 1986. Invoquant une baisse inexplicable du chiffre d' affaires des ven
tes de ses produits a Polyatherm S.A., Unifil AG. Filtertechnik a resilie, par 
Iettre du 14 mai 1991, Je contrat de distribution exclusive avec effet au 31 de
cembre 1991. 

Au debut de l'annee 1992, Polyatherm S.A. a commence la distribution des 
produits lnofil. Lucien Nejar etait actionnaire et membre du conseil d'admini
stration d'lnofil S.A„ 

Cl. Par requete de mesures provisionnelles deposee Je 14 aoGt 1992, Unifil AG. 
Filtertechnik a demande qu ' interdiction soit faite a Ja societe Inofil S.A. , sous 
commination des peines prevues a I'art. 292 CP, d'utiliser d'une quelconque 
maniere, directement ou indirectement, Ja denomination et signe «Inofil» pour 
Ja vente ou Ja commercialisation des filtres a air ou a liquide, produit de Ja 
classe internationale 11. 

2. Par ordonnance du 29 septembre 1992, Je president de Ja cour civile a admis 
ladite requete et a astreint Ja demanderesse a deposer des sGretes de 50'000 
francs . 

Dl. Parallelement a sa requete de mesures provisionnelles, Unifil AG . Filtertech
nik a introduit une demande au fond, en concluant a ce qu'il soit fait interdic-
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tion a la defenderesse d'utiliser la denomination «Unifil»; la demanderesse a 
de plus conclu au paiement de 332'000 francs de dommages-interets, avec in
teret a 55 des Je !er avril 1992. 

Unifil AG. Filtertechnik expose que Ja raison de commerce et la marque de Ja 
defenderesse imitent !es siennes de maniere illicite et que, par son activite, cel
le-ci commet un acte de concurrence deloyale. Les dommages-interets 
reclames sont lies a la perte du chiffre d' affaires en Suisse romande, eprouvee 
durant premier semestre 1992 et due a l'usage par Ja defenderesse de ses pro
duits. 

2. Inofil S.A. conclut au rejet de l'action. Elle annonce qu'elle renonce des le de
but 1993, a l'usage de sa marque «Inofil» mais eile continue a nier Je risque de 
confusion avec la marque «Unifil». Elle conteste avoir commis une faute et nie 
etre responsable des pertes financieres invoquees par Ja demanderesse, pertes 
dues uniquement au changement du systeme de distribution des produits 
d'Unifil AG. Filtertechnik. 

3. La demanderesse a modifie ses conclusions. Elle a reduit sa pretention en 
dommages-interets a 261 '626 francs, avec interets a 5% des le ler juillet 1992. 
Elle a en outre conclu Ja nullite de Ja marque «Inofil» en demandant qu' ordre 
soit donne a l' office federal de Ja propriete intellectuelle de Ja radier du regist
re des marques. La defenderesse a annonce que, des janvier 1993, sa raison so
ciale etait devenu Inoveco S.A„ Des lors, selon eile, Je nouveau chef de con
clusions tendant a Ja nullite de Ja marque «Inofil» est sans objet. 

5. A l'audience du 22 mars 1994, Ja demanderesse a reduit ses conclusions au 
montant de 150'000 francs, au titre de dommages-interets pour Ja perte eprou
vee en 1992. 

Droit: 

2. La defenderesse n'ajamais declare se soumettre aux conclusions de Ja deman
de. Le changement de raison sociale et Ja radiation de Ja marque «Inofil» ont 
toutefois visiblement fait suite a Ja procedure engagee par Unifil AG. Filter
technik. II y a donc eu un acquiescement implicite aux conclusions de Ja de
manderesse, par actes concluants, et !es chefs de conclusions y relatifs n 'ont 
plus d'objet, ce dont il y a lieu de prendre acte. II n'en reste pas moins neces
saire d'examiner s'il existe un risaue de confusion entre !es marques et !es rai
sons sociales «Inofil» et «Unifil», car cette constatation constitue un prealable 
a l'action en dommages-interets de Ja demanderesse. 

3.1 La raison de commerce d'une societe anonyme qui ne contient pas de nom doit 
se distinguer nettement de toute autre raison deja inscrite en Suisse (art. 951 al. 
2 CO); si cette disposition n'est pas respectee, Je titulaire de Ja raison Ja plus 
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ancienne peut demander au juge de mettre fin a l'usage indu de Ja raison Ja 
plus recente et, s'il y a faute, reclamer des dommages-interets (art. 956 al. 2 
CO). Les societes anonymes pouvant former librement leur raison sociale, 
sous reserve des dispositions generales sur Ja formation des raisons de com
merce (art. 950 al. 1 CO), rien ne les empeche de choisir une raison qui se di
stingue nettement de toutes celles qui existent deja. S'il s'agit de noms de fan
taisie, on temoignera de plus de rigueur, Ja liberte de choix etant particuliere
ment grande en ce domaine (ATF 95 II 458, 569 ss). 

Les dispositions sur !es raisons de commerce tendent non pas a reglementer Ja 
concurrence, mais a garantir des confusions, d'une part Je titulaire de Ja raison 
plus ancienne, vu les droits attaches a sa personne et I 'ensemble de ses interets 
commerciaux, d'autre part Je public lui-meme. II decoule de ce principe (ATF 
100 II 226, 95 II 458 ss) : 

- qu'il peut y avoir risque de confusion alors meme que !es societes en cau
se n'ont pas leur siege dans Je meme lieu et n'entrent pas en concurrence. 
En revanche, on est d'autant plus severe que, par leur similitude, Je siege 
et les affaires des societes rendent les meprises plus probables (ATF 95 II 
569 et arrets cites); 

- que Je public que Ja loi veut garantir du risque de confusion comprend, 
outre Ja clientele des deux entreprises, non seulement !es particuliers qui 
ont a faire avec elles, ainsi que !es personnes en quete d'emplois, mais en
core !es autorites et Ies services publics, par exemple les postes. II s'ensuit 
que Je risque de confusion ne s'apprecie pas seulement en fonction du de
gre d'attention qu 'on peut attendre des personnes avec lesquelles les titu
laires des deux raisons sont en relation d'affaires (ATF 100 II 226; contra 
ATF 95 II 569). 

Lorsque deux raisons ont en commun une designation generique, celle-ci doit 
en principe rester dans Je domaine public. Le titulaire de Ja raison plus an
cienne ne peut pretendre s'en reserver l'usage. En revanche, il a Je droit de 
s'opposer a ce que l'usage de Ja meme designation par un tiers cree une con
fusion avec sa propre raison. L' art. 951 al. 2 CO s' applique en effet meme lor
sque Ja raison inscrite en premier lieu est composee d'elements appartenant 
au domaine public. Dans ce cas, I' element commun pourra notamment etre 
complete dans Ja raison Ja plus recente, par un element accessoire frappant, 
doue d'une certaine force distinctive (ATF 95 II 570 et arrets cites; 100 II 
228). 

Pour apprecier le risque de confusion, on compare les deux raisons de com
merce dans Ieur ensemble. II ne suffit pas que l'on distingue les raisons lors
qu'on les lit ou les entend nommees l'une a Ja suite de l' autre; il faut quc Je sou
venir permette de les differencier suffisamment (ATF 97 II 235 s; 95 II 458 s). 
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Lorsque certains elements frappent plus par leur signification ou leur sonorite, 
ils prendront une importance particuliere pour l'appreciation du risque de 
confusion, car ils restent mieux en memoire et sont souvent utilises seuls dans 
Ja vie des affaires, soit par Ja societe elle-meme, soit par des tiers, aussi bien 
oralement que par ecrit (ATF 97 II 155s, 235s; 95 II 459, 569). Le risque de 
confusion est d'autant plus grand que !es raisons sociales a comparer sont for
mees de noms de fantaisie et que l'activite des parties est concurrente (cf. ATF 
114 II 109 quant a Ja notion de concurrence). 

En l'espece, !es elements frappants de chacune des raisons en cause sont !es 
termes «Inofil» et «Unifil». Le mot «Filtertechnik» est un terme generique 
destine a designer l'activite de Ja demanderesse qui n'a aucune force distinc
ti ve propre. Contrairemen t a ce qu' affirme Ja defenderesse, Je terme «fil» n' est 
pas ici tire du langage commun et ne fait donc pas partie du domaine public. 
En effet, on ne saurait associer ce terme «fil» a «filtre», cense designer !es pro
duits fabriques par !es parties, car il est generalement en relation avec une ma
tiere textile (fil: brin long et fin d'une matiere textile, Petit Robert ed. 1990, p. 
781). 

Compte tenu du fait que !es deux societes ont une clientele commune, Je risque 
de confusion doit etre apprecie avec rigueur. La comparaison des termes «Uni
fil» et «Inofil» fait apparattre un risque de confusion caracterise. En effet, ou
tre que ces vocables ont en commun !es syllabes terminales «fil», leur syllabe 
initiale est phonetiquement et visuellement centree sur Ja lettre «n», ce qui ren
force encore l'impression de similitude donnee par !es deux raisons. Confronte 
a l'une des deux marques, Je consommateur ne fait pas Ja difference avec l'au
tre. Ce risque se serait d'ailleurs concretise puisque !es confusions seraient fre
quentes de Ja part des clients d'Unifil AG. Filtertechnik. 

L'existence d'un risque de confusion manifeste entre !es raisons de commerce 
«Unifil» et «Inofil» est ainsi etablie. Des lors, il est superflu d'examiner si !es 
conditions d' application des art. 28 et 29 CC sont reunies . Au demeurant, il est 
inutile de comparer Ja presente espece au cas lnacos AG. / Unicos Holding 
AG. juge par Je tribunal de commerce du canton de Zurich Je 23 mars 1988 
(RSPI 1989 p. 201) et au cas Prosoft Zurich AG. / Profisoft AG. juge par Je tri
bunal federn! Je 15 decembre 1992 (RSPI 1994 p. 54), ou Je risque de confusi
on a ete nie et d'ou Ja defenderesse voudrait deduire I'absence de risque de 
confusion entre «Unifil» et «Inofil». En effet, chaque cas a ses particularites et 
Je juge appele a se prononcer sur l'existence d'un risque de confusion doit 
tenir compte de l'ensemble des circonstances. 

3.2. Selon l'art. 55 LPM, Ja personne qui subit une violation de son droit a Ja mar
que peut demander au juge de Ja faire cesser, si eile dure encore (al. l Jet. b). 
Cette disposition doit etre interpretee a Ja lumiere de l'art. 13 LPM (message 
du 21 novembre 1990, FF 1991 I 40). D'apres ce dernier article, Je titulaire 
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peut interdire a des tiers l'usage des signes dont Ja protection est exclue en ver
tu de J'art. 3 al. 1 de Ja meme Joi (al. 2). Aux termes de J'art. 3 al. 1 LPM, sont 
exclus de Ja protection les signes similaires a une marque anterieure et destines 
a des produits ou services identiques ou similaires , lorsqu'il en resulte un ris
que de confusion (Jet. c). La question du risque de confusion ne doit pas etre 
examinee differemment avec I'entree en vigueur de Ja nouvelle loi, Je ler avril 
1993, de sorte que les decisions rendues sur ce point sous I 'empire de I' an
cienne loi sur les marques de fabrique gardent toute leur valeur (ATF 119 II 
474). Les dispositions precitees de Ja LPM tendent a garantir Je titulaire de Ja 
marque des actes propres a induire Je public en erreur sur Ja provenance de Ja 
marchandise. Ce qui est decisif, c'est que Je public court Je danger de confon
dre les produits munis de Ja marque contrefaite avec ceux de l'ayant droit. II 
n'est pas necessaire que Je risque de confusion se rapporte a Ja marchandise el
le-meme; il suffit que les entreprises puissent etre confondues. L'element de
cisif n' est pas Je dang erd' une tromperie directe, mais celui d' un confusion in
directe, parce qu ' il suscite aupres du public l'impression que les produits mu
nis de marques identiques ou susceptibles d' etre confondues proviennent 
d'entreprises qui seraient etroitement liees entre elles du point de vue econo
mique (ATF 116 II 463 consid. 2 bb ). Le tribunal federal a souligne a plusieurs 
reprises que Je risque de confusion doit etre juge plus severement lorsque les 
marques sont employees pour des marchandises de nature identique achetees 
par Je meme public (ATF 95 II 461; ATF 95 II 191; ATF 88 II 378; ATF 82 II 
539). 

Le risque de confusion - qui ne s 'apprecie pas differemment pour les raisons 
de commerce (cf. cons. 3.1 ci-dessus) - se determine d'apres l'impression 
d'ensemble que laissent les marques en litige sur le grand public qui n'a pas 
Je plus souvent les deux marques en meme temps sous les yeux et dont Ja me
moire ne retient pas d'ordinaire les details (ATF 93 II 260, 88 II 378). Dans 
les marques verbales, cette impression est determinee par I' effet auditif et 
I'effet visuel. L'effet auditif depend du metre, de la cadence et de Ja successi
on des voyelles sonores. L' image graphique, quant a eile, se caracterise par Ja 
longueur du mot et par l'identite ou la diversite des lettres employees. Le tri
bunal federal attribue a l'effet auditif une importance preponderante, car, en 
regle generale, c'est ce dernier qui reste dans Ja memoire de l'acheteur. Pour 
ce qui concerne les marques combinees, verbales et figuratives, le signe Je 
plus recent ne peut contenir l'element essentiel , qu'il soit figuratif ou verbal, 
dans la mesure ou il est caracteristique (Troller, Immaterialgüterrecht, vol. I, 
p. 243). 

Comme cela a deja ete demontre plus haut (cons. 3.1), Je risque de confusion 
entre Ja marque de la demanderesse «Unifil» et celle de Ja defenderesse «Ino
fil» existe. Ainsi, les marques «Unifil et «Inofil» presentent des differences au
ditives et graphiques trop petites pour eviter tout risque de confusion dans 
I'esprit du consommateur qui, Je plus souvent, n'a qu'une seule des deux mar-
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ques sous les yeux. Par Je fait que !es deux marques litigieuses designent des 
produits identiques, Je risque de confusion s'en trouve encore accru. 

L' art. 2 Jet. a LPM exclut de Ja protection legale !es signes appartenant au do
maine public, sauf s'ils se sont imposes comme marques pour les produits ou 
les services concernes. Cette regle n'est pas nouvelle (cf. art. 3 al. 2 et 14 al. 1 
eh. 2 LMF), si bien que les principes jurisprudentiels poses sous I 'empire de 
l'ancien droit sont toujours d'actualite (ATF 120 II 149 consid. 3 b). Font not
amment partie du domaine public les indications relatives aux proprietes, a Ja 
qualite ou a Ja composition du produit, ou a Ja destination ou aux effets du pro
duit auquel Ja marque est destinee. De simples associations d ' idees ou des al
lusions qui n'ont qu'un rapport eloigne avec Ja marchandise ne suffisent pas; 
pour qu'une marque soit descriptive, il faut bien plut6t que son caractere 
generique soit reconnaissable sans effort particulier de raisonnement ou 
d'imagination (ATF 116 II 609). 

En l'occurrence, ni Ja marque «Unifil» ni Ja marque «Inofil» n'appartiennent 
au domaine public. En effet, l'adjectif «uni» signifie «dont les elements sont 
semblables; qui ne presente pas d'inegalite; de couleur, d'aspect uniforme, 
sans ornement. Le nom «tissu uni» designe une etoffe non ouvree, d'une seu
le couleur» (Petit Robert, ed. 1990, p. 2047). Ce terme ou Je mot «fil» (ci-des
sus eh. 3.1) n'ont aucun rapport avec les produits commercialises par !es par
ties. 

3.3. L'art. 3 !et. d LCD prohibe !es mesures propres a faire naitre un risque de con
fusion avec les marchandises, !es oeuvres, les prestations ou les affaires d 'au
trui . En droit de Ja concurrence deloyale, Ja notion de risque de confusion n'est 
pas differente de celle que I' on connait en droit des marques et sous I' angle du 
droit au nom (ATF 116 II 463 consid. 4 c). Lorsqu'un tel risque existe, ce qui 
a ete demontre en I'espece, Ies dispositions de Ja LCD etaient applicables cu
mulativement avec Ja LMF (ATF 102 II 127, 87 II 39 s et les arrets cites) et 
doivent des lors egalement l'etre avec Ja LPM. 

3.4. II resulte de Ja que Ja raison de commerce et Ja marque «Inofil» ont cree un ris
que de confusion avec Ja raison de commerce et Ja marque «Unifil» en violati
on des art. 951 CO, 3 al. 1 Jet. c LPM et 3 Jet. d LCD. 

4. Selon l'art. 956 al. 2 CO, celui qui subit un prejudice du fait de l'usage indu 
d'une raison de commerce peut, s'il y a faute, reclamer des dommages-in
terets. Quant aux art. 55 al. 2 LPM et 9 al. 3 LCD, ils renvoient aux regles 
generales du code des obligations sur Ja responsabilite aquilienne (art. 41 ss). 
En I'espece, l'illiceite est realisee par Ie risque de confusion cree entre les mar
ques et raisons de commerce «Unifil» et «Inofil». Reste a examiner si les aut
res conditions de l'action en responsabilite sont remplies, savoir l'existence 
d'une faute, d'un dommage et du lien de causalite. 
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4.1. L'existence d'une faute de Ja defenderesse ne necessite pas de longue demon
stration. Le non-respect d'une marque deposee anterieurement pour Je meme 
genre de marchandise constitue une faute, d ' une maniere generale (cf. Troller, 
op. cit., vol. II, p. 984). La defenderesse connaissait Ja raison sociale et Ja mar
que «Unifil» qu'elle a imitees de maniere illicite pour ses propres produits. Le 
fait que l'office federal du registre du commerce, Je 9 janvier 1991, n'a pas 
mentionne Ja marque «Unifil» parmi celles ressemblant a «Inofil», ne dechar
ge pas Ja defenderesse, car celle-ci savait qu'outre ces marques ressemblantes, 
il existait celle de Ja demanderesse. Quant a Ja circonstance que Polyatherm 
S.A. ait indique a ses clients habituels qu'elle ne representait plus Unifil AG. 
Filtertechnik, eile ne supprime pas non plus Ja faute de Ja defenderesse, qui 
consiste dans une imitation de Ja marque d'autrui. En revanche, Ja portee de 
cette information aux clients devra etre examinee en relation avec Je lien de 
causalite entre Je dommage allegue et l'acte illicite. 

4.2. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'existence 
et Je montant du dommage, dans !es actions fondees sur Je droit de Ja propriete 
intellectuelle et de Ja concurrence deloyale, ne sont cependant pas aisees a de
montrer. II y a des lors lieu d'appliquer en ces matieres l'art. 42 al. 2 CO (ATF 
98 II 334 consid. 5 c) . Selon cette disposition, lorsque Je montant exact du 
dommage ne peut etre etabli, Je juge Je determine equitablement en considera
tion du cours ordinaire des choses et des mesures prises par Ja partie lesee. 
L'art. 42 al. 2 CO ne libere pas Je lese de l'obligation d'alleguer et de prouver 
tous Jes faits permettant de conclure a J'existence d ' un dommage et qui ren
dent possible ou facilitent son estimation (ATF 98 II 37 consid. 2). Le prejudi
ce est tenu pour etabli lorsque des indices fournis par Je dossier permettent, en 
consideration du cours ordinaire des choses, de deduire avec une certaine for
ce tant son existence que sa quotite (ATF 93 II 453; Brehm, Commentaire ber
nois, n. 52 ad art. 42 CO). 

Le dommage consiste dans Ja difference entre l'etat du patrimoine ou du reve
nu avant et apres l'evenement dommageable (Brehm, n. 70 ad. art. 41 CO) . Le 
dommage direct, dans !es proces fondes sur Je droit des marques ou Ja concur
rence deloyale, reside en general dans un recul (ou dans une croissance ralen
tie) du chiffre d'affaires (Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und 
Wettbewerbsrecht, 1992, p. ll5). Cet element de fait n'est pas toujours suffi
sant car ce recul peut aussi resulter d'autres facteurs conjoncturels. Ainsi, l'in
dication du chiffre d'affaires realise par J'auteur de l'imitation (ATF 98 II 333, 
consid. 5 a; L. David, op. cit. , p. 116-117) peut constituer une indication utile 
pour Ja perte de gain subie par Je lese. 

4.3. En I'occurrence, pour etablir Je dommage qu'elle dit avoir subi, Ja demander
esse s'est fondee, d'une part, sur Ja baisse de son chiffre d'affaires en 1992, 
d' autre part, sur Je chiffre d ' affaires realise par Ja defenderesse durant Ja me
me periode. Celle-ci admet que Je chiffre d'affaires de Ja demanderesse a bais-
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se. Elle attribue cependant ce fait a Ja seule responsabilite d'Unifil AG. Filter
technik qui n' aurait prospecte Je marche romand qu'avec retard, apres Ja resi
Iiation du contrat de representation, et qui aurait du supporter de trop grands 
frais de personnel. En tout etat de cause, eile conteste tout rapport de causalite 
entre Je dommage pretendu et l'acte illicite qu 'on lui reproche. 

4.4. II est etabli que Ja demanderesse a subi, en 1992, une perte du chiffre d ' affai
res, essentiellement marquee en Suisse romande, rayon d ' activite de Polyathe
rm SA. De 487' 494.65 francs en 1991, ce chiffre d' affaires, pour Ja Suisse ro
mande, est tombe a 96'030 francs en 1992. Pour les 6 premiers mois de 
l'annee, au moment du depöt de Ja demande, et compte tenu d ' une baisse 
generale de 8,5% observee pour l'ensemble de Ja Suisse de 1991 a 1992, Ja 
perte mensuelle d ' Unifil AG. Filtertechniken 1992 a ete de 41 '500 francs 
(294'196 francs ./. 8,5% = 269' 189 francs - 25'072 francs = 244'117 francs, 
arrondis a 250'000 francs: 6 = 41 ' 666 francs, arrondis a 41 '500 francs . II est 
frappant de constater que cette baisse du chiffre d'affaires pour Je marche ro
mand est sensiblement egale au chiffre d'affaires realise par Inofil S.A. durant 
Ja meme periode. La defenderesse a, en effet, obtenu du ler janvier au 31 aoGt 
1992, un chiffre d'affaires de 394' 356.35 francs, soit 49 ' 294.50 francs par 
mois, ce gräce a Ja vente des produits «Inofil». Durant Je 2eme semestre de 
1992, Je chiffre d'affaires d'Unifil AG. Filtertechnik s'est redresse puisque, 
pour I'ensemble de l'annee 1992, il s'est monte a 96 '030 francs en Suisse ro
mande. En ne tablant que sur les resultats de Ja demanderesse, Ja perte, soit Ja 
reduction du chiffre d'affaires en Suisse romande en 1992, compte tenu de Ja 
baisse precitee de 8,5%, est de 350'028 francs (487'494.65 francs ./. 8,5% = 
446'058 francs - 96'030 francs = 350'028 francs). Selon la demanderesse, cet
te perte devrait etre estimee en partant du chiffre d'affaires realise par Ja de
fenderesse en 1992 soit 606' 896.50 francs. La perte serait, sur cette base, de 
510' 866 francs (606'896 francs (chiffre d ' affaires 1992 Inoveco) - 96 '030 
francs (chiffre d ' affaires 1992 Unifil) = 510' 866 francs)] . Les chiffres obtenus 
par les deux methodes de calcul sont comparables (510' 866 francs et 350'028 
francs) , ce qui tend a nouveau a demontrer Ja correlation entre Je gain de Ja de
fenderesse et Ja perte de Ja demanderesse. La cour retient une diminution du 
chiffre d ' affaires d'Unifil AG. Filtertechnik de 350'028 francs , montant base 
sur les resultats de cette societe. 

4.5. La diminution du chiffre d ' affaires ne represente cependant pas Je dommage. 
Celui-ci correspond a la perte nette de la demanderesse. Pour calculer cette 
derniere, il faut d'abord deduire les frais generaux de production des produits 
vendus. Selon Ies elements de calcul produits au dossier, Je benefice brut a ete, 
durant !es annees 1990 a 1992 de 52,7% en moyenne (1990: 50,7%; 1991 : 
52,8%; 1992 : 54,6%). Applique a la perte du chiffre d ' affaires en 1992, ce 
taux entraine une perte de benefice brut de 184'465 francs (52,7% de 350'028 
francs = 184' 465 francs ). Les frais portes en deduction du benefice brut de Ja 
demanderesse afin d 'etablir son benefice net ne varient pas ou peu en fonction 
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du chiffre d' affaires. Ainsi, !es frais de personnel et ceux de location, qui re
presentent l'essentiel des depenses de fonctionnement de l'entreprise, ne sont 
pas lies aux variations du chiffre d'affaires . II en va de meme des interets des 
capitaux, des frais de publicite et des frais divers. En revanche, les frais d'as
surances et d' administration varient quelque peu en fonction du chiffre d' af
faires. Quant a l 'amortissement, il diminue si Je benefice brut est reduit. Ces 
frais variables ont diminue, entre 1991 et 1992, de 69'533 francs (466'318 -
396'785) pour l'ensemble de Ja Suisse. Cette diminution concerne Ja Suisse 
romande a raison de 48 % des lors que Ja diminution du chiffre d' affaires pour 
cette region represente, durant ladite periode, ce meme pourcentage par rap
port a Ja diminution du chiffre d' affaires pour l'ensemble de Ja Suisse 
(350'028 / 723'883 [8'311'815 ./. 7'587'932, soit la diminution du chiffre 
d'affaires pour Ja Suisse entre 1991 et 1992] = 48 %). Les frais variables ont 
ainsi diminue de 33 ' 375 francs (69' 533 x 48 % ) en Suisse romande entre 1991 
et 1992. La perte nette d'Unifil AG. Filtertechnik pour 1992 peut des lors etre 
estimee a 151 '090 francs (184' 465 ./. 33 '375) soit, en chiffres ronds, a 
15 J '000 francs. 

4.6. Pour Ja defenderesse, il n'y a pas de Iien de causalite entre la pretendue imita
tion de Ja marque et Ja baisse du chiffre d'affaires d'Unifil AG. Filtertechnik 
en 1992. Les clients d'Unifil AG. Filtertechnik n'ont pu etre trompes, des lors 
que Ja demanderesse les avait avises de Ja resiliation du contrat de distribution 
avec Polyatherm S.A. et que, en outre, Polyatherm S.A. elle-meme a informe 
ses clients qu'elle representait le nouveau produit «Inofil». 

L'imitation illicite d'une marque, ainsi qu'elle a ete admise en l'espece, est de 
nature a induire les clients en erreur sur Je produit qu'ils acquierent. Telle est 
meme souvent l'intention de l'imitateur. La defenderesse pretend qu'en fait, 
les clients n'ont pas ete trompes. II s'agit des lors d'examiner s'il existe un li
en de causalite naturelle entre l'imitation et Je dommage ou si celui-ci provient 
d'une autre cause. La preuve du Iien de causalite incombe au lese. La preuve 
d ' une tres grande vraisemblance en faveur du processus allegue suffit (ATF 90 
II 227) . En janvier 1992, Unifil AG. Filtertechnik a avise les clients qu'elle 
connaissait, et d'autres clients supposes, par l' envoi de 700 circulaires, qu'el
le avait resilie Je contrat Ja Iiant avec Polyatherm S.A. Unifil AG. Filtertechnik 
ne connaissait pas cependant tous les clients de Polyatherm S.A. Des Ja fin 
1991 , M. Buchholzer, representant d'Unifil AG. Filtertechnik, en vue de 
preparer Je changement de distribution en Suisse romande en 1992, a rendu vi
site a quelques clients connus d'Unifil AG. Filtertechnik pour leur faire Ja me
me annonce. De son cöte, Polyatherm S.A. dans une circulaire de janvier 1992, 
a annonce Ja creation de sa propre fabrication de filtres sous Ja raison sociale 
d'Inofil SA. En fävrier 1992, eile a envoye aux dits clients un prospectus com
portant l'ensemble des produits «Inofil». Ni dans Ja premiere, ni dans Ja se
conde de ces circulaires, cependant, Polyatherm S.A. n'a rendu attentifs ses 
clients au fait qu'elle ne representait plus les produits «Unifil». Une teile an-



261 

nonce eGt ete la seule mesure propre a eviter la confusion due a la ressemblan
ce evidente entre ces deux marques. Seule Polyatherm S.A., qui connaissait 
tous ses clients acheteurs des produits Unifil AG. Filtertechnik, etait en mesu
re de supprimer ainsi !es effets de la confusion qu'elle avait creee. La deman
deresse, on l'a vu, ne pouvait atteindre tous ces clients. Au demeurant, au mo
ment d'informer certains clients du changement de representant, elle ignorait 
l'existence de la marque illicite. De fait, la confusion s'est produite frequem
ment, ainsi que l'a constate la demanderesse, des clients ayant cru acheter des 
produits de la demanderesse en passant commande a Polyatherm S.A. II est 
etabli cependant que certains clients de Polyatherm S.A. ont achete des pro
duits «Inofil» en connaissance de cause. Des 1993, Ja confusion a cesse, puis
que Inofil S.A. a modifie sa raison sociale en Inoveco S.A. Des ce moment, le 
chiffre d'affaires d'Unifil AG. Filtertechniken Suisse romande s'est tres sen
siblement accru puisqu'elle a realise a ce titre 261 '087 francs pour !es seuls 5 
premiers mois de 1993. La demanderesse a des Iors prouve a satisfaction de 
droit que si certains des clients de Polyatherm S.A. n'avaient pas ete abuses et 
avaient choisi en connaissance de cause de continuer a se fournir aupres de Po
Iyatherm S.A. malgre Je changement de produit, l'imitation illicite de la mar
que avait provoque une perte sensible, en 1992, dans Je nombre de comman
des des produits «Unifil» en Suisse romande. Cette imitation etait en outre en 
soi propre, d'apres le cours ordinaire des choses et l'experience de la vie, a 
produire ce resultat (ATF 112 II 439), de sorte qu'il existe un lien de causalite 
adequate entre l'acte illicite et Je dommage. La defenderesse ne saurait s'ex
culper en alleguant que Ja marque n'est pas determinante, !es clients n'attach
ant d'importance qu'au distributeur avec Iequel des relations de confiance se 
nouent. Les demarches faites par Polyatherm S.A. pour choisir et faire con
naitre son nouveau produit demontrent, si besoin est, que la marque n'est pas 
insignifiante aux yeux de I'acheteur dans ce secteur de commerce. 

La defenderesse, en imitant de maniere illicite Ja marque et Ja raison sociale de 
la demanderesse, lui a cause un dommage dont elle doit reparation. 

4.7. Aux termes de I'art. 44 al. 1 CO, Je juge peut reduire !es dommages-interets ou 
meme n'en point allouer, lorsque la partie Iesee a consenti a la lesion, ou lors
que des faits dont elle est responsable ont contribue a creer le dommage, a 
l'augmenter, ou qu'ils ont aggrave la situation du debiteur. 

En I' espece, il est etabli que Ja demanderesse a change de representant en jan
vier 1992, soit des qu'elle n'a plus ete liee a Polyatherm S.A. apres Ja resilia
tion, dans Je delai contractuel, du contrat de representation. Elle a de ce fait, 
pris du retard dans Je developpement de son affaire en Suisse romande, retard 
sans doute mis a profit par Ja defenderesse. Unifil AG. Filtertechnik admet que 
cette circonstance permet de reduire sa pretention en dommages-interets qu' ei
le a fait passer, pour ce motif, de 261 '626 francs a 150'000 francs . Elle consi
dere elle-meme que Je changement de representant peut en soi expliquer une 
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partie de Ja perle du chiffre d'affaires. Elle estime cette perle entre 1/4 et 1/3 
par rapport a l'annee precedente. La demanderesse est donc responsable d ' une 
partie de son dommage. A cela s'ajoute Je fait que, comme eile l'a egalement 
admis, Unifil AG. Filtertechnik n'a, durant !es trois premiers mois de l' annee 
1992, pas frequemment contacte des clients romands, pour des raisons tenant 
a son organisation. Toutes ces circonstances permettent de retenir, ex aequo et 
bono, qu'Unifil AG. Filtertechnik doit supporter un bon tiers de son dommage 
de 151 '000 francs retenu ci-devant. Elle peut donc pretendre a des dommages
interets qui sont fixes, en chiffres ronds, a 100'000 francs . Aucune autre cir
constance imputable a Ja demanderesse ne permet de reduire ce montant. 
Quant aux interets a 5 %, ils partent du jour de Ja demande, soit du 14 aout 
1992, la defenderesse n' ayant pas ete mise en dem eure plus töt. 
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II. Urheberrecht/ Droit d'auteur 

Art. 2 al. 1 LDA - «GJLBERT ALBERT» 

- L'oeuvre possede un caractere individuel lorsqu'elle porte l'empreinte de la 
personnalite de son auteur, qu 'elle presente des traits caracteristiques inde
niables et qu 'elle se distingue nettement des creations du meme genre ( c.4). 

- Seules les formes d'expression de l 'esprit humain sont protegees par la 
LDA, et non les idees; par consequent, meme si l'idee de bijoux a billes in
terchangeables est associee au nom d 'un joaillier, celui-ci ne peut pas s 'ap
proprier le concept lui-meme. En revanche, le systeme de fixation de la bil
le amovible peut etre protege par un brevet (c. 4). 

Ein Werk besitzt individuellen Charakter, wenn es Ausdruck der Persönlich
keit des Urhebers ist, also eindeutig charakteristische Elemente aufweist 
und sich von Kreationen gleicher Gattung deutlich unterscheidet (E. 4). 
Geschützt sind durch das URG nur die Ausdrucksformen menschlichen Den
kens und nicht die Ideen, so dass selbst wenn die Idee von Schmuckstücken 
mit austauschbaren Kügelchen mit dem Namen eines Juweliers assoziiert 
ist, dieser das Konzept selbst nicht für sich beanspruchen kann. Dagegen 
kann der Befestigungsmechanismus der austauschbaren Perle durch ein Pa
tent geschützt werden ( E. 4 ). 

Arret de la cour de justice de Geneve du 20 octobre 1995 dans Ja cause Gilbert 
Albert c. Leon Dafner 

A. Gilbert Albert, createur joaillier orfevre internationalement connu, realise ses 
bijoux et les vend dans ses etablissements de Geneve, Zurich et au Japon. II ex
prime avoir invente dans les annees soixante Je procede des billes interchan
geables, en reponse a une demande de sa cousine Marie-Louise, de lui fabri
quer une bague sur laquelle elle pourrait visser des billes colorees appartenant 
a son enfant. Gilbert Albert a alors imagine de faire entrer Ja bille par l'in
terieur de l'anneau et de la verrouiller par Je doigt de la personne qui porte le 
bijou. Ce procede a ete brevete le 31 mars 1971, le brevet etant valable du 5 
mars 1969 au 5 mars 1987. Visant essentiellement !es bagues, le brevet s'etend 
aussi «a toute piece de bijouterie formee d'une monture portant au moins une 
piece montee, caracterisee par le fait que ladite piece montee est coulissante 
dans un logement de la monture, la monture presentant, a une extremite lais
sant apparai'tre la piece montee, des moyens de retenue de la piece montee 
l' empechant de sortir du logement par cette extremite et par le fait que l' autre 
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extremite de la monture presente une ouverture permettant le retrait de la pie
ce montee du logement». Dans le cas des bagues, le verrouillage est assure par 
le doigt, et dans celui des broches, notamment, par une barrette, une lame res
sort ou un clip. Chaque annee, Gilbert Albert cree de nouveaux modeles de bi
joux a pierres interchangeables, Ja grande majorite du public associant son 
nom au procede susdecrit. 

B. Le 2 decembre 1993, la «Tribune des Arts» a publie un article intitule «!es 
boules de Ludwig» selon lequel «!es boules interchangeables sont une specia
lite genevoise, exploitee avec plus ou moins de bonheur, depuis qu ' un prof. 
des Arts Deco en eut l'idee, il y a une cinquantaine d'annees». Contestant cet
te allegation, Gilbert Albert a fait valoir son droit de reponse, que la cour de ju
stice a admis par arret du 21 janvier 1994, lui permettant de presenter sa versi
on des faits dans !es termes suivants : «( ... ) je m' inscris en faux contre cette 
allegation . En effet, il resulte du brevet que m' a delivre Je bureau federn! de Ja 
propriete intellectuelle Je 31 mars 1971 ainsi que de mon dernier catalogue, 
que c'est a moi seul que revient Ja paternite de cette invention». Dans ses con
siderants, la cour a notamment retenu que, «pour un grand nombre de lecteurs, 
l'idee de la bague avec des billes interchangeables etait exploitee commer
cialement par Gilbert Albert, ce qui constitue un fait notoire, cette oeuvre 
ayant fait sa celebrite». 

C. Le 23 juin 1994, Je «Geneve Horne Informations» a consacre un article a Leon 
Dafner, en indiquant que sa specialite etait la creation de bagues amovibles, la 
monture etant vendue avec plusieurs pierres semi-precieuses en forme de bil
les. Le 30 juin 1994, l'hebdomadaire a consacre un article a Gilbert Alberten 
indiquant que depuis plus de 35 ans il creait de nombreux modeles de bijoux a 
pierres interchangeables, en relatant l'anecdote de Ja cousine Marie-Louise, 
ainsi qu'en mentionnant le brevet depose Je 31 mars 1971. 

Le 19 juillet 1994, Gilbert Albert a fait constater par un huissier que la vitrine 
de Ja bijouterie Le Fil d'or, Leon Dafner, presentait differentes bagues a billes 
interchangeables (environ 6 modeles) ainsi que des pendentifs a billes inter
changeables, quelques billes de couleur etant egalement exposees. 

D. A raison de ces faits , Gilbert Albert a introduit Je 4 octobre 1994 une action en 
constatation de droit et en execution d ' une prestation, au sens des art. 61 et 62 
de Ja loi föderale sur !es droits d' auteur et !es droits voisins du 9 octobre 1992 
(LDA). Demandant prealablement Ja jonction de Ja procedure en application 
de l'art. 106 LPC avec une autre action ouverte contre M., Gilbert Albert in
voque la protection de l'art. 2 al. 2 LDA; il releve que Ja nouvelle loi substitue 
au critere d'originalite Ja notion de caractere individuel. L' originalite de ses 
bagues a billes interchangeables residait dans le verrouillage par Je doigt, !es 
billes pouvant etre changees tres facilement; Je procede mis au point etait l'ex
pression d' une idee nouvelle originale; !es bagues ainsi produites etaient des 
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creations artistiques dont Je caractere individuel etait manifeste. La qualite 
d'auteur de Gilbert Albert etait indeniable, resultant du brevet d'invention. El
le avait ete reconnue par Ja cour de justice, statuant sur Ja demande de droit de 
reponse; Gilbert Albert etait donc legitime a faire constater son droit d'auteur 
sur !es bijoux a billes interchangeables. A teneur de l' art. 62 al. 1 LDA, il pou
vait faire cesser !es atteintes a son droit d'auteur, ce qui etait Je cas en l'espe
ce, puisque Leon Dafner avait copie son oeuvre en produisant des bagues et 
des pendentifs a billes interchangeables ainsi que des billes de couleur. Igno
rant Je mode de production de ces bijoux copies, Gilbert Albert demandait 
egalement a Leon Dafner d'indiquer Ja provenance des bagues et pendentifs a 
billes interchangeables vendus dans sa bijouterie. Le demandeur a conclu a ce 
qu'il soit constate qu'il est l'auteur des pieces de bijouterie a billes interchan
geables, a ce qu'il soit fait interdiction a Leon Dafner, sous menace de l'art. 
292 CP, de creer ou de vendre ces bijoux, a ce qu'il en indique Ja provenance 
et a Ja publication du jugement. 

F. Leon Dafner a conclu au deboutement du demandeur de toutes ses conclusi
ons. II a releve que plusieurs bijoutiers avaient exploite Je principe de Ja bille 
interchangeable, avec des mecanismes de verrouillage differents, et s'etaient 
attribues Ja paternite de leur creation. Celle de Gilbert Albert consistait dans 
son travail d'orfevrerie et non pas dans l'utilisation de billes interchangeables. 
Le constat judiciaire du 19 juillet 1994 etait imprecis, car il ne decrivait pas 
l'apparence exterieure des bagues, ni Je mecanisme qui permettait de changer 
!es pierres. Le principe de verrouillage utilise par Leon Dafner etait fonda
mentalement different de celui du demandeur, et faisait appel a un systeme de 
ressort et de lamelles metalliques. Ce procede avait fait l'objet d ' une demande 
de brevet en France Je 28 juin 1994, qui se referait a une demarche semblable 
en Suisse, Je ler juillet 1993. D'apres l'agent de propriete intellectuelle du de
fendeur, 4 brevets anterieurs, traitant de Ja fixation de pierres d'ornement in
terchangeables dans des montures en orfevrerie ne constituaient pas une 
anteriorite pertinente a son invention (brevet Willner, Etats-Unis, 26 septem
bre 1972; Schunk, Etats-Unis, 3 janvier 1989; Grunberg, Grande-Bretagne, 12 
fevrier 1958; Nobs, Geneve, 15 octobre 1957). Gilbert Albert n'avait pas 
l'exclusivite de l'utilisation des billes de pierre, son fournisseur en Allemagne 
lui ayant confirme qu'il en produisait depuis 40 ans et qu'il en livrait depuis 30 
ans a une entreprise au Danemark. 

Au fond, si Ja piece d'orfevrerie creee par Gilbert Albert etait sans doute 
protegee par l'art. 2 LDA, il n'en allait pas de meme de l'utilisation du princi
pe de l' interchangeabilite des billes. Par son aspect exterieur, Je bijou de Gil
bert Albert ne se distinguait en rien d'une bague ordinaire ornee d'une pierre. 
Etaient exclus de Ja protection ]es concepts et !es methodes parce qu' il s ' agis
sait d'abstraction ne relevant pas de Ja forme concrete d'expression de l'arti
ste. Le procede pouvait par contre etre protege par un brevet, comme en 
l' espece. L' idee d' amovibilite n 'etait pas individuelle, puisque chaque bille al-
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liee a une monture representait un autre bijou et excluait toute originalite par 
ses multiples representations. La monture en elle-meme etait individuelle mais 
ne refletait pas !es possibilites d'interchangeabilite du bijou; la bille separee de 
son contexte ressemblait a n' importe quelle bille. L'amovibilite etait apparue 
dans !es annees 1930 pour des broches, puis ensuite avait ete developpee par 
le professeur Frohlich, dans !es annees 1950. La demande de Gilbert Albert 
devait etre ecartee, car l'aspect exterieur des bijoux des deux interesses etait 
fondamentalement different, de meme que Je systeme de verrouillage, protege 
jusqu 'en 1987 pour Gilbert Albert et faisant l'objet d'un depöt de brevet pour 
Leon Dafner. 

G. Les temoins ont confirme !es faits mentionnes ci-dessus; plusieurs ont rappor
te que des bagues avec pierres interchangeables avaient ete realisees entre 
1940 et 1965 (temoins Frohlich, Kottelat, Müller et Pulver) . L'episode de la 
cousine Marie-Louise remontait a juillet 1964 (temoins Albert et Mercier). 
Pour ce type de bijoux, l'un des temoins, apres avoir rappele que Je systeme de 
pieces avec billes amovibles existait dans !es annees 50, parlait de ce dernier 
comme etant «a Ja Gilbert Albert». 

H. Dans leurs conclusions apres enquetes, les parties ont persiste dans leurs 
precedents moyens. Gilbert Albert a produit Ja liste de ses prix, divers articles 
mettant en evidence Ja bague a billes, faisant l'objet d' un «brevet internatio
nal», le catalogue de I ' entreprise Bucherer de Ja saison 1970-1971 et celui 
d'une exposition au musee de l'Athenee a fin 1971. Enfin, il a depose une at
testation de son conseiller en propriete industrielle, relative aux demarches fai
tes pour I ' obtention des brevets en 1971; Je mandataire precise qu' a sa con
naissance, en 1968/1969, aucun produit similaire aux bagues a billes n' existait 
sur Je marche. 

De son cöte, Leon Dafner a remis differents documents, catalogues, livres spe
cialises et attestations de musee, selon lesquels divers artistes avaient crees des 
bijoux, notamment des bagues avec billes ou boules interchangeables, avant 
1924, en 1929 et 1930, en 1959 et en 1964. 

Droit: 

1. Interjetee devant la juridiction competente par une personne faisant valoir un 
interet juridique actuel a la constatation de son droit et en execution d' une pre
station au sens des art. 61 et 62 LDA (Barrelet, Egloff, Le nouveau droit d'au
teur, Berne, 1994, p. 244 et 246), la demande est recevable (RSPI 1993, p. 
319). Le nouveau droit s' applique non seulement aux oeuvres et prestations 
creees apres son entree en vigueur, Je ler juillet 1993, mais aussi a celles qui 
l'ont ete auparavant, pour autant que les actes reproches aient ete commis 
apres Je ler juillet 1993, ce qui est le cas en l'espece, Gilbert Albert situant !es 
atteintes alleguees a son droit d'auteur dans le courant de l'annee 1994 (Cher-
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pillod, Le droit transitoire de la nouvelle loi sur le droit d'auteur, in RSPI 
1994, p.13). 

4. Ajuste titre, les parties ont lie la constatation du droit d'auteur a la definition 
de l'objet protege comme oeuvre au sens l'art. 2, not. 2 al. 1 LDA. La nouvel
le loi a substitue Ja notion de caractere individuel de l'oeuvre a l'ancien con
cept d'originalite; Je caractere individuel n'a pas une valeur absolue, mais doit 
etre degage par comparaison avec un groupe de reference, en sorte que l'indi
vidualite de l'oeuvre ressort d ' une comparaison avec les productions du meme 
genre (Dessemontet, L'objet du droit d 'auteur et les droits d'auteurs, in La 
nouvelle loi federale sur Je droit d'auteur, Lausanne 1994, p. 33). Comme Ja le
gislation actuelle consacre I 'evolution de Ja jurisprudence recente du tribunal 
federal (Troller, Manuel du droit suisse des biens immateriels, tome I, Bäle, 
1992, p. 207), il convient de s'y rapporter pour examiner le critere de l' indivi
dualite de I'oeuvre. L'individualite ou l'originalite passe d'ailleurs pour Je ca
ractere fondamental de l'oeuvre protegee en droit d'auteur. Cette condition est 
remplie de la maniere Ja plus manifeste lorsque l'oeuvre porte l'empreinte de 
Ja personnalite de son auteur, qu'elle temoigne de traits caracteristiques inde
niables et qu'elle se distingue nettement des creations de meme genre, sans 
forcement toujours exiger le meme degre eleve d'individualite, d'originalite 
ou d'effort intellectuel (ATF 113 II 196 consid. 2 a et les arrets cites = JdT 
1988 I 302 consid. 2 a). L'individualite de l'auteur est la cause de l'individua
lite de l'oeuvre, mais c'est cette derniere qui doit faire montre d' un cachet pro
pre et non l'auteur, celle-la etant toutefois dans certaines circonstances Je reflet 
de la personnalite de celui-ci (Troller, loc. cit., p. 207). Le caractere individu
el, c'est-a-dire les caracteristiques qui distinguent une creation d'autres creati
ons, existantes ou possibles, ne doit se retrouver que dans I 'oeuvre elle-meme 
(Barrelet, Egloff, loc. cit., p. 101). En outre, la restriction aux domaines lit
teraire et artistique exclut d'emblee les simples idees, les prestations, les con
cepts et les methodes. Cette restriction reserve la protection aux formes d 'ex
pression de l'esprit humain et en exclut les idees elles-memes (FF 1989 III 
597). La protection confäree par Je regime du droit d'auteur s'adresse exclusi
vement a Ja forme concrete et non a l'idee abstraite ou au contenu que celle-ci 
exprime, ceux-ci pouvant beneficier a certaines conditions de Ja protection du 
regime des brevets d'invention (Perret, La nouvelle loi föderale sur le droit 
d'auteur et les droits voisins, in SJ 1995, p. 21 et 22). Pareillement, I'oeuvre 
est protegee, mais non pas Je style de son auteur (Dessemontet, loc. cit., p. 33 
et les ref.). 

Dans Je cas particulier, Gilbert Albert voit dans Je procede de verrouillage de 
la bille par Je doigt de la personne qui porte Je bijou l'expression d'une idee 
nouvelle originale, dont le caractere individuel est manifeste, et reproche a Le
on Dafner une atteinte a son droit d'auteur par la mise en vente de bagues et de 
pendentifs a billes interchangeables. Comme l'apparence des bijoux produits 
par ces deux orrevres joailliers est totalement differente, Je grief s' attache donc 



268 

essentiellement au principe de I' interchangeabilite des billes, fixees de manie-
. re amovible sur _Ies montures . Toutefois, si le talent de Gilbert Albert et Je 
succes qu ' il a rencontre font que dans un !arge public l'idee de bijoux avec bil
les interchangeables est associee a son nom, cela ne signifie pas qu'il puisse 
s'approprier de fac;;on exclusive ce procede de l'amovibilite, que d'autres crea
teurs ont utilise bien avant lui. En tant que concept, methode ou procede de fa
brication, la notion d' amovibilite ou d' interchangeabilite echappe a Ja protec
tion reconnue par Je droit d'auteur. Ni Je demandeur, ni les autres bijoutiers 
ayant utilise ce mode de fabrication, ne peuvent pretendre en interdire l'usage 
par d'autres createurs. Differente est par contre Ja protection du systeme ima
gine pour assurer l'interchangeabilite des pierres ou des billes, qui releve du 
droit des brevets, ce qu'ont bien compris !es parties a Ja presente procedure 
ainsi que d ' autres bijoutiers mentionnes dans les pieces produites, et dont l ' in
vention des systemes de fixation de Ja partie amovible du bijou a fait I 'objet de 
divers brevets. Une teile solution correspond d ' ailleurs a Ja situation en droit 
compare, ou Ja protectionjuridique de Ja forme esthetique releve du droit d'au
teur, ou des dessins et modeles, et Ja protection de Ja forme technique, du bre
vet d'invention (RIPIA 1993, p. 134 et 135). 

L' indi vidualite et I' originalite des bijoux de Gilbert Albert tiennent a leur ap
parence, a Ja marque personnelle imprimee par l'artiste sur ses produits, even
tuel!ement conditionnees par Je mode de fixation de Ja partie amovible, adop
te et protege par un brevet d ' invention jusqu' en 1987, mais non dans I' utilisa
tion du concept d' amovibilite. C' est dans ce sens que Ja cour avait constate, 
s'agissant de Ja procedure d'autorisation du droit de reponse, qu'il etait «cer
tain que, pour un grand nombre de lecteurs, l'idee de Ja bague avec billes in
terchangeables etait exploitee commercialement par Gilbert Albert,( ... ), cette 
oeuvre ayant fait sa celebrite», Ja cour se referant au brevet dont il etait titulai
re depuis 1971. 

Comme Leon Dafner conc;;oit des bagues et pendentifs avec billes interchange
ables, mais dont les montures sont tres differentes de celles creees par Je de
mandeur, avec un systeme de rattachement de Ja partie amovible different, ce 
qui est d' ailleurs sans importance dans Ja mesure ou le procede de Gilbert Al
bert n'est plus protege par brevet depuis 1987, Je defendeur ne porte pas at
teinte a un droit de Gilbert Albert, de sorte que ce dernier sera deboute de tou
tes ses conclusions. 
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III Markenrecht/Marques 

Art. 110 eh. 5, 154 eh. 1 al. 1 et 251 eh. 1 aCP; 2 al. 2, 110 eh. 5, 155 et 251 
CP; 268 eh. 2 et 270 al. 1 PPF - «HUNTING WORLD» 

Le pourvoi en nullite a la cour de cassation du tribunal federal est ouvert 
contre toute decision qui met fin a l 'action penale, au moins sur un chef 
d 'accusation, et qui est rendue par une autre autorite que la juridiction de 
jugement ( c. 1 a). 
Pour pouvoir se pourvoir en nullite, le recourant doit etre lese par l 'acte de
nonce, il doit avoir ete partie a la procedure auparavant et la sentence doit 
pouvoir avoir des effets sur le jugement de ses pretentions civiles; de plus, 
le recourant doit etre titulaire du bien juridique protege par les regles aux
quelles il a ete contrevenu ( C. 1 a). 

- Pour agir avec dol eventuel, l 'auteur doit accepter l 'eventualite que la mar
chandise soit fausse et qu 'elle soit mise en circulation comme authentique, 
non alteree ou intacte; il doit aussi avoir conscience que la marchandise ris
que de tromper autrui dans ses relations d'affaires ( c. 3 a). 

- Des fa ctures mensongeres, qui n 'ont pas ete falsi.fiees, mais qui constatent 
une situation de fait inexistante, ne constituent pas des faux intellectuels 
dans les titres, car ces documents ne contiennent que des declarations uni
laterales, qui ne sont pas propres, quel que soit leur usage, a prouver la 
veracite des faits exposes ( C. 4). 

- Les dispositions penales des lois douanieres suisses ou americaines, mais 
non l 'article 251 eh. 1 aCP, peuvent s 'appliquer a des factures etablies dans 
le seul but de tromper les douanes des Etats-Unis ( c. 4 ). 

- Die Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof des Bundesgerichts ist 
möglich gegen jede im nichtstreitigen Verfahren ergangene Entscheidung, 
die ein Strafverfahren in mindestens einem Anklagepunkt ( durch Verfah
renseinstellung) beendet ( E. 1 a). 
Die Nichtigkeitsbeschwerde gegen eine Einstellungsverfügung setzt voraus, 
dass der Beschwerdeführer durch den angefochtenen Entscheid beeinträch
tigt wird; er muss zuvor Verfahrenspartei gewesen sein, und die Verfügung 
muss Auswirkungen auf die Be1Jrteilung seiner Zivilansprüche haben kön
nen, ausserdem muss er Inhaber aes Rechtsgutes sein, dessen Schutz er an
ruft ( E. Ja). 
Eventualvorsatz setzt voraus, dass der Täter die M~'glichkeit in Kauf nimmt, 
dass die Waren falsch sind und als echt, unverändert oder intakt in Verkehr 
gesetzt werden; zudem muss er sich der durch die Ware bewirkten Täu
schungsgefahr bewusst sein (E. 3a). 
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Nicht gefälschte aber falsche Tatsachen behauptende Rechnungen stellen 
keine Urkundenfälschung dar, da sie sich als einseitige Erklärungen unab
hängig von ihrem Gebrauch nicht zum Beweis dieser Behauptungen eignen 
(E. 4). 

- Strafbestimmungen des schweizerischen oder amerikanischen Zollrechts, 
nicht aber Art. 251 Ziff. 1 StGB kann auf Rechnungen Anwendung finden, 
die einzig zur Täuschung der Zollbehörden der Vereinigten Staaten ausge
stellt wurden ( E. 4 ). 

Arret du tribunal federn! (cour de cassation penale) du 30 aoG.t 1995 dans la cause 
Hunting World Inc. c. B. 

A. La societe americaine Hunting World Inc. est titulaire de plusieurs enregistre
ments suisses et internationaux protegeant la marque «Hunting World». Elle 
possede egalement des droits sur divers modeles de sacs, sacs a main, sacs de 
voyage, mallettes et valises. 

Une procedure pendante aux Etats-Unis, engagee par Hunting World Inc., a 
revele que des produits contrefaits «Hunting World» ont ete importes et ven
dus par la societe americaine Reboans Inc., «animee» par Charles Bogar. Les 
produits contrefaits provenaient d'ltalie et transitaient par la Suisse; Luciano 
Schiavi agissait comme intermediaire entre !es fabricants de ces produits et 
Charles Bogar. 

En 1990, R. , administrateur d'une petite societe d'import-export de maroqui
nerie, montres etc . a la Chaux-de-Fonds a fait Ja connaissance de Luciano 
Schiavi . Ce dernier, en tant qu'acheteur en gros de maroquinerie en ltalie, lui 
a propose de faire transiter par la Suisse des sacs et des valises en cuir en pro
venance d'ltalie et destines aux Etats-Unis. Luciano Schiavi lui a dit qu'il tra
vaillait avec un fabricant qui etait notamment le fournisseur officiel de Ja mar
que «Hunting World» et qu'il existait Ja possibilite de creer un marche par
allele. Selon R., la denomination de «marche parallele» signifiait Ja 
distribution d'une marchandise authentique par d'autres voies que par !es can
aux de commercialisation officiels. R. ne connaissait ni la marque «Hunting 
World» ni le fabricant italien avec lequel Luciano Schiavi affirmait travailler. 
II a fait appel a B. pour des motifs pratiques. 

Les contrefac;ons «Hunting World» ont ete ainsi envoyees d'ltalie en Suis
se a l' adresse de deux societes, Anderson Trader S.A., societe panameen
ne, et Bellvin Ltd., domiciliee a Dublin, qui !es expediaient ensuite a Re
boans Inc. aux Etats-Unis. Ces deux societes, dont R. et B. etaient Ies or
ganes, mentionnaient, sur leur papier a lettre, I' adresse et le numero de 
telephone a Geneve de B ., mais n'etaient pas inscrites au registre du com
merce suisse. 
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La premiere expedition date vraisemblablement de decembre 1991. La mar
chandise arrivait au port-franc de Geneve et etait expediee a Charles Bogar, 
animateur de Reboans Inc. Selon R., son röle etait de verifier si toute Ja mar
chandise etait arrivee et d'etablir une facture au nom de l'une des deux so
cietes, qu'il envoyait a Reboans Inc. Ensuite, il chargeait un transitaire de fai
re Je necessaire pour l'expedition aux Etats-Unis. R. touchait une commission 
de 2 a 2,5 % sur Je prix facture. 

S' agissant de l 'etablissement des factures, R. suivait !es directi ves lui 
venant de Reboans Inc. ou de Luciano Schiavi. Ces factures etaient payees 
directement en Italie, Je destinataire et Je fournisseur s ' arrangeant entre 
eux. Les factures, sur Ja base desquelles !es formalites douanieres d'im
portation etaient effectuees aux Etats-Unis, mentionnaient des prix nota
blement inferieurs aux prix reellement payes par l'importateur Reboans 
Inc. Charles Bogar a admis que !es societes Anderson Trader S.A. et Bell
vin Ltd. etablissaient de telles factures uniquement pour eviter des proble
mes avec !es services douaniers americains. C'est du reste ce que Luciano 
Schiavi a dit a R. 

B., fonde de pouvoir d' Anderson Trader S.A. et de Bellvin Ltd ., etait char
ge de gerer !es comptes bancaires, d ' assurer Je paiement des divers frais de 
transport et de payer Luciano Schiavi . En fait, ce dernier ne recevait des 
deux societes qu'une commission; Je paiement du prix de Ja marchandise 
se faisait par Reboans Inc . directement au fabricant en ltalie. Ce dernier ri
stournait alors une commission que B. distribuait selon !es instructions de 
Luciano Schiavi. B. n'a eu de contact direct qu ' avec R. II ignorait Je nom 
du fabricant italien, mais croyait que Ja marchandise provenait de Ja meme 
usine que !es produits officiels de Ja marque «Hunting World», comme Je 
lui avait dit R. qui Je tenait de Luciano Schiavi. Bien que ne s'occupant pas 
des factures , B. savait qu ' il existait une facturation parallele destinee a re
duire !es taxes d'importation aux Etats-Unis. Pour son travail , B. a rec;:u 
5000 fr. par annee, perc;:us sur !es commissions precitees . 

Au milieu de l ' annee 1992, des qu'il a eu connaissance d'un probleme a Ja 
douane americaine concernant un envoi de marchandises de Ja marque 
«Hunting World», R. a cesse toute activite professionnelle avec Luciano 
Schiavi. Les societes Anderson Trader S.A. et Bellvin Ltd. ont ete dissou
tes . 

Le 2 novembre 1994, Ja societe Hunting World Inc. a depose plainte penale en 
Suisse contre !es responsables des societes Anderson Trader S.A. et Bellvin 
Ltd. Elle s'est en outre constituee partie civile. 

B. Le 12 decembre 1994, Je procureur general du canton de Geneve a rendu une 
decision de classement. 
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Par ordonnance du 13 avril 1995, Ja chambre d'accusation genevoise a rejete 
Je recours depose par Hunting World Inc. et confirme Ja decision de classe
ment attaquee. Considerant notamment que !es actes en cause n'etaient pas 
constitutifs de mise en circulation de marchandises falsifiees, ni de faux dans 
!es titres, eile a ajoute qu'en tout etat de cause, Je classement de Ja procedure 
se justifiait pour des motifs d'opportunite. 

C. Contre cette ordonnance, Hunting World lnc. s'est pourvue en nullite a Ja cour 
de cassation du tribunal federal. Soutenant que !es faits retenus tombent sous 
Je coup du droit penal et que Je classement pour des motifs d'opportunite vio
le Je droit federal, eile conclut avec suite de frais et depens, a l'annulation de 
1 'ordonnance attaquee et au renvoi de Ja cause a l 'autorite cantonale afin qu' ei
le ordonne l'ouverture d'une information. 

La recourante a egalement depose un recours de droit public au tribunal 
federal contre cette meme ordonnance, axant ses griefs sur Je classement pour 
des motif d'opportunite. 

Droit: 

1 a) Le pourvoi en nullite a Ja cour de cassation du tribunal federal est ouvert con
tre une ordonnance de non-lieu rendue en derniere instance (art. 268 eh. 2 
PPF). Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre toute decision qui met fin a 
l'action penale, au moins sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une 
autre autorite que Ja juridiction de jugement (ATF 120 IV 107 consid. 1 a, 119 
IV 92 consid. 1 b, 117 IV 233 consid. 1 b). Rendue en derniere instance canto
nale, Ja decision de la chambre d'accusation genevoise qui rejette un recours 
contre une decision de classement met un terme a l' action penale et constitue 
donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'article 268 eh. 2 PPF (cf. ATF 
120 IV 107 consid. 1 a) . 

11 resulte de l' article 270 al. 1 PPF que la qualite de lese pour se pourvoir en 
nullite depend de trois conditions : il faut que le recourant soit lese par l' acte 
denonce, qu'il ait deja ete partie a Ja procedure auparavant et, enfin, que Ja sen
tence puisse avoir des effets sur Je jugement de ses pretentions civiles (ATF 
120 IV 38 consid. 2 p. 40; 119 IV 339 consid. 1 d). 

La recourante, en tant que titulaire de Ja marque «Hunting World», remplit !es 
trois conditions pour etre qualifiee de lesee au regard des faits lies a Ja mise en 
circulation des marchandises falsifiees . En revanche, Ja question est plus deli
cate s' agissant de 1' elaboration des fausses factures et ce pour deux raisons. 
Premierement, Ja jurisprudence impose que Je lese soit Je titulaire du bien juri
dique protege par !es regles auxquelles il a ete contrevenu (ATF 120 IV 38 
consid. 2 a, 119 IV 339 consid. 1 d/aa, 1a 342 consid. 2 b, 118 1a 14 consid. 2 
b ). Or, les fausses factures etaient destinees a tromper !es services douaniers 
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des Etats-Unis et non pas Ja societe dont Ja marque etait contrefaite. II est donc 
douteux que Ja recourante soit titulaire du bien juridique protege par une even
tuelle infraction qui ne Ja concerne pas directement. En second lieu, Je lese doit 
indiquer pour quelles raisons et dans quelle mesure Ja decision attaquee peut 
avoir une influence sur teile ou teile pretention civile (ATF 120 IV 44 consid. 
8). En l' espece, on ne voit pas en quoi, et Ja recourante ne l'invoque pas, !es 
fausses factures elaborees en vue de tromper !es douanes affecteraient ses fü
tures pretentions civiles. 

II en decoule que Ja qualite pour se pourvoir en nullite, selon l' article 270 al. 1 
PPF, doit etre reconnue a Ja recourante en ce qui concerne !'eventuelle mise en 
circulation de marchandises falsifiees, alors qu ' eile s' avere douteuse pour ce 
qui a trait a l'etablissement des fausses factures. Cette question peut toutefois 
rester ouverte, Je pourvoi etant de toute fai;:on mal fonde sur ce point (cf. infra 
consid. 4). 

Forme par Ja lesee (270 al. 1 PPF) et dirige contre une ordonnance de non-lieu 
rendue en derniere instance (art. 268 eh. 2 PFF), Je pourvoi est en principe re
cevable, puisqu'il a ete annonce et motive en temps utile (art. 1 de Ja loi 
federale sur Ja supputation des delais comprenant un samedi, art. 32 al. 2 OJ et 
272 al. 1 et 2 PPF), dans !es formes requises (art. 273 al. 1 PPF). 

b) Le pourvoi ne peut etre forme que pour violation du droit federal, a l'excepti
on de Ja violation directe de droits de rang constitutionnel (art. 269 PPF). II n'a 
qu'un caractere cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), de sorte que !es conclusions 
de Ja recourante sont irrecevables dans Ja mesure Oll elles tendent au renvoi de 
Ja cause a l'autorite cantonale afin qu'elle ordonne l'ouverture d'une informa
tion (ATF 119 IV 17 consid. 1, 117 IV 276 consid. 1, 452 consid. 1). 

La cour de cassation n'est pas liee par !es motifs invoques, mais eile ne peut 
aller au-dela des conclusions de Ja recourante (art. 277bis PPF). 

Sous reserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la cour de cas
sation est liee par les constatations de fait contenues dans Ja decision attaquee 
(art. 277bis al. 1 PPF). La recourante ne peut pas presenter de griefs contre ]es 
constatations de fait,. ni invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux 
(art. 273 al. 1 Jet. b PPF). Dans Ja mesure Oll son argumentation reposerait sur 
un etat de fait qui s'ecarte de celui adopte par l'autorite cantonale, il n'est pas 
possible d' en tenir compte (ATF 120 IV 17 consid. 2 a/bb p. 20, 119 IV 202 
consid. 2 b p. 206, 115 IV 38 consid. 3 a, 106 IV 338 consid. 1). 

2. La recourante considere que !es actes commis par !es organes des deux so
cietes chargees de faire transiter par Ja Suisse !es marchandises contrefaites 
sont constitutifs de mise en circulation de marchandises falsifiees et de faux 
dans !es titres. 
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Les faits se sont produits et ont ete examines par Je procureur general avant 
l'entree en vigueur, le !er janvier 1995, des nouveaux articles 110 eh. 5, 155 et 
251 CP (RO 1994 p. 2290, 2296, 230 l et 2309); en revanche, ces nouvelles 
dispositions etaient deja en vigueur lorsque la chambre d'accusation cantona
le a statue, le 13 avril 1995. 

L'application du nouveau droit a des faits commis sous l'ancien droit est sub
ordonnee a la double condition que le nouveau droit soit plus favorable a l'in
teresse, d 'une part, et que ce dernier soit mis en jugement apres l' entree en vi
gueur de ce droit, d'autre part (cf. art. 2 al. 2 CP). L'article 155 reunit en une 
seule disposition !es elements constitutifs des articles 153, 154 et 155 aCP tout 
en prevoyant la meme peine (FF 1991 II 1007). Quant aux modifications ap
portees aux articles 110 eh. 5 et 251 eh. 1 aCP, elles ne jouent aucun röle dans 
le cas d'espece (FF 1991 II 961 s et 1050 ss). Par consequent, Je nouveau dro
it n'est pas plus favorable au recourant, de sorte qu 'il y a lieu d 'appliquer l'an
cien droit, sous l'empire duquel !es faits ont ete commis, sans qu ' il soit neces
saire d'examiner si une «mise enjugement», au sens de l'article 2 al. 2 CP (cf. 
ATF 117 IV 369 consid. 15 p. 386), est intervenue apres I 'entree en vigueur du 
nouveau droit. 

3 a)La recourante reproche a l'autorite cantonale d ' avoir refuse d'appliquer l'ar
ticle 154 eh. 1 al. 1 aCP au motif notamment que !es organes d' Anderson Tra
der S.A. et de Bellvin Ltd. n'ont pas agi intentionnellement, ni meme par dol 
eventuel. 

Se rend coupable de mise en circulation de marchandises falsifiees, selon 
l 'art. 154 eh. 1 al. aCP, celui qui, intentionnellement, aura mis en vente ou 
en circulation de quelque autre fac;on des marchandises contrefaites, falsi
fiees ou depreciees, en !es donnant pour authentiques, non alterees ou intac
tes. 

II faut que l'auteur agisse intentionnellement, mais le dol eventuel suffit (cf. 
ATF 101 IV 36 consid. 3 p. 40). II y a dol eventuel lorsque l'auteur envisage le 
resultat dommageable, mais agit neanmoins , meme s ' il ne Je souhaite pas, par
ce qu' il s' en accommode pour le cas ou il se produirait (ATF 120 IV 190 con
sid. 2 b p. 193, 119 IV 1 consid. 5 a p. 3 et !es refärences citees). 

Determiner ce que l 'auteur sait, veut, accepte ou refuse releve des constatati
ons de fait qui lient la cour de cassation (ATF 119 IV 1 consid. 5 a p. 3, 242 
consid. 2 c, 309 consid. 7 b p. 312), meme si l' autorite cantonale s'est pronon
cee sur ce point en l'absence d'aveux de l'auteur ou d'elements exterieurs 
revelateurs. On ne peut toutefois meconnaitre que, dans le domaine du dol 
eventuel, les questions de fait et de droit interferent etroitement (ATF 119 IV 1 
consid. 5 a p. 3 et la refärence a Schubarth, Einheitsbeschwerde, AJP/PJA 
1992 p. 849 ss, 851 s). 
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L' article 154 eh. 1 al. 1 aCP suppose que 1' auteur sait que la marchandise est 
fausse et qu 'elle est mise en circulation comme authentique, non alteree ou 
intacte (Franr;ois Besse, La repression penale de Ja contrefar;on en droit suisse, 
these Lausanne, 1990, p. 231) ou qu ' il accepte cette eventualite (Trechsel, 
Schweizerisches StGB, Zurich, 1989, ad art. 154 n° 4). Lajurisprudence exige 
encore que celui qui contrevient a l'article 154 aCP ait egalement conscience 
que la marchandise risque de tromper autrui dans ses relations d'affaires (ATF 
89 IV 62 consid. 2 b p. 68, 81 IV 161 , 71 IV 10 consid. 3; Besse, op. cit. , p. 228 
et 231; a ce sujet, cf. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Zurich, 1994, p. 210). 

En l'espece, il a ete retenu en fait, d'une maniere qui lie Je tribunal federal (art. 
277bis PPF), qu ' il n 'existe pas d ' indices suffisants selon lesquels l' un ou l' au
tre organe aurait su que Ja marchandise etait contrefaite et aurait agi dans Je 
dessein de tromper autrui dans ses relations d'affaires ou s'en serait accom
mode. Dans Ja mesure ou Ja recourante s'ecarte, sur ce point, des constatations 
de fait cantonales, son argumentation est irrecevable (cf. supra consid. lb) . La 
conclusion juridique que tire l'autorite cantonale des faits retenus, a savoir que 
l'element subjectif de Ja mise en circulation de marchandises falsifiees fait 
defaut, est en revanche une question de droit qui peut faire J'objet d ' un pour
voi en nullite. 

L'autorite cantonale a examine !es elements sur lesquels l'article 154 eh. 1 al. 
1 aCP exige que l'intention de l'auteur porte. Sur cette base, eile a considere 
que !es organes n'avaient pas agi intentionnellement, ni meme qu'ils se serai
ent accommodes de l 'eventualite de mettre en circulation des marchandises 
falsifiees. Partant, l'autorite cantonale n'a pas viole Je droit fäderal en con
cluant que l' element intentionnel de l' infraction reprimee par l 'article 154 eh. 
1 al. 1 aCP fait defaut. 

Lorsqu'elle affirme notamment que l'intention n'implique pas Ja volonte de 
tromper autrui et que l 'auteur est coupable par dol eventuel s' il n' effectue pas 
des recherches dans Je registre des marques, ni n' interroge Je titulaire de Ja 
marque, Ja recourante se meprend. Elle fonde son argumentation sur l'article 
24 Jet. c de l' ancienne loi fäderale de 1890 sur Ja protection des marques de fa
brique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de 
recompenses industrielles, abrogee Je ler avril 1993 (RO 1993 p. 291 et 294; 
Besse, op. cit., p. 167; Revue suisse de propriete intellectuelle 1994 p. 222 ss, 
eh. 8 p. 225). Or, Ja conception etendue du dol eventuel que Ja recourante in
voque en relation avec cette disposition est anterieure a l'entree en vigueur du 
code penal (Besse, op. cit., p. 166 s et Ja jurisprudence citee). Depuis lors, Je 
tribunal fäderal a precise que Ja notion de dol eventuel ne devait pas etre com
prise de maniere plus !arge en droit des marques que dans Je code penal (ATF 
84 IV 127 consid. 2). Non seulement Ja recourante ne se fonde pas sur l' article 
154 eh. 1 al.1 aCP, mais eile invoque aussi une conception depassee du dol 
eventuel. Son argumentation est donc mal fondee. 



276 

b) Des lors qu'au plan subjectifl'infraction reprimee a l'article 154 eh. 1 al. 1 aCP 
n' est pas realisee, il n' y a pas lieu d ' examiner si !es autres elements constitutifs 
de Ja mise en circulation de marchandises falsifiees sont ou non reunis. 

c) De meme, Ja question de savoir si !es organes des deux societes ont agi par 
metier, en application de l 'article 154 eh. 1 al. 2 aCP ou des articles 61 al. 3 et 
62 al. 2 de Ja nouvelle loi fäderale sur Ja protection des marques (RS 232.11), 
n' a pas a etre tranchee. 

4. D'apres Ja recourante, l'autorite cantonale a viole l'article 251 eh. 1 aCP en 
considerant que !es factures etablies au nom des societes Anderson Trader 
S.A. et Bellvin Ltd. ne constituaient pas des titres faux. 

Commet un faux dans !es titres, selon l' article 251 eh. 1 aCP, notamment celui 
qui, dans le dessein de porter atteinte aux interets pecuniaires ou aux droits 
d'autrui, ou de se procurer ou de procurer a un tiers un avantage illicite, a con
state ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portee juri
dique. 

Sont reputes titres tous ecrits destines et propres a prouver un fait ayant une 
portee juridique (art. 110 eh. 5 aCP; ATF 120 IV 25 consid . 3 a, 101 IV 278 
consid. 2 b) . 

L'article 251 aCP reprime ainsi, aux cötes de Ja falsification d'un document 
(faux materiel), l'etablissement d'un ecrit constatant un fait faux (faux 
intellectuel) (ATF 120 IV 199 consid. 3 b, 361 consid. 2 b). 

En l' espece, I' un des organes des deux societes a etabli, au nom de celles-ci, des 
factures mentionnant un prix de vente de Ja marchandise infärieur a son prix ef
fectif afin de tromper les douanes . Ces factures n' ont pas ete falsifiees, mais 
constatent, par ecrit, une situation de fait inexistante. II s'agit donc de determi
ner si ces documents constituent ou non des faux intellectuels dans !es titres. 

D ' apres Ja jurisprudence, l'article 251 aCP doit etre interprete restrictivement 
en matiere de faux intellectuel (ATF 121 IV 131 consid. 2 c, 120 IV 122 con
sid. 4 c p. 126 s, 361 consid. 2 b, 117 IV 35 consid. 1 d) . Par opposition au sim
ple mensonge ecrit, la fausse constatation est reprimee lorsqu'une garantie ob
jective s'attache au document, en raison par exemple de Ja qualite de celui qui 
I' etablit (fonctionnaire, etc.) ou de Ja valeur que Ja loi attribue a cet ecrit (art. 
958 CO relatif au bilan). De simples faits decoulant de l'experience generale 
de Ja vie, tels que Ja confiance qu'inspire habituellement une allegation defa
vorable a celui qui l'enonce, ne suffisent pas. Peu importe que, dans Ja vie des 
affaires, on s'attende generalement a ce que de telles allegations soient exac
tes (ATF 121 IV 131 consid. 2 c, 120 IV 122 consid. 4 c p. 127, 361 consid. 2 
b, 119 IV 54 consid. 2 c, 117 IV 35 consid. 1 d). 
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S'agissant de factures mensongeres, lajurisprudence considere qu'il ne s'agit 
pas de faux intellectuel dans !es titres, car ces documents ne contiennent que 
des declarations unilaterales qui ne sont pas propres, quel que soit leur usage, 
a prouver la veracite des faits exposes (ATF 117 IV 35 consid. 1 d et 2 b, 103 
IV 178 p. 184 et !es arrets cites). Encore faut-il se demander si !es factures ne 
beneficient pas, selon les circonstances, d'une valeur de preuve accrue, not
amment en fonction de Ja personne qui les a etablies. Tel est Je cas d'une 
«feuille de maladie» mensongere, etablie par un medecin (ATF 117 IV 165 
consid. 2 c p . 169 s, 103 IV 178 consid. 2 p. 184 ), d' une approbation ecrite in
exacte emanant d'un architecte charge de verifier des factures (ATF 119 IV 5 
consid. 2 d/dd) et d'attestations bancaires fallacieuses emises par un organe di
rigeant d'une succursale bancaire (ATF 120 IV 361 consid. 2 c). Dans ces ex
emples, les documents ont ete etablis ou vises par des personnes se trouvant 
dans une position comparable a celle d'un garant, de sorte qu'ils possedent une 
valeur de preuve accrue (ATF 121 IV 131 consid. 2 c). 

En l' espece, les factures emanent de societes exportant des marchandises aux 
Etats-Unis. II ne s'agit donc pas de documents officiels; leurs auteurs ne sont 
pas des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou leurs activites, benefi
cient d'une confiance particuliere de sorte qu'ils pourraient revetir une positi
on analogue a celle de garants vis-a-vis des services douaniers des Etats-Unis. 
Peu importe, au regard de la nouvelle jurisprudence, que Ja mention, par Je 
vendeur, d'un prix inferieur sur Ja facture semble defavorable a son auteur 
(ATF 118 IV 363 consid. 2 a p. 365 et !es references citees). En consequence, 
!es factures en cause ne sont pas destinees et propres a prouver la veracite de 
leur contenu, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des faux intellectuels dans 
les titres en vertu de l'article 251 eh. 1 acp. 

Au demeurant, !es factures ayant ete etablies seulement dans Je but de tromper 
!es services douaniers des Etats-Unis, ce sont les dispositions penales figurant 
dans !es Jois douanieres suisses ou americaines qui devraient s'appliquer et 
non l'article 251 eh. 1 acp (cf. dans Je domaine fiscal ATF 108 IV 27 consid. 
3; Stratenwerth, Besonderer Teil II, Berne, 1995, p. 140 ss n° 60). 

L'autorite cantonale n'a donc pas viole le droit federal en refusant d'appliquer 
l'article 251 eh. 1 acp au cas d'espece. 

5. Les faits retenus ne tombant pas sous le coup de Ja loi penale, la decision de 
classement estjustifiee. La motivation subsidiaire de l'autorite cantonale con
cernant le classement pour des motifs d'opportunite n'a donc pas a etre ex
aminee. 

6. Le pourvoi doit des lors etre rejete dans Ja mesure ou il est recevable. 
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Art. 24 lettre c LMF; 61 al. 1 lettre b et 62 al. 1 lettre b LPM; 2 al. 2 CP; 
270 al.l, 273 al. 1 lettre b et 277bis PPF; 23 CPP GE - «COMTET l » 

- La partie civile qui, dans la procedure penale cantonale, a demande la re
serve de ses droits est consideree comme y ayant pris des conclusions civi
les sur le fand ( c. 1 a). 

- Si l'autorite cantonale a libere !es accuses en application de la LPM, ilfaut 
examiner d'abord si la LPM a ete appliquee correctement. C'est seulement 
si !es accuses ont ete liberes a tort qu 'il convient d' examiner si leur com
portement est aussi reprime par la LMF et, dans !'affirmative, de rechercher 
laquelle des deux lois leur est la plus favorable ( c. 2 a). 

- Pour qu 'une personne qui se Limite a importer, exporter ou entreposer des 
produits sache qu 'ils seront illicitement offerts ou mis en circulation, il n 'est 
pas necessaire qu 'elle en soit expressement informee ; il suffit qu 'elle puis
se le deduire des circonstances ( c. 2 blaa). 
Le droit a la marque peut etre viole par l'importation en Suisse de produits 
revetus d'une usurpation, d'une contrefar;on ou d'une imitation de cette 
marque, meme si l'apposition de la marque a l'etranger n'est lui-meme pas 
punissable ( c. 2 blbb ). 

- La simple publicite vaut offre de produits, meme si ceux-ci ne sont pas ef
fectivement mis en vente ( c. 2 blbb ). 

- Le public ne risque pas d'etre induit en erreur si !es copies sont de si mau
vaise qualite qu 'on voit que ce sont des faux et si, en plus, les prix sont net
tement inferieurs a ceux de marchandises authentiques ( c. 2 c ). 

Behält sich der Geschädigte im kantonalen Strafprozess alle Rechte vor, ist 
er so zu behandeln, wie wenn er die zivilen Rechtsbegehren rechtzeitig ge
stellt hätte ( E. 1 a). 

- Ein Freispruch durch die kantonale Behörde aufgrund des nMSchG ist 
zunächst bezüglich der korrekten Anwendung des nMSchG zu überprüfen. 
Erst wenn der Freispruch zu Unrecht erging, muss das Verhalten der Ange
klagten auch nach dem aMSchG beurteilt und allenfalls das mildere Recht 
ermittelt werden (E. 2a). 

- Wer sich darauf beschränkt, Waren ein- oder auszuführen oder zu lagern, 
braucht nicht explizit informiert worden zu sein, um zu wissen, dass diese 
unzulässigerweise angeboten oder in Verkehr gebracht worden sind; es 
genügt, dass es sich aus den Umständen ergibt (E. 2b/aa). 

- Das Markenrecht kann durch Einführung verletzender Produkte in die 
Schweiz, durch Nachmachung oder Nachahmung der Marke verletzt wer
den, und zwar selbst dann, wenn die Anbringung der Marke im Ausland an 
sich nicht strafbar ist (E. 2blbb). 
Die blasse Werbung genügt als Angebot der Ware, selbst wenn diese in der 
Folge nicht verkauft wird (E. 2b/bb). 
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- Das Publikum wird nicht getäuscht, wenn die Kopien von so schlechter Qua
lität sind, dass man ihre Falschheit sieht, und die Preise dazu noch deutlich 
tiefer liegen als bei Originalware (E. 2c). 

Arret du tribunal federn! (cour de cassation penale) du 5 septembre 1995 dans la 
cause Chanel et Hermes International c. Jean-luc Comtet et Malik Lionel Si You
cef (un arret semblable a ete rendu le meme jour dans la cause La Chemise Laco
ste S.A. et Sportloisirs S.A. contre !es memes accuses) . 

Faits: 

A. En mai 1992, Jean-Luc Comtet a importe en Suisse 930 kilos de T-shirts faus
sement marques Chanel et, en mars 1993, 320 kilos de polos faussement mar
ques Lacoste. Les demarches de dedouanement ont ete effectuees par Gilles 
Normand, employe de l'entreprise Fracht S.A. a Geneve. Jean-Luc Comtet 
s'etait renseigne aupres du transitaire qui lui avait assure qu ' il pouvait impor
ter des contrefa~ons en Suisse. 

Jean-Luc Comtet a exporte clandestinement une partie de cette marchandise 
en France, afin de la vendre a «des jeunes de son quartier», en expliquant qu'il 
s'agissait de contrefa~ons. Ceux-ci la revendaient a leur tour. Chaque vete
ment coutait 37 FRF a Jean-Luc Comtet, qui !es vendait 80 FRF Ja piece. Les 
acquereurs !es revendaient entre 120 et 180 FRF Ja piece. 

Jean-Luc Comtet a propose a Gilles Normand de lui trouver des acquereurs 
pour !es T-shirts . Le prix de vente variait selon la quantite : 23 CHF la piece 
jusqu ' a 300 unites, 20 CHF la piece entre 300 et 500 unites et 18 CHF Ja pie
ce pour une quantite superieure. 

Gilles Normand, qui a acquis quelques T-shirts Chanel, a affirme que !es imi
tations n' etaient pas de bonne qualite et que certaines pieces comportaient des 
defauts. Une autre personne ayant achete trois T-shirts Lacoste a 23 CHF pie
ce a explique qu'on lui avait indique qu'il s'agissait de faux et que d'ailleurs 
cela se voyait, car !es pieces comportaient des defauts, notamment des mailles 
tirees. 

En mars 1993, Malik Lionel Si Youcef a importe en Suisse 80 faux polos La
coste et 300 foulards contrefaits Chanel et Hermes. Gilles Normand s'est 
egalement occupe des demarches de dedouanement. Le but de Malik Lionel Si 
Youcef etait de faire parvenir Ja marchandise en France et de la revendre de 
maniere a realiser un benefice pour couvrir !es frais de son voyage en Thai"lan
de, ou il avait acquis !es polos et !es foulards. II n'a pas ete etabli a qui et a quel 
prix il avait l'intention de revendre Ja marchandise. 
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B. Statuant sur opposition aux ordonnances de condamnation prononcees par le 
procureur general, le tribunal de police genevois, par jugement du 4 novembre 
1994, a condamne Jean-Luc Comtet, pour violation des articles 155 CP et 24 
lettres c et f de l' ancienne loi federale sur Ja protection des marques de fabri
que et de commerce, !es indications de provenance et les mentions de recom
penses industrielles (ci-apres aLMF), a Ja peine d'un mois d'emprisonnement 
avec sursis pendant deux ans, a 700 CHF d'amende et a I'expulsion du terri
toire suisse pour une duree de trois ans, assortie d'un delai d'epreuve de deux 
ans, alors que Malik Lionel Si Youcef a ete condamne, pour violation de I'ar
ticle 24 lettre c aLMF, a quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant 
deux ans, a 200 CHF d'amende et a I'expulsion du territoire suisse pour une 
duree de trois ans, assortie d'un delai d' epreuve de deux ans . Les droits des 
parties civiles, notamment Chanel et Hermes International, ont ete reserves, 
avec suite de frais et depens. 

Contre ce jugement, !es condamnes ont fait appel. La chambre penale de la 
cour de justice genevoise a, par arret du 22 mai 1995, libere Jean-Luc Comtet 
et Malik Lionel Si Youcef des fins de la poursuite penale. Appliquant Ja nou
velle loi federale sur Ja protection des marques et des indications de provenan
ce (ci-apres LPM; RS 232.11), eile a considere que les appelants n'avaient pas 
Ja volonte de tromper autrui. 

C. Contre cet arret, Chanel et Hermes International se sont pourvues en nullite a 
Ja cour de cassation du Tribunal federal. Invoquant une violation des articles 2 
al. 2 CP, 24 lettre c aLMF ainsi que 61 et 62 LPM, elles concluent, avec suite 
de frais et depens, a I' annulation de l' arret attaque et au renvoi de Ja cause a 
l' autorite cantonale. 

Droit: 

la) En tant que titulaires des marques contrefaites, les recourantes jouissent de Ja 
protection des dispositions penales figurant tant dans Ja LMF que dans la 
LPM; elles doivent donc etre considerees comme des lesees (ATF 120 IV 38 
consid. 2 a, 119 IV 339 consid. 1 d/aa). 

Selon l' article 23 du code genevois de procedure penale, !es parties a la proce
dure cantonale sont le procureur general, la partie civile et l'inculpe. En tant 
que parties civiles, !es recourantes etaient donc parties devant l' autorite qui a 
rendu la decision attaquee (cf. ATF 120 IV 38 consid. 2 b). 

S'agissant des effets sur le jugement civil, il a Iieu d ' admettre, comme l'ont 
indique !es recourantes (cf. ATF 120 IV 44 consid. 8), que Ja liberation des in
times au motif qu'il n'y a pas eu tromperie au regard du droit des marques est 
de nature a affecter directement l'existence ou l'etendue des dommages-in
terets qui pourraient etre alloues aux titulaires des marques concernees. 



281 

La jurisprudence exige en principe que Je lese ait pris des conclusions civiles 
sur Je fond dans Je cadre de Ja procedure penale (ATF 120 IV 44 consid. 4 b p. 
53 ss, 90 consid. 1 a/aa, 94 consid. 1 a/aa, 154 consid. 3 a/aa). Les recourantes 
ont demande Ja reserve de leurs droits, ce qui parait suffisant compte tenu de 
Ja difficulte de chiffrer Je dommage et de Ja necessite d'etablir tout d'abord un 
acte illicite (ATF 120 IV 44 consid. 4 b p. 54 s.). Au demeurant, comme !es in
fractions en cause sont poursuivies sur plainte (cf. art. 27 aLMF; art 62 et 63 
LPM), !es recourantes peuvent beneficier de Ja solution transitoire admise 
pour permettre aux personnes habilitees a recourir sous l'ancien droit (plaig
nants et accusateurs prives) de se pourvoir en nullite pour autant qu'une action 
civile decouiant de l'acte illicite soit concevable et que l'arret attaque ait des 
effets sur son jugement (ATF 120 IV 44 consid. 9, 90 consid. 1 a/dd, 94 con
sid. 1 a/dd et b p. 96 s.), ce qui est Je cas en l'espece. 

Les conditions de l'article 270 al. 1 in fine PPF etant ainsi remplies (ATF 120 
IV 38 consid. 2 p. 40; 119 IV 339 consid. 1 d), !es recourantes ont qualite pour 
se pouvoir en nullite de Ja meme maniere qu'un accuse pourrait Je faire (cf. art. 
270 al. 1 lere phrase PPF). 

Dirige contre un jugement penal rendu en derniere instance cantonale (art. 268 
eh. 1 PPF), Je pourvoi, qui a ete annonce et motive en temps utile (272 al. 1 et 
2 PPF), dans !es formes requises (art. 273 al. 1 PPF), est en principe recevable. 

b) Le pourvoi, qui n'a qu'un caractere cassatoire (art. 277 ter al. 1 PPF), ne peut 
etre forme que pour violation du droit federal, a l'exception de Ja violation di
recte de droits de rang constitutionnel (art. 269 PPF). 

La cour de cassation n'est pas liee par !es motifs invoques, mais eile ne peut 
aller au-dela des conclusions des recourantes (art. 277bis PPF). 

Sous reserve de Ja rectification d'une inadvertance manifeste, Ja cour de cas
sation est liee par !es constatations de fait contenues dans Ja decision attaquee 
(art. 277bis al. 1 PPF). Les recourantes ne peuvent pas presenter de griefs con
tre !es constatations de fait, ni invoquer des faits ou des moyens de preuve nou
veaux (art. 273 al. 1 Jet. b PPF). Dans Ja mesure ou leur argumentation repo
serait sur un etat de fait qui s' ecarte de celui adopte par l' autorite cantonale, il 
n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 120 IV 17 consid. 2 a/bb p. 20, 119 
IV 202 consid. 2 b p. 206, 115 IV 38 consid. 3 a, 106 IV 338 consid. 1). 

2. Les recourantes se plaignent d'une violation de l'article 2 al. 2 CP en consi
derant que l'autorite cantonale devait appliquer Ja LMF et non pas Ja LPM. 

a) Les faits se sont produits sous l'empire de Ja LMF de 1890 qui a ete abrogee 
par l'entree en vigueur, Je ler avril 1993, de Ja LPM (art. 74 LPM; RO 1993, 
294). 
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L' article 2 al. 2 CP pose le principe selon lequel le nouveau droit est applica
ble aux crimes et delits commis avant la date de son entree en vigueur, si l' au
teur n' est mis en jugement qu' apres cette date et si le nouveau droit lui est plus 
favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. L'application du 
nouveau droit a des faits commis sous l' ancien droit est donc subordonnee a la 
double condition que l'interesse soit mis enjugement apres l'entree en vigueur 
du nouveau droit, d'une part, et que ce dernier lui soit plus favorable, d'autre 
part. 

La premiere condition est remplie en l'espece, puisque les intimes ont ete ju
ges par le tribunal de premiere instance le 4 novembre 1994, soit posterieure
ment a l' entree en vigueur de la LPM. Quant a savoir laquelle des deux lois est 
la plus favorable, il faut en premier lieu determiner si la LPM a ete appliquee 
correctement par l'autorite cantonale. En effet, comme celle-ci a prononce une 
liberation, l'examen du respect de la lex mitior n'a, dans cette hypothese, au
cune portee pratique, puisque l'application de la LMF ne pourrait, par defini
tion, se reveler plus favorable aux accuses. Ce n'est que si les intimes ont ete 
liberes a tort par l'autorite cantonale en application de la LPM, qu'il faudra 
alors examiner si leur comportement est egalement reprime par la LMF et, le 
cas echeant, proceder a une comparaison entre ces deux lois . 

b) Parmi les dispositions penales de la LPM, sont susceptibles de s'appliquer 
l' article 61, qui reprime la violation du droit a la marque, et l' article 62, qui 
concerne l'usage frauduleux. L'autorite cantonale ayant libere les intimes sur 
la base de la seconde disposition, celle-ci sera examinee tout d'abord. 

aa) Selon l'article 62 LPM, est notamment punissable celui qui aura offert ou mis 
en circulation comme originaux des produits designes illicitement par la mar
que d'un tiers ou offert ou fourni comme originaux des services designes par 
la marque d'un tiers (art. 62 al. 1 let. b LPM), ainsi que celui qui aura impor
te, exporte ou entrepose des produits dont il savait qu'ils seraient illicitement 
offerts ou mis en circulation, dans un but de tromperie (art. 62 al. 3 LPM). 

L'usage frauduleux exige que l'auteur ait eu la volonte de tromper autrui (Lu
cas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzge
setz, Muster- und Modellgesetz, Bäle, 1994, p. 348 no 1). 11 y a tromperie, se
lon l' article 62 LPM, lorsque l' auteur induit intentionnellement le client en er
reur quant a la provenance du produit ou du service designe illicitement par la 
marque d'autrui (FF 1991 I 1 ss, 44). 11 n'est pas necessaire que l'auteur ga
rantisse expressement l'authenticite du produit ; il suffit qu'il ne corrige pas 
les apparences. Un prix inferieur a celui d'un produit authentique n'est pas, a 
lui seul, determinant pour exclure la tromperie (Lucas David, op. cit., p. 350 n° 
10). La personne qui ne fait qu'importer, exporter ou entreposer les produits 
doit savoir que ceux-ci sont destines a tromper autrui (Jaques Guyet, Les voies 
de droit et les sanctions, in La nouvelle LPM, Lausanne, 1994, p. 95 ss, 133). 
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Cette personne n'a toutefois pas besoin d'etre expressement informee de ce 
fait, si eile peut le deduire des circonstances, par exemple lorsqu'il s'agit de 
produits portant des marques celebres en provenance d' Asie (Lucas David, op. 
cit., p. 351 , n° 16). 

L'autorite cantonale a constate, sur la base des preuves apportees, qu'il ne lui 
est pas possible de considerer que !es intimes ont agi avec Ja volonte de trom
perie. Determiner ce que l' auteur sait, veut, accepte ou refuse releve des con
statations de fait qui lient Ja cour de cassation (ATF 119 IV 1 consid. 5 a p. 3, 
242 consid. 2 c, 309 consid. 7 b p. 312). Dans Ja mesure ou !es recourantes s'en 
prennent a cette constatation, leur pourvoi est donc irrecevable. En revanche, 
Ja question de savoir si Ja notion de tromperie, teile qu'elle figure a l'article 62 
LPM, a ete correctement analysee par l'autorite cantonale est une question de 
droit qui peut faire l' objet d' un pourvoi en nullite. Or, on ne voit pas en quoi 
l'autorite cantonale aurait meconnu cette notion des lors que, pour evaluer Ja 
volonte de tromperie des intimes, eile a examine s'il etait ou non plausible de 
faire passer Ja marchandise pour authentique en ne se fondant pas uniquement 
sur Je prix de vente final, mais aussi sur l'apparence des produits et sur des te
moignages. Comme !es intimes n 'ont pas uniquement joue Je röle d' importa
teurs, mais qu ' ils avaient egalement l'intention de vendre !es produits, leur vo
lonte de tromperie doit s'apprecier en relation avec leur but final. 

L' element de tromperie faisant defaut, l' autorite cantonale n' a donc pas viole 
Je droit fäderal en refusant d' appliquer l'article 62 LPM aux intimes. 

bb) L'article 61 LPM reprime, pour sa part, Ja simple violation du droit a Ja mar
que. Tombe notamment sous Je coup de cette disposition Ja personne qui , in
tentionnellement, aura viole Je droit a Ja marque d'autrui en utilisant Ja marque 
usurpee, contrefaite ou imitee pour offrir ou mettre en circulation des produits, 
offrir ou fournir des services ou faire de Ja publicite (art. 61 al. 1 !et. b LPM). 

II faut tout d' abord que Ja marque appartenant a autrui ait ete usurpee, con
trefaite ou imitee. II n'est toutefois pas necessaire que l'auteur de l'usurpati
on, de la contrefa<;on ou de l'imitation soit la personne qui offre ou mette en 
vente Je produit. De meme, peu importe que Je fait d'apposer Ja marque usur
pee ne soit lui-meme pas punissable. Tel est le cas lorsque des marchandises 
sont importees en Suisse en provenance d'un pays qui ne reprime pas Ja de
signation de marchandises sous la marque concernee (Lucas David, op. cit. , 
p. 344 n° 11). 

La marque doit ensuite avoir ete utilisee pour offrir ou mettre en circulation 
des produits. L' utilisation a des fins personnelles n'est pas punissable. II n'est 
pas necessaire que l'offre porte sur des produits effectivement mis en vente, Ja 
simple publicite pour de tels produits suffit (Lucas David, op. cit., p. 344 s. n-
12). 
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Enfin, la violation du droit a la marque suppose l' intention de l' auteur, mais Je 
dol eventuel suffit (Lucas David, op. cit., p. 345 n° 14). Celui-ci doit savoir 
qu'il utilise une marque usurpee, contrefaite ou imitee pour offrir ou mettre en 
circulation des produits. Contrairement a l 'articJe 62 LPM, l'article 61 LPM 
n'exige pas une intention de tromperie de Ja part de l'auteur. 

Compte tenu des faits constates par l'autorite cantonale, Je comportement de 
Jean-Luc Comtet correspond aux elements constitutifs de!' article 61 al. l lett
re b LPM. Celui-ci a en effet importe en Suisse des marchandises faussement 
marquees Chanel et Lacoste, non pas en vue de son usage personnel , mais afin 
de !es revendre ; puis, iJ a offert et revendu ces produits, tout en sachant que !es 
marques apposees sur !es marchandises etaient imitees. La question de savoir 
si Malik Lionel Si Youcef peut egalement etre poursuivi sur Ja base de cette 
meme disposition n'a pas a etre tranchee. II suffit que Je comportement de l'un 
des intimes au moins soit punissable en vertu de Ja LPM, contrairement a ce 
qu 'a conclu l'autorite cantonale, pour que l'examen de Ja LMF s'impose en 
vertu de l' article 2 al. 2 CP. 

c) Seul I'article 24 lettre c aLMF est susceptibJe de s'appliquer aux intimes. Aux 
termes de cette disposition, sera poursuivi quiconque aura vendu, mis en ven
te ou en circulation des produits ou marchandises revetus d 'une marque qu'iJ 
savait etre contrefaite imitee ou indfiment apposee. 

L'article 24 Jettre c aLMF suppose un acte de contrefa~on, d'imitation ou 
d ' usurpation qui peut avoir ete commis par l'auteur de Ja mise en circulation 
ou par un tiers, en Suisse ou a l' etranger (Fran~ois Besse, La repression pena
le de Ja contrefa~on en droit suisse, these Lausanne 1990, p. 158). 

II faut qu'il y ait une vente, une mise en vente au une mise en circulation qui, 
selon Je principe de Ja territorialite, doit intervenir en Suisse (ATF 115 II 38 
consid. 1, 113 II 73 consid. 2 a, 110 IV 108 consid. 1 a e b, 109 IV 145 consid. 
2). Sont visees toutes !es transactions qui tendent a introduire Ja marchandise 
dans Je circuit economique (Erwin Matter, Marques de fabrique et de com
merce, FJS n° 1019, p. 5). En revanche, l'utiJisation ou la consommation a ti
tre personnel n'est pas punissable (Heinrich David, Kommentar zum schwei
zerischen Markenschutzgesetz, Bäle, 1960, p. 281 n° 32). 

L'article 24 lettre c aLMF ne s'applique a l'auteur de Ja vente, de Ja mise en 
vente ou de Ja mise en circuJation que s'il savait que Je produit etait revetu 
d'une marque contrefaite ou frauduleusement imitee (Fran~ois Besse, op. cit., 
p. 167). Si l'auteur agit par negligence, !es penalites ne sont pas applicables 
(art. 25 al. 3 aLMF). 

Enfin, il n' est pas necessaire que l' acquereur de Ja marchandise ait ete effec
tivement trompe ; iJ faut cependant qu'iJ y ait un risque de confusion pour Je 
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public (arret du tribunal federn! du 14 decembre 1988 dans Ja cause W. 6S. 
409/1988 publie dans !es Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüter
recht 1990 I 121 , consid. 2 ; ATF 84 IV 119 consid. 2 ; Fran~ois Besse, op. cit., 
p. 159; Lucas David, Supplement zu Kommentar zum schweizerischen Mar
kenschutzgesetz, Bäle, 1974, p. 79). 

En l'espece, Jean-Luc Comtet a bien offert et vendu en Suisse des marchandi
ses contrefaites tout en sachant que ces produits n'etaient pas authentiques ; 
toutefois, l'autorite cantonale a constate en fait - d'une maniere qui lie Ja cour 
de cassation (art. 277bis PPF) - que !es copies vendues n'etaient pas de bonne 
qualite (defauts, mailles tirees) et que l'on voyait qu'il s'agissait de faux ; en 
outre, !es prix pratiques etaient nettement inferieurs a ceux de marchandises 
authentiques. II en decoule que !es acquereurs ne pouvaient etre induits en er
reur et croire qu'ils achetaient des marchandises authentiques, alors qu ' il 
s'agissait de faux . Le risque de confusion etant ainsi inexistant, l'article 24 
Iettre c aLMF ne peut s'appliquer au premier intime. Quanta Malik Lionel Si 
Youcef, il lui est seulement reproche d'avoir importe Ja marchandise en Suis
se. En revanche, l'autorite cantonale a releve que celui-ci n'a pas exporte !es 
polos et !es foulards en France, pas plus qu'il ne !es a vendus ou offerts en 
Suisse. Par consequent, son comportement n'est pas punissable en application 
de Ja LMF. 

d) L'article 2 al. 2 CP impose donc l'application de I'ancien droit, puisque Je 
comportement d'un des intimes au moins est reprime par Ja LPM, alors que !es 
deux accuses doivent etre liberes en vertu de Ja LMF. Cela ne signifie toutefois 
pas que l'arret attaque doive etre annule, des lors qu'il apparait que l'applica
tion de I'ancien droit ne conduit pas a un resultat different de celui auquel a ab
outi I'autorite cantonale. Or, comme Ja cour de cassation examine Iibrement 
I'application du droit (art. 277bis al. 2 PPF), elle peut substituer une autre mo
tivation a celle retenue dans l'arret attaque. Le pourvoi n 'etant pas ouvert pour 
se plaindre seulement de Ja motivation de Ja decision attaquee (ATF 119 IV 
145 consid. 2 c p. 152, 118 IV 233 consid. 2 c, 116 IV 288 consid. 2 c p. 292, 
101 IV 327 consid. 2 d), il doit donc etre rejete dans Ja mesure ou il est rece
vable. 
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Art. 68 LPM; 58 CP; 6 lettre d LACP GE - «COMTET II» 

Lorsqu 'aucune autre autorite n 'est competente, la cour de justice de Geneve 
peut statuer sur toute demande de confiscation fondee sur l 'article 58 CP, 
notamment en cas d'acquittement, si l'instance dejugement n 'a pas tranche 
le sort des objets saisis durant l'instruction (c. 1). 
En derogeant a l'article 58 al. 2 CP, l'article 68 LPM vise a prevenir le ris
que que des produits soient repourvus illegalement d'une marque et remis 
en circulation, alors que des etiquettes auraient ete enlevees auparavant 
(c.2). 
La confiscation est possible en l'absence d'usage frauduleux; il suffit que 
!es elements constitutifs d'une des hypotheses de l'article 61 LPM soient 
realises, au moins objectivement ( c. 3 ). 

- Si la marque est incorporee au produit et ne peut en etre otee qu 'en la de
coupant, le produit doit etre detruit ( C. 4 ). 

- Celui quifait l'objet d'une mesure de confiscation ne peut revendiquer une 
partie des produits pour son usage personnel ( c.5 ). 

- Die Cour de Justice des Kantons Genf beurteilt Beschlagnahmebegehren 
gemäss Art. 58 StGB, wenn keine andere Behörde zuständig ist; namentlich 
bei einem Freispruch, wenn das Gericht nicht über das Schicksal der 
während der Untersuchung beschlagnahmten Gegenstände befand (E. ]). 
Art. 68 MSchG geht Art. 58 StGB vor. Er will der Gefahr begegnen, dass Wa
ren illegal wieder mit Marken versehen und in Verkehr gebracht werden, 
weshalb die Etiketten vorher entfernt werden müssen ( E. 2). 
Beschlagnahmung ist auch ohne irreführenden Gebrauch möglich; es 
genügt, dass die Tatbestandselemente von Art. 61 MSchG wenigstens objek
tiv verwirklicht wurden ( E. 3 ). 
Kann die Marke nicht ohne Beschädigung der Ware entfernt werden, ist je
ne zu vernichten (E. 4). 
Der von einer Beschlagnahmung Betroffene darf auch nicht einen Teil der 
Ware zum persönlichen Gebrauch behalten ( E. 5 ). 

Arret de la cour de justice de Geneve du 26 fevrier 1996 dans Ja cause procureur 
general c. Jean-Luc Comtet et Malik Lionel Si Youcef. 

A.a) Par jugement du 4 novembre 1994, le tribunal de police a admis l'opposition 
formee par Jean-Luc Comtet et Malik Si Youcef a deux ordonnances de con
damnation prononcees par le procureur general, Je 3 mai 1994, et statuant a 
nouveau, a condamne le premier a un mois d'emprisonnement, sursis deux 
ans, et CHF 700.- d'amende, le second a 15 jours d'emprisonnement, sursis 
deux ans, et CHF 200.- d'amende, pour infraction a l'aLMF de 1890 et a l'ar
ticle 155 CP. Les juges ont en revanche ecarte l'article 3 lettre d LCD. L'ex
pulsion judiciaire des deux accuses, par ailleurs condamnes conjointement et 
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solidairement aux frais de Ja procedure, a ete prononcee pour une duree de tro
is ans, sursis deux ans. 

Le tribunal a egalement ordonne Ja confiscation et Ja destruction des pieces 
portees a l'inventaire de Ja procedure, s'agissant, selon Je texte du jugement, 
de 930 kg (sie) de T-shirts, faussement marques Chanel et de 320 kg (sie) de 
polos faussement marques Lacoste, importes par Jean-Luc Comtet, et de 80 
faux polos Lacoste ainsi que de 300 foulards contrefaits Chanel et Hermes, im
portes par Malik Si Youcef. 

b) Par arret du 22 mai 1995, Ja chambre penale de Ja cour de justice, considerant 
qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 62 alinea 3 LPM, entree en vigueur Je 
ler avril 1993, s'agissant de Ja «lex mitior», car plus favorable a l'accuse, a 
annule ce jugement et libere Jean-Luc Comtet et Malik Si Youcef des fins de 
Ja poursuite, au motif que Ja volonte de tromper n'etait pas etablie de manie
re suffisante. Les frais de Ja procedure ont ete laisses a Ja charge de l'Etat. 

Les juges n'ont pas statue apropos du sort de Ja marchandise saisie et aucune 
reference n'y est faite dans les considerants de l'arret. 

c) Le 5 septembre 1995, Ja cour de cassation penale du tribunal federal a rejete 
les recours en nullite interjetes contre cet arret par Chanel, Hermes Internatio
nal, Sportloisirs S.A. et La Chemise Lacoste S.A., parties civiles, avec suite de 
frais (voir l'arret publie ci-dessus). 

B. Par requete du 30 octobre 1995, Je procureur general a sollicite la confiscation 
et la destruction des pieces portees a l'inventaire de Ja procedure, en applicati
on des articles 58 CP et 69 LPM. Le requerant considere, en substance, qu'il y 
a lieu d'appliquer Ja nouvelle loi sur la protection des marques, la confiscation 
constituant une mesure de sürete a caractere reel, d'application immediate, que 
la restitution de Ja marchandise impliquerait que Jean-Luc Comtet et Malik Si 
Youcef commettraient immediatement une violation du droit a Ja marque, au 
sens de l'article 61 LPM (actuel), et compromettraient l'ordre public; enfin 
que Ja destruction des signes distinctifs des marques ne pourrait se faire sans 
depenses disproportionnees. 

C. A 1' audience du 18 decembre 1995, le procureur general a persiste dans !es ter
mes de sa requete. 

Jean-Luc Comtet et Malik Si Youcef ont conclu a l'irrecevabilite de celle-ci, 
subsidiairement a son rejet, plus subsidiairement encore a ce qu'il soit fait don 
de la marchandise saisie a une organisation a caractere humanitaire. Ils ont 
egalement sollicite que la cour determine la part leur revenant pour leur usage 
personnel. L'argumentation des intimes sera examinee ci-apres, dans Ja mesu
re utile. 
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Droit: 

1. Les intimes plaident l'incompetence de la cour de ceans pour connaitre de la 
requete selon l'article 6 lettre d LACP, expressement vise, qui prevoit que Ja 
cour de justice est competente pour statuer sur toute demande de confiscation 
fondee sur l'article 58 CP lorsqu'aucune personne determinee n'est traduite 
devant un tribunal du canton ou fait l'objet d'une ordonnance de condamnati
on, hypothese non realisee en l'espece, puisque leur acquittement a ete pro
nonce. 

Pareille interpretation de cette disposition est soutenable, mais ne trouve au
cune assise dans les travaux preparatoires et ne tient pas compte des imperatifs 
de l'article 58 CP. II ressort ainsi du Memorial du Grand Conseil que Ja princi
pale finalite du projet etait Ja mise en oeuvre, de far;on plus complete, dans la 
legislation cantonale, des dispositions du droit federal permettant Ja confisca
tion d'avantages pecuniers illicite ou de valeurs ou d'objets provenant d'une 
infraction, meme en l'absence d'une condamnation (Memorial, 1986 III 
3084/5). Concernant plus precisement l'article 6 lettre d LACP, il s'agissait 
non de creer une nouvelle categorie de confiscation independante de celle que 
prevoit Ja loi federale, mais de prescrire que c'est a Ja cour de justice qu'il ap
partient de statuer dans !es cas ou ces dispositions de droit federal doivent 
trouver application (idem, 3086). II apparait donc bien qu'il incombe a Ja 
chambre penale de se prononcer au sujet de toutes !es requetes de confiscati
on, lorsqu' aucune autre autorite n' est competente. Tel est Je cas lorsque l' au
teur d'une infraction n'a pas ete identifie, n'est ou ne peut etre poursuivi, mais 
egalement lorsque l'instance de jugement n'a, pour un motif quelconque, not
amment en cas d'acquittement, pas statue sur Je sort des objets saisis au cours 
de l'instruction. Cette interpretation est Ja seule compatible avec l'esprit de 
l'article 58 CP, ancien ou nouveau, l'objectif etant, comme dit plus haut, de 
supprimer un avantage ou une situation illicite, respectivement d'empecher 
l'utilisation d'objets compromettant Ja securite de personnes, Ja morale ou 
l'ordre public. La presente cause illustre parfaitement ce qui vient d'etre dit. 

2. Le procureur general, dans ses ordonnances du 3 mai 1994, et Je tribunal de 
police, dans son jugement du 4 novembre 1994, ont ordonne Ja confiscation de 
Ja marchandise saisie, s'agissant de mesures accessoires aux condamnations 
prononcees. La chambre penale de la cour de justice ne s' est pas prononcee sur 
Ja question, ce qui s' explique non seulement par le verdict d' acquittement, 
mais egalement par Je fait que cette instance est parvenue a Ja conclusion que 
Ja nouvelle loi devait s'appliquer. Dans Ja partie en fait ci-dessus, sous lettre 
A.c), il est indique que Je tribunal federal a retenu au contraire que Ja «!ex mit
ior» etait Ja nouvelle loi, tout en confirmant l 'arret de Ja chambre penale. 

La question du sort de Ja marchandise saisie reste donc entiere. A cet egard, Ja 
cour de ceans doit evidemment tenir compte des consequences qu'aurait une 
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restitution de ce!le-ci, etant rappele que, selon les constatations de I 'arret du 22 
mai 1995, tant Jean-Luc Comtet que Malik Si Youcef ont reconnu la materia
lite des faits , a savoir l'importation de vetements contrefaits et l'intention de 
les commercialiser. Cette intention etait d' ailleurs evidente au vu de la quan
tite de marchandise saisie. Une restitution violerait ainsi, comme l'a pertinem
ment releve le procureur general, l'article 61 LPM, etant precise que les par
ties civiles, qui ont invite le ministere public a requerir la confiscation des ar
ticles contrefaits, ont, ce faisant, manifeste leur volonte de s'opposer a une 
nouvelle mise en circulation de ces contrefac;:ons, au besoin par la voie de Ja 
plainte selon la disposition precitee. Or, l'article 68 LPM prevoit, outre que 
l' article 58 CP s' applique, que Je juge peut ordonner la confiscation de tout ob
jet sur lequel une marque ou une indication de provenance a ete illicitement 
apposee. Par cette derogation a l'article 58 alinea 2 CP, le legislateur a voulu 
donner au juge Ja faculte de prevenir Je risque que les objets contrefaits soient 
repourvus illegalement d'une marque et remis en circulation, alors meme que 
les etiquettes co!lees, cousues, attachees etc. auraient auparavant ete enlevees 
(FF 1991 I 46). 

II resulte de ce qui precede qu'il convient d'entrer en matiere. 

3. Les intimes contestent que les conditions pour qu'une confiscation puisse etre 
ordonnee soient realisees . Ils se referent a cet egard aux arrets de la chambre 
penale du 22 mai 1995 et du tribunal federal du 5 septembre 1995 qui retien
nent que l'element de tromperie fait defaut en l'espece, plus precisement qu'il 
existe un doute a ce sujet, vu Ja mauvaise qualite des contrefac;:ons. Cette argu
mentation ne peut etre suivie. En effet, l'article 68 LPM ne subordonne pas Ja 
confiscation a Ja realisation des conditions d'application de l'article 62 de Ja 
loi, reprimant l'usage frauduleux d'une marque. En d'autres termes, Ja confis
cation est egalement possible en l'absence de fraude, soit dans l'hypothese de 
l'article 61 LPM. L'article 68 LPM qui renvoie a l'article 58 CP est parfaite
ment clair a cet egard. 

Les parties civiles ont un interet manifeste a ce que Ja marchandise contrefaite 
ne soit plus mise en circulation. II s'agit non seulement d'eviter que ces con
trefac;:ons ne soient presentees comme des produits authentiques, mais egale
ment que l'image de marque des parties civiles ne soit ternie par I' attente de 
l'acheteur potentiel , malgre un prix d'achat avantageux, a obtenir une certaine 
qualite. II est en effet notoire qu'en periode de soldes, des rabais particuliere
ment importants sont souvent consentis. Une confiscation peut ainsi intervenir 
meme si Ja marchandise contrefaite ne compromet pas Ja securite des person
nes, Ja morale ou )'ordre public a condition que l'un des elements definis par 
l'article 155 CP, mutatis mutandis par l'article 61 LPM, soit realise, du moins 
dans ses elements objectifs (Bercher, Le sequestre penal, approche critique des 
rapports entre procedure et droit de fond, these Lausanne 1992, 121, et juri
sprudence citee). 
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La requete sera en consequence admise quant au principe de Ja confiscation. 

4. Concernant !es conclusions subsidiaires des intimes, il faut admettre que Ja re
mise de la marchandise a une oeuvre caritative correspondrait au principe de 
Ja proportionnalite, a Ja condition toutefois que !es insignes de marque puis
sent etre enleves de maniere complete et sans frais excessifs. 

Afin d'examiner cette question, Ja cour s'est fait remettre plusieurs polos. II 
s' est alors avere que l' insigne «Lacoste» fait partie integrante des vetements; 
autrement dit, Ja suppression des insignes ne peut se faire qu'en decoupant 
ceux-ci, procede qui equivaut a Ia destruction des vetements. II en va de meme 
avec !es foulards dont les insignes de marque font partie de Ja matiere et qui 
n'ont, de surcrott, pas d'utilite evidente pour des gens dans Je besoin. 

5. Quanta Ja demande des intimes, a savoir que la cour determine Ja part des ob
jets devant leur revenir pour leur usage personnel, eile ne saurait etre admise. 
Contrairement a ce que les interesses pretendent, Ja decision publiee dans 
!' ATF 114 IV 7 ss ne peut etre interpretee dans le sens que celui qui fait l'ob
jet d'une mesure de confiscation serait en droit de revendiquer une partie de 
celle-ci pour son usage personnel. Force est d'ailleurs de constater qu ' a aucun 
moment durant la procedure Jean-Luc Comtet ou Malik Si Youcef n'a allegue 
avoir utilise l'un ou l'autre des vetements ou accessoires ou l'avoir destine a 
son propre usage. 

Art. 1 al. 1, 2, 5 et 59 al. 1 LPM; 3 lettre d, 9 et 14 LCD; 1 al. 1 lettre a, 2 
al. 1 et 2 et 65 LDA; 28c a 28/ CC- «MENDRISIOTTO» 

L'urgence n 'est pas une condition a l'octroi de mesures provisionnellesfon
dees sur La LDA, La LPM ou La LCD (c. 4). 
La notion de signe appartenant au domaine public n 'a pas change avec 
l 'entree en vigueur de La LPM ( c. 5). 
La marque «Rivista de[ Mendrisiotto» est descriptive pour une publication 
periodique destinee a La region du Mendrisiotto, quel que soit le graphisme 
utilise ( C. 6 ). 
Le juge demeure libre de prononcer La nullite d 'une marque enregistree 
(c.6). 

- Des tiers non concurrents ont qualite pour agir en vertu de La nouvelle LCD 
(c. 7). 

- Le fait d'occuper le premier un marche avec un nouveau produit ne saurait 
en soi constituer un acte de concurrence deloyale (c. 8). 
Le titre generique d'une publication ne peut etre considere comme une oeu
vre litteraire et etre protege par La LDA ( C. 9 ). 
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- Dringlichkeit ist für vorsorgliche Massnahmen gestützt auf das URG, 
MSchG oder UWG nicht vorausgesetzt ( E. 4 ). 

- Der Begriff des im Gemeingut stehenden Zeichens hat mit Inkrafttreten des 
nMSchG nicht geändert (E. 5). 

- Die Marke «Rivista de[ Mendrisiotto» ist unbesehen der konkreten Gestal
tung beschreibend für ein Periodikum für die Region Mendrisiotto (E. 6). 

- Der Richter ist frei, die Nichtigkeit einer eingetragenen Marke festzustellen 
(E. 6). 

- Auch Nichtkonkurrenten sind nach neuem UWG aktivlegitimiert (E. 7). 
- Als erster den Markt mit einem neuen Produkt zu besetzen, stellt an sich 

noch keinen unlauteren Akt dar (E. 8). 
- Ein zum Gemeingut gehörender Zeitschriftentitel kann nicht als literari

sches Werk Urheberrechtsschutz erlangen (E. 9). 

Ordonnance du tribunal d'appel du Tessin du 10 mars 1995 dans Ja cause E. c. 
C., R. et S. S.A. 

1. Ne! novembre de! 1994 ha fatto Ja sua prima apparizione il mensile illustrato 
«il Mendrisiotto», edito dalla S. S.A. La pubblicazione e continuata regolar
mente nei mesi successivi. 

In precedenza, il 28 febbraio 1994, l'avv. X. ha fatto richiesta all'Ufficio fe
derale della proprieta intellettuale (UFPI) di registrare il marchio «Rivista de! 
Mendrisiotto» come titolo di un periodico ticinese, per altro mai apparso. 

II deposito de! marchio e avvenuto il 28 Iuglio 1994, registrato al n° 413'699. 

In data 12 dieembre 1994 - eioe due giorni prima di presentare Ja petizione ehe 
ei occupa - P., promotore della seconda iniziativa, ha ceduto all'attriee i diritti 
relativi all'utilizzazione e alla registrazione de! marchio, gia cedutigli 
dall 'avv. X. 

2. Con Ja causa in esame E. proeede contro I' editrice.de «il Mendrisiotto» e con
tro coloro ehe ne ritiene responsabili, anzitutto per aver leso il suo diritto al 
marchio. In partieolare sostiene I'esistenza di unreale pericolo di confusione 
fra il titolo usato dai convenuti eil marchio depositato, tanto piu ehe i prodot
ti delle due parti sono della stessa natura e sono rivolti a un medesimo pubbli
eo. Coneorre a tale cireostanza anche il eolore di fondo della copertina delle 
due riviste ehe sarebbe analoga. 

L'attrice ritiepe adempiuti anche i presupposti d'applicazione della LCSI; nel 
caso di specie considera illecito I' agire dei convenuti nello sfruttamento di un 
marchio altrui o comunque di una denominazione lesiva di quel medesimo 
marchio. Scorrettezza da parte loro e individuata anche nell' attivita protetta 
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dal diritto d'autore in quanto opera linguistiea: eonsidera ehe il titolo della 
propria rivista si distingua per partieolare originalita. 

Fonda Ja sua domanda di provvedimenti eautelari sulla neeessita di evitare ehe 
il proprio pregiudizio eeonomieo si perpetui - nelle more della eausa di merito 
- all'apparizione di ogni nuovo numero della rivista messa sul mereato dai 
eonvenuti. 

3. Le opposizioni dei eonvenuti sono di diversa natura. I eonvenuti C. e R. eon
testano Ja loro legittimazione passiva poiehe non sono titolari delta pubbliea
zione litigiosa: il primo risulta essere soltanto l' amministratore unico 
dell 'editriee e il seeondo e il responsabile della Y., ovvero dello stabilimento 
di stampa de! periodieo. Per quanto eoneerne il merito della vertenza eonte
stano Ja rieorrenza delle norme invoeate. Per quanto riguarda il marehio, so
stengono ehe il nome «il Mendrisiotto» e un termine di dominio pubblieo ehe 
rientra nelle eeeezioni previste dall'art. 2 LPM. Eeeepiseono inoltre l'impos
sibilita di eedere il marehio prima della sua registrazione. 

Ritengono non attuali nemmeno Je norme della LCSI a dipendenza della loro to
tale buona fede, ossia ignorando l'iniziativa editoriale della eontroparte. D'altra 
parte ritengono inesistente qualsiasi rapporto di eoneorrenza fra Je parti poiche 
l'istante ha finora rinuneiato all'edizione della propria rivista. Generieamente 
eontestano anehe l'applieazione delle norme di protezione de! diritto d'autore. 

In diritto: 

4. Mentre Ja LCSI rinvia, per quanto riguarda i provvedimenti eautelari, agli art. 
28e e 28f CCS applieabili per analogia, Ja LPM prevede ehe la persona ehe 
rende verosimile di subire o di temere di subire una violazione de! diritto al 
marehio o all' indieazione di provenienza e ehe tale violazione risehia di eaus
arle un pregiudizio diffieilmente riparabile, puo ehiedere ehe siano ordinati 
provvedimenti eautelari (art. 14 LCSI e art. 59 epv. 1 LPM). La LDA prevede 
una regolamentazione analoga all'art. 65. 

n ogni easo i presupposti per un intervento eautelare sono: l ' attuarsi o l'immi
nenza di un danno dipendente da una violazione della !egge e un ineombente 
pregiudizio, riparabile solo eon la eoneessione del provvedimento preteso. Per 
eontro, Je leggi federali non riehiedono un'urgenza effettiva, ma eonsiderano 
eventualmente opportuno l'intervento del giudice a titolo eautelare nei eon
fronti dei tempi di trattazione della eorrispondente eausa di merito ( efr. Guy
et J., Les aetions en justiee, in La nouvelle loi federale eontre la coneurrenee 
deloyale, Cedidae, 1988, p. 102). 

I presupposti non devono essere provati in modo rigoroso, bastando Ja loro 
verosimiglianza. 
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5. Scopo del marchio e quello di distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda 
(art. 1 cpv. 1 LPM). A prescindere dalle possibili forme di costituzione di un 
marchio, esistono segni e forme ehe non possono, in modo assoluto, rappre
sentare marchio: sono quelli di cui all'art. 2 LPM. Fra questi vi sono i segni di 
dominio pubblico, a meno ehe si siano gia imposti come marchi per i prodotti 
o i servizi cui si riferiscono (lett. a). Di questa categoria fanno parte i segni ba
nali ossia sprovvisti di forza distintiva, Je designazioni generiche o descrittive 
e i cosiddetti segni liberi (Cherpillod 1., La nouvelle loi federale sur la protec
tion des marques, Cedidac, 1994, p. 25-26). 

Le designazioni generiche o descrittive sono quelle - come dice Ja lettera - ehe 
in un modo o nell' altro descrivono il prodotto: indicano Je sue caratteristiche o 
Ja sua composizione, o Ja destinazione, oppure ancora Ja sua provenienza geo
grafica. 11 giudizio a sapere se si tratti di un segno generico spetta all' opinione 
del consumatore finale; d'altra parte al giudice spetta di stabilire quali sono i 
segni ehe devono essere riservati al dominio pubblico (Troller K., Manuel du 
droit suisse des biens immateriels, tomo 1, 1992, p. 173). 

Su questo motivo di esclusione Ja nuova legge non fa ehe riprendere i concet
ti previsti dalla legislazione precedente e sviluppati dalla giurisprudenza 
(Cherpillod, op. cit., p. 25). Tuttavia Ja descrittivita del marchio puö essere 
mitigata e comportare anche Ja sua validita se e connotata da una prevalente 
particolare prestazione creativa o intellettuale (Troller A., Immaterialgüter
recht, 1983, tomo 1, p 294). 

6. Nel caso concreto, il marchio depositato dall'istante ha indubitabilmente ca
rattere descrittivo, anzi si potrebbe senz'altro affermare ehe si tratta di una de
scrizione pura e semplice: esso indica esplicitamente e inequivocabilmente 
ehe il prodotto ehe pretende di distinguere e una rivista, ossia una pubbliea
zione periodica (illustrata o no) ehe interessa Ja regione del Mendrisiotto (trat
tando temi relativi al Mendrisiotto, si sottintende rivolta alla popolazione del
la medesima plaga). 

11 marehio «Rivista del Mendrisiotto» non presenta nessun elemento particola
re ehe possa essere inteso come frutto di una produzione ereativa o intellettua
le ehe serva a relativizzare il suo carattere predominante. 

Ne puo avere rilevanza alcuna il fatto ehe Je parole ehe compongono il titolo 
della pubblieazione siano eollocate graficamente in un ordine partieolare: in
fatti, Je parole hanno come carattere essenziale un eontenuto sostanziale ehe 
prevale sull'immagine grafiea dello seritto (Troller A., op. eit., p. 293). 

E nemmeno puo essere invoeato il fatto ehe l'UFPI sia tenuto a un esame 
sostanziale delle domande di registrazione: infatti, se il diritto al marehio nas
ce con la sua registrazione (art. 5 LPM), questa circostanza non gli conferisce 
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effetto costitutivo poiche il giudice e libero di constatarne la nullita quando 
mancano i presupposti legali (Troller K., op cit., p 308). 

7. lnvoeando Ja LCSI l'istante implicitamente fa riferimento all'art. 3 lett. d, rim
proverando ai convenuti di avvalersi di misure atte a generare eonfusione eon 
il proprio prodotto. 

Non puo esservi dubbio sulla similitudine dei titoli delle due pubblieazioni . 
V'e invece ragionevole timore sull'attualita d'applicazione dei disposti con
cernenti la eoneorrenza. lnfatti, se la vecehia !egge presupponeva un effettivo 
rapporto di eoneorrenza nell'ambito di un eerto mereato affinehe potesse esse
re ammessa un'attivita di eoneorrenza sleale, Je nuove disposizioni conferis
eono Ja legittimazione attiva ad adire il giudice anche a terzi (possibili fruitori 
de! mereato): questi non neeessariamente saranno lesi, ma potranno essere sol
tanto minaeeiati da eoneorrenza sleale: in tal senso e cosi formulato 1' art. 9 
LCSI. Cio eomporta inevitabilmente ehe la sola minaccia di un atto di eoneor
renza sleale puo eonferire legittimazione attiva anehe al coneorrente diretto. 

Orbene, nel easo eonereto l'istante eonstata un'effettiva attivita commereiale 
da parte dei eonvenuti; essa puo eonsiderarsi solo minaeciata da tale attivita a 
dipendenza de! fatto ehe non si trova in un effettivo rapporto di eoneorrenza, 
non avendo aneora vareato la soglia de! mereato. II rapporto fra le parti di que
sta causa e particolare a dipendenza della precaria eollocazione dell'istante: 
motivo della minaceia e eosi non 1 'attivita preparatoria dei convenuti, ma quel
la dell 'istante stessa. 

Contrariamente a quanto accade nel regime della registrazione, la LCSI non 
eontempla una data eerta a partire dalla quale il leso dispone di un diritto ehe 
gli eonferisee titolo formale per difenderlo in giustizia, ma parte da! presup
posto oggettivo della sua presenza sul mereato e de! suo diritto ad essere pro
tetto da atti illegali; ne va dimenticato ehe seopo della !egge e quello di ga
rantire una eoneorrenza leale, intesa come rapporto fra eoncorrenti o tra forni
tori e clienti (Martin-Aehard E., Les prineipes generaux de la nouvelle loi, in 
Cedidae, 1988, p. 11). D'altra parte, condizione primordiale per l'applieazio
ne della !egge e rimasta l'esistenza di un atto di coneorrenza e di un analogo 
rapporto, laddove la coneorrenze deve essere intesa come un eomportamento 
proprio di un'attivita economiea, volto a ottenere un vantaggio al suo autore 
nei confronti di eoloro ehe esercitano la stessa attivita (Martin-Aehard E., La 
LCD du 19 decembre 1986, Losanna, 1988, art. 9, n. 2). Nell'ambito della 
coneorrenza, la minaeeia eontemplata dalla LCSI e il frutto di un atto futuro , 
imminente di coneorrenza sleale nei eonfronti del leso (Martin-Achard E., op. 
eit., art. 9, n. 6) . 

8. Ne! easo eonereto, I'istanza in esame non ehiede alle eontroparti - nemmeno a 
titolo subordinato - la modifiea de! titolo della loro pubblieazione, ma - an-
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dando oltre Ja riehiesta formulata nel merito - postula Ja eessazione dell'atti
vita editoriale. Cio trova spiegazione nel fatto ehe il distretto del Mendrisiotto 
ha una elientela numerieamente limitata, ossia verosimilmente insuffieiente 
per assorbire due pubblieazioni analoghe: il danno lamentato dall'istante, a 
preseindere dalla quasi identita dei titoli , dipende eosi dalla eonquista del mer
eato (di lettori e di inserzionisti) da parte della prima pubblieazione apparsa. 
Ma il fatto di oeeupare prima di altri un eerto mereato eon un prodotto nuovo 
non puo essere eonsiderato atto di eoneorrenza sleale. 11 prnblema qui esami
nato non sussisterebbe nel easo in eui Ja pubblieazione dei eonvenuti, eon Io 
stesso titolo «il Mendrisiotto», fosse stata divulgata in modo da nuoeere 
l'istante nella clientela, nel eredito, negli affari in genere e negli interessi eeo
nomici, dipendenti dalla pubblieazione e dalla divulgazione sul mereato della 
«Rivista del Mendrisiotto». Sennonehe, i preparativi in vista di quest ' ultima 
iniziativa non potevano oggettivamente nemmeno laseiar presagire un prossi
mo aeeesso al mereato da parte dell'istante poiehe limitate ad atti interni : im
postazione dell'operazione, preventivo dei eosti, studio della eopertina, depo
sito del marehio, rieerea di eollaborazioni, indagini relative alla stampa, eee.: 
nulla insomma ehe potesse impedire ad altri, in buona fede, di giungere alla 
meta della divulgazione di un prodotto analogo in tempi piu brevi. In partieo
lare l'istante non e stata in grado di rendere verosimile la eireostanza impregi
udieato ogni giudizio sulla rilevanza del fatto - seeondo eui la riehiesta di 
un 'offerta di stampa da parte della Y., avrebbe indotto i eonvenuti a partire eon 
la loro iniziativa - la eireostanza e rimasta infatti allo stadio del puro parlato. 
Ne la testimonianza B. ha eonfermato i sospetti ehe i eonvenuti avrebbero fat
to uso del titolo della rivista ideata da P. per raeeogliere Ja pubblieita (petizio
ne, punto 6): non puo sfuggire infatti ehe la pubblieazione «il Mendrisiotto» e 
una rivista e ehe quindi Ja ditta di pubblieita A. poteva ben deseriverla eome ri
vista del Mendrisiotto, senza per questo voler trarre in inganno nessuno. 

9. Seopo principale della LDA e la protezione dell'autore di opere letterarie ed 
artistiehe (art. 1 epv. 1 Jett. a). In questo eontesto sono opere Je ereazioni 
dell'ingegno, letterarie o artistiehe, ehe presentano un earattere originale (art. 
2 epv. 1 ). Oltre all' eleneo esemplifieati vo delle possibili opere di eui all' art. 2 
epv. 2, sono eonsiderati tali anehe i programmi per ealcolatori, nonehe i pro
getti, i titoli e Je parti di opere, in quanto eostituiseano ereazioni dell'ingegno 
ehe presentano un earattere originale. Oltre all ' esistenza di un 'opera quindi, la 
)egge esige ehe essa sia l'espressione di un'idea nuova ehe rifletta Ja persona
lita del suo autore (Dessernontet F., La nouvelle loi fäderale sur Je droit d'au
teur, in Cedidae 26, p. 28). 

L' istante sembra ri vendieare ehe il titolo «Ri vista de] Mendrisiotto» eostituis
ea «ereazione spirituale ehe presenta un ' impronta individuale, un eontenuto 
autonomo e unieo». Al proposito vale appena l'osservazione ehe Ja generieita 
de] medesimo non presenta nessun earattere originale, ne puo pretendere di eo
stituire una parte riferibile a un'opera letteraria o eomunque a una ereazione 
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dell'ingegno, tanto piu ehe Ja stessa parte istante non sostiene alcun valore di
stintivo particolare dell' eventuale contenuto della pubblicazione. Tanto basta 
per escludere l'applicabilita della LDA 

10. In conclusione, la richiesta d'intervento cautelare de! giudice non puo essere 
corrisposta a dipendenza della mancanza di un presupposto fondamentale, os
sia - in ognuno dei casi - Ja carente ricorrenza degli estremi d'applicazione del
le norme invocate, per non aver reso verosimile Ja lesione di un proprio diritto 
da parte dei convenuti . 

Art. 207 LPDF; 143 LPC GE - «JAGUAR» 

- Les proces en matiere de marques doivent etre suspendus en application de 
l'article 207 LPDF (c. 1). 

- En procedure genevoise, l'instance ne peut etre reprise entre le demandeur 
et certains seulement des defendeurs, l'un demeurant hors de cause (c. 2). 

- Auch Markenrechtsprozesse sind gemäss Art. 207 SchKG einzustellen ( E. 1 ). 
- Nach genferischem Verfahren kann der Prozess nicht zwischen dem Kläger 

und einzelnen Beklagten wieder aufgenommen werden, einem gegenüber 
aber eingestellt bleiben ( E. 2). 

Arret de Ja cour de justice de Geneve du 23 mars 1995 dans Ja cause Manufac
ture des montres Jaguar S.A. c. Jaguar Watches S.A. en faillite, Jaguar Cars Limi
ted, The Jaguar Collection Limited et Prestige Trading S.A. 

A. Le 16 aofit 1991, Manufacture des montres Jaguar S.A. a Neuchatei a saisi Ja 
cour de justice, en tant qu'instance unique, de Ja presente action dirigee cont
re Jaguar Watches S.A. a Geneve. Elle a demande qu 'interdiction soit faite a sa 
partie adverse d'utiJiser Je mot «Jaguar», pretant a confusion, dans sa raison 
sociale et Ja condamnation de celle-ci a Jui payer CHF 150.000.- de domma
ges-interets, du fait d'annonces publicitaires diffamatoires a son encontre 
qu' eile avait fait paraitre a propos de Ja vente de montres. 

La defenderesse a concJu reconventionnellement a Ja radiation du terme «Ja
guar» dans Ja raison sociaJe de Ja demanderesse, a Ja constatation de Ja nullite 
de Ja marque «Jaguar» invoquee par cette derniere et a ce qu'interdiction lui 
soit signifiee de vendre des montres munies d'une teile marque ou denomina
tion. 
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Le 7 janvier 1992, Jaguar Cars Limited et The Jaguar Collection Ltd a Coven
try (Angleterre) ainsi que Prestige Trading S.A. a Geneve ont demande a in
tervenir, en prenant a l'encontre de Manufacture des montres Jaguar S.A. !es 
memes conclusions que Ja defenderesse. Etait aussi sollicitee Ja constatation 
que Ja demanderesse avait viole Ja marque «Jaguar» des intervenantes, ex
ploitee pour Ja commercialisation de vehicules automobiles et d'autres pro
duits, dont des montres. 

B. La faillite de Jaguar Watches S.A. a ete prononcee Je 15 juillet 1994 par Je tri
bunal de premiere instance, ce qui a provoque Ja suspension de Ja presente cau
se en application de l'art. 207 LP. A !'heure actuelle, l'etat de collocation dans 
Ja faillite de Jaguar Watches S.A. n'a pas encore ete dresse. 

C. Le 29 novembre 1994, Manufacture des montres Jaguar S.A. a sollicite Ja re
prise de l' instance, mais en limitant ladite reprise au seul diffärend qui l' oppo
sait aux trois intervenantes, Ja defenderesse faillie devant rester hors de cause. 

Droit: 

1. Les proces civils qui doivent etre suspendus en application de l' art. 207 LP 
sont tous ceux dont l'issue peut influer sur Ja composition de Ja masse du fail
li ou sur Ja distribution des deniers (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et 
concordat, 3eme ed., p. 295), y compris !es differends en matiere de marques 
dans lesquels Je failli apparait comme partie principale, aux cötes d'autres de
mandeurs ou defendeurs (Sandoz, Des effets de Ja faillite sur !es proces du de
biteur, these Lausanne 1938, p. 64, 66). 

Dans Je cas d'espece, Ja cause entre dans une teile definition, ce d'autant d'ail
leurs que, en sus de questions relatives a Ja validite des marques «Jaguar», des 
dommages-interets ont ete reclames a Ja defenderesse, Jaguar Watches S.A. 

2. II ne saurait d'autre part etre question d'autoriser une reprise de l'instance en 
fractionnant Je proces entre !es differentes parties concernees. Pareille soluti
on n' est pas prevue par Ja loi et ne saurait etre inferee du seul art. 143 LPC. El
le se revelerait au demeurant contraire au principe de l'immutabilite du litige 
(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, ad art. 5 n° 2 et ad art. 51 n° 6). La suspen
sion de l' instance doit donc se poursui vre au moins jusqu' a l' expiration du 
delai de 10 jours a compter de Ja seconde assemblee des creanciers (art. 207 al. 
1 et 252 LP). 
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Art. 48 MSchG; Art. 3 lit. b, 9 und 12 Abs. 2 UWG; Art. 129 Abs. 3 JPRG -
«SWJSS CHOCOLATE LIQUEUR» 

Nur wer zum Gebrauch einer Herkunftsangabe befugt ist, ist zu ihrer Gel
tendmachung aktivlegitimiert; der rechtswidrige Gebrauch durch einen 
gleichgestellten Konkurrenten kann nicht verhindert werden (E. V). 
Mangels spezialgesetzlicher Aktivlegitimation kann das (sonst derogierte) 
UWG Anwendung finden ( E. V), die sachliche Zuständigkeit bleibt erhalten 
(E. VI). 

- Der Marken- oder Modellinhaber ist für den Gebrauch durch den Lizenz
nehmer nicht lauterkeitsrechtlich mitverantwortlich ( E. VII). 
Zwischen einem Händler für Duty-Free-Shops und einem, der nur andere 
Läden beliefert, besteht keine Beeinflussung wirtschaftlicher Interessen als 
Voraussetzung einer Klageberechtigung aus UWG (E. VIil) . 
Unter welchen Umständen ein Produkt als «schweizerisch» bezeichnet wer
den kann, ist keine Frage des im Befehlsverfahren anwendbaren «klaren 
Rechts» (E. IX). 
Der schweizerische Händler kann im Summarverfahren für in Frankreich 
begangene Verletzungshandlungen aufgrund von Art. !Obis PVÜ zur Ver
antwortung gezagen werden, ohne dass das französische Recht im Wortlaut 
ermittelt werden muss ( E. X). 

Seul celui qui a qualite pour utiliser une indication de provenance est legi
time a faire valoir les droits qui en decoulent ; ainsi, celui qui n 'est pas lui
meme habilite a utiliser l'indication de provenance, ne peut pas agir contre 
un concurrent faisant un usage illicite de cette indication ( c. V). 
Meme si, faute de legitimation active du requerant, la loi speciale est inap
plicable, la LCD peut s 'appliquer a titre suppletif (c. V) ; dans ce cas, en 
droit zurichois, le juge unique du tribunal de commerce demeure materielle
ment competent ( c. VI). 
Le titulaire de marques ou de modeles ne repond pas sur la base de la LCD 
de leur usage par son licencie ( c. VII). 
ll faut etre atteint ou menace dans ses interets economiques pour pouvoir 
agir sur la base de la LCD ; ce n 'est pas le cas de l 'exploitant de boutiques 
hors taxe par rapport a celui qui se limite a fournir de la marchandise a 
d 'autres magasins ( c. VIII). 
Savoir a quelles conditions un produit peut etre considere comme «suisse» 
ne constitue pas une question pouvant etre examinee dans le cadre d'une 
procedure acceleree zurichoise permettant d'obtenir un jugement sur le 
fond lorsque les faits ne sont pas contestes ou peuvent etre prouves imme
diatement et que le droit ne prete pas a discussion (c. IX). 
Dans une procedure sommaire, un commerrant suisse peut devoir repondre 
sur la base de l'article 10 bis CUP d'actes commis en France sans pour 
autant qu 'il doive etre fait application du droit franrais ( c. X). 
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Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handelsgerichts 
des Kantons Zürich vom 31. August 1995 

Die Klägerin 1 lässt durch eine Tochtergesellschaft u. a. österreichischen Scho
koladelikör herstellen, der auch in der Schweiz verkauft wird. Die Klägerin 2 ver
treibt die Produkte der Klägerin 1 weltweit, angeblich in Duty-free-shops auch in 
der Schweiz. Mit Befehlsbegehren (eventuell Massnahmebegehren) vom 19. De
zember 1994 beantragten die Klägerinnen gegen den Importeur, einen in der 
Schweiz und einen in Frankreich tätigen Verkäufer sowie die beiden Markeninha
ber des Schokoladelikörs «GOLDKENN» (Beklagte 1-5) ein Verbot von im Aus
land produziertem oder abgefülltem Schokoladelikör, der folgende Merkmale auf
weise: 

- die Angaben «Swiss chocolate liqueur», «Liqueur de chocolat Suisse», «echt 
Schweizer Schokoladenliqueur», «Swiss Pralines», «The famous Swiss 
Goldbar», «Made with 100% Swiss Chocolate», «Old Switzerland» oder das 
Bild des Matterhorns; 

- eine Verpackung in der Farbe und Form eines Goldbarrens; 
- enthaltend die künstlichen Farbstoffe Tartrazin oder Echtrot. 

Nach ihrer Darstellung war entsprechender ausländischer Likör unter der Mar
ke «GOLDKENN» in der Schweiz verkauft worden. Sämtliche Beklagten bestrit
ten ihre Passivlegitimation sowie die Aktivlegitimation der Klägerinnen. Diese 
könnten sich insbesondere nicht auf ein eigenes Recht an der Herkunftsangabe 
«Schweizer» berufen. Der «GOLDKENN»-Likör werde heute ausserdem in der 
Schweiz abgefüllt. 

Der Einzelrichter tritt nicht auf die Befehlsbegehren ein und weist die Mass
nahmebegehren ab. 

V. Die Klagelegitimation bei Streitigkeiten über Herkunftsangaben setzt - so
weit sich die Klage auf das Markenschutzgesetz abstützen will - voraus, dass die 
klagende Partei in ihrem Recht an «der Herkunftsangabe» beeinträchtigt wird (Art. 
55, 58 MSchG). Vorbehalten bleibt dabei das Klagerecht von Verbänden und Kon
sumentenorganisationen (Art. 56 MSchG). Davon abgesehen ist also gemäss Wort
laut des Gesetzes nur klageberechtigt, «wer zur Benützung der betreffenden Her
kunftsangabe befugt ist» (MschG-David, N. 22 zu Vorbemerkungen zum 3. Titel, 
unter Hinweis auf Botschaft, BBl 1991 I. S. 49). Mit Recht weist David darauf hin, 
dass eine vernünftige Eingrenzung der Klageberechtigten im wesentlichen darauf 
hinausläuft, dass in erster Linie diejenigen darunter fallen, welche in der betref
fenden Gegend niedergelassen sind und entsprechende Produkte auf den Markt 
bringen (a.a.O.). Als weitere Konstellation, bei welcher die Aktivlegitimation zu 
bejahen sei, nennt der Kommentator den Fall, bei welchem sich der Kläger an ein 
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Verwendungsverbot hält, der Verletzer aber nicht: Der Fricktaler Konditor soll ge
gen den benachbarten Konkurrenten klagen können, welcher seine Fricktaler 
Kirschtorte als Zuger anpreist (a.a.O.). Eine solche Auffassung verstösst aber ge
gen den klaren Gesetzeswortlaut («Wer ... in seinem Recht an ... Herkunftsanga
be»). Ihr kann deshalb nicht gefolgt werden. Auch die ratio legis führt zu keinem 
anderen Schluss, um so mehr, als - im Bild bleibend - der ehrliche Fricktaler Kon
ditor keineswegs ohne Rechtsschutz bleibt. Zu denken ist an die Feststellungskla
ge (Art. 52 MSchG; diesbezüglich wird er allerdings mangels entsprechender 
Tauglichkeit von Feststellungsbegehren keine vorsorglichen Massnahmen verlan
gen können) sowie an wettbewerbsrechtliche Ansprüche. Diesbezüglich machen 
die Beklagten jedoch unter Hinweis auf David (a.a.O., N. 3 zu Vorbemerkungen 
zum 1. Teil) geltend, es bestehe eine primäre und ausschliessliche Anwendbarkeit 
des Markenschutzgesetzes. In der postulierten Absolutheit kann der Auffassung 
der Beklagten nicht gefolgt werden. David (a.a.O., N. 4) weist - wie früher schon 
Troller (Immaterialgüterrecht, Dritte Auflage, Band 1, S. 437) - darauf hin, dass 
eine kumulative Anwendung bei nicht deckungsgleichen Sachverhalten sehr wohl 
möglich ist. Positiv ausgedrückt heisst dies, dass wenn ein bestimmter Lebensvor
gang in seinen rechtlich relevanten Aspekten vollumfänglich unter die Rechtsnor
men des Spezialgesetzes (z.B. MSchG) subsumiert werden kann, kein Raum mehr 
bleibt für die Anwendung der Normen, welche die ganze Wettbewerbsordnung be
schlagen, insbesondere diejenigen des Lauterkeitsrechtes. Dem ist vorliegend 
nicht so. Den Klägerinnen mangelt es zwar angesichts des klaren Gesetzeswort
lautes an der Aktivlegitimation. Die konkrete Verhaltensweise der Beklagten wird 
damit aber noch keiner rechtlichen Prüfung unterzogen. Anders wäre es nur, falls 
die gesetzliche Formulierung als qualifizierter Hinweis in dem Sinne betrachtet 
werden müsste, dass die Verwendung von Herkunftsangaben in jedem Fall erlaubt 
sei, solange dies von den Aktivlegitimierten gemäss Markenschutzgesetz toleriert 
werde. Weder der Gesetzeswortlaut (Art. 55, 56 MSchG) noch die Materialien 
(Botschaft BBl 1991 I S. 42ff.) oder gar die zitierte Lehre legen einen solchen 
Schluss nahe. Somit können beide Klägerinnen, obwohl ihnen die Klagelegitima
tion für Ansprüche aus dem MSchG fehlt - auch der Klägerin 2, die zwar Sitz in 
der Schweiz hat, jedoch weder behauptet noch belegt, dass sie mit der lnverkehr
bringung schweizerischer Getränke zu tun hat -, die Bestimmungen des Lauter
keitsrechts (UWG) anrufen. 

VI. Bei dieser Ausgangslage stellt sich die Frage, ob der Einzelrichter am Han
delsgericht sachlich zuständig ist, da Klagen aus UWG nicht unter den massgebli
chen Katalog gemäss § 61 GVG fallen (die örtliche Zuständigkeit lässt sich, wie 
die Klägerinnen zutreffend argumentierten, ohne weiteres aus Art. 129 Abs. 3 
IPRG herleiten). Der Bundesgesetzgeber hilft den Klägerinnen jedoch mit der Be
stimmung von Art. 12 Abs. 2 UWG, wonach bei einem Zusammenhang des lau
terkeitsrechtlichen mit immaterialgüterrechtlichen Ansprüchen nach PatG, MMG, 
MSchG, KG, URG und MMG die hiefür vorgesehenen Instanzen angerufen wer
den dürfen. Dies kann selbstredend nur gelten, falls im übrigen sämtliche Prozess
voraussetzungen für die Klagen aus jenen Spezialgesetzen gegeben sind und deren 
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Geltungsbereich nicht von vornherein - unter Berücksichtigung von Lehre und 
Rechtsprechung - mit dem geltend gemachten Sachverhalt keinen rechtsgenügen
den Zusammenhang hat. Da das revidierte Markenschutzgesetz erst sei gut zwei 
Jahren in Kraft steht, hat sich zwangsläufig noch keine gefestigte Rechtsprechung 
zur Aktivlegitimation hinsichtlich der Klagen wegen Verletzung von Herkunftsan
gaben gebildet. Von daher kann nicht gesagt werden, die Klägerinnen hätten sich 
wider besseres Wissen auf die Vorschriften des MSchG berufen. Deshalb kann auf 
die Begehren - soweit sie sich auf Wettbewerbsrecht stützen - eingetreten werden. 

VII. Die Beklagten 4 und 5 nehmen insofern eine Sonderstellung ein, als sie we
der mit der Herstellung noch dem Vertrieb des strittigen Schokoladelikörs etwas zu 
tun haben. Sie treten also weder als Primär- noch als Sekundärstörer auf (David, in : 
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 1/2, S. 65f.). Anstif
terverhalten wird nicht geltend gemacht. Damit können diese beiden Beklagten 
aber unter keinem Titel für allfällige Rechtsverletzungen der übrigen Beklagten, 
welchen gegenüber sie lediglich (direkt oder indirekt) als Lizenzgeber auftreten, 
woran nichts auszusetzen ist, verantwortlich gemacht werden. Mangels Passivlegi
timation ist demnach auf die Befehlsbegehren gegen die Beklagten 4 und 5 nicht 
einzutreten (§ 226 ZPO) und sind die Massnahmebegehren abzuweisen (Art. 14 
UWG i.V. mit Art. 28c ZGB). 

VIII. Bezüglich der Klägerin 2 blieb es bis zur Replik beim blossen Behaupten 
einer relevanten Aktivität in Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen von Li
kören bzw. alkoholischen (Getränken) im allgemeinen oder gar dem Schokoladeli
kör der Klägerin 1 im speziellen. Dies hätte ihr nicht weiter geschadet, falls die Be
klagten die klägerischen Behauptungen in der Massnahmeantwort ausdrücklich 
oder stillschweigend anerkannt hätten. Dem war jedoch nicht so. Erst mit der drit
ten klägerischen Rechtsschrift, welche gemäss ausdrücklicher gerichtlicher An
ordnung ausschliesslich Stellungnahmen zu neuen Vorbringen und den Duplikbei
lagen vorbehalten blieb, reichte die Klägerin 2 verschiedene Urkunden ein, auf
grund welcher glaubhaft erscheint, dass sie alkoholische Getränke vertreiben darf, 
dass sie eine Preisliste kreiert hat, welche sie als Verkäuferin von MOZART-Likör 
ausweist, und dass sie im April 1995 ein Restaurant und im Mai 1995 eine Geträn
kefirma in Baar mit dem Produkt beliefert hat. Diese Dokumente können, obwohl 
unerklärlich spät eingereicht, in sinngemässer Anwendung von § 138 in Verbin
dung mit§ 115 Ziff. 2 ZPO (vgl. auch§ 204 ZPO) entgegengenommen werden. 

Die Klagelegitimation für Ansprüche gemäss UWG setzt in jedem Fall eine 
Verletzung oder Bedrohung der wirtschaftlichen Interessen voraus (Art. 9 UWG). 
Beim GOLD KENN-Likör handelt es sich angesichts der Form der Flasche und der 
Aufmachung um ein ausgesprochenes Touristik-Souvenir-Produkt. Andere kon
krete Vertriebsstätten als Duty-Free-Shops wurden nicht behauptet. Mit dem MO
ZART-Likör werden diese Geschäfte aber offensichtlich durch die Klägerin 1 di
rekt beliefert. Damit ist eine konkrete Konkurrenzsituation zwischen der Klägerin 
2 und den Beklagten nicht ersichtlich. Demzufolge ist auch eine Beeinträchtigung 
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der wirtschaftlichen Interessen der Klägerin 2 nicht glaubhaft gemacht. Der kläge
rischerseits geltend gemachte Goodwill-Verlust für die Likörbranche, falls bekannt 
würde, dass bestimmte Liköre in Duty-Free-Shops mit unrichtigen Herkunftsanga
ben vertrieben würden, ist von zu allgemeiner Art, als dass von einer rechtsgenü
genden Beeinträchtigung gesprochen werden könnte. Entsprechend fehlt es auch 
an einem glaubhaft gemachten, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil. Es 
kommt hinzu: Gerade ein Hersteller, dessen Herkunftsangaben über jeden Zweifel 
erhaben sind, kann dies in der Werbung besonders hervorheben, was ihm gegenü
ber Konkurrenten, deren Fehlverhalten publik wird, sogar einen Wettbewerbsvor
teil verschafft. Gesamthaft ist auf die Befehlsbegehren der Klägerin 2 insbesondere 
mangels liquider Rechtslage nicht einzutreten (§ 226 ZPO) und sind die Mass
nahmebegehren wegen nicht glaubhaft gemachter Rechtsverletzung und Nach
teilsgefahr abzuweisen. 

IX. Es verbleiben die Begehren der Klägerin 1 gegen die Beklagten 1, 2 und 3. 
Das Konkurrenzverhältnis ist klar gegeben. Die Beklagte 1 vertreibt den GOLD
KENN-Likör im Grosshandel, die Beklagten 2 und 3 bieten ihn in ihren Duty
Free-Shops an. Dort ist auch der MOZART-Likör der Klägerin 1 erhältlich. Beides 
sind Schokolade-Liköre. 

Dass mit dem GOLDKENN-Likör ein ausgesprochener Bezug zur Schweiz 
hergestellt wird, kann ernsthaft nicht bestritten werden. Die Flasche enthält rund 
ein Dutzend mal Abwandlungen des Wortes Schweiz (Switzerland, Swiss, Suisse, 
Schweizer). Das zweifach vertretene, stilisierte Matterhorn verstärkt den Bezug 
noch. Andere Herkunftsangaben fehlen. Damit wird klar der Eindruck eines typi
schen Schweizer Produktes erweckt, wozu die hervorgehobene Bezeichnung «Old 
Switzerland» nicht unwesentlich beiträgt. Solche Eindrücke müssen zutreffen, 
will sich der Anbieter nicht dem Vorwurf des unlauteren Wettbewerbes im Sinne 
von Art. 3 lit. b UWG ( «unrichtige oder irreführende Angaben») aussetzen. Als 
Massstab dafür, was als Schweizer Produkt gelten darf, ist vernünftigerweise und 
im Hinblick auf die Einheit der Rechtsordnung die Regelung von Art. 48 MSchG 
analog anzuwenden. Danach entscheidet der Ort der Herstellung oder derjenige 
der Herkunft der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile (Abs. l); die Kri
terien sind im Einzelfall nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der betref
fenden Waren zu bestimmen. Da Schweizer Schokolade berühmter ist als Schwei
zer Likör, kommt beim Konsumenten, zu dem angesichts der speziellen Verkaufs
stellen in vermehrtem Masse die internationale Kundschaft gehört, dem Begriff 
«Schokolade» eine vorrangige Bedeutung zu, wenn er eine Flasche GOLD KENN 
sieht. Daraus darf aber nicht der Fehlschluss gezogen werden, der Konsument ge
he davon aus, nur der Schokoladebestandteil stamme aus der Schweiz. Vielmehr 
wird er die Assoziation, welches das Wort Schweizer Schokolade bei ihm auslöst, 
auf das ganze Produkt übertragen und folglich davon ausgehen, der Likör sei in 
der Schweiz produziert worden, d.h. hier sei die Zusammenfügung der Ingredien
zen erfolgt. Generell darf im übrigen bei alkoholischen Getränken davon ausge
gangen werden, dass Herkunftsangaben den Produktionsstandort bezeichnen (vgl. 



303 

u.a. zur deutschen Rechtsprechung: Baumbach/Hefermehl, N. 212 und 255 zu$ 3 
UWG). Verlaufs des Befehls- und Massnahmeverfahrens wurden - zumindest so
fern man vollumfänglich den Darlegungen der Beklagten folgt - die Herstellungs
bedingungen des GOLDKENN-Likörs zweimal geändert. Das ursprüngliche Pro
dukt, welches bei Prozesseinleitung noch in den Duty-Free-Shops erhältlich war, 
stammte aus dem Ausland; nur der Schokoladebestandteil von 1-1 ,5% war 
schweizerischen Ursprungs. In der nächsten Phase erfolgte die Abfüllung in der 
Schweiz, und zwar unter Verwendung schweizerischen Alkohols. Schliesslich 
wurde hier auch die Produktion gestartet. In einer Bestätigung vom 7. Juli 1995 
führte ein Direktor der L. AG, Zürich, aus, sie sei heute - vertraglich abgestützt -
Alleinherstellerin des «GOLDKENN Swiss Chocolate Liqueur». Dieser werde in 
Zürich hergestellt und abgefüllt, unter Verwendung von Alkohol und Schokolade 
ausschliesslich schweizerischer Herkunft. Zu den Akten gegeben wurde ferner ei
ne Flasche GOLDKENN, welche die L. AG als Abfüllerin (Bottled by) ausweist. 
Seitens der Klägerinnen wurden diese Angaben mit grosser Skepsis aufgenom
men. Sie monierten, dass die entsprechenden Vereinbarungen nicht vorgelegt wor
den seien, dass die Einstellung der Produktion im Ausland nur behauptet werde 
und dass sich die L. AG nicht einmal auf dem Produkt selber als Herstellerin be
zeichne. Diese Einwände können nicht von vornherein als haltlos abgetan werden. 
Andererseits handelt es sich bei den Beklagten 1 - 3 um Gesellschaften, hinter de
nen teilweise sehr bekannte Unternehmen stehen, und auch die L. AG ist gemäss 
Ragionenbuch schon lange im Geschäft. Es darf deshalb angenommen werden, 
deren Handlungsweisen seien nicht auf kurzfristige, prozesstaktisch motivierte 
Überlegungen zurückzuführen, sondern auf Einsicht in die Rechtslage und andere 
lautere Gedankengänge. Es kommt hinzu: Die Bestätigung des Direktors von der 
L. AG stellt - da offensichtlich zu Beweiszwecken ausgestellt - eine Urkunde im 
Sinne des Strafgesetzbuches dar. Sollte sich ihr Inhalt als unwahr herausstellen, so 
wäre ein deliktisches Verhalten anzunehmen. Da einem solchen gemeinhin eher 
ausgewichen wird, ist von der Wahrhaftigkeit der Erklärung auszugehen . Damit 
ist glaubhaft gemacht, dass bis auf weiteres der GOLDKENN-Schokoladelikör in 
der vorliegenden Konfiguration tatsächlich in der Schweiz hergestellt wird. Zwar 
haben die Klägerinnen wahrscheinlich den richtigen Umkehrschluss gezogen, 
gemäss welchem Sahnebasis, Farbstoffe und Haselnüsse ausländischer Herkunft 
sind. Damit wird aber keine Täuschung des Publikums bewirkt. Für den Käuferei
nes Schweizer Schokoladelikörs ist wesentlich, dass die Schokolade aus der 
Schweiz stammt (der geringe Anteil ist offensichtlich objektiv bedingt, da sich 
Schokolade nicht in Alkohol auflösen lässt) und das Zusammenfügen der Be
standteile hierorts geschieht. Somit liegt gemäss glaubhaft gemachtem Sachver
halt zur Zeit durch den Vertrieb des GOLDKENN-Schokoladelikörs keine Rechts
verletzung vor. Die Klägerin 1 macht zwar geltend, das spiele gar keine Rolle, da 
keine ausdrückliche Anerkennung der Rechtswidrigkeit der früheren Handlungs
weise durch die Beklagten vorläge. Tatsächlich verneint die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung ein Gegenstandsloswerden der Klage, wenn die beklagte Seite ihr 
rechtswidriges Tun einstellt, jedoch die Rechtmässigkeit des früheren Verhaltens 
weiterhin postuliert (BGE 102 II 122). An dieser Praxis soll nicht gerüttelt wer-
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den. Nur darf man nicht darüber hinwegsehen, dass sie in einem ordentlichen Pro
zess begründet wurde, in welchem erstinstanzlich ein Verbot ausgesprochen wor
den war. Vorsorgliche Massnahmen dürfen dagegen nur erlassen werden, falls an
sonsten ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Dieser Nachteil 
beschlägt die Zeitspanne, in welcher ein rechtskräftiges Urteil erhältlich gemacht 
werden kann, mithin einen Zeitraum von bis zu drei Jahren. Es ist zu prüfen, ob 
auf Grund der Umstände glaubhaft erscheint, dass die Beklagten 1-3 innerhalb 
dieses Zeitraums wiederum den Vertrieb bzw. Verkauf von im Ausland hergestell
tem GOLDKENN-Schokoladelikör unter der lauterkeitsrechtlich zu beanstanden
den Verbindung mit dem Produktionsstandort Schweiz aufnehmen werden. Ange
sichts der schon erwähnten Aspekte - Bekanntheit der Gesellschaften bzw. des 
Konzernhintergrundes, Erklärung der Produktionsfirma L. AG - kann diese Wie
derholungsgefahr verneint werden. Es kommt hinzu, dass sich die Beklagten auf
grund der Erwägungen dieses Entscheides bei einem entsprechenden Fehlverhal
ten in strafrechtlicher Hinsicht (Art. 23 UWG) kaum mehr auf fehlendes Ver
schulden berufen könnten. Auch dies wird sie nach der Lebenserfahrung von 
besagtem Tun abhalten. Somit kommt die Anordnung vorsorglicher Massnahmen 
im jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in Frage. Von vornherein ausgeschlossen war der 
Erlass eines Befehls im summarischen Erkenntnisverfahren. Er hätte das Vorlie
gen klaren Rechts vorausgesetzt(§ 222 Ziff. 2 ZPO), wovon nur gesprochen wer
den kann, wenn eine im Rahmen bewährter Auslegung sich bewegende Interpre
tation den Sinn eines Rechtssatzes deutlich ergibt (Guldener, Schweizerisches Zi
vilprozessrecht, 3. Auflage, S. 158, Anm. 15). Unter welchen Umständen ein 
Produkt als schweizerisches bezeichnet werden darf, ist grundsätzlich im Einzel
fall zu bestimmen. In der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung hat sich 
noch keine gefestigte Praxis bezüglich Fallgruppen herausgebildet, sodass bei
spielsweise gesagt werden könnte, für alle Getränke oder alle alkoholischen Ge
tränke oder alle Liköre gelte der Produktionsstandort und kumulativ der Her
kunfts-/Produktionsort des typusstiftenden Bestandteils (Schokolade etc.). Des
halb besteht kein klares Recht, weshalb auch auf das Befehlsbegehren der 
Klägerin 1 gegen die Beklagten 1 - 3 nicht einzutreten ist. 

X. Obwohl die Klägerin 1 in der Sache vollständig unterliegt, rechtfertigen die 
Umstände, d.h. die Gebote von Treu und Glauben, ein Abweichen von einer sche
matischen Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen. Die Beklagten 1-3 
haben rechtswidrigerweise falsch deklarierten Schokoladelikör auf den Markt ge
bracht und damit das Beschreiten des Rechtsweges durch die Klägerin 1 provo
ziert. Dies gilt auch für die Beklagte 3. Selbst wenn sie bloss in Frankreich tätig ge
wesen sein sollte, kann sie doch wegen ihres schweizerischen Sitzes hier belangt 
werden. Die Beklagte 3 wandte zwar ein, seitens der Klägerschaft sei das anwend
bare materielle französische Recht nicht dargetan worden. Dies trifft zu. Aller
dings wird der Rahmen des summarischen Verfahrens gesprengt, wenn nicht leicht 
zugängliches ausländisches Recht herbeizuziehen ist. Vorliegend muss genügen, 
dass auch Frankreich die Pariser Verbandsübereinkunft unterschrieben hat, gemäss 
welcher die Verbandsangehörigen gehalten sind, einen wirksamen Schutz gegen 
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unlauteren Wettbewerb zu sichern und insbesondere Irreführungen zu verfolgen 
(Art. lübis PVÜ). Gerade unter dem Blickwinkel des von der Klägerschaft zitier
ten bilateralen Vertrages kann kein vernünftiger Zweifel bestehen, dass das ur
sprüngliche Verhalten der Beklagten 3 auch nach französischem materiellen Recht 
als widerrechtlich eingestuft wird. Vorsorgliche Massnahmen wären bei Festhalten 
der Beklagten 1 - 3 am Inverkehrbringen von im Ausland hergestelltem Likör als 
Schweizer Likör ohne weiteres erlassen worden. Der relevante Nachteil der Klä
gerin 1 hätte darin gelegen, dass sie einen im einzelnen kaum nachweisbaren Um
satzverlust erlitten hätte bei Käufern, die sich statt für das klägerische Produkt für 
das GOLD KENN-Produkt entschieden, und zwar wegen ausschlaggebender Sym
pathie für ein (vermeintliches) Schweizer Produkt. Widerrechtlich waren im übri
gen alle in Rechtsbegehren 1 und 2 aufgelisteten Verhaltensweisen, und zwar ein
zeln und in Kombination. Bezüglich der Verpackungsform sei angemerkt, dass es 
wohl zweifelhaft erscheinen mag, ob ein Goldbarren als Sinnbild (nur) für die 
Schweiz gelten darf. Dies kann aber offengelassen werden. Angesichts der er
kennbaren Übereinstimmung der Ausstattungen des Schokoladebarrens und der 
Likörflasche wird unwillkürlich der Eindruck gleicher Herkunft erweckt, zumal 
die Produkte in den gleichen Geschäften angeboten werden und wegen ihres Sou
venircharakters schon eine gewisse Vermutung für die inländische Herkunft des 
Produkt hervorrufen. Wird diese dann bei einem Produkt - dem Schokoladebarren 
- deutlich auf der Verpackung hervorgehoben, so überträgt sich dieses Image auch 
auf den Likör. Selbst wenn dieser einen mehr oder weniger deutlichen Hinweis auf 
ausländische Herkunft trüge, wäre die Täuschungsgefahr nicht gebannt, da keine 
Gewähr bestünde, dass er - man denke auch an die fremdsprachigen Käufer -
wirklich Beachtung finden würde angesichts der beschriebenen Suggestion. Hin
sichtlich der Farbstoffe Tartrazin und Echtrot wären wohl keine Massnahmen er
lassen worden. Die Verwendung von Echtrot wurde seitens der Beklagten stets be
stritten. Zwar legte die Klägerschaft Untersuchungsberichte zweier Institute vor, 
die dem widersprechen. Die Wissenschaftlichkeit der Untersuchungen muss aber 
insofern in Frage gestellt werden, als zumindest nicht bekannt ist, in welchem Zu
stand die Untersuchungsobjekte in die entsprechenden Laboratorien kamen, insbe
sondere ob sie ungeöffnet waren, was Mindestvoraussetzung für ein Abstellen auf 
die dortigen Messungen wäre. Im übrigen wiesen die Beklagten zu Recht darauf 
hin, dass der unrechtmässige Vorteil (als Äquivalent zum Nachteil der Konkur
renz) im Zusammenhang mit der Färbung nicht ersichtlich ist. Es darf füglich an
genommen werden, dass schokoladebraune Tönungen auch mit erlaubten Farb
stoffen erzielbar sind, was - notorisch - die Joghurtregale der Lebensmittelläden 
beweisen. 

Gesamthaft rechtfertigt es sich, die Kosten des Verfahrens zur Hälfte der Klä
gerin 2, zu einem Viertel der Klägerin 1 und zu je einem Zwölftel den Beklagten 1, 
2 und 3 aufzuerlegen. Die Klägerin 2 wird gegenüber allen Beklagten entschädi
gungspflichtig, die Klägerin 1 gegenüber den Beklagten 4 und 5. Im Verhältnis der 
Klägerin 1 zu den Beklagten 1, 2 und 3 sind die Entschädigungen wettzuschlagen. 
Der Streitwert liegt bei Fr. 100'000.-. 
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Demgemäss verfügt der Einzelrichter: 

1. Auf die Befehlsbegehren wird nicht eingetreten. 
2. Die Massnahmebegehren werden abgewiesen. 
4. Die Kosten werden zu 1/4 der Klägerin 1, zu 1/2 der Klägerin 2 und zu je 1/12 

den Beklagten 1 bis 3 auferlegt. 
Für die der klägerischen Seite auferlegten Kosten (insgesamt 3/4) haften die 
Klägerinnen solidarisch. Für die den Beklagten 1 bis 3 auferlegten Kosten (ins
gesamt 1/4) haften die Beklagten 1 bis 3 solidarisch. 

5. Die Klägerin 1 wird verpflichtet, den Beklagten 4 und 5 je eine Prozessentschä
digung von Fr. 1 ' 350.- zu bezahlen. 
Die Klägerin 2 wird verpflichtet, den Beklagten 1 bis 5 je eine Prozessentschä
digung von Fr. 1 '350.- zu bezahlen. 
Die Prozessentschädigungen zwischen der Klägerin 1 einerseits und den Be
klagten 1 bis 3 andererseits werden wettgeschlagen. 

Art 13 Abs. 2 MSchG, 3 lit. b UWG - «SWATCH-GRAU IMPORTE» 

- Parallelimporte verletzen Markenrechte grundsätzlich nicht ( E. 6.1 ). 
Nicht-Vertragshändler ( Parallelimporteure) verletzen durch Werbung mit 
einem als Marke eingetragenen Original-Logo des Herstellers dessen Mar
ken- sowie das Lauterkeitsrecht (E. 6.1, 6.2) . 

- Des importations paralleles ne peuvent en principe pas violer le droit a la 
marque ( c. 6.1 ). 

- Des commerrants sans lien contractuel avec lefabricant (importateurs par
alleles), qui font de la publicite en utilisant le Logotype original du fabri 
cant, enregistre comme marque, violent la marque de ce dernier et commet
tent un acte de concurrence deloyale (c. 6.1 et 6.2). 

Massnahmeentscheid des Gerichtspräsidenten III Bern vom 22. Dezember 1995 
i.S. Swatch AG c. N. AG 

Ein Warenhaus verkaufte grauimportierte, günstige Swatch-Uhren in einer we
nige Tage dauernden Verkaufsaktion. In der Werbung dafür gebrauchte sie das von 
der Swatch AG als Marke eingetragene Swatch-Logo. Der Gerichtspräsident III 
von Bern hiess ein Gesuch der Swatch AG um ein superprovisorisches Verbot die
ser Verwendung gut und schrieb das Verfahren als gegenstandslos geworden ab, 
nachdem die Gesuchsgegnerin erklärt hatte, dass sie keinen entsprechenden Ge
brauch mehr beabsichtige. 
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[ ... ] 
5.3 Die Gesuchsgegnerin macht deutlich, dass sie nicht beabsichtige, in Zu

kunft Werbeaktionen unter Verwendung des Original-Swatch-Logos durchzu
führen. Gleichzeitig beantragt sie, die Kosten der Gesuchstellerin aufzuerlegen. 
Damit erklärt sie bezüglich des klägerischen Rechtsbegehrens den Abstand unter 
Vorbehalt der Kostenliquidation. Gemäss Art. 207 ZPO beendet der Abstand einer 
Partei den Rechtsstreit. Ist der Abstand unter Vorbehalt der Kostenliquidation er
folgt, so erklärt das Gericht gemäss Art. 206 i.V.m. Art. 207 ZPO die Sache als er
ledigt und entscheidet nach Anhörung der Parteien ohne weitere Parteiverhand
lung über die gegenseitige Kostenpflicht und bestimmt die Höhe der Kosten . Die 
Kosten sind derjenigen Partei aufzuerlegen, welche sie ohne Erledigung gemäss 
Art. 206 ZPO nach Massgabe von Art. 58 ff. ZPO hätte tragen müssen, d.h. regel
mässig derjenigen Partei, die materiell im Unrecht war (Leuch, Marbach, Keller
hals, a.a.O. , N. 5 zu Art. 206 ZPO) . 

Damit ist zu prüfen, wer zum Zeitpunkt des Eintritts des Erledigungsgrundes 
bezüglich des massgebenden Rechtsbegehrens die besseren Prozessaussichten ge
habt hätte. 

6.1 Art. 13 Abs. 2 MSchG besagt, dass der Markeninhaber anderen verbieten 
kann, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Abs. 1 vom Markenschutz 
ausgeschlossen ist, so insbesondere: a. das Zeichen auf Waren oder deren Ver
packung anzubringen; b. unter dem Zeichen Waren anzubieten in Verkehr zu brin
gen oder zu diesem Zweck zu lagern; c. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzu
bieten oder zu erbringen; d. unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen; e. das 
Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen 
Verkehr zu gebrauchen. 

Hat der Markeninhaber sein Recht ausgeübt und seine Markenware in Verkehr 
gesetzt, so ist dieses Recht konsumiert, es ist erschöpft (David, Kommentar zum 
Markenschutzgesetz, Basel, 1994, Rz 16 zu Art. 13 MSchG). Das Handelsgericht 
Zürich kommt in seinem Entscheid vom 11 . Juli 1994 zum überzeugenden Schluss, 
dass Parallelimporte grundsätzlich keine Markenrechte verletzen. Ein rechtswidri
ges Verhalten kann nur bei vorliegen besonderer Umstände angenommen werden, 
insbesondere wo durch entsprechende Handlungsweisen Täuschungsgefahren her
vorgerufen werden (SMI 1995/1, S. 126). 

Die Gesuchstellerin betont, dass sich das Gesuch nicht gegen Parallelimporte 
als solche, sondern einzig gegen die Verwendung des Original-Logos in der Wer
bung richte. Sie stützt sich diesbezüglich auf David, a.a.O., Rz 24 zu Art. 13 
MSchG: «Handeltreibende dürfen daher die Fabrikmarken der von ihnen vertrie
benen Waren auch in der Werbung verwenden. Doch ist schon mit gutem Grund 
gefordert worden, dass derjenige, der bestimmte Markenwaren anbieten kann, oh
ne Vertragshändler zu sein, (z.B. ein Parallelimporteur), zur Bewerbung seines An
gebots höchstens eine fremde Wortmarke, nicht aber einen fremden Schriftzug ge-
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brauchen dürfe. Diese deshalb, weil es zur Anpreisung des eigenen Produkts genü
gen sollte, die angebotenen Markenprodukt in nüchternen Drucklettern aufzu
führen, ohne darüber hinaus auch deren werbewirksamen Schriftzüge und Logos 
zu verwenden. Die Benutzung eines bekannten Schriftzuges kann den Gedanken 
aufkommen lassen, der Benutzer sei ein Vertragshändler des Fabrikanten des Mar
kenartikels. Andererseits kann natürlich die Verwendung einer blossen Wortmar
ke, d.h. ohne den bekannten Schriftzug und Logo, die Werbekraft dieser Marke 
verwässern.» Damit vertritt David zwar nicht explizit die Meinung, der Gebrauch 
der Marke durch den «Nicht-Vertragshändler» verletze die Rechte des Markenin
habers, tendiert in seinen Ausführungen jedoch in diese Richtung. Der Richter hät
te sich im Entscheidfall eher dieser Argumentation Davids angeschlossen, womit 
die Gesuchstellerin in diesem Punkt die besseren Prozessaussichten gehabt hätte. 
Auf das Problem einer eventuellen Markenrechtsverletzung muss jedoch aus den 
folgenden Erwägungen nicht näher eingegangen werden: 

6.2 Die Gesuchstellerin führt weiter an, die Verwendung der Original-Marke 
in der Werbung des Grauimporteurs verstosse zudem gegen Art. 2 und Art. 3 lit. b 
UWG. Art. 3 lit. b UWG besagt, unlauter handle insbesondere, wer über sich, sei
ne Firma, seine Geschäftsbeziehungen, seine Waren, Werke oder Leistungen, de
ren Preise, die vorrätige Menge oder seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder 
irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb 
begünstigt. 

Nach Streuli-Youssef, Schweizerisches lmmaterial- und Wettbewerbsrecht, Ba
sel, 1994, S. 87 verstösst gegen das Täuschungsverbot von Art. 3 lit. b UWG auch 
derjenige, welcher wahrheitswidrig den Eindruck erweckt, er sei Alleinvertreter 
des Herstellers, dessen Produkt er vertritt. Im vorliegenden Fall erweckt die Ge
suchsgegnerin, indem sie die Original-Marke zu Werbezwecken verwendet, den 
Eindruck, Vertriebsvertragspartnerin der Gesuchstellerin zu sein. Damit gehen die 
Adressaten der Werbung - das breite Publikum - davon aus, dass nicht nur Ware, 
in diesem Fall die Swatch-Chrono- und die Aquachrono-Uhren, sondern auch Ga
rantie und im Reparaturfall die Ersatzteile allesamt Originale sind. Diese von den 
Konsumenten gemachten Schlussfolgerungen, welche vielleicht ausschlaggebend 
für den Kauf sind, treffen jedoch nicht zu. Das Publikum wird dadurch über die 
Leistungen und Geschäftsbeziehungen der Gesuchsgegnerin getäuscht, was klar 
gegen Art. 3 lit. b UWG verstösst. 

Damit wäre Rechtsbegehren 1. a) im Entscheidfall gutgeheissen worden, ohne 
dass die Frage einer gleichzeitigen Verletzung von Markenrechten der Gesuchstel
lerin näher hätte geprüft werden müssen. 

6.3 Die Gesuchstellerin verlangt weiter, es sei der Gesuchsgegnerin zu ver
bieten, den Originalschriftzug gemäss CH-Marke Nr. 348291 sonstwie auf Ge
schäftspapier zu verwenden. Eine bereits erfolgte oder eine drohende Verwendung 
des Originalschriftzuges auf Geschäftspapier wird von der Gesuchstellerin jedoch 
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weder behauptet noch glaubhaft gemacht. Damit fehlen zum Zuspruch dieses 
Rechtsbegehrens alle nötigen Voraussetzungen. Das Begehren wird abgewiesen. 

1. Es wird festgestellt, dass sich die Gesuchsgegnerin dem Gesuch unter Vorbe
halt der Kostenregelung unterzogen hat, weshalb das Verfahren als erledigt vom 
Protokoll abgeschrieben wird. 

2. Die Gesuchsgegnerin wird auf Ihrer Unterziehungserklärung, sie beabsichti
ge nicht, in Zukunft Werbeaktionen unter Verwendung des Original Swatch-Logos 
durchzuführen, behaftet unter Androhung der Straffolgen von Art. 403 ZPO (auf 
Antrag der Gegenpartei Busse bis Fr. 5 '000.-, womit in schweren Fällen Haft oder 
Gefängnis bis zu einem Jahr verbunden werden kann) und Art. 292 StGB (Wider
handlungen gegen dieses Verbot auf dem Gebiet der Schweizerischen Eidgenos
senschaft werden mit Haft oder Busse bestraft) . 

3. Soweit weitergehend wird das Gesuch abgewiesen. 

Art. 3 lit. c MSchG, 1 GVGE - «CASTELLO/CASTELBERG» 

- Sind zwei Marken phonetisch, visuell oder aufgrund ihres Sinngehaltes ähn
lich, ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen vorbehält/ich konkreter Um
stände wie Warennähe, Aufmerksamkeit der Konsumenten oder einer beson
ders starken oder schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke (E. 1 ). 

- Die Ähnlichkeit zwischen «Castello» und «Castelberg» bzw. «Feldschlöss
chen» aufgrund der graphischen Darstellung und des Sinngehalts wird 
durch unterschiedliche aber nebensächliche Bildelemente nicht behoben (E. 
3). 

- Neben der Widerspruchsgebühr dürfen keine zusätzlichen, aufwandabhän
gigen Verfahrenskosten erhoben werden (E. 5). 

- Le risque de confusion doit etre admis si deux marques sont similaires 
phonetiquement ou visuellement ou encore si elles ont un sens semblable, 
sous reserve de circonstances particulieres telles que la proximite des mar
chandises, l 'attention pretee par !es consommateurs ou une force distinctive 
specialement forte ou faible de la marque anterieure ( c. 1 ). 

- La similarite entre «Castello» et «Castelberg», respectivement «Feldschlöss
chen», decoule du graphisme et du sens des marques et n 'est pas ecartee par 
la presence d 'elements figuratifs dijferents mais accessoires ( c. 3 ). 

- Apart la taxe d'opposition, l'office ne peut pas mettre a la charge d'une 
partie d'autresfrais de procedure pour tenir campte de l'importance de l'af
faire (c. 5). 
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Widerspruchsentscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges 
Eigentum vom 15. Dezember 1994 

A. Die Firma Feldschlösschen Holding ist Inhaberin der für Bier eingetragenen 
schweizerischen Marke Nr. 368'662, welche die Wortelemente «CASTELLO» 
und «FELDSCHLÖSSCHEN» sowie verschiedene Bildelemente enthält, und der 
ebenfalls für Bier eingetragenen Wortmarke Nr. 378'033 «CASTELLO». Gestützt 
auf diese Eintragungen hat sie zwei Widersprüche gegen die internationale Mar
keneintragung Nr. 600'550 erhoben. Diese Marke enthält das Wortelement «CA
STELBERG» sowie verschiedene Bildbestandteile und ist für Biere eingetragen. 

B. Das BAGE hat die beiden Verfahren vereinigt und die Widersprüche mit Ver
fügung vom 29. Juni 1994 abgewiesen. Es hat zwar die Ähnlichkeit zwischen den 
Wortelementen «CASTELLO» und «CASTELBERG» bejaht, kam aber zum 
Schluss, dass der Gesamteindruck wegen der bildlichen Gestaltung der angefoch
tenen Marke keine Verwechslungsgefahr entstehen lasse. Dabei hat es einerseits 
wegen der Warenidentität einen strengen, andererseits aber einen gemilderten Ver
gleichsmassstab angewandt, weil es den Käufern von Bier eine erhöhte Aufmerk
samkeit zuschrieb. Neben den Widerspruchsgebühren hat das BAGE der Wider
sprechenden auch zusätzliche Verfahrenskosten und eine Parteientschädigung auf
erlegt. 

C. Die Widersprechende hat gegen die Verfügung des BAGE rechtzeitig Be
schwerde erhoben und im wesentlichen die Gutheissung der Widersprüche bean
tragt. Der Inhaber der angegriffenen Marke hält die Beschwerde für unbegründet. 
Auf die beiderseitigen Argumente wird, soweit erforderlich, in den folgenden Er
wägungen eingegangen. 

Die Rekurskommission zieht in Erwägung: 

1. Für den im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 3 MSchG anzustellenden 
Markenvergleich ist von den beidseitigen Markeneintragungen auszugehen. Dabei 
ist indessen zu berücksichtigen, dass der angesprochene Konsument die zu ver
gleichenden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf 
den Eindruck abzustellen, der von den Marken in der Erinnerung des Konsumen
ten haftenbleibt. Entscheidend sind somit die prägenden Elemente der Marken, 
während Einzelheiten weniger ins Gewicht fallen. Enthält eine Marke sowohl cha
rakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungsein
druck gleichermassen prägen (BGE 93 II 424). 

Ob zwei Marken im Sinne von Art. 3 MSchG ähnlich sind, hängt davon ab, ob 
sie phonetisch, visuell oder wegen ihres Sinngehaltes verwechselt werden können. 
Dabei genügt es im allgemeinen, dass nach einem dieser Kriterien Verwechslungs
gefahr besteht (MSchG-David, Art. 3 N 17). Ausserdem genügt es, wenn Ver-
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wechslungsgefahr bezüglich des Gehöreindrucks oder der Bedeutung zweier Mar
ken auch nur in einer Landessprache besteht (Matter, Kommentar zum MSchG, S. 
107). 

Markenähnlichkeit im Sinne von Art. 3 MSchG besteht grundsätzlich dann, 
wenn zwei Marken sich gemäss diesen Kriterien in bezug auf den Gesamteindruck 
nicht deutlich unterscheiden (MSchG-David, Art. 3 N. 11). Dabei ist je nach den 
Umständen des Einzelfalls zu differenzieren : Mit zu berücksichtigen sind insbe
sondere die Warennähe, die zu erwartende Aufmerksamkeit der Konsumenten und 
eine allenfalls besonders starke oder besonders schwache Kennzeichnungskraft 
der älteren Marke. 

2. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin zwar eine besondere Be
kanntheit der Widerspruchszeichen behauptet, diese aber nicht dargelegt, sondern 
allein aus der Bekanntheit der Marke «FELDSCHLÖSSCHEN» abzuleiten ver
sucht, was nicht überzeugt. Andererseits hat der Inhaber der angefochtenen Marke 
im Widerspruchsverfahren eine schwache Kennzeichnungskraft der Wider
spruchszeichen geltend gemacht, dies aber ebenfalls nicht genügend belegt. Im Be
schwerdeverfahren wurde dieses Argument übrigens nicht mehr aufgegriffen. Es 
ist deshalb von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der beiden Wider
spruchszeichen auszugehen. 

Bei dem anzustellenden Vergleich ist ein strenger Massstab deswegen anzu
wenden, weil die Marken beider Parteien für genau dieselben Waren beansprucht 
werden. Entgegen der Ansicht des BAGE ist dieser Massstab auch nicht zu mil
dern, weil die Konsumenten beim Kauf von Bier den Marken angeblich erhöhte 
Aufmerksamkeit schenken. Im Gegenteil handelt es sich bei Bier um ein wenig 
kostspieliges Getränk, das vom breiten Publikum ohne lange Betrachtung hin
sichtlich der Marke gekauft wird. Zwar kaufen gewisse Kenner Bier mit besonde
rer Aufmerksamkeit, doch trifft dies eindeutig nur für eine Minderheit des Publi
kums zu. 

3. Auch wenn das BAGE die beiden Widerspruchsverfahren vereinigt hat, so ist 
die angefochtene Marke doch den beiden Widerspruchsmarken gesondert gegenü
berzustellen, zunächst der Wortmarke «CASTELLO»: 

a) Der Gesamteindruck der angefochtenen Marke wird wesentlich durch das 
Wortelement «CASTELBERG» bestimmt, das graphisch hervorgehoben und als 
einziges Merkmal geeignet ist, die Marke bei mündlicher Verständigung zu be
zeichnen . Zu Recht hat das BAGE die Markenworte «CASTELBERG» und 
«CASTELLO» als verwechselbar beurteilt. Sie weisen je drei Silben auf, von de
nen die beiden ersten übereinstimmen , während die dritten Silben verschieden 
sind . Zumindest bei dem hier gebotenen strengen Vergleichsmassstab genügt 
diese Übereinstimmung in den ersten beiden Silben sowie in den ersten sechs 
von acht bzw. zehn Buchstaben, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen . 
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Sowohl in der Aussprache wie beim Lesen eines Markenwortes kommt dem 
Wortanfang in der Regel grössere Bedeutung zu als dem Ende. Die unterschied
liche Gestaltung lediglich der letzten Silbe genügt deshalb nicht, um den Wort
bestandteil «CASTELBERG» genügend von der Wortmarke «CASTELLO» zu 
unterscheiden . 

Zu berücksichtigen ist ferner auch die Ähnlichkeit, was den Sinngehalt der bei
den Wörter betrifft. Das italienische Wort «CASTELLO» bedeutet «Schloss». In 
Wortverbindungen kommt es im italienischen Sprachraum auch in der Form von 
«CASTEL» vor. Als «Kastell» ist dasselbe Wort auch dem deutschsprachigen Pu
blikum mit der Bedeutung von «Schloss» bekannt. Zumindest im italienischen und 
im deutschen Sprachraum weist somit das Wortelement «CASTELBERG» eine 
unmittelbar erkennbare Assoziation zum Begriff «Schloss» auf. Diese Assoziation 
wird in der angefochtenen Marke noch durch das Bild eines Schlosses verstärkt. Es 
besteht demnach eine Verwechslungsgefahr auch in bezug auf den Sinngehalt der 
zu vergleichenden Marken. 

Entgegen der Ansicht des BAGE wird diese Verwechslungsgefahr durch die 
Bildelemente der angefochtenen Marke nicht behoben. Wie oben festgestellt, wird 
der Gesamteindruck dieser Marke wesentlich durch den Wortbestandteil «CA
STELBERG» geprägt. Die Beifügung von Bildelementen ändert nichts daran, dass 
dem Betrachter dieses Wort auffallen wird und er dadurch an die Marke «CA
STELLO» erinnert werden kann. Dies hat das Bundesgericht in einem sehr ähnli
chen Fall bereits in BGE 48 II 140 exemplarisch dargelegt. Ausserdem bleiben die 
vom BAGE hervorgehobenen Einzelheiten, wie die wappenartige Umrandung 
oder die Ausgestaltung des Schriftzugs, kaum im Gedächtnis des Betrachters haf
ten und sind somit ohne Bedeutung für den Gesamteindruck. 

b) Eine ebenso grosse Verwechslungsgefahr besteht zwischen der angefochte
nen Marke und der zweiten Widerspruchsmarke Nr. 368'662. Diese Marke enthält 
als wesentliches Wortelement das Wort «CASTELLO», so dass nach dem oben 
Ausgeführten schon insofern Verwechslungsgefahr mit Bezug auf die angefochte
ne Marke besteht. Darüber hinaus enthält diese Marke wie die angefochtene Mar
ke das Bildelement eines Schlosses, wodurch die Verwechslungsgefahr noch ver
stärkt wird. Allerdings erscheint in dieser Widerspruchsmarke als weiterer Wort
bestandteil das Wort «FELDSCHLÖSSCHEN». Indessen tritt dieses Wort 
gegenüber dem hauptsächlichen Wortelement «CASTELLO» und dem Bildele
ment des Schlosses stark in den Hintergrund und hat deshalb wenig Bedeutung für 
den Gesamteindruck. Ausserdem stellt der Umstand, dass der Firmennamen des 
Inhabers der älteren Marke in der jüngeren Marke weggelassen wird , in der Regel 
kein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dar (BGE 93 II 424). 

4. Es ist aus diesen Gründen festzustellen, dass Verwechslungsgefahr im Sinne 
von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG zwischen der angefochtenen Marke und den bei
den Widerspruchsmarken besteht. 
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Die vom Beschwerdegegner weiter vorgetragenen Argumente ändern nichts an 
diesem Ergebnis: 

Dass der Beschwerdegegner noch Inhaber einer weiteren internationalen Ein
tragung mit dem Wortelement «CASTELBERG» ist, kann im Rahmen des Wider
spruchsverfahrens nicht berücksichtigt werden. 

Dass das deutsche Patentamt eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden 
Marken «CASTELBERG» und «KALTENBERG» verneint hat, ist ebenfalls ohne 
Belang, da im vorliegenden Fall die Frage der Verwechslungsgefahr nach dem 
schweizerischen Recht und nach der auf die Mehrsprachigkeit unseres Landes aus
gerichteten schweizerischen Praxis zu beurteilen ist. 

Das BAGE hat der Widersprechenden unter Hinweis auf die angebliche Kom
plexität des Falles Verfahrenskosten im Betrag von Fr. 600.- auferlegt. 

Hierfür fehlt es an einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage. Zwar ist dem 
BAGE darin beizupflichten, dass Widerspruchsentscheide als «andere Verfügun
gen» im Sinne von Art. 13 Abs. 1 der Verordnung über Kosten und Entschädigun
gen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) betrachtet werden können. Nach 
derselben Vorschrift bestimmen sich die Verfahrenskosten für solche Verfügungen 
aber «nach dem in der Sache anwendbaren Bundesrecht». Dieses Bundesrecht fin
det sich im vorliegenden Fall vorab in der Gebührenverordnung geistiges Eigen
tum (GVGE; SR 232.148). Die Gebührenverordnung hält in Art. 1 fest, dass die an 
das BAGE zu zahlenden Gebühren nach dieser Verordnung erhoben werden, so
weit internationale Abkommen nichts Abweichendes vorsehen. Art. 2 Abs. 1 ver
weist sodann für alle an das BAGE zu zahlenden Gebühren auf den Anhang. In 
diesem Anhang wird eine Widerspruchsgebühr von Fr. 500.- aufgeführt. Vom 
Aufwand abhängige Verfahrenskosten (Spruchgebühr, Schreibgebühr), die im Wi
derspruchsverfahren zusätzlich zur Widerspruchsgebühr zu zahlen wären, sind da
gegen im Anhang zur Gebührenverordnung nicht aufgeführt (obgleich die Ge
bührenverordnung durchaus Gebühren für Arbeiten nach Zeitaufwand vorsieht; 
z.B. die Gebühren für Auskünfte nach Art. 113 Abs. 3 PatV). Auch das Marken
schutzgesetz und die Markenschutzverordnung enthalten keinerlei Grundlage für 
die Auferlegung zusätzlicher Verfahrenskosten. 

Der klare Wortlaut von Art. 1 und 2 Abs. 1 GVGE lässt keine Zweifel offen, 
dass die im Anhang enthaltene Aufzählung der Gebühren abschliessender Natur 
ist. Die Erhebung weiterer Gebühren unter dem Titel «Verfahrenskosten» ist nicht 
vorgesehen; es liegt insofern eine im Sinne von Art. 13 Abs. 2 der V über Kosten 
und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren abweichende Regelung vor, wel
che die Auferlegung von Verfahrenskosten nach dieser Bestimmung ausschliesst. 
Zu Recht erhebt übrigens das BAGE bei aufwendigen Markeneintragungsverfah
ren (z.B. mit Prüfung der Verkehrsdurchsetzung) keine weiteren Verfahrensko
sten. 
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Was die erste Instanz betrifft, so hat der unterliegende Beschwerdegegner der 
Beschwerdeführerin demnach lediglich die beiden Widerspruchsgebühren von ins
gesamt Fr. l '000.- zu ersetzen. 

Überdies hat der Beschwerdegegner die Verfahrenskosten des Beschwerdever
fahrens zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die diesbezügliche Spruchgebühr wird 
auf Fr. 3 '000.- festgesetzt. 

6. Die Parteientschädigung, die der unterliegende Beschwerdegegner der Be
schwerdeführerin zu zahlen hat (Art. 34 MSchG, Art. 64 VwVG), ist mangels ei
ner detaillierten Kostennote nach Ermessen festzusetzen. Die Rekurskommission 
erachtet eine Entschädigung von insgesamt Fr. 3'500.- (Fr. 500.- für das Wider
spruchsverfahren und Fr. 3'000.- für das Beschwerdeverfahren) als angemessen. 

Demnach wird erkannt: 

1. Die Verfügung des Bundesamtes für geistiges Eigentum vom 29. Juni 1994 
wird aufgehoben, die Widersprüche Nr. W16/93 und Nr. W21/93 werden gutge
heissen, und der internationalen Marke Nr. 600' 550 wird für das Gebiet der 
Schweiz der Schutz verweigert. 

2. Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin die Widerspruchsge
bühren von gesamthaft Fr. 1 '000.- zu erstatten. Weitere Verfahrenskosten der er
sten Instanz werden nicht erhoben. 

3. Die Verfahrenskosten der Rekurskommission, bestehend aus 
a) der Spruchgebühr von Fr. 3'000.-, 
b) der Schreibgebühr von Fr. 80.50, total Fr. 3'080.50, werden dem Beschwer

degegner auferlegt. 

4. Der Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung 
von insgesamt Fr. 3'500.-, für das Widerspruchsverfahren Fr. 500.- und für das 
Beschwerdeverfahren Fr. 3'000.-, zu bezahlen. 

5. Die weitergehenden Beschwerdebegehren werden abgewiesen. 
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Art. 2 lettre a LPM - «MAUVE MILKA» 

Une couleur prise en elle-meme ne peut constituer une marque ( c. 6 ). 
Un signe non de Limite peut constituer une marque, meme s 'il n 'est pas enre
gistre en totalite; en revanche, une couleur ne pouvant etre saisie visuelle
ment independamment de son support, eile ne peut constituer par elle-meme 
une marque (c. 7). 

- Si le deposant allegue que sa marque s 'est imposee dans les affaires pour 
designer ses produits et/ou ses services, il doit etablir que c 'est le cas en 
Suisse. Un signe indispensable aux milieux concernes ne peut etre monopo
lise, meme apres un lang usage (c. 9). 
Aucune couleur unie ne peut etre monopolisee ( c. 9 ). 

- Eine blasse Farbe ist kein Zeichen (E. 6). 
- Ein nicht begrenztes Zeichen kann auch ohne gesamthafte Registrierung als 

Marke dienen, doch kann eine Farbe, die nur dank bestimmter (physikali
scher) Voraussetzungen sichtbar gemacht werden kann, nicht als solche zur 
Marke werden (E. 7). 

- Behauptet der Hinterleger, seine Marke habe sich im Geschäftsverkehr für 
seine Waren und/oder Dienstleistungen durchgesetzt, muss er dies für die 
Schweiz beweisen. Ein dem Verkehr unentbehrliches Zeichen kann selbst 
nach langem Gebrauch nicht monopolisiert werden (E. 9). 

- Eine einzelne Farbe zählt zum Gemeingut (E. 9). 

Decision de Ja commission federale de recours en matiere de propriete intellec
tuelle du 10 janvier 1995 dans la cause Kraft Jacobs Suchard S.A. c. OFPI (publiee 
in FBDM 1995 I 73). 

Faits: 

1. Le 15 novembre 1993, la recourante demanda l 'enregistrement d 'une mar
que formee de la couleur mauve pour designer des produits alimentaires 
des classes 29 et 30, tout en reclamant une priorite decoulant de l'usage a 
partir de 1901 (demande d'enregistrement no 1 l '871/1993 .6). En date du 
4 janvier 1994, l'OFPI notifia a Ja recourante qu'en application de l'art. 2 
litt. a LPM la simple couleur mauve ne pouvait etre enregistree comme 
marque. 

2. Lors d'une reunion le 19 janvier 1994, puis par ecrit le 28 du meme mois, Ja 
recourante a presente ses arguments. Selon Ja recourante: 

- une nuance de couleur ni usuelle, ni banale peut faire l'objet d'un enregist
rement de marque; 
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l'enumeration exemplative de l'art. 1 LPM laisse Je champ libre a l'enregi
strement d'une couleur a titre de marque, Je legislateur n'ayant pas exclu Ja 
protection d'une couleur comme marque dans l'art. 2 LPM; 

- une enquete realisee en Allemagne montre que plus de 80% des personnes 
interrogees associent Ja couleur mauve a ses produits Milka. 

L'OFPI maintint egalement son opinion et rejeta donc par decision du 15 avril 
1994 Ja demande d'enregistrement considerant que Je libelle meme de l'art. 1 
al. 2 LPM excluait qu'une couleur seule pilt former une marque. Au surplus, 
l'OFPI considera subsidiairement qu'une couleur ne possedait pas de force di
stinctive et, appartenant au domaine public, ne pouvait etre monopolisee selon 
l'art. 2 litt. a LPM. 

3. Par courrier du 16 mai 1994, la recourante deposa recours contre Ja decisi
on de l'OFPI, concluant a l'annuJation de Ja decision attaquee et a l'accep
tation de sa demande d'enregistrement de marque le tout sous rembourse
ment des frais. Dans sa reponse du 4 juillet 1994, l 'OFPI conclua au rejet du 
recours, les frais de procedure devant etre supportes par la recourante. Les 
motifs qu'enumerent les parties dans Jeurs memoires a l'appui de leurs con
clusions sont dans la mesure du necessaire presentes dans les considerants 
ci-apres. 

Droit: 

4. Toute decision de l'OFPI en matiere de marque peut etre, dans un delai de 30 
jours (art. 50 PA), deferee par recours devant Ja Commission federale de re
cours en matiere de propriete intellectuelle (art. 36 al. 1 LPM). En l' occurren
ce le recours a ete depose en temps utile et il respecte les exigences de l'art. 52 
PA, il y donc lieu d'entrer en matiere. 

5. Pour se prononcer sur la pertinence du recours, il sieden premier lieu de defi
nir ce qui fait l'objet de Ja requete d'inscription. Sur la demande d'enregistre
ment originale Ja recourante a appose un rectangle d'une couleur mauve d'env. 
6 1/2 sur 31/2 cm. 

Les autres reproductions jointes a Ja demande sont de Ja meme couleur, mais 
presentent des rectangles d' autres dimensions. Dans sa premiere reaction 
l'OFPI admit que Ja recourante demandait l'enregistrement de Ja couleur mau
ve comme teile. La recourante en donne Ja meme interpretation, par exemple 
dans sa Jettre du 28 janvier 1994. Plus tard, dans son memoire de recours, Ja re
courante se declara prete a reviser la definition de Ja marque dont eile deman
dait l' enregistrement en proposant une definition de Ja couleur mauve par des 
coordonnees trichomatiques. 
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Puisque la recourante ne fournit pas cinq reproductions identiques de la mar
que en couleur, Ja demande d 'enregistrement n' est en principe pas conforme 
aux formalites prescrites par l'art. 10 OPM. Au regard du dossier il n'y a tou
tefois pas de doute sur Ja volonte de Ja recourante: celle-ci demande l'enregi
strement d'une couleur mauve comme marque, et non pas celui d'un quelcon
que rectangle mauve. l'OFPI n'a de sa part pas eu de doute a ce sujet. La com
mission de recours admet que Je procede suivi par Ja recourante est une voie 
acceptable pour demander l'enregistrement d'une couleur comme marque. 
Ainsi, Ja demande d'enregistrement du 15 novembre 1993 concerne Ja simple 
couleur unie mauve. L'objet de Ja requete n'est donc pas delimite dans ses con
tours, il est detache de tout support et donc abstrait, ayant une portee generale 
du moins en relation avec !es produits enumeres dans Ja demande d'enregist
rement. 

6. La LPM definit Ja marque comme un signe etant a meme de distinguer !es pro
duits ou !es services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, un tel signe 
pouvant etre forme par des mots, des Jettres, des chiffres, des representations 
graphiques, des formes en trois dimensions, seuls ou combines entre eux ou 
avec des couleurs (art. 1 LPM). La recourante souligne que Ja loi ne contient 
pas d'enumeration exhaustive des signes pouvant constituer une marque, ceci 
contrairement a l'art. 2 LPM qui enumere, sans mentionner !es couleurs, de 
fa<;:on exhaustive !es signes exclus d'un enregistrement comme marque. l'OF
PI ne s'oppose pas a ce point de vue, ce qui ne signifie toutefois pas qu ' il par
tage la meme opinion. En effet, bien que J'art. 1 al. 2 LPM contienne une liste 
non exhaustive d'elements pouvant etre des signes au sens de cette loi, il ne 
met pas !es couleurs sur un pied d'egalite. La commission est d'avis que Je li
belle meme de Ja phrase choisie donne un röle particulier aux couleurs: si !es 
autres elements y sont cites a titre individuel ainsi que sous l'aspect de combi
naisons entre eux, !es couleurs ne Je sont qu'en relation avec !es autres signes. 
II ressort donc de Ja teneur meme de cette disposition que !es couleurs prises 
pour elles seules ne peuvent etre des marques. Si le Jegislateur avait voulu en 
decider autrement, soit il n' aurait fait aucune mention des couleurs, soit il !es 
aurait enumerees au meme titre que !es mots, !es Jettres , etc. Le 2e alinea du 
1 er article LPM n' est donc pas aussi ouvert que Je pretend Ja recourante, puis
que Je texte renie aux couleurs seules Je caractere de signe, partant Ja capacite 
d'etre une marque. 

7. Meme si on voulait qualifier une couleur comme un signe, celui-ci ne presen
tera pas une marque s'il ne dispose pas d'un caractere distinctif apte a remplir 
sa fonction de marque. Cette interpretation est confortee par J'exigence de la 
representation graphique de Ja marque selon l'art. 10 OPM. Certes, cette exi
gence ne demande pas que la marque doive etre delimitee ou meme fermee sur 
elle-meme. II est admis que des signes sans fin visible, p.ex. !es fils distinctifs 
des cäbles ou des ornements circulaires, peuvent egalement etre des marques, 
meme s'ils ne sont pas enregistres en totalite, Ja surface a disposition etant li-
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mitee. Dans de pareils cas, un extrait caracteristique qui doit contenir tous !es 
elements distinctifs de Ja marque est depose, de sorte qu'aucun effort de refle
xion ne soit necessaire pour reconstituer et assembler !es divers elements. 

Or, !es couleurs ne peuvent etre per\'.ues qu'au travers des formes ou objets 
qu'elles individualisent, Ja couleur etant «l'impression que fait sur l'oeil Ja lu
miere emise par !es sources lumineuses ou diffusee par !es corps» (dictionnai
re encyclopedique Larousse 1979, p. 375). Un tel support sera delimite dans 
l'espace, il determinera Ja surface que l'oeil identifiera d'une certaine couleur 
et il formera avec cette derniere un element que l'homme peut saisir visuelle
ment. Meme si ce dernier est en premier lieu sensible a Ja couleur, celle-ci 
etant peut-etre criarde, il n'en demeure pas moins que, sans ce support, Ja lu
miere n'a pas d'effet car eile ne reflete pas de couleur. En consequence, !es 
couleurs ne peuvent etre saisies visuellement de maniere totalement indepen
dante, elles ne peuvent etre des signes distinctifs par elles-memes. Une couleur 
sur un produit, un emballage ou un autre support est toujours determinee et li
mitee par Ja surface, Ja forme ou Je graphisme; il en va donc de meme pour sa 
perception. Une couleur seule qui ne serait pas delimitee n'est pas apte a ac
complir Ja fonction d'une marque, incompatibilite qui l'exclut egalement a pri
ori de Ja protection que lui confererait Ja LPM. 

Pourtant, Ja demande d'enregistrement de Ja recourante tend bien a proteger 
une couleur de maniere abstraite, soit sous toutes !es formes possibles et ima
ginables. Les rectangles de cette teinte presentes par Ja recourante ne corre
spondent a l'evidence a aucun extrait caracteristique et ne se prononcent pas 
sur l'aspect final du signe, respectivement de ce que Je consommateur perce
vra. La transposition de couleurs en coordonnees trichomatiques en renforce 
l'abstraction et va donc a l'encontre du but de Ja representation graphique qui 
est de donner une consistance visuelle concrete a Ja marque. 

En resume, une couleur seule - meme si on voulait lui attribuer Je qualificatif 
de signe - en tant qu' element abstrait ne pouvant etre represente graphique
ment, ne serait pas propre a distinguer des produits ou des services d'une ent
reprise de ceux d'autres entreprises et ne tombe des lors pas sous Ja definition 
d'une marque selon l'art. 1 al. 1 LPM. 

8. Que Ja recourante croie pouvoir discerner un courant en Europe en faveur de 
Ja protection des couleurs seules ne saurait influencer l'interpretation de Ja loi 
suisse. En effet, comme Je releve ajuste titre l'OFPI, seule Ja volonte du legis
lateur suisse teile qu'elle ressort de Ja loi est pertinente. 

9. Si contrairement aux considerations retenues ci-dessus !es couleurs seules de
vaient etre des marques, leur enregistrement n' en serait pas pour autant assure. 
En effet, sont exclus de Ja protection et donc de l'enregistrement comme mar
que !es signes appartenant au domaine public (art. 2 litt. a LPM). Ace sujet, Ja 
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recourante revendique a toutes fins utiles un long usage et une notoriete au 
profit de son mauve qui viendrait renforcer Je caractere distinctif de Ja marque 
demandee. Selon une enquete effectuee en Allemagne, plus de 80 % des per
sonnes interrogees auraient associe Ja couleur mauve a ses produits Milka. 
Force est de constater que, si Ja recourante voulait pretendre que sa couleur 
mauve s'est imposee comme marque pour ses produits Milka, une teile noto
riete devrait etre prouvee pour Je marche suisse, preuve que Ja recourante n'a 
pas fournie . De toute fac;:on un signe du domaine public ne peut s'imposer pour 
designer des produits que dans Ja mesure ou il n'est pas indispensable pour Je 
commerce concerne, voire pour Je public. De tels signes ne peuvent etre mo
nopolises, meme apres un long usage. 

Dans un arret rendu en 1956 (ATF 82 II 352), Je tribunal federal a retenu que 
Je blanc du papier, !es couleurs seules et en particulier Je noir de l'encre d'im
primerie appartenaient au domaine public. Dans sa decision 95 II 474 relative 
a Ja protection des dessins et modeles industriels, Je tribunal federal avanc;:a 
que toutes !es couleurs unies appartenaient au domaine public. En 1977 Je tri
bunal federal declara que !es couleurs fondamentales, en opposition aux com
binaisons de couleurs, ne pouvaient etre monopolisees en raison de leur nom
bre limite (ATF 103 lb 270/1). Au regard de cet arret on peut se demander si Je 
tribunal federal veut maintenir a Ja libre disposition de toutes !es nuances pos
sibles et imaginables des differentes couleurs ou simplement !es dix couleurs 
fondamentales du spectre. II s' avere toutefois qu' il n' est pas possible de con
struire un antagonisme entre Je nombre limite des couleurs fondamentales et 
!es milliers de nuances differentes de couleurs qui peuvent etre obtenues tech
niquement par melanges des couleurs fondamentales. En effet, Je consomma
teur ne pourra differencier qu'un nombre restreint de couleurs. Seule une par
tie limitee des possibilites qui s'offrent a Ja societe dans Je monde des couleurs 
est donc reconnue, raison pour laquelle il ne se justifie pas de traiter differem
ment !es nuances de couleurs par rapport aux dix couleurs fondamentales du 
spectre. Ainsi il apparait qu'une monopolisation de n'importe quelle couleur 
unie par Je biais d'un enregistrement d'une marque est incompatible avec l'art. 
2 litt. a LPM. 

Anmerkung: 

Die Marke wurde vom Bundesamt für geistiges Eigentum in einem zweiten An
lauf trotzdem eingetragen. Die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt 
vom 21. November 1995 zeigt ein (infolge der Reproduktion) schwarzes Quadrat 
mit der Anmerkung «Farbanspruch: Lila. / Farbmarke. / Durchgesetzte Marke.». 
Der Vermerk «durchgesetzte Marke», der das Zeichen im Sinne von Art. 2 lit. a 
MSchG vom Gemeingut ausnehmen soll, wurde offenbar erst diesmal beantragt 
und führte zum Erfolg. Zwar ist aus der Eintragung formal nicht ersichtlich, ob sie 
sich auf die Farbe als solche oder nur auf ein lila Quadrat bezieht (das Markenan
meldungsformular lässt für die Darstellung der Marke 8 x 8 cm Platz), und auch 
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der gewählte Farbton bleibt für das Publikum ungewiss. Doch ergibt sich aus dem 
Durchsetzungsvermerk ohne weiteres, dass die nie in Quadrat-, sondern unter
schiedlichen Rechteckformen gebrauchte und dem Publikum bekannte Milkafarbe 
(also formunabhängig) gemeint sein muss. Ein Bedürfnis für eine präzisere Veröf
fentlichungsweise (z.B. Vierfarbendruck oder Farbdefinition) besteht mithin nicht, 
solange alle wissen, wovon die Rede ist, und man die psychologische Wirkung ei
ner eingetragenen Marke sowie die damit verbundene Rechtsunsicherheit (so un
terschiedliche Lilatöne gibt es auch wieder nicht) einmal weglässt. Die Marke gilt 
als so veröffentlicht, wie sie durchgesetzt ist. Insofern erscheint der Entscheid des 
Bundesamts, durchgesetzte Farben einzutragen, unproblematisch, doch lässt er die 
Erwägungen des vorliegenden Entscheids offensichtlich ausser acht. Sollte das 
heutige Institut diese neue Eintragungspraxis eines Tages wieder einschränken 
wollen, wird die Rekurskommission es nach dem vorliegenden Entscheid immer
hin kaum zu einer rechtsgleichen Behandlung zwingen können, ohne sich zu wi
dersprechen oder ihre Meinung zu ändern (vgl. zur Praxis in den USA den Ent
scheid «Qualitex/Goldgrün», Supreme Court 93-1577 vom 28. März 1995). 

D.A. 

Art. 2 lit. a MSchG, 35 Abs. 1 VwVG - «POSTKONTO» 

Die Zurückweisungsve,fügung des Amtes kann zur Begründung auf vorgän
gig geführte Korrespondenz verweisen und braucht die Gründe nicht erneut 
anzuführen ( E. 1 ). 
Die Bezeichnung «Postkonto» gehört zum Gemeingut und ist dem Verkehr 
unentbehrlich ( E. 3 ). 

- Bei zwingendem Freihaltebedü,fnis ist die Frage der Verkehrsdurchsetzung 
nicht zu prüfen (E. 3). 
Nach nur vierjähriger Gebrauchsdauer von «Postkonto» (früher «Post
checkkonto») ist noch keine Verkehrsdurchsetzung anzunehmen ( E. 3 ). 

La decision de l'OFPI qui refuse l 'enregistrement d'une marque peut ren
voye,; pour sa motivation, a une correspondance anterieure et n 'a donc pas 
a mentionner a nouveau les motifs ( c. 1 ). 
La denomination «Postkonto» appartient au domaine public et doit demeu
rer a La libre disposition des milieux concernes. Il n 'y a des lors pas a re
chercher si cette denomination s 'est imposee dans !es affaires ( c. 3 ). 
Une duree d 'usage de quatre ans seulement de «Postkonto» (auparavant 
« Postcheckkonto») ne permet pas encore d 'admettre que cette denomination 
apu s'imposerdans !es affaires (c. 3). 
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Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 17. Mai 1995 
i.S. Schweizerische PTT-Betriebe c. BAGE 

A. Am 1. April 1993 hinterlegten die Beschwerdeführer beim BAGE die Wort
marke «POSTKONTO» (Gesuch Nr. 5275/1993.4) für Unternehmensverwaltung, 
Büroarbeiten (lnt. Klasse 35) sowie Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldge
schäfte (lnt. Klasse 36). 

B. Das BAGE erliess am 3. Juni 1994 eine Beanstandung. Es machte darin gel
tend, die Bezeichnung «POSTKONTO» stelle für die beanspruchten Dienstlei
stungen eine beschreibende Angabe dar und könne als Zeichen des Gemeingutes 
nicht eingetragen werden. In der nachfolgenden Korrespondenz vertraten die Be
schwerdeführer den Standpunkt, dass es sich bei der Bezeichnung «POSTKON
TO» um eine Marke handelt, die sich im Verkehr durchgesetzt hat. Das BAGE 
hielt an seiner Beanstandung fest und wies darauf hin, dass an der Bezeichnung 
«POSTKONTO» hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen ein absolutes 
Freihaltebedürfnis besteht und dass sie daher der Verkehrsdurchsetzung nicht zu
gänglich ist. Die Beschwerdeführer rückten indessen nicht von ihrer gegenteiligen 
Auffassung ab. Daraufhin wies das BAGE das Eintragungsgesuch mit Verfügung 
vom 18. Oktober 1994 zurück. 

C. Gegen diese Zurückweisungsverfügung richtet sich die Beschwerde vom 
17. November 1994. Das BAGE hat sich mit Eingabe vom 23. Dezember 1994 
zur Beschwerde vernehmen lassen und deren Abweisung beantragt. Am 28. 
April 1995 wurde auf Antrag der Beschwerdeführer eine mündliche und öffent
liche Verhandlung durchgeführt (Art. 23 Abs. 2 und 3 der Verordnung vom 3. Fe
bruar 1993 über Organisation und Verfahren eidgenössischer Rekurs- und 
Schiedskommissionen; SR 173.31); dabei hielten beide Seiten an ihren Rechts
begehren fest. 

Die Rekurskommission zieht in Erwägung: 

1. Die Beschwerdeführer machen geltend, dass der angefochtenen Verfügung 
nicht entnommen werden könne, worauf das BAGE sich bei seiner Beurteilung 
stützt, und rügen im wesentlichen, es fehle an einer ausreichenden Begründung. 

Art. 35 VwVG schreibt vor, dass Verfügungen zu begründen sind. Die Begrün
dung soll dem Adressaten ermöglichen, sich ein Bild über die Tragweite der Ver
fügung zu machen und sie sachgemäss anzufechten (BGE 110 V 114 E. 4b). Sie 
braucht aber nicht in der Verfügung selbst enthalten zu sein; insbesondere kann sie 
sich nach der bundesgerichtlichen Praxis aus einer separaten schriftlichen Mittei
lung ergeben (BGE 99 lb 135 E. 2a; Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungs
rechtsprechung, Basel 1976, S. 536; G. Müller, in: Kommentar zur Bundesverfas
sung der Schweiz. Eidgenossenschaft, N 114 zu Art. 4). 
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Im vorliegenden Fall führt das BAGE die Gründe der Zurückweisung des Ein
tragungsgesuchs in der angefochtenen Verfügung selbst nicht auf, sondern ver
weist dafür auf seine beiden vorangegangenen Schreiben an die Beschwerdeführer. 
Das Bundesgericht hat in BGE 113 II 205 E. 2 - im Rahmen einer Überprüfung die
ser Praxis des BAGE -, festgestellt, dass die Beschwerdeführerin damit zuverlässi
ge Kenntnis von den Entscheidungsgründen habe und gestützt auf den Hinweis in 
der angefochtenen Verfügung ohne weiteres in der Lage sei, sich mit dieser aus
einanderzusetzen. 

Der Umstand, dass die Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift im einzel
nen auf die Argumente des BAGE im vorausgegangenen Verfahren eingegangen 
sind, belegt, dass ihnen die Gründe bekannt sind, die das BAGE zur Schutzver
weigerung gegenüber der Bezeichnung «POSTKONTO» veranlasst haben, und 
dass mithin eine ausreichende Begründung vorliegt. 

2. Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind vom Markenschutz Zeichen ausgeschlossen, 
die zum Gemeingut gehören. Als Gemeingut gelten nebst den primitiven Zeichen 
ohne Kennzeichnungskraft namentlich auch Hinweise auf Eigenschaften oder die 
Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist (BGE 114 II 
172 E. 2a mit Hinweisen). Gleiches gilt in bezug auf Zeichen, die für Dienstlei
stungen bestimmt sind. Gemeingut heisst der Allgemeinheit freizuhaltender Ge
meinbesitz (J. Müller, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurch
setzung, in: Marke und Marketing, S. 201 ff., 205). Es kann nicht ernsthaft in Fra
ge gestellt werden, dass «POSTKONTO» ein Zeichen des Gemeingutes ist. 
Aufgrund der Bedeutung der Wortbestandteile «POST» und «KONTO» erscheint 
es absolut naheliegend, dass die beanspruchten Dienstleistungen über ein bei der 
«Post», d. h. den PTT-Betrieben bestehendes Konto oder mit Hilfe eines solchen 
erbracht werden. 

Die Beschwerdeführer rügen eine widersprüchliche Praxis, weil das BAGE u. a. 
das Zeichen «DIE POST» als Marke eingetragen hat. Zu Recht weist das BAGE 
darauf hin, dass diese Marke nicht als reine Wortmarke, sondern mit dem zusätzli
chen figurativen Bestandteil «PTT» mit Kreuz und mit Farbanspruch registriert 
wurde. 

3. Sodann werfen die Beschwerdeführer dem BAGE Rechtsverweigerung vor, 
weil es den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht angenommen habe. Wie es 
sich damit verhält, ist im folgenden zu prüfen. 

Es trifft zu, dass Zeichen, die Gemeingut sind, sich im Verkehr als Marke für die 
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchsetzen und dadurch Schutzfähig
keit erlangen können (Art. 2 Bst. a MSchG). Dies setzt zweierlei voraus: in negati
ver Hinsicht; dass das Zeichen dem Verkehr nicht unentbehrlich ist, und in positi
ver, dass es sich im Verkehr so durchgesetzt hat, dass es vom Publikum ohne weite
res als Herkunftshinweis verstanden wird (vgl. BGE 114 II 174 mit Hinweisen). 
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Begriffe, die dem Verkehr unentbehrlich sind, dürfen ihm nicht entzogen wer
den (H. David, Komm. zum Schweiz. Markenschutzgesetz, 3.A. 1974, N 35 zu 
Art. 3 altMSchG, S. 100). Nicht durchsetzungsfähig sind daher «absolut» freizu
haltende Bezeichnungen (vgl. dazu J. Müller, a.a.O., S. 210/11). Ein absolutes 
Freihaltebedürfnis besteht insbesondere an Wörtern und Begriffen, die im Alltags
leben unentbehrlich sind (MSchG-David, N 6, 38 und 40 zu Art. 2); es liegt vor, 
«wenn das Zeichen zur unmittelbaren Aussage in bezug auf Waren oder Dienstlei
stungen benötigt wird» (MSchG-David, N 6 zu Art. 2). 

Bei der Bezeichnung «POSTKONTO» handelt es sich um einen Begriff, dessen 
Bedeutung auf der Hand liegt und der für den täglichen Geschäftsverkehr unent
behrlich ist. Es besteht an ihm ein absolutes, d. h. zwingendes Freihaltebedürfnis, 
das eine Durchsetzung im Verkehr ausschliesst. Unter diesen Umständen brauchte 
das BAGE die Frage, ob die Bezeichnung «POSTKONTO» sich wie behauptet 
durchgesetzt habe, nicht weiter zu prüfen. Damit erweist sich die Rüge der Rechts
verweigerung als unzutreffend. 

Im übrigen scheint die Bezeichnung «POSTKONTO», wie die Beschwerdefüh
rer selbst einräumen, als solche erst seit 1991 in Gebrauch zu sein (vorher, d. h. an
geblich seit 1906, wurde statt dessen der Name «Postcheckkonto» verwendet). Ei
ne derart kurze Gebrauchsdauer indes ist ohnehin nicht geeignet, einem gemein
freien Zeichen zur Verkehrsdurchsetzung zu verhelfen. 

Die Beschwerde ist folglich unbegründet und aus den dargelegten Gründen 
vollumfänglich abzuweisen. 

Art. 3 al. 1 lit. c LPM - «MEGAKINEIDEPAKINE» 

- Die unterschiedlichen Wortanfänge von «MEGAKINE» und «DEPAKINE» 
vermögen eine Verwechslungsgefahr durch klangliche, optische und sinnge
haltliche Differenzen zu verhindern (E. 10-12). 

- Zwischen einem Antiepileptikum und Medikamenten zur Krebsbekämpfung 
besteht angesichts des angesprochenen Fachpublikums Warenverschieden
heit (E. 14). 

- Le debut different des denominations MEGAKINE et DEPAKINE permet 
d'ecarter le risque de confusion en creant des differences sonores, visuelles 
etquantau sens (c. 10-12). 

- Un antiepileptique et un medicament contre le cancer ne sont pas des pro
duits similaires, etant donne qu 'ils s 'adressent a des acheteurs specialises 
(c. 14). 
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Decision de la Commission federale de recours en matiere de propriete intellec
tuelle du 5 juillet 1995 dans la cause L. SA, Paris c. S. AG 

1. Le 15 juillet 1993, l'intimee deposa aupres de l'OFPI Ja marque verbale ME
GAKINE pour des produits de Ja classe internationale no 5, soit des produits phar
maceutiques. Cette marque nationale a ete enregistree sous Je no 407'496 et pu
bliee dans la Fosc no 13 du 19 janvier 1994. 

2. Par courrier du 14 fevrier 1994 Ja recourante forma Opposition contre l'enre
gistrement de Ja marque MEGAKINE et s'acquitta de Ja taxe d'opposition de Fr. 
500.-, l' opposition s' etendant sur tous !es produits pour lesquels Ja marque atta
quee est enregistree. La recourante fonde son opposition sur Ja marque anterieure 
no 343 '796 DEPAKINE qui est egalement enregistree pour des produits pharma
ceutiques selon Ja classe internationale no 5. Elle fait valoir que l'effet auditif et vi
suel des marques MEGAKINE et DEPAKINE est si proche qu'un danger de con
fusion serait evident. 

3. Par courrier du 19 mai 1994 l'intimee demanda Je rejet de l'opposition consi
derant qu'une difference decisive existe entre Ja premiere partie des deux marques. 
Etant donne que Ja terminaison «-KINE» est purement descriptive, il faudrait tout 
specifiquement tenir compte des elements «MEGA» d'une part et «DEPA» d'aut
re part. 

4. Par decision du 22 septembre 1994, l'OFPI rejeta entierement l'opposition. 
Le 21 octobre 1994 Ja recourante deposa un recours contre cette decision aupres de 
Ja Commission federale de recours en matiere de propriete intellectuelle. 

5. Dans sa reponse du 24 novembre 1994, L'OFPI conclua au rejet du recours, 
!es frais de procedure devant etre supportes par Ja recourante. En outre l'OFPI se 
contenta de renvoyer aux motifs de sa decision attaquee. 

Par courrier du 30 decembre 1994, L' intimee conclua pour sa part au rejet du re
cours. En meme temps, eile informa Ja Commission de recours qu'elle avait, en da
te du 21 decembre 1994, demande a l'OFPI une restriction de Ja liste des produits 
avec la teneur suivante: «Preparations pharmaceutiques a delivrer sur ordonnance 
medicale, contenant des interleukines a utiliser dans l' oncologie, en particulier 
pour Je traitement des cytopenies et d'autres maladies du systeme hemato
po1etique.» 

Les parties ont renonce a des debats publics. 

Les arguments qu'enumerent !es parties sont, dans Ja mesure du necessaire, pre
sentes dans !es considerants ci-apres. 
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en droit: 

6. Toute decision de l'OFPI en matiere de marques peut etre deferee par recours 
devant Ja Commission föderale de recours en matiere de propriete intellectuelle 
(art. 36 al. 1 LPM) dans un delai de 30 jours. La Commission de recours statue de
finitivement en matiere de procedure d'opposition. 

En l'espece Je recours a ete depose en temps utile et Ja recourante s'est acquit
tee de l'avance exigee. II y a donc lieu d'entrer en matiere. 

7. Sont exclus de Ja protection des marques !es signes similaires a une marque 
anterieure et destines a des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu ' il 
en resulte un risque de confusion (art. 3, alinea 1, lit. c LPM). 

II est incontestable que Ja marque internationale no R 343 '796A DEPAKINE est 
une marque anterieure au sens de Ja loi (art. 3, alinea 2, lit. a LPM), conferant a cel
le-ci un droit de priorite vis-a-vis de Ja marque nationale no 407'496 MEGAKINE 
qui a ete deposee Je 15 juillet 1993. 

8. Pour juger Je risque de confusion il faut aussi bien tenir campte de Ja simili
tude des signes que de celle des produits (MSchG-David, N 8 ad art. 3 LPM). Une 
interaction existe entre ces deux e!ements puisque Ja difference entre deux signes 
devra etre d'autant plus importante que !es produits sont similaires et vice versa 
(ATF 117 II 326). Dans chaque cas d'espece Je risque de confusion est considere 
en fonction de Ja clientele ciblee. 

9. L'impression d'ensemble d'une marque est decisive pour savoir s' il existe un 
risque de confusion, une grande importance appartenant aux elements qui ont par 
leur sens ou leur sonorite un caractere frappant (MSchG-David, N 11 ad art. 3 
LPM). Un risque de confusion peut etre Je resultat de l'effet auditif, d'une impres
sion visuelle ou du sens des signes a comparer (MSchG-David, N 17 ad art. 3 LPM). 

10. La sonorite d'un mot resulte du nombre de syllabes, de Ja cadence et de Ja 
suite des vocables. Les deux marques ont Je meme nombre de syllabes et egale
ment Ja meme suite de vocables, soit «E» - «A» - «I» - «E»- En depit de cette si
militude, leurs effets sonores different nettement. Le debut des deux mots, soit 
«MEGA» d' une part et «DEPA» d'autre part, est clairement different. Les premie
res !eures, «M» respectivement «D», et !es consonnes «G», une gutturale, et «P», 
une labiale, produisent dans leur ensemble, malgre une suite identique des voca
ble·s, un effet auditif bien different entre «MEGA» d'une part et «DEPA» d'autre 
part. 

11. En ce qui concerne l'effet visuel, ce sont surtout les premieres lettres «M » 
respectivement «D» qui creent une difference. Au regard de l'impression visuelle, 
!es deux marques peuvent donc egalement etre distinguees. 
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A eile seule, la meme terminaison «KINE» ne provoque pas de risque de confu
sion. La premiere partie des deux marques presente leurs elements caracteri
stiques. Au regard de Ja frequence des terminaisons «INE» et «IN» dans les mar
ques de remedes, «KINE» ne presente qu'un element futile des deux marques. Or, 
l'identite d'element secondaire n'est pas apte a provoquer un risque de confusion 
(MSchG-David, N 11 i.f. et 29 ad art. 3 LPM). 

12. Finalement il y a lieu de constater que - contrairement a «DEPA» - «ME
GA» a un sens clairement reconnaissable. «MEGA» est d'origine grecque et mul
tiplie l'unite par un facteur 106. «MEGA» est utilise dans un grand nombre d'ex
pressions et de mots au sens de «grand», «puissant» etc .. Cet element n'est pas 
seulement utilise dans des termes techniques, comme «megahertz», «megawatt» 
ou «megabite», mais - comme Je remarque ajuste titre l'intimee - egalement dans 
Je langage familial ( «megashow», «megastore», etc.) ou il est utilise surtout par les 
enfants et les adolescents pour parler d'un superlatif. «DEPA», n'eveillant aucun 
sens reconnaissable, a donc un caractere fantaisiste. 

En resume il faut admettre que les deux marques se distinguent suffisamment 
l'une de l'autre par leurs effets sonores et visuels. Les groupes d'acheteurs con
cernes, soit en premier lieu les medecins specialises, sont sans doute en mesure de 
distinguer les produits designes de cette maniere. Au surplus «MEGAKINE» a un 
sens clairement different de celui de «DEPAKINE». 

13. Les deux parties ont enregistre leurs marques pour des produits de la classe 
5. Comme Je remarque l'OFPI a juste titre, Ja classification identique en vertu de 
l'arrangement de Nice n'est pas determinante pour juger la similitude entre dif
ferents produits, elle n'a qu'un caractere d'indice. 

11 est exact que les deux marques sont enregistrees pour des produits pharma
ceutiques. L'intimee a restreint Ja liste des produits comme suit: preparations phar
maceutiques a delivrer sur ordonnance medicale, contenant des interleukines a uti
liser dans l' oncologie, en particulier pour Je traitement des cytopenies et d' autres 
maladies du systeme hematopoi'etique." De sa part, Ja marque DEPAKINE est uti
lisee pour un antiepileptique. 

L'instance precedente a correctement admis (decision attaquee, chiffre 14) 
qu'un antiepileptique est diffuse sous Ja marque DEPAKINE. Bien qu'elle ne con
teste pas ce constat (recours, p. 2 en bas ), la recourante est d' avis que ce fait n' est 
pas decisif pour juger le risque de confusion etant donne qu'elle est libre d'utiliser 
sa marque pour d'autres produits. Ace sujet, la recourante renvoie au commentai
re David (MSchG-David, N 12 ad art. 3 LPM). 

L' argument de la recourante est en principe correct mais n' empeche pas de se 
baser, apres expiration du delai de carence, sur les produits et services effec
tivement diffuses sous la marque anterieure (MSchG-David, N 36 ad art. 3 
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LPM). David (N 36 ad art. 3 LPM) diffärencie selon Je moment determinant 
pour juger Ja similitude des produits : pendant Je delai de carence ce sont !es pro
duits et services enumeres dans Ja liste des produits et services de Ja marque 
anterieure qui sont decisifs pour juger Ja similitude des produits, apres l' expira
tion du delai de carence ce sont les produits et services effectivement offerts. 
Etant donne que Je delai de carence, durant lequel Je non-usage d'une marque en 
relation avec !es produits et !es services enregistres ne deploie pas d'effets ne
gatifs, est incontestablement expire, l' instance precedente devait se baser sur Je 
fait que Ja marque DEPAKINE n' a ete jusqu'a present utilisee que pour un an
tiepileptique. 

14. II reste a trancher Ja question de savoir s ' il existe une similitude de produits 
entre un antiepileptique d ' une part et des preparations pharmaceutiques contenant 
des interleukines selon Ja teneur de Ja liste des produits de MEGAKINE d' autre 
part. Dans chaque cas d'espece Ja reponse doit etre donnee au regard du point de 
vue du cercle des acquereurs concernes. 

En I 'occurrence ce sont des specialistes, donc surtout des medecins specialises, 
eventuellement des pharmaciens, qui ont a faire ade tels produits (cf. ATF 101 II 
290; 95 II 477/478; 84 II 441; HGer ZH, RSPI 1992, p. 316 E.7 i.f.; HGer BE, 
RSPI 1991 , p. 416 E. 2e; HGer SG, RSPI 1990, p. 381). Les specialistes sont sans 
aucun doute en mesure de reconnaitre Ja difference entre ces deux preparations, ce
ci d ' autant plus que leurs indications sont differentes . Toutes les indications 
qu'enumere Je manuel suisse des produits pharmaceutiques pour DEPAKINE se 
referent aux diverses formes de l'epilepsie. 

Selon lajurisprudence constante, on peut s' attendre a un plus grand degre d' at
tention des acquereurs specialises (ATF 95 II 477/478; 84 II 445: «Xylocain/Cele
kain» ), comme Je souligne Je Tribunal fäderal notamment pour des produits phar
maceutiques dans sa decision 84 II 445. Pour ces motifs MEGAKINE et DEPAKI
NE doivent etre considerees comme des marques suffisamment discernables pour 
des specialistes. 

15. Le recours s'avere depourvu de tout fondement et est donc rejete. Les frais 
de Ja presente procedure sont a Ja charge de Ja recourante qui succombe (art. 63 , al. 
1 PA). A defaut d'une representation de l'intimee par un tiers, en application des 
art. 64 PA et 8, al. 2, lit. a OFIPA, il n'est pas alloue de depens. En outre l'intimee 
n'a pas demande de depens. 

Par Je chiffre 3 du dispositif de Ja decision attaquee, I' instance precedente a mis 
a Ja charge de Ja recourante «d'autres frais de procedure» de fr. 500.- . Toutefois il 
n 'existe pas de base legale pour Ja perception de frais de procedure dans Je cadre 
de Ja procedure d'opposition, ceci mis a part Je prelevement de Ja taxe d 'oppositi
on selon I' art. 2 al. 1 de I' annexe a I' ordonnance sur les taxes en matiere de pro
priete intellectuelle (cf. decision du 15 decembre 1994 de Ja Commission fäderale 
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de recours en matiere de propriete intellectuelle, FBDM 1995 I, page 45 ss). Dans 
cette mesure la decision attaquee doit donc etre annulee. 

decide: 

1. Le chiffre 3 du dispositif de la decision du 22 septembre 1994 de l'Office 
federal de la propriete intellectuelle est annule. Au surplus le recours est rejete. 

2. Les frais de procedure, soit fr. 2'500.- comme emolument d'arrete et fr. 57.50 
de frais d' ecriture, 

au total fr. 2'557.50, sont a la charge de la recourante, fr. 2'500.- etant couverts 
et compenses par l'avance payee. 

3. 11 n'est pas attribue de depens. 

4. Cette decision est executoire. Elle est notifiee aux parties et a l 'Office federal 
de la propriete intellectuelle contre accuse de reception. 

Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG - «DROMOSISTROMOS» 

Körperhygienemittel und Behandlungsmaterial sind mit Heilmitteln ver
wandt und damit warenähnlich ( E. 1 ). 
Zwischen «Stromas» und «Dramas» besteht eine Verwechslungsgefahr 
(E. 3). 
Die Verwandtschaft von «Stromas» und «Dramas» mit den medizinisch-ita
lienischen Ausdrücken «stroma» und «dromotropico» vermag ihre formale 
Verwechslungsgefahr nicht durch dominierende, unterschiedliche Sinnge
halte zu bannen ( E. 4 ). 

Des produits pour l'hygiene personnelle et du materiel de pansement sont 
similaires a des preparations pharmaceutiques et veterinaires ( c. 1 ). 
ll existe un risque de confusion entre /es marques «Stromas» et «Dramas» 
(c. 3). 
Le fait que /es marques derivent de termes medicaux - «stroma» et respec
tivement «dromotropico» - ne leur confere pas un sens determine distinct et 
ne permet donc pas d'ecarter le risque de confusion (c. 4). 
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Urteil der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 3. 
Oktober 1995 i.S. S.T., Rom, c. 0., Neuilly-sur-Seine (Frankreich) 

A. La ricorrente aveva fatto registrare, il 6 aprile 1993, il marchio internaziona
le DROMOS n. 601 '685, pubblicato il 17 agosto 1993 nell'organo di pubblicazio
ne «Les Marques internationales»- dell'OMPI n. 6/1993. 

La registrazione avenne per Ja classe 5, vale a dire per prodotti farmaceutici e 
veterinari nonche per prodotti d'igiene; prodotti dietetici per uso medico; alimenti 
per bebe; sparadrappi, materiale di medicazione, materiali di otturazione per i den
ti e materiale per impronte dentarie, disinfettanti; prodotti per Ja disinfestazione di 
animali nocivi; fungicidi; erbicidi. 

B. II 22 novembre 1993, l'opponente, fondandosi sul marchio internazionale n. 
548'556 STROMOS iscritto in data 27 dicembre 1989, sollevo opposizione contro 
!'IR marchio 601'685. L'opponente aveva iscritto quel marchio per prodotti della 
classe 5. II catalogo comprende i prodotti seguenti: prodotti farmaceutici e vete
rinari; prodotti dietetici per uso medico, alimenti per bebe; materiale d'otturazione 
per i denti e materiale per impronte dentarie; disinfestanti; prodotti per Ja disinfe
stazione di animali nocivi; fungicidi; erbicidi. 

L' opponente e ricorrente faceva valere un rischio acuto ehe si avesse a 
scambiare i due marchi, essendo gli stessi iscritti per prodotti uguali o almeno 
simili e considerato i1 fatto ehe si distinguerebbero soltanto per Je due prirne 
lettere. 

C. L'istanza inferiore era giunta alla conclusione ehe Je due Parti rivendicavano 
in effetti il rispettivo marchio per prodotti uguali o simili, trattandosi in ambedue i 
casi univocamente di prodotti farmaceutici, sanitari o terapeutici. Tale istanza ac
certava anche ehe nella controversia da giudicare, i due marchi hanno entrambi lo 
stesso numero di sillabe e ehe pure Je relative finali collimano. Poiche anche Ja se
quenza delle vocali sonore e identica e i marchi si contraddistinguono soltanto per 
Je due prime consonanti «ST» e «D» e dato il rischio, rilevante, di confusione. Per 
tale ragione accolse l'opposizione. 

D. Con istanza del 19 dicembre 1994, Ja ricorrente inoltro ricorso di diritto am
ministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia di proprieta intellet
tuale, proponendo accoglimento de! gravame, abrogazione de! rifiuto totale di pro
tezione e revoca de! dispositivo con Ja quale Ja ricorrente era stata condannata al 
pagamento delle indennita di parte. 

Nelle osservazioni de! 20 marzo 1995, Ja resistente chiedeva rigetto de! ricorso 
e messa a carico della ricorrente delle spese procedurali. Essa esigeva inoltre Je 
spese ripetibili di frs. 1 '200.-. 
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La Commissione di ricorso ha ritenuto: 

1. Giusta l' artieolo 3 eapoverso 1 lettera e LPM, sono esclusi dalla protezione i 
segni simili a un marehio anteriore o destinati a prodotti o servizi identiei o simili, 
se ne risulta un risehio di eonfusione. 

Due merei o servizi sono simili ove Je eerehie di diffusione di eui oeeorre tene
re eonto e segnatamente gli ultimi aequirenti della eatena potrebbero essere indot
ti a ritenere ehe Je merei o i servizi offerti eon Ja eopertura di marehi simili pro
vengano, per quanto eoncerne Je imprese di produzione e di smercio, da uno e stes
so stabilimento, oppure siano almeno prodotti risp. forniti sotto il eontrollo de! 
eomune detentore de! marehio di aziende apparentate (DTF 87 II 108, parimente 
MSehG-David, art. 3 marg. 35) . 

I marehi da eomparare nel easo presente sono, per quanto attiene a numerose 
merei, registrati nella classe internazionale 5. Tutti i prodotti ehe figurano 
nell'eleneo delle merei de! marehio anteriore sono eleneati anehe nella lista de! 
marehio piu reeente. Suppletivamente sono rivendieati per il marehio piu reeente 
anehe preparati per l'igiene personale nonehe sparadrappi e materiale di mediea
zione ehe maneano nella lista de! marehio anteriore. Questi ultimi prodotti sono 
perö di natura analoga a quella di preparati farmaeeutiei e veterinari , in quanto 
smerciati nello stesso tipo di negozio (farmaeie). Si tratta quindi, se non di merei 
identiehe, almeno di merei simili . Per questo motivo oeeorre esaminare, giusta 
l'artieolo 3 eapoverso 1 lettera e LPM, sei marehi STROMOS e DROMOS siano 
tanto simili da farne risultare un risehio di eonfusione. 

2. La rieorrente rileva in primo luogo ehe il marehio anteriore appartiene ai seg
ni deboli e ehe puo quindi rivendieare una portata soltanto inferiore di protezione. 
Speeialisti, in nessun easo perö profani, possono ritenere ehe il marehio di prodot
ti per eure STROMOS sia destinato a preparati ehe devono influire sul tessuto di 
sostegno di un determinato organo. Tuttavia non si afferma ehe il marehio STRO
MOS sarebbe adoperato soltanto per siffatte merei, ritenuto ehe l'eleneo delle mer
ei e ineomparabilmente piu esteso. 

Tra Ja maggior parte delle merei offerte e il termine straniero di «Stroma» non 
esiste alcun nesso, ragione per Ja quale il segno STROM OS non puö in partenza es
sere definito eome segno debole. In eonsiderazione della molteplieita di signifiea
ti de! eeppo STROM- (efr. piu oltre n. 4), oeeorre al eontrario osservare ehe il seg
no STROM OS non e un segno eomune, bensl un segno partieolarmente rieeo d'in
eisivita. In siffatte eireostanze appare erroneo voler parlare a questo proposito di 
un marehio debole. 

Dei resto l 'eeeezione della modesta portata della protezione anehe se rispon
dente a realta, non sarebbe nel easo presente d'aiuto alla rieorrente. In effetti il 
marehio DROMOS eontro il quale e inoltrata opposizione proprio non sfrutta 
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un'associazione d'idee ehe potrebbe insorgere, per il marchio anteriore STRO
MOS, con il termine di Stroma, ecc. La debole forza di designazione esercitata da! 
segno STROMOS avrebbe implicazioni tutt'al piu allorquando un altro marchio 
pure sarebbe costruito sul termine straniero, d'accezione comune, di «Stroma». Ta
le non e tuttavia l' evenienza nel caso presente, visto ehe il marchio anteriore di 
DROMOS, semmai, da la stura ad altre associazioni d'idee. 

La portata di protezione del marchio anteriore STROMOS non risulta quindi ri
stretta per rapporto al marchio recente DROMOS. E' un fattore de! quale occorrera 
tenere conto per Ja valutazione de! carattere simile dei due marchi. 

3. Valutando la questione a sapere se due marchi sono simili dipendera dall'im
pressione ehe essi lasciano complessivamente per rapporto a marchi contrapposti 
(DTF 97 II 80). L'impressione globale determinante ehe ne risulta dipende quindi, 
nel caso di marchi espressi in parole, da! suono della parola e dall'immagine 
dell' espressione scritta, il suono della parola essendo determinato da ritmo sillabi
co, cadenza e sequenza delle vocali sonore (DTF 73 II 62). 

Se ci riferiamo all'impressione globale cosi definita, i due termini STROMOS e 
DROMOS risultano facilmente confondibili. L'istanza inferiore ha quindi a giusto 
titolo rilevato ehe i due marchi presentano sia lo stesso numero di sillabe come an
ehe la stessa finale. E' inoltre analoga Ja sequenza delle vocali sonore. Poiche i due 
marchi si differenziano unicamente per via della due prime consonanti «ST» e 
«D», pronunciate analogamente (poiche nei due casi si tratta di suoni esplosivi 
dentali), i due marchi da confrontare risultano facilmente confondibili. Si aggiun
ge poi la circostanza ehe Ja consonante S, precedente due altre consonanti, e meno 
udibile, visto ehe I' accento e posto sulla fine della prima sillaba. Segnatamente an
ehe nell'espressione verbale in dialetto tedesco svizzero (gänd's mer es DROMOS 
/ gänd mer es STROMOS) i possibili errori sono senz'altro molto possibili (cfr. an
ehe DTF 73 II 63: Mido/Smidor; SMI 1987, 45: La Swatch/L' As Watch). 

L'istanza inferiore ha giustamente rilevato ehe, benche gli aspetti sonori come 
anche l'effetto visivo siano determinanti per Ja valutazione de! rischio di confusio
ne, ai primi sia tuttavia attribuita importanza maggiore poiche, in generale, il suo
no persiste meglio nel ricordo de! compratore (A. Troller, Immaterialgüterrecht, 
vol. I, pag. 215). Essa e quindi giunta alla conclusione - senza ehe abbia potuto es
sere contestata - ehe i due marchi STROMOS e DROMOS danno adito a confu
sione. 

4. Poiche l'identita de! senso di due marchi puo facilmente essere fonte di con
fusioni, il rischio di confusione viceversa pero scompare se un contenuto chiara
mente diverso compensa I'impatto analogo di suono e immagine, occorre tuttavia 
esaminare se i marchi in questione presentino un senso concettuale speciale. In ef
fetti, in certe occasioni, il senso concettuale e talmente dominante da riuscire a 
compensare il carattere analogo de! suono delle parole. Se Ja percezione di un mar-
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chio fa sorgere immediatamente e spontaneamente l'associazione d'idee con una 
determinata nozione, non dovrebbe sfuggire all'acquirente se, nel caso di un altro 
marchio, tale associazione non insorge oppure si muove in tutt'altra direzione (Da
vid, op. cit., art. 3 marg. 26, 32). 

L'istanza inferiore ha osservato a pagina 4 numero 15 ehe i due marchi di cui si 
tratta sono designazioni di fantasia. In primo luogo non c'e identita con l'Interna
tional Non Proprietary Names (INN) de! WHO. Certo, la parola DROMOS puo vo
ler fare riferimento a «proprietes dromotropes» o la parola STROMOS rinviare a 
«Datura stramonium». L'istanza inferiore era tuttavia de! parere ehe e molto dub
bio ehe il consumatore abbia conoscenza di tali due connessioni scientifiche o ehe 
i marchi siano tali da risvegliare, senza sforzi mentali, le associazioni d ' idee cui si 
fa riferimento piu in alto (cfr. anche DTF 108 II 487). Al contrario, anzi, il termi
ne STROMOS fa pensare in tedesco alla parola «Strom» (corrente), apparentata o 
simile all'associazione, evocata da DROMOS, verso le parole «corso» o «fiume». 

La ricorrente ha fatto valere nel suo ricorso ehe i nomi dei marchi scelti dalle 
parti non sono nomi di fantasia. II nome «STROMOS» e anzi dedotto direttamen
te da! greco «Stroma» - denominazione medica usuale usata nella scienza, come 
anche nella biologia, istologia, ecc. Anche il nome «DROMOS» deriva da! greco e 
significa Ja conduzione, il flusso. 

L'opponente ha rilevato per contro ehe nessun compratore avrebbe l'idea e 
neppure la conoscenza ehe i marchi STROMOS e DROMOS sono derivati da ter
mini medici specifici quali «droma» o «dromografo» o da termini tedeschi quali 
«Strom» (flusso) o «Dromedar». Per questo motivo i nomi dei marchi di cui si trat
ta sono designazioni di fantasia. 

I marchi oggetto di contestazione sono in effetti segni derivati da termini medi
ci specialistici. Per «dromotropico» si intende la possibilita di influire sul rendi
mento de! muscolo cardiaco e per «stroma» si intende la struttura o il tessuto con
nettivo di sostegno di un organo risp. di un tumore (Pschyrembel, Klinisches Wör
terbuch, 257 . A, 1994, pag. 345 e 1480). Si tratta pero di termini tecnici ehe in 
nessun consumatore medio e probabilmente non in ogni persona ehe pure abbia 
goduto di un insegnamento medico provocherebbe associazioni chiaramente defi
nibili. Neppure vien fatto valere ehe tali associazioni avrebbero una qualsivoglia 
relazione con il settore d'impiego o il modo d'azione dei preparati per i quali i ris
pettivi marchi sono destinati. Di conseguenza i marchi non hanno nessun senso di
verso ehe alle cerchie interessate permetterebbe di associare il marchio con l'uno 
o l'altro dei produttori, per quindi distinguerli chiararnente uno dall altro. 

5. Tenuto conto delle osservazioni ehe precedono, occorre rilevare ehe i marchi 
STROMOS e DROMOS, oggetto della controversia, danno luogo a confusione. II 
ricorso e per questa ragione immotivato e deve quindi essere respinto: spese e ri
-petibili sono da mettere a carico della ricorrente. Poiche pero per l' attribuzione 
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delle spese processuali - oltre al prelievo della tassa d'opposizione - non e data 
una base legale, il numero 3 del dispositivo della decisione impugnata dev'essere 
abrogato (cfr. Foglio svizero per i brevetti, i modelli e i marchi, 1995 I 45) . 

Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG - «CHRISTOFLE II» 

- Vornamen sind nicht Gemeingut, sondern markenfähig und individualisie
rend (E. 2). 

- Zwischen CHRISTOFLE und CHRISTOPHEARDEN besteht Verwechs
lungsgefahr, da die ältere Marke fast vollständig in die jüngere übernommen 
wurde ( E. 4 ). 

- Es wird offengelassen, ob der deliktische Wille des Verletzers im Zweifelsfall 
bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist, da er 
dem Publikum nicht bekannt ist ( E. 7). 

- Des prenoms n 'appartiennent pas au domaine public mais sont distinctifs et 
peuvent constituer des marques ( c. 2 ). 

- Il existe un risque de confusion entre CHRISTOFLE et CHRISTOPHEAR
DEN, car la marque anterieure est reprise presque entierement dans celle 
posterieure ( C. 4 ). 

- La question de savoir si, dans le doute, l'intention delictueuse de l 'auteur de 
la violation doit etre prise en consideration pour apprecier le risque de con
fusion peut etre laissee ouverte, car cette intention n 'est pas connue du pu
blic ( c. 7). 

Widerspruchsentscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges 
Eigentum vom 13. November 1995. (Mitgeteilt von A.W. Metz & Co., Zürich) 

A. Die Beschwerdegegnerin liess am 1. April 1993, dem Tag des Inkrafttretens 
des neuen Markenschutzgesetzes, die schweizerische Marke 407'778 «CHRISTO
PHEARDEN» für «montres, mouvements de montres (non electriques), reveils, 
instruments chronometriques, horlogerie (int. KI. 14)» hinterlegen. Die Marke 
wurde im schweizerischen Markenregister eingetragen und im Schweizerischen 
Handelsamtsblatt vom 1. Februar 1994 veröffentlicht. 

Gegen diese Marke erhob die Beschwerdeführerin am 29. April 1994 gestützt 
auf ihre unter dem Datum des 16. Juni 1989 regist,·ierte IR-Marke 537'802 
«CHRISTOFLE» Widerspruch, die unter anderem für «montres, horlogerie et in
struments chronometriques» (int. KI. 14) eingetragen ist und auch in der Schweiz 
Schutz geniesst. 
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Mit Entscheid vom 29. November 1994 wies das BAGE den Widerspruch der 
Beschwerdeführerin ab. Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende Be
schwerde. 

Am 31. August 1995 fand auf Verlangen der Beschwerdeführerin eine mündli
che und öffentliche Verhandlung statt. An dieser war nur die Beschwerdeführerin 
selbst vertreten; sie hielt an ihren Rechtsbegehren fest. 

B. Die Beschwerdegegnerin hatte bereits am 17. September 1988 die schweize
rische Marke 368' 671 «CHRISTOFLE» für «horlogerie et autres instruments 
chronometriques, montres pour hommes et dames, horloges, bracelets de montres, 
chaines de montres» hinterlegen lassen. Diese Marke wurde auf Antrag der Be
schwerdeführerin mit rechtskräftigem Urteil des Handelsgerichts des Kantons 
Bern vom 11 . Dezember 1990 für nichtig erklärt, und es wurde der Markeninhabe
rin verboten, die Bezeichnung «CHRISTOFLE» im Zusammenhang mit bestimm
ten Produkten, unter anderem auch solchen der int. Kl. 14, zu verwenden (vgl. SMI 
1993, 96: «CHRISTOFLE» ). 

Ebenso liess die Beschwerdegegnerin am 17. Januar 1991 die französische Mar
ke 1 '639'883 «Christophe Arden» (Schriftzug) für Waren der Kl. 14 hinterlegen; 
gestützt auf diese wurde die IR-Marke 569'580 registriert, mit Anspruch auf 
Schutz auch in der Schweiz. Hier wurde sie indessen von Amtes wegen zurückge
wiesen. Auf Klage der Beschwerdeführerin wurde übrigens die französische Ba
sismarke mit Urteil des Tribunal de Grande Instance de Strasbourg vom 23. No
vember 1994 für ungültig erklärt. Dieses Urteil ist nach der unwidersprochen ge
bliebenen Auskunft der Beschwerdeführerin in Rechtskraft erwachsen. 

Die Rekurskommission zieht in Erwägung: 

.. . 2. «CHRISTOFLE» mag zwar von dem in vielen Ländern verbreiteten Vor
namen Christof, Christoph oder auch Christoffel abgeleitet sein. Entgegen der 
Meinung des Amtes kann ein Vorname jedoch sehr wohl monopolisiert werden, da 
er für die damit gekennzeichneten Produkte überhaupt nicht beschreibend ist 
(ebenso E. Marbach, Die eintragungsfähige Marke, S. 85). Vornamen wirken denn 
auch durchaus individualisierend und erfreuen sich als Markennamen grosser Be
liebtheit (z .B. Heidi für Käse, Petra für Zeitschriften, Stella für Zigaretten, Hugo 
für Bekleidungsstücke). Viele Personen der Zeitgeschichte sind unter ihrem Vor
namen mindestens ebenso bekannt wie unter ihrem Familiennamen (z.B. Sheila, 
Elvis, Marion, Pirmin usw.). 

Wie sich aus dem Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 11. De
zember 1990 ergibt, ist die Beschwerdeführerin seit mindestens 30 Jahren auf dem 
Gebiet der Herstellung und des Verkaufs von Schmuck und Goldschmiedewaren 
tätig. Sie benutzt ihren Namen «CHRISTOFLE» in der Schweiz seit mehreren 
Jahrzehnten für Silberwaren, insbesondere auch für Bestecke, für welche die Mar-
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ke «CHRISTOFLE» in der Schweiz zum mindesten notorisch bekannt geworden 
ist. 

Demgemäss kommt der Marke «CHRISTOFLE» eine überdurchschnittliche 
Kennzeichnungskraft zu, und sie kann daher auch einen überdurchschnittlichen 
Schutzumfang beanspruchen. Entsprechend haben sich Zeichen Dritter von ihr um 
so deutlicher zu unterscheiden. 

3. Durch die Neuregistrierung der IR-Marke 537' 802 «CHRISTOFLE» vom 16. 
Juni 1989 wurde die Warenliste der bereits schon viel früher international auch in 
KI. 14 eingetragenen Marke «CHRISTOFLE» (vgl. z.B. IR 314'453 vom 3. Juni 
1986) erweitert und insbesondere auch auf Uhren, Pendeluhren und Zeitmessin
strumente ausgedehnt. Zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs (29. 
April 1994) war die fünf Jahre dauernde Karenzfrist (Art. 12 MSchG) noch nicht 
abgelaufen. In ihrer - verspäteten - Eingabe vom 27. Juli 1994 hat die Beschwer
degegnerin zudem den Gebrauch der IR-Marke 537'802 «CHRISTOFLE» in der 
Schweiz nicht bestritten, sondern nur geltend gemacht, die von der Beschwerde
führerin zum Nachweis des Markengebrauchs eingereichte Rechnung sei nicht be
weisbildend. Es ist daher davon auszugehen, dass die IR-Marke 537'802 «CHRI
STOFLE» in der Schweiz vollumfänglich Schutz geniesst. 

4. Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausge
schlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren 
bestimmt sind, wenn sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Es ist daher zu 
prüfen, ob der Gesamteindruck der beiden Marken im Erinnerungsbild der Abneh
mer deutlich verschieden ist. Dabei kommt es auf den Eindruck an, den die sich 
gegenüberstehenden Marken als Ganzes hinterlassen (BGE 97 II 80, 98 II 141). 

Da der Gesamteindruck zweier Marken deutlich verschieden sein muss, genügt 
es in der Regel zur Annahme einer Verwechslungsgefahr, dass ein charakteristi
scher Bestandteil der älteren Marke in die jüngere übernommen wird (vgl. insbe
sondere BGE 96 II 403: Helena Rubinstein Men's Club/Eden Club Superstar, 
ebenso BGE 62 II 332). 

Die Beschwerdegegnerin hat die Marke der Beschwerdeführerin praktisch voll
ständig in ihre eigene übernommen. Der Umstand, dass sie den Vornamen Christo
phe nicht mit «F», sondern mit «PH» schreibt und dass sie das «L» am Schluss von 
«CHRISTOFLE» weglässt, ist unbeachtlich, da sich diese Unterschiede in der Mit
te der Marke «CHRISTOPHEARDEN» befinden und vom Leser leicht übersehen 
werden. Aber auch die Beifügung der Nachsilben «Arden» bewirkt keine wesent
liche Änderung des Gesamteindruckes, da zum mindesten die mittelbare Ver
wechslungsgefahr bestehen bleibt. Denn wenn noch Interessenten den Unterschied 
zwischen den Marken «CHRISTOFLE» und «CHRISTOPHEARDEN» wahrneh
men, so sind sie doch geneigt anzunehmen, es handle sich bei der Marke «Christo
phearden» um eine weitere Marke des Inhabers der Marke «Christofle», der zur 
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Abgrenzung der verschiedenen Produktelinien die beiden miteinander verwandten 
Marken «CHRISTOFLE» und «Christophearden» einsetzt. Das Vorliegen einer 
mittelbaren Verwechslungsgefahr genügt aber bereits zur Bejahung der Mar
kenähnlichkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG. 

Diese Beurteilung deckt sich im übrigen mit der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesgerichts, die beim Hinzufügen von Endsilben in der Regel keinen unter
schiedlichen Gesamteindruck anzunehmen pflegt (vgl. BGE 57 II 609: Lysol/Ly
solats, 73 II 186: Alps/Alpina, 77 II 327: Sihl/Silta, 82 II 233: Aqua/Aquamatica, 
92 II 261: Sihl/Silbond, 98 II 142: Luwa/Lumatic). 

5. Bei dieser Sachlage kann offenbleiben, ob die Verwechselbarkeit der beiden 
Marken noch dadurch erhöht wird, dass in der Marke «CHRISTOPHEARDEN» 
der Vorname Christoph deutlich erkennbar bleibt und auch als solcher aufgefasst 
wird, was zum gleichen Sinngehalt beider Marken führen würde, nämlich einer un
ter Verwendung des Taufnamens Christof (oder Christoph) gebildeten Marke. Die 
Übereinstimmung des Sinngehalts würde ebenfalls zur Annahme einer Verwechs
lungsgefahr genügen (MSchG-David, Art. 3 Rz 17). 

Ebenfalls kann offenbleiben, ob die Nachsilben «-ARDEN» als Familienname 
(wie z.B. in der Schreibweise Christophe Arden), als phantasievoller Zusatz zum 
Vornamen Christoph oder gar als Teil eines anderen fremdländischen Namens 
(z.B. Christo Phearden) angesehen werden. Immerhin wäre darauf hinzuweisen, 
dass die beiden Nachsilben so oder so den Gesamteindruck kaum verändern, ist 
doch in der Marke der Beschwerdegegnerin immer noch der Wortanfang «CHRI
STOPH-» dominant. Dem Wortanfang kommt jedoch bei der Beurteilung von 
Wortmarken besondere Bedeutung zu (MSchG-David, Art. 3 Rz 19). 

6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die für die Marken «CHRISTOFLE» 
und «CHRISTOPHEARDEN» beanspruchten Waren identisch oder doch zum 
mindesten gleichartig und die beiden Marken «CHRISTOFLE» und «CHRISTO
PHEARDEN » einander derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungs
gefahr ergibt. Deshalb erweist sich die Beschwerde als begründet, weshalb sie un
ter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzu
heissen ist. 

7. Bei diesem Ergebnis kann auch offenbleiben, ob im Widerspruchsverfahren 
die Rechtsprechung des Bundesgerichts Anwendung finden soll, wonach bei all
fälligen Zweifeln an der Verwechselbarkeit zweier Marken der deliktische Wille 
des Verletzers mit zu berücksichtigen wäre (BGE 95 II 469; zustimmend MSchG
David, Art. 3 Rz 16). Dieser deliktische Wille der Beschwerdegegnerin könnte 
darin gesehen werden, dass sie bereits ohne Erfolg versucht hat, die CH-Marke 
368'671 «CHRISTOFLE» und die IR-Marke 569'580 «Christophe Arden (fig.)» 
in der Schweiz schützen zu lassen, dass sie jedoch zunächst vom schweizerischen 
und sodann vom französischen Richter über die Unzulässigkeit ihrer Marken we-
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gen der älteren Marke «CHRISTOFLE» der Beschwerdeführerin belehrt werden 
musste. Nach einer weiter vertretenen Meinung hätte jener, der sich zu nahe an ein 
fremdes Kennzeichen herangepirscht hat, einen umso deutlicheren Schritt rück
wärts zu tun und dürfte sich nicht damit begnügen, sich nur gerade knapp hinter die 
Grenze zurückzuziehen (MSchG-David Art. 3 Rz 16, mit Hinweisen). Da dem Pu
blikum diese Vorgänge jedoch nicht bekannt sind, besteht für die Rekurskommis
sion kein Anlass, sie ihrer Entscheidung zugrunde zu legen. 

8. Die Gutheissung der Beschwerde hat zur Folge, dass die Eintragung der 
schweizerischen Marke 407'778 «CHRISTOPHEARDEN» in vollem Umfang zu 
widerrufen ist. 

a) Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die unterliegende Beschwer
degegnerin der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 500.- zu er
setzen. 

Überdies hat die Beschwerdegegnerin die Verfahrenskosten des Beschwerde
verfahrens zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr wird auf Fr. 
2' 500.- festgesetzt. 

b) Was die Parteientschädigung (Art. 34 MSchG, Art. 64 VwVG) betrifft, hat 
die Beschwerdeführerin eine Kostennote für das erstinstanzliche Verfahren in 
Höhe von Fr. 1 '500.- und eine solche für das Beschwerdeverfahren in Höhe von 
Fr. 2'900.- (für ihre Aufwendungen bis zum 30. Dezember 1994) eingereicht. Es 
ist indessen daran zu erinnern, dass das Widerspruchsverfahren nicht nur mög
lichst einfach und rasch, sondern auch vergleichsweise kostengünstig sein soll. 
Diesem Gesichtspunkt trägt vor allem die Kostennote für das Verfahren vor der 
Vorinstanz zu wenig Rechnung. 

Unter diesen Umständen ist die Parteientschädigung von der Rekurskommissi
on nach dem ihr zustehenden Ermessen festzusetzen. Sie erachtet für das Verfah
ren vor der Vorinstanz eine Entschädigung von Fr. l '000.-, für das Beschwerde
verfahren eine solche von Fr. 3'000.- als angemessen. 
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Art. 3 al. 1 lettre c et 31 al. 1 LPM - «GOLD» 

- Pour que les marques ne soient pas considerees comme similaires, il faut 
qu 'elles soient d'autant plus differentes que [es produits concernes sont si
milaires ( c. 1 ). 
Desfilms et des appareils photographiques, optiques et cinematographiques 
sont similaires ( c. 3 ). 
Pour apprecier le risque de confusion, des marques verbales contenant des 
elements graphiques secondaires doivent etre traitees comme des marques 
purement verbales (c.4) . 
La question de savoir si une marque n'est pas susceptible d'etre protegee, 
parce que generique, ne peut etre tranchee dans la procedure d 'opposition 
(c. 6). 
Un signe faible utilise intensivement durant plusieurs annees acquiert une 
certaine force distinctive, mais l 'etendue de sa protection demeure restrein
te ; il n 'y a pas de risque de confusion entre les marques GOLD et GOLD
SOUND (c. 6). 

Damit zwei Marken nicht als verwechselbar gelten, müssen sie um so ver
schiedener sein, je ähnlicher die betroffenen Waren sind ( E. 1 ). 
Filme und fotografische, optische und kinematografische Geräte sind wa
renähnlich ( E. 3 ). 
Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind Wortmarken mit untergeord
neten graphischen Bestandteilen wie reine Wortmarken zu behandeln (E. 4). 
Die Frage nach der Schutzunfähigkeit einer Marke als Gemeingut kann im 
Widerspruchsverfahren nicht vorab untersucht werden (E. 6). 
Ein schwaches aber über mehrere Jahre intensiv gebrauchtes Zeichen ge
winnt eine gewisse Unterscheidungskraft, doch bleibt sein Schutzumfang be
schränkt; eine Verwechslungsgefahr zwischen GOLD und GOLDSOUND 
besteht nicht ( E. 6 ). 

Decision de Ja commission föderale de recours en matiere de propriete intellec
tuelle du 28 mars 1996. 

A. La marque internationale n° 607'335 «GOLDSOUND» a ete enregistree par 
l'intimee le 19 aofit 1993, avec effet egalement pour la Suisse. Cette marque a 
ete publiee dans «Les Marques internationales» du 16 decembre 1993. 

(1)60LDSOUnD 
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La marque GOLDSOUND a ete enregistree pour les produits suivants de la 
classe internationale n° 9 : 

«Appareils et instruments scientifiques, nautiques, geodesiques, electriques, 
appareils de radio, autoradios, leurs composants et accessoires, appareils re
producteurs du son, leurs composants et accessoires, appareils photographi
ques, cinematographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisati
on, de contröle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, ap
pareils automatiques declenches par l'introduction d'une piece de monnaie 
ou d'un jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines a calcu
ler; appareils extincteurs.» 

B. Par courrier du 31 mars 1994, Ja recourante a forme opposition contre l'enre
gistrement de Ja marque GOLDSOUND pour !es produits «appareils photo
graphiques, cinematographiques, optiques», et a verse simultanement Ja taxe 
d'opposition de CHF 500.-. Le 8 avril 1994 l'instance precedente a rendu un 
avis de refus provisoire total relatif a Ja marque internationalen° 607'335. 

C. La recourante fonde son opposition sur Ja marque internationale anterieure 
«GOLD», n° 501' 196, qui est enregistree pour des produits des classes 1, 9 et 
16, soit: 
« 1. Produits chimiques pour Ja photographie, produits photosensibles, pla

ques, papiers, pellicules et films photographiques, cinematographiques et 
radiographiques sensibilises. 

9. Plaques, pellicules et films photographiques et cinematographiques im
pressionnes, plaques, pellicules et films radiographiques impressionnes. 

16. Papiers photographiques et cinematographiques impressionnes, papiers 
radiographiques impressionnes.» 

La recourante fait valoir qu'il existe un risque de confusion entre !es deux mar
ques. Puisque l'element figuratif de Ja marque GOLDSOUND n'a qu'une im
portance secondaire, seul l'element verbal de cette marque est susceptible de 
rester ancre dans Ja memoire d'un acheteur moyen. De plus, l'element SO
UND est purement descriptif, donc faible . II n'y a donc que l'element GOLD 
de Ja marque verbale de l'intimee qui puisse rester grave dans Ja memoire du 
public. 
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D. L'intimee conteste tout risque de confusion en argumentant pour l'essentiel 
que Ja marque GOLDSOUND se distingue suffisamment de Ja marque GOLD 
de par son graphisme, son effet auditif et son sens, d'autant plus que l'element 
GOLD est descriptif et ne peut etre monopolise par la recourante. 

E. Par decision du 28 mars 1995, la premiere instance a rejete l'opposition. Avec 
son recours du 15 mai 1995, Ja recourante demande en substance que la deci
sion attaquee de I'OFPI soit annulee et que soit approuvee son opposition du 
31 mars 1994. 

L'OFPI a renonce a fournir un memoire de reponse tout en demandant de re
jeter le recours sous suite de frais et depens a la charge de la recourante. 

Droit: 

1. Sont exclus de la protection des marques selon l'art. 3, alinea 1, lit. c LPM, les 
signes similaires a une marque anterieure et destines a des produits ou services 
identiques ou similaires, lorsqu'il en resulte un risque de confusion. 

Pour juger Je risque de confusion, il faut aussi bien tenir compte de la simili
tude des signes que de celle des produits (MSchG-David, N 8 ss ad art. 3 
LPM). Une interaction existe entre ces deux elements: en effet la difference 
entre deux signes devra etre d'autant plus importante que !es produits sont si
milaires et vice versa (ATF 117 II 326). Dans chaque cas d'espece, le risque de 
confusion est considere en fonction de la clientele ciblee. 

2. L' opposition est dirigee contre une partie seulement des produits pour lesquels 
la marque GOLDSOUND est enregistree, soit contre les appareils photogra
phiques, cinematographiques et optiques. La recourante fait valoir que Ja mar
que GOLD est egalement enregistree pour des produits de la classe 9 et utilisee 
depuis 1986 d'une maniere intensive en Suisse pour des films, et serait donc 
devenue tres connue. 

L'intimee conteste qu'il existe une similitude entre des films d'une part et des 
appareils photographiques, cinematographiques et optiques d' autre part. Com
me Je demontrerait la terminologie differente de Ja nouvelle loi (similitude par 
rapport a «totalement different» selon 1' ancienne loi), 1' etendue de Ja protec
tion a ete restreinte (cf. MSchG-David, N 23 ad art. 3 LPM). II n'y aurait pas 
de similitude entre les produits, puisque les lieux de production et !es voies de 
distribution seraient differents. 

3. Dans chaque cas d' espece la similitude des produits ou services est jugee se
lon les circonstances concretes (cf. ATF 87 II 109). Cette question doit etre 
tranchee du point de vue du cercle des acquereurs concernes : au regard des 
lieux de production et de distribution usuels, Je point decisif est de savoir si les 
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acquereurs pourraient admettre que les produits ou services vendus sous une 
marque similaire proviennent de la meme entreprise (cf. MSchG-David, N 35 
ad art. 3 LPM). Meme si des appareils photographiques et optiques sont de 
haute technicite, et s'il n'est pas evident qu'un fabricant de films produise 
egalement de tels appareils de precision, il est un fait que dans certains cas la 
meme marque est utilisee aussi bien pour des films que pour des appareils pho
tographiques. En partie, les films et les appareils photographiques et optiques 
sont vendus par les memes voies de distribution, notamment dans le commer
ce specialise. Pour ces raisons, il existe une similitude de produits entre les 
films d'une part et des appareils photographiques, optiques et cinematographi
ques d' autre part. 

4. 11 convient ensuite d'examiner s' il existe une similitude de marque entre 
GOLD d'une part et GOLDSOUND d' autre part. L'impression d'ensemble est 
decisive pour savoir s'il existe un risque de confusion entre deux marques. 
Dans le cas d'espece, !es deux marques contiennent des elements graphiques. 
Ceux-ci sont toutefois d'une importance secondaire et ne seront visuellement 
guere remarques. L'essentiel des deux marques est l'element verbal qui restera 
ancre dans la memoire du public. 11 est donc justifie de traiter les deux signes 
en question comme des marques purement verbales pour juger le risque de 
confusion. 

5. Le risque de confusion peut etre le resultat de l'effet auditif, d'une impression 
visuelle ou du sens des signes a comparer (cf. MSchG-David, N 17 ad art. 3 
LPM). Une grande importance doit etre donnee aux elements qui ont par leurs 
sens ou leurs sonorites un caractere frappant (MSchG-David, N 11 ad art. 3 
LPM). 

Selon la recourante, il reviendrait a l' element commun des deux marques, 
GOLD, une importance elevee, raison pour laquelle il existerait un risque de 
confusion entre GOLD et GOLDSOUND. Par contre, l'intimee conteste tout 
risque de confusion. Elle fait valoir que la designation GOLD ferait partie du 
domaine public, serait contenue dans un grand nombre de marques et ne pour
rait etre monopolisee par la recourante. En outre, Ja marque GOLDSOUND se 
differencierait de la marque GOLD de par son impression visuelle, l'effet au
ditif et son sens. 

6. En ce qui concerne Je risque de confusion, il est avere que le debut du mot est 
regulierement decisif (MSchG-David, N 20 ad art. 3 LPM), et qu'une concor
dance au debut provoque tres souvent un risque de confusion. Dans le cas 
d'espece il faut toutefois tenir compte du fait qu'une concordance existe pour 
l'element GOLD, element qui est souvent utilise a titre descriptif pour la COU

ieur d'un produit, d'un emballage ou la qualite des produits portant ce signe. 
Lorsque GOLD est utilise comme terme generique, il s'agit d'un element qui 
ne peut pas etre monopolise, donc pas protege. Dans le cadre d'une procedure 
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d' opposition Ja question ne peut pas etre tranchee pour savoir si Ja designation 
GOLD est excJue de Ja protection. Par contre, on peut sans autre constater 
qu'iJ s'agit au minimum d'un signe faibJe. 

La concordance dans un eJement non distinctif n'est pas apte a provoquer un 
risque de confusion d'importance juridique (cf. ATF 79 II 100 SOLLUX/SO
LIS; MSchG-David, N 29 ad art. 3 LPM). Meme si GOLD presente un signe 
faibJe, iJ a obtenu - gräce a son utiJisation intense pendant pJusieurs annees -
une certaine force distinctive. L'etendue de Ja protection reste toutefois re
streinte, surtout en tenant compte du grand nombre de marques contenant 
J'eJement GOLD. Des modifications ou adjonctions peu importantes creent 
donc une diffärence suffisante (cf. ATF 79 II 100; MSchG-David, N 13 ad art. 
3 LPM). 

L'adjonction de Ja desinence SOUND a Ja marque GOLD provoque une im
pression visuelle nettement differente. GOLDSOUND a egaJement un autre 
effet auditif que GOLD. De J'accentuation mise sur SOUND resuJte une ca
dence differente. FinaJement, J'adjonction du mot SOUND suscite des asso
ciations avec «son, musique», ce qui donne a Ja marque GOLDSOUND un au
tre sens que GOLD. Dans son ensembJe, Ja marque GOLDSOUND se distin
gue donc suffisamment de Ja marque GOLD, excJuant tout risque de 
confusion. 

Contrairement a Ja decision THERMAffHERMACELL (RSPI 1992, pages 
233 ss), Je risque peut etre exclu que Je pubJic, partant de Ja concordance dans 
l'eJement GOLD, admette que !es produits portant Ja marque GOLDSOUND 
proviennent de Ja recourante. Dans ce cas, Ja proprietaire de Ja marque THER
MA pouvait s'appuyer sur des circonstances exceptionnelles, a savoir une in
tense utiJisation de sa marque pendant 80 ans et Je fait qu' eile utiJisait egaJe
ment des variantes de sa marque comme THERMADUR et THERMAPLAN. 
De telles circonstances ne sont pas reunies dans Je cas d'espece, raison pour Ja
quelle iJ n ' existe pas de risque de confusion. 

7. Le recours s' avere donc depourvu de tout fondement et est rejete sous suite de 
frais et depens. 
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Art. 78 Abs. 2 MSchG - «ROCK CAFE» 

- Gegen eine Marke, die sich auf eine Gebrauchspriorität beruft, ist kein Wi
derspruch möglich, auch nicht gestützt auf eine Marke, die noch vor der an
gerufenen Priorität eingetragen wurde (E. 8). 

- L'opposition ii l'enregistrement d'une marque, pour laquelle une priorite 
decoulant d 'un usage anterieur a ete revendiquee, est irrecevable, cela me
me si la marque sur laquelle l 'opposition sefonde a ete enregistree avant la 
date de cette priorite ( c. 8 ). 

Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 14. Juli 
1994 

1. En date du 29 decembre 1993, l'enregistrement de Ja marque suisse n° 406 
595 ROCK CAFE a ete publie dans Ja Feuille Officielle Suisse du Commerce n° 
254, marque deposee en date du 14 juillet 1993 et revendiquant une priorite d'usa
ge au 4 octobre 1992. 

2. L'enregistrement est revendique pour !es produits et services suivants: 
classe 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; classe 42: Verpflegung, Ein

richtungen von «Rock cafe». 

3. Par requete du 26 janvier 1994 a l'OFPI, l 'opposante, S. S.A. sise a Geneve, 
a forme opposition contre l'enregistrement de Ja marque nationalen° 406 595 et 
s'est par Ja meme acquittee du paiement de Ja taxe d'opposition de Fr. 500.-. L'op
position se fonde sur l'enregistrement national de la marque FIRST ROCK CAFE 
n° 396 743 du 28 janvier 1992. 

4. L' opposante fait valoir que la marque attaquee, contient comme element 
essentiel la designation verbale ROCK CAFE et que les produits revendiques 
dans Ja marque de l'opposante doivent etre consideres comme identiques ou si
milaires aux produits et services pour lesquels Ja marque du defendeur est enre
gistree. 

Considerant en droit que: 

5. En application de l'art. 78 al. 1 LPM, celui qui Je premier a utilise une mar
que sur des produits , leur emballage ou pour des services jouit d'un droit qui 
prime celui du premier deposant, a Ja condition de deposer sa marque dans les 
deux ans suivant l 'entree en vigueur de Ja LPM. Cette disposition a ete intro
duite pour attenuer !es rigueurs que pourrait engendre Je passage de la priorite 
conferee par l'usage a Ja priorite decoulant de l'enregistrement de Ja marque 
(FF 1990 I p. 50). 
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6. L'enregistrement d'une marque en application de l'art. 78 al. 1 LPM permet 
de regulariser en quelque sorte une situation deja acquise dans Je passe, Je droit a 
Ja marque, au regard de l'ancienne loi sur Ja protection des marques, etant deja ne 
de par l'usage de celle-ci. 

7. Dans Je cas d'espece, Ja marque du defendeur a ete enregistree avec une re
vendication d'une priorite d'usage remontant au 4 octobre 1992. 

8. Selon l'article 78 al. 2 LPM, ]es oppositions contre l'enregistrement de mar
ques revendiquant une priorite d'usage au sens de l'art. 78 al. 1 LPM sont irrece
vables. Cette disposition doit etre comprise comme une expression des principes 
de previsibilite et de non-retroactivite. Le premier interdit pour sa part a l'admini
stration de prendre des mesures defavorables aux administres en vertu de regles 
dont ils ne pouvaient pas attendre l'adoption (Grisel : Traite de droit administratif 
1984 p. 148). Pour sa part, Je principe de non-retroactivite, enonce par l'art. 1 al. 1 
Titre final CC, peut connaitre des exceptions a certaines conditions, notamment 
que Ja retroactivite soit prevue par Ja loi: on, a Ja lecture de l'art. 78 al. 2 LPM, il 
apparait clairement que Je legislateur a voulu au contraire exclure expressement 
celle-ci. 

9. Ainsi, il manque aux oppositions formees contre des marques enregistrees 
avec une revendication d'une date de priorite d' usage, remontant avant Je ler avril 
1993, Ja legitimation passive. Cette question, a Ja diffärence des regles de proce
dure civile, est dans Je cas de Ja procedure administrative de nature purement 
procedurale (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des 
Bundes, Zürich 1993, ad. 235 p. 144 ss). La procedure d'opposition est soumise en 
principe et, sous reserve de dispositions contraires contenues dans Ja loi sur Ja pro
tection des marques, aux regles de procedure de Ja loi sur Ja procedure administra
tive föderale (PA; RS 172.021). Lorsqu'une condition formelle fait defaut, dans Je 
cadre d'une procedure administrative, i1 est rendu une decision de non-entree en 
matiere (Kölz/Häner, op. cit. ad. 235 p. 145 ss). 

10. Attendu que Ja marque de Ja defenderesse a ete deposee avec une revendi
cation d'une priorite d'usage avant Je ler avril 1993, Ja qualite passive pour defen
dre dans Ja procedure d' opposition lui fait defaut. L' opposition doit etre consideree 
en consequence comme manifestement irrecevable. 

11. En application de l'article 22 al. 1 OPM, OFPI n'est pas tenu, en cas d'op
position manifestement irrecevable, de requerir de Ja part du defendeur une prise 
de position. Au regard de ce qui precede, cette disposition trouve ici application, 
en consequence, OFPI n'a procede a aucun echange d'ecriture. 

Par ces motifs, 1' office decide: II n' est pas entre en matiere sur Ja presente op
position. 
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Art. 3 Abs. l lit. b und c, 31 Abs. 1 MSchG- «PRENOM FEMME» 

- Gleiche Nizza-Klassifikation, ähnliche Abnehmerkreise, ähnliche Ver
wendungszwecke und gleiche Verkaufsstellen sind Indizien für Produkte
gleichartigkeit. Die Warengattungen dürfen keine so nahe Beziehung auf
weisen, dass das Publikum sie dem gleichen Publikum zuweisen könnte 
(E. 10). 
Je ähnlicher zwei Marken sind, desto rascher ist Gleichartigkeit zu bejahen 
(E. 12c). 

- Gleichartig sind Seifen zu Wasch- und Bleichmitteln, Toilettenzubehör zu 
Webstoffen und Textilwaren zu Dienstleistungen eines Schönheitsinstituts. 
Nicht gleichartig sind Parfums zu Kosmetika und Edelmetalle, Schmuck und 
Lederwaren zu Toilettenzubehör ( E. 12b, d). 
Offengelassen, ob FEMMEfür Parfum und Kosmetika Gemeingut darstellt, 
weil im Widerspruchsverfahren nur die Verwechslungsgefahr geprüft wer
den kann (E. 13). 

- FEMME und PRENOM FEMME vermitteln den Eindruck einer Serienmar
ke und sind verwechselbar (E. 14). 

L 'appartenance a une meme classe de la classification de Nice, des destina
taires semblables, des usages similaires et des lieux de vente identiques con
stituent des indices en faveur de la similarite de produits. Les produits ne 
doivent pas etre proches au point que le public leur attribue une meme pro
venance ( c. 10). 

- Plus deux marques sont proches, plus la similarite de produits doit etre ad
mise facilement ( c. 12 c ). 

- Jl y a similarite entre des savons et des produits pour le blanchissage et le 
nettoyage, entre des accessoires de toilette et des tissus et entre des produits 
textiles ainsi que !es services d'un institut de beaute. Des parfums, des cos
metiques et des accessoires de toilette ne sont pas similaires a des metaux 
precieux, des bijoux et des articles en cuir ( c. 12 b et d). 

- La question de savoir si FEMME est une denomination distinctive pour un 
parfum et des cosmetiques a ete laissee ouverte car, dans la procedure d'op
position, le risque de confusion peut seul etre examine ( c. 13 ). 

- FEMME et PRENOM FEMME donnent l'impression d 'appartenir a une 
serie de marques et il existe entre elles un risque de confusion ( c. 14 ). 

Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 21. Juli 
1994 

1. Die internationale Eintragung der Marke Nr. 600.139 (PRENOM FEMME) 
wurde von der OMPI im offiziellen Publikationsorgan Les Marques Internationa
les» am 16. Juli 1993 veröffentlicht. 
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2. Die IR-Marke 600 139 beansprucht folgende Waren: 

3 Produits pour le blanchissage et autres substances pour la lessive; produits 
pour nettoyer, astiquer, degraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmetiques, Lotions pour cheveux; dentifrices. 

14 Metaux precieux et leurs alliages ainsi que produits en ces matieres ou en 
plaque non compris dans d'autres classes; bijouterie, pierres precieuses; 
horlogerie et instruments chronometriques. 

18 Cuir et ses imitations, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa
rasols et cannes; fouets et articles de sellerie. 

20 Meubles, glaces, cadres; produits en bois, en liege, en bambou, en jonc, en 
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en tortue, en ambre, en nacre, 
en mousse, de mer, succedanes de toutes ces matieres ou en matieres pla
stiques. 

24 Tissus et produits textiles; couvertures de lit et de table. 

25 Vetements, chaussures, chapellerie. 

42 Instituts de beautes. 

3. Mit Eingabe vom l. November 1993 erhebt die Widersprechende beim BA
GE gegen alle Waren der IR-Marke 600.139 Widerspruch. Gleichzeitig entrichtet 
die Widersprechende Fr. 500.- Widerspruchsgebühr. Der Widerspruch stützt sich 
auf die internationale Markeneintragung Nr. IR 129.440 (FEMME) vom 13. Janu
ar 1987 unter Beanspruchung folgender Waren: 

3 Produits de parfumerie, savonnerie, fards. 

8 Accessoires de toilette. 

21 Accessoires de toilette. 

Der Widerspruch wird damit begründet, dass die betroffenen Marken ähnlich 
und für zum Teil identische und zum Teil gleichartige Waren bestimmt seien, so 
dass sich eine Verwechslungsgefahr ergebe. In der jüngeren Marke «PRENOM 
FEMME» sei die gesamte ältere Marke «FEMME» vollständig enthalten. Bei der 
Übernahme auch nur eines kennzeichnungsfähigen Bestandteils liege eine Ver
wechslungsgefahr vor. Die Beifügung von nicht besonders kennzeichnungsfähigen 
Bestandteilen, die auch optisch nicht ins Gewicht fallen, sei nicht wesentlich. Dies 
ergebe sich aus BGE 96 II 403 Helena Rubinstein Men's Club/Eden Club Super
star. 
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4. Das BAGE verweigerte der IR-Marke Nr. 600.139 am 13. Dezember 1993 
mit einer totalen provisorischen Schutzverweigerung den Schutz in der Schweiz 
für alle beanspruchten Waren . Gleichzeitig forderte das Amt die Widerspruchs
gegnerin auf, bis am 13. Februar 1994 einen Vertreter mit Wohnsitz oder Sitz in der 
Schweiz zu bestellen. Die Widerspruchsgegnerin wurde darauf hingewiesen, dass 
sie bei unbenutztem Ablauf dieser Frist vom Verfahren ausgeschlossen werde. 

5. Bis zum 13. Februar 1994 hatte die Widerspruchsgegnerin keinen Vertreter 
bestellt. Die darauf am 28. Februar erlassene Ausschlussverfügung hat das Bun
desamt für Polizeiwesen als Vermittlerin in internationalen Rechtssachen der zu
ständigen Vollzugsbehörde im Wohnsitzland der Widerspruchsgegnerin weiterge
leitet. Am 30. Mai 1994 erhielt das BAGE die Mitteilung, dass die Zustellung der 
Ausschlussverfügung am 29. April 1994 zu eigenen Händen der Widerspruchs
gegnerin erfolgte. 

II. 6. Die Verfahrensausschlussverfügung gegenüber der Widerspruchsgegnerin 
vom 28. Februar 1994 ist eine selbständig anfechtbare Zwischenverfügung, die ei
nen nicht wieder gutzumachenden Nachteil mit sich bringen kann. Gemäss Art. 45 
Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 50 VwVG und Art. 36 MSchG kann gegen 
diese Zwischenverfügung innert 10 Tagen ab Eröffnung Beschwerde bei der Re
kurskommission für geistiges Eigentum eingereicht werden. Die Verfügung wurde 
der Widerspruchsgegnerin am 29. April 1994 eröffnet. Die zehntägige Rechtsmit
telfrist ist am 9. Mai 1994 unbenützt verstrichen. Somit ist der Verfahrensaus
schluss der Widerspruchsgegnerin rechtskräftig. Das Verfahren wird von Amtes 
wegen ohne Stellungnahme der Widerspruchsgegnerin weitergeführt. 

7. Der Inhaber einer älteren Marke kann, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG, ge
gen die Eintragung Widerspruch erheben. Die IR-Marke (PRENOM FEMME) 
wurde am 11. Mai 1993 registriert. Die Marke der Widersprechenden (FEMME) 
wurde am 13. Januar 1987 rechtskräftig erneuert und ist damit älter. 

8. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer älteren Marke 
ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. 
c MSchG). 

9. Warengleichheit liegt vor, wenn aufgrund der im Register eingetragenen Wa
renlisten eine wörtliche Übereinstimmung der Warenangaben vorliegt; Folgende 
Produkte der Marke PRENOM FEMME (Klasse 3) sind identisch mit den Produk
ten der Marke FEMME (Klasse 3): Parfümerie= Parfümprodukte; savons = Sei
fen , cosmetiques = Kosmetika. 

10. Die Warengleichartigkeit wird aus der Sicht des durchschnittlichen Abneh
mers heraus im Einzelfall beurteilt (BGE 84 II 519; A. Trailer, Immaterialgüter
recht, Bd. 1, 3. A., S. 261). Übereinstimmende Klassifizierung gemäss dem Ab-
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kommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienst
leistungen ist für die Beurteilung der Warengleichartigkeit nicht massgebend und 
lässt höchstens eine Gleichartigkeit vermuten. Weitere Indizien für die Waren
gleichartigkeit sind ähnliche Abnehmerkreise, ähnliche Verwendungszwecke oder 
gleiche Verkaufsstellen der betroffenen Waren. Diesen Kriterien folgt die Recht
sprechung sowohl der Schweiz (BGE 77 II 386 Heizkissen, Identität der Vertriebs
stätten) als auch des benachbarten Auslandes (vgl. z. B. für Deutschland GRUR 
1970, S. 71 und für Osterreich PB! 1983 166). Aus der Herkunftsfunktion der Mar
ke folgt, dass die beiden in Frage stehenden Warengattungen keine so nahe Bezie
hung zueinander aufweisen dürfen, dass das Publikum sie dem gleichen Produzen
ten zuschreiben könnte (BGE 65 II 207, 62 II 64, 56 II 450f.). 

11. Gemäss diesen Kriterien sind auch die für die Marke «PRENOM FEMME» 
in Klasse 3 aufgeführten Bleich-, Wasch- und Putzmittel gleichartig mit «savonne
rie = Seifenprodukte» der Widerspruchsmarke (vgl. B. Richter, Warengleichartig
keit, 7.A., München/Köln/Berlin/Bonn, 1983, Stichwort «Toilettenartikel»). 

12. Es stellt sich weiter die Frage, ob Edelmetalle/Schmuckstücke/Uhren (Klas
se 14), Waren aus Leder- und Lederimitationen (Klasse 18), Möbel/Spiegel/Pro
dukte aus Elfenbein, Schildpatt und Horn (Klasse 20), Stoffeffextilien (Klasse 24), 
Kleider/Schuhe/Kopfbedeckungen (Klasse 25) und Dienstleistungen eines Schön
heitsinstituts (Klasse 42) gleichartig mit «accessoires de toilette» der Wider
spruchsmarke sind. 

a) Die Auslegung des Begriffs «accessoires de toilette» = «Toilettenzubehörar
tikel» der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den den Klassen 8 und 21 gene
rell zugeordneten Waren ergibt, dass damit Rasierapparate und Apparate für Bad 
und Körperpflege einerseits sowie Bürsten, Kämme und andere Utensilien für Bad 
und Körperpflege andererseits gemeint sind. 

b) Bezüglich der Dienstleistungen eines Schönheitsinstituts besteht generell 
Warengleichartigkeit sowohl mit den Waren der Klasse 3 als auch den Toilettenzu
behörartikeln der Klassen 8 und 21 der Widerspruchsmarke. In Schönheitsinstitu
ten werden in der Regel neben Kosmetika und Parfums häufig auch Kämme, Bür
sten und Apparate für die Schönheitspflege verwendet und/oder verkauft. 

c) Auch bezüglich von Textilien und Tüchern (Teil der für PRENOM FEMME 
in Klasse 24 registrierten Waren) besteht Warengleichartigkeit mit Parfums und 
Kosmetika der Widerspruchsmarke. Es ist allgemein bekannt, dass in diesem Be
reich eine enge Verbindung besteht, indem Haute-couture-Unternehmen auch Par
fums und Kosmetika herstellen und umgekehrt. Damit werden die vom Bundesge
richt verwendeten Kriterien der gleichen Abnehmerkreise und Vertriebsstätten an
gesprochen. Warengleichartigkeit darf um so mehr angenommen werden, als für 
die Beurteilung der Verschiedenartigkeit zweier Waren ein strenger Massstab an
zuwenden ist. Dieser Grundsatz ergibt sich aus der vom Bundesgericht schon un-
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ter dem alten Markenschutzgesetz anerkannten Wechselwirkung, wonach an die 
Warenverschiedenartigkeit um so höhere Anforderungen zu stellen sind, je ähnli
cher die Marken zueinander stehen (BGE 117 II 326; im folgenden wird dargelegt 
werden, das die Marken FEMME und PRENOM FEMME sehr ähnlich sind). Die 
finale Formulierung des neuen Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG « .. . , so dass ... 
deutet an, dass an dieser Praxis auch unter dem neuen MSchG festzuhalten sein 
wird. 

d) Auch unter Anwendung eines strengen Massstabes kann aber Warengleichar
tigkeit bezüglich der übrigen in Klasse 14, 18, 20, 24 und 25 registrierten Produk
te nicht angenommen werden. Wertvolle Metalle, Schmuck, Lederwaren, Schuhe 
usw. sind keine Toilettenzubehörartikel und sind ihnen auch nicht gleichartig. Und 
bezüglich von Parfums und Kosmetika ist der Warenabstand zu gross. Eine andere 
Beurteilung könnte höchstens bei berühmten Marken in Betracht gezogen werden, 
was aber von der Widersprechenden zu Recht nicht geltend gemacht wird. 

13. Ob die Widerspruchsmarke FEMME für Parfum- und Kosmetikartikel als 
Gemeingut anzusehen ist, für die ein Freihaltebedürfnis besteht, kann im Rahmen 
des Widerspruchverfahrens dahingestellt bleiben. Nach ausdrücklicher gesetzli
cher Vorschrift ist hier die Kognition auf Fälle der Verwechselbarkeit einer jünge
ren mit einer älteren Marke beschränkt (Art. 31 Abs. 1 MSchG) . 

14. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind danach Zeichen, die einer älteren 
Marke ähnlich sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. 

Vorliegend sind zwei Zeichen zu beurteilen, die beide einen identischen Be
standteil aufweisen, nämlich das Wort FEMME. Für die beanspuchten Warengat
tungen ist dieser Begriff der sinngebende und damit kennzeichnend. Der Bestand
teil PRENOM der Marke der Widerspruchsgegnerin ist dagegen lediglich ein we
nig aussagekräftiger Zusatz, der für sich allein die Gefahr einer Verwechselbarkeit 
nicht beseitigen kann. Im Gegenteil: Es besteht die erhebliche Gefahr, dass die bei
den Zeichen als Serienzeichen aufgefasst und von einem Abnehmer derselben Her
kunft zugeordnet werden (Matter, Kommentar, 108; ZR 32, 1933, Nr. 186 Uto -
Utogold). 

Es fragt sich weiter, ob eine Verwechselbarkeit dadurch ausgeschlossen werden 
kann, weil die Widerspruchsmarke FEMME eine reine Wortmarke in Grossbuch
staben ist, während die Marke der Widerspruchsgegnerin den Bestandteil «fem
me» mittels besonderer Schriftart in Kleinbuchstaben grafisch hervorhebt und 
«prenom» in Blockschrift und Kleinbucnstaben darüber schreibt und zu einem gra
fischen Gesamtbild zusammenfügt. Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit 
von Marken und Bestandteilen ist auf das Erinneru;igsvermögen des Durch
schnittskäufers abzustellen, unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, unter 
denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln 
pflegt (BGE 93 II 427, Troller, a.a.O., S. 233). Entscheidend ist damit auch bei 
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kombinierten Zeichen der Gesamteindruck des durchschnittlichen Abnehmers 
(BGE 95 II 465, A. Troller, a.a.O., S. 243). Nach der bundesgerichtlichen Praxis 
bestimmt sich der Gesamteindruck in der Regel überwiegend durch den Bildbe
standteil, es sei denn, dieser sei untergeordnetes, figuratives Beiwerk (BGE 93 II 
55f.). Im gleichen Sinne hat das Bundesgericht erkannt, dass eine reine Wortmar
ke durch eine Marke verletzt werden kann, die aus Wort und Bild besteht, dieses 
Bild aber im Gesamteindruck infolge der Gefahr einer Zuordnung zu einem Seri
enzeichen von untergeordneter Bedeutung ist (BGE 96 II 247f E. 1/2 Blauer 
Bock). Dies muss erst recht gelten, wo es sich, wie bei der Marke der Wider
spruchsgegnerin, nicht um ein eigentliches Bild, sondern lediglich um die grafi
sche Hervorhebung der Wörter (femme und prenom) und damit um einen beson
deren, insgesamt aber wenig aussagekräftigen Schriftzug handelt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Bestandteil «prenom» ein we
nig aussagekräftiger Zusatz ist, dessen Verwendung auch in Verbindung mit einer 
besonderen grafischen Darstellung die Gefahr einer Verwechselbarkeit nicht be
seitigen kann (vgl. auch BGE 36 II 608f. Lady Cora/Cora). 

Art. 3 Abs. 1 fit. c MSchG - «THE SJMPSONS» 

- Der tatsächliche Gebrauch einer Marke ist für die Beurteilung der Gleich
artigkeit unerheblich ( E. 2). 

- Das den Wortbestandteil «The Simpsons» umgebende Bild vermag eine Ver
wechslungsgefahr mit der Wortmarke «Simons» zu verhindern (E. 3). 

- Lafar;on dont une marque est ejfectivement utilisee est sans pertinence pour 
apprecier la similarite de produits (c. 2). 

- L'elementfiguratif entourant l'element verbal «The Simpsons » suffit a ecar
ter le risque de confusion avec la marque verbale «SIMONS» (c. 3). 

Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 31. März 
1995 i.S . T. Film Corporation, Los Angeles c. 1. Verlag, Deutschland 

Am 15. August 1991 wurde die CH-Marke 385 111 «The Simpsons (fig.)» für 
folgende Waren hinterlegt: Heftmaschinen (soweit in Klasse 16 enthalten), 
Schreibwarenhalter; Schreibtischgarnituren, Klebstoffe für Haushaltszwecke, Pin
sel, Druckereierzeugnisse, Schreibwaren, Fotografien, Lehr- und Unterrichtsmit
tel, Spielkarten, Bücher, Comicbücher, Poster, Papiertischtücher, Kalender, Gruss
karten, Cartoons, Maibücher, Papierservietten und Packpapier; Gläser, Tassen, 
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Teller, Platten, Schüssel, Schalen, Kämme, Bürsten; T-Shirts, Hemden, Hosen, Un
terwäsche, Hüte, Handschuhe, Socken, Schuhe, Stiefel, Mäntel, Leibchen, Pull
over, Röcke, Krawatten, Pyjamas, Nachthemden, Pantoffeln und Kleider; Spiel
zeug und Spiele, Christbaumschmuck, Computerspiele, Puppen, Spielzeugfiguren 
und ihre Accessoires (soweit in Klasse 28 enthalten), Rollbretter; Kakao, Brot, Ku
chen, feine Backwaren und Konditorwaren, getreideenthaltende Frühstücksmüesli 
(int. KI. 16, 21 , 25, 28, 30.). 

Bei der widersprechenden Marke handelt es sich um eine kombinierte Wort
/Bildmarke: 

Am 21. Januar 1994 wurde in (1993) 101 Les Marques internationales no. 11, S. 
6517 (linke Spalte) die IR-Marke 609 478 Simons publiziert. Markeninhaberin ist 
die Widerspruchsgegnerin. Die Publikation umfasst u.a. folgendes Warenverzeich
nis: 

16 Produits de l' imprimerie, materiel d'instruction ou d'enseignement (a l' ex
ception des appareils) sous forme de produits d' imprimerie, en particulier livres, 
journaux et materiel d'information imprime. 

Bei der angefochtenen Marke handelt es sich um eine reine Wortmarke. 

Mit am 28. April 1994 beim BAGE eingegangenem Schreiben erhob die Wi
dersprechende gegen die Markeneintragung (nur bezüglich der Waren der Klasse 
16) Widerspruch. 

Das BAGE erliess am 19. Mai 1994 einen refus provisoire partiel bezüglich der 
in der lnt. Kl. 16 enthaltenen Waren. In dieser Verfügung setzte das Amt der Wi
derspruchsgegnerin Frist zur Vertreterbestellung in der Schweiz an. Mit Schreiben 
vom 15. August 1994 legitimierte sich der Vertreter der Widerspruchsgegnerin ent
sprechend. 
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II. 

1.a Der Inhaber einer älteren Marke kann im Widerspruchsverfahren die Verlet
zung von relativen Ausschlussgründen durch eine neuere Marke geltend machen 
(Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Widersprecherin hat ihre Marke vor der Wider
spruchsgegnerin hinterlegt. Ihre Marke ist daher gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. a i.V.m. 
6 MSchG älter als die angefochtene Marke. Die Widersprecherin ist somit zur Er
hebung des Widerspruchsverfahrens legitimiert. 

b. Der Widerspruch ist formell gültig (Art. 20 MSch V). 

2. Zwischen den Waren der widersprechenden Marke und den in der int. Kl. 16 
der angefochtenen Marke erfassten Produkten besteht Warengleichartigkeit. Wenn 
die Widerspruchsgegnerin anführt, sie vertreibe unter ihrer Marke v.a. juristische 
Literatur, so ist aufBGE 119 II 473 (Pr. 1995, Nr. 13), E.2.b zu verweisen, wo das 
Bundesgericht ausführte, dass für die Beurteilung der Verwechslungsfähigkeit nur 
die Marken gemäss ihrer Eintragung im Markenregister massgeblich sind. 

3. Die Tatsache, dass eine jüngere Marke zu einem älteren Warenzeichen ähn
lich ist, bildet einen relativen Ausschlussgrund (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Zur 
Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf verschiedene Kriterien, wie etwa den 
Wortklang, das Wort-/Markenbild oder den Sinngehalt, abzustellen. 

Der Wortteil der widersprechenden Marke lautet «The Simpsons». Die ange
fochtene Marke ist eine reine Wortmarke, wobei das Wort «Simons» in Gross- und 
Kleinbuchstaben hinterlegt wurde. Es ist der Widersprechenden zuzustimmen, 
dass beide Wortteile in mehreren Punkten übereinstimmen. Der Wortanfang, dem 
laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel eine besondere Bedeutung 
zukommt, ist mit «SIM-» gleich. Beide Worte enden auf den gleichen Buchstaben 
«-ONS». Die Vokalfolge beider Wortteile ist mit «1-0» gleich. Beide Worte haben 
zwei Silben, allerdings werden diese unterschiedlich betont, nämlich «SIMP
SONS» und «SI-MONS». 

Die Aussprache beider Worte ist unterschiedlich, nämlich 'si"mps 0 ns resp. 
'si"ms 0 ns und 'salmfins (Lautschrift nach COLLINS, Collins Electronic Dictio
nary and Thesaurus Vl.5). Während «Simpsons», da dieses Wort im Deutschen 
als Eigenname nicht bekannt ist, nur englisch ausgesprochen wird, kann das 
Wort «Simons» sowohl englisch als auch deutsch ('si:mons) ausgesprochen 
werden, denn der Name «Simon» ist sowohl als Vor- als auch als Nachname be
kannt. 

Der Sinngehalt beider Marken ist unterschiedlich. «The Simpsons» bedeutet 
«Die Simpson Familie». Dieser Sinngehalt wird durch den Bildteil der Marke un
terstrichen, der eine Comic-Familie, bestehend aus Vater, Mutter und drei Kindern 
zeigt. Beim Wort «Simons» handelt es sich um den Genitiv des Namens «Simon». 
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Es ist im Verlagswesen üblich, gewisse Werke mit dem Genitiv des Verfassers/ 
Herausgebers zu versehen, so etwa Webster's oder Cassell's. 

Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die widersprechende Marke eine 
Wort/Bildmarke ist. Die Graphik dieser Marke ist sehr stark. Es handelt sich um 
originell gestaltete Comic-Figuren, die aufgrund ihrer Haartracht und den heraus
stehenden Augen über eine hohe Kennzeichnungskraft verfügen. Im Vordergrund 
der Marke steht überdies der Bildteil, denn die Schrift ist im oberen Markenrand 
eingefügt worden. Aufgrund der Stärke des Bildes tritt die Schrift hier in den Hin
tergrund. 

Massgeblich ist der Gesamteindruck der Marken, d.h. wie diese dem Letztab
nehmer in der Erinnerung haften bleiben. Auch wenn zwar «Simpsons» und «Si
mons» über gewisse Ähnlichkeiten verfügen, so führt doch der unterschiedliche 
Sinngehalt und die Grafik zu einer genügenden Unterscheidung. 

Die Widersprechende beruft sich auf Troller (Alois Troller, Immaterialgüter
recht, Bd. 1, 3. A., Basel/Stuttgart 1993, S. 243; neuerdings auch Lucas David, 
Kommentar zum Markenschutzgesetz, Basel/Frankfurt a.M., N. 23 zu Art. 3) und 
führt an, dass eine jüngere Marke weder den Wort- noch den Bildbestandteil einer 
älteren Marke verwenden darf, sofern es sich dabei um unterscheidungskräftige 
Bestandteile handelt. Der zit. Autor führt aber zuvor, unter Berufung auf BGE 95 
II 465, aus, dass grundsätzlich der Bildbestandteil dem Konsumenten in der Erin
nerung haften bleibe. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der 
Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend sei, muss von Fall zu Fall ent
schieden werden. So wie i.c. die Grafik gestaltet ist, steht nur sie im Vordergrund. 
Der Wortteil «The Simpsons» soll nur erklären, dass es sich bei der abgebildeten 
Comic-Familie eben um die Familie Simpson handle. Die Markenähnlichkeit ist 
daher zu verneinen. 

Unter Berücksichtigung der zwar bestehenden Warengleichartigkeit aber der 
äusserst kleinen Ähnlichkeit ist eine Verwechselbarkeit der angefochtenen mit 
der widersprechenden Marke nicht gegeben, womit der Widerspruch abzuweisen 
ist. 
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Art. 3 Abs. l lit. c, 31 MSchG- «MTV/MOR MUSJC TV» 

- Zwischen bespielten Tonträgern und Unterhaltung besteht Produktegleich
artigkeit ( E. 7). 

- Der Hinweis auf eine der Widerspruchsmarke entgegenstehende Drittmarke 
ist unbeachtlich ( E. 12 ). 

- MTV MUSIC TELEVISON und MOR MUSIC TV unterscheiden sich in ihren 
Hauptbestandteilen MTV und MOR so deutlich, dass auch bei strengem 
Massstab keine Verwechslungsgefahr besteht ( E. 13 ). 

- Des supports de son enregistres et !es services se rapportant aux divertisse
ments sont similaires ( c. 7 ). 

- Le defendeur ne peut invoquer une marque tierce anterieure a celle de l'op
posant ( c. 12 ). 

- L'element preponderant des marques MTV MUSIC TELEVISION et MOR 
MUSIC Tv, soit MTV et MOR, est si nettement different que, meme en fai
sant preuve d'une severite accrue, le risque de confusion ne peut etre admis 
(c . 13). 

Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 20. April 
1995 

l. Die Schweizer Marke Nr. 409205 (MOR MUSIC TV) wurde im Schweizeri
schen Handelsamtsblatt vom 18.4.1994 unter Beanspruchung folgender Waren und 
Dienstleistungen veröffentlicht: 9: Bespielte Video- und Audio-Kassettenbänder, 
Compactdiscs und Schallplattenaufzeichungen mit Musik in der Hauptrolle. 41: 
Unterhaltung. 

2. Die Widersprechende hat gegen die Eintragung dieser Marke beim BAGE am 
18.7.1994 frist- und formgerecht in vollem Umfang Widerspruch erhoben. Die Wi
dersprechende stützt sich auf ihre am 31 .10.1984 hinterlegte Schweizer Marke Nr. 
343306 (MTV MUSIC TELEVISION, fig.), betreffend unter anderem ebenfalls 
folgende Waren: Bespielte Video-Kassetten und Disketten ; Schallplatten und be
spielte Magnetbänder sowie andere Tonwiedergabeträger (lnt. Klassen 9,16,18, 
24, 25, 26). 

MJSIC TELEVISION 
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7. Zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen anderseits kann ebenfalls 
Gleichartigkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 MSchG bestehen (MSchG-David, 
Art. 3, N. 35). Im vorliegenden Fall ist der Begriff der Dienstleistung «Unterhal
tung» sehr weit. Damit wird gewissermassen auf der Ebene der Dienstleistungen 
das Pendant zu den fraglichen Waren hergestellt. Diese werden , wie die Wider
sprechende ausführt, alle vorwiegend zum Zweck der Unterhaltung produziert 
und gekauft. Die Nähe der Produkte ergibt sich mithin aus dem Verwendungs
zweck. 

Im weiteren werden etwa von Fernsehsendungen auch Aufzeichnungen auf Vi
deokassetten angeboten (z.B. Konzerten auf «MTV» ). In solchen Fällen haben 
Dienstleistung («Unterhaltung») und Ware (bespielte Videokassette) auch densel
ben Produzenten. 

Zwischen der Dienstleistung und den Waren ist somit ebenfalls die Gleichartig
keit im Sinne von Art. 3 Abs . 1 lit. c MSchG zu bejahen. 

8. Bei weitgehend identischen Waren ist bei der Beurteilung der Verwechs
lungsgefahr ein strenger Massstab anzulegen (BGE 119 II 475). Im vorliegenden 
Fall ist zwar von einer grossen Warennähe, aber einer weniger grossen Nähe zur 
Dienstleistung auszugehen. Insoweit liegt die Schwelle der Verwechslungsgefahr 
entsprechend höher. 

9. Die Verwechslungsgefahr ist aus der Sicht der durchschnittlichen Letztab
nehmer zu beurteilen (A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3.A., S. 229 ff.). Massge
bend ist deren Erinnerungsvermögen, nicht ein gleichzeitiger Vergleich der Mar
ken (David, aaO, S. 64). 

10. Zu vergleichen sind zwei Wortmarken, eine davon mit grafischer Gestal
tung. Hauptbestandteil der Marke der Widersprechenden ist die Bezeichnung 
«MTV». «MUSIC TELEVISION» ist eher beschreibender Natur und insoweit ein 
weniger kennzeichnungskräftiges , schwächeres Element. 

Die Unterscheidungskraft von «MTV» wird durch das grafische Element noch 
etwas verstärkt. 

11. Bei «MOR MUSIC TV» steht die erste Bezeichnung «MOR» im Vorder
grund. «MUSIC TV» ist, wie «MUSIC TELEVISION», mehr beschreibender Na
tur. 

Mit Bezug auf den Sinngehalt von «MOR» denkt der Durchschnittskonsument 
wohl überwiegend an den zum englischen Grundwortschatz gehörenden Ausdruck 
«more» (mehr) . Durch das Weglassen des letzten Buchstabens wird diese Bedeu-
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tung etwas abgeschwächt, und der Ausdruck erhält eine phantasiehafte Kompo
nente. 

Die Widerspruchsgegnerin erwähnt dazu, «MOR» sei ein Phantasiewort, ur
sprünglich abgeleitet aus «Middle of the road», entsprechend einer typischen Art 
von Musik und Lebensstil. 

12. Die Widerspruchsgegnerin weist auch noch darauf hin, in der Schweiz be
stehe seit vielen Jahren die Fernsehsendung MTW (Musik, Technik, Wissenschaft, 
eine Sendung des Fernsehens DRS). Wegen der Verwechselbarkeit mit dieser älte
ren Drittmarke sei die Marke der Widersprechenden nichtig. 

Dieser Einwand ist allerdings nicht erheblich. Der blosse Hinweis auf eine (an
gebliche) Drittmarke vermag im Widerspruchsverfahren nichts zu bewirken (vgl. 
Art. 31 ff. MSchG). 

13. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Hauptbestandteile «MTV» (MUSIC TE
LEVISION) und «MOR» (MUSIC TV) wenig Ähnlichkeit aufweisen. Aus den er
wähnten Gründen und nach dem entscheidenden Gesamteindruck ist die Ver
wechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG zu verneinen. 

Art. 3 Abs. 1 lit. c, 42 Abs. 1 MSchG, 21 MSchV- «90210» 

Widerspruchsgegner mit Sitz im Ausland, die keinen hiesigen Vertreter be
stellen, werden vom Verfahren ausgeschlossen (E. II). 
Die Markenelemente «Beverly Hills» und «Motorboots» wären in Allein
stellung nicht schützbar (E. Il/.2). 

- Die Verwendung zwei- und mehrstelliger Zahlen zur Kennzeichnung ist in 
der Regel phantasievoll (E. Il/.2). 

- Zwischen MOTOR BOOTS 90210 (fig.) und BEVERLY HILLS 90210 (fig.) 
besteht eine Verwechslungsgefahr ( E. Ill.5). 

- Le defendeur sur opposition qui n 'a en Suisse ni domicile ni siege et qui n 'a 
pas designe de mandataire etabli en Suisse est exclu de la procedure ( c. II). 
Les elements verbaux «BEVERLY HILLS» et «MOTOR BOOTS» pris isole
ment ne sauraient etre proteges ( C. II/.2). 
Des nombres de deux chiffres ou plus constituent en principe des signes de 
fantaisie (c. Il/.2). 

- Il existe un risque de confusion entre MOTOR BOOTS 90210 (fig.) et BE
VERLY HILLS 90210 (fig.). 
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Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 11. Ok
tober 1995 

1.1 . Die internationale Marke Nr. 623123 (90210 MOTOR BOOTS) mit Regi
strierungsdatum vom 6. April 1994 wurde am 18. November 1994 von der OMPI 
in «Les Marques internationales» publiziert. Die Marke beansprucht Schutz für die 
folgenden Waren: 

25 Articles d'habillement, chaussures, bottes pour moto, chapellerie. 

2. Mit Eingabe vom 28. Februar 1995 erhob die Widersprechende beim BAGE 
gegen die internationale Marke Nr. 623123 Widerspruch und entrichtete gleichzei
tig die Widerspruchsgebühr. Die Eingabe stützte sich auf die schweizerische Mar
ke Nr. 403471 (90210 BEVERLY HILLS) mit Hinterlegungsdatum vom 14. Sep
tember 1993. Die widersprechende Marke ist u.a. für die folgenden Waren einge
tragen: 

.... Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen. 

3. Die Widersprechende begründete ihr Begehren mit der Übereinstimmung in 
bezug auf die in beiden Marken enthaltene Zahl 90210. Die Waren seien alle gleich 
oder gleichartig. 

4. Mit Verfügung vom 20. März 1995 erliess das BAGE daraufhin gegen die 
IR-Marke Nr. 623123 einen refus provisoire total. Die Widerspruchsgegnerin wur
de gleichzeitig aufgefordert, innert drei Monaten einen Vertreter mit Sitz oder Nie
derlassung in der Schweiz zu bestellen. Sie hat es aber in der Folge unterlassen, 
dieser Aufforderung nachzukommen. 

II. Wer an einem im MSchG geregelten Verfahren beteiligt ist und in der 
Schweiz keinen Sitz oder Wohnsitz hat, muss einen hier niedergelassenen Vertre-
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ter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt wie in casu eine ausländischer Wi
derspruchsgegnerin ohne Vertreter in der Schweiz der Aufforderung zur Vertreter
bestellung innert der gesetzten Frist nicht nach, so ist sie gemäss Art. 21 MSch V 
vom Verfahren auszuschliessen. Über den Widerspruch ist ohne die Teilnahme der 
Widerspruchsgegnerin von Amtes wegen zu entscheiden. 

111.1 . Gemäss Art. 3 MSchG sind zwei identische oder ähnliche Zeichen ver
wechselbar, sofern sie für gleiche oder gleichartige Waren eingetragen sind. Es 
ist ohne weiteres ersichtlich, dass zwischen den Waren «Articles d'habillement, 
chaussures .. . chapellerie» einerseits und den «Bekleidungsstücken , Schuhwa
ren und Kopfbedeckungen » andererseits Warengleichheit besteht. Dies trifft 
aber auch auf die zusätzlich von der angefochtenen Marke beanspruchten «bot
tes pour moto» zu, weil davon auszugehen ist, dass zur allgemein gefassten Um
schreibung «Schuhwaren» im Verzeichnis der widersprechenden Marke alle Ar
ten von Schuhen, demnach auch Motorfahrerstiefel , gehören. 

Die von den sich gegenüberstehenden Marken beanspruchten Waren sind so
mit allesamt identisch. 

IV. l . Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zei
chen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich sind, sodass sich daraus 
eine Verwechslungsgefahr ergibt. Zwischen Waren- und Zeichennähe besteht 
dabei eine Wechselwirkung : je näher die Waren zueinander stehen, desto grös
ser müssen die Abweichungen zwischen den Zeichen sein, damit eine Ver
wechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann. 

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken ist gemäss 
konstanter bundesgerichtlicher Praxis auf den Gesamteindruck abzustellen, den 
die Zeichen bei den Abnehmern hinterlassen (zuletzt in BGE 119 II 473: Radi
on/Radornat) . Die Bedeutung von Wort- und Klangbild, des Sinngehalts sowie 
gegebenenfalls der graphischen Gestaltung sind als Ganzes gegeneinander ab
zuwägen. 

2. Zur markenrechtlichen Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen 
können gemäss geltender Eintragungspraxis des BAGE auch zwei- und 
mehrstellige Zahlen verwendet werden . Deren Verwendung ist in der Regel 
phantasievoll. Dies trifft auch auf die sich in diesem Widerspruch gegenüber
stehenden Zeichen zu. Wie die Widersprechende zu Recht ausführt, ist dieser 
ihnen gemeinsame Bestandteil auch ihr Hauptelement, weil die Angaben «BE
VERLY HILLS» und «MOTOR BOOTS» in Alleinstellung nicht schützbar 
wären. 

3. Die Kennzeichnungskraft der beiden Marken beruht zusätzlich auf ihrer 
graphischen Gestaltung. Sie ist allerdings in beiden Zeichen weniger einpräg
sam als das Zahlenelement und deshalb von geringerer Bedeutung. Trotzdem ist 
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auch dieser Bestandteil bei der Beurteilung der Zeichennähe zu beachten, weil 
die Graphik der angefochtenen Marke eine gewisse Ähnlichkeit mit jener des 
Widerspruchszeichens aufweist: beiden ist ein Kreis bzw. ein an einen Kreis er
innerndes Element gemeinsam, durch dessen Mitte die Zahl 90210 läuft. 

4. Die Wort- und Klangbilder der beiden Marken werden ebenfalls 
hauptsächlich durch das gemeinsame Zahlenelement geprägt. Es ist ohnehin da
von auszugehen, dass im Publikum in erster Linie die Zahl «90210» zur Be
zeichnung der Marken verwendet und der Bestandteil MOTOR BOOTS bzw. 
BEVERLY HILLS weit weniger Beachtung findet. 

5. Das Vorhandensein auch nur eines einzelnen kennzeichnungskräftigen Be
standteiles einer Marke in einer anderen kann eine Verwechslungsgefahr schaf
fen, sofern das betreffende Element wesentlich für den Gesamteindruck jenes 
Zeichens ist, in dem es zuerst enthalten war (vgl. hierzu A. Troller, Immaterial
güterrecht, Bd. I S. 221 und BGE 92 II 277) . Wie bereits dargelegt, beruht die 
Kennzeichnungskraft der sich gegenüberstehenden Marken in erster Linie auf 
der Verwendung der Zahl «90210». Somit ist aber auch davon auszugehen, dass 
das prägende Element des Widerspruchszeichens ebenfalls in der angefochte
nen Marke vorkommt. Wegen der Übereinstimmung in einem solch wesentli
chen Bestandteil müsste schon bei nur entfernter Warennähe auf das Vorhan
densein einer Verwechslungsgefahr geschlossen werden. In casu sind die bean
spruchten Waren aber identisch . Hinzu kommen die Gemeinsamkeiten im 
Hinblick auf die graphische Gestaltung . Die beiden Zeichen sind somit ohne 
weiteres verwechselbar. 

6. Der Widerspruch ist deshalb gutzuheissen und der angefochtenen interna
tionalen Marke Nr. 623123 der Schutz in der Schweiz zu verweigern. 

Anmerkung: 
Das Amt hätte die Widerspruchsmarke offensichtlich auch geschützt, wenn 

sie bloss aus der Zahl «90210» bestanden hätte. Daraus darf aber noch keine 
grundsätzliche Zulässigkeit reiner Zahlmarken abgeleitet werden . Die Einrede 
des Gemeinguts - dass die Widerspruchsmarke nicht hätte eingetragen werden 
dürfen - kann nämlich im Widerspruchsverfahren gar nicht geprüft werden (vgl. 
Entscheid «Prenom femme» Seite 345). Literatur und Rechtsprechung sind mit 
der Zulassung von nicht durchgesetzten Zahlmarken sehr zurückhaltend 
(A. Troller, Immaterialgüterrecht I, 3.A. Basel I 983, S. 309, L. David, MSchG
Kommentar, Basel 1994, N. 33 zu Art. 2 MSchG, BGE 118 II 182, Duo, 109 II 
258 OKT; BGer in PMMBI 1976 I 26, 3x3; AGE in PMMBI 1972 I 73 , 220 und 
1975 I 9, 61). 

Die Zahl 902 I O lässt an einen technischen Bezug denken, käme vielleicht als 
Typenbezeichnung von Maschinen, allenfalls Motorrädern in Frage. Sie scheint 
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damit für Bekleidungsstücke individuell und kennzeichnungskräftig zu wirken 
(vgl. BGer in SMI 1985/1, 46, Jade) . Im Vergleich mit anderen fünfstelligen 
Zahlen jedoch wird deutlich, wie wenig kennzeichnungskräftig diese Ziffern
folge an sich ist. Hier darf nicht mit berühmten Marken wie «501 » oder «4 711 » 

verglichen werden. Eine eingetragene, fünfstellige, reine Zahlmarke würde fast 
jede andere fünfstellige Zahl als Kennzeichnung für ähnliche Produkte verbie
ten, da sie nicht im Gedächtnis haften bleibt. Das effektiv kennzeichnungskräf
tige Merkmal der vorliegenden Widerspruchsmarke ist die Idee, eine blasse, 
fünfstellige Zahl als Hauptbestandteil zu verwenden. Diese Idee aber ist Ge
meingut. 

D.A. 
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IV. Patentrecht/ Brevets 

Art. 42 Abs. 3, 47 Abs. 2 PatG - «SCHWIEGERMUTTER II» 

- Die blass postalische Zustellung einer Löschungsanzeige an einen ausländi
schen Patentinhaber wegen Versäumnis einer Jahresgebühr genügt, um die 
Zweimonatsfrist gemäss Art. 47 Abs. 2 PatG in Gang zu bringen; eine Zu
stellung auf konsularischem Weg gemäss Haager Übereinkunft ist nicht er
forderlich (E. 2b). 

- Die Zustellung einer Löschungsanzeige gilt als e,folgt, wenn diese in den 
Machtbereich des Patentinhabers gelangt (E. 3). 

- La notification postale d'un avis de radiation a un titulaire etranger d 'un 
brevet, consecutivement au non-paiement d'une annuite, suffit afaire cour
ir le delai de deux mois de l 'article 47 al. 2 LEI; il n 'est pas necessaire de 
proceder a une notification par voie consulaire conformement a la conven
tion de La Haye (c.2.b). 

- La notification d'un avis de radiation est consideree comm effectuee lorsque 
cet avis parvient dans la sphere de pouvoir du titulaire du brevet ( c. 3 ). 

Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts vom 16. April 1996 i. S. EJPD 
gegen M. und RKGE (Verwaltungsgerichtsbeschwerde). Hierdurch wurde der in 
SMI 1996/1, 143ff. publizierte Entscheid der Rekurskommission («Schwiegermut
ter I») aufgehoben. 

A.- M. ist Inhaber des europäischen Patents . . . , dessen Schutz sich auch auf die 
Schweiz erstreckt. Die am 31. Juli 1992 in der Schweiz fällige fünfte Jahresgebühr 
konnte bis 31. Januar 1993 bezahlt werden (Art. 42 Abs. 3 PatG). Diese Frist lief 
unbenützt ab. 

Am 23. Februar 1993 liess das Bundesamt für geistiges Eigentum M. eine Lö
schungsanzeige (Art. 18 Abs. PatV) zukommen. 

B.- Mit Gesuch vom 3. September 1993 beantragte M. Wiedereinsetzung in den 
früheren Stand. Er machte geltend, das Fristversäumnis sei in der Kanzlei seines 
Patentanwalts erst bei der Vorbereitung der Einzahlung der sechsten Jahresgebühr, 
nämlich am 5. Juli 1993, bemerkt worden. Die zweimonatige Frist nach Art. 47 
Abs. 2 PatG sei deshalb gewahrt. 
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Das Amt trat mit Verfügung vom 24. Februar 1994 auf das Wiedereinsetzungs
gesuch nicht ein mit der Begründung, die Löschungsanzeige vom 23. Februar 1993 
sei dem Gesuchsteller mit Sicherheit vor Ende Juni 1993 zugekommen, weshalb 
das erst am 3. September 1993 gestellte Gesuch verspätet sei. 

Die von M. gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde hiess die Eidgenössi
sche Rekurskommission für geistiges Eigentum mit Entscheid vom 22. September 
1995 dahin gut, dass sie das Bundesamt anwies, auf das Wiedereinsetzungsgesuch 
einzutreten. 

C.- Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement beantragt dem Bundes
gericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde, den Entscheid der Rekurskommissi
on aufzuheben und die Verfügung des Amts zu bestätigen. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1.- In tatsächlicher Hinsicht steht nach den Feststellungen der Rekurskommissi
on fest, dass das Amt die Löschungsanzeige vom 23. Februar 1993 mit einge
schriebener Post an die Wohnadresse des Beschwerdegegners in Deutschland ge
sandt hat. Am 25. Februar 1993 hat ein Postbeamter die Sendung de im gleichen 
Haus wohnenden Schwiegermutter des Beschwerdegegners übergeben. 

Die Rekurskommission betrachtet die Löschungsanzeige als Verfügung im Sin
ne von Art. 5 Abs. 1 VwVG und geht zudem davon aus, dass es sich um einen Ent
scheid über eine Zivil- oder Handelssache handelt, auf den die Haager Überein
kunft betreffend Zivilprozess vom l. März 1954 (SR 0.274.12) anwendbar ist. In 
der direkten Postzustellung der Löschungsanzeige sieht die Rekurskommission ei
nen Verstoss gegen dies Übereinkunft, da nach deren Art. 1 die Zustellung auf kon
sularischem Weg hätte erfolgen müssen. Das führt nach Ansicht der Rekurskom
mission dazu, dass die Löschungsanzeige nichtig ist und keine Wirkungen entfal
ten konnte, mithin insbesondere die zweimonatige Frist von Art. 47 Abs. 2 PatG 
nicht auszulösen vermochte, denn: Quod nullum est, nullum producit effectum. 

Das beschwerdeführende Departement beanstandet diese Auffassung als unver
einbar mit Art. 47 PatG und mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu dieser 
Bestimmung. 

2.- a) Um das Patent aufrecht zu erhalten, hat der Patentinhaber jeweils frist
gemäss (Art. 42 Abs. 3 PatG) die Jahresgebühren zu bezahlen (Art. 41 Abs. 1 lit. d 
und Art. 42 PatG). Die Patentverordnung (PatV) enthält dazu insbesondere die fol
genden Einzelbestimmungen: Das Amt macht den Patentinhaber auf den Verfall 
einer Jahresgebühr aufmerksam und weist ihn auf das Ende der Zahlungsfrist und 
die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Gebühr hin; ins Ausland werden al
lerdings keine derartigen Anzeigen versandt (Art. 18 Abs. 2). Ein Patent, für das 
eine fällige Jahresgebühr nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, wird im Register 
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gelöscht (Art. 18 Abs. 4 Satz 2). Die Löschung wird dem Patentinhaber angezeigt 
(Art. 18 Abs. 5 letzter Satz). 

Solche Löschungsanzeigen bezeichnet das Amt jeweils als Verfügungen und 
versieht sie mit einer Rechtsmittelbelehrung. Es sendet sie - im Gegensatz zu Mah
nungen im Sinne von Art. 18 Abs. 2 PatV - offenbar auch an im Ausland wohn
hafte Patentinhaber, wobei die Sendung mit eingeschriebener Post aufgegeben 
wird. 

b) Verpasst der Patentinhaber die Zahlungsfrist, kann er die Wiedereinsetzung 
in den früheren Stand erlangen, sofern es ihm gelingt, glaubhaft zu machen, dass 
er ohne sein Verschulden an der fristgerechten Zahlung verhindert wurde (Art. 47 
Abs. 1 PatG). Das Wiedereinsetzungsgesuch ist innert zwei Monaten seit dem 
Wegfall des Hindernisses beim Amt einzureichen (Art. 47 Abs. 2 PatG). Als weg
gefallen gilt das Hindernis nach Lehre (statt vieler Blum/Pedrazzini, Das schwei
zerische Patentrecht, 2. Aufl. 1975, Bd. II, Anm. 10 zu Art. 47, S. 677, und Anm. 
lOA des Nachtrags zu Art. 47, S. 682/36; Conrad Albert Riederer, Wiedereinset
zung in den früheren Stand im schweizerischen Patentrecht, Diss. Zürich 1977, S. 
80) und Rechtsprechung (PMMBI 1967 I 53 f. und 54; vgl. auch PMMBl 1969 I 
19 f. und 1963 I 44 ff.) auch dann, wenn es zwar an sich weiterbesteht, aber nicht 
mehr als unverschuldet im Sinne von Art. 47 Abs. 1 PatG gelten kann. Liegt das 
Hindernis - wie im vorliegenden Fall - in der irrtümlichen Annahme, die Jahres
gebühr sei bereits bezahlt, so beginnt daher die zweimonatige Frist nicht erst zu 
laufen, wenn der Irrtum ausgeräumt ist, sondern schon im Zeitpunkt, in dem der 
Patentinhaber bei der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit den Irr
tum hätte erkennen können oder doch ernstlich mit einem solchen hätte rechnen 
müssen (PMMBl 1983 I 10 f.; 1967 I 53 f.). Dabei obliegt dem Patentinhaber, 
glaubhaft zu machen, dass ihm diese Möglichkeit zwei Monate vor Einreichung 
des Wiedereinsetzungsgesuchs ohne sein Verschulden fehlte (vgl. Art. 47 Abs. 1 
PatG; Riederer, a.a.O., S. 84 ff.; Blum/Pedrazzini, a.a.O., Anm. 8 zu Art. 47, S. 
676, und Anm. 8A des Nachtrags zu Art. 47, S. 682/33 ff.) . 

Erhält der Patentinhaber eine Anzeige, mit der er über die Löschung des Pa
tents mangels Bezahlung der Jahresgebühr orientiert wird, verfügt er über die An
gaben, die es ihm erlauben zu erkennen, dass seine Annahme, die Gebühr se be
reits bezahlt, möglicherweise auf einem Irrtum beruht. De Erhalt der Löschungs
anzeige führt daher in aller Regel zum Wegfall des Hindernisses im Sinne von 
Art. 47 Abs. 2 PatG (vgl. PMMBl 1986 I 11 f.). Diese Wirkung aber beruht ent
gegen dem, was die Rekurskommission anzunehmen scheint, einzig auf dem In
halt der Mitteilung und nicht etwa darauf, dass das Amt derartige Anzeigen - zu 
Recht oder zu Unrecht als Verfügungen zu bezeichnen pflegt. Ob der Löschungs
anzeige tatsächlich Verfügungsnatur zukommt und ob sie als solche rechtsgültig 
eröffnet worden ist, bleibt deshalb für die Frage, ob der Patentinhaber seinen Irr
tum bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte erkennen müssen, unerheblich. Der Mass
stab, der an die vom Patentinhaber zu erwartende Sorgfalt anzulegen ist, kann da-
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bei für im Ausland wohnhafte Patentinhaber kein anderer sein als für in der 
Schweiz ansässige. 

Die Auffassung der Rekurskommission, dass ein Patentinhaber, der im Ausland 
wohnt, nur auf konsularischem Weg zugestellte Löschungsanzeigen zu beachten 
braucht, lässt sich mit diesen Grundsätzen nicht vereinbaren. Die Sorgfaltspflich
ten, die den Patentinhaber im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Pa
tentschutzes in der Schweiz treffen, richten sich nach schweizerischem Recht (Art. 
110 Abs. 1 IPRG) und werden durch die Haager Zivilprozessübereinkunft nicht 
beeinflusst. 

3.- Im vorliegenden Fall hat demnach das Hindernis dann als bereits Ende Fe
bruar 1993 weggefallen zu gelten, wenn der Beschwerdegegner die Löschungsan
zeige vom 23. Februar 1993 zur Kenntnis genommen hat oder bei Anwendung der 
gehörigen Sorgfalt jedenfalls davon hätte Kenntnis nehmen sollen. Aufgrund der 
Abklärungen der Rekurskommission steht fest, dass die Löschungsanzeige im 
Haus des Beschwerdegegners eingetroffen und dort von seiner im gleichen Haus
halt lebenden 84-jährigen Schwiegermutter entgegengenommen worden ist. Der 
Beschwerdegegner wendet jedoch ein, seine Schwiegermutter habe, ohne ihn dar
über zu unterrichten, die Sendung weggelegt, woraus ihr angesichts ihres hohen 
Alters kein Vorwurf gemacht werden könne. 

a) Empfangsbedürftige rechtsgeschäftliche Erklärungen sind vollendet und 
wirksam, sobald sie dem Empfänger zugegangen sind, ohne dass es auf die 
tatsächliche Kenntnisnahme durch diesen ankäme (von Tuhr/Peter, Allgemeiner 
Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, S. 168 f.; Kramer, Berner 
Kommentar, N 82 zu Art. 1 OR). Für den Zugang einer Willenserklärung in Brief
form genügt es, wenn sie auf eine für die Entgegennahme von Briefen vorgesehe
ne Weise in den Machtbereich des Empfängers gelangt, so dass es nur noch von 
dessen Verhalten oder vom Verhalten seiner Hilfspersonen abhängt, ob er den 
Brief wahrnimmt (Schönenberger/Jäggi, Berner Kommentar, N 137 zu Art. 1 OR). 
Ein Zugang in diesem Sinne liegt insbesondere auch vor, wenn der Brief in den 
Räumlichkeiten des Empfängers einer Drittperson ausgehändigt wird, die nach der 
Verkehrsauffassung als befugt und geeignet anzusehen ist, ihn in Empfang zu neh
men (BGE 118 II 42 E. 3b, S. 44, mit Hinweisen). 

b) Diese Erwägungen haben zumindest analog auch für amtliche Anzeigen über 
die Löschung von Patenten zu gelten. Solche Anzeigen sind zwar - anders als 
rechtsgeschäftliche Erklärungen - nicht unmittelbar auf rechtliche Wirkung ge
richtet, sondern wollen dem Empfänger zunächst nur einen bestimmten Sachver
halt zur Kenntnis bringen. Dennoch trifft aber auch hier die Überlegung zu, dass es 
grundsätzlich Sache des Empfängers ist, durch geeignete organisatorische Vorkeh
ren dafür zu sorgen, dass er von Sendungen, die an seiner Adresse eintreffen, auch 
tatsächlich Kenntnis erlangt (vgl. von Tuhr/Peter, a.a.O., S. 169 Anm. 26). Legt die 
Person, die die Sendung entgegennimmt, diese weg, ohne den Empfänger über ihr 
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Eintreffen zu unterrichten, so ist in aller Regel davon auszugehen, dass der Emp
fänger seinen Posteingang nicht hinreichend sorgfältig organisiert hat. Vorbehalten 
bleiben aussergewöhnliche Umstände, die den Empfänger, obschon er alles nach 
den Umständen Gebotene vorgekehrt hatte, daran hinderten, von der in seinem 
Machtbereich eingetroffenen Anzeige Kenntnis zu nehmen. 

c) Mit der Entgegennahme durch die Schwiegermutter ist die Löschungsanzei
ge in den Machtbereich des Beschwerdegegners gelangt. Aufgrund der Vorbringen 
des Beschwerdegegners ist davon auszugehen, dass seine Schwiegermutter die 
Anzeige weggelegt hat, ohne ihn zu informieren. Dieser Umstand kann dem Be
schwerdegegner zwar entgegen der Auffassung des beschwerdeführenden Depar
tements nicht einfach als eigenes Verschulden angerechnet werden. Ebensowenig 
kann ihm entgegengehalten werden,- dass er nach der Praxis des Bundesamtes für 
geistiges Eigentum (PMMBI 1992 I 61 ff.= SMI 1992 S. 321 ff. bei der Auswahl, 
Instruktion und Überwachung seiner Hausangestellten alle nach den Umständen 
gebotene Sorgfalt anzuwenden hatte. Denn die 84-jährige Schwiegermutter des 
Beschwerdegegners darf nicht unbesehen mit einer Hausangestellten gleichgesetzt 
werden. 

Dennoch war es aber Sache des Beschwerdegegners, das Nötige vorzukehren, 
damit in seiner Abwesenheit eintreffende, an ihn gerichtete Sendungen ihm auch 
ausgehändigt werden. Aufgrund der Sachlage, wie sie sich aus seinen eigenen 
Vorbringen ergibt, ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer seine 
Schwiegermutter entweder über die Behandlung an ihn gerichteter, eingeschriebe
ner Postsendungen besser hätte ins Bild setzen oder aber, falls ihr wegen ihres Al
ters deren Entgegennahme und sorgfältige Weiterleitung nicht mehr zuzumuten 
gewesen sein sollte, der Post entsprechende Weisungen hätte erteilen müssen (vgl. 
BGE 118 II 42 E. 3b, S. 45). Anders würde es sich nur verhalten, wenn der Be
schwerdegegner sich auf aussergewöhnliche Umstände berufen könnte, die dazu 
führten, dass die Sendung nicht in seine Hände kam, obwohl er alle gebotenen Vor
kehren getroffen hatte. Solche Umstände hat der Beschwerdegegner indessen nicht 
namhaft zu machen vermocht. Er hatte vor der Rekurskommission lediglich vor
gebracht, dass seine Schwiegermutter, die sich an den Vorgang nicht mehr erinnern 
könne , den Brief ohne Zweifel irgendwo weggelegt habe, ohne den Beschwerde
führer zu unterrichten . Diese Vorbringen aber sind nicht geeignet, als glaubhaft er
scheinen zu lassen, dass de Beschwerdegegner Opfer aussergewöhnlicher Umstän
de geworden wäre, die mit seinen Sorgfaltspflichten in keinem Zusammenhang 
stehen . 

d) Bei Anwendung der pflichtgemässen Sorgfalt hätte dem Beschwerdeführer 
demnach, wie ausgehend von seinen eigenen Vorbringen anzunehmen ist, die Lö
schungsanzeige und die darin festgehaltene Tatsache, ~'lss die fünfte Jahreszah
lung nicht bezahlt worden war, zur Kenntnis gelangen müssen. Es ist somit davon 
auszugehen, dass der Beschwerdegegner ab den Eintreffen der Löschungsanzeige 
in seinem Machtbereich, d.h. seit dem 25. Februar 1993, nicht mehr unverschulde-
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terweise in einem Irrtum über die Zahlung befangen sein konnte. Das Hindernis 
muss als in diesem Zeitpunkt weggefallen gelten. Die zweimonatige Frist von Art. 
47 Abs. 2 PatG ist folglich am 26. April 1993 abgelaufen, und das erst am 3. Sep
tember 1993 gestellte Wiedereinsetzungsgesuch ist verspätet, so dass das Amt zu 
Recht nicht darauf eingetreten ist. Der gegenteilige Entscheid der Rekurskommis
sion ist in Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufzuheben. 

Art. 1, 7, 13, 24, 26 al. 1, 27, 28 et 128 LEI; 56 et 99 CBE; 2 al. 2 CC; 109 
al. 3 LDIP - «STOCKAGE» 

Le sort du brevet apres sa delivrance est soumis a la loi nationale de chacun 
des pays parties a la CBE ( c. 1 a). 

- L'interdiction jurisprudentielle faite au licencie d'ouvrir action en nullite 
du brevet subsiste-t-elle apres l' expiration du contrat de licence? ( c. 3 a). 
L'invention n'est pas nouvelle uniquement lorsqu 'un document anterieur 
pose le meme probleme et le resout de faron identique dans tous les ele
ments necessaires a l 'homme du metier pour !es reproduire ( c. 4 ). 
Lorsque l'etat de La technique combine des connaissances de divers domai
nes et qu'un developpement suppose La prise en campte de ces differentes 
branches, ilfaut tenir campte, pour apprecier l'activite inventive, des capa
cites collectives du groupe d'hommes du metier qui doivent etre reunis pour 
proceder a des developpements ( c. 5 a). 

- L'interpretation de La notion d'activite inventive n 'a pas change fondamen
talement par La revision de 1976 de La LBJ ( c. 5 a). 

- La description au un dessin ne peut servir qu 'a interpreter une revendicati
on, mais non a La completer au a l' elargir ( C. 5 c). 

- Saisi d'une action en nullite, le juge peut se limiter a constater La nullite 
partielle du brevet au a proceder a une Limitation impliquant La reduction de 
la portee de La protection; le delai de quatre ans des La delivrance du brevet 
est alors inapplicable ( c. 8 a). 
Le juge n 'a pas a examiner d'office si !es conditions posees a La Limitation 
d 'une revendication sont realisees ( c. 8 c ). 

Das Schicksal des Patents nach seiner Erteilung untersteht dem nationalen 
Recht jedes EPÜ-Mitgliedstaates (E. Ja). 
Besteht das Rechtskraftsverbot einere Patentnichtigkeitsklage nach Beendi
gung des Lizenzvertrages fort ( E. 3a)? 
Die Erfindung ist erst dann nicht neu, wenn ein früheres Dokument dassel
be Problem stellt und dem Fachmann gegenüber bezüglich aller notwendi
ger Punkte in gleicher Weise löst (E. 4). 
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- Verbindet der Stand der Technik das Wissen verschiedener Bereiche und be
zieht eine Entwicklung diese Verbindung mit ein, müssen zur Beurteilung 
der erfinderischen Tätigkeit die kombinierten Kenntnisse der Fachleute sol
cher Entwicklungen ermittelt werden ( E. 5a). 

- Die Auslegung des Begriffs der erfinderischen Tätigkeit hat seit der PatG
Revision von 1976 nicht grundlegend geändert (E. 5a). 
Eine Beschreibung oder Zeichnung kann der Erläuterung, nicht aber der 
Ergänzung oder Ausweitung eines Anspruchs dienen (E. 5c). 
Im Nichtigkeitsprozess kann der Richter sich mit der Feststellung der Teil
nichtigkeit des Patents begnügen oder eine Einschränkung mit reduziertem 
Schutzumfang anordnen; die vierjährige Frist seit Patenterteilung ist in die
sem Fall nicht anwendbar (E. Ba). 

- Der Richter muss nicht von Amtes wegen abklären, ob die Voraussetzungen 
für eine Einschränkung der Ansprüche gegeben sind (E. Be). 

Arret de Ja cour de justice de Geneve du 15 septembre 1995 dans Ja cause Hugo 
Fritschi AG. c. Seppo Suominen. 

A. Le 9 avril 1985, Seppo Suominen, domicilie a Huuha (Finlande) a depose une 
demande de brevet europeen concernant un systeme de stockage Celui-ci a fait 
l'objet de publications !es 24 octobre 1985 et 25 janvier 1989, en etant enregi
stre a son nom SOUS n° EP O 179 830 aupres de l'office europeen des brevets. 

Le brevet, redige en anglais, inclut !es revendications et sous- revendications 
suivantes: 

- Revendication n° 1: a) systeme de stockage commande par ordinateur pour 
manipuler et stocker des articles, b) comprenant au moins une voie stocka
ge horizontale munie de rails ou de moyens de guidage equivalents, c) au 
moins un chariot transporteur constitue d' un chässis accompagne d'un 
moyen de levage et agence de fa~on a se deplacer Je long des rails, d) moy
ens de transport pour Je chariot transporteur et e) des moyens de JocaJisati
on et de contröJe pour Je chariot transporteur, f) Je moyen de transport com
prenant une premiere unite de puissance avec un mecanisme de transmissi
on de puissance exterieur au chariot transporteur et g) un eJement de cäbJe 
reliant Je mecanisme de transmission au chariot transporteur; h) Je moyen 
de Jevage presente une seconde unite de puissance exterieure au chariot 
transporteur et i) comprend un «moyen a manivelle» («crank means») ainsi 
que j) un cäbJe metallique reJie au moyen a manivelle, k) pour etre tire par 
J'unite de puissance afin d'entrainer Je moyen de Jevage pour soulever un 
article sur chariot. 

- Revendication n° 2: systeme de stockage selon Ja revendication 0° 1, ca
racterise en ce que Je moyen de transport comprend un moteur eJectri-
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que, un tambour a cäble, une poulie de deflexion, et un cäble s ' etendant 
d'une extremite de chariot transporteur, en passant par la poulie de 
deflexion et le tambour a cäble a l'autre extremite du chariot transpor
teur. 

Revendication n° 3: systeme de stockage selon la revendication n° 1 ou 2, 
caracterise en ce que Ja voie de stockage comprend a une extremite des 
moyens motrices (sie) fixes par rapport a Ja voie de stockage. 

Revendication n° 4: systeme de stockage selon l'une quelconque des re
vendications n° 1 a 3, caracterise en ce que a) le moyen transporteur 
comprend un moyen d'enregistrement qui permet d'assigner les lieux de 
stockage dans Ja memoire de l'ordinateur, b) l'information sur !es lieux 
de stockage occupes et inoccupes, c) sur Ja situation de stockage et d) 
sur l' emplacement du chariot transporteur a chaque instant e) etant ef
fectuee (correction de Ja cour: transmise) dans Ja memoire de l'ordina
teur et f) le chariot transporteur pouvant etre, a l'aide de celle-ci, de
place et stoppe pour transporter des articles d' un lieu de stockage donne 
a un autre. 

- Revendication n° 5: systeme de stockage selon l'une quelconque des reven
dications n° 1 a 4, caracterise en ce que Je systeme comprend une pluralite 
de voies de stockage horizontales, cöte a cöte et paralleles, les voies de 
stockage etant reliees entre elles par une voie de transport horizontale trans
versale. 

Revendication n° 6: systeme de stockage selon l'une quelconque des reven
dications n° 1 a 5, caracterise en ce que le systeme comprend une pluralite 
de voies de stockage horizontales, paralleles superposees, les voies de 
stockage etant reliees entre elles par une voie de transport verticale. 

- Revendication n° 7: systeme de stockage selon la revendication n° 5 ou 6, 
caracterise en ce que les mecanismes de transmission de puissance des cha
riots transporteurs d' au moins deux voies de stockage paralleles ont ete re
lies a une unite de puissance et un moyen d'enregistrement communs, de 
fai;on que !es chariots transporteurs se deplacent simultanement en par
allele. 

- Revendication n° 8: systeme de stockage selon l'une quelconque des reven
dications n° 1 a 7, caracterise en ce qu'une voie de stockage comprend deux 
chariots transporteurs fonctionnant de fai;on independante. 

- Revendication n° 9: systeme de stockage selon l'une des revendications n° 
5 a 8, caracterise en ce qu'une voie de transport comprend deux chariots 
transporteurs fonctionnant de fai;on independante. 
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Dans Ja description du brevet, !es avantages, par rapport a l'etat Ja technique 
d'alors, ont ete enumeres comme suit: 

- en comparaison de systemes de stockage faisant appel a des chariots incor
porant leurs propres unites motrices, Ja disposition de celles-ci a l'exterieur 
des voies de stockage pennet un acces facile pour Ja maintenance; 

- avec des chariots sans unites motrices incorporees, de longs cäbles elec
triques d'alimentation deplaces sur !es voies de stockage deviennent inu
tiles ; 

- point n' est besoin par ailleurs de detecteurs pour identifier !es emplace
ments de stockage; 

- Ja possibilite existe de varier Ja grandeur et Ja position des emplacements de 
stockage, selon les besoins; 

- Je systeme est moins onereux et plus fiable; 

- les chariots transporteurs sont d'une construction simple et peu onereuse; 

- il y a moins d'unites de levage et de transport; 

- Ja predisposition a des pannes du systeme entier est diminuee; 

- Je danger d'electrification des structures est elimine. 

Pour Ja Suisse, Ja societe B. S.A. a Geneve a ete designee comme mandataire 
du titulaire du brevet n° EP O 179 830. 

B. Seppo Suominen a confie I'exploitation du brevet a l'entreprise finlandaise 
Naaraharju Oy. Aux termes d'un contrat conclu Je 6 fävrier 1990, cette dernie
re a concede a Ja societe Hugo Fritschi AG., avec siege a Brislach (Berne), une 
Iicence de savoir-faire et d'autres droits immateriels, portant notamment sur Je 
brevet n° EP O 179 830. L' accord a ete conclu pour une dure indeterminee, 
avec clause d'exclusivite limitee au territoire de la Confäderation et moyen
nant Je paiement de royautes periodiques. 

L'art. 21 du contrat prevoyait ce qui suit: 

«Le preneur de licence s'abstiendra d'ouvrir action, ou d'inciter un tiers 
a ouvrir action, en vue d'invalider Je brevet donne en licence ou de l'at
taquer sur Ja base de l'existence d'un brevet anterieur, a moins que l'in
validite ne soit due aune publication de l 'invention par Je donneur de li
cence». 
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Un conflit a uJterieurement surgi entre Naaraharju Oy et Hugo Fritschi AG., 
qui a conduit a Ja resiliation du contrat par Je donneur de licence en date du 18 
novembre 1991. Au debut de 1992, une procedure arbitrale portant notamment 
sur Je versement, respectivement Je remboursement des royautes convenues, a 
ete engagee entre !es cocontractants, conformement aux regJes de Ja Chambre 
de commerce international. 

C. Parallelement et par assignation du 27 juillet 1992, Hugo Fritschi AG. a saisi 
Ja cour de ceans de Ja presente action dirigee contre Seppo Suominen, en vue 
de faire constater Ja nullite du brevet n° EP 0 179 830 pour defaut de nou
veaute, respectivement d'activite inventive. La demanderesse a invoque a cet 
egard des inventions anterieures dans Je meme domaine technique, en particu
lier un brevet franr;ais n° FR 78 21225 depose en 1978 ainsi qu ' un brevet 
americain n° US 3 182 823 depose en 1962. 

Seppo Suominen s'est oppose a Ja demande. II a aussi reproche a sa partie ad
verse un abus de droit au sens de J' art. 2 al. 2 CC, pour avoir ouvert action en 
nullite de brevet alors qu'elle avait precedemment beneficie de l'invention at
taquee en tant que licenciee. 

D. Conformement aux conclusions des parties, la cour a ordonne une experti 
se confiee a X. Dans un premier rapport depose le 16 mars 1994, X. a 
estime: 

que Je brevet EP 179 830 repondait a la condition de la nouveaute des art. 7 
et 7a LBI; 

que Ja revendication n° 1 dans sa totalite - c'est-a-dire l'ensemble des sous
revendications a a k - ne satisfaisait pas a l'exigence de l'activite inventive, 
campte tenu de l' etat de Ja technique d ' alors, a savoir !es brevets anterieurs 
US 3 182 823 et FR 2 431 445 ainsi que le traite intitule «Kabelkrane», pu
blie en 1956; que, en revanche, aucune des caracteristiques faisant l'objet 
de la revendication n° 4 n'etait contenue dans l'etat de Ja technique de 
l'epoque; 

- qu'enfin Je systeme decrit dans Je brevet litigieux, consistant a prevoir deux 
cäbles separes pour le deplacement et Je levage des chariots, joint a un ar
rangement mecanique de levage de deux moyens a manivelle suivant des 
sens de rotation opposes, fournissait une possibilite de localisation et de 
contröle exacts des chariots. Cette solution simple ne figurait nulle part 
dans l'etat de la technique du moment et traduisait progres technique cer
tain . X. a en consequence suggere de reformuler Ja revendication n° 1 de 
maniere plus restrictive ou d'integrer dans la revendication n° 1 !es carac
teristiques des revendications n° 2 et 4. 
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E. Prenant connaissance de ces conclusions, Hugo Fritschi AG. a objecte que 
l'utilisation d'ordinateurs pour gerer des stocks, a partir de moyens de locali
sation et de contröle de charges, etait connue depuis longtemps, ainsi qu'en te
moignaient des publications versees en dernier lieu aux debats. 

La cour a alors prie ]'expert de fournir un avis complementaire sur Je sujet et 
sur certains problemes annexes, tenant en particulier a l'usage de moyens a 
manivelle ( «crank means») fonctionnant en sens oppose ou au contraire en 
parallele, pour Je levage des charges selon Je brevet attaque. 

Dans un second rapport et lors de son audition, en date du 15 fevrier 1995, 
Je representant de X. a indique que les derniers documents produits par Ja 
defenderesse n' etaient pas de nature a modifier les conclusions initiales 
relatives a Ja nouveaute de l'invention de Seppo Suominen. Par ailleurs, 
l'invention etait techniquement utilisable avec des moyens a manivelle 
( «crank means») fonctionnant aussi bien en parallele qu 'en sens oppose; 
cette derniere disposition contribuait neanmoins a simplifier les calculs car 
elle assurait normalement un levage vertical, sans deplacement horizontal 
de charges. 

Droit: 

la. Le brevet attaque est un brevet europeen enregistre selon Ja convention sur Ja 
delivrance des brevets europeens (CBE) conclue Je 5 octobre 1973 a Munich 
et ratifiee par Ja Suisse (RS 0.232.142.2). 

Ce texte a essentiellement pour effet d' accorder, dans les Etats cocontractants 
oi:J la protection a ete demandee, Je meme regime qu'un brevet national. En re
vanche et sous reserve de quelques exceptions, Ja CBE ne regle pas Je sort du 
brevet apres sa delivrance. Cette question reste soumise aux lois nationales de 
chacun des pays concernes, qui determinent notamment Ja faculte pour les 
tiers d'ouvrir action en nullite dans l'Etat en cause (FF 1976 II 19, 23, 126-
127). 

b. La competence «ratione loci» des juridictions genevoises pour connaitre de Ja 
presente procedure resulte a satisfaction de droit de I' art. 109 al. 3 LDIP, puis
que Seppo Suominen a designe B. S.A. avec siege dans Je canton comme son 
mandataire en Suisse conformement a I'art. 13 LBI (ATF 117 II 599 = JdT 
1992 I 360; Vischer, IPRG Kommentar, ad art. 109 n° 10-11). Le resultat au
rait ete identique sous l'angle de Ja convention de Lugano concernant Ja 
competence judiciaire et I' execution des decisions en matiere civile et com
merciale (art. 16 eh. 4; RS 0.275.11), etant toutefois observe que ce dernier 
texte est inapplicable en I'espece, puisque Ja Finlande l'a ratifie avec effet au 
ler juillet 1993, alors que Hugo Fritschi AG. a depose sa demande Je 27 juil
let 1992 deja (art. 54 al. I CL). 
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2. II n 'existe pas de raison de suspendre la presente procedure en application de 
l' art. 128 LBI, puisque le delai de 9 mois prevu a l' art. 99 CBE pour l' opposi
tion au brevet europeen litigieux est echu. 

3a. A teneur de l' art. 28 LBI, toute personne qui justifie d'un interet peut intenter 
l' action en nullite de brevet. 

Un preneur de licence a en principe un interet pour agir au sens de la norme 
precitee. La jurisprudence suisse admet toutefois que sa demarche peut consti
tuer un abus de droit lorsque le contrat de licence, par le regime qu'il consac
re, cree un rapport de confiance particulier, par exemple lorsque des echanges 
de dessins de construction ou d'informations ont lieu entre !es parties , ou en
core lorsque Ja licence a ete concedee a un moment oll Ja validite du brevet 
etaitdejadouteuse(ATF7511167=JdT 19501 ll ; ATF61 II 140=JdT 1935 
I 538). L' interdiction faite au licencie d'ouvrir action en nullite en vertu de 
l' art. 2 al. 2 CC a ete restreinte par Ja jurisprudence etrangere, mais semble 
toujours subsister en Suisse (A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3eme ed, p. 
834; Modiano, Le contrat de licence, th. Geneve 1979, p. 102-106, 232-233). 
II n'a en revanche jamais ete precise si eile s'impose uniquement durant Je 
temps Oll Je contrat de licence reste en vigueur ou si elle subsiste meme apres 
son terme. 

Quelle que soit Ja reponse a apporter a ce dernier probleme, Je fardeau de Ja 
preuve, quant a un abus de droit de la demanderesse, incombait au defendeur 
(Kummer, Commentaire bernois , ad. art. 8 n° 177). Or, Seppo Suominen n' a 
fourni aucun element concret, ni articule d'offre de preuve precise, qui tendrait 
a demontrer que, dans le cas d'espece, la demarche de sa partie adverse tom
bait sous le coup de l' art. 2 al. 2 CC. II ne suffit pas que l' accord de licence sig
ne en 1990 ait prevu (art. 4 a 7) des echanges d'informations entre !es parties. 
II aurait encore fallu etablir que !es cocontractants y avaient effectivement 
procede ou que d ' autres rapports de confiance particuliers existaient, ce qui 
n' a pas ete allegue. 

b. L' art. 21 de l'accord de 1990, qui prohibait au preneur de licence toute action 
en nullite, n' est pas plus determinant. La clause etait assurement valable (A. 
Troll er, op. cit. p. 831 ). La demanderesse a cependant objecte que rien n' avait 
ete prevu, pour faire subsister l' interdiction au-dela du terme du contrat; or une 
interpretation contraire de la disposition contractuelle, muette sur la question, 
n' a derechef pas ete offerte en preuve. 

En consequence, Ja legitimation active de Hugo Fritschi AG. sera admise. 

4. Conformement aux art. 1, 7 LBI, 52 a 57 CBE, une invention est brevetable 
lorsqu ' elle est susceptible d ' application industrielle, qu'elle est nouvelle et 
qu 'elle est Je resultat d ' une activite inventive. 
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Le systeme de stockage decrit dans Je brevet EP 0 179 830 est bien suscep
tible d'application industrielle. L'expert estime aussi que !es revendications, 
notamment celle portant Je n° 1, sont nouvelles . Dans sa derniere ecriture, Ja 
demanderesse ne conteste pas cette conclusion, qui doit etre apprauvee. Le 
critere de la nouveaute s' interprete en effet de maniere formelle et restric
tive; il s'agit de se demander si l'invention en cause se trauve deja expli
quee, dans son integralite, comme regle dans un document appartenant a 
l'etat de la technique. La nouveaute est uniquement exclue lorsque le docu
ment anterieur pose Je meme prableme et le resout de fa~on identique dans 
tous !es elements necessaires a l'homme du metier pour !es repraduire (K. 
Trailer, Manuel du drait suisse des biens immateriels, vol. I p. 71 a 74). En 
l'occurrence aucun document de ce type n'a ete praduit et il y a bien nou
veaute. 

Sa. Selon l'art. 56 CBE, une invention est consideree comme impliquant une ac
tivite inventive si, pour un homme du metier, eile ne decoule pas de maniere 
evidente de l'etat de la technique. L' homme du metier s'entend comme le bon 
technicien jouissant d'une formation apprapriee et d'une experience suffisan
te; il n'est en revanche ni un expert de la branche technique en cause, ni un 
specialiste disposant de connaissances exceptionnelles. Lorsque l'etat Ja tech
nique combine deja des connaissances de divers domaines et qu'un develop
pement suppose necessairement Ja prise en compte de ces differentes bran
ches, il faut tenir compte, pour apprecier l'activite inventive, des capacites 
collectives du graupe d'hommes du metier qui doivent etre reunis pour prace
der a des developpements (ATF 120 II 73 = JdT 1994 I 356). 

Dans un souci d'harmonie avec Ja CBE (FF 1976 II 56), l'art. 1 LBI dans sa 
nouvelle teneur de 1976 donne une definition negative de l'activite inventive 
en excluant de celle-ci «ce qui decoule d'une maniere evidente («nahelie
gend»; K. Trailer, op. cit., p. 77 note 36) de l'etat de la technique». Sous l'em
pire de l' ancienne LBI, la solution brevetee devait atteindre certain niveau in
ventif, a savoir etre le fruit d' une idee creatrice ayant une qualite particuliere 
(ATF 11411 82 = JdT 1988 I 292). Une partie de Ja doctrine a deduit du nouvel 
art. 1 al. 2 LBI que !es exigences de la brevetabilite avaient ete assouplies par 
rapport a l'ancien drait, en ce sens qu'il suffit desormais qu'une lacune d ' in
formation existe entre l'etat de la technique et l'invention, mais qu'il n'etait 
plus necessaire que le pragres depasse fa~on objective, !es capacites de l'hom
me du metier (K. Trailer, op. cit. p. 78 a 80). 

A Ja lumiere d'un recent arret du tribunal föderal (ATF 120 II 312 ou RSPI 
1994, 338 cons. 4/b), l'interpretation a donner au critere de l'activite inventi
ve ne parait cependant pas avoir change de maniere aussi fondamentale. A pra
pos d'une invention de combinaison, Je tribunal fäderal a rappele que, pour 
meriter la pratection d'un brevet, la solution doit toujours temoigner d'un ef
fort creatif, en realisant un resultat d'ensemble inedit qui apporte une applica-
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tion nouvelle a la technique. Restent non brevetables !es idees ressortant de la 
simple innovation, ainsi !es associations qui ne depassent pas l'evolution tech
nique ordinaire dont est capable l' homme du metier (cf. aussi RSPI 1993 p. 
145-146). 

b. Procedant a une comparaison avec !es brevets US 3 182 823 et FR 2 431 445, 
!'expert mis en oeuvre par la cour a estime que toutes !es sous-revendications 
contenues dans Ja revendication n° 1 du brevet litigieux ne traduisaient aucu
ne activite inventive. En particulier la mise en oeuvre d'un «moyen a manivel
le» ( «crank means») faisait appel au meme fonctionnement mecanique que Je 
parallelogramme deformable compose de deux leviers, tels qu ' il etait expose 
dans Je brevet FR 2 431 445. Meme si un certain doute subsiste sur ce dernier 
point - car !es deux mecanismes sont tout de meme assez differents - J'opini
on ainsi exprimee, qui n'a d'ailleurs pas ete contestee par Je defendeur, sera re
tenue par Ja cour. 

c. Est aussi exacte Ja constatation suivant laquelle iJ n'existe, dans Je brevet liti
gieux, aucune revendication specifique concernant des chariots pourvus de 
deux moyens a manivelle tournant en sens opposes, de maniere a supprimer Je 
deplacement horizontal des charges lors des operations de levage. La 
disposition opposee des moyens a manivelle ressort certes du dessin n° 3 qui 
accompagne Je brevet litigieux. Cependant puisqu'un dessin ou Ja description 
ne peut servir qu'a interpreter une revendication, mais non a Ja compJeter ou a 
l'elargir, Ja protection du droit de Ja propriete intellectuelle ne peut etre 
accordee a une sembJabJe caracteristique (K. Troller, op. cit., p. 318-319). 

d. Aux yeux de ]'expert, Ja revendication n° 4 ne correspond pas l'etat de Ja 
technique. Par ailleurs et toujours selon lui, l'idee, consistant a utiliser deux 
cäbles differents , J 'un pour Ja traction des chariots et l' autre pour Jever les 
charges, consacre une idee inventive soit un reel progres par rapport a J' etat 
de Ja technique. Le nouveau concept fournit en effet des moyens precis 
(]ineaires et univoques) de localisation des charges (independants des forces 
de traction), ce qui autorise ensuite l'emploi d'un ordinateur pour Je contröle 
du systeme. 

La demanderesse conteste cette opinion et reclame une contre-expertise en 
pretendant que Je recours a des ordinateurs est connu depuis longtemps pour Ja 
gestion de facilites de stockage. Son argumentation tombe neanmoins a faux. 
Ainsi que l'a souligne !'expert dans son rapport complementaire, l'idee de 
Seppo Suominen ne porte pas seulement sur l'utilisation d'un ordinateur, mais 
bien sur les moyens precis de localisation - notamment sur Ja possibilite d'ad
aptation du systeme a des dimensions differentes des charges - d'ou des gains 
de pJace et une meilleure rationaJisation. Ce n'est qu'ensuite que sont mises en 
oeuvre des facilites informatiques. Sous cet angle, l'idee inventive existe bei et 
bien. 
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7. L'expert a tout d'abord estime qu'un fonctionnement correct du systeme de 
stockage objet du brevet supposait que les moyens a manivelle («crank me
ans») tournent en sens oppose de maniere a eviter tout deplacement horizontal 
des charges lors de l'operation de levage. 

Dans un second temps, il a cependant nuance son opinion et a indique que Ja 
localisation par ordinateur etait aussi concevable avec des manivelles fonc
tionnant en parallele, ce qui impliquait simplement l'introduction de paramet
res de securite dans les programmes informatiques, pour tenir compte du de
placement horizontal des charges qui etait susceptible de fluctuer suivant Ja 
leur nature, leur emballage et les vitesses de levage. 

L' opinion exprimee est derechef parfaitement logique et intelligible. Le 
deplacement horizontal peut bien etre determine a I' avance, en fonction de 
divers parametres. En consequence, puisqu'il est possible de supprimer Ja 
condition des deux manivelles ( «crank means») tournant en sens opposes les 
conditions de Ja nouveaute de l' invention et de son application technique sub
sistent. 

8a. Saisi d'une action fondee sur I'art. 26 LBI, le juge doit se limiter a constater la 
nullite partielle du brevet attaque lorsqu'il estime que certaines revendications 
qu'il contient demeurent valables (A. Troller, op. cit., p. 730). II peut egale
ment proceder a une modification du brevet dans les limites autorisees par 
l' art. 24 al. 1 LBI, etant precise que Ja periode maximale de 4 ans prevue a J' al. 
2 du meme article est inapplicable lorsqu'un brevet vient a etre modifie par de
cision judiciaire (A. Troller, op. cit., p. 490, 750; Blum/Pedrazzini, Das schw. 
Patentrecht, ad art. 24 n° 3 et ad art. 27 n° 7 et 7a; K. Troller, op. cit., p. 322 a 
324). 

Conformement a l'art. 24 al. 1 lit b etc LBI, Ja Jimitation d'un brevet peut in
tervenir par l'incorporation d'une revendication dependante dans une revendi
cation independante ou de toute autre maniere, l'essentieJ etant que la portee 
de Ja protection accordee a l'invention soit reduite et non pas elargie (ATF 107 
II 368 = JdT 1982 I 511; A. Troller, op. cit., p. 749-750; Blum/Pedrazzini, op. 
cit., ad art. 24 n° 2). 

b. Dans le cas d'espece, l'expert mis en oeuvre a propose une modification du 
brevet EP 0 179 830, sous forme d'une fusion de ses revendications n° 1 et 4. 
Le nouveau texte propose a bien un effet restrictif par rapport a J'enregistre
ment actuel. Le demandeur a accepte une teile modification, en dernier Iieu 
sans inclure de precision tenant a des moyens a manivelle tournant en sens op
poses. 

Seppo Suominen souhaite d'autre part voir Je nouveau texte complete par Ja 
phrase suivante: 
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« ... l' inforrnation sur !es lieux de stockage occupes et inoccupes et sur l' em
placement du chariot trnnsporteur a chaque instant etant enregistree dans la 
memoire de l'ordinateur le chariot trnnsporteur pouvant etre, a l'aide de cel
le-ci deplace et stoppe pour trnnsporter des articles d'un lieu de stockage 
donne a un autre.» 

Comme Ja forrnule figure dans Ja revendication n° 4 actuelle et qu'elle est per
tinente, un tel ajout parait prima facie admissible. 

c. Lorsqu'il procede a une modification du brevet, Je juge a l'obligation de don
ner aux parties l' occasion de s' exprimer sur la redaction nouvelle qu' il entend 
donner a Ja revendication, ce qui a deja ete fait par le biais des echanges d'ecri
tures qui ont eu lieu. 11 peut en outre demander l' avis de I' office federn! de la 
propriete intellectuelle (art. 27 al. 2 LBI). Dans sa täche il n'a en revanche pas 
a examiner d' office si les conditions posees a limitation d' une revendication 
sont realisees (ATF 108 II 154). 

Pour respecter l'art. 27 al. 2 LBI, Ja cour soumettrn Je texte de remplacement a 
l' office federn! de Ja propriete intellectuelle, afin d' obtenir son opinion, a char
ge pour celui-ci de Je soumettre si necessaire aux instances europeennes 
competentes. 

A reception de l' avis de I 'office, I 'arret definitif sern rendu et Ja cour trnnchern 
sur la question des depens. 

Remarque: 

Dans son arret du 22 decembre 1995, la cour de justice de Geneve, apres avoir 
releve que l' office federn! de la propriete intellectuelle avait es time que rien ne 
s'opposait a Ja forrnulation proposee, a modifie le brevet comme suit: 

1. Ordonne Ja suppression de Ja revendication n° 4 et la modification de Ja re
vendication n° 1 du brevet EP O 179 830 selon Je texte suivant: 

«Systeme de stockage commande par ordinateur pour manipuler et stocker des 
articles, comprenant au moins une voie de stockage horizontale munie de rnils 
(1) ou de moyens de guidage equivalents, au moins un chariot trnnsporteur (6) 
constitue d'un chässis (8) et d'un moyen de levage (9) et agence de fac;on a se 
deplacer Je long des rnils (1), des moyens de trnnsport pour Je chariot trnns
porteur, et des moyens de localisation et de contröle pour Je chariot trnnspor
teur, les moyens de trnnsport comprenant une premiere unite motrice (16) avec 
un mecanisme ( 17) de trnnsmission de puissance exterieur au chariot trnnspor
teur et un element de cäble (18) reliant Je mecanisme de trnnsmission au cha
riot trnnsporteur (6), carncterise en ce que le moyen de levage (9) comprend 
une seconde unite motrice (10) exterieure au chariot trnnsporteur (6), ce der-
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nier etant muni d'un mecanisme de levage comportant deux arbres de levage 
(14) en forme de manivelle, un cäble metallique (II) independant dudit ele
ment de cäble (18) etant agence entre Ja seconde unite motrice (10) et Je me
canisme de levage de fa~on a entrainer !es deux arbres de levage (14) pour sou
lever ou abaisser un article sur Je chariot, !es moyens de localisation et de con
tröle comportant un moyen d'enregistrement et de captage (20) associe a Ja 
premiere unite motrice (16) et au mecanisme de transmission ( 17) exterieur au 
chariot et relie audit ordinateur (21), l'information sur des lieux de stockage 
occupes et inoccupes et sur l' emplacement du chariot transporteur a chaque in
stant etant enregistree dans Ja memoire de l'ordinateur et Je chariot transpor
teur (6) pouvant etre, a l'aide de celle-ci, deplace et stoppe pour transporter des 
articles d'un lieu de stockage donne a un autre.» 

2. Ordonne Ja modification des revendications n° 5 a 9 comme suit: 

- revendication n° 5 devenant Ja revendication n° 4 et etant libellee: «Syste
me de stockage selon l'une quelconque des revendications 1-3 ... » (reste in
change); 

- revendication n° 6 devenant Ja revendication n° 5 et etant libellee: «Syste
me de stockage selon l' une quelconque des revendications 1-4 ... » (reste in
change); 

- revendication n° 7 devenant Ja revendication n° 6 et etant libellee: «Syste
me de stockage selon Ja revendication 4 ou 5 ... » (reste inchange); 

- revendication n° 8 devenant Ja revendication n° 7 et etant libellee: «Syste
me de stockage selon l'une quelconque des revendications 1-6 ... » (reste in
change); 

- revendication n° 9 devenant Ja revendication n° 8 et etant libellee; «Syste
me de stockage selon l'une quelconque des revendications 4-7 ... » (reste in
change). 

M.M. 
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V. Modellschutz/ Modeles 

Art. 4 al. 2 et 3, 6 et 28 LDMI; 82, 400, 401 et 414 CO - «BRACELET CO
LONlAL» 

- Le droit sur un dessin ou un modele peut faire l 'objet d'une cession fondee 
sur un contrat de mandat; si le mandant n 'a pas retribue le mandataire, ce 
dernier peut refuser de ceder au mandant le resultat de son activite; le man
dant n 'a alors pas le droit d'utiliser le modele elabore par son cocontrac
tant ( c. 3 b ). 

- La seule production d'une revue specialisee editee a l'etranger ne rend pas 
vraisemblable que l'idee a la base de l'objet litigieux etait connue en Suis
se (c. 4). 

- Das Recht am Muster oder Modell kann im Rahmen eines Auftragsverhält
nisses übertragen werden; hat der Auftraggeber den Auftragnehmer aber 
nicht dafür entschädigt, kann sich dieser der Übertragung seines Arbeitser
gebnisses an den Auftraggeber widersetzen; der Auftraggeber hat also nicht 
das Recht, das Modell seines Vertragspartners zu gebrauchen (E. 3b). 

- Der Bericht einer im Ausland herausgegebenen Fachzeitschrift allein macht 
die hiesige Bekanntheit einer dem Streitobjekt zugrundeliegenden Idee noch 
nicht wahrscheinlich (E. 4). 

Ordonnance de la cour de justice de Geneve du 28 juillet 1995 dans la cause M. 
c. X. S.A. 

A. Au printemps 1993, X S.A., avec siege a Geneve, a approche M., exploitant 
une entreprise de bijouterie-joaillerie a l'avenue de la Praille, en vue de la 
creation d' un nouveau bracelet de montre pour une de ses gammes de pro
duits, SOUS la denomination «Colonial». Aucun contrat ecrit n'a ete etabli a 
l'epoque. 

B. Avec l'aide de ses collaborateurs, M. a developpe un bracelet compose d'une 
serie de brins metalliques disposes dans Je sens de la longueur et relies, dans Ja 
largeur, par des vis. Le ler juillet 1993, il a depose aupres de l'OMPI (Organi
sation mondiale de la propriete intellectuelle), a Geneve, un dessin et modele 
industriel de bracelet-montre, qui a ete enregistre a son nom SOUS n° DM/026 
598, avec effet dans divers pays europeens et d'outre-mer. X S.A. n'en a pas 
ete avertie. 
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Cela fait, M. a soumis a C., administrateur et animateur de X S.A., des es
quisses preparees sur ordinateur dans son entreprise ainsi que des prototy
pes du bracelet «Colonial». Quelques changements de detail ont ete appor
tes durant les mois qui ont suivi . 

C. La forme definitive de l'article ayant ete arretee et acceptee par C., M. a 
presente a X S.A., les 8 novembre et ler decembre 1993, deux offres pour 
Ja fabrication du bracelet. Pour Je modele or, le prix de fabrication par pie
ce oscillait entre CHF 850.- et CHF 520.- s'agissant d'une serie maximale 
de 100 unites; s'agissant du modele acier et pour une serie de 500 pieces au 
maximum, le prix unitaire se situait entre CHF 450.- et CHF 395.-. 

A la meme epoque, soit Je 16 novembre 1993, et sans en informer M., X 
S.A. fit enregistrer a son nom aupres de l'OMPI, sous no DM/028 569 un 
dessin et modele du bracelet «Colonial», valable en Europe et en Afrique. 

D. Durant l'hiver de 1994, les parties entamerent des negociations vue de la 
conclusion d'un contrat portant sur Ja fabrication du bracelet. Les pourpar
lers echouerent, faute notamment d'accord sur !es prix . X S.A. annonc;:a 
alors qu'elle se considerait co-cotitulaire du modele de bracelet, pour avoir 
participe a sa conception conjointement avec M ., et qu'elle allait s ' adresser 
a un tiers pour assurer Ja fabrication. 

E. Le 8 decembre 1994, M . a ouvert action au fond devant cour de ceans con
tre X S.A. , en vue de faire constater Ja nullite du modele DM/028 569 enre
gistre par sa partie adverse et de lui faire interdiction commercialiser Je bra
celet «Colonial». 

La defenderesse s'est opposee a la demande en persistant dans son argu
mentation. Elle a ajoute que Je modele no DM/026 598 depose par Je de
mandeur en juillet 1993 n' etait pas nouveau, ayant ete copie d ' articles sem
blables fabriques en Extreme-Orient depuis plusieurs annees , ainsi qu' atte
stait la revue professionnelle Asian Sources du mois d'octobre 1988. Cet 
allegation a ete contestee et Ja nouveaute du modele no DM/026 598 reaf
firmee . 

F. En date du 29 juin 1995, dans le cadre de la procedure ouverte, M. a saisi Ja 
cour d'une requete de mesures provisionnelles destinees a interdire a X S.A. 
de commercialiser le bracelet «Colonial», en violation de son modele, vo
lonte qui paraissait devoir se concretiser dans un proche avenir, comme le 
laissait craindre une publication commerciale parue en juin 1995 . 

G. La cour a entendu les parties en comparution personnelle Je 13 juillet 1995. 11 
en ressort que: 
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X S.A. s'est adressee a la maison Cr. a La Neuveville (Neuchätel) (sie), au 
printemps de 1995, en vue de faire fabriquer environ 1000 unites du bracelet 
«Colonial». Un contrat a ete signe avec cette entreprise. Le debut de Ja com
mercialisation est prevu pour Je mois de novembre 1995; 

malgre un echange d'ecritures sur le fond, aucun element concret n'a ete four
ni a ce jour, qui laisserait croire que C. ou un autre collaborateur de X S.A. au
rait participe a l'elaboration du modele «Colonial» mis au point par le deman
deur. 

Droit: 

3a. M. a depose le ler juillet 1993 le modele no DM/026 598, ce qui, conforme
ment a I'art. 6 LDMI, laissait presumer que Je demandeur en etait l' auteur. La 
presomption est d' ailleurs corroboree par les elements recueillis durant l' in
struction de la cause, qui demontrent que le bracelet «Colonial» a ete conr;u 
par lui et ses collaborateurs. Les assertions de X S.A., suivant lesquelles son 
administrateur C. aurait participe a I 'elaboration du dessin du bracelet, ne trou
vent en I 'etat appui sur aucun indice concret, alors que Ja cause sur le fond a 
donne lieu a un echange d'ecritures et une comparution personnelle des par
ties . 

Vu l'anteriorite du modele no DM/026 598 du demandeur, celui enregistre le 
16 novembre 1993 par Ja defenderesse, sous no DM/028 569, et qui n'en est 

· que Ja copie, apparaft «prima facie» denue de valeur. 

b. A teneur de l'art. 4 al. 2 LDMI, le droit de l'auteur sur un dessin ou un modele 
industriel peut faire l'objet d' un contrat de licence, celui-ci n'etant pas soumis 
a une forme particuliere et pouvant donc etre convenu meme oralement; l'exi
gence de Ja forme ecrite instituee a l'art. 4 al. 3 LDMI ne vaut en effet que vis
a-vis des tiers, mais non entre les parties elles-memes (David, Markenschutz
gesetz, Muster- und Modellgesetz, Bäle, 1994, ad art. 4 MMG, nos 6, 16). En 
sus d'une licence, le droit sur un dessin ou un modele peut faire l'objet d ' une 
cession, par exemple sur Ja base d'un contrat de mandat; en pareille hypothe
se, la question de savoir si !es art. 400 et 401 CO offrent une base legale suffi
sante pour un transfert du droit immateriel au mandant est controversee au sein 
de la doctrine (R. von Büren, Schw. Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 
vol. I/1, p. 190, 193; Trailer, Immaterialgüterrecht, 3eme ed., p. 639). 

En l'occurrence, X. S.A. a approche M. afin qu ' il conr;oive un bracelet de 
montre, activite que ce dernier a accepte d'entreprendre en tant qu'indepen
dant. De semblables elements sont bien typiques d'un mandat. Vu son activite 
professionnelle, le demandeur devait a l'evidence etre retribue pour ses servi
ces; les plaideurs ne sont toutefois jamais tombes d'accord sur Je montant de Ja 
remuneration due. En pareille hypothese, il faut probablement admettre que le 
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contrat a bien ete conclu et qu'il incombe au juge de completer Ja lacune qui 
subsiste, en arretant Ja somme due au mandataire pour ses services, en fonction 
des usages de Ja branche, par application analogique de l'art. 414 CO, ou, a 
defaut, au vu de toutes les caracteristiques de I 'acti vite deployee (Fellmann, 
Commentaire bernois, ad art. 394 nos 398 a 400, 460 a 466). 

A partir de ces premisses, on pourrait concevoir que M. soit, a un moment 
donne, contraint de ceder a X. S.A. Je modele de bracelet qu'il a mis au point. 
Le devoir de restitution du mandataire, selon I' art. 400 al. 1 CO, suppose ce
pendant que Je mandant s'est acquitte de ses propres obligations, notamment 
financieres . A defaut, le mandataire peut refuser de restituer ce qu ' il a rec;u, re
spectivement le resultat de son activite, invoquant l'art. 82 CO, si les prestati
ons sont executables trait pour trait ou en se prevalant d 'un droit de retention 
de nature obligataire (Fellmann, op. cit., ad art. 400 nos 177-178, 186 a 188; 
Weber, Praxis zum Auftragsrecht, Berne, 1990, p. 94). La defenderesse, qui 
n 'a rien paye a ce jour, n' est donc pas fondee en I' etat a utiliser Je modele ela
bore par Je demandeur. 

4. X. S.A. pretend encore que Je modele no DM/026 598 depose Je 1 juillet 1993 
ne serait pas nouveau, car il s' agirait d'une copie d ' articles semblables deja fa
briques en Extreme Orient depuis 1988. La seule production d'une revue spe
cialisee editee a Amsterdam ne rend cependant pas suffisamment vraisembla
ble que l'idee a Ja base de l'objet litigieux etait connue du public en Suisse ou 
des milieux professionnels interesses (K. Trailer, Manuel du droit suisse des 
biens immateriels, vol. I, p. 265-266). 

5. Partant, les mesures provisionnelles sollicitees, qui entrent dan Je cadre de 
l'art. 28 LDMI, seront accordees. Pour tenir compte de l'objection de l'absen
ce de nouveaute soulevee par Ja defenderesse, M. sera invite a fournir des 
sfiretes de CHF 10.000.- (David, Markenschutzgesetz precitee, ad art. 28 nos 
11,14). 
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VI. Wettbewerbsrecht/ Concurrence deloyale 

Art. 3 lettre l LCD - «PETIT CREDIT» 

L'annonce publique comprend toute manifestation publicitaire qui ne 
s 'adresse pas a un cercle clairement defini de personnes ( c. 2 a). 

- Le comportement reprime par l'article 3 lettre l LCD ne parait pas impli
quer une mise en danger concrete conduisant a la tromperie ou a l'erreur (c. 
2 a). 

- La publicite par laquelle l 'annonceur se Limite a rappeler sans plus qu 'il 
pratique le petit credit est-elle soumise aux exigences de l'article 3 lettre l 
LCD? (c. 2 e etf). 

- L'article 3 lettre l LCD vise a eviter que le consommateur ne soit tente de re
courir au petit credit par une publicite qui lui en presente !es avantages 
sans attirer son attention sur !es couts supplementaires ( c. 2 f). 

- L'application de l 'article 3 lettre l LCD n 'a pas a etre limitee a la publicite 
contenant des chiffres ( c. 2 f). 

- Die «öffentliche Anzeige» umfasst jede öffentliche Bekanntgabe, die sich an 
keinen genau definierten Personenkreis richtet (E. 2a). 

- Art. 3 lit. l UWG setzt keine konkrete /rreführungs- oder Täuschungsgefahr 
voraus (E. 2a). 

- Untersteht auf die Tatsache beschränkte Werbung, dass der Inserent Klein
kredite anbietet, Art. 3 lit. l UWG? 

- Art. 3 lit. l UWG will verhindern, dass der Konsument sich nicht durch Wer
bung zur Aufnahme eines Kleinkredits verleiten lässt, die ihm die Vorteile 
zeigt ohne seine Aufmerksamkeit auf die Zusatzkosten zu lenken ( E. 2f). 

- Art. 3 lit. l ist nicht bloss auf Werbung, die Zahlen enthält, anwendbar ( E. 
2f). 

Arret du tribunal fäderal ( cour de cassation penale) du 18 octobre 1994 dans la 
cause S. et 0. c. Federation romande des consommatrices, Federation suisse des 
consommateurs et ministere public du canton de Vaud (publie in ATF 120 IV 287). 
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Art. 2 et 3 lettre i LCD - «MER MORTE» 

- Celui qui, sans etre droguiste ni pharmacien, vend des produits dont 
l'OICM reserve la distribution aux drogueries et aux pharmacies commet 
un acte de concurrence deloyale. 

- Wer, ohne Drogist oder Apotheker zu sein, Waren verkauft, deren Vertrieb 
die JKS Drogerien und Apotheken vorbehält, begeht unlauteren Wettbewerb. 

Ordonnance de Ja cour de justice de Geneve du 15 decembre 1994 dans Ja cau
se P. S.A. C. G. 

A. P. S.A. deploie son activite dans !es domaines de Ja droguerie et de Ja parfu
merie. Son but est Ja production et Je commerce de produits en rapport avec !es 
questions liees a Ja sante et au bien-etre. Elle vend depuis plusieurs annees des 
sels de bain de Ja mer Morte par l'entremise exclusive de pharmacies et dro
gueries sur Ja base d'un enregistrement conforme aupres de l'office intercan
tonal de contröle des medicaments (OICM). 

B. P. entend faire interdiction a G. (non inscrite au registre du commerce) de ven
dre des sels de bain de Ja mer Morte non autorises par l'OICM, commerce dont 
elle a ete informee en mai 1994. 

C. Dans Je cadre des discussions intervenues entre !es parties, 1' avis du pharma
cien cantonal adjoint de Geneve fut produit, selon lequel !es sels de bains de Ja 
mer Morte, vendus sans indications therapeutiques, ne necessitent pas un en
registrement a l'OICM. Ledit pharmacien se fondait alors sur l'opinion ex
primee par lettre du 15 juillet 1994 de l'OICM. 

D. Cependant, un avis de droit du 25 aoGt 1994 de l'OICM, communique Je 23 
septembre 1994, modifia completement Ja situation. L'office federal de Ja 
sante (OFS) a confirme que !es sels marins de Ja mer Morte ne pouvaient etre 
consideres comme des cosmetiques ( eures prescrites par !es medecins et rem
boursees par !es caisses maladie). Ces produits ont des proprietes bien connu
es et tous !es sels de bain de Ja mer Morte doivent obtenir un enregistrement 
aupres de l'OICM et ne doivent par consequent pas se trouver dans Je com
merce avant l'avenement dudit enregistrement. Aussi, !es sels de bain de Ja 
mer Morte (meme s'ils ne prönent pas un effet benefique pour Ja sante) doivent 
etre classes dans Ja categorie des medicaments. Une vente comme produit cos
metique n'est pas possible. 

Suite au changement de position de l'OICM, Je pharmacien cantonal adjoint a, 
par courrier du 28 novembre 1994, envoye au conseil de Ja requerante, admis 
que son avis du 21 juillet 1994 adresse a G. etait devenu caduc. Le courrier du 
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28 novembre 1994 fut depose devant la cour Je 30 novembre 1994, soit Je jour 
ou les parties prirent leurs conclusions. 

E. Par requete du 27 octobre 1994, P. avait en effet invoque les art. 1 ss LCD pour 
demander qu'il soit fait provisionnellement interdiction a G. de vendre des sels 
de bain de la mer Morte. 

F. Dans ses conclusions du 30 novembre 1994, redigees evidemment anterieure
ment, G. persistait a pretendre qu'elle beneficiait de la «benediction» du phar
macien cantonal, expliquait que d'autres marques concurrentes vendaient des 
sels de Ja mer Morte non enregistres a l'OICM et accusait P. de vouloir abusi
vement avoir le monopole non seulement des medicaments a base de sels de Ja 
mer Morte, qu'elle fait enregistrer a l'OICM, mais egalement celui, illicite, de 
tous !es produits simples a base de sels de Ja mer Morte distribues sans restric
tion aucune dans n'importe quel magasin, car non sujets a contröle et a enre
gistrement de l'OICM. 

Droit: 

3. A teneur de I'art. 2 LCD, «est deloyal et illicite tout comportement ou pratique 
commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre maniere aux 
regles de Ja bonne foi et qui influe sur !es rapports entre les concurrents ou ent
re fournisseurs et clients». 

La requerant fonde sa demande sur 1' art. 3 Jet. i de la nouvelle loi federale con
tre Ja concurrence deloyale du 19 decembre 1986, entree en vigueur Je !er mars 
1988 (RS 241 ), qui dispose qu' «agit de fa~on deloyale celui qui, notamment ... 
trompe Ja clientele en faisant illusion sur Ja qualite, Ja quantite, les possibilites 
d'utilisation, l'utilite de marchandises, d'oeuvres ou de prestations, en taisant 
les dangers qu'elles presentent». 

4. L'OICM classe les sels de bain de la mer Morte dans la categorie de vente D, 
a savoir des produits qui ne peuvent etre vendus qu'en drogueries ou en phar
macies, peu importe !es vertus therapeutiques alleguees. Ainsi que Je souligne 
la requerante, en ne se soumettant pas a cette obligation, Ja citee s'octroie un 
avantage concurrentiel deloyal vis-a-vis de P. et les produits ne presentent au
cune garantie de qualite pour le consommateur etant donne I' absence de con
tröle. Le cas echeant, cette situation peut conduire Je consommateur a denier 
toute qualite therapeutique aux sels de bain de la mer Morte et causer ainsi une 
atteinte a l'image de marque des produits de Ja requerante. 
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Art. 2 et 3 lettre a LCD - «RITVIK» 

- Si celui qui met un tiers en demeure de cesser l 'utilisation d'une marque 
identique ou similaire a la sienne a des doutes serieux sur la validite de la 
marque qu 'il invoque, il commet un acte de concurrence de loyale; ce n 'est 
pas le cas si la marque a ete declaree apte a etre enregistree par un expert 
mandate par l 'OFPI. 

- Untiers n 'a pas le droit d'etre entendu dans le cadre d'une procedure d'ex
pertise interne a l'OFPI. 

- Trotz vernünftiger Zweifel an der Gültigkeit seiner Marke einen andern zur 
Einstellung des Gebrauchs einer identischen oder ähnlichen Marke aufzu
fordern, ist unlauter; jedoch nicht, wenn ein vom BAGE beauftragter Exper
te die Eintragbarkeit der Marke erklärt hat. 

- Im internen Prüfungsverfahren des Amtes hat kein Dritter ein Anhörungs
recht. 

Arret de Ja cour de justice de Geneve du 24 novembre 1995 dans Ja cause Rit
vik Toys Inc. c. Lego System NS et Lego NS 

A. Ritvik Toys Inc., soit l'une des societes du groupe canadien Ritvik, cree en 
1960, diffuse dans Je monde entier des jouets, sous !es marques Mega Bloks, 
Dinobloks et Legend. II s'agit pour l'essentiel de briques de matiere pla
stique compatibles avec celles vendues sous Ja marque Lego. En Suisse, Ja 
diffusion de ses produits est assuree depuis 1991 par Ja societe Editions Ki
ster S.A. 

B. Le ler avril 1993, Lego System NS a requis de l'office fäderal Ja propriete in
tellectuelle l 'enregistrement d 'une marque tridimensionnelle pour sa brique de 
base composee d'un parallelepipede rectangle, dont Ja face superieure est 
pourvue de deux rangees symetriques de 4 nopes chacune, Ja face infärieure 
portant deux rangees de 4 douilles correspondant aux nopes de Ja face 
superieure. A la suite d' une expertise, l'OFPI a enregistre Ja marque tridimen
sionnelle sous n° CH-411 '469, en date du 31 aoGt 1994, avec une priorite 
d'usage au ler mai 1957. 

C. Ritvik Toys Inc. a egalement fabrique un jouet denomme Mega Micro Bloks. 
Le 6 octobre 1992, Lego System AIS et Lego NS ont mis en demeure Editions 
Kister S.A. de cesser Ja vente des jeux Mega Micro Bloks; Editions Kister S.A. 
a rejete cette mise en garde et avise ses auteurs de son intention de continuer Ja 
vente des produits Mega Micro Bloks a Geneve. Le 2 mars 1993, Lego System 
NS et Lego NS (ci-apres: Lego), a reproche a Editions Kister S.A. et a Ritvik 
Toys lnc. (ci-apres: Ritvik) de copier systematiquement Je programme Lego, 
soit de commettre un acte de concurrence deloyale. 
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D. Le 30 novembre 1994, Lego a reproche a Ritvik (et a Editions Kister S.A.) Ja 
violation de son droit a Ja marque tridimensionnelle CH-411 '469, avec priorite 
a partir du ler mai 1957, au sujet de Ja vente des jeux Mega Micro Bloks, dont 
eile demandait Ja cessation. 

E. Par acte du 19 janvier 1995, Ritvik a introduit devant Ja cour de justice une ac
tion contre Lego, pour faire constater que Ja vente des jouets Mega Micro 
Bloks, sous !es marques Mega Bloks et Ritvik, ne portait pas atteinte a des dro
its a des marques de Lego System AIS ou de Lego AIS et qu ' elle n'avait pas 
commis au prejudice de ces derniere d'acte de concurrence deloyale. Ritvik 
concluait egalement a ce que l'interdiction soit faite a Lego de s'opposer a Ja 
vente en Suisse de ces jeux Mega Micro Bloks, sous les marques Mega Bloks 
eUou Ritvik, sous menace des peines de l'art. 292 CP. Elle demandait enfin Ja 
publication du dispositif de I' arret dans quatre quotidiens suisses de son choix, 
et Ja condamnation de Lego en tous les depens. 

Subsidiairement Ritvik a formule une offre de preuve et a demande une exper
tise, aux fins de determiner si Ja forme faisant I' objet de I 'enregistrement suis
se de Ja marque n° CH-411 '469 est techniquement necessaire. 

Droit: 

3. Si l' auteur d'une mise en garde a des doutes serieux sur Ja validite de Ja marque 
qu 'il invoque, il commet par son avertissement un acte de concurrence deloya
le au sens des art. 2 et 3 litt. a LCD en voulant restreindre I' activite economique 
du destinataire de ses menaces. Toutefois , en l'espece, Lego pouvait conside
rer que l' inscription de Ja marque CH-41 l '469 etait reguliere puisqu'elle avait 
fait l'objet d'une Iongue expertise interne au sein de l'OFPI, a l 'issue de Ja
quelle )'expert a declare Ja marque tridimensionnelle requise susceptible d'etre 
enregistree. Au vu de ces circonstances, Lego, qui aurait peut-etre pu concevoir 
des doutes lors de la premiere mise en garde du 6 octobre 1992, etait desormais 
a l'abri d'un tel grief des l 'enregistrement de Ja marque et sa publication Je 31 
aoGt 1994, soit notamment au moment ou eile a fait valoir son avertissement a 
Ritvik Je 30 novembre 1994. Enfin, meme dans l'hypothese de Ja nullite de Ja 
marque n° 411 '469, Ja lettre du 30 novembre 1994 ne constituerait pas un acte 
de concurrence deloyale faute de doutes serieux au moment de Ja redaction de 
Ja lettre (ATF 108 II 226- 228 = JdT 1983 I 367,368). En particulier, Je fait que 
I' expertise de I' OFPI n' ait pas ete contradictoire est inherent a Ja procedure en 
inscription d'une marque, qui se deroule entre Je requerant et l'OFPI, qui est 
astreint au respect du droit d'etre entendu de celui-la seulement (Jean-Daniel 
Pasche, Procedure d'enregistrement, d'opposition et de renouvellement, in: La 
nouvelle loi fäderale sur Ja protection des marques, Cedidac, Lausanne 1994, p. 
78), et non pas de tiers. Une teile expertise, qui n'est pas comparable a une ex
pertise judiciaire contradictoire et bilaterale, apparait neanmoins comme suffi
sante pour Jever !es doutes du titulaire de la marque sur Ja validite de celle-ci. 
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HILTY, Reto M. (Herausgeber): INFORMATION HIGHWAY 
Beiträge zu rechtlichen und tatsächlichen Fragen (Verlag Stämpfli + Cie AG, 
Bern 1996), 672 Seiten mit Glossar, Fr. 148.- / DM 196.- / öS 1529.-

Die weltweite elektronische Übermittlung von Informationen durch Computer, 
der Information Highway als Konzept und das Internet als seine erste, realisierte 
Ausbaustufe gehören zu den beherrschenden Themen in der gesellschaftspoliti
schen Diskussion. Der Jurist, welcher die täglichen Meldungen über rechtswidrige 
Online-Handlungen von Internet-Benützern (Urheberrechtsverletzungen, politi
scher Extremismus, Pornografie u.a.m.) liest, könnte den Eindruck gewinnen, das 
Internet unterlaufe zusehends die geltende Rechtsordnung, und der Rechtsstaat 
keuche der rasanten Entwicklung des Information Highway in hoffnungslosem 
Abstand hinterher. Dass dieses Bild zwar nicht völlig falsch, aber doch stark ver
zerrt ist, geht dem Leser der zu besprechenden Publikation auf: Sie beginnt mit ei
ner Einführung des Herausgebers R.M. Hilty in die Problematik des Information 
Highway und befasst sich dann in 6 Teilen mit Rechtstatsachen (J. Griese / P. Sie
ber, B. Schmid, M. Rehbinder), Verfassungs- und Kommunikationsrecht (R.H. 
Weber, D. Barrelet / 0. Sidler, M.R. Büttler), Immaterialgüterrecht (N. Tissot, C. 
Govoni / C. Gasser, 1. Cherpillod, B. Wittweiler), Vertrags- und Haftpflichtrecht 
(R.M. Hilty, R.G. Briner, R.H. Weber) sowie Strafrecht, Kollisionsrecht und 
Rechtsdurchsetzung (F. Riklin, T. Stäheli, M.E. Schneider). Ein auch für Laien 
verständliches technisches Glossar (A. Litscher) rundet das Werk ab. 

Die Publikation zeichnet nicht nur ein umfassendes - technisches und rechtli
ches - Bild vom Ist-Zustand des Verkehrs auf der Daten-Autobahn; die Autoren 
versuchen ausserdem erfreulicherweise, vorausdenkend Ansatzpunkte für innova
tive Problemlösungen zu entwickeln. Dass sie sich dabei teilweise ohne Scheu vor 
Risiken «tief in bisher unbetretenes Neuland» vorwagen, wird vom Herausgeber 
zu Recht hervorgehoben (S. 41). 

Bei der Darstellung des Ist-Zustandes sind sich die Autoren weitgehend einig, 
dass das geltende Recht i.a. flexibel genug ist, um die vielfältigen Erscheinungs
formen des Online-Handelns zu erfassen (eine Ausnahme gilt wegen des 
Legalitätsprinzips für das Strafrecht). Die Probleme liegen in den Möglichkeiten 
zum anonymen Handeln, welche der Information Highway bietet, in der daraus 
folgenden Erschwerung der Ermittlung von Täter und Handlungsort, und in der 
Schwierigkeit, die Ansprüche zu vollstrecken. Die Notwendigkeit einer weltwei
ten Regelung ist unbestritten (Hilty spricht von einer Art internationalem «See
recht» im unendlichen «Ozean» des Netzwerks und befürwortet ein Eingreifen der 
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WTO, S. 40); wie schnell aber eine internationale Regelung zu realisieren sein 
wird, ist angesichts der weit auseinanderklaffenden Auffassungen zu grundlegen
den Fragen (wie z.B. zum Verhältnis zwischen Persönlichkeitsschutz und Mei
nungsäusserungsfreiheit) ungewiss. Die nationalen Gesetzgeber werden sich des
halb in nächster Zukunft mit den Problemen des Online-Handelns beschäftigen; 
dies sollte in einer Weise geschehen, welche die Entwicklung des internationalen 
Rechts nicht behindert, sondern fördert. 

Für den Praktiker des Immaterialgüterrechts sind die Ausführungen im vierten 
Teil der Publikation (Immaterialgüterrecht auf dem Information Highway) sowie 
die Beiträge über «Urheberpersönlichkeits- und Persönlichkeitsrechte auf dem In
formation Highway» (D. Alder), «Kollisionsrecht auf dem Information Highway» 
(T. Stäheli) und «Streitbeilegung auf dem Information Highway - Problematik und 
Lösungsansätze» (M.E. Schneider) von besonderem Interesse: 

N. Tissot untersucht in ihrem Beitrag (La protection juridique du contenu des 
autoroutes de l'information) den Schutz der über den Information Highway ange
botenen Inhalte aus der Sicht des Urheberrechts, der Nachbarrechte und des Da
tenbankschutzes. Sie kommt zum Schluss, eine den Umständen angepasste Ausle
gung des geltenden Rechts auf dem Gebiet des Urheberrechts wie der Nachbar
rechte werde die Anforderungen, welche die digitalen Netze an das Recht stellen, 
weitgehend lösen können. Gegenüber einem nationalen Schutz sui generis für Da
tenbanken äussert die Autorin Skepsis, weil nach ihrer Auffassung das geltende 
Wettbewerbsrecht mit einigen geringfügigen Anpassungen genügen sollte, um die 
Kompatibilität mit der Datenbankenschutz-Richtlinie der EU vom 11. März 1996 
herzustellen. 

C. Govoni / C. Gasser (Die internationalen Urheberrechts- und leistungsschutz
rechtlichen Abkommen im Lichte des Information Highway) legen die Bestrebun
gen der WIPO zur Modernisierung des Urheberrechts und der Nachbarrechte dar. 
Sie kritisieren zu Recht, dass die WIPO für den Schutz der ausübenden Künstler 
und der Ton- / Tonbildträgerhersteller sowie für die Erfassung der verschiedenen 
Möglichkeiten, welche aus der Errichtung von elektronischen Datennetzen resul
tieren, ein «neues Instrument» ausserhalb der RBÜ vorsieht. Sie diskutieren so
dann die Varianten (Ausbau des öffentlichen Wiedergaberechts, Ausbau des 
Rechts der öffentlichen Übertragung und Anwendung des Verbreitungsrechts auf 
die netzgebundene Werkübermittlung), welche in den WIPO-Expertengremien für 
die internationale Harmonisierung des Urheberrechts diskutiert werden. Govoni / 
Gasser weisen darauf hin, dass der Ausbau der Schutzrechte der Ergänzung durch 
technische und organisatorische Massnahmen (Identifizierungs- und technische 
Schutzsysteme) bedarf, wenn die Rechtswahrnehmung bei der digitalen Übermitt
lung verbessert werden soll. 

I. Cherpillod (Droit d' auteur et droits voisins en relation avec les autoroutes de 
l 'information: Je contenu des droits et leur limitation) teilt die Auffassung von Tis-
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sot, wonach das geltende Urheberrecht - insbesondere das ausschliessliche Recht, 
das Werk anderswo wahrnehmbar zu machen (Art. 10 Abs. 2 lit.c URG) - den Ur
hebern gegenüber den neuen Verwendungsmöglichkeiten grundsätzlich genügen
den Schutz gewähre; das Fehlen eines entsprechenden Schutzes für ausübende 
Künstler und Ton- bzw. Bildträgerhersteller betrachtet Cherpillod zu Recht als 
Lücke, die ausgefüllt werden sollte. 

B. Wittweiler (Die kollektive Verwertung im Zeitalter des Information High
way) stellt aus der Sicht der Verwertungsgesellschaften dar, weshalb die kollekti
ve Verwertung für die Durchsetzung der Urheber- und Nachbarrechte auf den Da
tenautobahnen unabdingbar ist (praktisch unbeschränkte Möglichkeit der verlust
und spurenfreien Vervielfältigung und Übertragung von Werken, Zunahme des 
Angebots von Werken und Leistungen, Intensivierung der Nutzung, Verschwim
men der Unterscheidung zwischen Anbieter und Konsument, Schwierigkeiten des 
Rechtserwerbs, Gefahr der Rechtsverwilderung). Der Autor warnt aber davor, von 
der kollektiven Verwertung allzu viel zu erwarten, und er weist darauf hin , dass der 
Bundesrat von seinem Recht gemäss Art. 40 Abs. 2 URG, den Bereich der kollek
tiven Verwertung auszudehnen, nur mit grosser Zurückhaltung Gebrauch machen 
werde. 

D. Alder (Urheberpersönlichkeits- und Persönlichkeitsrechte auf dem Informa
tion Highway) stellt den Konflikt zwischen individuellen Persönlichkeitsrechten 
und den Interessen der modernen Informationsgesellschaft dar: Die Urheber 
fühlen ihre Persönlichkeitsrechte durch die Digitalisierung der Information und 
deren Verbreitung über weltweite Datennetze in einem bisher nicht erlebten Mas
se bedroht; die kommerziellen Werknutzer empfinden den Urheberpersönlich
keitsschutz als lästiges Hindernis für die Verwertung. Alder zeigt auf, dass Urhe
berpersönlichkeitsschutz und wirtschaftliche Nutzung keineswegs Gegenätze sein 
müssen, weil Anerkennung der Urheberschaft und Integritätsschutz dem Werk den 
für die wirtschaftliche Verwertung nötigen Identitätsstempel aufdrücken . Die Ent
wicklung technischer Schutz- und Identifikationssysteme sowie die elektronische 
Lizenzierung werden nach Alder Rechtsinhabern wie Nutzern eine bessere Kon
trolle von Produktidentität und Marktwert der genutzten Werke ermöglichen. 

T. Stäheli (Kollisionsrecht auf dem Information Highway) bezeichnet die Vor
stellung einer weltweiten Regelung des Verkehrs auf dem Information Highway 
als Utopie. Er stellt die nach dem LugÜ und nach dem IPRG gültigen formellen 
und materiellen Kollisionsregelungen für die Gebiete des Wettbewerbs-, Immate
rialgüter-, Persönlichkeits-, Datenschutz-, Kartell-, Computer-Straf- und Vertrags
rechts dar; er bezweifelt, ob es richtig ist, die Schwierigkeiten bei der Lokalisie
rung und Identifikation von Verkehrssündern auf dem Information Highway durch 
die Einführung einer allgemeinen Haftung der Access Provider zu lösen. Mehr Er
folg verspricht sich Stäheli von einer allgemeinen Pflicht der Netzbetreiber, die 
Identifikation der Urheber von in den Information Highway eingespeisten Infor
mationen sicherzustellen. 
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M. E. Schneider (Streitbeilegung auf dem Information Highway - Problematik 
und Lösungsansätze) befürwortet die Schaffung von Regelungen der Konfliktaus
tragung, welche den Besonderheiten der Datenautobahnen angemessen sind. Er 
entwickelt das Modell eines zweistufigen Streitbeilegungssystems für den elektro
nischen Handel auf dem Information Highway: Die erste Stufe soll ein schnelles 
und formloses Verfahren vor einem fachkundigen Schlichter bilden, der von An
bieterseite eingesetzt und bezahlt wird, aber im übrigen von ihr unabhängig ist. In 
der zweiten Stufe sollen die Parteien die Möglichkeit haben, den Schlichterent
scheid in einem Schiedsgerichtsverfahren überprüfen zu lassen, wobei sie zwi
schen einem vereinfachten Verfahren (ohne Rechtsmittelmöglichkeit) und dem or
dentlichen Schiedsgerichtsprozess wählen können (um die Bestellung des Schieds
gerichts zu beschleunigen, sollen Schiedsrichterlisten bereitgehalten werden, aus 
denen die Beteiligten auswählen können). Die von Schneider skizzierte Lösung ist 
sicher realistischer als die gelegentlich in den USA vertretene Idee von «Online
Richtern», welche permanent auf Abruf über den Information Highway zur Verfü
gung stehen; sie wird aber nur zu verwirklichen sein, wenn sich Kunden und Kun
denorganisationen zu konzertierter Vertretung ihrer Interessen gegenüber der An
bieterseite finden. 

Die vorstehenden Ausführungen können nur rudimentär andeuten, welche Fül
le von Informationen den Leser der rezensierten Publikation erwartet. Dem Her
ausgeber und seinen Mitautoren kommt das Verdienst zu , einen Markstein für die 
bevorstehenden intensiven Diskussionen über den Information Highway und die 
durch ihn ausgelösten Rechtsfragen gesetzt zu haben ; es ist ihnen ein Werk gelun
gen, das den Vergleich mit ausländischen Publikationen 1 zum gleichen Themen
komplex mit Auszeichnung besteht. 

Dr. Felix H. Thomann, Advokat, Basel 

Vgl. beispielsweise Josef F. Ruh Jr. (Herausgeber): The Internet and Business: A Lawyer's 
Guide to the Emerging Legal Issues (Washington, D.C. 1996); Graham J. H. Smith (Heraus
geber): Internet Law and Regulations (London 1996). 
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Schutzumfang der Marke 

Zum Einfluss von Kennzeichnungskraft und Bekanntheitsgrad 
auf berühmte, bekannte, starke und schwache Marken 

Martin Schneider, Bern und Zürich* ** 

A. EINFÜHRUNG 

1. Ausgangslage: Unklare Rechtslage bei bekannten Marken 

Die Frage, ob bekannten Marken innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs ein er
weiterter Schutzumfang zu gewähren ist, wird in der schweizerischen Lehre und 
Rechtsprechung nicht einheitlich beantwortet. Teilweise werden solche Marken 
als Rechtsbegriffe verstanden, die Auswirkungen auf die Bestimmung des 
Schutzumfangs habenl , teilweise dagegen als rein faktische Begriffe ohne recht
liche Bedeutung.2, 3 So spricht z.B. ein kürzlich ergangenes kantonales Urteil mit 
Berufung auf nicht näher spezifizierte Lehre und Rechtsprechung bekannten Mar
ken einen erweiterten Schutzumfang zu.4 Der Entscheid steht damit in auffälli
gem Kontrast zur neusten Untersuchung in der Schweiz zu diesem Themenbe
reich.5 Überhaupt ist die Praxis alles andere als einheitlich. Während das BGer 

* Dr. iur., Eidg. Institut für Geistiges Eigentum, Bern. Der Aufsatz gibt die persönliche Auffas
sung des Autors wieder. 

** Der Verfasser dankt Dr. iur. R.M. Hilty und Dr. iur. J. Simon, Fürsprecher, für Anregung und 
kritische Durchsicht des Manuskripts. 
H. David, Kommentar (mit Supplement) Basel/Stuttgart 1974, Art. 6 N 4; W. Schluep, Das 
Markenrecht als subjektives Recht, Basel 1964, l 7ff. ; A. Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I 
und II , 3. A., Basel und Frankfurt a.Main 1985, 238f.; E. Marbach, SIWR III, S. l 13f. 
Brunner/Hunziker, Die Verwechslungsgefahr von Marken und das erhöhte Rechtsschutzbe
dürfnis des Markeninhabers im Marketing, in: Marke und Marketing, Bern 1990, 325ff., 335, 
343; A. Zimmerli, Der markenrechtlich erforderliche Zeichen- und Warenabstand, Zürich 
1975, 137ff.; von Büren, Kommentar zum Wettbewerbsrecht, Zürich 1957, 142; A. Troller, 2. 
A., 285 (vgl. aber die 3. A., oben Fn. !); K. Wibmer, Rechtsschutz von Produkteausstattungen 
in Europa, Bern 1995, 78f. 
Angesichts unterschiedlicher Praxis und Dokrin ohne ausdrückliche Stellungnahme: MSchG
David Art. 3 N 13 und M. Metz, AIPPI Annuaire 1995 (Q 127), S. 212f. Gegen eine beson
dere Kategorie starker Marken, aber «tatsächliche» Schutzunterschiede aufgrund unter
schiedlicher Kennzeichnungskraft anerkennend: Matter, Kommentar, Zürich 1939, 105f. 

4 HGer Bern in SMI 1995, 278ff., 281 - Bally/Ball Natural Basic Cycle. 
5 Brunner/Hunziker (Fn. 2), 335, 343. 
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der bekannten Marke einen erweiterten Schutzumfang mehrheitlich versagt bzw. 
keine Stellung nimmt6, schlägt die Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigen
tum anscheinend die gegenteilige Praxis ein. 7 Die kantonale Praxis ist wider
sprüchlich. 8 

Im deutschen Recht - darauf und auf das europäische Markenrecht wird in die
ser Arbeit verschiedentlich und ohne Anspruch auf umfassende Bearbeitung Be
zug genommen - ist die Rechtslage eindeutig: Bekannten Marken wird ein erwei
terter Schutzumfang zugestanden. Das galt nach h.L. schon unter dem Warenzei
chengesetz9 und gilt auch unter dem neuen deutschen MarkenG. 10 

2. Problemstellung 

a) Tatsächliche Verwechslung und Verwechslungsgefahr nach Art. 3 MSchG 

Die Problematik hat ihren Ursprung im Begriff derVerwechslungsgefahr. Be
kanntlich wird einer älteren Marke in den Fällen von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c 
MSchG nur Rechtsschutz gewährt, wenn innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs 
eine Verwechslungsgefahr mit einem jüngeren Zeichen besteht. Die Auslegung 
dieses zeichenrechtlichen Kardinalbegriffs bereitet der Praxis grosse Schwierig
keiten.11 Das gilt, wie wir soeben gesehen haben, insbesondere bei bekannten 

6 BGE 87 II 44 - Quick/Blick. Vgl. auch BGE 121 II 377 - Boss/Boks und 119 II 473 - Radi
on/Radornat, je ohne Erwähnung der Problematik; BGer in SM! 1985, 65 - Bally/Ball (un
klar); BGer in SMI 1985, 71 - Lego/Logi (offen gelassen). 

7 Unveröffentlichter Entscheid vom 13. November 1995 - Christofle (nationale Marke 407'778 
/ Art. 39 Abs. 2 MSchG). Vgl. aber den Entscheid vom 21.3.1995, SM! 1995, 31 lff. , 315 -
Bally/Sali , wo die Frage eines erweiterten Schutzumfangs bekannter oder berühmter Marken 
zu Unrecht nicht geprüft wurde; s. unten D.3. c. (Fn. 170). 

8 Für einen erweiterten Schutzbereich: HGer Bern in Mitt. 1965, 256f. - Nescafe/Ecafe; id. in 
Mitt. 1966, 149 - Bemberg; id. in SM! 1991 , 95 - Nivea/Nievina; id. in SM! 1995, 281 Bal
ly/Ball Natural Basic Cycle; HGer Zürich in Mitt. 1964, 109 - Pertussin/Letusin; id. in Mill. 
1980, 145 - Bolex/Folex; OGer BL in SM! 1990, 95 - Swatch/Othmar 's Watch. Dagegen: 
HGer Bern in Mitt. 1965, 82 - Dralon; HGer Zürich in SM! 1985, 79 - Lego/Logi. Ohne Er
wähnung der Problematik bzw. ohne klare Stellungnahme: HGer Bern in SMI 1984, 285,287 
- Hero/Aero; id. in SMI 1987, 47f. - Swatch/L'as watch; id. in SM! 1987, 235 -Therma; HGer 
Zürich in SMI 1984, 288 - Rado/Rad Radal; id. in SMI 1984, 291 - Krokodile. 

9 Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. A., München 1985, § 31 N 15f.; P. Ströbele, 
Verwechslungsgefahr und Schutzumfang, in: FS zum hundertjährigen Bestehen der Deut
schen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und ihrer Zeitschrift, Bd. 
2, Weinheim 1991 , 82lff., 83lf. 

10 R. Sack, Sonderschutz bekannter Marken, GRUR 1995, 81 ff. , 87. Vgl. unten Fn.15. 
11 Vgl. A. Troller (Fn. l) 252; ebenso Bär, ZBN 1995, 440 zu BGE 119 II 473 - Radion/Rado

rnat, dessen Entscheidfindung er mit einem Würfelspiel vergleicht. Vgl. auch M. Rehbinder, 
Demoskopie als Beweismittel im Markenrecht, in : Marke und Marketing, Bern 1990, 355ff., 
355. 
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Marken. Der hohe Bekanntheitsgrad solcher Marken kann nämlich zur Folge ha
ben, dass der Abnehmer Unterschiede beim Vergleichszeichen als Rufanlehnung 
erkennt. Das schliesst tatsächliche Verwechslungen aus, weshalb nach einem Teil 
von Lehre und Rechtsprechung auch keine rechtlich bedeutsame Verwechslungs
gefahr vorliegen kann. I 2 Die Gegenmeinung besagt demgegenüber, dass bei be
kannten Marken die «im Gedächtnis aktionsbereit gespeicherte Marke das richti
ge Wahrnehmen eines ähnlichen Zeichens» behindere und deshalb eine Ver
wechslungsgefahr zu bejahen sei. I 3 Vereinzelt wird auch gesagt, dass bekannte 
Marken einem grösseren Abnehmerkreis bekannt sind, was potentiell zu einer 
grösseren Anzahl von Verwechslungen führe (sog. quantitatives Argument).14 
Dieses Argument ist aber nicht überzeugend15 und erst recht abzulehnen bei kur
zen Wortmarken, die sich dem Publikum aufgrund ihres Schlagwortcharakters be
sonders gut einprägen.16 Einigkeit besteht im wesentlichen lediglich bezüglich 
solcher bekannten Marken, bei denen ein Seriencharakter und damit eine mittel
bare Verwechslungsgefahrl7 angenommen werden kann.18 

Die Praxis behilft sich in dieser durch Uneinigkeit der Lehre geprägten Rechts
lage mit Leerformeln, die zwar das notwendige Begründungsinstrumentarium im 
Einzelfall abzugeben vermögen, für eine konstante Praxis aber wenig hilfreich 
sind. Gemäss ständiger Rechtsprechung kommt es nicht auf tatsächliche Ver
wechslungen an 19, sondern bei der Verwechslungsgefahr handelt es sich um einen 

12 Zimmerli (Fn. 2) 141f; von Büren (Fn. 2) 142. Vgl. Metz (Fn. 3) 213; BGE 79 II 101 - Solis; 
BGE 119 II 477 - Radion. 

13 A. Troller (Fn. 1) 239, soweit Artikel des täglichen Gebrauchs betroffen sind, die im Unter
schied zu Luxusartikeln ohne besondere Aufmerksamkeit gekauft würden. Ähnlich Marbach, 
SIWR III, 113f.; HGer BE, in SM! 1991 , 95 - Nivea/Nievina. Vgl. die übrige in Fn. 2 und 3 
zitierte Lehre. 

14 H. David (Fn. l) Art. 6 N 4; Zimmerli (Fn.2) 138f.; HGer BE in Mill. 1965, 257 -
Nescafä/Ecafe. 

15 BGE 119 II 477; Zimmerli (Fn. 2) 138f. Illustrativ ist das bei Baumbach/Hefermehl (Fn. 9) § 
31 N 15, erwähnte Beispiel eines Allerweltshuts in einem Lokal, der viel leichter verwechselt 
werde als ein eigentümlicher Hut. Das Beispiel zeigt, dass auch im deutschen Recht die Mei
nungen darüber geteilt sind, ob empirisch gesehen der Bekanntheitsgrad einer Marke die 
tatsächliche Gefahr von Verwechslungen erhöht oder vermindert. Vgl. Ströbele (Fn.9) 828ff.; 
A. Kur, Verwechslungsgefahr und Irreführung - zum Verhältnis von Markenrecht und § 3 
UWG, GRUR 1989, 240ff., 245f.; Sack (Fn. 10) 87. 

16 BGE 87 II 44 - Quick/Blick. 
17 Mittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn der Abnehmer das andere Zeichen als aus 

dem gleichen Betrieb abstammend vermutet (Serienmarken). Davon zu unterscheiden ist die 
Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, bei welcher der Abnehmer aufgrund der Ähnlichkeit 
der Zeichen annimmt, dass die Ware zwar nicht aus dem gleichen, aber aus einem verwandten 
Betrieb herrührt (z.B. Konzern). Vgl. zu dieser in der Schweiz nicht einheitlich gehandhabten 
Terminologie P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Basel 
1980, 185 f.; Schluep (Fn.l) 16. 

18 MSchG-David Art. 3 N 13; Zimmerli (Fn. 2) 139f. , 143 . 
19 Das Vorkommen oder Fehlen tatsächlicher Verwechslungen kann aber die rechtlich erhebliche 

Verwechslungsgefahr beeinflussen; vgl. BGE 79 II 100 - Solis. 
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Rechtsbegriff, der vom Richter aufgrund objektiver Kriterien, die er der Natur der 
Sache und seiner Lebenserfahrung20 entnimmt, zu konkretisieren ist.21 Ange
sichts solcher unbestimmter Kriterien wird zu Recht kritisiert, dass der Entscheid 
des Richters objektiv nicht vorhersehbar sei und stattdessen von seinem sozialen 
Herkommen, seiner persönlichen Lebenserfahrung, seinen Kenntnissen der wirt
schaftlichen Zusammenhänge und seinem Sachverstand abhänge .22 

Die Anerkennung der Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff lässt Lehre und 
Rechtsprechung also nur teilweise darauf schliessen, dass bekannten Marken ein 
erweiterter Schutzumfang zu gewähren ist. Häufig wird auch umgekehrt argu
mentiert und die Meinung vertreten, dass der erhöhte Bekanntheitsgrad tatsächli
che Verwechslungen und damit auch eine rechtlich erhebliche Verwechslungsge
fahr ausschliesse. 

b) Verwechslungsgefahr und Rufausbeutung 

Zur Illustration der Problematik seien zwei Beispiele angeführt: Im ersten Bei
spiel geht es um die Frage, ob der bekannten Marke «Kodak» Schutz gegen die 
für die gleichen Bild- und Tonaufnahmegeräte eingetragene Marke «Copak» zu 
gewähren ist.23 Es lässt sich die Meinung vertreten, dass der Abnehmer trotz der 
Ähnlichkeit der Zeichen eine Rufanlehnung erkennt und deshalb keine Verwechs
lungsgefahr besteht. Das zweite Beispiel betrifft einen Entscheid aus dem deut
schen Recht, in welchem der BGH der Marke «Jägermeister» einen markenrecht
lichen Schutz mangels Verwechslungsgefahr mit der ebenfalls für Kräuterliköre 
eingetragenen Marke «Kräutermeister» versagte. Das Gericht erkannte jedoch auf 
wettbewerbswidrige Ausnutzung der Werbekraft und des Rufs der bekannten 
bzw. berühmten Marke «Jägermeister».24 Damit kommt der Schutz der unterneh
merischen Werbeleistung ins Spiel , welche von einem Teil der deutschen Lehre 
als Begründung für einen erweiterten Schutz bekannter Marken herangezogen 
wird.25 Dem sind Lehre und Rechtsprechung in der Schweiz bisher im wesentli
chen nicht gefolgt.26 Die hier ungeklärte Rechtslage bei bekannten Marken hat 
letztlich in dieser Fragestellung ihren Ursprung. Solange die Verwechslungsge-

20 BGE 90 II 50; 88 II 376; vgl. Brunner/Hunziker (Fn. 2) 333. 
21 BGE 119 II 475 - Radion; vgl. Brunner/Hunziker (Fn. 2) 333. 
22 Brunner/Hunziker (Fn. 2), 333; Rehbinder (Fn. 11) 355. 
23 Vgl. Widerspruchsentscheid des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 31.7.1995 (natio

nale Marke 406'341/Art. 39 Abs. 2 MSchG). 
24 BGH GRUR 1981 , 142 ff., 144; vgl. auch BGH GRUR 1991 , 609 ff. - SL. 
25 So insbesondere Kraft, JZ 69, 408ff. und Vierheilig, GRUR lnt. 82, 506ff., 509; vgl. Baum

bach/Hefermehl (Fn.9) § 31 N 15 und Ströbele (Fn.9) 828ff., je mit einem Überblick über die 
verschiedenen Lehrmeinungen. 

26 Vgl. aber Schluep (Fn. 1) 331, 337f., 345ff.; W. Heinzelmann, Der Schutz der berühmten 
Marke, Bern 1993, 35ff. 
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fahr streng auf den Schutz der Herkunftsfunktion beschränkt bleibt, findet sich 
kein Raum für einen Schutz der Werbeleistung. Man kann zwar einwenden, dass 
das gerade nicht Aufgabe des Markenrechts sei. Die dargestellte Unsicherheit in 
Lehre und Rechtsprechung zeigt aber deutlich, dass zumindest unterschwellig die 
Frage dennoch gestellt ist. Unter der durch das neue Markengesetz geschaffenen 
Rechtslage drängt sich daher eine erneute Überprüfung der Problematik auf. 

c) Überblick über die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen - Vergleich 
mit dem europäischen Markenrecht 

Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG schützt eine Marke vor identischer Übernahme auch 
ohne Verwechslungsgefahr, sofern es sich um identische Waren oder Dienstlei
stungen handelt. Art. 15 MSchG schützt berühmte Marken bezüglich jeder Art 
von Waren oder Dienstleistungen, d.h. insbesondere ausserhalb des Gleichartig
keitsbereichs, wenn eine Benutzung durch Dritte ihre Unterscheidungskraft ge
fährdet bzw. ihren Ruf ausnutzt oder gefährdet. Die Art. 17 - 19 MSchG führen 
schliesslich die freie Verkehrsfähigkeit der Marke ein. Obwohl der schweizeri
sche Gesetzgeber dem im Entstehen begriffenen europäischen Markenrecht ein 
besonderes Augenmerk widmete und eine weitgehende Übereinstimmung an
strebte27, hat er zwei bedeutende terminologische Unterschiede geschaffen: Ein
mal gibt es im massgebenden Art. 3 MSchG das Kriterium des gedanklichen ln
verbindungbringens28 nicht. Art. 15 MSchG spricht sodann von der berühmten 
Marke, während das europäische Markenrecht im vergleichbaren Kontext derbe
kannten Marke Schutz gewährt.29 Die bekannte Marke gibt es in anderer Bedeu
tung aber auch im Schweizer Recht; der Begriff wird von der schweizerischen 
Gerichtspraxis für die Bezeichnung von Marken mit hohem Bekanntheitsgrad 
verwendet, sofern es um markenrechtliche Streitigkeiten innerhalb des Gleichar
tigkeitsbereichs geht.30 Ein weiterer Unterschied zum europäischen Markenrecht 
besteht darin, dass das Schweizer Markenrecht einen konstitutiv wirkenden Regi
sterzwang einführt und die unter der alten Rechtslage noch bestehende Möglich
keit einer Entstehung des Markenrechts durch blosse Benutzung aufgibt (Art. 5 
MSchG). 

27 Botschaft MSchG vom 21.11.1990, S. 18, 59. 
2s Vgl. Art. 4 Abs. 1 und 5 Abs. 1 der EG-Marken-Richtlinie (MarkenRL) bzw. Art. 8 Abs. 1 und 

Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EG) über die Gemeinschaftsmarke (GMVO), die eine ältere 
Marke vor einer identischen oder ähnlichen Marke bezüglich identischer oder ähnlicher Wa
ren und Dienstleistungen vor der Gefahr von Verwechslungen schützen, einschliesslich der 
Gefahr, dass das Zeichen mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. 

29 Vgl. Art. 4 Abs. 4 und 5 Abs. 2 MarkenRL sowie Art. 8 Abs. 5 und Art. 9 Abs. 1 GMVO. 
30 HGer Bern in SM! 1991 , 95 - Nivea; OGer BL in SM! 1990, 95 - Swatch; HGer Zürich in 

Mitt. 1980, 145 - Bolex. 
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3. Zielsetzung und Vorgehen 

Die vorliegende Arbeit versucht zu klären, ob sich durch Auslegung der neuen 
gesetzlichen Bestimmungen die Existenz bekannter Marken als Rechtsbegriffe, 
mithin die Gewährung eines erweiterten Schutzumfangs, herleiten lässt. Allge
meiner gesagt geht es um den Einfluss von Bekanntheitsgrad und Kennzeich
nungskraft auf den Schutzumfang der Marke. In diesem Zusammenhang sind die 
Begriffe der berühmten, (notorisch) bekannten, starken und schwachen Marke zu 
klären. Angesichts der Uneinigkeit von Doktrin und Praxis bleibt uns in einem 
theoretischen Teil nur der beschwerliche Weg, die Dogmatik des Markenrechtsei
ner Überprüfung zu unterziehen. Jene hat durch die Einführung der berühmten 
Marke und der freien Verkehrsfähigkeit der Marke im neuen MSchG eine eigent
liche Dynamik erhalten, so dass der Versuch lohnenswert erscheint. In zwei wei
teren , praktischen Teilen werden anschliessend die Konsequenzen auf den 
Schutzumfang der genannten Markenarten beleuchtet. 

B. NEUERUNGEN IN DER DOGMATIK DES MARKENRECHTS 

1. Rechtsnatur der Marke 

Die Bestimmung der Rechtsnatur der Marke ist eines der schwierigsten Pro
bleme des Immaterialgüterrechts überhaupt. Eine umfassende Darstellung der 
Thematik würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.31 Wir beschränken uns dar
auf, das Wesen der Marke als subjektives Recht näher darzustellen. 

Die Marke ist ein absolutes Recht, d.h. im Unterschied zu den relativen Rech
ten wirkt sie erga omnes. Die Marke ist ferner ein subjektives Recht. Über diesen 
Begriff ist zunächst allgemein, d.h. ohne unmittelbaren Bezug zur Marke, Klar
heit zu gewinnen. Je nachdem nämlich, ob man das Rechtssubjekt oder das 
Rechtsobjekt in den Vordergrund stellt, kann darunter Verschiedenes verstanden 

31 Vgl. den Überblick bei A. Troller (Fn. 1) 62ff., 86ff. und bei Schluep (Fn. 1) 330ff.; vgl. auch 
die aussagekräftige Bemerkung Schlueps, Anmerkungen zur Ökonomische Analyse des Mar
kenrechts, in: FS Pedrazzini, Bern 1990, 715ff., 726, wonach die frühere, auf Kohler basie
rende Lehre die Marke als Persönlichkeitsrecht qualifiziere, «die heute herrschende Lehre ... 
dagegen mit viel geistigem Aufwand (Hervorh. durch Verf.) ein Immaterialgüterrecht» an
nehme. Im EU-Markenrecht werden die Bestimmungen zur freien Übertragbarkeit der Marke 
(Art. l 6ff. GMVO) mit «Die Marke als Gegenstand des Vermögens» betitelt. Vgl. Schönfeld, 
Die Gemeinschaftsmarke als selbständiger Vermögensgegenstand eines Unternehmens, Ba
den-Baden 1995. Zum juristischen Gehalt des durch die betriebswirtschaftliche Lehre gepräg
ten Begriffs der Markenpersönlichkeit vgl. A. Kur, Der wenbewerbliche Leistungsschutz, 
GRUR 1990, lff., 9f.; Rössler, Zum wettbewerbsrechtlichen Unlauterkeitsgehalt der Rufaus
beutung, GRUR 1995, 549ff. , 555. 
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werden-32 Im ersten Fall kann man vereinfacht von einem subjektiven Aus
schliesslichkeitsrecht sprechen. Dabei geht es um den Rechtsinhaber, dem ein ei
gener Freiheitsraum zuerkannt wird, wodurch eine Rechtspflicht Dritter zur Re
spektierung dieser Freiheit begründet wird.33 Im anderen Fall wird das subjektive 
Recht als Objekt aufgefasst. Es geht diesfalls um ein vorrechtlich bestehendes 
Gut, das vom Recht als Rechtsgut anerkannt und einem Rechtssubjekt zugeordnet 
wird-34 Subjektive Rechte begründen somit «ein Haben und Nutzen» an einem 
Rechtsgut, wobei sich die ihnen «samt und sonders eigene Ausschlusswirkung ... 
stärker auf die Handlungsfreiheit Dritter ... als auf die Subjektivierung von Sa
chen» auswirkt.35 

Während nun das Markenrecht unbestrittenermassen ein subjektives Recht im 
Sinne eines Ausschluss- oder Abwehrrechts36 begründet (vgl. Art. 13 Abs. 2 
MSchG), besteht das dogmatische Kernproblem gerade in der Frage, inwieweit die 
Marke von der Rechtsordnung als selbständiges Rechtsgut anerkannt und dem Mar
keninhaber zum ausschliesslichen Haben und Nutzen zugeordnet ist. Grundpro
blem ist hierbei die Akzessorietät des Markenrechts. Gemäss Art. 1 MSchG ist die 
Marke ein Zeichen, das eine Ware oder eine Dienstleistung eines Unternehmens 
von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden geeignet ist. Sie ist damit ak
zessorisch zu diesen Gütern und kein selbständiges Gut. Das Markenrecht ist primär 
ein Kennzeichnungsrecht in bezug auf spezifische Waren und Dienstleistungen. 
Trotzdem kann angesichts der im täglichen Wirtschaftsleben zu beobachtenden 
Übertragung von Markenrechten nicht bestritten werden, dass die Marke auch ein 
Gut ist, dem im Rechtsverkehr Selbständigkeit zukommt. Dieses Faktum hat der 
schweizerische Gesetzgeber anerkannt. Indem er die Marke vom Geschäftsbetrieb 
gelöst und die unbeschränkte Verkehrsfähigkeit eingeführt hat, anerkennt er den 
selbständigen Gutscharakter der Marke und erhebt sie in den Rang eines Rechtsgu
tes, das über ein blosses Ausschluss- oder Abwehrrecht hinausgeht.37 Entsprechend 
spricht Art. 13 Abs. 1 MSchG ausdrücklich von «darüber verfügen».38 

32 Vgl. A. Troller (Fn. 1) 49. 
33 Schluep (Fn. 1) 287ff. spricht von subjektiven Rechten im formalen Sinn. 
34 Schluep (Fn. 1) 299ff., 321 spricht von subjektiven Rechten im materialen Sinn. 
35 Schluep (Fn. 31) 715 ; zum Schutz individueller Güter ohne Rechtsgutcharakter (z.B. des Ver

mögens) durch objektive Drittpflichten vgl. Schluep (Fn. 1) 322ff. Zur Problematik der etwa 
von A. Troller (Fn. 1) 76 ff., 91 ff. grundsätzlich als nützlich anerkannten Analogie zwischen 
Sachen- und Immaterialgüterrecht vgl. neuestens grundlegend J. N. Druey, Information als 
Gegenstand des Rechts, Zürich 1995, 33f., 108f., 440. 

36 Zur Terminologie vgl. MSchG - David, Einleitung. 
37 Vgl. Schluep (Fn. 31) 731, der unter der neuen Rechtslage allen Marken «Eigenwert» und da

mit Rechtsgutcharakter auch im materialen Sinn zuspricht und die früher getroffene Unter
scheidung zwischen Marken mit und ohne Eigenwert ausdrücklich fallen lässt. 

38 Vgl. bezüglich des Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisses die Änderung im UWG von 1986. 
Hier hat nach A. Troller (Fn. 1) 959f. eine sprachlich minime Änderung des Gesetzestextes -
«unrechtmässig» statt gemäss aUWG «unlauter erfahren» - dogmatische Konsequenzen, da nun 
das Geheimnis nicht mehr als faktisches Gut, sondern als Rechtsgut zu betrachten sei. 
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Die Qualifikation der Marke als Rechtsgut sagt allerdings noch nichts über 
ihren Schutzumfang aus. Wie bei vielen anderen Rechtsgütern auch bestimmt sich 
dieser sowohl negativ durch die Definition der Eingriffshandlung als auch positiv 
durch die Ermittlung der Grenzen des Rechtsgutes.39 Damit die Bestimmung des 
Schutzumfanges der Marke auf einem sicheren Fundament erfolgen kann, werden 
zunächst die rechtlichen Funktionen der Marke40 sowie die im Markenrecht ge
schützten Interessen untersucht.41 Damit ist auch gesagt, dass ein einfacher Hin
weis auf das Persönlichkeits- oder Namensrecht für die Begründung eines erwei
terten Schutzbereichs von bekannten oder berühmten Marken nicht genügt.42 

2. Einfluss der markenrechtlichen Funktionenlehre auf die Bestim
mung des Schutzumfangs der Marke 

a) Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion 

Der Marke wird im allgemeinen die Unterscheidungs-, Herkunfts-, Qualitäts
und Werbefunktion zugeschrieben.43 Seit jeher gehören Unterscheidungs- und 
Herkunftsfunktion zu den geschützten Markenfunktionen. Das ist auch unter der 
neuen Rechtslage der FalJ.44 Der in Art. l MSchG festgeschriebenen Unterschei
dungsfunktion kommt rechtlich allerdings wenig Bedeutung zu, da sich kaum 
vorstellen lässt, dass eine Marke zu anderen als Unterscheidungszwecken einge
setzt wird. Die Frage ist daher nicht die nach der Funktion, sondern nach den Un
terscheidungskriterien.45 Die Herkunftsfunktion erfordert nicht, dass der Abneh
mer hinter der Marke einen konkreten Betrieb oder ein konkretes Unternehmen 
vermutet. Das ist im Zeitalter der Unternehmenskäufe und -verkäufe auch gar 
nicht mehr möglich. Es genügt, dass die Marke auf eine abstrakte, dem Verkehr 
u.U. nicht bekannte und vielleicht mehrmals wechselnde Ursprungsquelle hin
weist, für die nurmehr charakteristisch ist, dass sie für die Leistungserstellung 
verantwortlich zeichnet.46 Die Herkunftsfunktion bedeutet, dass eine Verwechs
lungsgefahr dann besteht, wenn der Abnehmer über die Herkunft der Waren und 
Dienstleistungen getäuscht wird.47 Die anderen Funktionen der Marke, insbeson-

39 Vgl. unten 4. 
40 Vgl. Vanzetti , Funktion und Rechtsnatur der Marke, GRUR Int. 1965, 128ff., 185ff., 128, für 

den das Erkennen der rechtlichen Funktionen wichtiger ist als die Bestimmung der Rechtsna
tur. Vgl. auch Marbach, SIWR III, 111. 

41 Vgl. Spöndlin, Das Markenrecht im Licht der schutzwürdigen Interessen, Basel und Stuttgart 
1974, 11: «Das rechtlich geschützte Interesse ist hier identisch mit dem Rechtsgut. » 

42 HGer Zürich in SMI 1985, 79 - Lego. 
43 Vgl. Schluep (Fn.1) 67ff.; Brunner/Hunziker (Fn. 2) 328f.; MSchG-David Art. 1 N 3 ff. 
44 Vgl. Art . 1 Abs. 1 MSchG; Botschaft MSchG vom 21.11.1990, S. 21. 
45 Vgl. Vanzetti (Fn. 40) 134. 
46 Henning-Bodwig/Kur, Marke und Verbraucher, Weinheim 1988, 230f. , 246. 
47 BGE 116 II 468 - Coca Cola; Botschaft MSchG vom 21.11.1990, S. 21. 
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dere die Qualitäts- und die Werbefunktion, sollen dagegen nach der Doktrin zur 
alten Rechtslage nur in Verbindung mit der Herkunftsfunktion geschützt sein.48 
Die rechtliche Unverbindlichkeit jener Markenfunktionen hat zur Folge, dass die 
Annahme einer rechtlich bedeutsamen Verwechslungsgefahr zwingend von einer 
Herkunftstäuschung der Abnehmer abhängt. Ob eine derartige Täuschung bei der 
Ausbeutung des Rufs bekannter Marken vorliegt, ist - wie einleitend dargestellt -
umstritten. Unter der neuen Rechtslage werden nun aber Zweifel an der Domi
nanz der Herkunftsfunktion laut, und es wird zu Recht die Werbefunktion ins 
Spiel gebracht.49 

b) Werbefunktion 

Die Marke verkörpert verschiedenste produktspezifische Informationen, bei
spielsweise die von den Abnehmern gemachten Preis- und Qualitätserfahrungen. 
Solche Informationen schützt VANZETII noch unter dem Schirm der Herkunfts
funktion, da es sich hierbei um die im Bewusstsein der Konsumenten gespeicher
te Information über ein Unternehmen handle.SO Statt dessen könnnen sich die Er
innerungen der Abnehmer auch auf die mit einem Markenartikel vermittelten (po
sitiven) Statuserlebnisse beziehen. Erfolgreiche Marken üben regelmässig eine 
besondere Attraktionskraft auf das kaufende Publikum aus, die auf besonderen, 
von Preis und Qualität unabhängigen Werbebotschaften beruht.SI Es ist diese 
selbständige Attraktionskraft, die von der Lehre im allgemeinen mit Werbefunk
tion umschrieben wird.S2 Das tatsächliche Wirtschaftsleben, insbesondere in der 
klassischen Markenartikelindustrie, zeigt, dass dieser Wert sich verselbständigen 
kann und auf neue Produkte (sog. Imagetransfer) oder neue Rechtsträger über
tragbar ist. 

Bei der letzteren Variante wird deutlich, dass die Herkunft keine Rolle mehr 
spielt. Die in der Marke verkörperten Informationen werden in einem selbständi
gen Rechtsgut zusammengefasst, dem durch das neue MSchG unbeschränkte Ver
kehrsfähigkeit zugestanden und das, soweit es eine berühmte Marke im Sinne von 
Art. 15 MSchG darstellt, gegen Gefährdung der Unterscheidungskraft und gegen 
Rufausbeutung bzw. -beeinträchtigung geschützt wird. In die gleiche Richtung 
zielt Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, der Marken gegen die Verwendung eines identi
schen Zeichens auch ohne das Bestehen einer Verwechslungsgefahr schützt, so
fern es sich um identische Waren oder Dienstleistungen handelt. Die Lehre deutet 
das teilweise dahingehend, dass der Gesetzgeber in diesen Fällen von einer per se 

48 Brunner/Hunziker (Fn. 2) 329; Henning-Bodwig/Kur (Fn. 46) 230. 
49 Heinzelmann (Fn. 26) 39f.; Henning-Bodwig-Kur (Fn . 46) 243. 
50 Vanzetti (Fn. 40) 128, von ihm als Goodwill bezeichnet; vgl. auch Schluep (Fn. 1) 76: «Wer

bung durch Ware». 
51 Sog. Halo-Effekt; vgl. Henning-Bodwig/Kur (Fn. 46) l 8f.; Wibmer (Fn. 2) 13. 
52 Schluep (Fn. 1) 76ff. m.w.H. 
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bestehenden Verwechslungsgefahr ausgehe.53 Das ist aber nicht unbestritten. 
Nach WIBMER ist eine Formmarke gegenüber einem jüngeren identischen Zei
chen, das für identische Waren eingetragen ist, geschützt, auch wenn aufgrund 
deutlich unterscheidbarer Etikettierung eine Herkunftstäuschung nicht besteht.54 
Der Wortlaut stützt diese zweite Auffassung, da er den Gegenbeweis einer feh
lenden Täuschungsgefahr nicht zulässt.55 Die genannten Beispiele können nicht 
anders gedeutet werden, als dass die Werbefunktion Einzug ins neue Markenrecht 
gehalten hat und teilweisen Schutz erfährt.56 Die Marke deckt damit mehr recht
liche Funktionen ab als früher; sie ist multifunktional geworden. 

c) Kommunikationsfunktion 

Von der neueren Lehre wird hervorgehoben, dass die Marke ganz allgemein als 
Kommunikationsmedium zwischen Unternehmen und Abnehmer zu betrachten 
sei. Die Marke stelle einen Signalcode oder ein Kennwort für die Vermittlung von 
Botschaften verschiedenster Art zwischen Anbieter und Abnehmer dar.57 Diese 
Eigenschaft wird als Kommunikationsfunktion der Marke bezeichnet. Sie ist die 
Grundfunktion, die allen anderen Funktionen vorgeschaltet ist.58 Über ihre recht
liche Bedeutung besteht wenig Klarheit. Ganz allgemein fasst die Marke Infor
mationen verschiedenster Art zusammen, unabhängig vom Wert, der ihnen zu
kommt.59 Eine solche Betrachtungweise hat m.E. den Vorteil , dass die schwieri
ge Unterscheidung der verschiedenen Markenfunktionen an Bedeutung verliert.60 
Die Grundfunktion einer Marke besteht allgemein in ihrer Eignung als Kommu
nikationskanal zwischen Anbietern und Abnehmern. Man kann daher vom lmma
terialgut «Kommunikationskanal» als ein dem Markeninhaber zugeordnetes 
Rechtsgut sprechen.61 Mit wettbewerbsrechtlicher Blickrichtung kommt dem 
Markenrecht auch die Aufgabe zu, die «Integrität der Marke in ihrer Funktion als 
Kommunikationskonstante» zu schützen.62 

53 MSchG-David Art. 3 N 4; Botschaft MSchG vom 21.11 .1990, S. 21. 
54 Wibmer (Fn. 2) 76. 
55 Vgl. demgegenüber Art. 16 Abs. 1 des GATiffRIPS-Abkommens und T. Cottier, Das Pro

blem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO
GATI, SM! 1995, 37 ff., 53 ff. Siehe auch unten Fn. 75. 

56 Heinzelmann (Fn. 26) 40. Gleich für das deutsche Markenrecht Sack (Fn.10) 89. 
57 Schluep (Fn. 31) 731 ff. ; Henning-Bodwig/Kur (Fn. 46) 252, m.w.H. 
58 Henning-Bodwig/Kur (Fn. 46) 8f. , 227. 
59 Vgl. Schluep (Fn. 31) 731. 
60 Vgl. Vanzetti (oben Fn. 40) 128f., der den Goodwill , nicht aber die selbständige Attraktions

kraft , bei der Herkunftsfunktion einordnet. 
6 1 Schluep (Fn. 31) 730. 
62 Schluep (Fn. 31) 731 m. w.H. 
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Historisch gesehen entstand das Markenrecht auf der Grundlage eines Interes
senausgleichs zwischen Zeicheninhabern und Abnehmern, die nicht durch unbe
fugte Benutzung des Zeichens durch Dritte getäuscht werden sollten.63 Schwieri
ge Auslegungsfragen haben in diesem «Nährboden» des Markenrechts ihre Wur
zeln.64 Damit weist das Markenrecht eine enge Verwandschaft mit dem 
Wettbewerbsrecht auf, das sich ebenfalls den Interessen der Anbieter, Mitbewer
ber und Abnehmer annimmt.65, 66 Die Gemeinsamkeiten bestehen nach der h.L. 
insbesondere auch beim gemeinsamen Begriff der Verwechslungsgefahr, der nach 
feststehender Praxis des BGer für das gesamte Kennzeichenrecht gleich auszule
gen ist.67 Die übereinstimmende Praxis gründet historisch auf der Tatsache, dass 
vor Inkrafttreten des UWG von 1943 sowohl Wettbewerbs- als auch Markenrecht 
als Individualrecht des Gewerbetreibenden aufgefasst wurden. 68 Mit der Aufgabe 
der individualrechtlichen Konzeption des Wettbewerbsrecht wurde jedoch das 
Markenrecht innerlich gespalten.69 Während man sich bei jenem Rechtsgebiet 
unter dem Schirm des Lauterkeitsbegriffs dem Schutz der Interessen der Allge
meinheit (Wettbewerb als Institution, Geschäftsmoral, Kosumenten) verschreiben 
konnte, kam es in diesem, das ein Individualrecht zum Gegenstand hat, zu unver
meidbaren Spannungen. Diese konnten sich am Begriff der Verwechslungsgefahr, 
der naturgemäss eine Nähe zum Konsumenten aufweist, besonders gut aufbauen. 
Die janusköpfige Konzeption dieses Begriffs zeigt sich schon darin, dass er zwar 
aus der Sicht der beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen ist, dass diese aber nicht 
tatbeständlich, etwa durch Meinungsumfragen, ermittelt, sondern als Rechtsbe
griff behandelt wird-70 

63 Vgl. M.M. Pedrazzini, Markenrechtliche Besinnung, in: 100 Jahre nationale Markeneintra
gung, BAGE, Bern, 1980, 29ff., 29; Spöndlin (Fn. 41 ). 

64 Pedrazzini (Fn. 63) 29f. 
65 M.M. Pedrazzini , Unlauterer Wettbewerb, Bern 1992, 49f. ; Botschaft UWG vom 18.5.1983, 

31. 
66 Die Übereinstimmung geht für manche Autoren soweit, dass sie de lege ferenda die Zusam

menlegung von Wettbewerbs- und Markenrecht zu einem einheitlichen Kommunikationsrecht 
diskutieren; vgl. Pedrazzini (Fn. 63) 31 ; M . Ritscher, Markenschutz durch Wettbewerbsrecht, 
Wettbewerbsschutz durch Markenrecht, in: Marke und Marketing, Bern 1990, 161ff., 161, 
177ff. 

67 BGE 117 II 201; 116 II 370; 107 II 363. 
68 Unlauterer Wettbewerb wurde früher als Verletzung des Persönlichkeitsrecht an der gewerbli

chen Betätigung (BGE 40 II 620; 52 II 383) bzw. der wirtschaftlichen Persönlichkeit aufge
fasst (BGE 42 II 600). 

69 Pedrazzini (Fn. 63) 30f. 
10 Vgl. oben A. 2. a. 
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Unter dem Einfluss eines gesellschaftlichen Umfelds, das die Sozialbindung 
der Grundrechte betont7I, wird teilweise die Ansicht vertreten, die Anliegen der 
Konsumenten seien im Markenrecht verstärkt zu berücksichtigen.72 Angesichts 
der dargestellten Schwierigkeiten der Praxis mit dem Begriff der Verwechslungs
gefahr dürfen bei dieser Aussage, sofern sie auch auf Art. 3 MSchG bezogen sein 
sollte, erhebliche Zweifel angebracht werden.74 

b) Stärkung der individualrechtlichen Komponente im neuen MSchG 

Das neue MSchG verstärkt den Rechtsschutz des Markeninhabers erheblich.74 

Früher nicht oder höchstens wettbewerbsrechtlich schützbare Positionen sind nun 
originär durch das Markenrecht schützbar. Beispiele sind die Einführung der 
berühmten Marke (Art. 15 MSchG), die Erweiterung des verletzenden Gebrauchs 
(Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG), die Erhöhung der Benutzungsschonfrist von drei 
auf fünf Jahre (Art. 12 MSchG) und die Anerkennung der Exportmarke bei der 
Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Weitere 
Vorteile erwachsen dem Markeninhaber aus der Gewährung von Rechtsschutz oh
ne Verwechslungsgefahr, soweit es um identische Zeichen für identische Waren 
oder Dienstleistungen geht 75, und aus der dem Zeichenverletzer verwehrten Mög
lichkeit, sich auf ältere Drittzeichen zu berufen, welche mit dem Klagezeichen 
verwechselbar sind.76 Schon unter dem alten Recht wurde zudem die Praxis ein
geleitet, dass eine ausschliesslich für das Ausland bestimmte Exportmarke vor ei
nem jüngeren ähnlichen Zeichen auch im Inland zu schützen ist, obwohl eine Ver
wechslungsgefahr für die hiesigen Verkehrskreise ausgeschlossen ist.77 In diesen 
letzteren Beispielen erhält der Markeninhaber Rechtsschutz, obwohl keine Ver
wechslungsgefahr mit einem anderen Zeichen und damit keine Täuschungsgefahr 
für den Konsumenten besteht. Das beweist, dass der tiefere Grund der Schutzge
währung nicht bei diesen liegt, sondern aus anderen Motiven erfolgt, die u.a. in 
der Persönlichkeit und der Leistung des Markeninhabers zugunsten der Allge-

71 Vgl. M. Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, Bern 1993, S. 16f; BGE 113 1a 126ff., 
132ff. ; kritisch Schluep (Fn. 1) 338. 

72 Henning-Bodwig/Kur (Fn . 46) 237ff.; vgl. auch Pedrazzini (Fn. 63) 32. 
73 GI. A. MSchG-David Art. 3 N 9. 
14 Dessemontet, Droit a la marque, AJP 1993, 5 l 9ff., 519; vgl. Botschaft MSchG, S. 21. 
75 Vgl. Botschaft MSchG, S. 21, die an dieser Stelle auf die Problematik der Parallelimporte hin

weist. Der Verweis ist aber problematisch, da eine Beurteilung solcher Importe nicht allein mit 
Hilfe von Art. 3 Abs. lit. a MSchG erfolgen darf, sondern die gesamte wirtschaftsrechtliche 
Grundordnung zu berücksichtigen hat. Vgl. T. Collier (Fn. 55), 37ff.; vgl. auch K. Spöndlin 
(Fn. 41) 25ff. und R. Zäch, Recht auf Parallelimporte und Immaterialgüterrecht, SJZ 1995, 
301 ff. Dem Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG kommt statt dessen - wie oben 2. b. erwähnt - Bedeu
tung im Zusammenhang mit der Werbefunktion zu. 

76 David-MSchG Art. 3 N 59; KGer Freiburg in SM! 1993, 206ff. 
77 MSchG-David Art. 13 N 15. 
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meinheit bestehen. 78 Dem entspricht schliesslich der Umstand, dass der Gesetz
geber die noch unter der alten Rechtslage bestehende Klagelegitimation für den 
Konsumenten ersatzlos gestrichen hat (Art. 27 aMSchG). 

Insgesamt ergibt diese systematische Auslegung das Bild eines deutlich ausge
bauten Individualrechts. Im Vergleich zur alten Rechtslage sind wirtschaftliche 
Kennzeichen in bestimmten Bereichen nicht mehr nur lauterkeitsrechtlich, son
dern in Form der Zuordnung eines absoluten Rechts auch markenrechtlich ge
schützt. Es ist dies das Bild eines sich ausbreitenden Markenrechts «zulasten» des 
Wettbewerbsrechts. Damit rückt eine Überwindung der durch die Lehre diagno
stizierten Spaltung des Markenrechts in Reichweite: Dem Markenrecht, das ein 
subjektives Recht zum Gegenstand hat, obliegt primär der Schutz des Markenin
habers. Die Interessen der Abnehmer, insbesondere der Konsumenten, sind mar
kenrechtlich nur (aber immerhin) als Voraussetzung der Schutzrechtserteilung 
von Bedeutung79; im übrigen sind sie durch das Wettbewerbsrecht wahrzuneh
men. Seinem Wesen als einzelfallbezogener Missbrauchsregelung entsprechend 
eignet sich dieses Rechtsgebiet besser für einen ausgewogenen Ausgleich aller 
sich im Spiel befindlicher Interessen. Das Markenrecht ist dagegen im Interesse 
einer transparenten Rechtsprechung möglichst zuformalisieren.80 

c) Verwechslungsgefahr im neuen Markenrecht 

Diese Wertungsdifferenzen lassen Zweifel aufkommen, ob die bundesgericht
liche Praxis zur einheitlichen Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr 
unter der neuen Rechtslage aufrecht erhalten werden kann.81 Zu Recht hebt die 
neuere Lehre hervor, dass die Schutzzwecke von Wettbewerbs- und Markenrecht 
nicht identisch sind.82 Markenrechtliche Eigenarten führen dazu, dass die Ver-

78 Vgl. dazu unten D. 2. b. 
79 Die uneingeschränkte Gültigkeit des markenrechtlichen Irreführungsverbotes (Art. 2 lit. c 

MSchG) wurde kürzlich im Bereich der Herkunftsangaben durch zwei neuere Entscheide des 
BGer bestätigt. Vgl. BGer in PMMBI 1994 I 76ff. - Alaska und BGer in PMMBI 1996 I 25f. 
- San Franzisco 49-ers. Im gl. Sinn MSchG-David Art. 1 N 4. 

80 M. Ritscher (Fn . 66) 170, l 78f. Siehe auch unten D.2.b. in fine. 
81 Vgl. L. David, Ausstattungsrecht auf neuer Grundlage, AJP 1992, 1501 ff., 1503, 1504 unter 

Verweis auf den völlig unterschiedlichen Wortlaut von Art. 3 lit. d UWG und Art. 3 MSchG; 
P. Troller, Gedanken zum Einfluss des Eintragungsprinzips nach dem neuen Markenrecht auf 
den Schutz nicht eingetragener Marken, AJP 1993, 514ff., 516. Vgl. auch Marbach, SIWR III, 
112. 

82 J. Müller, Einleitung und Generalklausel (Art. 1-2 UWG), 40 und M. Streuli-Youssef, Unlau
tere Werbe- und Verkaufsmethoden (Art. 3 UWG), 140, beide in: Schweiz. Immaterialgüter
und Wettbewerbsrecht, Bd. V/1 - Lauterkeitsrecht, Basel und Frankfurt a. M., 1994; L. David 
(Fn. 81) 1503; P. Troller (Fn. 81) 516; M. Ritscher (Fn. 66) 178. 
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wechslungsgefahr abstrakt und nicht konkret wie im UWG zu beurteilen ist.83 Es 
besteht die Gefahr, dass die Beurteilung aus der Sicht der beteiligten Verkehrs
kreise zu einer - häufig unbewussten - Vermischung der geschützten Interessen 
führen kann. Im Markenrecht geht es nicht um die subjektive Auffassung der Ab
nehmer, sondern um die objektiv schützenswerten Interessen des Markeninha
bers. Darauf, und nicht auf unspezifizierte Konsumentenanliegen, ist bei der Be
urteilung der Verwechslungsgefahr der Akzent zu legen.84 

Dabei sind zwei Aspekte zu beachten, die sich teilweise überschneiden: Der 
markenrechtlichen Verwechslungsgefahr kommt zunächst die Aufgabe der Zu
ordnung eines privaten Rechtsgutes zu.85 Bei nicht verwechselbaren Zeichen 
oder ungleichartigen Produkten erfolgt die Zuordnung negativ, indem diesfalls 
ein rechtlich schützenswertes Interesse zugunsten des Markeninhabers nicht be
steht. Insofern erfüllt der Begriff der Verwechslungsgefahr seine Zuordnungs
funktion problemlos. Da überfüllte Markenregister die Suche nach neuen Marken 
zunehmend schwierig machen, wird zudem zu Recht die Forderung nach einer en
gen Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr (und der Gleichartigkeit) 
erhoben86, namentlich für den Produktbereich der Medikamente.87 Zum ersten 
Aspekt kommt ein zweiter: Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ist eine Täu
schungsgefahr für Konsumenten keine conditio sine qua non einer markenrechtli
chen Zuordnung mehr. Diese Norm wurde weiter oben in Anlehnung an WIB
MERS Fallkonstellation zweier identischer Formmarken mit deutlich verschiede
ner Etikettierung u.a. als Beispiel dafür angeführt, dass die Werbefunktion Einzug 
ins schweizerische MSchG gehalten hat.88 Es ergeben sich damit neue Aspekte , 
die mit dem traditionellen, auf den Schutz der Herkunftsfunktion fixierten Ver
ständnis der Verwechslungsgefahr nicht befriedigend erklärt werden können. An
gesprochen sind die im Einführungsteil angesprochenen Fälle einer Ausbeutung 
des Rufs bekannter oder berühmter Marken, die aufgrund ihres Bekanntheitsgra
des dem Abnehmer die Abgrenzung erleichtern und damit vielfach nicht zu 
tatsächlichen Verwechslungen führen. Es ist deshalb richtig , wenn nach ständiger 
Rechtsprechung die Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff aufgefasst wird. Statt 
dessen kann auch - wie in dieser Arbeit - von der Zuordnungsfunktion der mar
kenrechtlichen Verwechslungsgefahr gesprochen werden. 

83 Zur abstrakten Prüfung, die immer dann unumgänglich ist, wenn die Marke im Rahmen der 
Benutzungsschonfrist noch gar nicht gebraucht wurde, vgl. Zimmerli (Fn . 2) 130ff. Bezüglich 
der vielfältigen Gesichtspunkte, die bei der konkreten Beurteilung im UWG zu berücksichti
gen sind, vgl. L. David (Fn . 81) l 503f. 

84 Vgl. P. Troller (Fn. 81) 516; Ritscher (Fn. 66) 172f. 
85 Schluep (Fn. 1) 337 f.; BGH GRUR 1996, 27lff., 275 - Gefärbte Jeans. 
86 Vgl. schon F. Winter, Modifizierte Kollisionslösungen im deutschen Warenzeichenrecht zur 

Vermeidung wirtschaftlich nicht erforderlicher Verbietungsrechte, GRUR 1977, 467 ff., 467; 
Heil/Kunz-Hallenstein, Beurteilung der Verwechslungsgefahr (Q 127), GRUR Int. 1995, 227 
ff., 231. 

87 Heil/Kunz-Hallenstein a.a.O; vgl. Marbach, SIWR III , 117. 
88 Vgl. oben B. 2. b. 
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4. Die Marke als Rechtsgut mit unbestimmtem Schutzumfang 

Die Marke ist ein Rechtsgut mit unbestimmtem und wechselndem Schutzum
fang. Die Kennzeichnungskraft einer Marke ist keine absolute, im Zeitablauf un
veränderbare Eigenschaft eines Zeichen. Sie hängt von verschiedenen Parametern 
ab, die sich gegenseitig beeinflussen können. Dabei spielt insbesondere der Grad 
der Verkehrsgeltung bzw. der Bekanntheit eine Rolle. Dies wird im Gesetz für die 
durchgesetzte (Art. 2 lit. a MSchG) und für die berühmte Marke (Art. 15 MSchG) 
ausdrücklich anerkannt. Der Gesetzgeber bestimmt den Schutzbereich eines 
Rechtsgutes auf der Rechtsfolgeseite durch Beschreibung der Eingriffshandlung, 
z. B. widerrechtliche Verletzung ohne Rechtfertigungsgrund im Persönlichkeits
recht, Nachahmung im Patentrecht, Schaffen einer Verwechslungsgefahr im Mar
kenrecht usw. Bei unbestimmten Rechtsgütern genügt diese negative Umschrei
bung jedoch vielfach nicht. Beispielsweise muss im Bereich der Persönlichkeit
güter trotz der gesetzlichen Systematik von Art. 28 ZGB, wonach grundsätzlich 
jede Verletzung der Persönlichkeit widerrechtlich ist, der Schutzbereich in Fällen 
nur geringfügiger Persönlichkeitsgefährdung positiv ermittelt werden, weil an
sonsten die Beweislastregeln zulasten des Verletzungsbeklagten geändert wer
den.89 Gleiches gilt auch im Immaterialgüterrecht. Paradebeispiel ist das Patent, 
dessen Schutzbereich positiv durch Auslegung der Patentansprüche, zu ermitteln 
ist, welche ihrerseits nur in Verbindung zum Stand der Technik Bedeutung haben. 
Es entspricht h.L. und Praxis, dass eine grosse Erfindung einen grösseren 
Schutzumfang verdient als eine normale; kleineren Erfindungen wird dagegen ein 
nur verminderter Schutzumfang zuerkannt.90 Ähnlich ist die Rechtslage im Mar
kenrecht, wie nun im folgenden darzulegen ist. 

C. SCHUTZ STARKER UND SCHWACHER MARKEN 

1. Begriff der starken und schwachen Marke 

Marken mit hoher Kennzeichnungskraft werde als starke, solche mit geringer 
Einprägsamkeit als schwache Marken bezeichnet. Die Kennzeichnungskraft einer 
Marke bestimmt sich zum einen nach der Eigenart ihrer Wortprägung, ihrem Sinn 
sowie ihrer bildhaften Gestaltung; zum anderen ist sie das Ergebnis ihrer Be
kanntheit im Verkehr.91 Die hohe Bekanntheit einer Marke im Verkehr vermag ei
ne originär schwache Kennzeichnungskraft, etwa einen beschreibenden Charak-

89 Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Persönlichkeitsrechts, Bern 1993, J 29f. 
90 Vgl. R.M. Hilty, Der Schutzbereich des Patents, Basel 1990, 104 ff.; A. Troller (Fn.1) 886. 
91 Brunner/Hunziker (Fn. 2) 334. Vgl. E.A. Kramer, Starke und schwache Firmenbestandteile, 

in: FS Pedrazzini, Bern 1990, 602 ff. 
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ter ohne Phantasiegehalt, in der Regel zu überspielen. Letztlich ist jedes Zeichen 
markenschutzfähig, da es «mit entsprechendem Aufwand dem Publikum einge
hämmert werden und sich so zu e inem bedeutenden Kennzeichen eines Unterneh
mens entwickeln» kann. 92 Insofern überrascht es nicht, dass bei der Behandlung 
starker M arken durch die Lehre der Bekanntheitsgrad einer M arke deutlich im 
Vordergrund steht. 93 

Schwache Marken sind Zeichen mit ursprünglich schwacher oder nachträglich 
geschwächter Kennzeichnungskraft. Ursprüngliche Schwäche liegt vor, wenn der 
Hauptbestandteil einer M arke Gemeingut ist.94 Nachträgliche Schwächung be
steht dann, wenn eine Marke durch den häufigen Gebrauch ähnlicher beschrei
bender Angaben oder ähnlicher Marken verwässert worden ist.95 

2. Kein erweiterter Schutzumfang phantasievoller oder origineller Marken 

Im deutschen Recht messen herrschende Lehre und Rechtsprechung starken 
M arken einen erweiterten Schutzumfang zu.96 Das ist in dieser Absolutheit abzu
lehnen. Die Auffassung rührt wohl daher, dass bei der Ursache der erhöhten 
Kennzeichnungskraft nicht genügend zwischen Bekannthe itsgrad und Origina
lität bzw. Sinngehalt unterschieden wird.97 Weiter unten wird darzulegen sein, 
dass bekannte Marken wegen der im MSchG teilweise geschützten Werbefunkti
on einen erweiterten Schutzumfang verdienen . Für originelle Marken oder solche 
mit e inprägsamem Sinngehalt g ibt es aber keinen Grund, der einen erweiterten 
Schutzumfang rechtfertigen würde. Obwohl die Schöpfung einer g uten Marke 
zweifellos einen kreativen Akt darsttdlen kann, ist die Orig inalität einer Marke 
nicht per se schützenswürdig. Im gesamten Immaterialgüterrecht gilt der Grund
satz , dass die (gute) Idee nicht geschützt werden kann. 98 Originelle oder phanta-

92 J. Müller, Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: Marke und 
Marketing, Bern 1990, 20 lff., 205. 

93 Vgl. A. Troller (Fn. l ) 238; MSchG-David Art. 3 N 13 . Ebenso im deutschen Recht 
Busse/Starck, Warenzeichengesetz, Berlin/New York 1990, § 31 N. 28f. 

94 A. Troller (Fn. 1) 238. 
95 MSchG-David Art. 3 N 13. Vgl. unten 3. und D.4.c. 
96 Vgl. Baumbach/Hefermehl (Fn. 9) § 31 N 15 m.w.H. Diese Lehrmeinung stützt sich auf die 

Meisterbrand-Entscheidung des BGH GRUR 1957, 87, welche dem Zeichen «Meisterbrand» 
die Anerkennung als berühmte Marke infolge mangelnder Originalität versagte. 

97 Vgl. Busse/Starck (Fn. 93) § 31 N 77; vgl. aber N 28f.; Baumbach/Hefermehl a.a.O. Die Ei
genart der Wortbildung kann immerhin Ursache eines hohen Bekanntheitsgrads sein ; vgl. 
Rössler, GRUR 1994, 559ff. , 564. 

98 Vgl. D. Brandt, La protection elargie de Ja marque de haute renommee, Lausanne 1985, 73, 
m. w. H. Für Formmarken ist immerhin einzuräumen, dass aus der Eleganz etwa der DIMPLE
Whisky-Flasche ein gewisses Ansehen und damit Gütevorstellungen erwachsen können (vgl. 
BGH GRUR 1985, 552 - Dimple); hierbei geht es aber um das Design und damit dogmatisch 
um das Muster- und Modellrecht. 
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sievolle Marken haben somit keinen erweiterten, sondern einen normalen bzw. 
durchschnittlichen Schutzumfang. Dieses Ergebnis ist auch deshalb richtig, weil 
infolge der überfüllten Markenregister die Verwechslungsgefahr tendenziell eng 
auszulegen ist.99 Originalität oder Sinngehalt können sogar zum gegenteiligen 
Ergebnis führen , indem sie die Abgrenzung der Zeichen erleichtern und eine Ver
wechslungsgefahr gänzlich auszuschliessen vermögen. 100 

3. Eingeschränkter Schutzumfang schwacher Marken 

Es ist unbestritten, dass ursprünglich schwache Marken nur einen einge
schränkten Schutzumfang habenI0I bzw. dass sie infolge Verkehrsdurchsetzung 
einen normalen oder erhöhten Schutzumfang erwerben. 102 Darauf ist im folgen
den nicht mehr einzugehen. Dagegen ist fraglich, ob eine nachträgliche 
Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittmarken zu einer Herabsetzung 
des Schutzumfangs führt.103 Nach konstanter früherer Praxis des BGer büsste 
ein Markeninhaber, der seine Marke durch Duldung anderer ähnlicher Zeichen 
schwächte , nicht das Recht ein, sich gegen den Gebrauch neuer verwechselbarer 
Marken zu Wehr zu setzen.104 Unter der neuen Rechtslage wird in teilweiser An
lehnung an die in der deutschen Lehre entwickelte Abstandslehre postuliert, den 
Einwand der Schwächung des Klagezeichens durch Häufung von Drittmarken 
zulassen. !OS Dem ist zuzustimmen. Unbestritten können Marken zu Freizeichen 
degenerieren und jeglichen Schutz verlieren.106 Insofern erscheint ein Zwi
schenstadium denkbar, in welchem ein Schutz zwar noch besteht, dieser aber 
aufgrund der eingetretenen tatsächlichen Entwicklung vermindert ist. Dem Im
materialgüterrecht sind ja, wie wir gesehen haben , graduell veränderbare Schutz
bereiche nichts Ungewohntes. Falls der Markeninhaber ein wenig aussagekräfti-

99 Vgl. oben 8.3.c. 
100 Vgl. oben A.2.a. und BGE 121 II 379 - Boss/Boks; 119 II 477 - Radion/Radornat; BGer in 

SMI 1985, 71 - Lego/Logi. 
tOI A. Troller (Fn. 1) 238 mit Verweis auf konstante Rechtsprechung; Marbach, SIWR III , 113. 
102 BGE 73 II 188 - Alpina; BGE 63 II 285 - Star spricht von einer «erhöhter Bedeutung» infol

ge Anerkennung im Verkehr; MSchG-David Art. 3 N 13. 
t03 Unter der alten Rechtslage stellte sich diese Frage weniger, da die Praxis dem Verletzungsbe

klagten weitergehend sogar die Einrede der Nichtigkeit des Klagezeichens wegen verwech
selbarer Drittzeichen zugestand; vgl. Luchsinger, Der Einfluss von Marken Dritter im schwei
zerischen Markenverletzungsprozess, FS Blum & Co., Zürich 1978, 249 ff. , 250, 258. 

t04 BGE 93 II 267 - Brisemarine; 93 II 428 - Burberrys; 83 II 219 - Ankerzeichen; 73 II 61 - Mi
do. Dieser Praxis folgend: Luchsinger a.a.O. , 258ff. und Zimmerli (Fn. 2) 146. A.A. Matter 
(Fn.3) 105f. und Spöndlin (Fn. 41) 86, die als Folge benutzter Drittmarken eine Schwächung 
des Schutzumfangs eintreten lassen; vgl. auch BGE 72 II 143 - Lux. 

10s MSchG-David, Art. 3 N 13; INGRES, Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Wider
spruchsverfahren, SM! 1994, l 72f. Zur Abstandslehre vgl. auch A. Troller (Fn. l) 239. 

t06 H. L.; vgl. MSchG-David Art. 2 N 31 ff. 
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ges Zeichen wählt, das auch von anderen Anbietern bevorzugt verwendet 
wird I 07, oder falls er sein ursprünlich originelles Zeichen nicht verteidigt, 
schwächt er die Marke in ihrer Funktion als Kommunikationskonstante zwischen 
Anbieter und Abnehmer. 108 Insofern verdient er auch einen nur eingeschränkten 
Schutzumfang. 

Dieses Ergebnis ist in zweifacher Hinsicht zu konkretisieren: Erstens geht es 
um die Frage, ob nur tatsächlich benutzte Drittzeichen eine Marke schwächen 
können oder ob auch solche in Betracht zu ziehen sind, für die lediglich ein Regi
stereintrag nachgewiesen ist. Die Frage ist insbesondere im Widerspruchsverfah
ren von Bedeutung, wo eine Beweisführung über die tatsächliche Benutzungslage 
schwierig und daher in der Regel nicht durchführbar ist. I 09 Lässt man einen Re
gistereintrag genügen, lässt sich mit Hilfe eines blossen Rechercheberichts eine 
Schwächung der Kennzeichnungskraft glaubhaft machen. Die schweizerische 
Lehre, soweit sie überhaupt von einer Schwächung des Schutzumfangs ausgeht 
und nicht der Praxis des BGer folgt, hat sich bisher für eine Berücksichtigung nur 
von tatsächlich benutzten Drittzeichen ausgesprochen. 11 0 Dies gilt grundsätzlich 
auch im deutschen Recht, wobei die Praxis die Registerlage immerhin als Indiz 
für eine tatsächliche Benutzung anerkennt.111 Eine zweite Frage ist, ob Drittzei
chen nur in einem engen oder auch in einem erweiterten Ähnlichkeitsbereich 
berücksichtigt werden können. Zu Recht spricht sich hier die Arbeitsgruppe ING
RES für eine Berücksichtigung nur des engen Ähnlichkeitsbereichs aus.112 

D. SCHUTZ BEKANNTER UND BERÜHMTER MARKEN 

1. Begriff der bekannten und berühmten Marke 

a) Begriff der bekannten Marke im schweizerischen Markenrecht 

Das schweizerische MSchG verwendet den Begriff der bekannten Marke nicht. 
Hingegen wird er in der Gerichtspraxis bei markenrechtlichen Streitigkeiten in-

101 Vgl. HGer SG in SM! 1990, 342ff. - Big Star: Die Marke Big Star für Jeans ist eine schwache 
Marke, da in der betroffenen Klasse 25 ca. 50 Marken , die das Wort oder den Wortteil «Star» 
enthalten, nachgewiesen wurden; vgl. auch BGE 72 II 135, 143 - Lux. 

108 Vgl. oben B.2.c. 
109 Vgl. M. Winkler, Das Widerspruchsverfahren nach dem neuen Markenrecht, GRUR 1994, 

569ff., 575. Zur m.E. vergleichbaren Sachlage im Schweizer Recht vgl. C. Schluep, Zum Wi
derspruchsverfahren nach neuem schweizerischen Markenschutzgesetz, AJP 1993 , 542 ff. 

11 0 Matter (Fn. 3) 105f; Spöndlin (Fn. 41) 86. 
111 Vgl. Schawel, Drittzeichen und Verwechslungsgefahr, FS 25 Jahre Bundespatentgericht, Köln 

1986, 3 l 9ff., 342. 
112 INGRES (Fn. 105) SM! 1994, 175. 
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nerhalb des Gleichartigkeitsbereichs verwendet; 113 eine genauere Umschreibung, 
etwa in Prozenten der massgeblichen Verkehrskreise, gibt es m.W. nicht. 

b) Begriff der bekannten Marke im europäischen Markenrecht 

Der mangelnde markenrechtliche Schutz von Marken mit hohem Bekannt
heitsgrad ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs führte in den letzten Jahren so
wohl in Europa als auch in der Schweiz zur Einführung eines Sonderschutzes ge
gen Ausbeutung oder Beeinträchtigung ihres Rufs bzw. gegen Gefährdung ihrer 
Unterscheidungskraft. Die juristische Diskussion wurde lange Zeit unter dem 
Stichwort der berühmten Marke geführt, bevor diese kurz vor Verabschiedung der 
EG-Marken-Richtlinie zugunsten der bekannten Marke ersetzt wurde.114 Die 
deutsche Lehre ist sich angesichts des klaren Wortlautes im wesentlichen darüber 
einig, dass nicht nur die berühmte, sondern auch die (lediglich) bekannte Marke 
den Sonderschutz über den Gleichartigkeitsbereich hinaus in Anspruch nehmen 
kann. Dies folgert sie insbesondere aus der Tatsache, dass die ersten Entwürfe zur 
Marken-Richtlinie ausdrücklich von der berühmten Marke sprachen.115 Trotz 
dieser scheinbaren Klarheit darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Pro
bleme um den Sonderschutz bekannter Marken als gelöst betrachtet werden kön
nen; das Gegenteil ist vielmehr der Fali.116 

c) Begriff der berühmten Marke im schweizerischem Markenrecht 

Das schweizerische MSchG ist demgegenüber beim Begriff der berühmten 
Marke geblieben. Aus der unterschiedlichen Terminologie dürfen jedoch keine 

11 3 HGer Bern in SM! 1991 , 95 - Nivea; OGer BL in SM! 1990, 95 - Swatch; HGer Zürich in 
Mitt . 1980, 145 - Bolex; vgl. oben A.2.c. 

114 Art. 4 Abs. 4 und 5 Abs. 2 MarkenRL sowie Art. 8 Abs. 5 und Art. 9 Abs. 1 GMVO. 
115 Vgl. W. Heinzelmann (Fn. 26) 78 ff. mit einem Überblick über die wichtigsten nationalen 

Markengesetze in Europa. Das Argument, dass «bekannt» nach europäischem Markenrecht 
die deutsche Rechtsprechung zur berühmten und zur bekannten Marke in einem Begriff zu
sammenfasse, übernimmt auch Kunz-Hallenstein, Europäisierung und Modernisierung des 
deutschen Warenzeichenrechts, GRUR Int. 1990, 747 ff., 758. 

116 Das ergibt sich allein schon aus der sprachlichen Vielfalt innerhalb der EG: Der englische und 
französische Text der MarkenRL sprechen statt von Bekanntheit vom Ruf («repute» bzw.«re
putation»), der italienische gar von Notorietät («notorieta»). Für das deutsche Recht merkt 
Kunz-Hallenstein a.a.O. zweifelnd an, dass der deutsche Text besser - wie der französische 
und der englische - an den Ruf statt an die Bekanntheit anknüpfen sollte. Zum englischen 
Recht vgl. A. Kampermann Sanders, Some Frequently asked Questions about the 1994 Trade 
Marks Act, 1995 (2) EIPR, 67 ff. Unsicherheit herrscht insbesondere auch bezüglich der Fra
ge, wie weit das europäische Markenrecht auf dem traditionell einen weitreichenden Schutz 
gegen Rufausbeutung gewährenden Benelux-Recht aufgebaut ist; vgl. dazu Ch. Gielen, Eu
ropean Trade Mark Legislation: The Statements, 1996 (2) EIPR, 83 ff. 
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weitreichenden Schlussfolgerungen abgeleitet werden, da der schweizerische Ge
setzgeber auf das im Entstehen begriffene Gemeinschaftsmarkenrecht ein beson
deres Augenmerk gerichtet und jedenfalls bezüglich der berühmten Marke keine 
bewussten Abweichungen bezweckt hat.117 Die berühmte Marke wird angesichts 
ihrer Fähigkeit, den im Publikum erworbenen Ruf auf andere als die ursprüngli
chen Produkte zu übertragen, für jegliche Art von Waren oder Dienstleistungen 
geschützt. Die Materialien sprechen der berühmten Marke überragende Verkehrs
geltung, Einmaligkeit und allgemeine Wertschätzung zu; im übrigen überlassen 
sie die Konkretisierung ausdrücklich der Gerichtspraxis.118 Diesbezügliche Ge
richtsentscheide sind aber bisher erst spärlich ergangen und sind insgesamt wenig 
aussagekräftig.119 Allgemeine Wertschätzung kann in der Fähigkeit der berühm
ten Marke gesehen werden, dem Abnehmer eine angesehene soziale Stellung zu 
verschaffen.120 In dieser Sicht können insbesondere Prestige- oder Luxusmarken 
Berühmtheit erlangen, während das bei Dienstleistungsl2L oder Industriemarken, 
die sich an ein zahlenmässig begrenztes Fachpublikum richtenl22, weniger gut 
möglich ist. Statt in einer angesehenen sozialen Stellung kann die allgemeine 
Wertschätzung auch in der Ausstrahlungskraft einer Marke auf breiteste Bevölke
rungsschichten gesehen werden, die eine unmittelbare Assoziation mit einem 
ganzheitlichen Lebenssachverhalt erweckt; Beispiele sind Coca Cola oder McDo
nalds für den American way of life oder IBM für Computer. Der allgemeinen 
Wertschätzung entspricht häufig die Einmaligkeit oder Alleinstellung einer 
berühmten Marke. Danach ist die Marke «Camel» für Zigaretten trotz eines Be
kanntheitsgrads von 85,3%123 nicht berühmt, weil der Abnehmer z.B. bei der 
Konfrontation mit einem Reisebüro «Camel Tours» nicht in direkter gedanklicher 
Assoziation an die Zigarettenmarke, sondern (auch) an ein Kamel oder an Ka
melreisen denkt.124 Immerhin ist nicht absolute Einmaligkeit erforderlich; es 
genügt relative Alleinstellung. So gilt die Automarke «Mercedes» als berühmt, 
obwohl es eine gleichlautende Zigarettenmarke und einen solchen Mädchenna
men gibt.125 Das Merkmal der überragenden Verkehrsgeltung lässt sich nicht ein 

117 Botschaft MSchG 18, 59; K. Wüthrich, Schwerpunkte der schweizerischen Markenrechtsre
form, in: FS DPA, München 1994, 409ff., 427f.; Heinzelmann (Fn. 26) 79 spricht von einer 
terminologischen Nichtanpassung bzw. von einem redaktionellen Versäumnis des Gesetzge-
bers. · 

11 s Botschaft MSchG, S. 27. 
119 HGer BE in SMI 1995, 286 - Therma Floor. 
120 MSchG-David Art. 15 N 3. 
12 1 MSchG-David Art. 15 N 3; vgl. auch Marbach, SIWR III, 214. 
122 A.A. HGer Bern in ZBJV 1948, 230 - Therma und in SMI 1996, 286 - Therma. 
123 OLG Köln GRUR 1985, 560 - Camel. 
124 BGH GRUR 1987, 711 - Camel Tours. Vgl. auch BGH GRUR 1991, 465,467, wonach der 

Abnehmer beim Zeichen «Salomon» nicht unwillkürlich an die für Skiartikel registrierte Mar
ke denkt, sondern z.B. an den Köngisnamen oder an andere Unternehmen, die das Zeichen als 
Namen in die Firma integriert haben. 

125 MSchG-David Art. 15 N 3. 
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für allemal mit einem abstrakten Bekanntheitsgrad in Prozent umschreibenl26, 
sondern es kommt immer auf die Umstände des Einzelfalles an.127 Danach ist ne
ben dem Bekanntheitsgrad insbesondere auch die Art der vertriebenen Waren, de
ren Qualität und Ansehen, ein etwa damit verbundener Prestigewert und vor allem 
das Verhältnis dieser Waren zu denjenigen zu berücksichtigen, für die der Ruf der 
Kennzeichnung ausgenutzt werden soli.128 Immerhin kann m.E. soweit verallge
meinert werden, dass beim Schutz vor Rufausbeutung deutlich tiefere Prozent
wertel29 als beim Schutz vor Verwässerungsgefahrl30 genügen. Angesichts dieser 
massgeblichen Unterscheidung sind Versuche abzulehnen, die den Bekanntheits
grad für die berühmte Marke einheitlich für alle Tatbestände festlegen. 

d) Notorisch bekannte Marke nach Art. 6bis PVÜ 

Im Unterschied zur berühmten Zeichen erfährt die notorisch bekannte Marke 
nur innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs Schutz. Art. 6bis der Pariser Ver
bandsübereinkunft (PVÜ) stellt den Zeicheninhabern eine Handhabe gegen die 
Markenpiraterie zur Verfügung.BI Nach diesem Artikel sind die Verbandsländer 
verpflichtet, die Eintragung von Marken zurückzuweisen, wenn sie mit einer an
deren, im Inland (noch) nicht registrierten Marke verwechselbar sind, die einem 
von der PVÜ begünstigten Staatsangehörigen gehört, und wenn diese Sachlage 
innerhalb der inländischen Verkehrskreise bekannt, d .h. notorisch ist. Dem Zweck 
von Art. 6bis PVÜ entsprechend dürfen die Anforderungen an die Notorietät nicht 
zu hoch gesteckt werden. Andererseits genügt lediglich lokale Bekanntheit nicht, 
da sonst das Eintragungsprinzip (Art. 5 MSchG) ausgehöhlt würde. 132 Auch müs
sen nicht die strengen Bedingungen, die an eine berühmte Marke gestellt werden, 
erfüllt sein. In der Regel können nur im Inland benutzte Marken Notorietät erlan-

126 Vgl. aber Heinzelmann (Fn. 26) 120 f. (30-40% der Gesamtbevölkerung; s. auch 152ff.); Pe
drazzini (Fn. 65) 101 (70%, ohne Unterscheidung zwischen Gesamtbevölkerung und mass
geblichen Verkehrskreisen); E. Meister, MA 1990, 425ff., 438 (50% Gesamtbevölkung bzw. 
75 % massgebliche Verkehrskreise). 

127 Heinzelmann (Fn. 26) 124, l 13f.; HGer Bern, SMI 1995, 287f. - Therma; Sack (Fn. 10) 86. 
12s Heinzelmann (Fn. 26) l26f.; BGH GRUR 1991 , 612 - SL; BGH GRUR 552 - Dimple. 
129 Nach BGH GRUR 1985, 552 - Dimple kann ein Schutz vor Rufausbeutung bereits bei einem 

Bekanntheitsgrad von weniger als einem Drittel in Erwägung gezogen werden. Vgl. aber 
BGH GRUR 1991 , 466 - Salomon, wo der BGH strengere Massstäbe zu setzen scheint, da 
sonst für die Annahme eines rechtsgenügenden Bekanntheitsgrads ein Prozentwert gesetzt 
würde, der möglicherweise sogar unterhalb der Grenze einer normalen Verkehrsgeltung liege. 

130 Nach BGH 1985, 552 - Dimple genügt ein Bekanntheitsgrad von 50% nicht. Im allgemeinen 
werden zwischen 70% und 90 % genannt, wobei aber vielfach nicht genügend unterschieden 
wird, ob der Bekanntheitsgrad auf die relevanten Verkehrskreise oder die Gesamtbevölkerung 
zu beziehen ist. Vgl. Heinzelmann 119 ff. und oben Fn. 126. 

131 Vgl. Marbach, SIWR III, 130 m.w.H. 
132 MSchG-David Art. 3 N 50. 
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gen 133, doch ist das nach einem neueren Urteil des BGer nicht zwingend.134 Die 
deutsche Lehre gibt Prozentzahlen an, die zwischen den Werten liegen, die für 
den Verwässerungs- bzw. Rufausbeutungsschutz genannt wurden.135 Wie bei der 
berühmten Marke kommt es auch hier auf die Umstände des Einzelfalls an; eine 
einheitliche Festlegung ist nicht möglich.136 Die Eidg. Rekurskommission für 
geistiges Eigentum gesteht der notorisch bekannten Marke einen erweiterten 
Schutzumfang zu.137 

2. Gegenstand des Schutzes: Ruf einer Marke 

a) Schutz durch das Wettbewerbsrecht 

Rufanlehnung oder -annäherung gibt es in den Bereichen der Produktimitation, 
der anlehnenden bezugnehmenden Werbung und in der Kennzeichenannäherung. 
Der Ruf einer Marke kann allgemein als Ergebnis einer unternehmerischen Lei
stung, d.h. als Arbeitsergebnis, definiert werden.138 Der Schutz des Arbeitsergeb
nisses ist das Thema des gewerblichen Rechtsschutzes überhaupt. Seit jeher stellt 
sich hier das schwierige und bereits bei der Behandlung der Verwechslungsgefahr 
diskutierte Problem einer Abgrenzung des Wettbewerbsrechts vom Spezialrechts
gebiet, in unserem Fall dem Markenrecht. Ohne den gefestigten Grundsatz der 
freien Verwertbarkeit spezialrechtlich nicht geschützter Arbeitsergebnissel39 in 
Abrede stellen zu wollen, hebt die neuere Lehre angesichts der divergierenden 
Schutzzwecke von Wettbewerbs- und Markenrecht die Unabhängigkeit der bei
den Rechtsgebiete voneinander hervor und lässt trotz Art. 5 MSchG nicht regi
strierten Zeichen unter bestimmten Voraussetzungen wettbewerbsrechtlichen 
Schutz zukommen.140 Wettbewerbsrechtlich gesehen ist es ungenau, vom Schutz 
des Arbeitsergebnisses zu sprechen. Die Blickrichtung liegt gerade umgekehrt auf 
dem unlauter Handelnden, d.h. statt des Leistungsprinzips geht es im Kern um das 
Verbot der Nicht-Leistung bzw. um dass Gebot der Eigenleistung.141 Akzentuiert 
man daher beim Lesen von Art. 15 MSchG nicht das Ergebnis der untemehmeri-

133 Marbach, SIWR III , 131. 
134 BGE 120 II 144 ff., E.4 b - Yeni Raki; MSchG-David Art. 3 N 49. 
135 Sack (Fn. 10) 91 m.w.H; Kur, GRUR 1994, 330ff. setzt die Werte deutlich tiefer an (20-30%). 
136 Vgl. OMPI-Dokumentation WKM/CE/1/3 - Comite d'Experts sur !es marques notoires , 13.-

16. November 1995, S. 4. 
137 Vgl. oben Fn. 7. 
138 Vgl. B. Rössler (Fn. 31) 550. Zum Begriff des Arbeitsergebnisses allgemein vgl. M. Schnei

der, Schutz des Unternehmensgeheimnisses vor unbefugter Verwertung, Bern und Stuttgart 
1989, 98 . 

139 H.L. und ständige Rechtsprechung; vgl. BGE 108 II 33lf.; 104 II 334. 
140 David (Fn. 81) 1503; P. Trailer (Fn. 81) 516; J. Müller (Fn. 82) 40f.; Streuli-Youssef (Fn. 82) 

145ff. 
141 Vgl. M. Ritscher(Fn. 66) 168f. m.w.H. 
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sehen Tätigkeit, den Ruf, sondern die Tätigkeit des Ausbeuters, also die Rufaus
nutzung oder -beeinträchtigung, gehört der Schutz des Arbeitsergebnisses «Ruf 
oder Reputation einer Marke» dogmatisch ins Wettbewerbs- und nicht ins Mar
kenrecht.142 

b) Schutz durch das Markenrecht 

Lang und historisch weit zurückreichend ist auf der anderen Seite die Liste je
ner Lehre, die das Arbeitsergebnis als Rechtsgut seines Schöpfers anerkennt. 143 
Im Kern geht es um eine persönlichkeitsrechtliche Begründung 144, die letzlich al
len Immaterialgüterrechten innewohnt.145 Dies gilt auch für die Marke und die 
Übernahme oder Schmälerung ihres Rufs 146, nach der Gerichtspraxis jedenfalls 
dann, wenn sie zum Schlagwort für das gesamte Unternehmen geworden ist. 147 In 
eine andere Richtung zielt diejenige Lehre, die in der Marke einen selbständigen 
Vermögensgegenstand sieht und eine Zuordnung aufgrund der durch die Ökono
mische Analyse des Rechts geprägten Property-Rights-Theorie vornimmt. 148 Für 
das Schweizer Recht hat SCHLUEP aufgezeigt, dass die staatliche Gewährung 
von subjektiven Markenrechten im Allgemeininteresse liegt, weil dadurch ein be
stehender Wettbewerb der Reputationen unter den Anbietern gefördert wird. 149 
Eine derartige, aus übergeordneten Interessen abgeleitete Begründung zielt nur 
indirekt auf den Schutz des Arbeitsergebnisses «Markenruf»; 150 sie vermeidet da-

142 Vgl. die die bekannte Marke regelnden Gesetzesbestimmungen des europäischen Marken
rechts (oben Fn. 29), die ein Unlauterkeitsmerkmal enthalten. Zur analogen Situation bezüg
lich der verwandten Schutzrechte vgl. R.M. Hilty, Zum urheberrechtlichen Leistungsschutz 
im schweizerischen Urheberrecht am Beispiel der Tonträgerproduzenten, GRUR Int. 1993, 
818ff. , 823. 

143 Die Diskussion über den Schutz des Arbeitsergebnisses zugunsten des Individuums ist philo
sophischen Ursprungs; vgl. John Locke, Of Property, in Locke's Works, Vol. V, London 1812, 
352ff., 364, der das Arbeitsergebnis als Eigentum des Schöpfers definiert. Aus der neueren Li
teratur vgl. z.B. Lawrence C. Becker, Property Rights, Boston, London, Henley, 1977, 32ff., 
53 - 56; A. Troller (Fn. 1) 119 m.w.H. (bezüglich des Patents); Druey (Fn. 35) 99 (allgemein 
bezüglich des Verarbeitungsgedankens). 

144 Vgl. Schneider (Fn. 138) 102 f. 
145 Vgl. E. Windisch, Persönlichkeitsbezogene Komponenten in Immaterialrechten, GRUR 1993, 

352 ff., 355 ff. ; R.M. Hilty, Die Leistungsschutzrechte im schweizerischen Urheber
rechtsgesetz, in: UFITA 124/1994 (Sonderdruck), 85 ff., 129 ff.; Heinzelmann (Fn. 26) 55 ff. 

146 Windisch a.a.O. 355. 
147 BGE 80 II 140 - Fiducia; BGE 88 1144 - Quick/Blick; HGer BE in ZBJV 1948, 230 - Therma; 

OGer BL in BJM 1960, 81 - Solis; HGer BE in SM! 1981 , 69 - Coca Line. 
148 Vgl. Schönfeld (Fn. 31) 227 ff. , m.w.H.; M. Lehmann, GRUR lnt. 1986, 6 ff., 14, m.w.H. 
149 Vgl. etwa W.R. Schluep (Fn. 31), insbesondere 729. Vgl. dazu grundlegend Carl Ch. von 

Weizsäcker, Rechte und Verhältnisse in der modernen Wirtschaftslehre, Kyklos 1981, 345. ff., 
373. Vgl. auch Ritscher, (Fn. 66), 161 ff., 163. 

150 Vgl. Ritscher (Fn. 66) 163. 



420 

mit das Dilemma, dass die (erfolgreiche) Leistung eines Unternehmens, die nicht 
Gegenstand eines gewerblichen Sonderrechts ist, wegen des numerus clausus der 
Immaterialgüterrechte nicht direkt schützbar ist.151 

Art. 15 MSchG hat die Frage der sedes materiae für den Schutz berühmter 
Marken positivrechtlich entschieden. Der Markeninhaber verfügt über eine abso
lute, markenrechtliche Position, die im Vergleich zum Wettbewerbsrecht viele 
Vorteile aufweist.152 Ob sich die Anwendungsbereiche von Marken- und Wettbe
werbsrecht je befriedigend voneinander abgrenzen lassen, ist nach heutigem 
Kenntnisstand zweifelhaft. Lehre und Rechtsprechung betonen, dass eine starre 
Umschreibung des Rechtsgutes «berühmte Marke» nicht möglich und der Einzel
fallentscheidung der Vorzug zu geben sei.153 Insofern kommt es nicht allein auf 
den Bekanntheitsgrad der Marke an, sondern es spielen auch andere Faktoren ei
ne Rolle. 154 Eine gewisse Systematisierung lässt sich dennoch erzielen, indem 
zwischen Fällen innerhalb und ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs sowie da
nach, ob es sich um Rufausbeutung oder um Gefährdung der Unterscheidungs
kraft handelt, unterschieden wird. 

3. Schutz innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs 

a) Erweiterter Schutzumfang bekannter Marken 

Wohl eine grosse Mehrzahl der Gerichte würde im Ausgangsfall «Kodak/Co
pak» auf Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 MSchG erkennen und der 
Marke «Kodak» Rechtsschutz gewähren. 155 Die im Einführungsteil geschilderte 
Unsicherheit der Praxis lässt allerdings Begründungen erwarten, die das ganze 
Register markenrechtlicher Erwägungen ziehen dürften, von den herkömmlichen 
Verwechslungskriterien (Wortklang, Schriftbild, Sinn) über die tatsächliche Ver
wechslungsgefahr aus der Sicht der Konsumenten bis hin zu rechtlichen Schluss
folgerungen , die der Richter aus seiner Lebenserfahrung156 gewinnt. Diese einer 
transparenten und konstanten Rechtsprechung nicht eben förderliche Situation 
könnte verbessert werden, wenn offen mit dem Schutz des Rufs als Ergebnis un
ternehmerischer Leistung argumentiert wird. Es besteht kein Anlass, das in sol
chen Fällen nicht zu tun. Es wäre mit der neuen Rechtslage, die den beschränkten 

151 Vgl. Rössler (Fn. 31) 552. 
152 Vgl. MSchG-David Art. 15 N 8. 
153 Heinzelmann (Fn. 26) 124, J l 3f.; HGer Bern, SMI 1995, 287f. - Therma. 
154 Vgl. oben D.l.c., insbesondere Fn. 128. 
155 Vgl. oben A.2.b (Fn. 23). 
156 Unbefriedigend ist dies insbesondere im Bereich von Markenartikeln für die Jugend (vgl. 

MSchG-David Art. 15 N 4) oder für den Haushalt, etwa für Waschmittel (vgl. die Kritik von 
Bär - oben Fn. 11 - zu BGE 119 II 473 - Radion). 
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Schutz der Werbefunktion einführt, schlicht nicht vereinbar, einer einst unbe
kannten Marke «Kodak» nach den herkömmlichen Kriterien zur Verwechslungs
gefahr Rechtsschutz zu gewähren, der bekannt oder berühmt gewordenen Marke 
«Kodak» einen solchen aber zu versagen, weil die massgeblichen Verkehrskreise 
die Rufanlehnung als solche erkennen und damit nach einem Teil von Lehre und 
Rechtsprechung keiner Verwechslungsgefahr unterliegen. Der erhöhte Bekannt
heitsgrad als Ergebnis unternehmerischer Leistung darf nicht mit einem Schutz
loch bestraft werden, sondern verdient einen erweiterten Schutzumfang.157 In 
diesem Sinne ist die bekannte Marke als Rechtsbegriff zu bezeichnen. 

b) Verwechslungsgefahr und gedankliches Inverbindungbringen (Art. 3 
MSchG) 

Im europäischen Markenrecht wird die Funktion der rechtlichen Zuordnung ei
ner Marke zu ihrem Inhaber nicht nur mit Hilfe des Begriffs der Verwechslungs
gefahr, sondern auch mit jenem des gedanklichen Inverbindungbringens wahrge
nommen.158 Über dessen Bedeutung besteht jedoch keine Einigkeit; es ist viel
mehr davon auszugehen, dass die Auslegung dieses Kriteriums die Gerichte noch 
nachhaltig beschäftigen wird.159 Es geht um die Frage, ob die Gedankenassozia
tion ein «Mehr» gegenüber der Verwechslungsgefahr bedeutet oder ob es sich da
bei lediglich um einen Unterfall handelt (wofür der Wortlaut - «einschliesslich» -
zu sprechen scheint).160 Bezüglich des Schweizer Rechts ist zunächst festzustel
len, dass der massgebende Art. 3 MSchG diese Formulierung mit keiner Silbe er
wähnt. Trotzdem sprechen zwei Gründe dafür, das gedankliche Inverbindung
bringen auch hier als Auslegungshilfe zu verwenden. 

Erstens kann - wie bei der berühmten Marke - historisch argumentiert werden, 
dass der schweizerische Gesetzgeber es verpasst habe, den Gesetzestext an die 
geänderten Bestimmungen des europäischen Markenrechts anzupassen.161 Ge
wichtiger als dieser ist m.E. der zweite Grund, nämlich dass schweizerische Leh
re und Rechtsprechung seit jeher die Verwechslungsgefahr (auch) mit Hilfe des 

157 Vgl. Schluep (Fn. 31) 730, wonach der Markeninhaber wegen seiner Leistung zugunsten der 
Allgemeinheit eine Entwertung der Marke als Medium zur Kommunikation des Goodwills 
nicht verdiene. Vgl. auch MSchG-David Art . 3 N 13. 

158 Vgl. oben A.2.c. 
159 Vgl. etwa den unter dem neuen UK Trade Marks Act von 1994 ergangenen Entscheid des eng

lischen High Courts, EIPR 1995, Heft 10-D-292 - Wagamama/Rajamama, sowie den dem 
EuGH unterbreiteten Vorlagenbeschluss des BGH GRUR Int. 1996, 60ff. - springende Raub
katze. 

160 Vgl. Sack (Fn. 10) 89. Für den vollständigen Gesetzestext s. oben Fn. 28. 
161 Die Entwürfe sowohl der MarkenRL als auch der GMVO sprachen lange Zeit sowohl von der 

berühmten Marke als auch von einer ernsthaften Verwechslungsgefahr. Vgl. oben D. l .c. 
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gedanklichen lnverbindungbringens ausgelegt haben.162 Der Begriff ist damit 
nicht etwas völlig Neues, sondern reflektiert lediglich die im Einführungsteil dar
gestellten Probleme mit der bekannten Marke. Andere Unterschiede zum eu
ropäischen Recht, etwa der konstitutive Registereintrag (Art. 5 MSchG), verhin
dern aber eine unreflektierte Übernahme ins hiesige Recht und gebieten eine ei
genständige Auslegung. Auch darf man sich über die Bedeutung des Kriteriums 
keinen Illusionen hingeben, wird doch damit letztlich nur die Problematik von der 
Ebene der Verwechslungsgefahr auf diejenige des gedanklichen Inverbindung
bringens verlagert. 

c) Gedankliches Inverbindungbringen und Rufausbeutung (Art . 15 MSchG) 

Nicht jedes gedankliche Inverbindungbringen genügt. l 63 Voraussetzung für ei
nen Schutz ist die Beeinträchtigung einer dem Markeninhaber zuerkannten 
Rechtsposition. Das folgt sowohl aus dem Verständnis der Verwechslungsgefahr 
als Zuordnung eines lndividualrechtsl64 als auch aus Art. 15 MSchG, der nur sol
che Marken schützt, die einen besonderen Ruf aufweisen. Andererseits kann es 
auch nicht richtig sein, das gedankliche lnverbindungbringen lediglich als einen 
Unterfall der auf die Herkunftsfunktion beschränkten Verwechslungsgefahr anzu
sehen.165 Die Problematik kann mit Hilfe von Art.15 MSchG angegangen wer
den, der nicht nur auf Rufausbeutungstatbestände ausserhalb, sondern auch auf 
solche innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs anwendbar ist.166 Nach HEINZEL
MANN kann eine Marke schon bei einem Bekanntheitsgrad von 30 - 40 % 
berühmt im Sinne des Gesetzes sein.167 Folgt man dieser Auffassung, so wird 
rasch erkennbar, dass ein Fall wie «Jägermeister»168 nicht nur «von unten nach 
oben» (erweiterter Schutzumfang bekannter Marken, Loslösung vom Wortlaut 
der Verwechslungsgefahr und teleologische Ausdehnung auf gedankliches Inver
bindungbringen), sondern gewissermassen auch «von oben nach unten» (explizi
ter Schutz vor Rufausbeutung gem äss Art. 15 MSchG) beurteilt werden kann. Es 
kann daher in solchen Fällen den genannten Prozentwerten für die Annahme einer 
berühmten Marke im Sinne von Art. 15 MSchG zugestimmt werden. 

162 A. Trollers Satz (oben Fn. 1) 239, wonach bei bekannten Marken die «im Gedächtnisaktions
bereit gespeicherte Marke das richtige Wahrnehmen eines ähnlichen Zeichens» behindere, ist 
nichts anderes als eine Vorwegnahme der heute positivrechtlich fixierten Rechtslage im eu
ropäischen Markenrecht. Vgl. auch Marbach, SIWR lll , l 13f. 

l63 Rössler, GRUR 1994, 564ff., und Rössler (Fn. 31) 550ff. Zu weitgehend Marbach, SIWR III , 
113f. 

164 Vgl. oben B.3.c. 
165 So aber der der englische High Court im Entscheid Wagamama/Rajamama (oben Fn. 157). 
166 Sack (Fn. 10) 89; Kampermann Sanders (Fn. 116) 70. 
167 Heinzelmann (Fn. 26) 156 f. 
168 Vgl. oben A.2.b. 



423 

Einer derartigen Vermischung der Anwendungsbereiche von Art. 3 und 15 
MSchG spricht nicht entgegen, dass das Widerspruchverfahren der berühmten 
Marke im Grundsatz verwehrt ist.169 Die notwendige Abgrenzung kann durch das 
Gleichartigkeitskriterium erfolgen: Auf Art. 15 MSchG gestützte Widersprüche, 
die Waren oder Dienstleistungen ausserhalb dieses Bereichs angreifen, wird nicht 
eingetreten; soweit ein Widerspruch innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs einge
reicht wird, schaden Erwägungen zur Rufausbeutung im Sinne von Art. 15 MSchG 
nicht.170 Eine Abgrenzung ist auch gar nicht möglich, da es letztlich in beiden Fäl
len um den Schutz bekannter und berühmter Marken vor Rufausbeutung geht. 

d) Ausnützung und Beinträchtigung des Rufs 

Die Voraussetzungen einer Rufausbeutung sind innerhalb des Gleichartigkeits
bereichs rascher erfüllt als ausserhalb17 1; das gilt insbesondere dann, wenn die 
Gleichartigkeit unter strengen Voraussetzungen beurteilt wird.172 Nach den von 
der Praxis entwickelten Kriterien zur Rufausbeutung kommt es massgeblich auf 
die Art der vertriebenen Waren, auf deren Qualität und Ansehen, auf einen etwa 
damit verbundenen Prestigewert und vor allem auf das Verhältnis dieser Waren zu 
denjenigen an, für die der Ruf der Kennzeichnung ausgenutzt werden soU.173 Im 
Kern geht es um die Frage, ob die Gütevorstellungen, die der Verkehr mit der 
Marke verbindet, übertragbar, d.h. wirtschaftlich verwertbar sind. Dabei kann die 
Verwertbarkeit in der tatsächlichen oder auch nur möglichen Gewährung von Li
zenzrechten an der Marke gesehen werden.174 Stattdessen kann die Übertragung 
der Gütevorstellungen auch auf potentielle Käufer erfolgen, wobei im vom BGH 
beurteilten Fall «SL» zwischen Mercedes und Fiat nur solche Käufer in Betracht 
gezogen wurden, die Wert auf ein sportliches Image ihres Fahrzeuges legten. 175 
Häufig ist mit der Ausbeutung des Rufs gleichzeitig dessen Beeinträchtigung ge
geben. So konnte bei «SL» nicht ausgeschlossen werden, dass das für Mercedes 
bekannte Zeichen durch die Verwendung für einen Kleinwagen mit niedrigem 
Preis (Fiat Uno) längerfristig Schaden nehmen würde.176 

169 Heinzelmann (Fn. 26) 156f; Eidg. Rekurskommission für Geistiges Eigentum, in SMI 1995, 
315 - Bally/Sali. Gleiche Lösung im deutschen Recht, vgl. Winkler (Fn. 109), 571. 

110 Insofern richtig Eidg. Rekurskommission für Geistiges Eigentum a.a.O. bezüglich der Waren
gleichartigkeit; bezüglich der Zeichenähnlichkeit wurde die Prüfung eines erweiterten 
Schutzumfangs bekannter oder berühmter Marken jedoch zu Unrecht unterlassen. Vgl. oben 
Fn. 7. 

171 BGH GRUR 1991, 612- SL; vgl. BGH GRUR 1985, 552- Dimple. 
172 Vgl. oben B.3.c. 
173 Heinzelmann (Fn. 26) 126f.; BGH GRUR 1991, 612 - SL; BGH GRUR 1985, 552 - Dimple; 

Sack (Fn.10) 83. 
114 BGH GRUR 1985, 552 - Dimple; BGH GRUR 1991, 466 - Salomon; BGH GRUR 1994, 808 

- Markenverunglimpfung; Heinzelmann (Fn. 26) 126f. 
115 BGH GRUR 1991, 612- SL. 
116 BGH GRUR 1991, 612 - SL. 
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4. Schutz ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs 

Der Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Warengleichartigkeitsbe
reichs ist das eigentliche Anwendungsgebiet von Art. 15 MSchG. Im Gegensatz 
zu Art. 3 schweigt sich diese Bestimmung darüber aus, ob ein Schutz nur gegen 
Übernahme des Zeichens in identischer Form besteht oder ob er auch gegenüber 
ähnlichen Zeichen gewährt wird. In der Lehre wird überwiegend letztere Mög
lichkeit vertreten.177 

a) Ausnützung des Rufs 

Illustrativ ist der viel zitierte Fall «Dimple», in welchem der BGH eine Über
tragung der Gütevorstellungen des für Whisky bekannten Zeichens auf Herren
kosmetika annahm und der jüngeren gleichnamigen Marke die Eintragung für 
diese Waren verweigerte. Für die ebenfalls angemeldeten Wasch-, Bleich- und 
Putzmittel erachtete er dagegen weder eine Ausnutzung der Gütevorstellungen 
noch eine Beeinträchtigung des Images von Dimple als erwiesen und liess die 
Eintragung für diese Waren zu.178 Im Fall «Salomon» versagte das gleiche Ge
richt dem bekannten Skiartikelhersteller Schutz gegenüber einem Zigarettenfabri
kanten, der für seine Waren ebenfalls das Zeichen «Salomon» eintragen Iiess. 
Nach Ansicht des Gerichts sind die mit Skibindungen verbundenen Gütevorstel
lungen nicht auf Tabakwaren übertragbar, da es sich bei jenen Produkten um tech
nische Erzeugnisse handle, für deren Ansehen es auf ihre Funktionsfähigkeit und 
Präzision ankomme.179 Die Marke «Salomon» wies einem Bekanntheitsgrad von 
30% unter allen Sportlern auf, weshalb der BGH es im übrigen als zweifelhaft be
zeichnete, ob ein solcher Bekanntheitsgrad überhaupt für die Annahme eines 
überragenden Rufs im Sinne seiner bisherigen Rechtsprechung zur Rufausbeu
tung genüge. 180 Solche Überlegungen dürften m.E. auch im Schweizer Recht von 
Bedeutung sein. 

b) Beeinträchtigung des Rufs 

Unter den Stichworten «Schaffung unerwünschter Assoziationen», «Inkompa
tibilität der Anmutsqualitäten» oder «seifiger Beigeschmack» behandelt die Leh
re diejenigen Fälle, bei denen eine für Produkte der gehobenen Preisklasse be-

177 Vgl. Brandt (Fn. 98) 40ff. ; Heinzelmann (Fn. 26) 165. 
178 BGH GRUR 1985, 550 ff. - Dimple. 
179 BGH GRUR 1991 , 466 - Salomon. Diese Ansicht wird von der Lehre kritisiert, da mit «Salo

mon» auch andere Werbebotschaften (Sporterfolge, jung, dynamisch etc.) verknüpft seien; 
vgl. Ch. Rohnke, GRUR 1991 , 467. 

180 BGH a.a.O. 



425 

kannte Marke für andere, niedrigpreisige Waren {z.B. Putzmittel oder Seifen) und 
Dienstleistungen benutzt wird.181 Illustrativ ist das Beispiel der berühmten Mar
ke 4711, welcher Schutz gegenüber einer Verwendung als Telefonnummer durch 
ein Fäkalienabfuhrunternehmen gewährt wurde; 182 bei der Verwendung der glei
chen Nummer für ein Taxiunternehmen wurde ein Schutz wegen Rufbeeinträchti
gung nicht geltend gemacht und lediglich ein Schutz wegen Gefährdung der Un
terscheidungskraft, der höheren Anforderungen zu genügen hat, in Erwägung ge
zogen.183 In letzter Zeit häufen sich Verballhornungen bekannter Marken. Klagen 
der Markeninhaber werden aber in der Regel unter dem Gesichtspunkt der Mei
nungsäusserungsfreiheit abgewiesen.184 

c) Gefährdung der Unterscheidungskraft (Verwässerungsgefahr) 

In der deutschen Lehre ist umstritten, ob der blosse Aufmerksamkeitseffekt, 
der bei den Abnehmern durch die Benutzung einer fremden berühmten Marke 
zwecks Steigerung der Verkaufserlöse hervorgerufen wird, als unzulässige Ruf
ausbeutung zu qualifizieren sei.185 Wie bereits erwähnt, genügt nach der hier ver
tretenen Auffassung nicht jedes gedankliche Inverbindungbringen, weshalb eine 
Rufausbeutung nur anzunehmen ist, wenn eine Übertragung der Gütevorstellun
gen nach den dargestellten Kriterien erfolgt. Entsprechend gibt es Fälle, in denen 
ein Aufmerksamkeitseffekt erzielt werden kann, ohne vom guten Ruf eines Zei
chens zu profitieren.186 

Dies ist anders bei der Verwässerungsgefahr. Grundsätzlich wird die Unter
scheidungskraft eines Zeichens durch jede Benutzung druch Unberechtigte her
abgesetzt. Für einen umfassenden Schutz vor Verwässerungsgefahr besteht aber 

1s1 Vgl. Heinzelmann (Fn. 26) 140 ff.; Marbach, SIWR III, 216. Vgl. auch Sack (Fn.10) 84. Vgl. 
BGH GRUR 1985, 550 ff. - Dimple (Whisky/Putzmittel), in casu Schutzanspruch aber abge
lehnt; BGH GRUR 1994, 808 - Markenverunglimpfung (Mars/Kondome); GRUR 1992, 58 -
Adihash. Für weitere Beispiele vgl. Sack (Fn. 10) 83 f. 

182 BGH vom 8.7.1958, zitiert nach Sack, WRP 1985, 463. 
183 BGH GRUR 1990, 711 - Telefonnummer 4711. 
184 Vgl. Heinzelmann (Fn. 26) 142 ff. mit Hinweisen auf HGer Bern in Mill. 1991, 235 ff.- LA

COSTE, BGH GRUR 1986, 759ff. - BMW («Bums mal wieder), NJW 1982, 648 - Lusthan
sa. Vgl. aber BGH GRUR 1994, 808, 810- Markenverunglimpfung (Mars/Kondome), wo der 
Markeninhaber geschützt wurde, weil es nicht um freie Meinungsäusserung, sondern um eine 
rein kommerzielle Nutzung der bekannten Marke Mars ging. 

185 So BGH in GRUR 1981 , 142,144 - Jägermeister und ihm folgend Sack (Fn. 10) 83, 88; dage
gen: Rössler (Fn. 31) 556. 

186 Solche Fälle kommen wohl vorwiegend ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs vor; vgl. 
BGH GRUR 1985, 552 (Dimple-Waschmittel). Vgl. auch das bei Heinzelmann (Fn. 26) 153 
angeführte Beispiel eines Rolls-Royce-Schnürsenkels. 
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dennoch kein rechtlich schützenswertes Interesse des Markeninhabers. Das wür
de die Schwierigkeiten der Markenkreation nur noch vergrössern und liefe letzt
lich dem Interesse aller Markeninhaber zuwider. Lehre und Rechtsprechung stel
len daher bei der Verwässerungsgefahr zu Recht höhere Anforderungen an das 
Tatbestandsmerkmal «berühmt» als bei der Rufausbeutung187, wo ein zusätzli
ches Korrektiv über die «Ausbeutung oder Beeinträchtigung des Rufs» zur Verfü
gung steht.ISS Schutz vor Verwässerungsgefahr erhalten im übrigen nur solche 
Marken, die einmalig sind, wobei relative Alleinstellung genügt. Trotz eines ho
hen Bekanntheitsgrades von 85,3% wurde daher der Zigarettenmarke «Camel» 
kein Verwässerungsschutz gegenüber dem Zeichen «Camel Tours» gewährt, weil 
viele Ferienreisende in erster Linie eine direkte gedankliche Assoziation zu Ka
melreisen oder zu Ländern, in denen es Kamele gibt, herstellen. 189 

E. SCHLUSS 

Im neuen MSchG sind alle Marken nicht nur subjektive Rechte im formalen, 
sondern auch solche im materialen Sinn.190 Diese zweite Eigenschaft verdeut
licht, dass die neu eingeführte freie Verkehrsfähigkeit der Marke diese zu einem 
selbständigen Rechtsgut macht. Die Konkretisierung dieses unbestimmten Be
griffs hat beim Begriff der Verwechslungsgefahr anzusetzen. Eine Überprüfung 
der Funktionenlehre kommt zum Ergebnis, dass die Werbe- zulasten der Her
kunftsfunktion an Bedeutung gewonnen hat und teilweise selbständig geschützt 
ist; die Marke ist damit rechtlich multifunktional geworden. Eine Untersuchung 
der im neuen MSchG geschützten Interessen ergibt sodann, dass die Abnehmer 
im wesentlichen nur bei der Erteilung des Markenrechts, nicht aber im Kollisi
onsfall zwischen zwei Marken zu schützen sind. Dem Begriff der Verwechs
lungsgefahr kommt im Markenrecht die Funktion der Zuordnung eines subjekti
ven Rechts zu. Ein solches Verständnis verdeutlicht, dass es bei Art. 3 MSchG 
nicht um Konsumentenschutz geht, sondern um die Festlegung des Schutzum
fangs eines subjektiven Rechts. In der Regel bestimmt sich dieser aus der Sicht 
des durchschnittlichen Abnehmers. Zwingend ist das aber nicht; andere Wertun
gen sind insbesondere bei berühmten und bekannten Marken möglich. 

187 Vgl. Heinzelmann (Fn. 26) 151 ff. sowie die Hinweise in Fn. 129/130. 
188 Vgl. die Dimple-Fallkonstellation - oben a) - wo Schutz vor Rufausbeutung nur für die Waren 

«Herrenkosmetika», nicht aber für «Wasch- und Bleichmittel etc.» gewährt wurde. Da die 
Marke «Dimple» nur einen Bekanntheitsgrad von rund 50% aufwies, konnte für letztere Wa
renkategorie auch kein Schutz wegen Verwässerungsgefahr in Betracht gezogen werden. 

189 Vgl. oben l.c. 
190 Vgl. Schluep (Fn. 31) 731. 
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Die Kennzeichnungskraft einer Marke bestimmt sich nach der Eigenart oder 
Originalität ihrer Wortprägung, ihrem Sinn sowie ihrem Bekanntheitsgrad. Es 
gibt keinen Grund, eine originelle Marke als besonders schützenswert zu betrach
ten und ihr einen erweiterten Schutzumfang zu gewähren. Dagegen folgt aus dem 
teilweisen Schutz der Werbefunktion im neuen MSchG, dass bekannte Markenei
nen vergrösserten Schutzumfang geltend machen können. Der tiefere Grund hier
für liegt in der unternehmerischen Leistung, die sich im Ruf einer Marke wider
spiegelt. Art. 15 MSchG regelt den Schutz der berühmten Marke positivrechtlich 
im Markenrecht, weshalb die Frage dahingestellt bleiben kann, ob es sich dabei 
nicht vielmehr um einen Unlauterkeitstatbestand handelt. Bei Rufausbeutungstat
beständen innerhalb des Warengleichartigkeitsbereichs kommt dem im europäi
schen Markenrecht verankerten Kriterium des gedanklichen lnverbindungbrin
gens auch im schweizerischen Recht Bedeutung zu; genau besehen wurde es aber 
schon vor Inkrafttreten des neuen MSchG von einem Teil der Lehre als Argument 
für einen erweiterten Schutzumfang bekannter Marken verwendet. Auch Art. 15 
MSchG lässt sich als Begründung für einen erweiterten Schutzumfang bekannter 
Marken innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs heranziehen. Beidesmal geht es 
um dasselbe: Um den Schutz der sich im Ruf einer Marke manifestierenden Un
ternehmensleistung. Weitere Voraussetzung für einen Schutz nach Art. 15 MSchG 
sind die Übertragbarkeit der Gütevorstellungen, die der Abnehmer mit der Mar
ke verbindet, oder die Beeinträchtigung ihres Rufs . Es geht darum festzustellen, 
ob der Ruf tatsächlich wirtschaftlich verwertbar ist, was mit Hilfe einer Lizenz
analogie erfolgen kann. Das «klassische» Anwendungsgebiet von Art. 15 MSchG 
ist der Schutz des Rufs oder der Kennzeichnungskraft einer Marke gegenüber 
Zeichenannäherungen ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs. Die deutsche Pra
xis hat herausgearbeitet, dass die Übertragbarkeit des Prestigewerts auf Waren 
oder Dienstleistungen ausserhalb dieses Bereichs weniger rasch anzunehmen ist 
als auf Güter innerhalb. An den Schutz vor Gefährdung der Unterscheidungskraft 
sind höhere Anforderungen zu stellen als an den Schutz vor Rufausbeutung oder -
beeinträchtigung. Diese notwendige Unterscheidung verbietet eine einheitliche 
Definition der berühmten Marke. Ob eine Marke berühmt im Sinne des Gesetzes 
ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, neben dem Bekanntheitsgrad 
insbesondere auch von der Art der vertriebenen Waren, deren Qualität und Anse
hen, einem etwa damit verbundenen Prestigewert und vor allem dem Verhältnis 
dieser Waren zu denjenigen, für die der Ruf der Kennzeichnung ausgenutzt wer
den soll. 
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Schweizerische Rechtssprechung/ Jurisprudence suisse 

/. Firmen, Enseignes und Handelsnamen/ 
Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux 

Art. 950 al. 2,951 al. 2 et 956 al. 2 CO - «TADDEO» 

Il existe un risque de confusion entre !es raisons sociales «Taddeo Toitures 
S.A. » et «Toitures Michel Taddeo S.A.» (c. 2) . 

- Un terme generique se rapportant a l' activite de l' entreprise ne peut etre 
monopolise, mais sa reprise, dans une raison posterieure, est susceptible 
d' accroftre le risque de confusion ( c. 2 ). 

- Zwischen den Geschäftsfirmen «Taddeo Toitures S.A. » und «Toitures Michel 
Taddeo S.A. » besteht eine Verwechslungsgefahr (E. 2). 

- Ein zum Gemeingut gehöriger und auf die Tätigkeit des Unternehmens bezo
gener Begriff kann nicht monopolisiert werden, doch kann seine erneute Ver
wendung in einer späteren Firma die Verwechslungsgefahr vergrössern (E. 2). 

Arret de la cour de justice de Geneve du 29 mars 1996 dans la cause Taddeo Toi
tures S.A. c. Toitures Michel Taddeo S.A 

Faits: 

A. Taddeo Toitures S.A. - ulterieurement demanderesse dans la presente action -
est une societe anonyme dont le siege est a Geneve et dont le but consiste dans 
l'exploitation d'une entreprise de toiture, couverture, etancheite et ferblanterie 
pour le bätiment. Ses administrateurs sont Jean-Pierre, Bemard et Michel Tad
deo. 

Creee par statuts du 27 juin 1990, eile a repris les actif s et passifs de Ja societe 
en nom collectif «J.P. et Michel Taddeo Freres», installee a Geneve depuis 
1919. Son inscription au registre du commerce a ete publiee dans la Feuille of
ficielle suisse du commerce du 18 septembre 1990. 
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B. Toitures Michel Taddeo S.A. - ulterieurement defenderesse - est une societe 
anonyme dont Je siege est a Chene-Bourg et dont Je but est l'exploitation 
d'une entreprise realisant des isolations et des toitures. 

Elle a ete constituee Je 27 septembre 1994 et Je president de son conseil d' ad
ministration, avec signature individuelle, est Michel Taddeo, qui, pour Je 
surplus, est Je neveu de Jean-Pierre et Michel Taddeo et Je cousin de Ber
nard, soit des administrateurs de Taddeo Toitures S.A. 

Anterieurement a la constitution de Ja susdite societe, Michel Taddeo ex
ploitait une societe en commandite sous Ja raison sociale «Toitures Michel 
J.-D. Taddeo & Cie, successeurs de Gilbert Taddeo». Cette societe a ete 
declaree en faillite par jugement du tribunal de premiere instance du 14 juil
let 1995. Le capital-actions de Ja societe Toitures Michel Taddeo S.A. est 
constitue d ' apports en nature representes par !es actifs de Ja societe en com
mandite precitee. 

C. Deja pendant l 'existence de Ja societe en commandite faillie, Taddeo Toitu
res S.A. a rec;u des courriers, des rappels et des communications telephoni
ques en realite destines a celle-la. 

De son cöte, Toitures Michel Taddeo S.A. a egalement fait etat de nombreu
ses confusions telephoniques et dans l'acheminement du courrier. 

I. Le 22 decembre 1994, Ja demanderesse a depose, en classe internationale 37, 
Ja marque TADDEO pour !es services suivants : isolation de construction, 
direction et supervision de travaux de couverture, services d 'etancheite, 
mac;onnerie sur toiture. II s'agit d ' une marque de service uniquement verba
le. 

J. Par courrier du 16 octobre 1995, Je conse il de la demanderesse a mis Ja de
fenderesse en demeure de modifier sa raison sociale dans un delai echeant Je 
23 octobre, ce afin de mettre fin a une situation prejudiciable pour sa man
dante, que Ja faillite de Michel J. -D. Taddeo & Cie aurait encore aggravee. 

K. Par lettre du 19 octobre 1995, Toitures Michel Taddeo S.A. a oppose une fin 
de non-recevoir a la susdite mise en demeure, en ecrivant notamment : 

«De plus, nous vous informons que nous recevons toujours des releves de 
compte pour des factures impayees, ainsi que de nombreux appels telepho
niques de reclamation pour des chantiers en cours, relatifs a votre diente. » 

L. Le 6 novembre 1995, Taddeo Toitures S.A. a ouvert action contre Toitures 
Michel Taddeo S.A. 
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Droit: 

2. En premier lieu, il importe d'examiner Je probleme sous !'angle des articles 
950 al. 2 et 951 al. 2 CO. 

A cet egard, dans une jurisprudence absolument constante, Je tribunal fäderal a 
rappele que Je nom patronymique est indissolublement et imprescriptiblement 
attache a Ja personne (ATF 70 II 185 et ATF Fernando A. de Terry S.A. / Car
los y Javier de Terry S.L. du 4 novembre 1975 in RSPI 1976, 61), il est lie a tou
tes !es activites de Ja personne qui en est titulaire. Le droit suisse admet ainsi 
qu'une societe anonyme adopte une raison contenant un nom patronymique. 
Tout au plus peut-on exiger de !'homonyme qu'il apporte a son nom, dans Ja 
raison sociale, une adjonction qui differencie suffisamment cette demiere. 

Qu' en est-il en l 'espece ? II est constant que de nombreuses confusions se sont 
effectivement produites. Toutefois, vu Je principe ci-dessus rappele, l'existen
ce d ' un risque de confusion ne suffit pas a entrainer l'interdiction d'emploi 
d'un nom patronymique dans une raison sociale. 

D'autre part, en ce qui conceme l 'autre aspect du probleme, c'est-a-dire l'usa
ge d'un nom commun dans une raison sociale, Je tribunal fäderal (ATF 114 II 
106 ou JdT 1988, 300 confirmant l 'arret du tribunal fäderal du 1 er juin 1981, 
RSPI 1989, 44) ajuge comme suit: 

«La defenderesse ne peut se prevaloir de ce que l'element caracteristique de Ja 
raison de Ja demanderesse est un nom commun, non susceptible d'appropriati
on. L'art. 944 al. 1 CO permet l'utilisation, dans Je nom commercial, d'indi
cations sur Ja nature de I' entreprise, pourvu qu 'eil es soient conformes a Ja 
verite, ne puissent induire en erreur et ne lesent aucun interet public. La juri
sprudence n'admet plus, il est vrai, l'inscription de raisons de commerce dont 
Je seul element caracteristique est une indication generique depourvue de pou
voir distinctif (ATF 101 lb 368 s.). II n'en demeure pas moins que, lorsqu'une 
teile raison a ete inscrite et est effectivement utilisee, Je terme du domaine pu
blic ne peut plus etre employe dans une nouvelle raison sans etre complete 
d ' un element accessoire frappant, doue d'une certaine force distinctive (ATF 
95 II 569 s., consid. 2).» 

Dans ces circonstances, il est regrettable que, parmi toutes les adjonctions 
generiques possibles designant !es diverses activites de Ja defenderesse, cette 
demiere ait choisi l' unique de nature a accroitre Je risque de confusion, ce de 
fac;:on notable, en employant Ja meme que sa concurrente c'est-a-dire: «Toitu
res». 

A cet egard, il sied de mettre en regard Je but social de Ja demanderesse, tel 
qu ' inscrit au registre du commerce («Exploitation d'une entreprise de toiture, 
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couverture, etancheite et ferblanterie pour le bätiment») et celui de la defen
deresse («Exploitation d'une entreprise realisant des isolations et des toitu
res») pour souligner que l' on voit mal pourquoi la defenderesse n' a pas opte 
pour une raison comme «Isolations Michel Taddeo S.A.». voire «Isolations et 
toitures Michel Taddeo S.A.», ce qui l'aurait probablement mise a l'abri de 
tout reproche. En l'espece et concretement, si l 'on compare !es deux raisons li
tigieuses, il y a lieu de constater que les elements de nature a frapper le public 
sont «Toiture» et «Taddeo», ce surtout dans le souvenir. 

C'est a l'aune de ce qui precede qu ' il convient d 'examiner le probleme sous 
l 'angle des adjonctions apportees par la defenderesse a son patronyme dans sa 
raison sociale. Sur ce point, la question de savoir si la simple adjonction du 
prenom Michel - a l'exclusion de tout autre - aurait ete jugee suffisante peut re
ster indecise, car, en l'espece, l'effet distinctif eventuel de Ja susdite adjonc
tion est totalement contrecarre par celui de l'autre, c 'est-a-dire «Toiture». 
Certes, Je susdit terme ne saurait en principe etre monopolise par le detenteur 
de Ja raison la plus ancienne, ce en vertu des principes rappeles dans un arret 
recent du tribunal föderal, du 12 mars 1990 : 

«Et un droit d ' usage exclusif ne saurait etre reconnu sur la designation natu
relle et topique d'une entreprise. Nul ne peut monopoliser des termes comme 
boucherie, boulangerie, quincaillerie, maroquinerie, hötel, cafe ou restaurant. 
II en va de meme pour le mot «buffet» lorsqu 'il sert a designer un cafe-restau
rant de gare.» (RSPI 1990, 44 c. 2). 

Ce nonobstant, meme si le terme generique «Toiture» se refere tant a l 'activite 
effective qu 'a celle inscrite au registre du commerce des deux societes, Je prin
cipe de non-monopolisation doit etre nuance au vu des circonstances tres par
ticulieres de l'espece, ou l'element generique revet, exceptionnellement, une 
importance inhabituelle, ce particulierement dans Je souvenir des personnes en 
rapport d'affaires avec les deux entreprises. 

Ace propos, il convient de rappeler que l 'obligation imposee a la nouvelle ent
reprise de choisir une raison se distinguant suffisamment de celle de l'entre
prise anterieure ne protege pas uniquement le titulaire de celle-la. Bien au con
traire, eile a son fondement dans l'interet public, lequel commande que celui 
qui prend un nom commercial veille a ne creer aucune sorte de confusion pour 
!es tiers (ATF 100 II 228 ; 97 II 235). Pour Je surplus, aucun interet digne de 
protection juridique n'explique pourquoi il serait important pour Ja defender
esse de faire figurer Je terme «Toitures» seul dans sa raison, c'est-a-dire non 
accompagne de l'autre element du but social inscrit au registre du commerce 
ou d'un des quatre autres mentionnes sur ses en-tetes. 

En definitive, il doit etre reproche a Ja defenderesse d'avoir choisi d'adjoindre 
a «Michel Taddeo» un element - de surcroi't le seul - de nature a augmenter 
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considerablement le risque de confusion. Si ce demier ne dispara1t jamais to
talement dans l 'hypothese ou la defenderesse persisterait, Iicitement, a em
ployer son nom dans une nouvelle raison (SJ 1963 p. 250), l'interet public lui 
commande de veiller desormais a ce que l 'adjonction pour laquelle eile optera, 
le cas echeant, par rapport a son nom (et, eventuellement, prenom) soit de na
ture a diminuer et non accro1tre le risque de confusion. 

Pour les motifs ci-dessus, l 'action se revele fondee et la defenderesse sera con
damnee a proceder a la radiation de sa raison. Pour Ie surplus, eile veillera a en 
choisir une nouvelle compatible avec les considerants ci-dessus. Pour ce faire, 
un delai de trois mois lui sera .imparti, etant precise que celui d'un mois solli
cite par la demanderesse apparai't trop court, surtout eu egard a I'application 
sollicitee et accordee de l 'article 292 CP. 

3. Le resultat auquel la cour aboutit sur la base de l'article 951 CO Ia dispense 
d'examiner l'affaire egalement sous !'angle de la LCD. 

Art. 956 OR - «COOP/COOPROF» 

- Ein vorsorgliches Verbot einer eingetragenen Firma ist unzulässig (E. 2). 
Zwischen «COOP Schweiz» und «Cooprof Cooperative de Professionnels» 
besteht dank der unterschiedlichen Gesellschaftszwecke keine Verwechs
lungsgefahr (E. 4b, Sb). 

- On ne peut interdire provisionnellement l' usage d' une raison de commerce 
inscrite ( c. 2 ). 
En raison du but statutaire tres different de chacune des societes con
cernees, il n' existe pas de risque de confusion entre [es raisons «COOP 
Schweiz» et «Cooprof Cooperative de Professionnels» (c. 4 b et 5 b). 

Massnahmeentscheid des Präsidenten des Zivilgerichtshofes des Kantons Freiburg 
vom 24. Februar 1995 i.S. COOP Schweiz gegen COOPROF Cooperative de Pro
fessionnels 

A.- Die Coop Schweiz ist eine 1893 gegründete Genossenschaft. Sie wurde am 26. 
September 1893 in das Handelsregister eingetragen. Der statutarische Zweck 
der Genossenschaft ist die «Förderung der genossenschaftlichen Wirtschaft 
sowie der dem Verband angeschlossenen Organisationen im wirtschaftlichen 
und sozialen Interesse der Konsumenten. Unterstützung kultureller Bestrebun
gen und Vorkehrungen für den Umweltschutz». 
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Die Coopwork ist seit dem 29. Februar 1984 im Handelsregister eingetragen. 
Der Zweck der Firma wird wie folgt umschrieben: «Exploitation d'une entre
prise de prestations de services dans Je domaine du travail temporaire afin de 
proteger, favoriser et developper d'une maniere optimale par l'action commu
nautaire !es interets economiques de ses membres lies a leur activite profes
sionnelle remuneratrice». 

B.- Am 16. Juni 1992 forderte die Coop Schweiz (nachfolgend: Coop) die Coop
work auf, ihren Firmennamen wegen Verwechslungsgefahr zu ändern. Nach
dem Verhandlungen zu keinem Ergebnis geführt hatten, klagte die Coop beim 
Zivilgerichtshof des Kantonsgerichts am 25 . November 1994 auf Unterlas
sung des Gebrauchs und auf Löschung des Firmennamens. Gleichzeitig reich
te sie beim Präsidenten des Zivilgerichtshofes ein Gesuch um Erlass vorsorg
licher Massnahmen ein. 

C.- Mit Schreiben vom 12. Dezember 1994 unterzog sich die Coopwork dem Ge
such um Erlass vorsorglicher Massnahmen und teilte mit, dass sie eine Ände
rung des Firmennamens in «Coprof» beim Handelsregister beantragen werde. 

Daraufhin schrieb der Präsident des Zivilgerichtshofes das Verfahren um Er
lass vorsorglicher Massnahmen mit Entscheid vom 14. Dezember 1994 ab. 

Die Coopwork meldete beim Handelsregister am 9. Januar 1995 die Änderung 
ihrer Firma im «Cooprof Cooperative de Professionnels» (nachfolgend: Coo
prof) an. 

D.- Die Coop ersuchte am 8. Februar 1995 erneut um Erlass vorsorglicher Mas
snahmen. Im Gesuch schloss sie dahin , es sei der Gesuchsgegnerin ab sofort 
unter Strafandrohung zu verbieten, den Firmennamen «COOPROF» zu 
verwenden und sie sei zu verpflichten, diesen im Handelsregister löschen zu 
lassen. 

aus den Erwägungen : 

1.- Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen stützt sich auf Firmen
schutz (Art. 956 OR). In örtlicher Hinsicht ist das Gesuch mangels abwei
chender Bestimmungen am Wohnsitz der beklagten Partei (Art. 58 Abs. 1 
ZPO), d.h. Freiburg anzubringen. In sachlicher Hinsicht ergibt sich die Zu
ständigkeit des Präsidenten des Zivilgerichtshofes aus Art. 149 Abs. 2 GOG 
und Art. 369 Abs. 1 ZPO. 

2.- Nach allgemein anerkannter Auffassung sind vorsorgliche Massnahmen nur 
zulässig, wenn sie den Hauptprozess nicht präjudizieren. Bei Verwechslungs
gefahr zwischen zwei im Handelsregister eingetragenen Firmen kann die älte
re gegen die jüngere Firma nicht auf Unterlassung des Firmengebrauchs, son-
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dem nur auf Änderung der Firma klagen, weil jedes Unternehmen eine Firma 
haben muss. Das vorsorgliche Verbot, die Firma weiter zu gebrauchen, hätte 
zur Folge, dass das fragliche Unternehmen eine neue Firma wählen müsste 
und von einer praktisch irreversiblen Massnahme betroffen wäre. Vorsorgliche 
Massnahmen zur vorläufigen Vollstreckung von Klagen auf Änderung einer 
bestimmten Firma sind somit grundsätzlich unzulässig (David Lucas, Schwei
zerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Basel/Frankfurt am Main 
1992, Bd. I/2, 175; Brunner Eugen, Voraussetzungen für den Erlass vorsorgli
cher Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz, SMI 1989, 10, 13). Die 
Massnahmebegehren auf Unterlassung des Gebrauchs und Löschung des ver
wechselbaren Firmennamens «Coopwork» (vgl. dazu Erw. 4) sind somit abzu
weisen. Sie sind auch für den Fall unbegründet, dass sie zulässig sein sollten 
(Erw. 3 ff.). 

3.- Art. 28c ZGB setzt die Voraussetzungen für die Anordnung vorsorglicher 
Massnahmen im Persönlichkeitsschutzrecht fest. Die Bestimmung regelt 
ebenso in umfassender Weise die vorsorglichen Massnahmen für das Immate
rialgüter- und Wettbewerbsrecht. Sie findet sinngemäss auch im Firmenschutz 
Anwendung (Brunner E., a.a.O., S. 13; Alder D., Der einstweilige Rechts
schutz im Immaterialgüterrecht, Diss. , Bern 1993, S. 53 ff.). Der Richter ord
net vorsorgliche Massnahmen an, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, 
dass das Hauptbegehren begründet ist und ihm ohne die Massnahme ein nicht 
leicht wiedergutzumachender Schaden droht (Art. 28c ZGB). Diese Regelung 
entspricht auch Art. 367 Abs. 2 ZPO. 

Der Begriff des Glaubhaftmachens hat zwei Aspekte: einerseits muss der Ge
suchsteller dem Richter darlegen, dass die anspruchsbegründenden Tatsachen 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gegeben sind. Andererseits hat der 
Richter summarisch zu prüfen, ob der geltend gemachte Anspruch gestützt auf 
diese Tatsachen besteht. Im Ergebnis darf die Klage zumindest nicht aus
sichtslos erscheinen (BGE 108 II 72; 104 Ia 412 ff.). 

4.- Als erste Voraussetzung für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme 
muss die Gesuchstellerin glaubhaft machen, dass ihr Hauptanspruch begrün
det ist. 

a) Die Firma einer Gesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits ein
getragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). An die Unter
scheidbarkeit werden strenge Anforderungen gestellt, da die Gesellschaften in 
der Wahl ihrer Firmen unter Vorbehalt der allgemeinen Grundsätze frei sind. 
Ob sich Firmen genügend unterscheiden, hängt in erster Linie von der Auf
merksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die betreffenden Un
ternehmen geschäftlich verkehren. Verwechslungsgefahr ist nicht erst anzu
nehmen, wenn die Firma eines Unternehmens für ein anderes gehalten wird, 
sondern es genügt die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, die beiden Firmen 
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seien rechtlich oder wirtschaftlich verbunden (BGE 118 II 323 Erw. 1; 109 II 
489 Erw. 5). 

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, beurteilt sich aufgrund des Schriftbil
des und des Wortklangs der ganzen Bezeichnung. Bestandteilen, die durch 
ihren Klang oder Sinn hervorstechen, kommt eine erhöhte Bedeutung zu, weil 
sie in der Erinnerung besser haftenbleiben und im mündlichen wie schriftli
chen Verkehr oft allein verwendet werden. Schon der Gebrauch des Hauptbe
standteils einer Firma kann die Unterscheidung so erschweren, dass Ver
wechslungen möglich sind. Dies gilt auch für Firmenbezeichnungen, die Art 
und Tätigkeit des Unternehmens bezeichnen (BGE 118 II 323 Erw. 1; 97 II 155 
Erw. 2b, 235 Erw. 1 ). 

Das Bundesgericht hat gestützt auf diese Grundsätze beispielsweise eine Ver
wechslungsgefahr von Ibacom mit lba (SMI 1993, 78), von Aviatour mit Avia 
(SMI 1992, 41 ), von Fertrans AG mit Ferosped (BGE 118 II 322), von Aus
senhandels-Finanz AG mit Aussenhandel AG (BGE 100 II 227), von lnterstop 
AG mit Intershop Holding AG (BGE 97 II 236), von Elektrisola Feindraht AG 
mit Schweizerische Isola-Werke AG (BGE 97 II 155) und von Standart Com
merz Bank mit Commerzbank Aktiengesellschaft bzw. The Standart Bank Li
mited (BGE 98 II 62, 68) bejaht. 

b) Die Firma der Gesuchsgegnerin beginnt wie jene der Gesuchstellerin mit der 
Buchstabenfolge «COOP», was (in der französischen Sprache) ein Hinweis auf 
die Rechtsform der Gesellschaft ist. Weiter besteht sie aus der nachgestellten 
Silbe «ROF», die zusammen mit dem vorgehenden «P» für «professionnel» 
steht. Im allgemeinen neigt das Publikum dazu, Firmen durch den blassen Ge
brauch ihres charakteristischen Bestandteils abzukürzen (BGE 97 II 234). Des
halb kommt es auf den Zusatz «cooperative de Professionnels» nicht an. Für die 
Unterscheidungskraft ist daher «Coop» mit «Cooprof» zu vergleichen. Prägend 
für die Erinnerung und damit starker Bestandteil der Kurzform ist eindeutig die 
Buchstabenfolge «COOP». Die nachgestellte Silbe hat nur eine schwache Un
terscheidungskraft. Deshalb kann der falsche Eindruck entstehen, die Gesuchs
gegnerin sei mit der «COOP» rechtlich oder wirtschaftlich verbunden. 

5.a) Als zweite Voraussetzung ist erforderlich, dass die Massnahme der Abwehrei
nes drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Schadens dient. 

b) Aus dem statutarischen Zweck der beiden Firmen ergibt sich, dass zwischen 
ihnen kein Konkurrenzverhältnis besteht. Ein solches wurde denn auch von 
der Gesuchstellerin nicht behauptet. Diese macht geltend, es bestehe die Ge
fahr, dass durch die Zuordnung der Cooprof zur Coop die Akzeptanz der Kon
sumenten in der Öffentlichkeit abnehme werde. Diese Gefahr ist, wenn sie 
überhaupt besteht, so gering, dass von einem nicht wiedergutzumachenden 
Nachteil keine Rede sein kann. Das Begehren ist folglich abzuweisen. 



II. Urheberrecht/ Droit d' auteur 

Art. 15 PüG, 20 Abs. 3 , 60 Abs. 2, 83 Abs. 2 URG -
«LEERKASSETTEN-TARIF» 
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- Wettbewerbswirkungen aus Immaterialgüterrechten, wie zum Beispiel Tari
fe , fallen zwar nicht unter das Kartellgesetz, unterliegen aber gleichwohl 
der Preisüberwachung (E. 4c). 
Der Preisüberwacher hat auch bezüglich später als Art. 15 PüG angeordne
ter bundesrechtlicher Preisüberwachungsbehörden, wie zum Beispiel der 
Schiedskommission, ein Mitwirkungsrecht (E. 4e). 

- La loi sur les cartels ne s' applique pas aux effets sur La concurrence decou
lant de droits de propriete intellectuelle, par exemple des tarifs, mais ceux
ci sont neanmoins soumis a La surveillance des prix (c . 4 c). 

- Le surveillant des prix dispose d' un droit de communiquer sa prise de posi
tion egalement aux autorites federales de surveillance des prix instituees 
apres La revision de l' article 15 LSPr, teile La commission arbitrale ( c. 4 e). 

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 24. März 1995 in Sachen Dach
verband der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer (DUN), Consumer Electronics As
sociation gegen die Verwertungsgesellschaften (Verwaltungsgerichtsbeschwerde, 
= VKKP 1996/lb, 93ff.) 

4.a) Der DUN macht geltend, dass die Tarife der Verwertungsgesellschaften unter 
das Preisüberwachungsgesetz vom 20. Dezember 1985 (PüG; SR 942.20) fie
len. Dies habe materiell zur Folge, dass die Schiedskommission den Tarif 
gemäss Art. 13 PüG hätte beurteilen müssen; formell hätte die Schiedskom
mission den Preisüberwacher über den zu prüfenden Tarif orientieren (Art. 15 
Abs. 2bis PüG) und dessen Stellungnahme in ihrem Entscheid anführen müs
sen (Art. 15 Abs. 2ter PüG). 

b) Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens betreffend den SUISA-Tarif K für 
Konzerte und konzertähnliche Darbietungen hatte die Schiedskommission die 
Schweizerische Kartellkommission gemäss Art. 5 Abs. 4 PüG zur Anwend
barkeit des Preisüberwachungsgesetzes auf Tarife der konzessionierten Ver
wertungsgesellschaften konsultiert. Die Kartellkommission kam - unter 
Berücksichtigung der Revision des Preisüberwachungsgesetzes vom 22. März 
1991 und des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992 - zum Ergebnis, 
dass die SUISA hinsichtlich ihrer Tarife zwar nicht dem Kartellgesetz unter-
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liege (vgl. Art. 44 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1985 über 
Kartelle und ähnliche Organisationen, Kartellgesetz, KG; SR 251 ), das Preisü
berwachungsgesetz jedoch anwendbar sei. Die Schiedskommission stelle eine 
andere bundesrechtliche Preisüberwachung im Sinne von Art. 15 PüG dar und 
müsse an Stelle des Preisüberwachers die SUISA-Tarife unter dem Blickwin
kel des Preisüberwachungsgesetzes beurteilen. Dabei seien die in Art. 15 und 
26 PüG dargestellten verfahrensrechtlichen und materiellen Bestimmungen 
anzuwenden; insbesondere habe die Schiedskommission, bevor sie Preisbeur
teilungen vornehme, den Preisüberwacher zu orientieren und dessen Stellun
gnahme in ihrem Entscheid anzuführen (VKKP 1993/1 a S. 111-115). Dennoch 
gelangte die Schiedskommission zur Auffassung, das Preisüberwachungsge
setz sei nicht anwendbar, und verzichtete auf die Einholung der vom DUN be
antragten Stellungnahme des Preisüberwachers. 

c) Gemäss Art. 2 PüG gilt das Preisüberwachungsgesetz für «Kartelle und kar
tellähnliche Organisationen des privaten und öffentlichen Rechts im Sinne des 
Kartellgesetzes»; in sachlicher Hinsicht umfasst es Preise von Waren und 
Dienstleistungen einschliesslich Kredite (Art. 1 PüG). Damit deckt sich der 
persönliche und sachliche Anwendungsbereich des Preisüberwachungsgeset
zes grundsätzlich mit demjenigen des Kartellgesetzes (vgl. Stellungnahme der 
Kartellkommission, VKKP la/1993, Ziff. 5.1., S. 113). Fraglich ist allerdings, 
ob dies auch - wie die Schiedskommission angenommen hat - für Art. 44 Abs. 
3 KG gilt. Diese Bestimmung lautet: 

«Nicht unter dieses Gesetz fallen Wettbewerbswirkungen, die sich ausschlies
slich aus Rechten ergeben, welche die Bundesgesetzgebung über den gewerb
lichen Rechtsschutz und über das Urheberrecht gewährt.» 

Dieser Vorbehalt wurde aufgenommen, damit das Kartellrecht den von der 
Spezialgesetzgebung eingeräumten Schutz des geistigen Eigentums nicht be
schneidet, auch wenn dadurch eine Art Monopolstellung geschaffen wird 
(Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Kartelle 
und ähnliche Organisationen vom 18. September 1961, BBI 1961 II 570 und 
vom 13. Mai 1981, BBI 1981 II 1332 f.; Leo Schürmann/Walter R. Schluep; 
Kartellgesetz, Preisüberwachungsgesetz, Zürich 1988, Art. 44 Abs. 3, S. 769, 
Art. 15 PüG, Anm. III/2h, S. 890). Im Preisüberwachungsgesetz fehlt dagegen 
eine entsprechende Bestimmung. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der 
Gesetzgeber diesen Vorbehalt durch den Verweis auf das Kartellgesetz in Art. 
2 Abs. 1 PüG auf das Preisüberwachungsgesetz übertragen wollte (Schür
mann/Schluep, a. a. 0., Art. 44 Abs. 3, Anm. 7, S. 773; zum Vorbehalt nach 
Art. 44 Abs. 2 lit. b KG vgl. Entscheid der Kartellkommission vom 21. März 
I 988, referiert in VKKP 1989/1 a S. 48 f. und I 989/1 b S. 34 ). Für die An
wendbarkeit des Preisüberwachungsgesetzes spricht vielmehr die Überlegung, 
dass es auch bei einer vom Urheberrecht gewollten (faktischen) Monopolstel
lung der Verwertungsgesellschaften (vgl. Art 42 Abs. 2 URG) bei der Art der 
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Ausübung dieser Stellung zu Missbräuchen kommen kann, die grundsätzlich 
eine Befassung des Preisüberwachers rechtfertigen können. Für eine weite 
Auslegung des Kartellbegriffs in diesem Zusammenhang spricht überdies die 
ratio legis von Art. 14 und 15 PüG: Wie in der Botschaft des Bundesrates vom 
27. November 1989 (BBl 1990 I S. 111) ausgeführt wurde, ist die Mitwirkung 
des Preisüberwachers auch in Fällen erforderlich, in denen staatliche Regelun
gen einen wirksamen Wettbewerb beeinträchtigen oder ausschliessen, selbst 
wenn keine Kartelle oder kartellähnlichen Organisationen in optima forma 
vorliegen (so auch Schürmann/Schluep, a.a.O., S. 866 f., 884; Kartellkommis
sion, Jahresbericht 1988, VKKP 1989/lb S. 34; Preisüberwachung, Jahresbe
richt 1988, VKKP 1989/la S. 48 f.; vgl. auch unten, E. 4d). Der Auffassung 
der Kartellkommission, die Tarife der Verwertungsgesellschaften fielen in den 
Anwendungsbereich des Preisüberwachungsgesetzes, ist daher grundsätzlich 
zu folgen. 

d) Allerdings unterliegen die Verwertungsgesellschaften, soweit sie unter Bun
desaufsicht stehen (Art. 40 Abs. l URG), der Tarifaufsicht der Schiedskom
mission, die diese Tarife nicht nur auf Missbrauch, sondern auf ihre Angemes
senheit hin überprüft (Art. 55 und 59 URG; zur früheren Rechtslage vgl. Bun
desgerichtsentscheid vom 7. März 1986 betr. Gemeinsamer Tarif I 
[Kabelnetze], ESchKE m 183 E. 4 S. 189). Nach Art. 15 Abs. 1 PüG entschei
det daher die Schiedskommission als zuständige Behörde anstelle des Preisü
berwachers. Bis zur Revision des Preisüberwachungsgesetzes vom 22. März 
1991 (AS 1991 2092) war somit klar, dass der Preisüberwacher nur insoweit 
zuständig war, als die Tarife der Verwertungsgesellschaften nicht der Bundes
aufsicht und damit auch nicht der Kontrolle der Schiedskommission unterla
gen (vgl. Jahresbericht 1987 der Kartellkommission, VKKP 1/1988 S. 30 und 
Jahresbericht 1987 der Preisüberwachung, VKKP 1/1988 S. 138; Roland von 
Büren/Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs
recht, Band 1/2, Basel 1992, S. 268; Schürmann/Schluep, a.a.O, S. 885 und 
889 f.) . 

1991 wurde Art. 15 PüG (Massnahmen bei anderen bundesrechtlichen Preisü
berwachungen) um zwei Absätze ergänzt. Diese bestimmen: 

Abs. 2bis. Die Behörde orientiert den Preisüberwacher über die von ihr vor
zunehmenden Preisbeurteilungen. Der Preisüberwacher kann beantragen, auf 
eine Preiserhöhung ganz oder teilweise zu verzichten oder einen missbräuch
lich beibehaltenen Preis zu senken. 

Abs. 2ter. Die Behörde führt die Stellungnahme des Preisüberwachers in 
ihrem Entscheid an. Folgt sie ihr nicht, so begründet sie dies. 

Die Botschaft des Bundesrates vom 27. November 1989 (BBl 1990 II 10 f.) 
führt hierzu aus, bisher habe der Preisüberwacher in Bereichen spezieller bun-
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desrechtlicher Preisüberwachungen keine Einflussmöglichkeit besessen. Zwar 
hätten sich die anderen bundesrechtlichen Preisüberwachungsbehörden 
gemäss Art. 15 Abs. 2 PüG im Bereich von Kartellen und ähnlichen Organisa
tionen nach dem Preisüberwachungsgesetz zu richten, soweit es mit den Zie
len ihrer Überwachung vereinbar sei; diese Bestimmung sei aber nahezu ohne 
praktische Bedeutung geblieben. Wolle man dem wettbewerbspolitischen 
Grundsatz, der dem Preisüberwachungsgesetz zugrundeliege, vermehrt zum 
Durchbruch verhelfen, so erscheine es erforderlich, dem Preisüberwacher 
auch in den durch andere Bundesstellen überwachten Bereichen ein Empfeh
lungsrecht einzuräumen (a.a.O., S. 110). Die Gefahr eines Preismissbrauchs 
bestehe nicht bloss durch private Abrede oder infolge einer marktmächtigen 
Stellung, sondern auch dann, wenn - wie im Bereiche staatlicher Markt- oder 
Preisordnungen - aus übergeordneten Gründen des öffentlichen Interesses eine 
Wettbewerbswirtschaft gar nicht erwünscht sei . Als Beispiel wurde die Tarif
gestaltung und Prämienfestsetzung durch das Bundesamt für Privatversiche
rungswesen im Bereich der obligatorischen Motorfahrzeughaftpflichtversi
cherung genannt (a.a.O. , S. 111 f.). 

Diese Gründe sprechen für eine Beteiligung des Preisüberwachers auch im 
Bereich der Urheberrechtstarife. Auch hier ist das faktische Monopol der Ver
wertungsgesellschaften im Gesetz angelegt (Art. 42 Abs. 2 URG) und aus 
Gründen des öffentlichen Interesses erwünscht, kann doch nur so sicherge
stellt werden, dass der Nutzer die Rechte für das Weltrepertoire erhält und kei
ne Ansprüche konkurrierender Verwertungsgesellschaften befürchten muss 
(Botschaft URG 1989, Ziff. 214.2 Art. 42, BBL 1989 ms. 556, S. 80 Separat
druck). Zwar ist der Tarif idealerweise das Ergebnis von Verhandlungen zwi
schen den Verwertungs- und den Nutzerverbänden; der Schiedskommission 
kommt jedoch eine bedeutende Stellung zu: Sie entscheidet über die Ange
messenheit des Preises und ist befugt, den ihr vorgelegten Tarif entsprechend 
abzuändern (Art. 59 Abs. 2 URG). Gerade im Fall umstrittener Tarife und im 
Bereich neuer Vergütungsansprüche trifft die Schiedskommission den mass
geblichen Entscheid. Es erscheint daher gerechtfertigt, sie trotz ihrer richterli
chen Funktion anderen Preisüberwachungsbehörden im Sinne von Art. 15 
PüG gleichzustellen und dem Preisüberwacher zumindest ein Recht auf Stel
lungnahme einzuräumen. 

e) Allerdings ist das Urheberrechtsgesetz nach der revidierten Fassung des 
Preisüberwachungsgesetzes in Kraft getreten, ohne in den Art. 55 ff. URG ei
nen Vorbehalt zugunsten Art. 15 PüG zu enthalten. Die Schiedskommission 
hat daraus gefolgert, das Urheberrechtsgesetz gehe als späteres, spezielleres 
Gesetz den früheren und allgemeineren Bestimmungen des Preisüberwa
chungsgesetzes vor. Art. 15 PüG wurde jedoch gerade im Hinblick auf spezi
elle Preisüberwachungsgesetze geschaffen. Nach der Begründung des Bun
desrates sollte darin eine allgemeine, für alle Bereiche geltende Lösung ge
troffen werden: Nach der bisherigen Regelung hätten oft Zufälligkeiten 
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darüber entschieden, ob der Preisüberwacher·zu einem bestimmten Preis etwas 
zu sagen habe oder nicht. Das Empfehlungsrecht des Preisüberwachers er
mögliche eine gewisse Koordination der Tätigkeiten der mit Preisüberwa
chungsaufgaben betrauten Behörden und eine gewisse Einheitlichkeit in der 
Auslegung der kartell-, wettbewerbs- und preisüberwachungsrechtlichen Be
griffe. So gesehen diene die vorgeschlagene Lösung letztlich der rechtsglei
chen Beurteilung der Preise von Kartellen und kartellähnlichen Organisatio
nen (BBI 1990 II 10 f.) . Bei dieser Zielsetzung ist davon auszugehen, dass Art. 
15 PüG auch für später erlassene Preisüberwachungsregelungen gelten sollte, 
da ansonsten die angestrebte Einheitlichkeit und Rechtsgleichheit nicht er
reicht werden könnte 

f) Eine Beteiligung des Preisüberwachers am Tarifgenehmigungsverfahren er
schiene allerdings dann sinnlos, wenn die Beurteilungskriterien des Preisüber
wachungsgesetzes im Bereich der kollektiven Wahrnehmung von Urheber
rechten gar nicht greifen könnten. Nach Ansicht der Verwertungsgesellschaf
ten haben die Angemessenheitskriterien nach Art. 60 URG keinerlei 
Verbindung zu den Kriterien des missbräuchlichen Preises nach Art. 13 PüG: 
Die Vergleichsmarktmethode versage, weil keine vergleichbaren Märkte im 
In- und Ausland bestünden, in welchen Urheberrechtstarife der Verwertungs
gesellschaften das Ergebnis eines wirksamen Wettbewerbs wären. Auch das 
Kostenprinzip sei nicht anwendbar, da Verwertungsgesellschaften keinen Ge
winn erzielten. Das Kostenprinzip sei auch nicht auf die Urheber anwendbar, 
da kein nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen den Kosten und dem 
kommerziellen Wert der Urheberleistung bestehe. Die Einnahmen der Urheber 
ergäben sich im übrigen nicht aus einem bestimmten Tarif der SUISA, sondern 
aus sämtlichen Nutzungen im In- und Ausland. Es sei nicht ersichtlich, was die 
Grundsätze der Preisüberwachung Wesentliches zur Tätigkeit der Schieds
kommission beitragen könnten (in diesem Sinne auch Barrelet/Egloff, Art. 55 
Rz. 4); dies um so weniger, als die Preisüberwachung sich an einem Konzept 
des missbräuchlichen Preises orientiere, während die Schiedskommission bei 
ihren Entscheidungen aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten einen sehr 
viel feineren Raster anzulegen habe, nämlich denjenigen der Angemessenheit. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass eine vollständige Deckung der Kriterien des 
Preisüberwachungsgesetzes mit denjenigen der Spezialgesetzgebung nicht er
forderlich ist: Nach Art. 15 Abs. 2 PüG richtet sich die zuständige Behörde nur 
insoweit nach dem Preisüberwachungsgesetz, als dies mit den Zielen ihrer 
Überwachung vereinbar ist; verfolgt die spezialgesetzliche Preisaufsicht ande
re Ziele als das Preisüberwachungsgesetz, gehen die Bestimmungen der Spe
zialgesetzgebung vor (Schürmann/Schluep, a.a.O., Art. 15 Anm. IV, S. 890 a. 
E.) Bestimmte Kriterien gemäss Art. 13 Abs. l PüG erscheinen jedoch durch
aus auch auf Urheberrechtstarife übertragbar. So sieht Art. 13 Abs. l lit. b PüG 
vor, die Behörde habe die Notwendigkeit der Erzielung angemessener Gewin
ne zu berücksichtigen. Dieses Kriterium weist einen gewissen Bezugspunkt zu 
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dem nach Art. 60 Abs. 2 URG massgebenden Kriterium auf, wonach die Be
rechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt er
halten sollen. Auch wenn die Verwertungsgesellschaften zu Recht darauf hin
weisen, dass sich die Gesamteinnahmen eines Nutzers aus sämtlichen Nutzun
gen im In- und Ausland und damit nur zu einem Teil aus den Tarifen der 
schweizerischen Verwertungsgesellschaften ergeben, ändert dies nichts daran, 
dass Art. 60 Abs. 2 URG der Schiedskommission eine Prüfung der Angemes
senheit des Entgelts - zumindest für die in der Schweiz vorgenommenen Nut
zungen - aufträgt und die Stellungnahme des Preisüberwachers unter diesem 
Gesichtspunkt nützlich sein kann. Möglicherweise liessen sich auch andere 
Kriterien des Katalogs von Art. 13 PüG an die spezielle Situation des Urhe
berrechtstarifs anpassen - so erinnert die von der Schiedskommission vorge
nommene Überprüfung der Angemessenheit des Tarifs anhand der durch
schnittlichen ausländischen Leerkassettentarife (vgl. unten, E. 11) an das Kri
terium in Art. 13 Abs. 1 lit. a PüG (Preisentwicklung auf Vergleichsmärkten), 
auch wenn es sich nicht um Marktpreise handelt. Dies wird von der Schieds
kommission sowie vom Preisüberwacher zu prüfen sein. Für die vorliegenden 
Zwecke genügt es festzustellen , dass zumindest eine Teilüberschneidung der 
Kriterien von Preisüberwachungsgesetz und Urheberrechtsgesetz vorliegt, die 
eine Beteiligung des Preisüberwachers nicht als leeren Formalismus erschei
nen lässt. 

g) Hätte der Preisüberwacher somit gemäss Art. 15 Abs. 2bis PüG Gelegenheit 
zur Stellungnahme erhalten müssen, so erweist sich der angefochtene Ent
scheid der Schiedskommission schon aus diesem Grund als bundesrechtswid
rig. Eine Heilung der unterlassenen Anhörung ist im bundesgerichtlichen Ver
fahren nicht möglich: Gemäss Art. 15 Abs. 2ter PüG soll die Stellungnahme 
des Preisüberwachers von der besonderen Preisüberwachungsbehörde, hier al
so von der Schiedskommission, in ihrem Entscheid berücksichtigt werden; ei
ne Berücksichtigung nur im bundesgerichtlichen Verfahren würde angesichts 
der beschränkten Kognition des Bundesgerichts Sinn und Zweck dieser Be
stimmung nicht gerecht. 



Art. 67 Abs. l lit. e und/, 69 Abs. l lit.f URG;· 58 StGB -
«ZEICHENTRICKFILM-KASSETTEN» 
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- Die Zerstörung eines Werkexemplars erlaubt nicht die Herstellung eines 
neuen (E. 11.2) . 
Durch die Übersetzung eines Videofilmes von einem Code in einen anderen, 
der dann anstelle des ersten dieselbe Kassette füllt, wird kein neues Werke
xemplar hergestellt (E. 11.2). 

Detruire un exemplaire de /' oeuvre ne permet pas d' en confectionner un 
nouveau ( c. 11.2 ). 

- La conversion d' unfilm video d' une norme en une autre, la cassette conten
ant toujours le meme film , n' equivaut pas a la confection d' un nouvel exem
plaire (c . 11.2). 

Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich (II. Strafkammer) vom 16. Januar 
1996 i.S. Walt Disney Company c. K. 

K. transcodierte zwischen I 993 und 1994 dreiundsechzig Videokasetten von 
der amerikanischen NTSC-Version in die europäische PAL-Version, indem 
er die rechtmässig gekauften NTSC-Originalkassetten mit demselben Film 
im PAL-Code überspielte . Die Einzelrichterin am Bezirksgericht Zürich 
sprach K. in diesem Anklagepunkt am 15. Juni 1995 vom Vorwurf der Urhe
berrechtsverletzung frei . Das Obergericht des Kantons Zürich bestätigt den 
Freispruch auf Berufung der Walt Disney Company aus folgenden Erwägun
gen: 

I. 2. Beim Transcodieren der streitigen Filme wurden die elektromagnetischen Im
pulse auf dem Band, welche original für das vor allem in den USA gebräuch
liche NTSC-System konzipiert waren, für das hierzulande gängige PAL-Sy
stem lesbar gemacht. Die sinnliche Wahrnehmbarkeit des Werkes in Bild und 
Ton wurde dadurch nicht verändert. 

Die Berufungsklägerin legt Wert auf die Unterscheidung zwischen Verände
rung und Herstellung. Nach ihrer Auffassung ist entscheidend, dass die ur
sprünglichen elektromagnetischen Impulse vernichtet und auf das Band neue 
Impulse aufgebracht wurden; es stehe dem Erwerber eines Werkes durchaus 
frei, dieses zu zerstören (Vernichten der ursprünglichen Impulse), hingegen 
dürfe er eben kein neues Exemplar (neue Impulse) herstellen. An dieser - auf 
den ersten Blick etwas künstlich erscheinenden - Unterscheidung hat sie ein 
erkennbares Interesse: beurteilte man den Vorgang des Transcodierens 
grundsätzlich als Veränderung, würde wohl dem Umstand mehr Gewicht zu
kommen, dass das Werk in der sinnlichen Wahrnehmung unverändert bleibt. 
Das Resultat ist aber in beiden Fällen das nämliche: 
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Der Angeklagte legte zwei Kassetten in seine Geräte ein und schaltete ein 
Transcodiergerät dazwischen. Nach Ablauf des Überspielvorganges war der 
abgespielte Film unverändert. Auf der zweiten, als Original in den USA ge
kauften Kassette befand sich derselbe Film, aber für PAL anstelle von NTSC 
lesbar. Offensichtlich muss es einen Unterschied machen, ob die Aufnahme
Kassette den originalen Disney-Film enthielt oder nur ein leeres Band. Im 
zweiten Fall handelte es sich unzweifelhaft um eine Raubkopie; zu diskutieren 
ist der erste. 

In verwandter Art stellt sich das Problem im Fall von zwei - verschiedenen -
originalen Video-Kassetten. Angenommen, es werde eine originale Kassette 
mit einem anderen Film des selben Urhebers bespielt (die Transcodierung ein
mal ausgeklammert): dann wird der eine Film überspielt und damit vernichtet, 
während vom anderen ein neues Exemplar hergestellt wird. Daher dürfte das 
Herstellungsrecht des Urhebers verletzt sein. In diesem Fall sticht das Argu
ment der Geschädigten, dass die dem Eigentümer freistehende Zerstörung ei
nes Exemplars nicht das Recht zur Herstellung eines neuen gibt. In dem so
eben gegebenen Beispiel ist das darum kaum zweifelhaft, weil verschiedene 
Werke im Spiel sind. Es muss wohl auch gelten, wenn das selbe Werk zuerst 
vernichtet und später (wieder) hergestellt wird wer einen Originalfilm zerstört, 
darf keine Kopie herstellen, wenn er sein Handeln später bereut. Je nach Nähe 
der beiden Handlungen könnte man sich allenfalls fragen, ob der Inhaber des 
Schutzrechtes nicht am Verbot des Rechtsmissbrauches scheitern müsste. Das 
steht aber im vorliegenden Fall nicht zur Diskuss ion. 

Im zu beurteilenden Fall sind die Vorgänge (auch wenn man sie theoretisch in 
ein Zerstören und ein Herstellen unterteilen will) derart innig und untrennbar 
verbunden, dass von der Herstellung eines (neuen) Exemplars des Werkes ver
nünftigerweise nicht gesprochen werden kann. Entscheidend ist, dass das 
Werk als so lches (ebenso wie das äussere Erscheinungsbild als Original-Vi
deokassette) für die sinnliche Wahrnehmung unverändert bleibt. Ob die Tran
scodierung legitime Interessen der Berufungsklägerin verletzte, indem nun
mehr NTSC-gängige Kassetten auch in (Welt-)Gegenden abgespielt werden 
können, die sich dem PAL-System verschrieben haben, wäre nur im Rahmen 
der Frage nach dem Rechtsmissbrauch zu prüfen gewesen, wenn überhaupt 
angenommen werden könnte, der Angeklagte habe ein neues Werkexemplar 
hergestellt. Ist das aber zu verneinen, kann dieser Punkt offen bleiben. 

Unter der Annahme, dass kein neues bzw. zusätzliches Werkexemplar entstan
den ist, verbietet sich auch eine Verurteilung des Angeklagten gemäss Art. 69 
Abs. 1 lit. f URG, denn von einer Vervielfältigung des Werks kann unter die
sen Umständen schon rein begrifflich nicht die Rede sein. 

Denkbar wäre allenfalls die Anwendung des Tatbestandes der Warenfäl
schung. Er scheidet aber nach altem und nach revidiertem Recht aus, weil 
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die transcodierten Kassetten keinen höheren als den wahren Wert vorspie
geln. 

Ob der Angeklagte das Verbreitungsrecht der Berufungsklägerin verletzt habe, 
ist nicht zu prüfen, weil jener Teil des Verfahrens von der Untersuchungs
behörde eingestellt wurde; sollte der dagegen ergriffene Rekurs gutgeheissen 
werden, wäre allenfalls neu und spezifisch in diesem Punkt Anklage zu erhe
ben. 
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!II. Markenrecht/ Marques 

Art. 24 lettre c LMF ; 61 al. 1 lettre b LPM; 63 CP - «DROZ» 

- Fixation de la peine. 

- Strafbemessung . 

Ordonnance de condamnation du procureur general de Geneve du 23 aofit 1995 
dans Ja cause Eric Droz. 

Attendu qu'il est reproche a Eric Droz d'avoir, en Suisse, de 1991 a 1993, im
porte et mis en circulation des produits munis de marques qu'il savait contre
faites, 

Que !es importations de ces produits ont ete effectuees par l ' intermediaire de 
maisons de transport, en provenance de Ja Tha"ilande, 

Que Ja procedure a permis de recenser Ja livraison de 3 ' 563 kilos de produits 
munis de contrefa~ons de marques en 17 livraisons du 4 aoGt 1991 au 18 avril 
1993, 

Que Je principal de Ja marchandise etait achemine en France ou eile etait aJors 
ecouJee par des tiers, 

Qu'Eric Droz savait qu'il s'agissait d'articles contrefaits, 

Que Je poids total de ces importations depasse !es 3,5 tonnes de marchandises, 

Que, Jors de l'interpellation d'Eric Droz Je 3 mai 1993, une quantite de 335 ki
Jos de vetements contrefaits a encore ete saisie, 

Considerant qu'il y a lieu d'appliquer l'ancien article 24 lettre c LMF pour !es 
faits survenus avant Je 1 er avril 1993 et Je nouvel article 61 alinea 1 lettre b 
LPM pour !es faits survenus apres cette date, 

Que !es faits sont reconnus par l'incuJpe, 

Que Ja prevention d'infractions aux articles 24 Jettre c LMF et 61 alinea l lett
re b LPM est etablie par !es pieces du dossier, 
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Que pour fixer Ja peine Je procureur general appliquera !es criteres enonces a 
l 'article 63 CP, 

Qu'il tiendra compte de Ja longue periode de l'activite delictueuse, 

Qu'il prendra egalement en consideration !es avis juridiques inexacts du pre
mier conseil d'Eric Droz, qui ont pu, en partie, Je maintenir dans une situation 
contraire au droit, 

Que les faits sont relativement anciens, 

Que l 'inculpe a des antecedents judiciaires anciens, dont Je demier remonte a 
l'annee 1975, 

Qu'il a decide de renoncer a son activite delictueuse et s'est installe dans un 
pays etranger, 

Que toutes ces circonstances permettent au procureur general de prononcer 
une peine d'emprisonnement assortie du sursis, 

Qu'une duree d'emprisonnement de six mois apparait proportionnee au regard 
du nombre des livraisons et du poids de la marchandise importee illicitement 
en Suisse, 

Que les marchandises saisies lors de l'interpellation de l'inculpe seront con
fisquees, en vue de leur destruction, 

Que l 'inculpe sera condamne aux frais de la procedure (art. 98 A CPP). 

Par ces motifs, le Procureur general Reconnait Eric Droz coupable d'infrac
tions aux articles 24 lettre c LMF et 61 al. 1 lettre b LPM, 

Le condamne a la peine de 6 mois d'emprisonnement, sous deduction de 2 
mois et 25 jours de detention preventive, 

Le met au benefice du sursis et fixe le delai d'epreuve a 2 ans, 

Ordonne Ja confiscation en vue de leur destruction des pieces suivantes ( ... ), 

Reserve !es droits des parties civiles, 

Le condamne aux frais de Ja procedure arretes en ce qui Je conceme a CHF 
20'322.-. 
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Art. 61 fit . b, 62 Abs. 1 lit. b MSchG; 154 Ziff. 1 Abs. 1,155 Abs. 1 StGB, 3 
lit. b, 23 UWG, 44 Abs. 1 und 3 EMKG - «CHANEL-PRODUKTE» 

- Verspricht ein Inserat unter Verwendung einer fremden Marke den Verkauf 
von Markenware, liegt Täuschungsabsicht vor, auch wenn alle Käufer spä
ter aufgeklärt wurden ( E. 3 ). 

- Werbung namens einer nicht existierenden «J.S.G. & Co.» täuscht Kollektiv
oder Kommandithaftung vor und ist somit unlauter (E . 3). 
Das Inverkehrbringen von unechten Uhren mit einem Metall-Echtheitsstem
pel verletzt das EMKG unbesehen darum, ob dadurch die Käufer getäuscht 
wurden (E. 3). 

La publication d' une annonce ojfrant a la vente des produits munis d' une 
marque tierce denote l' intention de tromper, meme si tous !es acheteurs sont 
ensuite informees qu' il s' agit de contrefa~ons ( E. 3 ). 
Il est de loyal de faire de la publicite au nom d' une societe inexistante 
«J.S.G. & Co.», car cela donne a tort l' impression que !es associes d' une 
societe en nom collectif ou d' une societe en commandite reprondraient des 
dettes de l' entreprise ( c. 3 ). 
La mise en vente de montres munies sans droit d' un poin~on de titre viole la 
LCMP, sans egard au fait que !es acheteurs aient ete trompes ou non ( c. 3 ). 

Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 20. September 1995 in Sachen gegen G. 
und P. 

Frau G. führte wiederholt nachgeahmte Chanelprodukte wie Uhren, T-Shirts, 
Taschen und Foulards, die mit der Marke «Chanel» versehen aber von minde
rer Qualität waren, aus Korea ein. 1993 pries sie in einem Inserat im Namen 
einer nicht existierenden «J.S.G. & Co.» «echte» Chanel-Produkte mit 50% 
Rabatt an und fand so verschiedene Käufer, obwohl der erzielte Gewinn und 
Umsatz verhältnismässig gering blieb. Das Bezirksgericht Zürich verurteilt G. 
wegen betrügerischen Markengebrauchs, Markenrechtsverletzung, Ein
führens, Lagerns und lnverkehrbringens gefälschter Waren, unlauteren Wett
bewerbs und fahrlässiger Übertretung des Edelmetallkontrollgesetzes zu Fr. 
5'000 Busse, ihren Helfer P. zu Fr. 800 Busse, aus folgenden Erwägungen: 

11.3. Bezüglich der rechtlichen Würdigung bestreitet die Angeklagte G., gewerbs
mässig tätig gewesen zu sein. Sie macht geltend, den Handel mit solchen 
Produkten rein freizeitmässig, also als eine Art Hobby betrieben zu haben. 
Sie wies auf den Umstand hin, dass sie die Kunden zu sich nach Hause in die 
Wohnung kommen liess. Dort breitete sie die Waren auf dem Sofa aus und 
zeigte sie den Kunden, oder sie legte ihnen Fotos vor. Als Grund gab die An-
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geklagte an, dass sie gerne mit Bekannten und Freundinnen gesellschaftliche 
Kontakte gepflegt habe und dabei auch hin und wieder solche Produkte ver
kauft habe. 

Für die Erfüllung des gewerbsmässigen Handelns ist neben der Bereitschaft, 
gegen unbestimmt viele oder in unbestimmt vielen Fällen handeln zu wollen, 
auch noch berufsmässiges Handeln verlangt. Nach neuer Rechtsprechung 
handelt der Täter dann gewerbsmässig, wenn sich aus der Zeit und den Mit
teln, die er für die deliktische Tätigkeit aufwendet, aus der Häufigkeit der 
Einzelakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums sowie aus den angestrebten 
und erzielten Einkünften ergibt, dass er die deliktische Tätigkeit nach der Art 
eines Berufes ausübt (BGE I 16 IV 330). Entscheidend ist, ob die deliktische 
Tätigkeit aufgrund der gesamten Umstände als berufsmässige erscheint. 
Nicht erforderlich ist, dass die deliktische Tätigkeit «hauptberuflich» betrie
ben wird, auch die «nebenberufliche» deliktische Tätigkeit kann als Voraus
setzung genügen. 

Die Angeklagte G. konnte durch den Verkauf der in Frage stehenden Chanel
Produkte kaum einen substanziellen Beitrag an ihre Lebenshaltungskosten 
erwirtschaften. Sie ist in erster Linie Hausfrau, Studentin und arbeitet zeit
weise als Dolmetscherin. Der Angeklagte P. kommt grösstenteils für ihren 
Lebensunterhalt auf, indem er ihr Haushaltsgeld zahlt. Mit dem Verkauf der 
Taschen, Foulards und so weiter konnte sie sich allenfalls ein gutes Taschen
geld zur Seite legen. Sie nahm die Möglichkeiten zum Verkauf von Produk
ten eher gelegenheitshalber und in unregelmässigen Abständen wahr. Es 
kann somit beim Handeln der Angeklagten G. nicht von Gewerbsmässigkeit 
gesprochen werden. 

Die Straftatbestände des betrügerischen Markengebrauchs im Sinne von Art. 
62 Abs. 1 lit. b MSchG und der Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 
61 Abs. I lit. b MSchG sind erfüllt. Unbestrittenermassen handelte es sich 
bei den Gegenständen, welche die Angeklagte G. einführte und anpries um 
gefälschte Waren. Sie benutzte die als Marke geschützte Bezeichnung der 
Gegenstände. Sie setzte diese Gegenstände in Verkehr, wobei hierfür bereits 
die Anpreisung der Waren oder die Werbung in einem Inserat genügt (David, 
Markenschutzgesetz in Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basel 
1994, N 12 zu Art. 61 MSchG). Sodann ist aus dem Inserat, welches die An
geklagte in der «Annabelle» erscheinen liess, nicht ersichtlich, dass es sich 
nicht um Original Chanel-Produkte handelt. Sie benutzte für ihr Inserat den 
Original-Schriftzug der geschädigten Firma, welchen sie aus einem Prospekt 
ausgeschnitten und auf den Entwurf für das Inserat geklebt hatte. Sie er
weckte so die Illusion, die von ihr angebotenen Waren seien mit den echten 
identisch (David, Markenschutzgesetz in Kommentar zum schweizerischen 
Privatrecht, Basel 1994, N 7 zu Art. 62 MSchG). Damit ist auch die Täu
schungsabsicht, welche für den betrügerischen Markengebrauch gefordert 
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wird, erfüllt. Es ist unbeachtlich, ob die Angeklagte G. ihren Kunden später 
sagte, dass es sich um Fälschungen handelte oder nicht. 

Betreffend die Warenfälschung ist, da alle Tathandlungen noch vor Inkraft
setzung der neuen Bestimmung begangen wurden und, nachdem nicht der 
qualifizierte Tatbestand der gewerbsmässigen Verübung der Delikte anzu
wenden ist, das alte Recht anzuwenden (Art. 2 Abs. 1 StGB). Auch ist es in 
bezug auf das Einführen und Lagern gefälschter Waren (Art. 155 aStGB das 
mildere Recht (Art. 2 Abs. 2 StGB). Da das alte Recht für die Tatbestände 
des lnverkehrbringens gefälschter Waren sowie für das Einführen und La
gern gefälschter Waren eigene Gesetzesbestimmungen vorsah, sind diese an
zuwenden. Die Angeklagte hat erwiesenermassen die verkauften Produkte 
nicht selber hergestellt respektive gefälscht, sondern lediglich solche Waren 
in die Schweiz eingeführt und bei sich gelagert. Ausserdem hat sie die Waren 
durch die Aufgabe des Inserates in der «Annabelle» in Verkehr gebracht. 

Im weiteren erweckte die Angeklagte G. mit der Verwendung von «J.S.G & 
Co.» im Inserat den Eindruck, dass es sich um eine Kollektiv- oder Kom
manditgesellschaft handle. Zwar versuchte die Angeklagte, dies als Werbe
Gag abzutun, indem sie ausführen liess, andere Firmen würden mit den Aus
drücken «Pult & Co» (von Möbel Pfister), «Milch & Co» oder «Kimono & 
Co» werben. Im Gegensatz zu der verwendeten Abkürzung «J.S.G & Co», 
welche einem grösseren Publikum nicht geläufig sein dürfte, handelt es sich 
aber bei diesen aufgeführten Beispielen um allgemein gebräuchliche Aus
drücke oder Worte, welche kaum mit einer Firmenbezeichnung in Zusam
menhang gebracht werden und bei denen keine Verwechslungsgefahr be
steht. Weiter schrieb die Angeklagte im Inserat, dass die Waren mit 50% Ra
batt angeboten würden, was nicht der Realität entsprach. Die Angeklagte 
macht geltend, es habe sich bei dieser Zahl 50 um eine Phantasiezahl gehan
delt. Da aber im Inserat keine Verkaufspreise angegeben waren, musste der 
ahnungslose Kaufinteressent davon ausgehen, es handle sich hier um die 
Hälfte des Verkaufspreises für Originalgegenstände der Marke «Chanel». 
Dieser konnte kaum wissen, dass nicht Originalgegenstände, sondern Imita
tionen gemeint waren, deren Einkaufspreis weit unter dem Preis eines echten 
«Chanel»- Produktes lag und dass die Angeklagte mit dem Verkauf sogar 
noch einen erheblichen Gewinn erzielen wurde. Die Angeklagte hat somit 
den Tatbestand der unlauteren Werbe- und Verkaufsmethoden gemäss Art. 3 
UWG erfüllt. 

Schliesslich ist die Angeklagte G. der fahrlässigen Übertretung des Edelme
tallkontrollgesetzes im Sinne von Art. 44 Abs. 1 al. 1 i. V. mit Abs. 3 EMKG 
angeklagt. Die Angeklagte hat zwar geltend gemacht, die Kunden hätten die 
Uhren nicht aufgrund dieses Stempels für echt gehalten. Dies ist aber für die 
Erfüllung des Tatbestandes gar nicht erforderlich. Es kommt hier nur darauf 
an, dass auf einer unechten Ware ein Stempel angebracht ist, der diesen als 
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echtes Edelmetall bezeichnet. Auch wenn die Angeklagte sich nicht um die
sen Stempel gekümmert hat und ihr dieser vielleicht auch gar nicht aufgefal
len ist, so hat sie den Tatbestand dennoch im Sinne von Abs. 3 dieses Artikels 
fahrlässig erfüllt. 

Dass die Angeklagte die entsprechenden Bestimmungen mehrfach erfüllt 
hat, bedarf keiner weiteren Erörterung, brachte sie doch etliche Handtaschen, 
Foulards, Portemonnaies und Uhren auf diese Weise in Umlauf. 

Die Angeklagte G. ist somit des mehrfachen betrügerischen Markenge
brauchs im Sinne von Art. 62 Abs. 1 lit. b MSchG, der mehrfachen Marken
rechtsverletzung im Sinne von Art. 61 Abs. 1 lit. b MSchG, der mehrfachen 
Inverkehrbringung gefälschter Waren im Sinne von Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1 
aStGB, des mehrfachen Einführens und Lagern gefälschter Waren im Sinne 
von Art. 155 Abs. 1 aStGB, des mehrfachen unlauteren Wettbewerbs im Sin
ne von Art. 23 i. V. mit Art. 3 Iit. b UWG sowie der mehrfachen fahrlässigen 
Übertretung des Edelmetallkontrollgesetzes im Sinne von Art. 44 Abs. 1 al. 
1 i. V. mit Abs. 3 EMKG schuldig zu sprechen. 

4. Der Angeklagte P. war nur am Rande mit dem Inverkehrbringen der ge
fälschten Produkte beschäftigt. Die Angeklagte G. fragte ihn nicht um Er
laubnis, um die Produkte in der gemeinsam bewohnten, aber vom Angeklag
ten P. gemieteten Wohnung anzubieten. Er war über die Details nicht näher 
orientiert. Er half der Angeklagten G. lediglich bei der Platzierung des ersten 
Inserates. Die Gestaltung des Inserates lag in der Hand der Angeklagten G. 
Sie war es auch, welche den Original-Schriftzug aus einem Prospekt aus
schnitt und auf den Entwurf für das Inserat klebte. Die Tatbestände der Ge
hilfenschaft zu betrügerischem Markengebrauch und Warenfälschung sind 
nicht erfüllt. Hingegen ist der Angeklagte P. der Gehilfenschaft zur mehrfa
chen Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 61 Abs. 1 lit. b i. V. mit Art. 
25 StGB und der Gehilfenschaft zu einfachem unlauterem Wettbewerb im 
Sinne von Art. 23 i. V. mit Art. 3 lit. b UWG i.V.m. Art. 25 StGB schuldig zu 
sprechen. 

111.1. Bei der Strafzumessung ist in bezug auf die Angeklagte G. von einem or
dentlichen Strafrahmen von drei Tagen bis drei Jahren Gefängnis oder von 
Busse bis zu Fr. 100'000.- auszugehen (Art. 61 MSchG, Art. 62 MSchG, 
Art. 23 UWG). 

Weiter ist bei der Strafzumessung davon auszugehen, dass die Angeklagte G. 
mehrere mit Freiheitsstrafe bedrohte Straftatbestände alle mehrfach erfüllt hat, 
weshalb die Strafe im Rahmen von Art. 68 Ziff. 1 Abs. 1 StGB zu schärfen ist. 

Da jedoch mit dem erwähnten Strafrahmen bereits das gesetzliche Höchst
mass der Strafart ausgeschöpft ist, ist eine Strafschärfung im Sinne einer Er-
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höhung des Höchstmasses der angedrohten Strafe ausgeschlossen. Strafmil
derungsgründe liegen keine vor. 

Innerhalb dieses Strafrahmens bemisst der Richter die Strafe nach dem Ver
schulden der Angeklagten, wobei er die Beweggründe, das Vorleben sowie 
die persönlichen Verhältnisse der Schuldigen angemessen berücksichtigt 
(Art. 63 StGB). 

Aus der Biographie der Angeklagten ergeben sich keine wesentlichen 
schuldrelativierenden Umstände. Sie stammt aus Korea, wo sie bis 1986 leb
te. Sie hat einen Bruder und eine Schwester. Die Eltern sind verstorben. Sie 
besuchte die Primarschule, das Gymnasium und studierte Literatur an der 
Universität. In einem Abendkurs bildete sie sich in der Touristik-Branche 
weiter. Heute ist sie Hausfrau und Kantonsschülerin. 

Das Verschulden der Angeklagten wiegt nicht mehr leicht. Sie bot während 
eines bedeutenden Zeitraumes eine grössere Anzahl von Gegenständen einer 
stattlichen Anzahl Personen an. Bei den potentiellen Kunden handelte es sich 
einerseits um persönliche Bekannte, andererseits um Interessenten, welche 
sich durch eines der Inserate bei der Angeklagten meldeten. Sie erzielte einen 
beachtlichen Umsatz in der Grössenordnung von Fr. 20'000.-. Sie benützte 
den Gewinn, um persönliche Bedürfnisse zu decken . Sie betonte zwar, nur 
hobbyweise gehandelt zu haben. Es stand aber eindeutig im Vordergrund, 
sich einen dauernden Nebenverdienst zu sichern. Weiter war für sie aus
schlaggebend, auf diese Weise neue Kontakte knüpfen zu können. Sie profi
tierte von ihren Beziehungen zur Heimat Korea, wo sie die gefälschten Ge
genstände zu günstigen Bedingungen erwerben und in die Schweiz einführen 
konnte. Zum Teil liess sie die Gegenstände durch Geschäftspartner des An
geklagten P. in die Schweiz bringen. 

Strafschärfend fallen die Deliktsmehrheit und das mehrfache Handeln be
züglich aller Delikte ins Gewicht. Straferhöhend zu berücksichtigen sind die 
eine Vorstrafe, welche allerdings lange zurück liegt, sowie der Umstand, dass 
die Angeklagte während laufender Untersuchung versucht hat, verschiedene 
Personen zu einer unrichtigen Aussage zu überreden. Strafminderungsgrün
de sind das Teilgeständnis und ihr ansonsten guter Leumund. Strafmilde
rungsgründe sind keine ersichtlich. 

In Würdigung all dieser Strafzumessungsgründe erscheint eine Busse von Fr. 
5'000.- als Strafe dem Verschulden und den persönlichen Verhältnissen der 
Angeklagten G. angemessen. 

2. Beim Angeklagten P. ist von Art. 23 UWG auszugehen, welcher einen Straf
rahmen von Gefängnis zwischen drei Tagen und drei Jahren oder Busse bis zu 
Fr. 100'000.- vorsieht. Angesichts des Strafschärfungsgrundes des Vorliegens 
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mehrerer Straftatbestände und des Strafmilderungsgrundes der Gehilfenschaft 
reicht der Strafrahmen von einem Tag Haft bis zu drei Jahren Gefängnis oder 
Busse bis Fr. 100'000.- (Art. 36 StGB, Art. 68 StGB, Art. 65 StGB). 

Innerhalb dieses Strafrahmens bemisst der Richter die Strafe nach dem Ver
schulden des Angeklagten, wobei er die Beweggründe, das Vorleben sowie 
die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen angemessen berücksichtigt 
(Art. 63 StGB). 

Das Verschulden des Angeklagten P. wiegt leicht. Er kümmerte sich nicht 
gross um die Geschäfte, welche die Angeklagte G. tätigte. Er stand ihr aber 
moralisch zur Seite, indem er sie aufmunterte. Die einzige direkte Hilfe, wel
che er ihr gewährte, war die Platzierung des ersten Inserates in der «Anna
belle». Ausserdem riet er ihr, statt des Wortes «AG» das Wort«& Co» zu be
nutzen. 

Strafschärfend fällt die Deliktsmehrheit ins Gewicht. Strafmildernd ist der 
Umstand zu berücksichtigen, dass der Angeklagte P. im Sinne von Art. 25 
StGB nur als Gehilfe tätig wurde. 

In Würdigung all dieser Strafzumessungsgründe ist der Angeklagte P. seinem 
Verschulden und seinen persönlichen Verhältnissen entsprechend mit einer 
Busse von Fr. 800.- zu bestrafen. 

V. Gemäss Art. 59 Ziff. 1 Abs. 1 StGB verfügt der Richter die Einziehung von 
Vermögenswerten, die durch eine strafbare Handlung erlangt worden sind 
oder dazu bestimmt waren, eine strafbare Handlung zu veranlassen oder zu 
belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des recht
mässigen Zustandes ausgehändigt werden. Sind die der Einziehung unterlie
genden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt der Richter in der 
Regel auf eine Ersatzforderung des Staates in der Höhe des unrechtmässig er
zielten Vermögensvorteils (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 1 StGB). Auszugehen ist da
bei vom sogenannten Bruttoprinzip (BGE 103 IV 142 ff.). Der Richter kann 
von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraus
sichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen 
ernstlich behindern würde (Art. 59 Ziff. 2 Abs. 2 StGB). 

Der Bruttoerlös, welchen die Angeklagte G. im vorliegenden Fall erzielte, 
liegt bei etwa Fr. 20'000.-. Einen grossen Teil des erzielten Gewinnes will sie 
für ihre persönlichen Aufwendungen gebraucht haben. Auf dem Bankkonto 
der Angeklagten G. wurden Fr. 10'000.- sichergestellt. Die Angeklagte wird 
die Busse und den grösseren Teil der Gerichtskosten tragen müssen. Ausser
dem belangen die Geschädigten die Angeklagte mit ihren Schadenersatzfor
derungen. Angesichts dieser Umstände ist es angezeigt, einen Betrag von 
Fr. 10'000.- abzuschöpfen. 
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«GLOBUS» 

Die Abbildung und Beschreibung der geltendgemachten Marke spezifiziert 
das Rechtsbegehren gegen ein bloss ähnliches Zeichen nicht genügend (E. 
]). 
Ein richterliches Verbot mit der Ausdehnung «auch in Verbindung mit un
tergeordneten Zusätzen » ist grundsätzlich nicht zulässig ( E. 1 ). 
Geringfügige Änderungen eines von einem Verbot betroffenen Zeichens sind 
von diesem miterfasst (E. 1 ). 
Anerkennt der Massnahmegegner das provisorisch erlassene Verbot aus
drücklich und vollumfänglich materiell, besteht kein Rechtsschutzinteresse 
am ordentlichen Ve,fahren (E . 2) . 

- Les concluisions en interdiction ou en cessation doivent viser precisement La 
marque du defendeur et non tout signe similaire a La marque du demandeur 
(c. 1 ). 
U n jugement ne peut interdire ou faire cesser l' usage d' une marque en aj
outant «meme combinee avec des elements secondaires» (c. 1 ). 

- Les effets d' une interdiction judiciaire visant une marque s' etendent aux 
modifications insignificantes pouvant etre apportees ä cette cerniere ( c. 1 ). 
Lorsque le cite acquiesce expressement et sans restriction a l' interdiction 
provisionnelle, le requerant est depourvu d' interet juridique a agir au fond 
(c. 2). 

Nichteintretensbeschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 26. Sep
tember 1995 i. S. S., England, gegen 0. , Thalwil 

Die englische Versicherungsbrokerin S. hatte 1993 einen umrahmten und stili
sierten Globus in zwei Versionen als Marke hinterlegt (S-Logo). Bis Ende 
1991 war sie an der Schweizer Firma 0. beteiligt, die seit Anfang 1991 ein 
ähnliches Logo, allerdings mit einem stilisierten «0 » zwischen Globus und 
Aussenrand (0-Logo), verwendete. S. erreichte 1994 vor dem Einzelrichter 
am Handelsgericht des Kantons Zürich ein vorsorgliches Verbot des 0-Logos 
und reichte innert der angesetzten Frist ordentliche Klage ein. Das Handelsge
richt tritt aus folgenden Erwägungen nicht darauf ein: 

S-Logo 
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1. Im Rechtsbegehren 1 der Klageschrift wird nicht das zu Verbietende um
schrieben, sondern die behauptetermassen verletzte Marke, bzw. die beiden 
verletzten Marken. Dass das so nicht zulässig ist, wurde schon im Einzel
richterentscheid dargelegt. Die Klägerin hat jene Darlegungen nicht etwa 
übersehen, sondern sie hält sie vielmehr für unberechtigt. Sie führt aus, 
wenn der Beklagten lediglich der Gebrauch des O-Logos verboten würde, 
dann wäre es sehr leicht, ein solches gerichtliches Verbot zu umgehen. Wenn 
die Beklagte beispielsweise die runde Umrahmung durch eine ovale ersetzen 
würde, so wäre ihr dies durch das gerichtliche Verbot nicht untersagt, und 
dies, obwohl an der Verwechselbarkeit mit dem S-Logo nicht ernsthaft ge
zweifelt werden könnte . Würde der Beklagten lediglich der Gebrauch des O
Logos verboten, so müsste die Klägerin bei jeder noch so kleinen Änderung 
am beklagtischen Logo erneut vor Gericht. Die Klägerin habe deshalb als 
Ausgangspunkt für die Beschreibung des zu verbietenden Kennzeichens ihr 
S-Logo gewählt. Mit der Ergänzung «ohne Zusatz oder in Verbindung mit 
untergeordneten Zusätzen» werde für die Beklagte und allenfalls auch für 
den Vollstreckungsrichter verdeutlicht, dass auch der Gebrauch eines nur 
leicht abgeänderten O-Logos - z.B. ovale statt runde Umrahmung oder etwas 
breitere Längen- und Breitengrade auf dem Globus - untersagt sei. Das klä
gerische Rechtsbegehren l gehe somit weiter als das Verbot ausschliesslich 
des O-Logos. Sollte ein solches Rechtsbegehren aus prozessualen Gründen 
unzulässig sein, würde dem beklagtischen Rechtsmissbrauch Tür und Tor of
fen stehen. 

Diese klägerische Argumentation ist in mehrfacher Hinsicht unzutreffend: 

Wenn die Klägerin im Zusammenhang mit der Formulierung des Rechtsbe
gehrens 1 Bezug auf Diggelmann nimmt (Diggelmann, Unterlassungsbegeh
ren im Immaterialgüterrecht, SJZ 88, 1992, S. 27) und erklärt, dieser wider
setze sich der Formulierung «oder in Verbindung mit untergeordneten Zu
sätzen» nicht, denn sollte ein entsprechendes Rechtsbegehren unzulässig 
sein, könnte dies eine Mehrzahl von Folgeprozessen nach sich ziehen und 
man käme der Phantasie des Verletzers kaum noch bei, so verkennt die Klä
gerin die Ausführungen von Diggelmann gründlich. Diggelmann hält einlei
tend fest, dass Unterlassungsklagen auf ein «genügend bestimmtes Verhal
ten» gerichtet sein müssen. Die Vollstreckung müsse möglich sein, ohne 
dass der Vollstreckungsrichter nochmals eine materielle Beurteilung des in 
Frage stehenden Verhaltens vorzunehmen habe. Das Problem des Klägers sei 
dabei die Phantasie des Verletzers, der häufig versuchen werde, ein Verbot 
zu umgehen. Deshalb werde oft etwa verlangt, ein Verbot zu erlassen, «Wa
re mit der Marke XY oder einem dieser Marke verwechselbar ähnlichen Zei
chen» zu versehen. Die Frage, was verwechselbar ähnlich sei, sei aber oft 
der Hauptstreitpunkt im Prozess (Diggelmann, S. 26.) . M.a.W., würde eine 
solche Formulierung des Dispositivs die strittige Frage nicht regeln, sondern 
lediglich ins Vollstreckungsverfahren weiterreichen. Deshalb sind solche 
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Rechtsbegehren nicht zulässig. Diggelmann befürwortet sie denn im übrigen 
auch keineswegs. Er kritisiert vielmehr einen Entscheid, in welchem nicht 
nur die Bezeichnung «Lederland» allein, sondern «auch in Verbindung mit 
untergeordneten Zusätzen» verboten wurde. Er legt dar, wenn erlaubte und 
unerlaubte Zusätze nicht definiert werden könnten, sei es besser, sie im Ur
teil wegzulassen (Diggelmann, S. 27). Dem ist zuzustimmen. Im übrigen 
bleibt darauf hinzuweisen, dass es der Klägerin, wie gleich zu behandeln 
sein wird, gar nicht um die von Diggelmann angesprochenen «Zusätze» zu 
einem definierten Wort (oder allenfalls Bild) XY geht, sondern um eine 
Abänderung von XY. 

Entgegen der Auffassung der Klägerin würde das Verbot genau des O-Logos 
keineswegs bei jeder noch so kleinen Änderung einen erneuten Gang vor Ge
richt erforderlich machen. Bei einer kleinen Änderung läge ein Versuch der 
Umgehung des Verbotes vor, und der ist selbstverständlich auch verboten 
(Diggelmann, S. 27). Natürlich besteht dabei für den Vollstreckungsrichter 
ein Abgrenzungsproblem, aber das wäre nach Aussprechung eines Verbotes 
gemäss dem klägerischen Rechtsbegehren 1 keineswegs kleiner, im Gegen
teil: Der Vollstreckungsrichter hätte diesfalls nicht nur die Abweichung des 
neu zu prüfenden, abgeänderten O-Logos vom konkret schon verbotenen O
Logo auf den Umgehungstatbestand hin zu prüfen, sondern er müsste die Prü
fung vom eingetragenen S-Logo aus vornehmen, und damit hätte der Voll
streckungsrichter wieder genau die materielle Beurteilung vorzunehmen (hier 
Vergleich eingetragene Marke / Verletzungsform), die er nicht soll vorneh
men müssen (BGE 97 II 93). 

Der Wortlaut des Rechtsbegehrens 1 (« ... gemäss folgender graphischer Dar
stellung ohne Zusatz oder in Verbindung mit untergeordneten Zusätzen ... ») 
beinhaltet entgegen der Sachdarstellung der Klägerin keineswegs einen Ver
botsantrag, der weiter geht als das Verbot ausschliesslich des O-Logos: Die 
graphische Darstellung, die nach dem Rechtsbegehren 1 verboten werden 
soll, ist die graphische Darstellung des S-Logos, also die mit dem stilisierten 
«S» zwischen Globus und Aussenrand. Und diese, genau diese graphische 
Darstellung soll verboten werden ohne Zusatz oder in Verbindung mit unter
geordneten Zusätzen. Dass das Verbot genau dieser graphischen Darstellung 
ohne Zusatz das O-Logo (mit dem «0» zwischen Globus und Rand) nicht er
fasst, bedarf keiner weiteren Begründung. Dasselbe gilt aber auch für das 
Verbot dieser graphischen Darstellung in Verbindung mit untergeordneten 
Zusätzen, denn ein Zusatz ist, entgegen der Darstellung der Klägerin, keine 
Veränderung der fraglichen graphischen Darstellung des S-Logos, sondern, 
wie das Wort klar besagt, etwas, das zusätzlich zu dieser Graphik verwendet 
wird. Das Rechtsbegehren 1 zielt demnach am Sachverhalt, den die Klägerin 
erfassen will - untergeordnet geändertes O-Logo - vorbei, indem es nur das S
Logo, allein oder mit untergeordneten Zusätzen, erfasst. Dass die Verwen
dung eines solchen Logos durch die Beklagte auch nur zur Debatte stehen 
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könnte, behauptet selbst die Klägerin nicht. Daher fehlt es an einem Rechts
schutzinteresse an diesem Rechtsbegehren 1. 

Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, dass auf das Rechtsbegehren 
mangels Bestimmtheit nicht einzutreten ist (ein entsprechender Hinweis an die 
Klägerin zur allfälligen Verbesserung des Rechtsbegehrens 1 erübrigt sich, 
nachdem die Klägerin die Formulierung des Rechtsbegehrens l im Wissen um 
die Problematik gewählt hat), und dass darauf auch mangels Rechtsschutzin
teresse nicht einzutreten wäre. 

Damit ist auch auf das auf Rechtsbegehren l rückbezogene Rechtsbegehren 2 
nicht einzutreten. 

2. Das Rechtsbegehren 3 hat das O-Logo -so wie es damals aktuell war und vom 
Einzelrichter verboten wurde - zum Gegenstand, wobei auch geringfügige gra
phische Änderungen an diesem Logo, insbesondere eine ovale statt einer run
den Umrahmung, zu verbieten seien. 

Dass geringfügige Änderungen eines von einem Verbot betroffenen Logos von 
diesem Verbot ohnehin miterfasst sind, wurde bereits behandelt. Das bedürfte 
keiner eigenen Erwähnung im Rechtsbegehren. Was die ovale statt runde Um
rahmung betrifft - wobei die Klägerin nicht geltend macht, weshalb die Gefahr 
ausgerechnet dieser Änderung bestehen soll -, so liesse diese sich so aus mate
riellrechtlichen Gründen nicht verbieten, denn bei einer extrem ovalen Einrah
mung wäre die unerlaubte Nähe zum S-Logo jedenfalls in Frage gestellt. 

Wesentlich ist aber folgendes: Am 15. November 1994 schrieb der Vertreter 
der Beklagten dem Vertreter der Klägerin nachstehenden Brief: 

«Sehr geehrter Herr Kollege 

Ich nehme Bezug auf die Verfügung des Einzelrichters im summarischen Ver
fahren am Handelsgericht Zürich vom 4. November 1994, insbesondere Ziff. 1 
dieser Verfügung, welche lautet: 

Der Beklagten wird mit Wirkung ab 7. Dezember 1994 vorsorglich verboten, 
ihre Dienstleistungen mit folgendem Logo (auch in blauer Farbe) zu kenn
zeichnen oder dieses in irgendeiner Weise im geschäftlichen Verkehr zu ge
brauchen: 

Namens der Beklagten teile ich Ihnen mit, dass diese das vorsorglich verfügte 
Verbot, so wie es lautet, vorprozessual vollumfänglich auch materiell aner
kennt. Die Beklagte verzichtet somit definitiv darauf, das genannte Logo nach 
dem 7. Dezember 1994 in irgendeiner Form zu gebrauchen. 
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Die Beklagte verpflichtet sich hiermit ferner, der Klägerin für das Verfahren 
betreffend vorsorgliche Massnahmen die Gerichts- und Schreibgebühren so
wie Gebühren für Zustellungen und Porti im Betrage von insgesamt Fr. 2' 183.
zu ersetzen sowie analog zu Ziff. 5 des Dispositivs für das Massnahmeverfah
ren eine Prozessentschädigung von Fr. 2'000.- zu bezahlen. Diese Beträge 
werden Ihnen in den nächsten Tagen überwiesen. 

Damit erübrigt sich die Anhebung eines ordentlichen Prozesses betreffend die 
vorsorglich gesicherten Ansprüche. Ich bitte um Kenntnisnahme und verblei
be ... » 

Damit hatte sich die Beklagte unterzogen, und die Auseinandersetzung der 
Parteien um die Verwendung des O-Logos hätte mit diesem Brief beendet sein 
müssen. Insbesondere bestand - zumal die Beklagte sich ja auch in finanzieller 
Hinsicht verpflichtete, den gerichtlichen und anwaltlichen Aufwand der Klä
gerin im Massnahmeverfahren zu ersetzen - keinerlei Anlass mehr, die Klage 
im ordentlichen Verfahren einzuleiten. 

Nun macht aber die Klägerin geltend, sie habe auf dieses Schreiben hin die Be
klagte ersucht, ihr bis 18. November 1994 das neue O-Logo vorzulegen. Dies 
sei nicht geschehen. In einem zweiten Schreiben vom 18. November 1994 ha
be der Vertreter der Beklagten bereits einen Rückzug gemacht und erklärt, 
«Entscheide sind bis jetzt nicht gefallen». Die Klägerin habe sich deshalb in 
ihrem Verdacht bestätigt gefunden, die Beklagte wolle nur Zeit gewinnen, um 
die Klägerin von einer fristgerechten Klage abzuhalten und um sie dann in ei
nen Auslegungsstreit um die Anerkennungserklärung zu verwickeln. Was bei
spielsweise mit der beklagtischen Markenanmeldung, bei der das O-Logo eine 
zentralen Bestandteil darstelle, hätte geschehen sollen, habe die Beklagte völ 
lig offen gelassen. Aus all diesen Gründen habe die Klägerin den Vergleichs
vorschlag abgelehnt. 

Dieser Argumentation der Klägerin kann nicht gefolgt werden. Die Beklagte 
hat sich völlig diskussionslos unterzogen. Sie hat ausdrücklich definitiv dar
auf verzichtet, das fragliche Logo in irgendeiner Form zu gebrauchen; womit 
- das sei ergänzend angefügt - auch die fragliche Markenanmeldung vom 
Tisch war. Bei der Erklärung der Beklagten handelte es sich also nicht etwa -
wie der Klägerin offenbar vorschwebt - um einen Vergleichsvorschlag, son
dern um eine Anerkennung. Wenn die Klägerin auf diese Erklärung hin von 
der Beklagten die Vorlage des neuen Logos verlangte, so masste sie sich da
mit ein Recht an, dass ihr unter keinem Titel zustand. Die Klägerin hatte und 
hat nur - aber immerhin - den Anspruch, dass die Beklagte ihr Markenrecht 
respektiert, nicht aber, dass die Beklagte ihr ihr neues Logo - zur Prüfung 
oder sonstwie - vorlegt. Dessen ungeachtet hat sich die Beklagte aber auch 
dazu bereit erklärt: 
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«Sehr geehrter Herr Kollege 

... Die Zeit, die der Beklagten zur Verfügung steht, um ihr Logo abzuändern, 
ist ausserordentlich knapp bemessen. Entscheide sind bis jetzt noch nicht ge
fallen. Es ist auch sehr wohl denkbar, dass es sich bei einem ab dem 7. De
zember verwendeten Logo vorerst noch um ein provisorisches handelt. Falls 
demnächst ein Logo entworfen wird, bin ich kollegialiter gerne bereit, Ihnen 
dieses Ihrem Wunsche gemäss zuzustellen. Sobald ich im Besitze Ihrer Kon
tonummer bin, werde ich die Überweisung der vom Gericht festgesetzten Ent
schädigung umgehend veranlassen.» 

Dieses Schreiben enthielt entgegen der Darstellung der Klägerin keinen 
«Rückzieher». Die Bemerkung der Beklagten, «Entscheide sind bis jetzt nicht 
gefallen», bezog sich - auch für die Klägerin ersichtlich - ausschliesslich auf 
das neu zu kreierende Logo. Aus diesem Grund beruhte die erfolgte Ableh
nung des beklagtischen « Vergleichsvorschlags» durch die Klägerin und die 
Ankündigung, man werde fristgerecht die Klage im ordentlichen Verfahren 
einreichen, auf einer Fehleinschätzung der Rechtslage. Die Klägerin hat kei
nen Anspruch darauf, die Auseinandersetzung entweder durch Vergleich oder 
dann durch Urteil abzuschliessen. Das hat die Beklagte der Klägerin auch völ
lig richtig dargelegt. Wenn der Beklagte wie hier einen einzuklagenden An
spruch vorprozessual vollumfänglich anerkennt, dann fehlt es an einem 
Rechtsschutzinteresse für die Klage. Dies führt zum Nichteintreten auf das 
Rechtsbegehren 3 (§ 51 Abs. 1 ZPO, BGE 112 II 72). 

Damit ist auf die Klage insgesamt nicht einzutreten. 

Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG - «RED BULLDOG» 

- Das Massnahmeverfahren wird nicht gegenstandslos, wenn die Beklagte auf 
ein anderes Zeichen ausweicht, aber an der Rechtmässigkeit des bisherigen 
festhält. 

La procedure sur mesures provisionnelles ne devient pas sans objet lorsque 
le cite modifie sa marque mais n'en continue pas moins a soutenir que la 
marque visee dans la procedure etait licite. 

Massnahmeentscheid des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Handels
gerichts des Kantons Zürich vom 22. Dezember 1995 i.S. M., St. Marein A, Dis
tribution & Marketing GmbH, Salzburg A, und Red Bull GmbH, Freilassing D, ge
gen Kucca AG, Zürich 
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Die Kläger sind Inhaber von internationalen Wortmarken RED BULL KRA
TING-DAENG und RED BULL. Sie verlangen mit Begehren vom I 3. De
zember 1995 ein vorsorgliches Verbot der Bezeichnung RED BULL DOG 
oder einer anderen die Worte RED BULL bzw. deren Übersetzung (ROTER 
BULLE oder ROTE BULLDOGGE) enthaltenden Bezeichnung im Zusam
menhang mit Bier oder alkoholfreien Getränken. Die Beklagte macht geltend, 
dass sie am I 5. Dezember I 995 eine Änderung der Markenanmeldung BULL 
RED DOG in ENERGY BULLDOG veranlasst habe. Das Massnahmebegeh
ren sei damit gegenstandslos. 

Aus den Erwägungen: 

Was die Verletzungshandlungen anbelangt, wurde der klägerische Standpunkt 
nicht bestritten. Tatsächlich erscheint die Verwendung des Zeichens RED 
BULLDOG (ungeachtet der Reihenfolge ihrer Bestandteile) für Bier als klare 
Verletzung der klägerischen Marken (Art. 3 Abs. I lit. c MSchG). Hinsichtlich 
der zu bejahenden Warengleichartigkeit sei auf ZR 88 Nr. I 00 verwiesen. Die 
Beklagte kann im weiteren mangels vertraglicher Einräumung von Rechten 
nichts aus der Markeninhaberschaft von Dritten herleiten. Die Einrede frem
der Drittrechte ist dem neuen Markenrecht fremd (vgl. MSchG-David, S. 82). 
Das vorprozessuale Verhalten der Kläger wäre nur dann relevant, falls ihnen 
rechtsmissbräuchliches Verhalten vorgeworfen werden könnte. Davon kann 
aber keine Rede sein. 

Somit bleibt zu prüfen, wie sich die Behauptung der Beklagten, sie werde ins
künftig das Zeichen ENERGY BULL DOG verwenden, auswirkt. Gegen
standslosigkeit des Verfahrens hat dies nicht ohne weiteres zur Folge. Die bun
desgerichtliche Rechtsprechung verneint jedenfalls ein Gegenstandsloswer
den nach Einstellung des rechtswidrigen Tuns, sofern die Verletzerin die 
Rechtmässigkeit des früheren Verhaltens weiterhin postuliert (BGE 102 II 
122). Die vorliegende Instanz hat zwar in einem Entscheid vom 31. August 
1995 erwogen, dass sich die Situation im Massnahmeverfahren insofern an
ders darstelle, als dort bezogen auf einen bestimmten Zeitraum, nämlich bis 
zum voraussichtlichen Ende des Hauptprozesses, ein nicht leicht wiedergutzu
machender Nachteil glaubhaft zu machen sei. Wenn nun glaubhaft erscheine, 
dass die beklagte Partei zumindest für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren 
von ihrem Tun ablasse, so fehle es an der Glaubhaftmachung des drohenden 
Nachteils. In besagtem Fall lag die schriftliche Erklärung eines Zeichnungsbe
rechtigten einer bekannten, alteingesessenen Gesellschaft vor, dass das inkri
minierte Verhalten aufgegeben werde. Dies bewog den Einzelrichter am Han
delsgericht, den drohenden Nachteil zu verneinen und das Massnahmebegeh
ren abzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen in diesem Punkt zu 
Lasten der beklagten Seite. Im vorliegenden Verfahren liegen solche besonde
ren Umstände nicht vor. Bei der Beklagten handelt es sich um eine junge Fir
ma. Schriftliche Erklärungen der Verantwortlichen fehlen. Im Vorfeld des Pro-
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zesses wurde vielmehr dem klägerischen Schutzanspruch entschieden wider
sprochen und dabei der unhaltbare Standpunkt eingenommen, das Zeichen 
ROTE BULL DOGGE habe mit der Marke RED BULL keinerlei sich über
schneidenden Merkmale. Diese Umstände lassen es nicht zu, als glaubhaft ge
macht anzusehen, die Beklagte werde ohne richterliche Anordnung Bezeich
nungen wie RED BULLDOG oder ROTE BULLDOGGE oder ROTER BUL
LE nicht mehr verwenden. Da durch ein solches Vorgehen eine 
Marktverwirrung geschaffen werden könnte, d.h. Produkte der Klägerschaft 
der Beklagten zugeordnet werden könnten (und umgekehrt), ist ein Verbot zu 
erlassen (Art. 59 MSchG). Auf die wettbewerbsrechtliche Komponente ist 
nicht weiter einzugehen. 
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Art. 5 Ziff 3 LugÜ, 109 Abs. l lPRG, 59 MSchG- «UHRENMESSE BASEL» 

- Wird keine drohende Verletzungshandlung im Kanton Zürich dargetan, trifft 
auch das die Zuständigkeit begründende, schädigende Ereignis gemäss Lu
gano-Übereinkommen nicht ein (E. II). 

- En l' absence de risque de violation du droit a la marque dans le canton de 
Zurich, il n' existe pas non plus de fait dommageable pouvant fonder la 
competence en vertu de la convention de Lugano (c.11). 

Nichteintretensverfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Han
delsgericht des Kantons Zürich i.S. H. und Montres B. SA, Genf, gegen B. SA, Ita
lien 

Heute ging folgendes Massnahmebegehren ein: 

« l. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung von Straffolgen gemäss Art. 
292 StGB oder von anderen geeigneten Rechtsnachteilen per sofort zu verbie
ten, selbst oder über ihre Geschäftsstellen oder über auf ihre Rechnung oder 
treuhänderisch tätige Dritte die Marke 'B. ... ' , für Produkte der Klasse 14 
(Edelmetalle, Uhren, Pendulen, Schmuck etc.) Klasse 16 (Schreibutensilien) 
in irgend einer Form zu verwenden oder in Produktebeschreibungen, Prospek
ten oder ähnlichem Werbematerial zu erwähnen; 

2. Es sei der Gesuchsgegnerin unter der Androhung von Straffolgen gemäss 
Art. 292 StGB oder von anderen geeigneten Rechtsnachteilen zu verbieten, die 
Marke 'B .. .', für Produkte der Klasse 14 (Edelmetalle, Uhren, Pendulen, 
Schmuck etc.) und Klasse 16 (Schreibutensilien) anlässlich der internationalen 
Uhren- und Schmuckmesse in Basel vom 18. - 25. April 1996 in irgend einer 
Form zu verwenden oder in Produktebeschreibungen, Prospekten oder ähnli
chem Werbematerial zu erwähnen; 

3. Es sei der Gesuchsgegnerin unter der Androhung von Straffolgen gemäss 
Art. 292 StGB oder von anderen geeigneten Rechtsnachteilen zu verbieten, 
den Gesuchstellern den Gebrauch ihrer Marken 'B. .. ', und 'B B ... ', auf ihren 
Produkten der Warenklassen 14 und 16 anlässlich der internationalen Uhren
und Schmuckmesse in Basel vom 18. - 25. April 1996 zu hindern.» 

II. Die Kläger haben ihren (Wohn-) Sitz in Genf, das Domizil der Beklagten liegt 
in Italien. Somit liegt ein internationaler Streit vor. Es stellt sich die Gerichts
standsfrage. 

Gemäss Art. 5 Ziff. 3 LugÜ können Klagen aus unerlaubter Handlung vor dem 
Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, anhängig 
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gemacht werden. Den Verletzungsort nennt auch Art. 109 Abs. 1 IPRG für die 
Fälle, in welchen die beklagte Partei keinen Wohnsitz in der Schweiz hat. An
dere Gerichtsstandsbestimmungen gelten für Gültigkeits- und Eintragungskla
gen (Art. 109 Abs. 3 IPRG). Der Gerichtsstand von Massnahmebegehren ent
spricht demjenigen der Hauptklage (Art. 59 MSchG). 

Das imaginäre Hauptklagebegehren besteht vorliegend aus Unterlassungsan
sprüchen im Rahmen einer Verletzungsklage. Die Kläger wollen gestützt auf 
ihre eingetragenen Marken der Beklagten bestimmte Handlungsweisen ver
bieten. Dies soll mit dem heutigen Begehren schon vorsorglich bewerkstelligt 
werden. Als Verletzungsort wird im Begehren jedoch ausschliesslich die Stadt 
Basel erwähnt. Damit fehlt aber ein rechtsgenügender Zusammenhang zum 
Kanton Zürich. Somit ist auf das Massnahmebegehren nicht einzutreten. Aus
gangsgemäss werden die Kläger kostenpflichtig. Der Beklagten ist mangels 
Umtrieben keine Entschädigung zuzusprechen. 

Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG, 16 Ziff. 4 LugÜ - «NIKE» 

Der Gerichtsstand am Registerort für Ungültigkeitsklagen gemäss Art. 109 
Abs. 3 JPRG gilt nicht ausschliesslich. lst im Registrierstaat auch ein ande
rer Gerichtsstand - zum Beispiel für eine Abwehrklage - gegeben , kann er 
auf eine negative Bestandes-Feststellungsklage Mitanwendung finden 
(E.3c). 

- Le for des actions portant sur la validite ou l' inscription en Suisse de droits 
de propriete intellectuelle au lieu ou l' autorite qui tient le registre a son sie
ge ( art. 109 al. 3 LDIP) n' est pas exclusif Si, dans l' Etat ou l' enregistre
ment a ete effectue, il existe un autre for - par exemple pour !es actions de
fensives -, l' action en constatation de l' inexistence d' un droit peut y etre ou
verte (c. 3 c). 

Vorentscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 8. Mai 1996 i.S. Nike 
International Ltd., USA, c. Campomar S.L., Spanien 

Die Inhaberin der Sportartikel-Marke NIKE erhob Unterlassungs- und Lö
schungsklage am Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die für Parfüm 
hinterlegten Marken NIKE und VIGOROSO DONCEL NIKE einer spani
schen Firma. Die Beklagte bestritt die örtliche Zuständigkeit des Gerichts, das 
Handelsgericht bejaht sie vorfrageweise aus nachstehenden Erwägungen. 
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l.a) Nachdem es sich vorliegend um einen internationalen Sachverhalt handelt -
haben doch die Klägerin und die Beklagten ihre Sitze in insgesamt drei ver
schiedenen Staaten und ist im vorliegenden Verfahren unter anderem die Prio
rität des Schutzrechts in der Schweiz zwischen zwei ausländischen Parteien 
streitig - ist vorab zu prüfen, ob sich die Zuständigkeit nach IPRG oder Luga
no-Übereinkommen (LugÜ), welches vorbehaltlich von Art. 16 LugÜ dann 
zur Anwendung gelangt, wenn eine Partei Sitz bzw. Wohnsitz in einem Ver
tragsstaat hat, beurteilt. Im Zeitpunkt der Klageerhebung waren die Sitzstaaten 
der drei Beklagten, die Schweiz und Spanien, bereits Vertragsstaaten des Lu
gano-Übereinkommens, trat dieses doch für die Schweiz am 1. Februar 1992 
und für Spanien am 1. November 1994 in Kraft. Mithin richtet sich die Zu
ständigkeit vorab nach dem Lugano-Übereinkommen. Auch nach dem Luga
no-Übereinkommen befindet sich der ordentliche Gerichtsstand grundsätzlich 
am Wohnsitz der beklagten Partei (Art. 2 Abs. 1 LugÜ). Darüberhinaus sind 
eine Reihe besonderer Zuständigkeiten vorgesehen (Art. 5 ff. LugÜ), welche 
dem Rechtsuchenden alternative oder konkurrierende Gerichtsstände zur Ver
fügung stellen. Art. 16 LugÜ statuiert die ausschliesslichen Gerichtsstände, 
und Art. 17 LugÜ regelt schliesslich die Gerichtsstandsvereinbarung. 

2. Bei den von der Klägerin anhängig gemachten Klagen handelt es sich einer
seits um eine gegen alle drei Beklagten gerichtete Abwehrklage und anderseits 
um eine lediglich gegen die Beklagte 2 gerichtete Nichtigkeitsklage. 

Strittig ist die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts nur in bezug auf die 
Nichtigkeitsklage, womit die Klägerin die Ungültigerklärung des schweizeri
schen Teils zweier von der Beklagten 2 hinterlegter internationaler Marken be
antragt. Für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, 
Warenzeichen, Mustern oder Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hin
terlegung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben, sind gemäss 
Art. 16 Ziff. 4 LugÜ die Gerichte des Vertragsstaats zuständig, in dessen Ho
heitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen 
worden ist oder aufgrund eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als vor
genommen gilt. Mithin sind für die Ungültigkeitsklage die Gerichte der 
Schweiz zuständig, wobei es sich - wie erwähnt - um einen ausschliesslichen 
Gerichtsstand handelt. Art. 16 LugÜ regelt allerdings nur die internationale, 
nicht aber die örtliche Zuständigkeit. Innerhalb des ausschliesslich zuständi
gen Vertragsstaates entscheidet dessen Zivilprozessrecht und somit in der 
Schweiz das IPRG (Schwander, Das Lugano-Übereinkommen, St. Gallen 
1990, S. 94 ). 

3.a) Das IPRG unterscheidet bezüglich des Gerichtsstandes zwischen Verletzungs
klagen (Abwehrklagen und Wiedergutmachungsklagen), mit welchen die Fol
gen einer Schutzrechtsverletzung behoben werden sollen, und den sogenann
ten Bestandesklagen (Nichtigkeitsklagen, Abtretungsklagen), welche sich auf 
die Gültigkeit eines Immaterialgüterrechtes oder auf dessen Eintragung und 
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den Registerinhalt beziehen (Art. I 09 Abs. 3 IPRG; David, Markenschutzge
setz: in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basel 1994, N 8 zu Vor
bemerkungen zum 3. Titel, S. 279). Die Unterscheidung zwischen Verlet
zungs- und Bestandesklagen ist international anerkannt. Ihr folgt auch das Lu
gano-Übereinkommen. Die Unterscheidung ist allerdings in der Praxis nicht 
immer einfach durchzuhalten. Insbesondere stellt sich die Gültigkeits- oder 
Bestandesfrage oft als Vorfrage des Verletzungsanspruchs, wenn der Beklagte 
die Gültigkeit des Immaterialgüterrechtes oder die Berechtigung des Klägers 
bestreitet. Erhebt der Kläger im Rahmen eines Verletzungsprozesses subsidiär 
Klage auf Feststellung der Gültigkeit des Patentes oder eines anderen Immate
rialgutes, so gilt die Zuständigkeit am Verletzungsort. Die positive Feststel
lungsklage dient dem gleichen Zweck wie die Verletzungsklage, nämlich der 
Verteidigung des klagenden Berechtigten gegenüber dem Verletzer, und muss 
am gleichen Ort angebracht werden können. Damit bleibt im Bereich der Fest
stellungsklage der Gerichtsstand von Art. 109 Abs. 3 IPRG auf die negative 
Feststellungsklage beschränkt (BGE 117 II 598 ff.; Vischer, in: IPRG-Kom
mentar, Zürich 1993, N 2 zu Art. 109). 

b) Bei der von der Klägerin - in Ziff. 2 des Rechtsbegehrens - gegen die Beklag
te 2 gerichteten Nichtigkeitsklage handelt es sich um eine Bestandesklage. 
Nichtigkeitsklagen betreffend schweizerische Marken, die einem Inhaber mit 
Wohnsitz ausserhalb der Schweiz gehören, sowie bezüglich des schweizeri
schen Anteils von internationalen Marken, sind beim Gericht am schweizeri
schen Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters anzuheben. Hat 
ein ausländischer Markeninhaber keinen schweizerischen Vertreter (mehr), so 
besteht eine subsidiäre Klagemöglichkeit am Sitz des Bundesamtes für geisti
ges Eigentum (BAGE) in Bern (Art. 109 Abs. 3 IPRG; vgl. auch David, a.a.O., 
N 15 und 17 zu Vorbemerkungen zum 3. Titel). Vorliegend hat die Beklagte als 
Inhaberin des Schutzrechts ihren Sitz in Spanien. Nachdem sie für ihre inter
nationalen Marken unbestrittenermassen keinen schweizerischen Vertreter be
stellt hat, sind gemäss Art. 109 Abs. 3 IPRG grundsätzlich die Gerichte am 
Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig. 

c) Die Klägerin hat sich zur Begründung dafür, dass die gegen die Beklagte 2 ge
richtete Nichtigkeitsklage ebenfalls an dem gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG für 
die Abwehrklage zuständigen Gericht angestrengt werden könne, ausschliess
lich auf eine von ihrem Rechtsvertreter verfasste Publikation berufen. Darin 
wird festgehalten, dass in der Literatur bisher die Frage, ob am Ort, wo der 
Schutz eines verletzten Immaterialgüterrechts beansprucht wird, auch gleich
zeitig eine Löschungsklage gegen das prioritätsjüngere verletzende Schutz
recht angestrengt werden könne, bisher nie behandelt worden sei. Im interna
tionalen Verhältnis wäre dafür das Gericht am Sitz des eingetragenen Vertreters 
oder der Registerbehörde zuständig. Zu berücksichtigen sei allerdings, dass in 
solchen Fällen die Löschungsklage die Funktion einer Beseitigungsklage habe 
und somit zu den Abwehrklagen zähle. Entsprechend müsse hiefür auch der 
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generelle Gerichtsstand für Abwehrklagen in Anspruch genommen werden 
können, da dem Verletzten nicht zuzumuten sei, wegen des gleichen Sachver
haltes getrennte Unterlassungs- und ' Löschungsklagen an verschiedenen Orten 
anzuheben (David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 
Bd. 1/2, Basel 1992, S. 50). An dieser Stelle gilt es zu bemerken, dass Art. 109 
Abs. 3 IPRG tatsächlich nicht festhält, es handle sich dabei um einen aussch
liesslichen Gerichtsstand. Entgegen den Ausführungen der Beklagten 2 finden 
sich auch in der Literatur keinerlei Hinweise, dass Art. 109 Abs. 3 IPRG einen 
ausschliesslichen Gerichtsstand stipuliere. Es wird lediglich darauf hingewie
sen, dass die Ausschliesslichkeit in Übereinstimmung mit anderen Quellen an
zunehmen sei (vgl. Vischer, a.a.O. , N 4 zu Art. 111). Das Vorbringen der Be
klagten 2, nach Lugano-Übereinkommen sei für Bestandesklagen im Immate
rialgüterrecht ebenfalls ein ausschliesslicher Gerichtsstand vorgesehen, führt 
zu keinem anderen Schluss. Vielmehr wird dort die ausschliessliche Zustän
digkeit der Gerichte im Hinterlegungs- oder Registrierstaat für Klagen, welche 
die Eintragung oder die Gültigkeit von gewerblichen Schutzrechten zum Ge
genstand haben, damit begründet, dass die Ertei lung dieser Schutzrechte als 
«Ausfluss der nationalen Souveränität» gesehen werde. Ausserdem seien die 
Gerichte im Hinterlegungs- oder Registrierstaat aufgrund ihrer Nähe am besten 
in der Lage, über Fälle zu entscheiden, in denen der Rechtsstreit die Gültigkeit 
des Patentes oder das Bestehen der Hinterlegung oder Registrierung selbst zum 
Gegenstand haben (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, 
Heidelberg 1991, N 35 zu Art. 16). Die vorliegende Klage wurde aber ohnehin 
an einem schweizerischen Gericht und mithin an einem Gericht im Registrier
staat angehoben. Die Nähe zum Streitgegenstand ist damit grundsätzlich ge
wahrt, auch wenn sich das Gericht nicht direkt am Sitz der Registerbehörde be
findet. Zwar handelt es sich bei der Nichtigkeitsklage um eine negative Fest
stellungsklage und bleibt der Gerichtsstand nach Art. 109 Abs. 3 IPRG - wie 
bereits erwähnt - auf negative Feststellungsklagen beschränkt. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass dieser Gerichtsstand ohne weiteres als ausschliesslich be
zeichnet werden kann. Ist auch ein anderer Gerichtsstand im Registrierstaat ge
geben, so kann es vielmehr als sachgerecht erscheinen, auch für eine - bei
spielsweise im Zusammenhang mit einer Abwehrklage erhobene - negative 
Feststellungsklage denselben Gerichtsstand zuzulassen. Diesfalls wäre der Ge
richtsstand im Sinne von Art. 109 Abs. 3 IPRG lediglich als Ersatzgerichts
stand zu betrachten. Die von der Klägerin beantragte Ungültigerklärung des 
schweizerischen Teils der beiden von der Beklagten 2 hinterlegten internatio
nalen Marken «NIKE» und «VIGOROSO DONCEL NIKE» dient ebenfalls 
dem Schutz eines von der Klägerin geltend gemachten Rechts - wird doch auch 
durch diese beiden Marken ein der Klägerin geltend gemachtes Schutzrecht 
verletzt -, weshalb es sich insgesamt rechtfertigt, für diese Nichtigkeitsklage 
den Gerichtsstand nach Art. I 09 Abs. 1 IPRG ebenfalls zuzulassen. Aus den 
dargelegten Gründen ist die Unzuständigkeitseinrede der Beklagten 2 bezüg
lich Ziff. 2 des Rechtsbegehrens somit abzuweisen, und es ist dementspre
chend auch auf die Nichtigkeitsklage einzutreten. 
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IV. Bei der Verwerfung der Unzuständigkeitseinrede handelt es sich um einen 
Vorentscheid im Sinne von § 189 ZPO (Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zür
cherischen Zivilprozessordnung, 2. Auflage, Zürich 1982, N 5 zu § 189). 
Gemäss § 71 ZPO ist in Vorentscheiden in der Regel über den entsprechenden 
Anteil an Kosten und Entschädigungen zu bestimmen. Da die Beklagte 2 mit 
ihrem Nichteintretensantrag nicht durchdringt, sind ihr die Kosten aufzuerle
gen(§ 64 Abs. 2 ZPO). Zudem hat sie die Klägerin für ihre Stellungnahme zur 
Unzuständigkeitseinrede angemessen zu entschädigen(§ 68 Abs. 1 ZPO). 

Art. 3 al. 1 lettre c et al. 2 lettre a LPM - «VIT-A -CID » 

- La dif.ference entre deux signes doit etre d' autant plus importante que /es 
produits sont similaires ( c. 9 ). 

- Dans l' appreciation du risque de confusion entre les marques VIT-A-CID 
GEL et PHYT' ACID, l' element GEL, purement descriptif, ne joue qu' un role 
secondaire; un tel risque existe donc (c. 10) . 

- La similarite de produits doit etre admise d' autant plus facilement que les 
produits sont bon marche et destines a un usage courant; cette similarite 
existe entre des produits pharmaceutiques et des produits pour les soins de 
la peau et des cheveux, ces derniers produits etant de nature biologique et 
fabriques a base de plantes (c. I 1 ). 

- Der Abstand zweier Zeichen muss umso deutlicher sein.je ähnlicher sich ih
re Produkte sind (E. 9). 

- Zwischen VIT-A-CID GEL und PHYT'ACID besteht Verwechslungsgefahr, 
da das rein beschreibende Element GEL nur eine untergeordnete Rolle 
spielt (E. 10). 

- Warengleichartigkeit ist bei billigen Waren des täglichen Gebrauchs umso 
eher anzunehmen und zwischen pharmazeutischen Produkten sowie biologi
schen, auf pflanzlicher Basis hergestellten Produkten zur Gesichts- und 
Haarpflege zu bejahen (E. 1 I ). 

Decision de Ja commission de recours en matiere de propriete intellectuelle du 26 
juillet 1995 dans la cause Louis Widmer AG. c. Robert Boeni. 
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Faits: 

1 . Le 9 aout 1993, le recourant a depose aupres de I'OFPI Ja marque verbale 
PHYT' ACID pour des produits des classes internationales n° 3 et 5, soit des 
«produits pour Ies soins de Ja peau et des cheveux, produits cosmetiques, pro
duits de parfumerie, deodorants corporels, produits phannaceutiques et hygie
niques , tous les produits precites sont de nature biologique et fabriques a base 
de plantes». Cette marque nationale a ete enregistree sous Jen° 406'524 et pu
bliee dans Ja FOSC n° 252 du 27 decembre 1993. 

2. Par courrier du 14 fävrier 1994, I' intimee a forme opposition a I' enregistre
ment de la marque PHYT'ACID et s'est acquittee de Ja taxe d 'opposition de 
CHF 500,-, l 'opposition s 'etendant a tous les produits pour lesquels la marque 
attaquee est enregistree. L'intimee fonde son opposition sur la marque verbale 
nationalen° 403 '299 VIT-A-CID GEL qui est egalement enregistree pour des 
produits phannaceutiques de la classe n° 5. Elle fait valoir que l 'element GEL 
de sa marque ne joue aucun röle pour juger le risque de confusion entre les 
deux marques. S'agissant donc de comparer PHYT'ACID avec VIT-A-CID, 
il y aurait lieu de constater que l 'effet auditif est le meme. Au surplus , !es pro
duits des deux marques seraient soit identiques, soit similaires. Pour toutes ces 
raisons, il existerait un risque de confusion au sens de l' art. 3 al. 1 lettre c 
LPM. 

3. Par courrier du 28 avril 1994, le recourant a demande le rejet de l 'oppositi
on considerant que, pour une comparaison des deux marques, l' impression 
d'ensemble est decisive et que dans celle-ci l'element GEL ne pouvait etre 
neglige. Pour le recourant, les deux marques se distinguent par leur ortho
graphe, leur effet auditif et leur sens. La marque PHYT' ACID designe en 
outre des produits biologiques fabriques a base de plantes. Ceux-ci ne peu
vent etre confondus avec des produits phannaceutiques qui sont diffuses par 
un reseau de distribution different et qui deploient un tout autre effet thera
peutique. 

4. Par decision du 23 novembre 1994, I'OFPI a approuve partiellement l 'opposi
tion et revoque l 'enregistrement de la marque PHYT' ACID pour tous les pro
duits a l' exception des produits de parfumerie. Le ler decembre 1994, le re
courant a depose un recours contre cette decision aupres de la commission 
fäderale de recours en matiere de propriete intellectuelle. 

6. Par courrier du 20 fävrier 1995, Je recourant a infonne Ja commission de re
cours que !es produits de Ja classe internationale 5 avaient ete biffäs de la liste 
des produits de Ja marque PHYT' ACID. La liste des produits a donc la teneur 
suivante : «Produits pour les soins de Ja peau et des cheveux, produits cos
metiques, produits de parfumerie, deodorants corporels , tous les produits pre
cites sont de nature biologique et fabriques a base de plantes». 
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Droit: 

8. Sont exclus de Ja protection des marques les signes similaires a une marque 
anterieure et destines a des produits ou services identiques ou similaires, lors
qu 'i l en resulte un risque de confusion (art. 3 alinea I lettre c LPM). 

9. La marque nationalen° 403'299 VIT-A-CID GEL de l'intimee est une marque 
anterieure au sens de Ja loi (art. 3 alinea 2 lettre a LPM), conferant a celle-ci 
un droit de priorite vis-a-vis de la marque nationale n° 406' 524 PHYT' ACID 
du recourant. 

Pour juger le risque de confusion, il faut aussi bien tenir compte de la simili
tude des signes que de celle des produits (MSchG-David, n. 8 ss ad art. 3 
LPM). Une interaction existe entre ces deux elements, puisque la difference 
entre deux signes devra etre d'autant plus importante que les produits sont si
milaires et vice versa (ATF 117 II 326). Dans chaque cas d'espece, le risque de 
confusion est considere en fonction de la clientele ciblee. 

10. Un risque de confusion peut etre Je resultat de l'effet auditif, d'une impression 
visuelle ou du sens des signes a comparer (MSchG-David, n. 17 ad art. 3 
LPM). L' impression d'ensemble d'une marque est decisive pour savoir s'il 
existe un risque de confusion, une grande importance appartenant aux ele
ments qui ont par leur sens ou leur sonorite un caractere frappant (MSchG-Da
vid, n. 11 ad art. 3 LPM). 

Contrairement aux dires du recourant, c'est bien Ja partie VIT-A-CID qui est 
decisive tandis que l'element GEL ne joue qu'un röle secondaire. GEL est un 
element purement descriptif qui pourrait etre - surtout oralement - meme neg
lige par le public. Comparant les deux signes PHYT' ACID et VIT-A-CID du 
point de vue de leur effet auditif, on remarquera que le nombre de syllabes et 
Ja suite des vocables (1 - A - 1) sont identiques. L'orthographe differente ne 
change rien a cette impression. Surtout lorsqu'ils sont utilises oralement, le 
public ne peut guere se rendre compte que ces deux signes s'ecrivent dif
feremment. II en resulte que la marque PHYT' ACID du recourant ne se di
stingue pas suffisamment de la marque VIT-A-CID GEL qui jouit d 'une prio
rite. 

11. La marque VIT-A-CID GEL est enregistree pour des produits pharmaceu
tiques de la classe 5, la marque du recourant pour des produits de Ja classe 3, 
soit des produits pour les soins de la peau et des cheveux, ces produits etant de 
nature biologique et fabriques a base de plantes. A l'origine, le recourant avait 
depose sa marque egalement pour des produits de la classe 5. Ces produits ont 
ulterieurement ete radies de la liste des produits, Je recourant admettant qu'en 
procedant ainsi il evitait une similitude de produits entre !es produits de la 
classe 3 et ceux de la classe 5 de I 'intimee. Pourtant, Ja classification des pro-
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duits en vertu de l'arrangernent de Nice n'est pas deterrninante pour juger la 
sirnilitude entre diffärents produits; eile n'a qu'un caractere d'indice. Autre
rnent dit, l'appartenance de produits a differentes classes n'exclut pas la sirni
litude des produits au sens de l 'art. 3 alinea 1 LPM. 

Dans chaque cas d'espece, la reponse doit etre donnee en fonction du point de 
vue du cercle des consornrnateurs concernes. Selon les listes des produits, les 
deux rnarques concernees sont utilisees pour des produits qui s'adressent a un 
!arge public. La sirnilitude des signes peut sans autre provoquer I'irnpression 
qu'il s'agit de produits provenant de la rnerne entreprise. Lorsqu'il s'agit de 
produits d'usage quotidien, le risque de confusion est d'autant plus grand que 
le degre d'attention est bas (ATF 96 II 400 ss). Au surplus, il faut tenir cornp
te du fait que !es produits de soins corporels a base vegetale ou biologique sont 
de plus en plus distribues par les rnernes reseaux que les produits pharrnaceu
tiques, soit les pharrnacies et les drogueries. Force est donc de conclure qu'il y 
a egalernent risque de confusion de par la sirnilitude des produits. 

12. Le recours, dans sa partie centrale, est depourvu de tout fondernent et est donc 
rejete. 

Art. 2 lit . a MSchG- «CONNOISSEUR CLASS» 

- Ob eine aus mehreren Teilen bestehende Marke zum Gemeingut gehört, ist 
nach ihrem Gesamteindruck zu beurteilen, der aber aufgrund der Bestand
teile ermittelt werden kann ( E. 2 ). 

- «Connaisseur Class » für Reisebüro- und Dienstleistungen stellt eine unmit
telbar verständliche Qualitätsangabe dar und ist deshalb nicht markenfähig 
(E. 3). 

- Pour determiner si une marque composee de differents elements appartient 
au domaine public, il faut considerer l' impression d' ensemble qu' eile lais
se; il convient de rechercher d' abord la signification de chacun des elements 
puis celle decoulant de leur reunion (c. 2). 

- «Connaisseur Class» pour les services d' une agence de voyages evoque im
mediatement une idee de qualite et ne peut donc etre protegee comme mar
que (c. 3). 

Entscheid der Eidg. Rekurskornrnission für geistiges Eigentum vorn 7. Sep
tember 1995 i. S. United Air Lines, Inc. gegen das BAGE (PMMBI 1996 I 16-
18). 
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Art. 3 al. 1 lettre c LPM - «LJN/A » 

- Pour eviter le risque de confusion, la difference entre deux marques doit et
re d' autant plus importante que /es produits sont similaires ( c. 5 ). 
Les marques doivent etre comparees tel/es qu' elles ont ete enregistrees et 
non tel/es qu' elles sont utilisees ( c. 8 ). 

- La similarite limitee aux elements faibles des marques ne suffit pas a creer 
un risque de confusion (c. 9) . 
Il n'y a pas de risque de confusion entre /es marques BAUME & MERCIER 
LINEA et LINIA, cette derniere etant enregistree avec une ecriture particu
liere (c. 9) . 

Der Unterschied zwischen zwei Marken muss, um eine Verwechslungsgefahr 
zu vermeiden, umso stärker sein, je ähnlicher sich deren Produkte sind (E. 
5 ). 

- Die Marken müssen so wie sie eingetragen sind, und nicht anhand ihres Ge
brauchs verglichen werden (E. 8). 

- Eine auf die schwachen Markenbestandteile beschränkte Ähnlichkeit be
wirkt noch keine Verwechslungsgefahr (E. 9). 
Zwischen BAUME & MERCIER LINEA und LINIA mit besonderem Schrift
zug besteht keine Verwechslungsgefahr (E. 9). 

Decision de la commission de recours en matiere de propriete intellectuelle du 21 
decembre 1995 dans la cause Baume & Mercier S.A. c. Emil Schaerer & Co. (pu
bliee in FBDM 1996 I 50). 
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Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG - «CREABETON/CREATON» 

Blosse Gedankenassoziationen und Anspielungen, die nur entfernt auf eine 
Ware hindeuten, machen ein Wort noch nicht zum Gemeingut (E . 2). 
Die Markenbestandteile CREA- und -TON für Tonziegel sind wegen ihres 
Sinngehalts von schwacher bzw. keiner Kennzeichnungskraft, weshalb ihre 
Übernahme je für sich noch keine Verwechslungsgefahr bewirkt ( E. 2). 

- Eine Wortmarke kann durch eine Wort-Bildmarke verletzt werden, deren 
Wortbestandteil nicht blass untergeordnete Bedeutung zukommt. Ist der 
Bildbestandteil von untergeordneter Bedeutung, kann die Ähnlichkeitsprü
fung auf einen Vergleich der Wörter beschränkt werden (E. 3 ). 
CREATON und CREABETON erscheinen dem Käufer als Phantasiebezeich
nungen ohne erkennbaren Sinngehalt und sind daher verwechselbar ( E. 3 ). 
Die stoffliche Zusammensetzung der Waren ist für die Beurteilung der 
Gleichartigkeit unerheblich ( E. 4 ). 
Ein Begehren um Aufhebung eines abweisenden Widerspruchsentscheids 
impliziert einen Antrag auf Gutheissung des Widerspruchs (E. 6). 

- Das Prinzip eines raschen und kostengünstigen Widerspruchsverfahrens gilt 
auch für den Rekurs und verbietet grosszügige Parteientschädigungen (E. 7). 

- De simples associations d' idees et allusions, qui n' ont qu' un rapport eloig
ne avec le produit, ne suffisent pas pour qu' un terme soit considere comme 
appartenant au domaine public (c. 2). 

- En raison de leur sens , !es elements CREA- et -TON pour des briques de ter
re cuite ne possedent qu' une force distinctive reduite ou en sont meme de
pourvus; la reprise de l' un d' eux ne saurait donc creer un risque de confu
sion (c. 2). 

- Une marque mixte peut etre similaire a une marque verbale lorsque l' ele
ment verbal de la premiere n' apparaft pas comme simplement secondaire. Si 
c' est l' element figuratif qui est secondaire , on peut se limiter a comparer !es 
elements verbaux ( c. 3 ). 

- CREATON et CREABETON apparaissent au consommateur comme des de
nominations de fantaisie depourvues de sens perceptible; il existe des lors 
entre elles un risque de confusion (c. 3). 
Les substances qui entrent dans la composition des produits sont sans perti
nence pour apprecier la similarite de ces derniers ( c. 4 ). 

- Des conclusions en annulation d' une decision rejetant une opposition im
pliquent que le recourant a entendu conclure a l' admission de l' opposition 
(c. 6). 

- Le principe selon lequel la procedure d' opposition doit se derouler rapide
ment et a peu de frais vaut aussi au stade du recours; il a pour consequence 
que depens eleves ne sauraient etre accordes (c. 7). 

Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 2. Februar 1996 
(vgl. PMMBI 1996 I 41-43). 
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Art. 2 lettre c LPM, 6 quinquies lettre B eh. 3 CUP, 5 al. 1 arrangement de 
Madrid - «CASHLIN» 

- L' enregistrement d' une marque peut etre refuse lorsque celle-ci est de natu
re a tromper le public, notamment sur la composition du produit ( c. 2 et 3 ). 

- Pour le consommateur moyen, CASHLIN n' evoque pas des vetements ( c. 4 ), 
ni la presence de !in dans ceux-ci ( c. 6 a 8). 

- La premiere syllabe d' une marque est preponderante par rapport a sa ter
minaison ( c. 5 ). 

- Die Eintragung einer Marke kann zurückgewiesen werden, wenn sie, na
mentlich im Zusammenhang mit der Ware, das Publikum zu täuschen droht 
(E. 2-3). 

- Der Durchschnittskäufer erwartet bei CASHL/N weder Kleider (E. 4), noch 
dass diese Leinen enthalten (E. 6-8). 

- Die erste Silbe einer Marke ist wichtiger als die Endung (E. 5 ). 

Decision de Ja commission de recours en matiere de propriete intellectuelle du 16 
fevrier 1996 dans Ja cause Petersen + Vocke Web- und Strickwarenfabrik GmbH+ 
Co KG c. OFPI (publiee dans FBDM 1996 I 51). 

Art. 78 Abs. 1 und 2 MSchG - «AUTHENTIC CLOTHING» 

- Auch gegen eine Marke mit Gebrauchspriorität, die jünger ist als die Hin
terlegung der Widerspruchsmarke, ist kein Widerspruch möglich ( E. 1 b ). 

- L' opposition a l' enregistrement d' une marque revendiquant une priorite 
d' usage est irrecevable, meme si la marque de l' opposant a ete deposee 
avant la date de la priorite d' usage revendiquee par la marque du defendeur 
(c . lb) . 

Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 6. März 1996 
(PMMBJ 1996 I 60) 
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Art. 3 Abs. 1 lit. c, 78 Abs. 1 MSchG - «NATURE' S PLUSINATUREPLUS» 

Die Frist zur Geltendmachung der Gebrauchspriorität ist vom BAGE nicht 
neu anzusetzen, um ein Versehen des Anmelders zu heilen; darin liegt kein 
überspitzter Formalismus ( E. 4 ). 
Zwischen Proteinen, Vitaminen und anderen Nahrungsmittelzusätzen einer
seits und pharmazeutischen, veterinärmedizinischen und hygienischen Pro
dukten sowie diätetischen Produkten für Kinder und Kranke besteht Waren
gleichartigkeit ( E. 5b ). 
Zwischen «Nature's plus» und «Natureplus » besteht Verwechslungsgefahr 
(E. 5c). 

L' OFPI n' a pas a impartir un delai au defendeur sur opposition pour re
vendiquer une priorite d' usage de sa marque, qu' il aurait omis de revendi
quer lors du depot; il n' y a pas lad' exces de formalisme ( c. 4 ). 
II y a similarite de produits entre des proteines, des vitamines et d' autres 
complements alimentaires , d' une part, et, de l' autre, des produits pharma
ceutiques, veterinaires et hygieniques, de meme que des produits dietetiques 
pour enfants et malades (c. 5 b) . 
II existe un risque de confusion entre «Nature' s plus» et «Natureplus» (c . 5 c). 

Widerspruchsentscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 28. 
März 1996 (PMMBI 1996 I 61) 

Art. 3 al. 1 lettre c LPM - «ABSITBS» 

Lorsque la signification abregee d' un acronyme n' est plus connue du pu
blic, la marque formee de cet acronyme est assimilable a une simple deno
mination de f antaisie ( c. 12). 
Le consommateur peut ne pas memoriser le sens litteral de La marque mais 
conserver une impression decoulant d' une association d' idees engendree 
par la marque ( c. 13) . 
Lorsque La marque a une signification, celle-ci joue un role predominant ( c. 
14). 
Des marques formees de simples lettres et depourvues de sens ne beneficient 
que d' une aire de protection limitee ( c . 16 ). 
La succession des lettres des acronymes etant memorisee de faron relative
ment confuse par le consommateur, ce dernier conserve La lettre initiale par
ticulierement ancree dans la memoire (c. 20 et 22). 
II n' existe pas de risque de confusion entre !es marques «ABS» et «TBS». 
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- Ist dem Publikum der Begriff nicht mehr bekannt,für den ein Akronym steht, 
wird es als Marke einer einfachen Phantasiezeichnung vergleichbar (E. 12). 
Erinnert sich der Konsument der genauen Buchstabenfolge der Marke nicht, 
wird er doch einen Eindruck der durch die Marke hervorgerufenen Gedan
ken-Assoziationen behalten ( E. 13 ). 
Einer allfälligen Bedeutung der (Akronym-)Marke kommt herausragende 
Bedeutung zu (E. 14). 

- Aus einfachen Buchstaben gebildete Marken ohne bestimmten Sinn genies
sen nur beschränkten Schutz (E. 16). 

- Gerade wenn die Buchstabenreihenfolge von Akronymen im Gedächtnis des 
Letztabnehmers schlecht haften bleibt, behält er den ersten Buchstaben be
sonders in Erinnerung ( E. 20 und 22 ). 
Zwischen den Marken «ABS» und «TBS» besteht keine Verwechslungsge
fahr. 

Decision de I' office federaJ de Ja propriete intellectuelle du 1 er mars 1995 dans Ja 
cause S. c. L. AG. (pubJiee in FBDM 1995 I 75). 

Art. 6bis PVÜ, 3 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 lit. b MSchG -
« SEALTALK/ SEAT ALK» 

Die notorische Bekanntheit einer ausländischen Widerspruchsmarke 
gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG und 6bis PVÜ gehört zu den Eintretens
voraussetzungen ( E. 5 ). 

- Notorietät im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG bedeutet allgemeine Be
kanntheit im Abnehmerkreis; Bekanntheit bei einem nicht unerheblichen 
Teil der Abnehmer genügt noch nicht (E . 7). 

- Eine erst seit sechs Jahren eingetragene Marke kann höchstens notorisch 
bekannt geworden sein, wenn sie während dieser Zeit für das alleinige oder 
zumindest für ein führendes Produkt einer bestimmten Warengattung ge
braucht worden ist (E. 12). 

- La notoriete de la marque etrangere de l' opposant, au sens des articles 3 al. 
2 lettre b LPM et 6 bis CUP, est une condition d' entree en matiere sur l' op
position (c. 5). 

- La notoriete au sens de l' article 3 al. 2 lettre b LPM suppose que la marque 
est generalement connue dans !es milieux interesses suisses ; il ne suffit pas 
que la marque soit connue d' une partie non insignifiante des acquereurs 
(c. 7). 

- Une marque enregistree depuis six ans seulement peut a la rigueur etre de
venue notoire si, durant cette periode, eile a designe le seul produit d' un 
certain genre ou au moins l'un de ceux /es plus connus (c. 12) . 
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Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 20. Juni 
1995 in Sachen A. Ltd., GB c. N. SA, Neuchatei 

l . Die Schweizer Marke «SealTalk» wurde im Schweizerischen Handelsamts
blatt vom 4.1.1995 unter Beanspruchung folgender Waren veröffentlicht: 9: 
Netzwerksysteme für die geschützte (chiffrierte) Übertragung von digitalisier
ten Informationen (Daten, Bilder, Video und Sprache). 

2. Die Widersprechende hat gegen die Eintragung dieser Marke am 4.4.1995 
fristgerecht in vollem Umfang Widerspruch erhoben. 

3. Das Zeichen der Widersprechenden ist die Bezeichnung «SeaTalk», die in der 
Schweiz notorisch bekannt sei als Marke für ein integriertes System von Bor
delektronik-Geräten auf Schiffen. Die Widersprechende reichte ein Memoran
dum zur Notorietät der Marke «SeaTalk» sowie diverse diesbezügliche Unter
lagen ein. 

5. Im vorliegenden Fall ist zuerst die Frage der Berechtigung zur Erhebung des 
Widerspruchs, die Aktivlegitimation zu prüfen. Sie bildet im Verwaltungsver
fahren - im Gegensatz zur zivilprozessualen Sachlegitimation - eine Eintre
tens- bzw. Prozessvoraussetzung (vgl. F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspfle
ge, Bern 1983, S. 149 f. und 158 f.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und 
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1993, S. 124,147 und 177; 
MSchG-David, Art. 31, N. 4). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach 
Art. 3 Abs. l MSchG setzt voraus, dass die Widersprechende tatsächlich Inha
berin einer in der Schweiz notorisch bekannten Marke ist. 

6. Nach Art. 31 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gestützt auf 
Art. 3 Abs. 1 Widerspruch erheben. Als älter gelten unter anderem Marken, die 
zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Art. 3 Abs. 1 fallenden Zeichens (d.h. 
der angefochtenen Marke) im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsüberein
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) in der Schweiz notorisch 
bekannt sind (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Nach Art. 6bis PVUe verpflichten 
sich die Verbandsländer, die Eintragung einer Marke zurückzuweisen, wenn sie 
eine Nachahmung einer anderen Marke darstellt, von der es nach Ansicht der zu
ständigen Behörde des Landes der Eintragung dort notorisch feststeht, dass sie 
bereits einer zu den Vergünstigungen dieser Übereinkunft zugelassenen Person 
gehört und für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benutzt wird. 

7. Notorische Bekanntheit einer Marke setzt voraus, dass dieses Zeichen inner
halb der beteiligten schweizerischen Verkehrskreise allgemein bekannt ist 
(MSchG-David, Art. 3, N. 48; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 
München 1985, Art. 6bis PVUe, N. 2, sowie WZG Paragr. 4, N. 150; 
Busse/Stark, Warenzeichengesetz, Berlin/New York 1990, PVUe Art. 6bis, N. 
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2, sowie Paragr. 4, N. 124). Bekanntheit bei einem nicht unerheblichen Kreis 
der Abnehmer reicht in diesem Zusammenhang nicht aus (Busse/Stark, PVUe 
Art. 6bis, N. 2). Die Anforderungen dürfen nicht allzu bescheiden sein, da 
sonst durch Anwendung dieser Bestimmung das Eintragungsprinzip aus
gehöhlt würde (MSchG-David, Art. 3, N. 50). 

8. Im vorliegenden Fall ist «SeaTalk» eine Bezeichnung für Bordelektronik für 
Segel- und Motoryachten (Navigationstechnik), und zwar speziell für kombi
nierte Instrumente, d.h. integrierte Systeme von Messinstrumenten (Ge
schwindigkeit, Wassertiefe, Kompass , Windrichtung und ähnliches). 

9. Nach Angaben der Widersprechenden wird das Zeichen seit 1989 verwendet. 
Als Belege für die Notorietät reichte die Widersprechende Kataloge, Inserate 
in Fachzeitschriften, Rechnungen und Bestellungen ein. 

10. Segel- oder Motoryachten benötigen auf Schweizer Seen einen Kompass, Se
gelboote zusätzlich ein Windfähnlein und Motorboote eine Anzeige der Fahr
geschwindigkeit (Tacho). Die mit «SeaTalk» bezeichneten Waren richten sich 
in der Schweiz deshalb an einen vergleichsweise kleinen Abnehmerkreis. Für 
die meisten Boote sind solche Messinstrumente nicht erforderlich (amtsnoto
risch). Bei den Abnehmern dürfte es sich deshalb hauptsächlich um Inhaber 
grösserer Motor- oder Segelyachten oder Liebhaber solcher Bordelektronik 
handeln. 

11. Der Name der Widersprechenden Autohelm ist allgemein für Schiffahrts-Mes
sinstrumente recht bekannt (amtsnotorisch). In Bezug auf «SeaTalk» gilt es 
dagegen, den erst wenige Jahre dauernden Gebrauch des Zeichens zu beden
ken. Sodann werden damit, den Angaben der Widersprechenden zufolge, auch 
nur eine ganz spezielle Warenkategorie der Navigationstechnik, die «Kombi
lnstrumente» bezeichnet. 

12. Voraussetzung zur Erlangung des Bekanntheitsgrades der Notorietät im Sinne 
von Art. 6bis PVUe wäre bei einer solchen Konstellation wohl eine Innovati
on eines einzigen Herstellers, die als solche in dieser relativ kurzen Zeit allge
mein bekannt würde unter einer bestimmten Markenbezeichnung. Im vorlie
genden Fall ist aber zu Recht nicht geltend gemacht worden, dass Autohelm 
für kombinierte Messinstrumente alleiniger oder klar führender Anbieter in 
der Schweiz wäre. 

13. Aus diesen Gründen kann in bezug auf die Bezeichnung «SeaTalk» (für mul
tifunktionelle Anzeigegeräte) nicht von einer notorischen Bekanntheit im Sin
ne von Art. 6bis PVUe ausgegangen werden. 

14. Mangels Legitimation zum Widerspruch ist auf die Frage der Verwechslungs
gefahr nach Art. 3 Abs. 1 MSchG daher nicht einzutreten. 
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15. Die Widerspruchsgegnerin hat sich im Verfahren nicht vertreten lassen und 
keine Parteientschädigung beantragt. Eine Entschädigung ist deshalb nicht zu 
leisten (Art. 34 MSchG, 24 MSch V, 8 VKEV). 

16. Die Widerspruchsgebühr verbleibt der Bundeskasse (Art. 2 Abs. l Anhang 
GVGE). Weitere Verfahrenskosten werden nicht erhoben. 

Art. 3 Abs. 1 lit.c und Abs. 3 MSchG - «PROB/OS/PRO BIO» 

- Die Bestandteile BIO sowie AKTIENGESELLSCHAFT gehören zum Ge
meingut (E . 2.2). 

- Dem Markenzusatz «Aktiengesellschaft» entnimmt der Konsument eine mar
ken- und damit kennzeichnungsmässig unerhebliche Zusatzinformation ( E. 
2.3). 

- Zwischen «Pro Bio Aktiengesellschaft» und «Probios» bzw. «Probiocin» be
steht eine Verwechslungsgefahr ( E. 3) 

- Dass die Widerspruchsführerin einer ähnlichen Drittmarke gegenüber die 
Nichtverwechselbarkeit anerkannt hat, ist im Widerspruchsverfahren als 
Einrede älterer Drittrechte unbeachtlich ( E. 4 ). 

- Les elements BIO et AKTIENGESELLSCHAFT(= societe anonyme) appar
tiennent au domaine public (c. 2.2). 

- Le consommateur retire de l' element AKTIENGESELLSCHAFT une infor
mation complementaire insignifiante et des lors depourvue de force distinc
tive (c. 2.3). 

- Il existe un risque de confusion entre PRO BIO AKTIENGESELLSCHAFT et 
PROB/OS ainsi que PROBJOCIN (c. 3) . 

- Dans la procedure d' opposition, le defendeur ne peut exciper de ce que l' op
posant a admis l' absence de risque de confusion entre sa marque et une 
marque tierce similaire (c. 4). 

Widerspruchsentscheid des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 24. August 
1995 i. S. P. Inc., USA c. Pro Bio Aktiengesellschaft, Augst 

1.1. Am 1. April 1993 wurde die angefochtene Schweizer Marke Nr. 409 603 PRO 
BIO AKTIENGESELLSCHAFT durch die Widerspruchsgegnerin hinterlegt. 
Die Marke beansprucht chemische und biochemische Erzeugnisse (soweit in 
Klasse l enthalten), chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse sowie pharma-



479 

zeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse. Die Markendaten wurden 
im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 93 vom 16. Mai 1994 veröffentlicht. 

2. Mit Eingabe vom 16. August 1994 reichte die Widersprechende gestützt auf 
die Schweizer Marken Nr. 301 525 PROBIOS und Nr. 303 091 PROBIOCIN 
frist- und formgerecht Widerspruch ein. 

2.1 Die Widerspruchsmarke PROBIOS (Widerspruch Nr. 289/94) beansprucht 
landwirtschaftliche Samen und Körner sowie landwirtschaftliches Gemüse, 
natürliche landwirtschaftliche Produkte einschliesslich lebenden Mikroben
kulturen, Futtermittelzusätze einschliesslich lebenden Mikrobenkulturen für 
Vieh und Geflügel, medizinische, pharmazeutische und veterinärmedizini
sche Erzeugnisse sowie Insektizide und Desinfektionsmittel (Klassen 5 und 
31). 

2.2 Die Widerspruchsmarke PROBIOCIN (Widerspruch Nr. 290/94) beansprucht 
Veterinärpräparate für die Landwirtschaft, bestehend aus Mikroben- oder Bak
terienkulturen in lebensfähiger Form. 

2.3 Die Widersprüche beschränken sich auf die von der angefochtenen Marke be
anspruchten veterinärmedizinischen Erzeugnisse. 

3. Die Widersprechende begründet beide Widersprüche im wesentlichen damit, 
dass die Marken PROBlOS und PROBIOCIN mit dem in der angefochtenen 
Marke enthaltenen, einzig kennzeichnenden Element PRO BIO verwechselbar 
seien. Da sich die Widersprüche auf die von der angefochtenen Marke bean
spruchten veterinärmedizinischen Erzeugnisse beschränken, bestehe Wa
renidentität. 

4. Mit Verfügung vom 18. August 1994 vereinigte das Amt die Widersprüche Nr. 
289/94 und Nr. 290/94 zu einem Verfahren und forderte die Widerspruchsgeg
nerin zur Stellungnahme auf. 

5. Mit Eingabe vom 17. November 1994 beantragte die Widerspruchsgegnerin 
sinngemäss die kostenfällige Abweisung der Widersprüche mit der Begrün
dung, die fraglichen Marken seien entgegen der Ansicht der widersprechenden 
Partei nicht verwechselbar. Im wesentlichen machte sie geltend, eine Schwe
stergesellschaft der Widerspruchsgegnerin besitze die Markenrechte an der 
Bezeichnung PROBIOTICUM und habe sich mit der widersprechenden Partei 
dahingehend geeinigt, dass zwischen den beiden Marken Probios und Probio
ticum keine Verwechslungsgefahr bestehe. PRO BIO AKTIENGESELL
SCHAFT werde überdies nur als Firmenname verwendet. 

11.1. Gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen 
die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. 
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Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 1. April 1993. Die Wi
derspruchsmarke PROBIOS wurde am 12. September 1979, die Wider
spruchsmarke PROBIOCIN am 6. August 1979 hinterlegt. Die Widerspre
chende ist demnach für beide Widersprüche Inhaberin einer älteren Marke und 
gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. 

2. Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausge
schlossen, die einer älteren Marke ähnlich sind, so dass sich daraus eine Ver
wechslungsgefahr ergibt. 

2.1 Da sich beide Widersprüche auf die in der Warenliste der Widerspruchsmarke 
enthaltenen veterinärmedizinischen Erzeugnisse begrenzen, liegt im vorlie
genden Fall Warengleichheit vor. Daher ist bei der Beurteilung der Zei
chenähnlichkeit gemäss bundesgerichtlicher Praxis ein besonders strenger 
Massstab anzulegen (BGE 119 II 475,117 II 362). 

2.2 In allen drei Fällen liegen insofern äusserst schwache Zeichen vor, als der Be
standteil «BIO» zum Gemeingut gehört. Der Schutzumfang der Marken ist da
her enger (David, Kommentar zum Privatrecht, 1994, N 13 zu Art. 3 MSchG) 
und begrenzt sich massgeblich auf die Kombination des Wortes «Bio» mit 
dem bezüglich des gesamthaften Sinngehaltes relativ unbestimmten Bestand
teil «Pro». 

2.3 Bei der Marke PRO BIO AKTIENGESELLSCHAFT stellt das Element «Pro 
Bio» das markenmässig kennzeichnungsfähige Element dar. Die Bezeichnung 
«Aktiengesellschaft» ist insofern freihaltebedürftig, als sie wiedergibt, dass 
hinter der Marke eine Aktiengesellschaft steht. 

Die Bezeichnung «Aktiengesellschaft» stellt wegen ihres beschreibenden Ge
haltes einen Zusatz dar, der bei der Gesamtbetrachtung der Marke durch den 
Durchschnittskonsumenten markenmässig nicht ins Gewicht fällt. Der Konsu
ment entnimmt der Bezeichnung vielmehr eine markenmässig unerhebliche 
Zusatzinformation, nämlich dass hinter der Marke eine Aktiengesellschaft 
steht. 

Zu beurteilen ist im vorliegenden Fall also zunächst die Ähnlichkeit des Mar
kenbestandteils «Pro Bio» der angefochtenen Marke mit den anfechtenden 
Marken. 

PRO BIO und PROBIOS weisen die gleiche Silbenzahl, die gleiche Vokalfolge 
und bis auf den Schlussbuchstaben bei PROBIOS die gleiche Buchstabenfolge 
auf. Das Schriftbild der beiden Marken ist daher in hohem Masse ähnlich. 

Die getrennte Schreibweise bei «PRO BIO» betont zwar die Wortelemente 
«pro» und «bio», während PROBIOS keine Trennung aufweist und daher im 
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Deutschen und Italienischen mit Betonung der Endsilbe «os» ausgesprochen 
werden könnte. Die unterschiedliche Aussprache von «Pro Bios» einerseits 
und «PROBIOS» andererseits ist jedoch keinesfalls zwingend. Grossbuchsta
ben fördern beim Betrachter die Zerlegung eines Begriffes in sinnerfüllte Be
standteile. Ein «s» als Endbuchstabe dient zudem oft zur Bezeichnung eines 
Plurals und fördert daher die Sinnzuweisung zusätzlich. Das Zeichen PROBI
OS könnte je nach Betrachter durchaus im Sinne von «Pro Bios» (mit Beto
nung des «i» in «Bios») ausgesprochen werden. Im Französischen werden 
«Pro Bio» und «PROBIOS» gleichartig - also mit Akzent auf dem «i» von 
«Bio» respektive «Bios» betont, so dass sich keine diesbezügliche Unterschei
dungsmöglichkeit bietet. 

Wegen des fast gleichen Schriftbildes, der Möglichkeit der gleichartigen Aus
sprache im Deutschen und Italienischen sowie der gleichartigen Aussprache 
der beiden Zeichen im Französischen muss im vorliegenden Fall die Ähnlich
keit zwischen dem Markenbestandteil PRO BIO bei der angefochtenen Marke 
und der Marke PROBIOS bejaht werden. 

Zwischen PRO BIO und PROBIOCIN besteht ebenfalls Ähnlichkeit: Zwar 
unterscheiden sich die Marken im Schriftbild und in der Silbenzahl, sie weisen 
jedoch bis auf die bei medizinischen Produkten häufige Endsilbe «ein» die 
gleiche Buchstabenfolge auf. Zudem wird bei PROBIOCIN das «i» in allen 
Landessprachen betont, was eine Herausfilterung des Sinngehaltes «biolo
gisch» (BIO) fördern kann. 

3. Zwischen den Elementen der Warengleichheit und der Markenähnlichkeit be
steht eine Wechselbeziehung, bei der es letztlich einzig auf die Verwechs
lungsgefahr ankommt. Diese nimmt einerseits ab, je mehr sich die zu verglei
chenden Marken unterscheiden, andererseits aber auch, je mehr sich die ge
kennzeichneten Waren voneinander unterscheiden (vgl. David, Kommentar 
zum Markenschutzgesetz, 1994, N 8 zu Art. 3 ). Beim Vergleich der Marken ist 
gebührend zu berücksichtigen, wie diese vom relevanten Publikum wahrge
nommen werden. Der vorzunehmende Vergleich ist nicht in erster Linie ein di
rekter Vergleich der Marken, sondern ein Vergleich zwischen einer Marke und 
dem Erinnerungsbild einer anderen Marke, oder zwischen den Erinnerungsbil
dern beider Marken. Bei der Beurteilung des Gesamteindruckes sind die Mar
ken nicht in ihre Bestandteile zu zerlegen und in ihren Details zu vergleichen, 
weil dies nicht die Art ist, in welcher Marken durch das relevante Publikum 
wahrgenommen oder erinnert werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist 
aus der Sicht des durchschnittlichen Letztabnehmers zu beurteilen (vgl. Alois 
Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. S. 229ff. ; BGE 84 II 519; 77 II 334; 69 
II 204; 56 II 466; 56 II 406). 

In Anbetracht der hier in Frage stehenden Produkte ist im vorliegenden Fall 
zwar von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Käufer auszugehen. Der 
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Bestandteil Aktiengesellschaft in der angefochtenen Marke wird vom Konsu
menten wegen des beschreibenden Gehaltes jedoch kaum beachtet. Im Erinne
rungsbild bleibt vielmehr «PRO BIO» haften. In Anbetracht der Produkte
gleichheit und des hohen Ähnlichkeitsgrades der Marken muss daher für die in 
Frage kommenden Abnehmerkreise die Verwechslungsgefahr bejaht werden. 

4. Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, eine Schwesterngesellschaft besitze 
die Markenrechte an der Bezeichnung PROBIOTICUM und habe sich mit der 
widersprechenden Partei dahingehend geeinigt, dass zwischen den beiden 
Marken PROBIOS und PROBIOTICUM keine Verwechslungsgefahr bestehe. 
Die Einrede älterer Drittrechte ist jedoch gestützt auf Art. 3 Abs. 3 MSchG 
nicht möglich und muss daher ausser Acht gelassen werden. 

Auch der Einwand der Widerspruchsgegnerin, die Marke PRO BIO AKTIEN
GESELLSCHAFT werde nur als Firmenname verwendet, kann im vorliegen
den Fall nicht gehört werden: Wird das Zeichen innerhalb der gesetzlich fest
gelegten Karenzfrist nicht gebraucht, so wird die eingetragene Marke unter 
Umständen nichtig. Solange sie jedoch eingetragen und die Karenzfrist nicht 
abgelaufen ist, verleiht sie ihrem Inhaber unabhängig von seinen Absichten 
ein Gebrauchsrecht. Gerade dieses Recht jedoch soll dem Markeninhaber 
durch die Anstrengung des Widerspruchsverfahrens strittig gemacht werden. 

Art. 3 al. 1 lettre c, 78 al. 1 et 2 LPM, 60 OPM - «CELLAP» 

- L' inscription d' une priorite d' usage dans le registre des marques peut etre 
revoquee (c.8a11 ). 
ll est possible de revendiquer une priorite d' usage pour certains produits 
et/ou services seulement (c. 12 et 13). 
Des produits pharmaceutiques sont similaires a des produits dietetiques a 
usage medical ( c. 15 ). 

- Les consommateurs retiennent de marques uniquement figuratives l' effet 
d' ensemble de leur image mais aussi leur signification ( c. 18 ). 

- Die Eintragung einer Gebrauchspriorität im Markenregister kann widerru
fen werden (E . 8-11 ). 
Eine Gebrauchspriorität kann auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen 
beschränkt werden (E. 12-13). 

- Pharmazeutische Produkte sind gleichartig mit diätetischen Produkten zu 
medizinischem Gebrauch ( E. 15 ). 
Bildmarken bleiben dem Konsumenten mit ihrem bildlichen Gesamtein
druck, aber auch in ihrer Bedeutung im Gedächtnis haften. 
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Decision de ! 'Institut fäderal de Ja propriete intellectuelle du 9 fävrier 1996 dans Ja 
cause Cellap Laboratoire S.A. c. Clinique Lemana Rustica S.A. 

Faits : 

1 . L' enregistrement de marque attaque n° 412' 823 a ete publie dans Ja Feuille of
ficielle suisse du commerce (FOSC) du 18 novembre 1994. La marque reven
dique la liste de produits et services suivants: 

Classe 3 : produits et preparations cosmetiques 

Classe 5 : produits pharmaceutiques et dietetiques a usage medical 

Classe 41 : services medicaux, services d ' une clinique, services hospita
liers, services de sante. 

L'enregistrement de marque a ete publie avec Ja revendication de priorite de
coulant de l'usage suivante: octobre 1973. 

2. Par memoire du 14 fävrier 1995, Ja demanderesse a forme opposition partielle 
a l'enregistrement de marque precite. L'opposition se fonde sur la marque 
anterieure n° 345'046, revendiquant les produits suivants : 

Classes 3 et 5 : Produits cosmetiques, produits pharmaceutiques. 

3. En date du 31 janvier 1995, l'office a procede d'office a une rectification de la 
publication «priorite d 'usage octobre 1973», la priorite d 'usage selon la decla
ration formulee par la defenderesse lors du depöt de la marque etant stipulee 
comme suit: «octobre 1973 pour !es services». 

4. L'opposante fait valoir en premier lieu que son opposition est recevable atten
du que la priorite d ' usage publiee est le fruit d'une erreur de l'office, la prio
rite d ' usage revendiquee lors du depöt de la marque par la defenderesse etant 
limitee aux services seulement. Elle allegue en outre que Ies marques peuvent 
etre confondues de par leur effet d'ensemble, compte tenu que les marques fi
guratives ne representent pas d'objet identifiable et que c'est bien leur appa
rence d'ensemble qui est memorisee par !es consommateurs. 

5. Dans sa reponse du 16 mars 1995, la defenderesse allegue que l'opposition est 
irrecevab!e, qu 'un enregistrement de marque est indivisible et que c'est a juste 
titre que l'office a rectifie la revendication de priorite d'usage en l'etendant a 
tous !es produits et services. 

6. Dans sa replique du 23 mars 1995, l 'opposante confirme ses allegues contenus 
dans son acte d'opposition. Par duplique du 27 octobre 1995, Ja defenderesse 
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conteste la qualite pour agir en raison d'une absence d'interets juridiquement 
proteges de l'opposante. 

Droit: 

7. En application de l'art. 78 al. 1 LPM, celui qui a le premier utilise une marque 
sur des produits ou leur emballage ou pour des services, avant l 'entree en vi
gueur de Ja loi sur la protection des marques du 28 aofit 1992 (RS 232.11) jou
it d'un droit qui prime celui d'un premier deposant a condition de deposer sa 
marque dans les 2 ans qui suivent l'entree en vigueur de Ja loi precitee. En ou
tre, une opposition dans Je cas d'espece est irrecevable. 

8. En application de l 'art. 60 OPM, ! 'Institut enregistre et publie cette de date du 
premier usage sans en verifier le bien-fonde ; en outre l 'inscription de cette 
priorite d'usage dans le registre des marques constitue une presomption re
futable (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 1994, ad art. 
78 n° 6 p. 387). 

9. Par ailleurs, Ja revendication de Ja priorite d'usage de la defenderesse etant 
sans equivoque, eile n'avait pas a etre interpretee par l'office. Des lors, la pu
blication de Ja priorite pour octobre 1973 sans autre precision etait une erreur 
de l 'office. 

10. Bien que le pouvoir de cognition de l'office soit, dans le domaine, particu
lierement restreint, il est conforme cependant a la nature du droit public et de 
l'interet public qu'un acte administratif qui ne correspond pas a la loi soit 
revocable (ATF 99 lb 339). Selon cette meme jurisprudence, !es autorites ad
ministratives doivent veiller au respect du principe de Ja veracite des inscripti
ons portees aux registres publics et ont l'obligation d'intervenir d'office lors
que une inscription n'est pas conforme, Je cas echeant en modifiant leur deci
sion. 

11. L'office peut des lors revoquer l'enregistrement d'une indication portee au re
gistre s'il apparait qu'il aurait du, gräce a un examen attentif, se rendre comp
te qu'au vu de Ja declaration produite il n'y avait pas lieu de Ja modifier (arret 
du tribunal federal du 10 mai 1984 dans RSPI 1984 I 60). 

12. Finalement, au vu de l'article 78 al. 1 LPM, rien ne s'oppose a ce que le depo
sant d'une marque revendique une priorite d'usage partielle pour certains pro
duits ou services mais revendique en meme temps Ja protection de Ja marques 
pour d'autres produits pour lesquels il n'a pas utilise Ja marque avant l'entree 
en vigueur de Ja nouvelle loi sur !es marques du 28 aofit 1992. 

13. En consequence, Ja revendication de priorite partielle pour !es services seule
ment est valable et sans equivoque. En outre, pour !es produits, pour lesquels 
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aucune priorite d'usage n'est revendiquee, l'art. 78 al. 2 LPM ne trouve pas 
application et I'opposition est des lors recevable. 

14. Selon I'art. 3 al. 1 Iit. c LPM, sont exclus de Ja protection les signes similaires 
destines a des produits identiques ou similaires lorsqu'il en resulte un risque de 
confusion. Pour qu 'il y ait similarite entre des marchandises, il faut que leur 
acquereur final arrive a Ja conclusion, eu egard a leur Iieu habituel de fabrica
tion, qu'elles proviennent de Ja meme entreprise ou pour Je moins d'entrepri
ses Iiees entre elles (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 
1994, ad. art. 3 n° 35 p. 73). 

15. Dans Je cas present, !es deux marques sont enregistrees pour des produits cos
metiques et pharmaceutiques. En outre les produits dietetiques a usage medi
cal de Ja defenderesse peuvent etre consideres comme similaires aux produits 
pharmaceutiques de l'opposante compte tenu de leur but medical commun et 
leur lieu de fabrication qui bien souvent coi'ncide. 

16. II convient d' examiner ensuite si, pour les produits mis en comparaison, il exi
ste un risque de confusion entre !es deux marques. Selon la jurisprudence du 
tribunal fäderal (117 II 326), Je risque de confusion entre les marques doit etre 
juge d'autant plus severement si Ies produits sont proches et inversement. 
Dans le cas d'espece, un faible degre de similarite entre !es marques suffira a 
admettre le risque de confusion. 

17. Par ailleurs, Je consommateur n'a generalement pas les deux marques mises en 
comparaison sous les yeux en meme temps. Au contraire, il devra comparer 
l'impression que Ja marque anterieure a laissee dans sa memoire et Ja nouvel
le marque a laquelle il est confronte, avec laquelle il n'a peut-etre eu qu'un 
contact furtif (ATF 93 II 265). Le consommateur bien souvent ne memorise 
pas Iitteralement Ja marque mais celle-ci laisse une impression qui peut etre 
vague et subliminale et qui ne redevient consciente que lorsque le consomma
teur revoit la marque a nouveau ou une marque similaire (S. Hartmann, Subli
minal confusion: the misappropriation of advertising value, Trade Mark Re
porter vol. 78 p.517). 

18. Dans le cas de marques uniquement figuratives, I'effet d'ensemble de leur 
image, mais aussi leur signification, restent ancrees dans la memoire des con
sommateurs. En outre, certains elements peuvent etre plus caracteristiques et 
influencer plus fortement I'effet d'ensemble (David, op. cit. ad art. 3 n° 23 p. 
69). Dans le cas present, Ja marque opposante est composee de deux parties, 
l'une representant une croix et l'autre deux decoupures de cercles clairs, celle 
de gauche partielle, celle de droit representant un rond dans son entier, sur un 
fond fonce, Je tout etant execute de couleur or. Enfin, ces figures sont pure
ment fantaisistes et ne representent pas un objet comme par exemple un animal 
ou une fleur que les consommateurs pourraient identifier. 
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19. Dans le domaine pharmaceutique et medical, une croix, proche de Ja croix rou
ge est souvent utilisee ; de couleur verte, eile sert notamment d'enseigne aux 
pharmacies. En consequence, Je public accordera une plus grande force distin
ctive a l'autre element graphique qui compose Ja marque. 

20. Dans le cas de Ja marque attaquee, son enregistrement ne revendique pas de 
couleur particuliere, eile peut donc etre executee dans toutes !es teintes y com
pris Je dore. En consequence, Ja couleur or de Ja marque opposante ne pennet 
pas d'ecarter le risque de confusion. Par ailleurs, Ja marque presente !es me
mes decoupures que la marque opposante avec en plus un cercle de couleur 
sombre a l 'interieur du cercle clair et decentre. Dans les deux cas, les marques 
mises en comparaison peuvent. etre vaguement assimilees a des «C» stylises. 

21. Au vu de ce qui precede, il convient d 'admettre que, vu la difficulte pour Je pu
blic de memoriser une marque uniquement figurative et abstraite dans ses 
details , il apparai't que le cercle plus petit de couleur foncee contenu dans Ja 
marque attaquee ne suffit pas a exclure le risque de confusion. L'opposition est 
des lors admise. 

Streitmarke ( 1994) 

Widerspruchsmarke ( 1986) 
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Art. 3 al. 1 lettre c et 17 al. 3 LPM - «PRINCE» 

- Si la marque attaquee est transferee pendant la procedure d' opposition, le 
nouveau titulaire devient partie a la procedure (c.11 ). 

- Des gaufrettes, barres et tablettes de chocolat sont identiques ou, pour le 
moins, similaires a des biscuits , gaufres, gaufrettes et chocolats (c. 13). 
Une marque, meme tres faible a l' origine, peut, consecutivement a un usage 
intensif, acquerir une grande force distinctive et meriter des lors une pro
tection renforcee ( c. 15 et 16 ). 

- L' existence d' une serie de marques appartenant a l' opposante peut accroft
re le risque de confusion entre la marque opposante et celle attaquee ( c. 19 ). 

- La denomination PRINCE ou PRINZ n' est pas descriptive d' une qualite (c. 
20). 

- Il suffit qu' un seul element de la marque anterieure, s' il est caracteristique, 
soit repris dans la marque posterieure pour creer un risque de confusion (c. 
21 ). 
La premiere partie d' une marque verbale joue un rßle predominant (c. 22). 
L' adjonction d' un element meme distinctif a l' element essentiel d' une mar
que anterieure peut ne pas suffire a modifier l' effet d' ensemble de cette der
niere (c. 23). 
Il existe un risque de confusion entre !es marques PRINCE FOURRE et 
PRINZENROLLEN d' une part et, de l' autre, PRINCE POLO ( c. 24 ). 

Wird die angefochtene Marke während des Widerspruchsverfahrens über
tragen , wird der neue Inhaber Verfahrenspartei (E.11 ). 

- «Gaufrettes, barres et tablettes de chocolat» sind identisch oder wenigstens 
gleichartig mit «biscuits, gaufres, gaufrettes et chocolats» ( E. 13 ). 
Eine anfänglich schwache Marke kann durch intensiven Gebrauch grosse 
Kennzeichnungskraft erlangen und stärkeren Schutz geniessen (E . 15-16) . 

- Eine Markenserie des Widersprechenden kann die Verwechslungsgefahr 
zwischen Streit- und Widerspruchsmarke vergrössern ( E. 19 ). 
PRINCE oder PRINZ bezeichnet keine Qualität der Ware (E. 20). 

- Ein Bestandteil der älteren Marke in der jüngeren genügt zurVerwechs
lungsgefahr, sofern er kennzeichnungskräftig ist (E. 21 ). 

- Der erste Teil einer Wortmarke ist besonders auffällig (E. 22). 
- Selbst wenn zum Hauptbestandteil der älteren Marke ein unterscheidungs-

kräftiges Merkmal hinzugefügt wird, verändert dies den Gesamteindruck 
nicht genügend ( E. 23 ). 

- Zwischen PRINCE FORRE bzw. PRINZENROLLEN und PRINCE POLO 
besteht Verwechslungsgefahr ( E. 24 ). 

Decision de ) 'Institut fäderal de Ja propriete intellectuelle du 9 fävrier 1996 dans Ja 
cause General Biscuits Belgie N.V. c. Zaklady Przemyslu Cukiemiczego «Olza» 
S.A. 
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Faits: 

1 . L'enregistrement de marque attaque n° 408'532 PRINCE POLO a ete publie 
dans Ja Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 10 mars 1994. La 
marque revendique Ja liste de produits et services suivants : 

Cacao, chocolat, produits de cacao, produits de chocolat, biscuits, gauf
rettes , produits de confiserie, pätisserie et boulangerie. 

2. Par memoires du 9 juin 1994, la demanderesse a forme deux oppositions con
tre l'enregistrement de marque precite. Les oppositions se fondent sur !es mar
ques anterieures n° IR 564'545 PRINZENROLLEN du 29 novembre 1990 re
vendiquant !es produits suivants : 

Classe 30 : Biscuits, gaufrettes, gaufres, pätisserie, produits de boulange
rie, cacao, chocolat, produits de chocolatiers, confiserie, bonbons, sucre
ries, cakes, gäteaux. 

et R 302'800 PRINCE FOURRE du 24 septembre 1985, revendiquant !es pro
duits suivants : 

Classe 30 : Biscuits, gaufres, articles en chocolat de confiserie. 

3. L'opposante fait valoir que !es marques PRINZENROLLEN et PRINCE PO
LO ont le meme effet phonetique, qu'il en va de meme pour Ja marque PRIN
CE FOURRE et que le fait que Je terme PRINZ soit en allemand ne change ri
en. Elle fait valoir en outre qu'elle est titulaire de toute une serie de marques 
contenant l'indication PRINCE. 

4. Par decision incidente du 14 juin 1994, !es deux oppositions ont ete reunies 
dans une seule procedure. 

5. Dans sa reponse du 31 janvier 1995, Ja defenderesse allegue que Jes marques 
opposantes sont descriptives quant a Ja qualite (PRINCE) et quant au contenu 
(-FOURRE ou -ROLLEN) et sont donc depourvues de toute force distinctive 
a la difference de la marque PRINCE POLO dont le terme POLO donne toute 
son originalite a Ja marque. 

6. Dans sa replique du 13 juin 1995, l'opposante fait valoir que Je risque de con
fusion doit s'examiner eu egard a l'effet d'ensemble des marques laisse dans 
la memoire des consommateurs, qu'il y a risque de confusion lorsque Ja mar
que ancienne est reprise entierement ou par ses elements essentiels dans la 
nouvelle marque, que l'identite entre !es produits accroit Je risque de confusi
on par un effet altematif et que !es marques de Ja serie PRINCE ont acquis une 
force distinctive accrue de par leur usage intensif sur Je marche. Elle depose en 
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outre plusieurs echantillons et des copies de factures de livraisons pour de
montrer l'usage intensif de Ja marque. 

7. Par duplique du 9 aofit 1995, Ja defenderesse allegue que Je terme PRINCE est 
contenu dans 247 marques et qu'ainsi Je terme a subi un tres fort phenomene 
de dilution et qu'en outre, Ja marque etant sous chaque forme differente 
destinee aux memes produits, on ne peut parler de marque de serie et qu'enfin 
!es documents deposes, concemant Ja juxtaposition de divers produits inde
pendants !es uns des autres, ne demontrent nullement que Ja designation 
PRINCE a acquis une force distinctive accrue aupres des consommateurs. 

8. Par radiation partielle du 31 aofit 1995, Ja liste des produits de la marque atta
quee a ete limitee comme suit : 

Classe 30: Gaufrettes , barres et tablettes de chocolat. 

Cette modification a ete publiee dans Ja FOSC du 20 septembre 1995. 

9. Enfin, Ja marque attaquee a ete transferee en date du 29 novembre 1995, cette 
modification n'ayant pas encore ete publiee. 

Droit: 

10. En application de l'art. 37 PA, !es autorites federales notifient leurs decisions 
dans Ja langue officielle en laquelle !es parties ont pris ou prendraient leurs 
conclusions. Dans Je cas d'espece, l'opposition ayant ete introduite en 
fran~ais, il convient de mener Ja procedure en cette langue. 

11. En application de l' article 17 al. 3 LPM, !es actions prevues par Ja LPM peu
vent etre intentees contre l' ancien titulaire jusqu 'a l 'enregistrement du trans
fert. Apres Je transfert, Je nouveau titulaire est subroge dans les droits et obli
gations de l 'ancien titulaire et devient des lors, dans Je cas d 'espece, partie a la 
procedure d'opposition. Des lors, Ja qualite passive pour agir du nouveau titu
laire de Ja marque attaquee est donnee. 

12. Selon l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, sont exclus de la protection !es signes similaires 
destines a des produits identiques ou similaires lorsqu 'il en resulte un risque de 
confusion. Pour qu'il y ait similarite entre des marchandises, il faut que leur 
acquereur final arrive a Ja conclusion, eu egard a leur lieu habituel de fabrica
tion, qu'elles proviennent de Ja meme entreprise ou pour le moins d'entrepri
ses liees entre elles (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 
1994 ad. art. 3 n° 35 p. 73). 

13. Dans Je cas d'espece, !es gaufrettes, barres et tablettes de chocolat contenues 
dans Ja liste des produits de Ja marque attaquee doivent etre tenues pour iden-
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tiques ou pour Je moins similaires aux biscuits et gaufres ou gaufrettes ainsi 
que !es chocolats figurants dans !es listes de produits des marques opposantes. 

14. II convient d'examiner ensuite si, pour !es produits mis en comparaison, il exi
ste un risque de confusion entre !es deux marques. Selon Ja jurisprudence du 
tribunal federal ( 117 II 326), Je risque de confusion entre !es marques doit etre 
juge d'autant plus severement si !es produits sont proches et inversement. 
Dans Je cas d'espece, un faible degre de similarite entre !es marques suffira a 
admettre le risque de confusion. 

15. Une marque, de par son usage frequent, dans Je commerce, par exemple au moy
en d'actions promotionnelles, ou dans la publicite, peut acquerir une certaine re
putation, un certain degre de notoriete. Ainsi, Je principe veut que, pour des pro
duits d'usage quotidien, des marques renommees ou bien connues du public 
meritent une protection renforcee car elles demeurent mieux gravees dans Ja me
moire et empechent Ja perception correcte d 'un signe semblable (RSPI 1991 p. 
94 jugement du TC BE du 8 avril 1987 nivea/nievina). En effet, une marque dont 
la force distinctive a l 'origine pouvait etre tenue pour insignifiante, peut, de par 
un usage frequent, devenir une marque bien connue du public, c 'est-a-dire con
stituer un signe fort (Troller, Immaterialgüterrecht, 3eme edition, vol. 1, p. 239). 
Par ailleurs, pour des produits d 'utilisation joumaliere, !es consommateurs ne se 
rappellent pas !es details de l'offre promotionnelle ou la publicite mais l'impres
sion laissee par la marque dans son ensemble (ATF in RSPI 1956 p. 194 ss). 

16. En consequence, plus la marque sera connue, plus le risque de confusion sera 
grand parce que le consommateur final, a cause de l 'effet attractif de la marque 
la plus ancienne qu'il a memorisee, sera conduit a confondre rapidement une 
nouvelle marque presentant des analogies avec cette demiere (David, Kom
mentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz ad. art. 6 n° 4 p.126). 

17. Dans le cas d'espece, !es factures de livraisons demontrent que ces demieres 
sont importantes ; en outre, compte tenu de la publicite faite sur les chaines de 
television franc;aises qui sont largement captees en Suisse romande, la marque 
PRINCE est assez largement repandue aupres du public. 

18. A l 'oppose, Ja defenderesse fait valoir que de nombreux enregistrements de 
marques contenant le terme PRINCE contribuent a affaiblir la force distinctive 
des marques opposantes. Toutefois, au regard du rapport de recherche depose 
a titre de preuve par la defenderesse, il apparait que Ja majeure partie des mar
ques citees appartient justement a l'opposante ou alors conceme soit des pro
duits totalement differents soit des produits alimentaires mais d ' un domaine 
autre que celui de la boulangerie, pätisserie et chocolaterie. 

19. En outre, bien que, dans le cadre de la procedure d 'opposition, le risque de 
confusion doive s 'examiner eu egard aux deux marques mises en comparai-
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son, l 'existence d'une serie de marques appartenant a I 'opposante peut accroit
re Je risque de confusion entre Ja marque opposante et Ja marque attaquee, at
tendu que les consommateurs peuvent ainsi plus facilement attribuer Ja mar
que attaquee a l'opposante (David, op. cit., ad. art. 3 n° 21 p. 65). 

20. Au vu de ce qui precede, contrairement aux allegues de Ja defenderesse, Ja de
signation PRINCE ou PRINZ contenue dans les marques PRINCE FOURRE 
ou PRINZENROLLEN n'est nullement descriptive ou qualitative et dispose 
des I 'origine d' une force distinctive certaine, qui n' a pas ete affaiblie par Ja 
presence de marques tierces, Je terme PRINCE etant en outre l'element essen
tiel de Ja marque. 

21. Bien que Je risque de confusion doive s'examiner eu egard a I'effet d'ensem
ble des marques opposees, certains elements de Ja marque jouent un röle pre
dominant par rapport aux autres, cela plus particulierement si ces demiers sont 
descriptifs ou appartiennent au domaine public. Ainsi, l'adjonction de plu
sieurs termes ne suffit pas dans certains cas a influencer de maniere determi
nante I' effet d' ensemble laisse par la marque, cela d' autant plus lorsque l 'ad
jonction est constituee uniquement de termes generiques ou que ces termes 
n'arrivent pas a changer I'effet d'ensemble de la marque de maniere sig
nificative (David, op cit., ad. art. 3 n° 1 p. 62). II existe des Iors deja un risque 
de confusion lorsque seul un element de la marque anterieure est repris et que 
cet element est caracteristique et determinant (ATF 96 II 404 men 's club/eden 
club super star) . 

22. Au regard de Ja jurisprudence du tribunal federal, Je debut du mot, notamment 
Ja premiere syllabe, reste mieux ancre dans Ja memoire des consommateurs 
(ATF 102 II 126) et joue des lors un röle predominant. Ainsi Je mot POLO, fi
gurant en deuxieme position, il passera plus inapen;:u lors de I 'examen furtif de 
la marque par l'acheteur. 

23. Considerant que Je risque de confusion doit s 'examiner eu egard a I 'effet d 'en
semble des marques, celles-ci, bien que composees de parties differentes, peu
vent eveiller Ja meme impression d'ensemble. Des lors, Ja force distinctive des 
termes composant une marque et l'eventuel risque de confusion ne doivent pas 
etre examines en morcelant les marques comme des mosäiques. II ne suffit 
donc pas, pour creer une nouvelle marque, de reprendre l'element essentiel 
d'une marque anterieure appartenant a un tiers et d'y adjoindre un autre terme, 
comme par exemple sa propre raison sociale ou un quelconque autre mot, qui, 
bien qu'ayant a lui seul une force distinctive, ne permet pas de modifier I'effet 
d'ensemble de Ja marque de maniere significative (David, op. cit., ad. art. 3 n° 
11 p. 62). 

24. Au vu de ce qui precede, attendu que l'element essentiel des marques oppo
santes PRINCE respectivement PRINZ est repris entierement dans Ja marque 
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attaquee, que dans les deux cas c'est le premier terme de Ja marque et qu'enfin 
Je terme POLO, bien que distinctif s'il est pris isoJement, ne permet pas d'in
fluencer l'effet d'ensembJe de Ja marque PRINCE POLO pour que celle-ci ne 
soit pas confondue avec la marqi.Ie PRINCE FOURRE respectivement PRIN
ZENROLLEN, iJ convient d'admettre qu'aux yeux du public Ja marque PRIN
CE POLO peut etre attribuee a J'entreprise de J'opposante. 

25. Les oppositions n° W219/1994 PRINZENROLLEN et 220/1994 PRINCE 
FOURRE sont des lors declarees bien fondees. L'enregistrement de la marque 
attaquee est ainsi revoque. 



IV Wettbewerbsrecht/ Concurrence deloyale 

Art. 3 LDAl, 19 al. 2 et 266 al. 2 et 7 ODAi, 99 et 103 OJF -
«SAN PELLEGRINO» 
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- Le recours de droit administratif est recevable contre une decision cantona
le en matiere de denrees alimentaires (c. 2b). 
L' apposition, sur une etiquette, d' indications faisant croire a des proprietes 
favorables a la sante est soumise a l' autorisation de l' office federal de La 
sante publique (c. 4). 

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig gegen einen kantonalen 
Entscheid betreffend Lebensmittel (E. 2b). 

- Das Anbringen von Angaben über gesundheitsfördernde Eigenschaften auf 
einer Etikette unterliegt der Genehmigung durch das Bundesamt für Ge
sundheitswesen (E . 4). 

Arret du tribunal föderal (2eme eour de droit publie) du 12 mars 1993 dans Ja eau
se X. e. Conseil d'Etat du eanton des Grisons. 

Fatti: 

A. La ditta Y. e una soeieta individuale (sie), il eui titolare e X. Essa vende sul 
mereato svizzero le aeque minerale San Pellegrino e Boario, importate 
dall'Italia. L'etiehetta della San Pellegrino indiea ehe «I'aequa minerale San 
Pellegrino puo avere effetti diuretiei e faeilitare l'eliminazione urinaria 
dell'aeido urieo. Stimola la digestione e puo favorire le funzioni epatobiliari». 
L'etiehetta della Boario menziona effetti terapeutiei eurativi o preventivi del 
prodotto. II 19 febbraio 1991, il laboratorio ehimieo e ispettorato delle derrate 
alimentari de! eantone dei Grigioni ha vietato Ja messa in eommereio delle ei
tate aeque minerali. A sostegno della sua deeisione, ha osservato ehe il eon
tenuto delle etiehette non era eonforme a quanto preseritto dall' ordinanza fe
derale sulle derrate alimentari (Oderr; RS 817.02). Infatti, venivano reclami
zzati effetti terapeutiei e sanitari delle aeque, eio ehe non e eonsentito senza 
una speeifiea autorizzazione rilaseiata dall'uffieio federale della sanita pubbli
ea, autorizzazione ehe Ja ditta Y. non aveva ehiesto ne ottenuto. 

L' opposizione proposta il 17 marzo 1991 dalla ditta Y. eontro il di vieto di ven
dita e stata respinta da! dipartimento di giustizia, polizia e sanita del eantone 
dei Grigioni il 3 ottobre 1991. 
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B. Adito il 24 ottobre 1991 dalla ditta Y., il govemo de! eantone dei Grigioni ne 
ha respinto il gravame eon deeisione de! 10 marzo 1992. In primo luogo ha 
eonsiderato ehe Je etiehette all' esame eontenevano delle dieiture vietate 
dall'art. 19 epv. 1 ODerr o, perlomeno, sottoposte ad autorizzazione giusta 
l'art. 19 epv. 2 ODerr. Senonehe, Ja ditta non era in possesso di una tale auto
rizzazione. In seeondo luogo, ha rilevato ehe Je etiehette dovevano preeisare, 
eonformemente all'art. 226 epv. 2 Jett. d ODerr, ehe si trattava di aequa mine
rale ealciea nonehe indicare, in applieazione dell'art. 226 epv. 5 ODerr, il pae
se di provenienza. 

C. II 6 aprile 1992, Ja ditta Y. ha introdotto dinanzi al tribunale federale un rieor
so di diritto amministrativo, eon eui ehiede ehe Ja deeisione govemativa sia 
annullata, ehe sia autorizzata Ja vendita delle aeque minerali e ehe venga pro
ibito al laboratorio ehimieo eantonale di trasmettere a terzi informazioni ehe Ja 
eoneemono. Essa si duole, in sintesi, di una violazione degli art. 4 Cost. 
(disparita di trattamento, formalismo eeeessivo) e 31 Cost. 

Chiamato a esprimersi, il dipartimento federale dell'intemo propone Ja reie
zione de! gravame, postulata anehe da! govemo de! eantone dei Grigioni nella 
misura in eui il rieorso e ammissibile. 

Diritto: 

2b. Nella fattispeeie, Je autorita eantonali hanno emanato Je loro deeisioni in base 
alla legislazione federale , segnatamente in base alla !egge federale dell '8 di
eembre 1905 sul eommereio delle derrate alimentari e degli oggetti d 'uso e 
eonsumo (Lderr; RS 817.0) e alla relativa ordinanza de! 26 maggio 1936 
(Oderr; 817.02). Aneorehe gli art. 3 segg. LDerr attribuiseano in larga misura 
ai eantoni Ja vigilanza sulle derrate alimentari, il diritto eantonale non assume 
portata propria e rimane sempliee atto di eseeuzione de! diritto federale . Aggi
ungasi poi ehe, in eonereto, non rieorre alcuna delle eeeezioni di eui agli art. 
99 segg. OG e ehe il tribunale federale ha ammesso piu volte Ja possibilita 
d'impugnare eon rieorso di diritto amministrativo deeisioni emanate in mate
ria di derrate alimentari (DTF 117 Ib 445 eonsid. 1 de riferimenti). II presen
te rieorso di diritto amministrativo e, quindi, in via di prineipio, ammissibile. 

4. Seeondo Je etiehette litigiose acquisite agli atti, I'aequa in diseussions «puo 
avere effetti diuretici e faeilitare I'eliminazione urinaria dell'aeido urieo. Sti
mola Ja digestione e puo favorire Je funzioni epatobiliari». A parere delle au
torita eantonali, Ja eitata dieitura rieade, perlomeno, tra Je indieazioni ehe fan
no eoneludere per un'azione favorevole alla salute, ossia tra quelle ehe I'art. 
19 epv. 2 ODerr sottopone ad autorizzazione. Conformemente a questo dispo
sto, l'uso d'indieazioni ehe faeeiano eoncludere per un'azione favorevole alla 
salute neeessita infatti di un'autorizzazione dell'uffieio federale della sanita 
pubbliea. Quest'ultimo puo esigere, prima di eoneedere l'autorizzazione, ehe 
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il fabbrieante o il venditore produea una perizia, allestita a sue spese, di un isti
tuto universitario rieonosciuto o di un'istituzione mediea speeializzata. A sua 
volta, l'art. 266 epv. 7 ODerr prevede ehe le allusioni a proprieta per Ja pre
venzione, il trattamento o Ja guarigione di una malattia dell'uomo sono vieta
te. Sono inveee ammesse altre allusioni eome, ad esempio, «adatta per un'ali
mentazione povera di sodio», seil tenore di sodio e inferiore a 20 mg/1; l 'uffi
cio federale puo autorizzare altre indieazioni del genere, nella misura in cui sia 
eomprovata una particolare azione fisiologiea al eonfronto eon una normale 
acqua potabile. Nel caso conereto, e suffieiente rilevare, eome fatto dalle au
torita cantonali, ehe nessuna autorizzazione e stata ehiesta per riprodurre le gia 
eitate diciture sulle etichette : eio basta per eonsiderare Je stesse illecite e con
trarie alle norme rieordate. Ferme queste premesse, puo rimanere irrisolta la 
questione se parte delle dieiture litigiose siano non solo non autorizzate, ma 
addirittura proibite, poiche si riferiscono alla prevenzione di malattie. Aggiun
gasi poi ehe Je etiehette eontestate sono illegali anche perche non indicano ehe 
l'acqua in discussione, dato il suo contenu di ealcio superiore ai 150 mg/1, e 
calcica, esigenza prevista in modo espresso dall'art. 266 cpv. 2 lett. d ODerr. 
Infine, si puo altresl osservare ehe la censurata disparita di trattamento rispet
to ad altre ditte, per Je quali si tollererebbe la menzione sull'etiehetta de! ter
mine di «fitness» e priva di fondamento : da un lato, perehe da una situazione 
illegale un rieorrente non puo dedurre un trattamento altrettanto illeeito, salvo 
in casi i cui presupposti non sono qui realizzati (efr. DTF 116 Ib 234 consid. 
4, 139 eonsid. Sa); dall 'altro, perehe la dicitura «fitness» non ha nulla in co
mune con il contenuto delle etichette all'esame. II gravame e quindi manife
stamente infondato. 

Art. 292 CP - «INSOUMISSJON» 

- L' article 292 CP ne s' applique que subsidiairement, a defaut d' une disposi
tion speciale de droit jederal ou cantonal, qui reprime l' insoumission elle
meme. 

- Art. 292 StGB ist gegenüber einer Spezialbestimmung des eidgenössischen 
oder kantonalen Rechts, die den Ungehorsam mit Strafe bedroht, nur subsi
diär anwendbar. 

Arret du tribunal federal (cour de cassation penale) du 25 janvier 1995 dans Ja cau
se X. c. ministere public du canton d' Appenzell Rhodes exterieures (publie in SJ 
1995, 371, resume et traduit par Andre Schmidt) 
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Selon Ja jurisprudence et Ja doctrine dominante, l'art. 292 CP ne s'applique 
que subsidiairement, a defaut d'une disposition speciale de droit föderal ou 
cantonal qui reprime l'insoumission elle-meme (ATF 106 IV 279 consid. 2 = 
JdT 1982 IV 18; ATF 90 IV 206 consid. 3 = SJ 1965 p. 162). Autrement dit, Ja 
menace des peines prevues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission et une con
damnation sur Ja base de l'art. 292 CP resteront sans effets, respectivement 
sont contraires au droit, uniquement lorsque !es faits qui constituent l'insou
mission realisent d' ores et deja l 'etat de fait qui fonde une autre disposition pe
nale. 

Ainsi, Ja subsidiarite de l'art. 292 CP ne signifie pas qu'une teile menace et 
une teile condamnation seraient egalement sans effet, respectivement contrai
res au droit föderal, lorsque Je comportement interdit par Ja decision est deja 
punissable par ex. comme atteinte a l'honneur ou comme infraction a Ja LCD. 
En effet, il n ' appartient pas au juge civil de verifier si l'acte, dont il interdit 
l'accomplissement, est punissable (penalement). II se bomera a examiner, 
avant de rendre sa decision comportant la menace de Ja peine prevue a l'art. 
292 CP, si dans la loi qu'il applique les conditions de l'interdiction ou de l'in
jonction qu'il veut imposer sont realisees et si l 'insoumission contre sa decisi
on n'est pas deja punissable penalement par une disposition speciale de droit 
föderal ou cantonal. 

Art. 2, 9 Abs. 1 UWG, 63 Abs. 2 OG- «EAMES» 

Der urheberrechtliche Lizenznehmer ist lauterkeitsrechtlich zur Unterlas
sungsklage legitimiert ( E. 3 ). 

- Der unbefugte Vertrieb urheberrechtlich geschützter Werke ist jedenfalls 
dann unlauter, wenn eine ganze Produktereihe nachgemacht und irre
führend mit dem Originalcharakter der Produkte geworben wird ( E. 3 ). 

Celui qui est au benefice d' une licence d' un droit d' auteur a qualite pour 
agir en cessation sur la base de la LCD ( c. 3 ). 
La mise en vente dans droit d' oeuvres proegees par le droit d' auteur est de 
toute fa1;;on illicite, lorsque toute une serie de produits est contrefaite et est 
proposee abusivement dans la publicite avec reference aux produits origin
aux ( c. 3 ). 

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 14. November 1995 i.S. I.SpA 
und C. AG v. V. AG 
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Charles Eames und seine Ehefrau Ray schufen in den Vierziger- und Fünfzi
gerjahren dieses Jahrhunderts Möbel, die als Design-Klassiker gelten. Die 
Herstellung der Möbel übernahm der amerikanische Möbel-Produzent Her
man Miller. Zwischen den Designern und Miller bestand eine jahrzehntelange 
Zusammenarbeit. Charles Eames starb 1978, seine Frau Ray zehn Jahre später. 
Eine Registrierung der Möbelkollektion in den USA nach den dort bestehen
den Vorschriften über den Erwerb eines Copyrights fand nie statt. 

Die V. AG stellt Eames-Möbel her und vertreibt sie unter der Bezeichnung 
«Eames-Collection» in Europa. Ihre Verbindung mit den Designern und Her
mann Miller geht auf die zweite Hälfte der Fünfzigerjahre zurück. Die Rechts
vorgängerin der V. AG schloss 1957 und 1959 mit dem Rechtsnachfolger von 
Hermann Miller Lizenzverträge für Europa und den Nahen und Mittleren 
Osten. Die Rechte daraus gingen auf die V. AG über. 

Die I. SpA bzw. ihre Rechtsvorgängerin war seit 1960 Unterlizenznehmerin 
der V. AG bzw. deren Rechtsvorgängerin. Auf den 31. Mai 1984 wurden die 
vertraglichen Beziehungen beendet. Im Jahre 1991 bot die 1. SpA die «Eames
Collection» auf dem schweizerischen Markt an. Sie erklärte der V. AG ge
genüber, sie fühle sich nicht mehr an die im Lizenzvertrag übernommene Ver
pflichtung gebunden, nach dessen Beendigung keine Eames-Möbel zu produ
zieren und die Urheberrechte von Herman Miller niemals in Zweifel zu 
ziehen. 

Am 11. September 1991 reichte die V. AG beim Obergericht des Kantons 
Zürich Klage gegen die I. SpA und deren schweizerische Vertriebsfirma, die 
C. AG, ein. Sie verlangte, den Beklagten sei unter Strafandrohung (Art. 292 
StGB) zu verbieten, die nach dem Design von Charles und Ray Eames herge
stellten und im Prospekt der Beklagten abgebildeten Möbel in der Schweiz zu 
verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen. Das Klagebegehren 
bezog sich namentlich auf eine Reihe einzeln aufgezählter Möbelmodelle. 

Mit Urteil vom 12. Dezember 1994 hiess das Obergericht die Klage im wesent
lichen gut und verbot den Beklagten, die aufgezählten Möbelmodelle in der 
Schweiz zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen. Das Bun
desgericht weist die Berufung der Beklagten aus folgenden Erwägungen ab: 

2.- [ ... ] In ihrer Berufung stellen die Beklagten nicht mehr in Abrede, dass die 
Möbelmodelle, auf die sich das Klagebegehren bezieht, in der Schweiz urhe
berrechtlich schutzfähig sind. Sie bestreiten jedoch die Aktivlegitimation der 
Klägerin. Ihrer Auffassung nach beurteilt sich die Frage, ob die Urheberrech
te von den Designern auf die Herman Miller Furniture Company übergegan
gen sind, aufgrund von Art. 122 IPRG nach dem Vertragsstatut, mithin nach 
amerikanischem Recht. Dieses aber verlange für die Übertragung von Urhe
berrechten einen schriftlichen Vertrag. Da es am Nachweis eines solchen feh-
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Je, habe das Obergericht zu Unrecht angenommen, die Herman Miller Furni
ture Company habe von den Urhebern rechtsgültig Rechte erworben, die sie 
der Klägerin hätte weitergeben können. Im übrigen stehe - abgesehen von der 
fehlenden Gültigkeit der Übertragung - auch nicht fest, welche Rechte die Ur
heber der Herman Miller Fumiture Company übertragen hätten; es könne da
her nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin zu Prozessen in eige
nem Namen ermächtigt sei. 

Die Beklagten beanstanden im weiteren auch die wettbewerbsrechtlichen Er
wägungen der Vorinstanz. Sie führen dazu aus, da die Klägerin nicht rechts
gültig Urheberrechte erworben habe, befänden sich beide Parteien in der glei
chen Rechtslage. Beide würden seit Jahren - wie sie glauben - berechtigter
weise Eames-Möbel vertreiben, wobei sich keine Partei auf 
urheberrechtlichen Schutz berufen könne. Wenn aber beide Parteien mangels 
entgegenstehender urheberrechtlicher Ansprüche berechtigt gewesen seien, 
die Eames-Möbel in ihrer Originalform herzustellen und zu vertreiben, so kön
ne in der Ausübung dieser Rechte kein unlauterer Wettbewerb liegen. 

3.- Offensichtlich unbegründet sind die Rügen, welche die Beklagten gegen die 
wettbewerbsrechtlichen Erwägungen des Obergerichts erheben. Ihrer Auffas
sung, sie seien «mangels entgegenstehender urheberrechtlicher Ansprüche be
rechtigt», die Möbel der Eames-Collection herzustellen und zu vertreiben, 
kann nicht gefolgt werden. Aufgrund der überzeugenden Erwägungen des 
Obergerichts ist vielmehr davon auszugehen, dass die Möbelmodelle, um die 
sich der Streit der Parteien dreht, in der Schweiz urheberrechtlichen Schutz ge
niessen. Insoweit beanstanden die Beklagten das angefochtene Urteil denn 
auch nicht als bundesrechtswidrig. Sie behaupten blass, das Ehepaar Eames 
habe bewusst auf urheberrechtlichen Schutz seiner Werke verzichtet. Diese 
Behauptung findet indessen im angefochtenen Urteil keine Stütze. Sie bleibt 
daher zufolge der Bindung des Bundesgerichts an den von der Vorinstanz fest
gestellten Sachverhalt unbeachtlich (Art. 63 Abs. 2 OG). Im übrigen beziehen 
sich die Rügen der Beklagten gegen die urheberrechtlichen Erwägungen der 
Vorinstanz einzig auf die Frage, wer Inhaber der Urheberrechte an den Mö
belmodellen bzw. wer zur gerichtlichen Geltendmachung dieser Rechte akti
vlegitimiert ist. Wie es sich damit verhält, kann jedoch im Hinblick auf die 
wettbewerbsrechtliche Beurteilung des Verhaltens der Beklagten dahingestellt 
bleiben. In diesem Zusammenhang ist lediglich von Bedeutung, dass die Be
klagten mit dem Vertrieb ihrer Eames-Collection in der Schweiz fremdes gei
stiges Eigentum verwerten, ohne dazu von den Urhebern bzw. deren Rechts
nachfolgern ermächtigt zu sein. Im weiteren ist festzuhalten, dass die Beklag
ten sich mit der Kopie einer ganzen Produktereihe und mit ihrer irreführenden 
Werbung systematisch und planmässig an die wirtschaftliche Leistung der 
Klägerin anlehnen (BGE 113 II 190 E. II/lb S. 201 f., mit Hinweisen). Bei die
ser Sachlage ist dem Obergericht in jeder Hinsicht beizupflichten, wenn es das 
Verhalten der Beklagten als unlauter im Sinne von Art. 2 UWG wertet. 
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Die Aktivlegitimation in bezug auf Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb ist 
dann gegeben, wenn der Kläger durch das Verhalten des Beklagten in seinen 
wirtschaftlichen Interessen verletzt oder bedroht wird (Art. 9 Abs. l UWG). 
Vorauszusetzen ist, dass es sich dabei um schutzwürdige Interessen handelt. 
Diese Voraussetzung ist jedoch im vorliegenden Fall gegeben. Denn unabhän
gig davon, ob die Rechte an den Eames-Möbeln Herman Miller und der Klä
gerin rechtsgültig übertragen oder überlassen worden sind, ist aufgrund der 
Feststellungen des Obergerichts davon auszugehen, dass Herrnan Miller und 
die Klägerin durch Charles und Ray Eames jedenfalls zur Verwertung von de
ren Schöpfungen ermächtigt waren. Es liegt auf der Hand, dass die Klägerin in 
der wirtschaftlichen Position beeinträchtigt wird, die sie aufgrund dieser Er
mächtigung aufgebaut hat, wenn die Beklagten genau die gleichen Möbel auf 
den schweizerischen Markt bringen und dabei mit ihrer Werbung bei den Ab
nehmern den Eindruck wecken, sie vertrieben Originalprodukte. Die Klägerin 
ist deshalb jedenfalls aufgrund des Wettbewerbsrechts zur gerichtlichen Gel
tendmachung des eingeklagten Unterlassungsanspruchs berechtigt. 

4.- D sich somit bereits aus dem Wettbewerbsrecht ergibt, dass das Obergericht 
die Klage zu Recht geschützt hat, erübrigt es sich, die urheberrechtlichen Er
wägungen näher zu prüfen, die es zur Begründung seines Urteils zusätzlich an
führt. Die dagegen gerichteten Berufungsvorbringen stossen ins Leere. 

Art. 3 lit . a UWG - «KONKURS-VERLEUMDUNG» 

- Der Tatbestand der unlauteren Herabsetzung im Sinne von Art. 3 lit. a UWG 
setzt nicht voraus, dass ein mit der Herabsetzung bezweckter E1folg eintritt 
(E. lb). 

- Eine kreditschädigende , unrichtige Behauptung über eine Bodenbelagsfir
ma anlässlich der Vergabe eines Auftrages ist selbst dann unlauter, wenn die 
Vergabe auch aus einem anderen Grund nicht erfolgt wäre (E. I b). 

- Die Weitergabe einer unrichtigen Information , an der man selbst Zweifel 
hegt, e1folgte vorliegend eventualvorsätzlich ( E. 2c ). 

- Pour qu' il y ait denigrement au sens de l' article 3 lettre a LCD, il n' est pas 
necessaire que l' allegation inexacte falla cieuse ou inutilement blessante ait 
produit l' efjet recherche ( c. 1 b ). 

- Une allegation fallacieuse et portant atteinte au credit d' une entreprise de 
revetement de sols, proferee a !' occasion de l' attribution d' une commande, 
est de loyale alors meme que La commande n' aurait pas ete attribuee pour un 
autre motif(c. lb). 

- Celui qui propage une information inexacte en doutant de sa veracite agit 
avec dol eventuel (c. 2c). 
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Urteil des Kassationshofs des Schweizerischen Bundesgerichts vom 22. Januar 
1996 i. S. X. c. B. AG (mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti, Zürich) 

Ein Baukonsortium führte am 17. Juni 1991 eine Sitzung für die Vergebung 
von Boden- und Wandbelege-Arbeiten durch, für welche sich einerseits die B. 
AG, anderseits die K.AG beworben hatte, letztere erhielt schliesslich den Zu
schlag. Architekt X. machte als Mitglied des Baukonsortiums gegenüber den 
übrigen Konsortialen die Bemerkung, er habe aus zuverlässiger Quelle erfah
ren, dass die B. AG schon einmal Konkurs gemacht habe. Diese unrichtige, für 
die Vergebung an die K. AG (gemäss Feststellung der Vorinstanz) aber nicht 
ausschlaggebende Information hatte X. vom Verwaltungsratspräsidenten der 
K. AG erhalten. Die I. Gerichtskommission St. Gallen erklärte X. mit Urteil 
vom 19. April 1994 des unlauteren Wettbewerbs gemäss Art. 3 lit. a i. V.m. Art. 
23 UWG schuldig und verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 7'000.-. Auf Be
rufung des Verurteilten bestätigte das Kantonsgericht St. Gallen mit Urteil 
vom 4. Juli 1995 den angefochtenen Entscheid im Schuldpunkt und setzte die 
ausgesprochene Busse auf Fr. 800.- herab. Das Bundesgericht weist die von 
Architekt X. gegen dieses Urteil erhobene Nichtigkeitsbeschwerde aus folgen
den Erwägungen ab: 

l .a) Der Beschwerdeführer wendet sich zunächst gegen den Schuldspruch des un
lauteren Wettbewerbs. Er macht geltend, seine Äusserung an der Vergebungs
sitzung vom 17. Juni 1991 , wonach die B. AG schon einmal Konkurs gemacht 
habe, habe rein interne Bedeutung gehabt. Nach aussen habe nur der Zuschlag 
gewirkt, wobei zwischen der internen Äusserung des Beschwerdeführers und 
dem Zuschlag kein Kausalzusammenhang bestanden habe. Die B. AG hätte 
den Zuschlag auch ohne seine Bemerkung nicht erhalten. 

b) Das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb bezweckt, den lauteren 
und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten zu gewährleisten 
(Art. 1 UWG). Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in ande
rer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten 
oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder 
zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter han
delt nach Art. 3 lit. a UWG insbesondere, wer andere, ihre Waren, Werke, Lei
stungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irre
führende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. Wer vorsätzlich 
unlauteren Wettbewerb unter anderem nach Art. 3 UWG begeht, wird auf An
trag mit Gefängnis oder mit Busse bestraft (Art. 23 UWG). 

Die Vorinstanz stellte für den Kassationshof verbindlich fest (Art. 277bis Abs. 
1 BStP), dass die Äusserung des Beschwerdeführers unrichtig war und keinen 
Einfluss auf die Vergabe der Plattenarbeiten hatte. Letzteres ist jedoch für die 
Frage des unlauteren Verhaltens ohne Bedeutung. Denn die Bemerkung des 
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Beschwerdeführers, die B. AG sei schon einmal Konkurs gegangen, war ge
eignet, das Verhältnis zwischen Mitbewerbern zu beeinflussen, da sie eine un
richtige und herabsetzende Aussage über die Geschäftsverhältnisse der B. AG 
enthielt (Art. 2 i.V. mit Art. 3 lit. a UWG). In der Äusserung, die sich wohl nur 
an den Kreis der Konsortiumsmitglieder richtete, liegt die Ausführung der 
Handlung. Ihr Erfolg verwirklichte sich durch den herabsetzenden Eindruck, 
den die Äusserung bei den Konsortiumsmitgliedern hevorgerufen hatte. Ob 
und wann die Adressaten dieser Äusserung sich durch diese in ihrem Verhalten 
gegenüber dem herabgesetzten Unternehmen leiten liessen, kann offenbleiben. 
Nach einmal erfolgter Äusserung war es jedenfalls der Kontrolle des Be
schwerdeführers entzogen, ob seine Adressaten deswegen im Rahmen der in 
Frage stehenden Vergebung oder bei einer künftigen Vergebung in ihrem son
stigen Geschäftsgebaren oder blass durch Weitergabe der Information das her
abgesetzte Unternehmen schädigen würden. Daraus ergibt sich, dass von einer 
unlauteren Handlung, bei welcher Ausführung und Erfolg auf den Privatbe
reich beschränkt bleiben und deswegen der potentielle Einfluss auf das Wett
bewerbsverhältnis fehlt, nicht die Rede sein kann (vgl. Hans Peter Walter, Das 
Wettbewerbsverhältnis im neuen UWG, SMI 1992, S. 169 ff., insbes. S. 176). 
Der objektive Tatbestand von Art. 3 lit. a UWG ist deshalb auch insofern er
füllt, als der von Art. 2 UWG geforderte Marktbezug - Beeinflussung des Ver
hältnisses zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern -
gegeben ist. Die Beschwerde ist in diesem Punkt somit unbegründet. [ ... ] 

2.a) Der Beschwerdeführer rügt sodann eine Verletzung von Art. 18 Abs. 2 StGB. 
Die Vorinstanz habe den Vorsatz allein damit begründet, dass er sich bewusst 
gewesen sei, die fragliche Äusserung sei möglicherweise falsch . Die Willens
seite des Vorsatzes habe sie ausser Betracht gelassen. 

b) Der Begriff des Eventualvorsatzes hat im Nebenstrafrecht, so auch im Immate
rialgüterrecht, den gleichen Inhalt wie im gemeinen Strafrecht (BGE 84 IV 128). 
Nach der Rechtsprechung ist Eventualvorsatz gegeben, wenn der Täter den Ein
tritt des Erfolgs bzw. die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, aber den
noch handelt, weil er den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt oder 
sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (BGE 121 IV 249 E. 
3a/aa, 119 IV 1 E. Sa, je mit Hinweisen). Im Einzelfall können sich bei der Ab
grenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit Schwierigkei
ten ergeben. Hinsichtlich der Wissensseite stimmen beide Erscheinungsformen 
des subjektiven Tatbestandes überein. Unterschiede bestehen jedoch beim Wil
lensmoment. Der bewusst fahrlässig handelnde Täter vertraut (aus pflichtwidri
ger Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihm als möglich vorausgesehene Er
folg nicht eintrete und sich das Risiko der Tatbestandserfüllung nicht verwirkli
chen werde. Der eventualvorsätzlich handelnde Täter nimmt hingegen den als 
möglich erkannten Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf und «will» ihn so
mit im Sinne von Art. 18 Abs. 2 StGB. Dass er ihn «billigt», ist demgegenüber 
nicht erforderlich (eingehend BGE 96 IV 99, 103 IV 68). 



502 

Was der Täter wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft sogenannte innere Tat
sachen, ist damit Tatfrage und als tatsächliche Feststellung für das Bundesge
richt verbindlich (Art. 273 Abs. 1 lit. b und Art. 277bis Abs. 1 BStP; vgl. BGB 
121 IV 249 E. 3a/aa, 119 IV 1 E. Sa, je mit Hinweisen). Indes ist der Vorsatz als 
innere Tatsache nur anhand äusserer Kennzeichen feststellbar. Tat- und Rechts
fragen sind insofern eng miteinander verbunden und überschneiden sich teil
weise. Deshalb ist die Rechtsfrage, ob der Täter eventualvorsätzlich handelte , 
ohne Bewertung der Tatfrage kaum zu beantworten. Die kantonale Instanz hat 
deshalb die in diesem Zusammenhang relevanten tatsächlichen Umstände so 
erschöpfend wie möglich festzustellen, und das Bundesgericht kann - jeden
falls in gewissem Umfang- die richtige Bewertung der äusseren Umstände, aus 
denen der Schluss gezogen wurde, der Täter habe die Tatbestandsverwirkli
chung in Kauf genommen, im Hinblick auf den Rechtsbegriff des Eventualdo
lus überprüfen (BGE 121 IV 249 E. 3a/aa, 119 IV 1 E. Sa und 242 E. 2c). 

c) Die Vorinstanz stellte fest , der Beschwerdeführer sei sich der Möglichkeit be
wusst gewesen, dass die fragliche Information falsch sein könnte. Sie stützte 
sich hiefür auf die Aussagen des Beschwerdeführers und auf das Protokoll der 
Sitzung vom 17. Juni 1991 , in welchem die wesentliche Äusserung, wie mehr
fach und im Ergebnis auch vom Beschwerdeführer selbst bezeugt wurde, richtig 
wiedergegeben wird. Wenn der Beschwerdeführer aber Zweifel an der Richtig
keit seiner für die B. AG schwerwiegenden Aussage hatte und er sie trotzdem 
vorbrachte, hat die Vorinstanz zu Recht Eventualvorsatz bejaht. Unter diesen 
Umständen ist der Schluss, die Herabsetzung der B. AG sei für ihn für den Fall 
der Unrichtigkeit seiner Bemerkung voraussehbar gewesen und habe sich ihm 
als so wahrscheinlich aufdrängen müssen, dass sein Verhalten vernünftigerwei
se nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausgelegt werden kann, nicht bundesrechts
widrig. Eine über die Herabsetzung des Angegriffenen hinausgehende besonde
re Absicht der Wettbewerbsbeeinflussung oder der Verletzung ist nicht erforder
lich. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet. 

3. Aus diesen Gründen ist die Nichtigkeitsbeschwerde abzuweisen, soweit auf sie 
eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Be
schwerdeführer die Kosten (Art. 278 Abs. 1 BStP). Der B. AG und B. wird aus 
der Bundesgerichtskasse für das bundesgerichtliche Verfahren eine angemessene 
Entschädigung ausgerichtet, für die der Beschwerdeführer Ersatz zu leisten hat. 

Demnach erkennt das Bundesgericht: 

Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf 
einzutreten ist. 
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2 '000.- wird dem Beschwerdeführer auferlegt. 
Der B. AG und B. wird aus der Bundesgerichtskasse für das bundesgerichtli
che Verfahren eine Entschädigung von insgesamt Fr. l '000. - ausgerichtet; der 
Beschwerdeführer hat hiefür in diesem Umfang Ersatz zu leisten. 
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Anmerkung: 

Unlauterer Wettbewerb lohnt sich! Das ist der bedauerliche Schluss, den man aus 
diesem Fall ziehen muss: Ein Architekt verbreitet anlässlich einer Sitzung des 
Baukonsortiums eventualvorsätzlich die krass unwahre Aussage, einer der beiden 
nach der Abgebotsrunde noch übrig gebliebenen Bewerber hätte bereits einmal 
Konkurs gemacht. Die Fehlinformation hatte der betreffende Architekt just von 
demjenigen Unternehmer zugesteckt erhalten, der schliesslich den Zuschlag für 
die betreffenden Bauarbeiten erhält und der darüber hinaus mit dem Architekten 
persönlich befreundet ist. Eine Rufschädigung übelster Sorte, die in dieser oder 
ähnlicher Form kaum ein Einzelfall sein dürfte und nur zufällig überhaupt je ans 
Tageslicht gelangt. Freilich wird im Verfahren dann behauptet, was sich nachträg
lich sowieso nie mehr verifizieren lässt: Der in seinem Ruf geschädigte Unter
nehmer hätte den Zuschlag ohnehin nicht erhalten. Die weltfremde Behauptung 
wurde vom St. Galler Kantonsgericht kritiklos übernommen. Zum Glück hält das 
Bundesgericht fest, dass dieser Umstand für die Verurteilung wegen unlauterem 
Wettbewerb völlig irrelevant sei. 

Nachdenklich stimmt jedoch die Tatsache, dass die Berufungsinstanz die gegenü
ber dem Architekten schlussendlich ausgesprochene Busse auf Fr. 800. - reduzier
te (Erstinstanz Fr. 7000.-). Beizufügen ist, dass der Unternehmer, der den Zu
schlag erhalten und dem Architekten die Falschinformation gesteckt hatte, zu ei
ner Busse von Fr. 1200.- (Erstinstanz Fr. 3000.-) verurteilt worden war und dass 
die St. Galler Strafverfolgungsbehörden sich zuerst geweigert hatten, den Fall 
überhaupt aufzunehmen. Es bedurfte daher einer Beschwerde bis hinauf zur An
klagekammer, bis eine Untersuchung an die Hand genommen wurde. 

Solche Bussen können von den unlauter handelnden Beteiligten praktisch aus 
dem Porto-Kässeli bezahlt werden. Und die zögerliche Art der Strafverfolgungs
behörden bietet ihnen noch zusätzlichen Schutz. Unter dem Strich lohnt sich da
mit unlautera Wettbewerb allemal, wenn damit eine Auftragsvergabe in fünf- bis 
sechstell iger Höhe im eigenen Interesse «mitbeeinflusst» werden kann. 

Wenn die «wettbewerbliche Erneuerung» der Schweiz nicht nur in Lippenbe
kenntnissen bestehen soll, dann sollten sich auch die Gerichte vermehrt Gedan
ken darüber machen, ob sie nicht falsche Signale aussenden, wenn derartige Ver
haltensweisen mit Bussen von CHF 800.- bestraft werden. Solchem Gebaren 
sollte stattdessen mit abschreckenderen Bussen entgegengetreten werden, damit 
sie von den einschlägigen Kreisen zur Kenntnis genommen und derartige Unlau
terkeiten nicht länger als Kavaliersdelikt betrachtet werden. Andernfalls vird der 
unlauter Agierende belohnt und zu weiteren solchen Handlungen (das nächste 
Mal freilich diskreter) aufgemuntert, während der zu Unrecht Geschädigte auf der 
Strecke bleibt, weil sein Ruf zunichte gemacht wird. 

Christian Hilti 
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Art. 18 LMG, 165 Abs. 2 lit. p, 168,184 LMV, 19, 180 Abs. 2, 185a, 185p 
aLMV - «C-ZINK» 

Die Zulässigkeit einer vor Inkrafttreten des neuen Lebensmittelgesetzes 
durchgeführten Werbekampagne ist nach altem Recht zu beurteilen, ein Ver
bot künftiger Werbung jedoch nach neuem Recht (E. 2b). 
Die Anpreisung der Heilwirkung eines Präparatebestandteils ist in der Wer
bung für Speziallebensmittel bzw. Ergänzungsnahrung unzulässig und irre
führend (E. 3b) . 
Offen gelassen, ob Apotheken und Drogerien wegen einer irreführenden 
Heilmittelwerbung für ein Präparat durch kantonale Behörden die Entfer
nung des Präparats aus dem Sortiment empfohlen werden durfte (E. 4a). 

- Aus vereinzelten, wesentlich weniger schwerwiegenden Vergleichsfällen 
behördlicher Toleranz kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Un
recht abgeleitet werden (E. 4b). 

La liceite d' une campagne publicitaire menee avant l' entree en vigueur de 
la nouvelle loi sur !es denrees alimentaires et !es objets usuels s' apprecie 
selon l' ancien droit, tandis que l' interdiction d' une publicite future doit et
re prononcee en vertu de la nouvelle loi ( c. 2b ). 
II est illicite et trompeur de proner, dans la publicite concernant des ali
ments speciaux, respectivement des denrees alimentaires de compement, !es 
vertus curatives d' un composant d' une preparation ( c. 3b ). 
La question peut demeurer indecise de savoir s' il peut etre recommande aux 
pharmacies et drogueries, par des autorites cantonales, de retirer de leur 
assortiment une preparation faisant l' objet d' une publicite trompeuse au 
sens de la LDAI (c . 4a). 
On ne peut deduire de precedents isoles, dans lesquels des atteintes nota
blement moins graves avaient ete tolerees, un droit a l' egalite de traitement 
dans l' illegalite ( c. 4b ). 

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (II. Öffentlichrechtliche Abteilung) 
vom 6. Februar 1996 i.S. A. AG c. Regierungsrat des Kantons Zürich (nicht zur 
amtlichen Publikation vorgesehen). 

A. Die A. AG vertreibt unter der Bezeichnung «C-Zink» Lutschtabletten aus 
Kirschen- und Orangenfruchtbestandteilen mit beigefügtem organischem 
Zink. Das Bundesamt für Gesundheitswesen (im folgenden: Bundesamt) 
liess das Präparat «C-Zink» mit Bewilligung vom 9. April 1992 als Ergän
zungsnahrung in Tablettenform zu. Es darf als freiverkäufliches Lebensmit
tel in den Verkehr gebracht werden. 

Im Winter 1992/93 stellten die gesundheitspolizeilichen Kontrollorgane fest, 
dass die A. AG auf Plakaten und Flugblättern eine breit angelegte Werbe-
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kampagne für «C-Zink» als Mittel gegen Erkältungskrankheiten durchführte. 
Das kantonale Laboratorium Zürich verfügte am 16. Februar 1993 den sofor
tigen Rückzug und die Beschlagnahmung von Werbematerial, das «C-Zink» 
als Heilmittel erscheinen liess. Der A. AG wurde untersagt, für «C-Zink» 
weiterhin als Heilmittel zu werben. 

B. Der hiergegen von der A. AG eingereichte Rekurs wurde von der Direktion 
des Gesundheitswesens des Kantons Zürich am 27. Dezember 1993 und vom 
Regierungsrat des Kantons Zürich am 23. Dezember 1994 abgewiesen. 

C. Mit Eingabe vom 9. Februar 1995 erhob die A. AG Verwaltungsgerichtsbe
schwerde an das Bundesgericht. Sie beantragt sinngemäss, die angefochtene 
Verfügung sei aufzuheben und es sei das beschlagnahmte Werbematerial 
freizugeben sowie die bisherige Werbung für «C-Zink» als zulässig zu be
zeichnen. 

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ausfolgenden Erwägungen ab: 

2.b) Am 1. Juli 1995 ist die revidierte Lebensmittelgesetzgebung, d.h. das Bun
desgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände vom 9. Oktober 
1992 (LMG; AS 1995, S. 1469 ff.) sowie die Lebensmittelverordnung vom 1. 
März 1995 (LMV; AS 1995 1491 ff.), in Kraft getreten. Damit stellt sich die 
Frage nach dem im hängigen Verfahren vor Bundesgericht anwendbaren 
Recht. Es ist vom Grundsatz auszugehen, dass diejenigen Rechtssätze mass
gebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu 
Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (BGE 119 Ib 103 E. 5 S. 
110; 113 Ib 246 E. 2a S. 249). 

Vorliegend ist die Rechtmässigkeit der von der Beschwerdeführerin im Win
ter 1992/93 durchgeführten Werbekampagne für das Produkt «C-Zink» zu 
beurteilen. Sofern allerdings die damaligen Werbemethoden der Beschwer
deführerin für zulässig erklärt werden, könnte sie diese auch weiterhin ver
wenden. Der zu beurteilende Sachverhalt hat sich damit zwar unter der Gel
tung des alten Rechts verwirklicht, kann sich aber auch künftig wiederholen; 
der angefochtene Entscheid ist damit sowohl aufgrund der früheren Bestim
mungen als auch im Hinblick auf die revidierte Lebensmittelgesetzgebung zu 
prüfen. Dem steht nicht entgegen, dass im Lauf des verwaltungsgerichtlichen 
Beschwerdeverfahrens eingetretene Rechtsänderungen in der Regel (vgl. 
aber beispielsweise BGE 118 lb 145 E. 2 S. 148 ff.) unbeachtlich sind und 
das Bundesgericht im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aussch
liesslich zu prüfen hat, ob der angefochtene Entscheid mit dem zur Zeit sei
nes Erlasses geltenden Recht im Einklang steht (vgl. BGE 119 lb 103 E. 5 S. 
110 mit Hinweisen). Eine Ausnahme ist nämlich dann zu machen, wenn sich 
die Anwendung des neuen Rechts in Anlehnung an Art. 2 Sch!T ZGB um der 
öffentlichen Ordnung willen aufdrängt; dies hat das Bundesgericht zum Bei-
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spiel für den Bereich des Umwelt- und Gewässerschutzrechts bejaht (vgl. 
BGE99Ib 150E. I S. 152/153;99Ia ll3E.9S.124/125; ll2Ib39E. lcS. 
42/43). Mit der Revision der Lebensmittelgesetzgebung soll die Stellung des 
Konsumenten in zweierlei Hinsicht verbessert werden: einerseits ist ein um
fassender Schutz vor gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln und Ge
brauchsgegenständen vorgesehen, andrerseits sollen Täuschungen im Zu
sammenhang mit Lebensmitteln verhindert werden (Art. l lit. a und c LMG; 
vgl. auch BBI 1989 I 917; Amt!. Bull. 1990 S 761 ff., S. 762; Amt!. Bull. 
1992 N 53 ff., S. 53). Diese Ziele liegen im Interesse der öffentlichen Ord
nung; das neue Recht ist deshalb auf ein Verfahren anzuwenden, das bei des
sen Inkrafttreten noch nicht abgeschlossen ist. 

3.a) Bei dem von der Beschwerdeführerin vertriebenen Präparat «C-Zink» han
delt es sich um eine Ergänzungsnahrung nach Art. 185p aLMV bzw. Art. 184 
LMV. Ergänzungsnahrungen gelten als Speziallebensmittel im Sinne von 
Art. 180 Abs. 2 aLMV bzw. Art. 165 Abs. 2 lit. p LMV und sollen die nor
male Ernährung derart ergänzen, dass besondere ernährungsphysiologische 
Bedürfnisse gedeckt werden können. Sie sind gemäss Art. 185a aLMV und 
Art. 168 LMV bewilligungspflichtig. 

Nach früherem Recht waren allgemeine Hinweise, «die auf eine günstige ge
sundheitliche Wirkung [von Lebensmitteln] schliessen lassen» zulässig; aller
dings war dafür eine Bewilligung des Bundesamts erforderlich (Art. 19 Abs. 2 
aLMV). Sodann durfte «bei den von Natur aus erfahrungsgemäss vitaminhalti
gen bzw. auch bei den an Vitaminen angereicherten Lebensmitteln» - unter ge
wissen Voraussetzungen und ebenfalls nur mit vorgängiger Bewilligung des 
Bundesamts - auf die Bedeutung und Wirkung derjenigen Vitamine hingewie
sen werden, die das betreffende Lebensmittel enthielt (Art. 19 Abs. 3, Art. 20 
aLMV). Das Eidgenössische Departement des Innern legte in der Verfügung 
vom 7. März 1957 über Zusatz und Anpreisung von Vitaminen bei Lebensmit
teln (Vitaminverfügung; SR 817.023) die Leitsätze für derartige Vitaminanprei
sungen im einzelnen fest. Art. 16 lit. b Vitaminverfügung umschrieb die hin
sichtlich der gesundheitsfördernden Wirkung von Vitamin C erlaubten Angaben 
wie folgt: es trage zur Funktionstüchtigkeit der blutführenden Gefässe (Kapilla
ren) bei und sei nötig für die Knochenbildung und die Erhaltung eines gesunden 
Zahnfleisches; es fördere die Zellatmung und die Abwehr gegen Infektionen 
(Schnupfen, Erkältung). Im Zuge der Revision wurden die entsprechenden Be
stimmungen der alten Lebensmittelverordnung sowie die Vitaminverfügung 
aufgehoben (vgl. Art. 439 Iit. a LMV sowie Art. 12 Abs. 1 der Nährwertverord
nung vom 26. Juni 1995, NwV, AS 1995 S. 3329 ff.). Die Nährwertverordnung 
regelt neu die Nährwertkennzeichnung bei Vitaminen und Mineralstoffen (vgl. 
Art. 5 und 6 NwV). Es sind nur noch allgemeine Hinweise auf die besondere 
Zweckbestimmung und die besondere emährungsphysiologische Wirkung ei
nes Speziallebensmittels erlaubt, für die nach revidiertem Recht keine Bewilli
gung des Bundesamts mehr erforderlich ist (vgl. Art. 167 LMV). 
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Verboten sind hingegen - sowohl nach altem wie auch nach neuem Recht -
Heilanpreisungen, d.h. Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der 
Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zu
schreiben oder den Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften 
vorhanden sind, sowie Aufmachungen irgendwelcher Art, die einem Lebens
mittel den Anschein eines Heilmittels geben (Art. 19 Abs. 1 lit. c und d LMV, 
sowie sinngemäss Art. 19 Abs. 1 aLMV und Art. 182 Abs. 1 aLMV). Das 
Verbot von Heilanpreisungen gilt auch für die Produktewerbung (Art. 19 
Abs. 2 LMV). Art. 185 aLMV bestimmte diesbezüglich ausdrücklich, dass 
die Aussagen in Werbetexten nicht über die Angaben hinausgehen dürfen, 
die das Bundesamt für die Etiketten, Packungen und Beipackzettel geneh
migt hat. 

b) Das Bundesamt liess am 9. April 1992 «C-Zink» als Speziallebensmittel 
gemäss Art. 185p aLMV zu und bewilligte der Beschwerdeführerin gleich
zeitig, sie dürfe auf das dem Präparat beigefügte Vitamin C besonders hin
weisen (Art. 20 aLMV). 

Die Anpreisungen der im Winter 1992/93 durchgeführten Werbekampagne 
bezogen sich indessen nicht nur auf das in «C-Zink» enthaltene Vitamin C, 
sondern unmittelbar - und damit unzulässigerweise - auf das Präparat «C
Zink» selbst. Die auf dem Werbeplakat dargestellte Person mit Erkältungs
symptomen und der Hinweis, dass die Einnahme von «C-Zink» angezeigt sei 
bei Zinkmangel sowie für eine «wirksame Unterstützung der Schleimhäute 
der oberen Luftwege» , lassen auf ein Heilmittel schliessen. Noch deutlicher 
wirbt die Beschwerdeführerin mit dem von ihr verteilten Flugblatt, das in ei
nem auf der Vorderseite abgedruckten Zeitschriftenartikel Zink als «Erzfeind 
des Erkältungsvirus» bezeichnet und - unter Hinweis auf die rückseitig abge
bildete Packung - «C-Zink» als ein «Erfolgspräparat unter Kindern und Er
wachsenen zugleich» anpreist. Auch dem aufmerksamen Betrachter dürfte 
bei dieser Darstellung entgehen, dass die Heilwirkung lediglich dem Stoff 
Zink und nicht notwendigerweise auch dem Produkt «C-Zink» zukommen 
soll. Eine Täuschung des Konsumenten wird damit zumindest in Kauf ge
nommen. Die Darstellung der Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe an das 
Bundesgericht, «im Flugblatt sei bloss ein produkteneutraler Artikel über 
den Stoff Zink wiedergegeben, ohne dass dort spezifisch das Produkt 'C
Zink' angepriesen würde», erscheint deshalb bewusst simplifizierend und 
geht an der Sache vorbei. 

c) Zusammenfassend ergibt sich, dass die von der Beschwerdeführerin gewählten 
Werbemethoden beim Konsumenten den - unzutreffenden - Eindruck erweck
ten, mit dem Kauf von «C-Zink» erwerbe er ein Heilmittel gegen Erkältungs
krankheiten. Die Beschwerdeführerin verstiess damit gegen das Verbot von 
Heilanpreisungen für Lebensmittel (Art. 19 Abs. 1 und Art. 182 Abs. 1 aLMV; 
Art. 19 Abs. 1 lit. c und d LMV). Hierbei handelt es sich um einen Spezialtat-
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bestand des im revidierten Lebensmittelgesetz nun allgemein statuierten Täu
schungsverbots (Art. 18 LMG). Die kantonalen Behörden waren deshalb - im 
Rahmen ihrer lebensmittelpolizeilichen Aufsichtskompetenz (vgl. BGE 117 Ib 
441 E. 1c S. 444; Art. 69bis BV; Art. 3 ff. aLMG, Art. 40 LMG) - befugt, das 
nicht gesetzeskonforme Werbematerial der Beschwerdeführerin zu beschla
gnahmen und ihr weitere widerrechtliche Werbung zu untersagen. 

4.a) Die Beschwerdeführerin macht im weiteren geltend, der Grundsatz der Ver
hältnismässigkeit sei verletzt, da sie nicht lediglich zum Abbruch der Wer
bung aufgefordert, sondern Drogerien und Apotheken empfohlen worden sei, 
das Produkt «C-Zink» ganz aus dem Sortiment zu entfernen. Die Beschwer
deführerin stellt den Sachverhalt insofern irreführend dar, als die entspre
chende Verfügung vom 27. Januar 1993 der Kantonalen Heilmittelkontrolle, 
die sich auf kantonales Recht stützte (§§ 1 und 3 Abs. 1 Kantonale Heilmit
telverordnung), in einem separaten Rekursverfahren beim Regierungsrat an
gefochten wurde, und die Beschwerdeführerin in der Folge gegen den ab
weisenden Rekursentscheid keine staatsrechtliche Beschwerde erhoben hat. 
Im vorliegenden Verfahren kann somit einzig geprüft werden, ob die ge
genüber der Beschwerdeführerin angeordnete Beschlagnahme des beanstan
deten Werbematerials sowie das Verbot weiterer widerrechtlicher Werbung 
verhältnismässig waren. Dies ist zu bejahen. Nicht nur wurde damit der im 
öffentlichen Interesse liegende Zweck erreicht, nämlich der Schutz des Kon
sumenten vor irreführenden Anpreisungen, sondern es stand auch keine mil
dere Massnahme zur Verfügung, mit welcher der angestrebte Zweck eben
falls hätte erreicht werden können. Die Beschwerdeführerin hatte - gemäss 
ihrem Schreiben vom 6. Februar 1993 an das Bundesamt - im übrigen vor
sorglicherweise selber sämtliche Werbekampagnen abgebrochen, soweit dies 
möglich war. Der staatliche Eingriff ging demnach nicht weiter; er stellt in
sofern keine unzulässige Beeinträchtigung der privaten Interessen der Be
schwerdeführerin dar und erweist sich auch als verhältnismässig. 

b) Unter Hinweis auf verschiedene andere Nahrungsergänzungspräparate, bei de
nen in entsprechenden Werbetexten ebenfalls auf eine heilende Wirkung hin
gewiesen werde, macht die Beschwerdeführerin sodann geltend, dass - sogar 
wenn die Werbung für «C-Zink» mit verbotenen Heilanpreisungen verbunden 
gewesen wäre - sie Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht habe, da die 
Behörden offensichtlich gegenüber vergleichbaren Werbemethoden für ähnli
che Produkte nicht einschritten. Diesem Einwand der Beschwerdeführerin 
steht generell entgegen, dass das Ausmass ihrer eigenen Werbekampagne das
jenige der von ihr angeführten Produkte bei weitem übersteigt. Die Beschwer
deführerin pries das Mittel «C-Zink» auf Hängeplakaten in öffentlichen Ver
kehrsmitteln, in Postwurfsendungen an private Haushalte- und mit Wettbewer
ben in Apotheken und Drogerien als Heilmittel gegen Erkältungen an. 
Demgegenüber stammen die Beispiele der Beschwerdeführerin aus Apothe
kerzeitschriften (vgl. z.B . Vitasana-Magazin Nr. 6/92) bzw. Werbematerial, das 
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in Apotheken und Drogerien aufgelegt wird; so dass es von vornherein nur ei
nem einschlägig interessierten Kundenkreis zugänglich ist. Die Werbekampa
gne der Beschwerdeführerin unterscheidet sich in ihrer Breitenwirkung damit 
erheblich von jener der Vergleichsprodukte, weshalb schon insofern einem all
fälligen Anspruch auf Gleichbehandlung die Grundlage entzogen ist. Bei nähe
rer Betrachtung' ergibt sich indessen auch inhaltlich keine Übereinstimmung 
zwischen der Werbung für die angeführten Produkte und der Kampagne der 
Beschwerdeführerin. Der von ihr ins Recht gelegte Artikel über den Wirkstoff 
Pycnogenol - einen Extrakt der Pinienrinde -, der Bestandteil eines Medika
ments bilden kann, enthält lediglich produkteneutrale Informationen, ohne auf 
ein einzelnes Medikament Bezug zu nehmen. Hierfür käme etwa Pygenol in 
Frage, das allerdings als Heilmittel - nicht als Speziallebensmittel - zugelassen 
ist. Die Werbung für die Produkte Biorganic Vitamin C, Cvit, New Vit und Fer
roforte bezieht sich nur auf deren Vitamingehalt. Dies war gemäss Art. 16 der 
damals in Kraft stehenden Vitaminverfügung zulässig und wurde auch der Be
schwerdeführerin bewilligt, deren zweites Werbeplakat in ganz ähnlicher Form 
das in «C-Zink» enthaltene Vitamin C anpreist. Die Produkte Biotta Bio-Cas
sis-Nektar, Biologischer Honig, Vitaminfruchtsaft und Kräutertee sind Nah
rungsmittel, die - für den Durchschnittskonsumenten ohne weiteres ersichtlich 
- zwar gesundheitsfördernd aber nicht heilend wirken. Das Mittel Aktiv-Kalk 
wird gemäss dem von der Beschwerdeführerin eingereichten Werbeprospekt in 
Deutschland vertrieben. Damit steht nicht fest, ob und zu welchem Zweck eine 
Bewilligung für die Schweiz erteilt wurde. Dieses Produkt kann deshalb nicht 
vergleichsweise beigezogen werden. Bei L-Camitin handelt es sich offenbar 
um einen Nährstoff für die «optimale Fettverbrennung und Energiefreiset
zung» ; die bei den Akten liegende Broschüre enthält denn auch vorwiegend 
Ausführungen über dessen Bedeutung für den Fettstoffwechsel. Auxina, Flora
dix und Guarana sind Kräftigungs- und Aufbaumittel, die wegen ihres beson
deren Mineralstoffgehalts (Auxina enthält Magnesium; der Hefe-Gemüse
Kräuter-Saft Floradix enthält Eisen; Guarana enthält gemäss Werbung «reiz
freies Koffein» ) die körpereigene Widerstandskraft steigern und allgemein die 
Vitalität erhöhen sollen. Auch hiebei handelt es sich somit nicht um verbotene 
Heilanpreisungen. Einzig hinsichtlich des Präparats Xenofit ist fraglich, ob 
nicht ähnliche Werbemethoden eingesetzt werden, wie sie der Beschwerdefüh
rerin verboten wurden, da auch hier mit Hinweisen auf eine günstige Wirkung 
bei «Heuschnupfen, Sonnenallergie, Muskel- und Wadenkrämpfen, Nervosität, 
Schlafstörungen und Depressionen» geworben wird. Allerdings kann aus ei
nem einzelnen Fall, in welchem sich die gesundheitspolizeilichen Kontrollor
gane nicht veranlasst sehen, gegen ein - unter Umständen - nicht gesetzeskon
formes Verhalten eines andern Marktteilnehmers einzuschreiten, kein An
spruch auf Gleichbehandlung im Unrecht abgeleitet werden. Ein solcher würde 
allenfalls dann bestehen, wenn eine Behörde nicht nur in einem oder in einigen 
Fällen, sondern in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht, und sie zu erklären 
gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden werde (BGE 
115 1a 81 E 2a S. 83, und dortige Hinweise). Von einer eigentlichen gesetzes-
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widrigen Praxis kann im vorliegenden Fall jedoch keine Rede sein. Aus den 
sich bei den Akten befindlichen Jahresberichten 1991 - 1993 des Kantonalen 
Laboratoriums Zürich ergibt sich vielmehr, dass unzulässige Anpreisungen in 
der Lebensmittelwerbung regelmässig beanstandet werden. 

Demnach erkennt das Bundesgericht: 

1.- Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen. 
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-wird der Beschwerdeführerin aufer

legt. 

Art. 3 lit. a und b UWG- «70'000 MAL GÜNSTIGER » 

Die Muttergesellschaft kann passivlegitimiert sein für Massnahmebegehren 
gegen die Werbung ihrer Töchter (E. 2). 
Die Slogans «70 '000 mal günstiger» und «70'000 mal den Dauertiefpreis» 
suggerieren ein grosses Sortiment zu dauerhaft günstigeren Preisen und 
sind unwahr und damit unlauter, wenn ein Konkurrent mehrere Artikel gün
stiger anbietet ( E. 3b/a). 
Ein qualitativ messbares Element einer Werbeaussage wie «70'000 mal 
günstiger» darf innerhalb einer gewissen Bandbreite gerundet sein, nicht 
aber als «Phantasiezahl» wesentliche Aspekte des Angebots für den Konsu
menten vernachlässigen (E . 3blb). 

- Die Werbeankündigung eines Newcomers, «das Zürcher Preismonopol zu 
stürzen», setzt die bisherigen Anbieter unlauter herab (E. 3d). 

- «Alle Geräte aller Hersteller zum allerkleinsten Preis» ist keine markt
schreierische Übertreibung (E. 3e/a). 
Ein als Reaktion auf die beanstandete Werbekampagne veröffentlichtes In
serat des Klägers kann vom Beklagten nicht als Gegenanschuldigung vorge
bracht werden (E. 3b). 

- II est possible de requerir contre la societe mere des mesures provisionnel
les visant une publicite de ses filiales ( c. 2 ). 
Les slogans «70 '000 fois plus avantageux» et «70 '000 Jois prix bas perma
nent» suggerent /' existence d' un !arge assortiment de produits ojferts a des 
prix constamment tres avantageux ; ils sont fallacieux et par consequent 
deloyaux si un concurrent ojfre plusieurs articles a des prix plus avantageux 
(c. 3 bla). 

- U n slogan tel que « 70 '000 Jois plus avantageux» peut resulter dans une cer
taine mesure d' une approximation, mais il ne doit pass' agir d' un «nombre 
fantaisiste » negligeant des aspects importants de/' ojfre au consommateur 
(c. 3 blb). 
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- L' annonce publicitaire d' un nouveau venu indiquant qu' il va «faires' ecrou
ler le monopole zurichois des prix» est denigrante a l' egard des concurrents 
deja presents sur le marche (c . 3 d). 

- Le slogan «Tous !es appareils de tous !es fabricants aux prix !es plus bas» 
ne constitue pas une exageration admissible dans la publicite ( c. 3 ela). 

- Le cite ne peut invoquer la publication d' une annonce publicitaire du re
querant, en reaction a la campagne publicitaire litigieuse ( c. 3 b ). 

Rekursentscheid des Obergerichts des Kantons Zürich (II. ZK) vom 15. Dezember 
1994 i.S. F. AG gegen Media Markt Verwaltungs AG 

1. Die Vorinstanz hat mit der angefochtenen Verfügung das Begehren der Klä
gerin um eine vorsorgliche Massnahme geschützt und der Beklagten die Ver
breitung folgender Behauptungen verboten: 

«- Media Markt sei 70'000 mal günstiger; 
- bei Media Markt gebe es 70'000 mal den Dauertiefpreis; 
- Media Markt stürze das Zürcher Preismonopol; 
- Media Markt biete alle Geräte aller Hersteller zum allerkleinsten Preis an.» 
[ .. . ] 

2. Was die Passivlegitimation betrifft, vermag die Beklagte nicht durch ein
deutige Unterlagen - etwa Auftragsschreiben an die Insertionsorgane o.ä. -
nachzuweisen, dass sie mit der Werbung in keiner Weise befasst ist. Die 
Klägerin anderseits hat die Passivlegitimation für das vorliegende Massnah
meverfahren insoweit glaubhaftgemacht, als die von ihr ins Recht gefasste 
Beklagte aufgrund des Handelsregistereintrags und des von beklagtischer 
Seite erstellten Organigramms der Media-Markt-Gruppe als ein für die strei
tigen Inserate verantwortlicher Ansprechpartner erscheint. Soweit die Be
klagte geltend macht, es könne nicht z.B. - Nestle als Konzern für die Wer
bung von Maggi belangt werden, verkennt sie, dass durchaus von Nestle für 
Maggi geworben werden oder eine der Konzerntochter gegenüber verbote
ne Werbung von der Mutter weitergeführt werden könnte. Für Dritte ist je
denfalls aus den Handelsregistereinträgen und den öffentlich zugänglichen 
Angaben über die Gruppenstruktur nicht erkennbar, wer für die Werbung 
verantwortlich ist. Auf diese öffentlich zugänglichen Angaben ist umso 
mehr abzustellen, als die Beklagte im Rekursverfahren (aus unerfindlichen 
Gründen) die Aufteilung der Werbearbeit auf die beiden möglichen Beklag
ten als Betriebsgeheimnis qualifiziert. 

Unzweifelhaft ist jedenfalls, dass die Werbung im Blick auf einen einheitlichen 
und eindringlichen Marktauftritt des Newcomers «Media Markt» eine Grup
penaufgabe ist, weshalb sie sowohl von der Detailhandels- wie auch der hier 
ins Recht gefassten Management- und Verwaltungsdienstleistungsgesell-
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schaft erbracht und von dieser - ihrem aus dem Handelsregister erkennbaren 
Aufgabenbereich nach - auch gesteuert werden kann, weshalb eine ihr ge
genüber erlassene Anordnung keinesfalls nutzlos ist. 

Aus diesen Gründen ist ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse der Kläge
rin erstellt und der Rekurs materiell zu behandeln. 

3. Was die Unlauterkeit der von der Vorinstanz beanstandeten Textstellen be
trifft, kann zunächst im Sinne von § 161 GVG auf die einlässlichen und über
zeugenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden. Was 
die Beklagte dagegen im Rekursverfahren vorbringt, überzeugt - jedenfalls 
im Rahmen der im Massnahmeverfahren gebotenen summarischen Glaub
würdigkeitsprüfung - nicht. 

a) Die von der Vorinstanz beanstandeten Slogans beinhalten für sich allein wie 
auch im Rahmen einer gesamthaften Würdigung der im Umfeld der Eröff
nung breit angelegten und bis heute fortgeführten Kampagne als zentrale 
Aussage, die Beklagte biete ein sehr grosses -quantitativ beziffertes - Sorti
ment dauernd zu «günstigeren» (als den bislang marktüblichen bzw. von der 
Konkurrenz verlangten) Preisen. Das ist an sich nicht a priori unlautere Wer
bung, ist aber an den Tatsachen und am erzeugten Eindruck zu messen: 

b) a) Mit dem in jedem Inserat wiederkehrenden, mit dem Logo kombinierten und 
markant aufgemachten Slogan, es sei «Media Markt 70 ' 000 mal günstiger», 
vereinzelt kombiniert mit «Bei Media Markt gibt 's 70 '000 mal den Dauer
tiefpreis», unterstreicht die Beklagte sowohl nach dem naheliegenden Wort
laut wie auch aufgrund der Gesamtkonzeption ihres Werbeauftritts klar den 
Anspruch, sie - als Newcomer biete ein grosses Sortiment, das zudem - und 
zwar dauernd - «günstiger» sei als das der etablierten bisherigen/übrigen An
bieter. Zwar mag man einräumen, dass bei einem Sortiment von 70'000 Ar
tikeln der eine oder andere davon (und wäre es nur im Rahmen einer befri
steten Aktion) von der Konkurrenz günstiger angeboten würde, und es ver
möchte der vereinzelte Nachweis eines anderswo günstiger vertriebenen 
Artikels bei einem breiten Sortimentsspektrum den Slogan an sich (trotz 
BGE 94 IV 34; s. auch Streuli-Youssef, SIWR V/1, Lauterkeitsrecht, Basel 
1994, 92) aus dem Blickwinkel des Massnahmerichters möglicherweise noch 
nicht ohne weiteres unlauter werden zu lassen. Der Klägerin - offenkundig 
nicht im Bestreben, die 70'000 (oder allenfalls noch mehr) Positionen um
fassend zu überprüfen, was im Massnahmeverfahren zum vornherein ausser 
Betracht fällt - war indes doch mehrfach bezüglich gängiger Artikel der 
Nachweis möglich, dass sie günstiger verkauft; anderseits scheint auch die 
Beklagte in ihren prozessualen Äusserungen durchaus nicht in Anspruch zu 
nehmen, generell billiger als die übrigen Anbieter bzw. die Klägerin zu ver
kaufen, sondern nur, insgesamt günstig zu sein. Damit ergibt sich aber für das 
Massnahmeverfahren die Glaubhaftigkeit der klägerischen Position, dass mit 
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dem beanstandeten Slogan pauschal eine unzutreffende Preiswürdigkeit des 
beklagtischen Sortiments in seiner Gesamtheit suggeriert werde. 

ß) Indem sodann eine konkrete Zahl (70'000) von der Beklagten in ihre Wer
bung eingeführt wurde, hat sie sich dabei behaften zu lassen, dass ein quan
titativ messbares Element besteht, dessen Aussage - einschliesslich des 
Wahrheitsgehaltes - relevant und überprüfbar ist. Dabei versteht sich - dem 
simplifizierenden Charakter einer Werbebotschaft entsprechend -, dass 
nicht nachzuprüfen ist, ob eine solche Zahl allenfalls in einer gewissen 
Bandbreite «gerundet» wurde. Entscheidend ist aber, dass sich eine solche 
quantitative Angabe auf für den Konsumenten wesentliche Aspekte des An
gebots beziehen und in dieser Aussage korrekt sein muss . Ein solcher Slo
gan mit quantitativ messbarer Aussage darf zudem nicht leichthin als blosse 
«Phantasiezahl» - wie die Beklagte verschiedentlich anklingen lässt - ge
deutet werden, sondern ist so auszulegen, wie er vom Publikum - welches 
auch von der Werbung im Konsumgütersektor eine relevante Aussage er
warten darf - vernünftigerweise verstanden wird. Nur am Rande sei ange
merkt, dass die - wenn auch in anderem Zusammenhang (dazu hinten lit. e) 
- aufgestellte These, dass marktschreierische Angebote sozusagen automa
tisch zu Werturteilen würden und damit der Übertreibung gewissermassen 
keine Schranke gesetzt wäre, weder rechtlich nachvollziehbar noch prak
tisch erstrebenswert ist, da sich Werbung damit der lauterkeitsrechtlichen 
Kontrolle immer dann entziehen könnte, wenn sie überbordet; ob - unab
hängig von rechtlichen Erwägungen - mit einer solch schrankenlosen Wer
bung deren Akzeptanz und Resonanz verbessert würden, darf füglich be
zweifelt werden. Eine bezifferte oder anderweitig bestimmbar quantifizierte 
Werbebotschaft ( etwa: «alle Produkte») stellt aber grundsätzlich den An
spruch, Sinn zu machen, und darf auf diesem selbst erzeugten Anspruch be
haftet werden. Anpreisung und Zahlenangabe könnten im übrigen durchaus 
verknüpft werden, ohne irrezuführen: etwa indem gesagt wird, man verkau
fe «hunderttausende» (wenn es klar weniger sind: «unzählige») CD's oder 
habe «70'000 Produkte» im Sortiment. Damit behauptet man aber vernünf
tigerweise - und der Konsument darf dies auch so verstehen -, dass eine ent
sprechende Auswahl bestehe, mithin nicht im Stile eines «Lagerhauses» ei
ne Vielzahl gleicher Artikel gestapelt oder das Sortiment mehrerer Filialen 
aufaddiert werde (so die zu unrecht von der Beklagten als irrelevant qualifi
zierte Aussage des Media-Markt-Gründers Walter Gunz im Vorfeld der 
Eröffnung der schweizerischen Filialen). Auch versteht sich, dass eine Zahl
angabe über das Sortiment aus Sicht des Konsumenten nicht die Lagerbe
stände zu akkumulieren hat; dass ein auf den Umsatz mit den einzelnen Pro
dukten abgestimmtes Lager besteht und die anbegehrten Artikel bei einem 
Besuch im Verkaufslokal in der Regel auch tatsächlich vorrätig sind, setzt 
der durchschnittliche Konsument von einem durchschnittlich begabten Ver
käufer voraus, dem die Absicht unterstellt wird, zumindest leicht transpor
tierbare Produkte dem im Laden befindlichen, kaufbereiten Konsumenten 
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veräussern zu wollen. Interessant ist aus Sicht des Konsumenten hingegen -
und diesen .Aspekt streicht denn auch die Beklagte in ihrer Werbung heraus 
(vgl. nachfolgend lit. e) -, dass sie die gesamte Produktepalette aller (rele
vanten) Hersteller nicht nur (aus Katalogen, auf Bestellung) vertreibe, son
dern am Lager habe. Nicht wieviel Stück Kartoffeln oder Bücher, sondern 
wieviele der marktgängigen Sorten oder wieviele Titel am Lager sind - nicht 
die Inventar-, sondern die Positionenliste - interessiert. Alles andere wäre 
nicht nur marktschreierisch, sondern im Zusammenhang mit einer konkre
ten Zahlenangabe, die sich nicht a priori als Phantasiezahl ( «Abermillionen 
Kartoffeln/Bücher am Lager») entpuppt, irreführend, über die eigene Lei
stungsfähigkeit täuschend und damit unlauter. 

Dass die Beklagte die von ihr selbst vorgenommene Bezifferung ihres Sorti
ments als fiktiv betrachtet, indem sie ihre Werbung bzw. die damit überein
stimmende Äusserung des deutschen Gründers der Kette als unerheblich be
trachtet und in ihrer eigenen Werbung auch andere Zahlenangaben vorlegt, 
ändert an diesem Ergebnis nichts: Der Slogan «70'000 x günstiger» lässt sich 
- jedenfalls aus Sicht des Durchschnittskonsumenten bzw. des Gerichts, wel
che lediglich über die Flut von Elektro-, Photo-, Musik-, Haushalt- und Tele
kommunikationsapparaten, Spielgeräten und Computern sowie entsprechen
dem Zubehör informiert sind - nicht a priori als Phantasiezahl entlarven. Je
denfalls kann die Beklagte noch nicht vom «Ruf» der «Denner>>-Werbung 
profitieren, wo das Bundesgericht - allerdings unter besonderen Umständen -
erwogen hatte, dass man diese nicht wörtlich nehme und das Publikum an 
Übertreibungen gewohnt sei (BGE 112 II 268 ff., 285; vgl. dazu Streuli
Youssef, a.a.O., SIWR V/1 83). 

c) Weiter steht der Slogan zur Diskussion: «Bei Media Markt gibt's 70'000 mal 
den Dauertiefpreis». 

ex) Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, nicht mit dem Superlativ zu wer
ben, womit sie lediglich behaupte, preiswert zu verkaufen, aber nicht einen 
Vergleich mit den Mitwettbewerbern durchzuführen. Das trifft nur bedingt 
zu: Wer von sich behauptet, zum Tiefpreis zu verkaufen, setzt den eigenen 
Preis in Relation zu den gängigen Preisen vergleichbarer Anbieter, welche -
z.B. - zum Katalogpreis oder - wie in der weiteren Werbung der Beklagten 
konkret anklingt - auf dem Preisniveau des örtlichen «Monopols» (unten lit. 
d) verkaufen; wer zum Tiefpreis anbietet muss deshalb den Nachweis erbrin
gen können, auf dem Niveau weiterer vergleichbarer Anbieter zu operieren. 
Das scheint bei der Beklagten der Fall zu sein, und es wird von der Klägerin 
denn auch nicht etwa beanstandet, die Beklagte bewege sich entgegen ihren 
Anpreisungen im Hochpreissegment. Doch ändert dies nichts daran, dass 
dieser Slogan zum einen in seiner quantitativen Aussage über die Sorti
mentsbreite zu beurteilen (dazu oben lit. a/ß) und anderseits in der Kombi
nation mit dem stets wiederkehrenden «70'000 mal günstiger» zu lesen ist. 
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ß) Soweit die Beklagte beanstandet, es sei dieser Slogan - obwohl ihn die Vorin
stanz in den Erwägungen nur in Verbindung mit dem in lit. b behandelten 
«70'000 mal günstiger» als unlauter betrachtet habe zu unrecht in unbeding
ter Form verboten worden, kommt dem im Massnahmeverfahren keine Be
deutung zu: Zum einen anerkennt implizit auch die Beklagte, dass es auf den 
Gesamteindruck der Werbebotschaft ankommt, der beim beanstandeten Inse
rat zur Folge hat, dass in der Kombination der Aussagen ein «Superlativ-Ef
fekt» resultiert, indem die «Komparativ-Formel» zur Aussage führt, es sei 
die Beklagte dank ihrer Dauertiefpreise günstiger als die bisherigen/übrigen 
Mitbewerber - mithin die (absolut) günstigste, was fraglos einen Vergleich 
darstellt. Wenn die Beklagte heute formuliert, <«günstiger> ist demnach bloss 
gleich <günstig»>, so ist diese grammatisch-stilistische Akrobatik nicht ge
eignet, den mit der Kombination - zwar in Vermeidung eines Superlativs -
geschaffenen Eindruck der Botschaft auf den unbefangenen Leser zu verwi
schen. 

y) Ob die Beklagte allenfalls befugt wäre, im Umfeld eines gänzlich neu konzi
pierten Inserats etwa den Ausdruck aufzunehmen, sie arbeite mit «Dauertief
preisen», ist im Massnahmeverfahren nicht zu beantworten. Immerhin könn
te dann ein neuer Sachverhalt vorliegen, der insofern nicht vom erstinstanz
lichen Dispositiv, das zusammen mit der Begründung zu verstehen ist, erfasst 
wäre; es sei aber mit Nachdruck unterstrichen, dass eine gänzliche Neuorien
tierung der Werbeaussage vorliegen müsste (etwa in dem Sinne, dass nicht 
mit Aktionen, sondern mit Dauertiefpreisen operiert werde). 

d) Was den von der Beklagten geprägten Ausdruck des «Zürcher Preismono
pols» betrifft, vermögen im Massnahmeverfahren die Preisentwicklungen 
der verschiedenen im Streit liegenden Produktegruppen, die für die Preisbe
stimmung massgebenden verschiedenen Einflüsse (wie etwa der Marktauf
tritt der Beklagten, aber auch das konjunkturelle Umfeld, welches preisliche 
Impulse zur Belebung der Nachfrage durchaus unabhängig vom Auftreten 
der Beklagten nahelegen mochte), nebst weiteren Umständen nicht im ein
zelnen nachvollzogen zu werden. Entscheidend ist aber, dass die Newcome
rin den bisherigen Mitbewerbern mit dieser Aussage monopolistische Ten
denzen unterstellt, die im traditionell umkämpften Markt, auf dem sich die 
Parteien bewegen, nicht glaubhaft erscheinen, was indes die bisherigen 
Marktteilnehmer fraglos in den Augen der Konsumenten unnötig herabsetzt. 

e) Dass die Beklagte «alle Gerate aller Hersteller zum allerkleinsten Preis» an
biete, betrifft zum einen den bereits unter lit. b und c behandelten Aspekt. 

a) Es wird hier klarerweise mit dem Superlativ gearbeitet, und wenn die Be
klagte meint, es sei dieser Superlativ als solcher schon als sofort erkennbare 
Übertreibung zu betrachten, so setzt sie sich mit den eigenen Ausführungen 
zu den «bloss» komparativen Formulierungen in Widerspruch. Diese Argu-
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mentation konsequent fortgeführt, wäre gerade die Preiswerbung mit dem 
Superlativ als zulässig zu betrachten. Dieser Logik ist nicht zu folgen; zwar 
mag im Einzelfall eine erkennbare marktschreierische Übertreibung vorlie
gen, welche Jauterkeitsrechtlich unverfänglich wäre; zumindest im Massnah
meverfahren erscheint es jedoch angebracht, die insgesamt von Graphik, 
Wortwahl und Umfang reisserisch und überaus breit aufgemachte Werbung 
der Beklagten, welche nicht mit einer bloss punktuellen Übertreibung arbei
tet, sondern - an sich erlaubt - darauf angelegt ist, die Beklagte als in jeder 
Beziehung hervorragend darzustellen, zum Wortlaut zu nehmen. 

ß) Zudem ist aufgrund der im wesentlichen unbestrittenen klägerischen Anga
ben erstellt, dass die Beklagte zumindest in der Schweiz bekannte Marken 
nicht in ihrem Sortiment führt. Wenn mithin auch Anlass bestehen mag, den 
Slogan «alle Geräte aller Hersteller» insoweit zurückhaltend zu würdigen, 
als damit vernünftigerweise nur aktuell einigermassen marktgängige Typen 
gängiger Hersteller und nicht sämtliche Apparate aus - im buchstäblichen 
Sinne - aller Welt gemeint sein können, müssen doch die gängigen Hersteller 
mit Ausnahme fremder Eigenmarken - im Sortiment vertreten sein; andern
falls wird der Konsument über die Breite des Sortiments getäuscht. - Es kann 
nun aber keinem Zweifel unterliegen, dass zumindest auf dem lokalen Markt 
(den die Beklagte mit ihrer Werbung anspricht) Produkte von Therma, Elec
trolux oder der Verzinkerei Zug angeboten werden müssten, um dem von der 
Werbung erzeugten Anspruch gerecht zu werden. 

3. Damit sind Verletzungen von Art. 3 lit. a und insbesondere lit. b UWG glaub
haft gemacht. 

a) In prozessualer Hinsicht sind vorsorgliche Massnahmen - aufgrund des Ver
weises in Art. 14 des UWG auf die prozessrechtlichen Bestimmungen des 
Persönlichkeitsschutzes, welche den kantonalrechtlichen Verfahrensregeln 
vorgehen - dann anzuordnen, wenn der Kläger einen nicht leicht wiedergut
zumachenden Nachteil nachzuweisen vermag (Art. 28c Abs. 1 ZGB). Die 
entsprechenden Voraussetzungen blieben - mit Ausnahme nachfolgender lit. 
b - unbestritten. 

b) Die Beklagte beruft sich in der Rekursantwort darauf, es habe die Klägerin 
keinen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil nachzuweisen ver
mocht, und zudem verstosse auch die Klägerin gegen das UWG (a.a.O.). 

Was den letztgenannten Aspekt betrifft, erscheint jedenfalls im vorliegenden 
Verfahren das von der Beklagten genannte NZZ-Inserat nicht geeignet, auf 
den Ausgang des vorliegenden Verfahrens Einfluss zu nehmen: Zum einen 
lässt auch die Beklagte der aufschiebenden Wirkung des Rekurses folgend -
ihren Slogan «70'000x günstiger» nach wie vor erscheinen-, und anderseits 
fällt das NZZ-Inserat in die Periode des «aufgeputschten» Werbemarkts im 


