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Wihrend der Vorarbeiten zu dieser Arbeit wurde mir deutlich, da man die
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ALLGEMEINER TEIL

1. Kurzer historischer Uberblick

a) Altertum — Mittelalter — Neuere Zeit

Bereits im frithen Altertum war ein Gebrauch von Marken iiblich. Altes chinesi-
sches Porzellan wird mit Markenzeichen versehen gefunden; bei den Griechen
entdeckte man auf Miinzen, Gemmen und Tépfereiarbeiten, Zeichen, die auf eine
bestimmte Herkunft aus einem Distrikt, einer Landschaft oder einer Stadt hin-
weisen.! Ebenso findet man Marken auf Sirgen, die die Agypter, en gros, nach
anderen Landern lieferten und die zum Teil noch heute in Museen gezeigt werden.
(Zum Beispiel in der Tiirkei.)

Im relativ weit entwickelten rimischen Staat, dessen Madht eine fiir damalige
Verhiltnisse grofle Sicherheit im Verkehrsleben gewihrleistete, kam die Marke
schon zu Bedeutung. Man findet sie besonders auf Topfereierzeugnissen2, aber
auch auf Kise und Brot®. Die Marke besteht entweder aus dem Namen des Her-
stellers, des Ortes der Herstellung oder in einem figurativen Zeichen®. Eine
Gesetzgebung iiber das Markenrecht bestand noch nicht, wahrscheinlich deshalb,
weil der Gebrauch der Marke noch nicht allgemein iiblich und darum auch
noch nicht das Ziel von Nachmachern und Nachahmern war. Der unberechtigte
Gebrauch einer Marke durch einen Dritten konnte auf dem Strafweg durch Be-
weis des ,falsum®, auf dem Zivilweg durch die ,actio doli* verfolgt werden®.
Im fiinften Jahrhundert lassen sich in der Schweiz die ersten Ansiitze zu Haus-
marken feststellen, sogenannte .signa” die die Bedeutung teils eines Okkupa-
tions- oder Eigentumszeichen hatten, teils Grenzzcichen oder Zeichen auf Los-
stilben waren®. Ungefahr seit dem 13. Jahrhundert beginnt sich die Hausmarke
{auf dem Land: Hofmarke) vell zu entwickeln, begleitet durch das Anwachsen
und Erbliihen der Stidte. Thre Funktionen sind immer noch mehrfach, einmal
dient sie als Daseinszeichen oder als Zeichen der Willenserklarung, ein andermal
als Vermégens- oder anch als Urheberzeichen?. Diese Zeichen waren Ersatz fiir
Sdhriftzeichen, (denn nur ein Bruchteil der damaligen Menschen war des Lesens
kundig) bestanden meist in strichartigen Gebilden und hatten fast immer das
Kreuz als Grundform?®,

Mit dem Vermbgenszeichen bezeidmete der Eigentimer sein Eigentum und berief
sich im Streitfall anf das Vorhandensein dieser Marke. Der Richter mufite dem-
jenigen die Sache zusprechen, dessen Marke den Streitgegenstand bezeich-
nete: ,marca faeit praesumi rem esse eius, cuius est marca.“? Das Erzeuger-
zeichen wies darauf hin, dafl die bezeichnete Ware aus der Werkstatt einer
bestimmten Person stammte.

Allméhlich wird die Hausmarke auch zur Handelsmarke, indem n#mlich der
Handelskaufmann seine Marke bei abgehenden Waren aufdriickt und nicht mehr
nur bewegliches und unbewegliches Hauseigentum damit bezeichnet '9.

1 Hediger, 6. 5 Hediger, 611,

2 Pointet, Vorlesung. & MA 1956, 685.

3 Hediger, 6. i MA 1956, 685,

4 Martin — Achard, 13 zitiert Dunant, 4. 8 MA 1956, 685.
% Frei, 14

10 MA 1956, 685: ,setzte ein Absender nicht seine Marke, sondern die des Destinatars auf
die Ware, so war das Eigentum an dieser bereits iibergegangen.®

17



Mit dem Aufkommen der Ziinte erlebte das Zeichen, die Marke, einen vngeheu-
ren Aufschwung. Die Ziinfte und die Gilden waren zuerst anf obrigkeitliche An-
ordnung bin gebildet worden um iiblich gewordene Betriigereien zu unterhinden
vnd das Publikum davor zu schitzen!'®. In den Zinften schlossen sich Hand-
werker des gleichen Berufes zusammen (Schneiderzunft, Firberzunft ete.) und
gaben sich in Form von Zunftstatuten strenge Gesetze. Diese schriehen unter
anderem vor, dal} jedes Produkt des Zunftmitgliedes gepriift (geschaut) werden,
und nach erfolgter Schau, diesem ein Zeichen (Schauzeichen) aufgeprigt werden
muBte. Enisprach das vorgelegte Produkt nicht den Anforderungen des Schau-
gerichtes wurde ibm (je nach Stadtordnung) entweder eine Marke aufgepriigt
die die mindere Art der Ware zum Ausdruck brachte, eder die Ware wurde ver-
nichtet. Von den einzelnen Stadtordnungen bing es ebenfalls ab, ob der betrel-
fende Meister ein eigenes Zeichen auf der Ware anbrachte, oder nicht. Einzelne
Stidte verlangten, bevor die Ware vor das Schaugericht kam, dall der Meister
sein Meisterzeichen als Urhebernachweis anf der Ware anbrachte, Meist iibten
die Meisterzeichen eine reine Kontrollfunktion aus, jedoch sind Falle, besonders
bei eigenartigen Gewerben wie zum Beispiel bei den Schwertfegern, bekannt, wo
sich mit der Zeit eine besondere, individuelle Leistung mit dem Meisterzeichen
verband. Hieraus kénnen wir entnehmen, dall das Aufprigen des Meisterzeichens
bald nicht mehr nur deshalb erfolgte, vm dem Schangericht das Zunitmitglied
anzuzeigen, das die betreflfende Ware vorlegte, sondern, daB} dariiber hinans die
Marke um des Erkennens willen beim Publikum, als Aussage iiber eine indivi-
" duelle, vielleicht sogar die Zunfthestimmungen {iherrundende Arbeit, angebracht
wurde.

Um die Zeichen, seien es die Zunft- oder Meisterzeichen, bekannt zu machen und
Verdnderungen (durch Tod, Hinzukommen neuer Zunfitmitglieder ete.) zu erfas-
sen, mufiten sie 6ffentlich bekannt gemacht werden 1%, Dies geschah durch Hinter-
legung eines Duplikates des Druckstockes oder in der Abbildung der Zeichen
in einem &ifentlichen Markenregister. (So ist zum Beispiel bekannt: das Marken-
register der Narnberger Goldschliger.) Das Aulprigen des Zunfizeichens auf
die geschaute Ware verbiirgte die von der Zunftordnung geforderte Qualitdt und
Quantitit, und damit eine bestimmte Giite. Dadurch wiederum wurde es den
Stddten erméglicht, den guten Ruf einer Stadt zu griinden und zu erhalten. (Zum
Beispiel Ulmer Barchentschavordnung von 1421.)

Das Hauptziel der strengen Zunftordnungen, vor allem aber der Schaugerichte,
war der Schutz des kaulenden Publikums vor Betrug der einzelnen Gewerbe-
ireibenden. Dies kommt anch in den Worten ciner franzdsischen Gildeschrift zum
Auvsdruck, die einleitend bestimmt: ,,Chacun fera son métier et rien que son
métier, afin de le bien faire et de ne tromper personne.*?® Das Zunft- oder
Schauzeichen verhalf dem Kiufer immer wieder die fiir besondere Qualitiit und
vorgeschriebene Quantitit biirgende Ware zn erkennen ! und war fiir die Stadt
eine zusitzliche Einnahmequelle, denn sowohl Schau als auch Stempelung waren
mit einer Gebiihrenentrichtung verbunden. Diese mittelalterlichen Schau- oder
Zunftzeichen kénnen zum Teil mit den heutigen Kollektivzeichen verglichen wer-
den: der Zeicheninbaber war die Zunft (Markeninhaber der Kollektivmarke) die
Zeichenilihrungsberechtigten waren, bei Erfiilllung gewisser Bedingungen, die

11 Ladas, 8.

12 MA 1956, 685.

13 Tatom.

" Frei, 1 ff; Meyer, 45 ff; Hiisler, 1; Hediger, 8; Ladas, 8, 657, 659.
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Zunftmitglieder (Markenberechtigte). DaB das Zunftzeichen fiir die Bekanntheit
und Bedentung einer Ware weit mehr in Betracht kam, als das eventuell mit-
angebrachte Privat- oder Meisterzeichen, beweist die Tatsache, daB immer die
Zunftzeichen, hochst selten jedoch die Meisterzeichen nachgemacht wurden. Nach-
ahmung sowie Nachmachung wurden mit strengsten Strafen geahndet*®.

Mit der Ende des 18. und Anfang des 19. Jehrhunderts durch die franzosische
Revolution beeinflufiten Gewerhefreiheit, die ihre Verankerung im franzisischen
Gesetz durch Turgot fand, kam eine grofie Unsicherheit in das Markenwesen. Das
strenge Regime der Ziinfte fehlte, denn es wurde nicht allerorts vom Staat iiber-
nommen wie z. B. in Preullen, wo Friedrich Wilhelm 1. 1723 die Schau durch
staatliche Organe iibernahm. So konnten unlauntere Elemente fast ungehindert
ihr unsauberes Gewerbe zum Schaden des Publikums und der Zeicheninhaber
treiben. Wohl ging man gegen Missetilter vorerst noch aus Betrug vor, aber es
machte sich immer mehr bemerkbar, dal Spezialtatbestinde und Spezialregelun-
gen fehlten.

L) Die Zeit der ersten Markenrechtgesetzgehungen :

Die schweizerische Bundesverfassung von 1848 gab den einzelnen Kantonen das
Recht, in der Materie des Markenrechtes Gesetze zu erlassen, doch kamen die
wenigsten diesem Rechte nach !S. Meistens waren Strafbestimmungen in den kan-
tonalen Gesetzbiichern vorhanden, wie z. B. in St. Gallen, Waadt, Bern, jedoch
einzig Genf gab sich, 1862, ein Spezialgesetz iiber das Markenrecht 7.

Die immer weiter fortschreitende Entwicklung des Handels, vorab aber des
zwischenstaatlichen Verkehrs, fiihrte zum lebhaften Wunsch nach einem Marken-
recht auf eidgendssischer Basis. Dazu war eine Verfassungsinderung notig. Zwei
derartige Motionen wurden 1865 und 1873 abgelehnt. 1879 erfolgte eine
dringliche Vorlage an den Bundesrat und es entstand ein Gesetzesentwurf von
27 Artikeln. Der Bund erklirte sich kompetent fiir die Gesetzgebung anf dem
Gebiet des Markenrechtes als Untergebiet des Handelsrechies, und erlief 1879
das erste schweizerische Markenschutzgesetz.

Dieses Gesetz zeigte noch einige Mingel, so erkldrte es Marken, die nur aus
Buchstaben, Zahlen oder Wortern bestanden, fiir nicht zuldssig und regelie auch
noch nicht die Kollektivmarke '), ebensowenig den Schutz gegen die Verwen-
dung falscher Herkurftszeichen.

1886 legte der Bundesrat einen Entwurf iiber die Abinderung des Marken-
geselzes von 1879 vor, worin neben der Einfilhrung des Schutzes fiir Kollektiv-
marken zuch Bestimmungen iiber den Schutz der Herkunfishezeichnungen und
industriellen Auszeichnungen enthalten war!®. Der Nationalrat nahm den Ent-
wurf an, jedoch wurde er vom Stiinderat mit der Begriindung abgelchnt, es sei
zu priifen ob nicht ein besonderes Gesetz iiber die Herkunftsbezeichnungen zu
erlassen sei ®0. Der Bundesrat legte daraufhin zwei gesonderte Entwiirfe vor, der
cine die Revision des Markengesetzes von 1879, der andere den Schutz der Her-
kunfishezeichnungen betreffend. Die parlamentarische Beratung verschmolz je-
doch beide Entwiirfe miteinander (deshalb auch der lange Titel) und am
26. September 1890 wurde das Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik-
und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerh-
lichen Auszeichnungen, angenommen.

15 Meyer, 45 fi; Ladas, 639, 18 Frei, 1ff; Matter, 26.

18 Pointet, Vorlesung. ® Matter, 26; von Waldkirch, Vorlesungen.
'7 Yon Wealdkirch, Vorlesung. ¥ Matter, 27,
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¢} Gegenwart:

Das am 1.Juli 1891 in Kraft getretene Gesetz zum Schutze der Fabrik- und
Handelsmarken, der Herkunfisbezeichnungen von Waren und der gewerblichen
Auszeichnungen ist anch heute noch giltig und wird die Grandlage unserer
nachstehenden Betrachtungen bilden. Dieses Gesetz wurde bereits mehrmals ab-
geindert, und zwar durch die Bundesgesetze vom 21. Dezember 1928, vom
22. Juni 1939, dazu kommt noch eine kleine Revision (Teilinderung) vom
13. Juni 1951. Diese verschiedenen Revisionen waren notwendig um das Bundes-
gesetz vor allem den internationalen Abkommen vertragsgemaB anzupasseu und
um dadurch den Inléndern die Rechte zukommen zu lassen, die die Schweiz, als
Vertragsland der PV, deren Angehrigen zukommen lassen muf§2'.

Zu erwdhnen bleibt noch das Wappenschutzgesetz, das zwar formell nicht mit
dem Markenschutzgesetz zusammenhangt, sich aber des ofteren, und zwar in

15 Artikeln, mit ithm befaBt (ehenso wie die Lebeusmittelverordnung von
1934 22,

d) Internationale Abkommen auf dem Gebiet des Markenrechtes:

Mit dem Aufkommen der modernen Transportmittel, technischer Hilfsmittel wie
Telephon uud Telegraph, sdiwand die Bedeutung der Grenzen spiirbar, der
Handel hegann sich in die Nachbarlander auszubreiten. War vorher das Ab-
satzgebiet weitgehend auf iunerhalb der Landesgrenzen beschriankt, so nahm
es jetzt immer mchr einen die Grenzen sprengenden Umfang an. Der Absatz.
markt vergroBerte sich anf europiischer Ebene, und selbst die iiberseeischen
Linder gewannen immer mehr an Absatzbedeutung. Es erhoben sich bald
markenrechtliche Schwierigkeiten. War das Zeichen, die Marke, wohl im Heimat-
land gesdhiitzt, so niitzie ein dnrch Registrierung gefestigter Markensdmtz nichts,
sobald die Ware die Landesgrenzen iiherschritt. Es ergab sich, dafl eine im In-
land bereits wohlbekannte Marke iiber den Grenzen, in einem anderen Land,
ungestraft nachgemacht und nachgeahmt werden konnte. Eine Regelung des
Markenschutzes auf internationaler Basis wurde deshalb immer dringlicher*3,

Anlifllich der Weltansstellung in Paris 1878, wurde vom Kougrell eine perma-
nente Kommission gewihlt, die einen Entwurf zu einem zwischenstaatlichen Ge-
sctz, den gewerblichen Rechtsschutz betreffend, ausarbeiten sollte. Nach zwei-
maliger Umarbeitung dieses Entwurfes (1880 und 1882) kam es zu einer end-
giiltigen Fassung, die von Brasilien, Spanien, Frankreich, GroBbritannien und
Nordirland, 1talien, Helland, Portugal, Tunesien und der Schweiz unterzeichnet
wurde, und am 7. Juni 1884 als ,Convention de Paris pour la protection de lo
propriété industrielle” in Kraft trat. Dieses Abkommen umfafit nicht nur das
Markenrecht, sondern auch das Patent-, das Muster- und Modellrecht, den Schutz
der Herkunftsbezeichnungen und enthélt auBlerdem Bestimmungen zur Unter-
driickung des unlanteren Wetthewerbes *.

Damit war nun plotzlich ein iiber die Landesgrenzen weit hinausgehendes Terri-
torium geschaffen worden, avfgeteilt in die einzeluen, der Union angehbrenden
Staaten (s. oben), in dem der Angehorige eines Verbandslandes seine Marke
schiitzen lassen konnte. Der Anslinder wurde dem Inlidnder gleichgestellt, indem

21 Masson, 17.

2* Die beiden letztgenannien Gesetzeshestimmungen werden wir in nnserer Besprechung nur
am Rande erwihnen,

23 Hediger, 20.

M Vel Ant. 1 PYU,

20



ihm dieseiben Bedingungen auferlegt wurden wie diesem 5. Jeder, der in einem
der Verbandslinder eine vorschriftsmiBige Hinterlegung der Marke getatigt
hatte, wurde durch eine Priorititsfrist zum Zwecke der Hinterlegung in anderen
Landern begiinstigt?. Die Verbandslinder verpflichteten sich, jede im Ur-
sprungsland vorschriftsmiflig eingetragene Marke ,telle quelle” einzuiragen,
allerdings unter dem Vorbehalt der Aufzéhlungen in Art. 6B 1 - 3 PVU.

Die urspriingliche Fassung der PVU ist seither in einer stattlichen Reihe von

" Revisionskonferenzen abgeidndert und vervollstindigt worden, um sic dem sich
immer schneller entwickelnden wirtschafilichen Leben anzupassen und um For-
derungen der Industrie und des Handels Rechnung zu tragen®. In den Revisions-
konferenzen von Briisse] und Washington wurden keine materiell-rechtlichen
Anderungen eingefithrt, sondern lediglich geringfiigige Verbessernngen ver-
waltungstechnischer Natur?®. Wichtige Anderungen materiell-rechtlicher Natur
brachten jedoch die Konferenzen von Den Haag und London, so die erstere die
Einfiihrung der Kollektivmarke®®, die letztere ein Entgegenkommen an die Be-
firworter der freien Ubertragbarkeit der Marke . Die Zulissigkeit der freien
Ubertragbarkeit wird zwar nach zahlreichen, heftigen Diskussionen den einzel-
nen Lindergesetzgebungen iiberlassen, jedoch bringt Art. 6 quater die Moglich-
keit der Teilung des Markenrechtes nach Verbandsstaaten und die Zuldssigkeit
der Ubertragung der Marke fiir einen Teil der Waren durch Teilung der Waren-
liste3!. Auflerdem wird dem Bediirfnis der Wirtschalt nach einer Konzernmarke
nachgegeben ¥, und dadurch eine jahrelange Diskussion um das Fiir und Wider
der Konzernmarke abgeschlossen %3,

Die modernste Fassung der PVU ist dic der Londoner Revisionskonferenz von
1934, und es ist daher verstindlich, dafl in den letzten Jahren lebhafte Ande-
rungswiinsche laut geworden sind®. So liegen vor allem Vorschlige fiir eine
Neufassung der PYU von der internationalen Vereinigung fiir gewerblichen
Rechtsschutz, wie auch Beschliisse in diesem Sinne seitens der internationalen
Handelskammer, vor3%. Die niichste Revisionskonferenz die der groflen wirt-
schaftlichen Entwicklung, in einer fiir Industrie und Handel nmwilzenden, 22jih-
rigen Epoche, Rechnung tragen soll, wird Ende 1957 in Lissabon stattfinden. Es
ist zu hoffen, daB es aufgeschlossene und den hentigen Forderungen geneigte Be-
vollmichtigte vermdgen werden die dringend notwendige Modernisierung mit
allem Nachdruck durchzusetzen®, Durch die vielen Revisionen ist der Text der
PVU uniibersichtlich, manchmal sehr schwer verstandlich geworden; somit hat
die Revisionskonferenz in Lissabon nicht nur sehr viele materielle Anderungen
zu bewiltigen, sondern sie steht zudem vor der Aufgahe, die PVU fast neu zu

redigieren *7.

25 Art. 2,

20 Art, 4.

27 Briissel 1900; Washington 1911 ; Den Haag 1925; London 1934 (Hediger, 20; Hisler, 5).
8 Hisler, 119.

¥ Ari. 7 bis.

3 Art. 6 quater.

M Hisler, 119.

2 An. 5C 3.

3 Reimer, Neue Wege, 16 ff.

# GRUR 1955, 440 Aust. T; GRUR 1956, 401 ff, Ausl. T; AIPP1 1955, 42.

3 GRUR 1955, 160, Ausl. T.

3 P1 1950, 110.

17 Vgl. Vorschlag in GRUR 1956, 401 ff, Ausl. T: Entwurf des Sonderausschusses der Ver-
einigung fiir gewerblichen Rechtsschutz.
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Ein SonderausschufBl des Comité exéeutif der AIPP1 hat fiir den Ende Mai des
Jahres 1956 stattgefundenen KongreB in Washington eine Neufassung der
PVU, auf der Grundlage des Londoner Textes basierend jedoch ohne materielle
Anderung, ausgearbeitet. Dieser Entwurl faBt die einzelnen Gebiete (Patent-
Markenrecht usw.} zusammen, d. h. ordnet sie nach Sachgebieten, wihrend bis-
her die einzelnen Bestimmungen oft Patente und Marken zusammen hehan-
delten, Nach ‘Ausliihrungen in den ersten acht Artikeln, die im ersten Abschnitt
die Union allgemein betreffen und im zweiten Abschnitt gemeinsame Bestim-
mungen fir die verschiedenen gewerhlichen Schutzredhte festlegen, fafit der
Entwurf spezielle Regelungen der einzelnen Rechte in aufeinanderfolgenden
Artikeln zusammen38, In diesen Entwurf des Sonderausschusses, aul den wir
bei der Besprechung der einzelnen Gebiete noch zuriickkommen werden, sollen
mun die Wiinsche der bisherigen Tagungen des AIPP1 und der CCI eingearbeitet
und so der Konferenz in Lissabon vorgelegt werden.

Zu erwihnen ist, daB} nicht alle der PVU angehérenden Lander den Text von
Londen ratifiziert haben, d. h. am 1. Januar 1957 gehdrten von den 45 Mit-
gliedslindern der PVU 33 der Londoner Fassung, 8 der von Den Haag und
4 der von Washington, an.

Innerhalh der PVU besteht noch eine sogenannte ,union restreinte” von 1891,
revidiert in Washington, Den Haag und Lendon, fir die grundlegend die Prin-
zipien der PVU gelten. lhr offizieller Name ist: ,, drrangement de Madrid con-
cernant I' enregistrement des marques de fabrique ou de commerce.” Die erste
ldee fiir die Schaffung eines internationalen Abkommens betreffend die inter-
nationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken entsprang einer Tagung
der Vereinigung fiir gewerblichen Bechtsschutz in Paris 1878%, Dieses Abkom-
men dndert die PVU nichi, sondern wird von ihr gestiitzt und bringt verwal-
tungstechmische Vereinfachungen der Markenregistrierung in anderen Lindern
als im Ursprungsland. Es entsprang einem allgemeinen Bediirfnis nach Verein.
fachung der komplizierten Eintragungsverhiltnisse, die bis dahin fiir jedes Land
extra und von neuem erfillt werden mufiten®. Die Normen des MMA bezichen
sich anf die des Pariser Unionvertrages. Das MMA stellt dem Markengesucher
cine zentrale Hinterlegungsstelle in Form des internationalen Bitros in Bern zur
Verliigung, und erspart ihm dadurch langwierige, zeitranhende und kostspielige
Verhandlungen mit den einzelnen nationalen Behorden®'.

Diesem Abkommen, dem nur Mitgliedstaaten der PVU angehoren konnen 4%, sind
leider weit weniger Staaten zngehdérig als der PYU. Am 1. Januar 1957 wurden
28 Mitgliedstaaten gez#éhlt. Eine Revisionskonierenz des MMA wird in den
ersten Juniwochen 1957 in Nizza stattfinden.

Es ist noch zn erwiihnen, dall die PVU (jedoch nicht das MMA) eine sogenannte
,Convention ouverte® ist (im Gegensatz zu den amerikanischen Conventionen),
d. h. jeder Staat kann ihr beitreten, wenn er sich verpllichtet, hestimmte Ab-
machungen einzuhalten.

Neben dicsen beiden genannten Abkommen, die beide iiber ein weites Entgegen-
kommen der verschiedenen Staaten aul internationaler Basis aussagen*®, sind

3% Art. 19 = Art. 30 behandeln z. B, die Materie des Markenrechtes abschlieBend.

= PI 1890, 1.

1 Actes de la Conférence de Londres, 102 ff: «il est né d’un besoin de simplification et
d’économies,

1t Ramseyer, Sh 1956, 581 1.

‘¢ Hasler, 31.

9 Seiler, 38.
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noch ,!I” Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications
de provenance" von 1891 und ,.I’ Arrangement de la Haye concernant le dépot
international des dessins ou modeéles industriels* von 1925 zu erwihnen.

Die Schweiz war von Anfang an Mitglied der genannten Abkommen, was grofien
Einflufl auf die interne Gesetzgebung hatte, die durch mehrere Revisionen den
revidierten Ubereinkiinften angepaBt werden mufite*,

2. Ziel des Gesetzgebers hei der Gesetzgebung iiber das
Markenrecht

a) Nationale Gesetzgebung

Art. 1 MSCHG bestimmt, dal Zeichen, welche zur Unterscheidung oder zur Fest-
stellung gewerblicher und landwirtschafilicher Erzeugnisse oder Waren dienen
und auf diesen selbst oder deren Verpadkung in beliebiger Weise angebracht
sind, als Fabrik- oder Handelsmarken hetrachtet werden. Zweck der Marke ist
also, dem Industriellen oder Handler eine Maglichkeit zu gehen seine Ware mit
cinem Zeichen zu versehen, das sich von anderen unterscheidet und das, nach
Erfiillung besonderer Erfordernisse, geschiitzt wird. Wozu dient nun der Be-
sitz einer Marke? Der Industrielle oder Handler weill, daB seine Ware aul
einem grofen Markt mit gleichartigen Waren zusammen angeboten wird und
dafl sie sich aus der Anonymitit der unbezeichneten Warenmasse nur durch
Markierung seines Produktes abheben wird. Es ist somit dem Markeninhaber
daran gelegen, mit Hife der Marke seine Ware bemerkbar zuv machen, Dieses
»Aul sich aufmerksam machen® mit Hilfe der Marke lohnt sich jedoch nur, wenn
diese geschiitzt ist, denn sonst ist die Gefahr desto griofler, je bekannter die
Marke wird, daf} sie das Ziel von Nachahmungen, Nachmachungen oder anderen
unlauteren Machenschafien wird. _

Durch den Eintrag der Marke, so hat der Gesetzgeber bestimmt, kommt der
Markeninhaber in den besonderen Schutz des MSCHG. Durch diesen Schutz des
Markeninhabers werden, bei niherem Hinsehen, auch gewisse Interessen der
Kauferschaft gewahrt, denn:

1. Die Marke wird benutzt um einc bestimmte Ware kenntlich zu machen, um
ste aus zahllosen gleichartigen Angeboten hervorzuheben.

2. Eine markierte Ware wird zweifellos eine hestimmte Eigenart, eine bestimmte
Qualitit aufweisen, denn es ist undenkbar, da jemand mit Hilfe einer Marke
auf dic schlechte Verfassung seiner Ware aufmerksam machen wili.

3. Der Markeninhaber hat aber nur ein Interesse an der Marke, wenn sie ihm
geschiitzt werden kann, denn

4. erst dann lohnt es sich fiir ihn, der bezeichneten Ware eine besondere Qualitit
zu gehen! (denn erst dann ist er der alleinige Nutzniefler seiner Anstrengungen).
5. Durch diesen Schutz wiederum, wird aber auch der Kaufer vor Tduschungen,
die ungestrafte Nachahmungen und Nachmachungen mit sich hringen wiirden,
bewahrt.

Daraus ersehen wir, daB mit dem Schutz der Marken nicht einseitig Inter-
essen der Industriellen, Héndler oder Produzenten gewahrt, sondern gleich-

4 Matter, 26. 1 MA 1956, 489.
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zeitig Interessen der Kiuferschaft wahrgenommen werden. Die Marke ist dem-
nach ein Institut, das sowohl die Interessen der Markeninhaber als auch der
Abnehmer zu wahren imstande ist, wenn sic in den Schutz des Gesetzes kommt?2,
In diesem Markenschutz wird zugleich ein soziales Interesse nach reeller Abwick-
lung des wirtschaftlichen Lebens befriedigt®. Ob sich der Gesetzgcber bei der
Ausarbeitung des MSCHG iiber die Doppelschutzwirkung der Marke im Klaren
war und ob er seine Stellung als ,Zinglein an der Waage" klar erkannte und
versuchte immer beiden Interessen Rechnung zu tragen, erscheint uns [raglich.
Diese Fraglichkeit ist aber durchaus verstindlich, denn es wurde ja besonders
von Seiten der Industrie immer wicder auf die Dringlichkeit eines Marken-
schutzgesetzes hingewiesen. Freilich klang in diesen Forderungen auch der
notwendige Schutz des fortwahrend Tinschungen ausgesetzten Kéufers mit, aber
die Hauptiricbfeder war dech zweifellos der Wunsch der Industrie in eigenem
Interesse cinen Markenschutz zn erlangen. Dadurch ist auch erklarlich, daf
nicht immer klar erkannt wurde (zumal es an Erfahrung fehite), dafi das Inter-
esgse des Kiufers gleichbereditigt dem der Industriellen und Hindler gegeniiber-
steht. Aus dem erwihnten Erfabrungsmangel heraus betonte der Gesetzgeber bei
Tatbestinden, die seiner Meinung nach Tiuscungsgefahr fur den Kiuler be-
deuten konnten, die Interessen der (Mfentlichkeit [ast zu stark, wihrend er bei
anderen Tatbestinden dicse Interessen zu wenig beachtete.

Das Ziel des schweizerischen Gesctzgebers war in erster Linie, die Interessen
der Industrie und des Handels zu wahren, dabei war es ihm klar, dall Inter-
essen der Offentlichkeit mitberiicksichtigt werden muBten. Das Wissen um die
Plicht, die Interessen der Allgemeinheit in einem Markengesetz zu wahren,
schwingt bei den Gesetzesberatungen mit (s. Sitzungsprotokolle), die Ausdeh-
nungen und Grenzen dieser Intercssen waren jedodh, so darf angenommen wer-
den, noch nicht ganz klar.

b) Exkurs: Die obligatorische Marke:

Starke Betonung der Interessen der Offentlichkeit ist bei der obligatorischen
Marke zu finden. Diese wird in der Hauptsache dazu angebracht, um die Kéufer
vor minderwertiger Ware zu schiitzen und um jederzeit den Erzeuger feststellen
zu kénnen?.

Im Gegensatz zur Schweiz kennen einige dstliche Lander, wie z. B. die UdSSR
und heute auch die DDR eine obligatorische Kennzeichnung fir die Produkte
im allgemeinen®,

§ 1 WZG® besagt: ,Alle industriellen Erzeugnisse miissen so gekennzeidinet
sein, daf} der Hersteller méglichst auch wihrend des Gebrauches eindentig fest-
gestellt werden kann.“ ,,... Die Kennzeichnung gilt als eindentig, wenn sie die
Firmenbezeichnung oder cine eingctragene Fabrik- oder Handelsmarke enthalt.®
Diese obligatorische Marke ist demnach hauptsichlich wegen der Herkunfts-
angabe angebracht, und hat auch aus diesem Grund mit der uns bekannten
Individuealmarke kanm mehr etwas gemeinsam?.

2 Raduner, 21; AIPPI 1938, 335; Message du Conseil fédéral: ,La protection des marques
¢st avant teut d’ordre pnblic.'; bundesrilliche Botschaft vom 31. X. 1879: c¢s ist einleuch-
tend, daB das Gesetz nicht nur die Privatinteressen der Produzenten, sondern auch diec-
jenigen der Konsumenten wabren soll.”; Reimer, 10; Pointet, problémes, 83; Krayenbiihl,
19; Miiller, 69; a. A. Schwank, 48.

2 Ladss, 44.

4 Priambel zum WZG der DDR.

8 Pointel, problémes, 83 und dort angegebene Quellen,

¢ DDR. - 7 PI 1955, 36: Miosga, 15.
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DaB der Zweck, den die c¢bligatorische Kennzeichnung der Produkte erreichen
will, ,,die Bevilkerung vor dem Bezug minderwertiger Waren zu schiitzen®®
auch durch anderc Méglichkeiten erreicht werden kann, besonders durch Frei-
heit der Wirtschaft, und dem dadurch bedingten Konkurrenzkampf®, wird weiter
unten aufgezeigt werden.

Die Offentlichkeit kann, auch wo die Warenkennzeichnung freiwillig geschieht,
geniigend vor Tiuschungen bewahrt werden!?, deshalb besteht fiir die obliga-
torische Marke, zugunsten der Offentlichkeit kein Bediirfnis.

Der obligatorischen Marke dhaliche Zeichen sind z. T., jedodh sehr vereinzelt,
auch in der Schweiz zu finden, um wenn notig, jederzeit eine Kontrolle iber dic
Herstellung von Waren durchfiihren zu kénnent!. Es kann eine amtliche Prii-
fung erfolgen, die sich auf die Riditigkeit und Zulissigkeit der anf den Waren
angebrachten Bezeidinungen erstredkt !2, Solche Kontrollen werden in der Regel
durchgefiihrt, um den Kiufer dort vor Téuschungen zu schiitzen, wo er, nach
Lage der Dinge, sich nicht selhst ein umfassendes Urteil iiber die Ware bilden
kann (z. B. ist es ihm kaum mioglich eine Ware aunf ihren Feingcldgehalt zu
priifen). Diese Marke!? ist in der Schweiz nur auf einige wenige Produkte be-
schrinkt '* und wird nicht vom MSCHG, sondern von Spezialgesetzen fiir ohliga-
torisch erklirt. Diese Beschriinkung, so darf wohl angenommen werden, ist des-
halb méglich, weil die meisten Produkte besser auf ihre Qualitit nachznprifen
sind, weil die Konkurrenz {dadurch die Uberwachung der Konkurrenten durch
die Konkurrenten) umfangreicher ist, und weil wegen diesen und einigen, unten
niher zu besprechenden Faktoren, die Interessen der Offentlichkeit weitgehend
gewahrt sind.

c) Internationale Gesetzgebung:

aa) Pariser Verbandsunion

Wie schen beil den Vorarbeiten zur Pariser Union im Jahre 1883 verlautete !5,
war das allgemeine Ziel der Union die internationalen Beziechungen zu stirken,
die zergliederte Vielheit der Gesetze und die verschiedene Behandlung von In-
und Auslindern zum Verschwinden zu bringenl®, den zwischenstaatlichen Be-
ziehungen auf friedlicher Basis eine weitmogliche Sicherheit zu garantieren,
Leitgedanken des Internationalen Rechtes weiter zu entwidkeln, dic verschiedenen
Vilker der zivilisierten Welt in friedlichem Wettbewerb einander niher zu brin-
gen, einen Schritt weiter auf eine einheitliche Weltwirtschaft znzukommen 7 und
die Ehrlichkeit und Lanterkeit des internationalen Handels und Verkehrs zu
fsrdern nnd zu schiitzen '8,

8 Miosga, 15 £,

# PI 1955, 135.

10 Vgi, besonderer Teil, IIff.

11 Ay 10 BGes. Edelmetail; Art. 3 quater BGes. Absinthverbot.

12 Art, 14 BGes. Edelmetall. .

1% Verantwortlichkeitsmarke, Art. 9 BGes. Edelmetall.

14 Zum Beispiel Edclmetallwaren, goldene Uhrgehiuse, nach BGEs. vom 20. VI, 1933; Ver-
kauf von Ziindhdlzern, nach BGes. vom 2. XI. 1898 usw.

15 Actes de la Canférenee inlernationale pour la protection de la propriélé indusirizlle, Paris
1883, 12.

10 T.adas, 8.

17 I.adas, 8 fI. 18 Ladas, PI 1954, 93.

25



Dic gesetzgeberische Arbeit wurde dadurch crschwert, daf sich (nicht wie bei
der Arbeit zur nationalen Gesetzgebung, wo die zu schaffenden Normen allein
aus Beratung von Vorschligen, Annahme und Verwerfung dieser entstehen),
eine Vielfalt nationaler Konzeptionen und nationaler Markengesetze gegeniiber
standen. Zur Gesetzesberatung bemerkt Ladas, 531: ,,denx pays qui se tronvent
aux antipodes 'un de 1'autre peuvent fort bien régler de la méme maniére la
matiére des marques, puisqne ['bonnéteté et la droiture, qui sont en I'espéce a
la base du droit, ont partout le méme sens et que les intéréts entrant en ligne de
compte sent universels: il s’agit tonjours d’un cété de I'intérét que les indu-
striels et les commergants ont & la protection de lenr marque et de I’ autre coté
de I'intérét que le public a & étre sauvegardé contre la frande et contre les
errenrs quant 4 la nature des produits.*

Die PVU zeigt sich heute so, da die Behandlung der Industriellen und Héndler,
die eine Marke im Ursprungsland eingetragen haben, ihnen gewihrte Vergin-
stigungen und obliegenden Pflichten festgelegt wurden, wihrend Regelungen znm
Schutz der Interessen der (ffentlichkeit den natienalen Bestimmungen iiherlassen
wurden. Wo den Bearbeitern der PVU eine Gefihrdung der Offentlichkeit akut
schien, brachten sie dicse in den einzelnen Normen zum Ausdrudk *®.

Ziel der Gesctzgeber bei Aunsarbeitung der PVU war demnach, juristische Nor-
men festznlegen, die hestmglichst allen in Erscheinung tretenden Intercssen ge-
recht werden wiirden 2, Ausfithrung und Auslegung der Bestimmungen wurden
den einzelnen Staaten iiberlassen mit dem Wunsdch, sich ebenfalls von den lihe-
ralen und grofiziigigen Gedanken leiten zu lassen wie sie die PYU beleben.

Die PVl wurde schon manchmal zum Schrittmacher fiir die weitere Entwicklung
der nationalen Gesetze. Ob der Union immer die Verwirklichung des ihr vor-
schwebenden Ideals ,la satisfaction de tout I'ensemble des intéréts sans sacri-
fice d" un scul“?! gelungen ist, werden wir in der Besprechung der einzelnen
Bestimmungen untersuchen.

bb) Madrider Markenabkommen.:

Wie bereits oben angedentet wnrde, ist das Ziel des MMA verwaltungstechnische
Vereinfachung der Markenregistrierung. Dadurch soll die Uherwindung der
verschiedenen komplizierten Eintragungssysteme erreicht werden, Das MMA ist
vor allem ein Entgegenkommen der Mitgliedsstaaten untereinander, um sich die
Markenregistrierungen zu erleichtern,

3. Lagebestimmung des Markenrechtes

a) Das Markenrecht als ein Recht des gewerblichen Rechisschutzes

Der Ausdruck ,,gewerhlicher Rechtsschutz® basiert anf der franzisischen Bezeich-
nung ,,propriété industrielle”, die auch die englische Benennung ,,industrial pro-
perty” beeinfufit hat, und umfafit Regelungen iiber Rechte an unkorperlichen
Giitern im Bereich privatwirtschaftlicher Erwerhstitigkeit 1.

1% Zum Beispiel Art. 5 C 3; Art. 6 B 3; Art. 6 bis; Art. 6 quater; Art. 7 bis,
20 PT 1954, 93 Ladas. 1 Ladas, PJ 1955, 135.
1 Von Waldkirch, Vorlesung.
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Der gewerbliche Rechtsschutz umfaBt die technischen Erfindungen, wie Paieute.
Gebrauchs- und Geschmacksmuster, ebenso den Markenschutz nnd die Bestim-
mungen iiber den unlauteren Wetthewerh.

Uber dem ganzen gewerblichen Rechtsschntz steht das Wahrheitsprinzip, d. h.
die Ubereinstimmung von Vorstellung nnd Wirklichkeit?, weswegen auch nur
der wakrhaft Berechtigte Recht anf Schutz dorch die verschiedenen Gesetze be-
anspruchen kann. Wahrhaft berechtigt kann sowohl der urspriingliche Rechts-
inhaber als auch ein nachweisbar herechtigter Rechtsnachfolger sein .

Gerade im gewerblichen Rechisschnltz ist ein interessantes, daverndes Widerspiel
der Interessen zu beobachten. Es schen sich Einzelne oder mehr oder minder
grofle Personengroppen, die ein Recht auf irgendwelchen Schutz haben, einer
anonymen Offentlichkeit gegeniiber, die ihrerseits Anspruch auf Interessenwah-
rung erheht. Alle sich treffenden Interessenkreise haben Ansproch auf bestmég-
lichste Wahrnng ihrer Belange durch stindig neues gegeneinander Abwigen. So
rechnet man z. B. der Offentlichkeit zugute und beriicksichtigt es fiir sie (z. B.
durch eingeschriinkte Schotzgewdhrung), dafi viele Leistungen nur deshalh mog-
lich sind, weil sie sich auf vorangehende anfbauen oder an bereits gewonnene
Erkenntnisse ankniipfen. Manche eigenwilligen nnd stark individoell anmuten-
den Ergebnisse nnd Werke konnten nor deshalk werden, weil sie aus einem un-
ermeBlichen und nie versiegenden Schatz des der Allgemeinheit gehorenden Er-
folgs- und Bildungsgut entstanden®.

Ein andermal werden ,gewisse Schépfungen an denen im Prinzip ein Monopol
anerkannt werden miifite, der Allgemeinheit ireigehalten, weil sie fiir einen
groflen Teil des Volkes als wichtig angesehen werden.”® Die in Frage kommen-
den Interessensphiren kénnen nicht ein fiir alle Mal durch den Gesetzgeber fest-
gelegt werden, denn hier, wie kaum anderswo im Rechtsleben, ist die Materie
tiglich nenen Einflissen des sich entwickelnden Rechtsdenkens und Geschiifts-
lebens ausgesetzt; davon gerade ist der gewerbliche Rechtsschutz abhéngig, daB
man ihn nicht statisch starr sondern dynamisch, anpassungs- und reaktionsfihig
erhilt.

Nicht nor immaterielle Werte hat der gewerbliche Rechtsschotz sorgfiiltig zwi-
schen Urheher, sonstigen Berechtigten und der Allgemeinheit zu verteidigen und
zn verteilen, sondern auch beide Interessenkreise vor maoglichen Skrupellosig-
keiten {wie Ausbeutung, Tiuschung) zu bewahren.

Das Patentrecht regelt das absolute Recht an der Erfindung und ist wesensgleich
mit dem Eigentumsrecht an Sachen. Die Erfindung ist das Ergebnis geistig-
schépferischer Tatigkeit durch Ausnutzung hereits vorhandener oder weiter ent-
wickelter Schliisse. Sie muf} absolut neu sein. Das Patentrecht gibt dem Schopfer
ein zeitlich beschrinktes, absolutes Recht an seiner Erfindong. Die Erteilung er-
folgt dorch obrigkeitlichen Akt der Patentverleihung.

Das Gesetz iiber Muster und Modelle schiitzt criginelle Vorlagen, nach denen
weitere Exemplare ausgefiihrt werden konnen. Man unterscheidet zwischen Ge-
brauchs- und Geschmacksmuster. Geschmacksmuster sind solche, bei denen nicht
die Niitzlichkeit entscheidet, sondern die Wirkung auf den Formen- nnd Farben-
sinn. Thr eigentlicher Zweck liegt in einer ncuen édsthetischen Wirknng, Diese Art
von Muster werden im schweizerischen Recht nicht geschiitzt. Der Schutz des
schweizerischen Gesctzgebers erstreckt sich nur anf Gehranchsmuster, die er als

t Troller, 6. 4 Troller, 6.
3 Troller, 3. 5 Troller, 6.
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originetle Vorlagen fiir die Gestaltung gewerblicher Erzeugnisse definiert®. Es
wird demnach bewult ein praktischer Zweck umterstiitzt. Das BG versucht eine
strenge Trennung der heiden Musterarten, dies gelingt ihm aber nur bedingt,
denn die Grenzen sind oft Rieflend. Das Recht am Muster oder Modell entsteht
dureh die Hinlerlegung und nach Erliillung gewisser materieller Bedingungen.

Das Patentrecht gibt dem Bereditigten Schutz an einer von ihm hervorgehradhten
ueuen Idee, ehenso wie das Muster- und Modellrecht den Urheber [iir eigene
oder Perlcktionierung fremder Gedanken helohnt. Gewissermaflen ist sowohl
der Schutz des Patent- wie auch des Muster- und Modellgeseizes die Kronung
und Belohnung eigener fortschrittlicher Gednnkenarheit, als Abschluf} {iir eine
entwickelnde Tatigkeit. Beide Gesetze geben dem Begiinstigten eine AusschluB-
frist von bestimmter Zeit, in dieser kann er seine Arbeit fir sich ansbenten und
cventuell bedeutende Investitionen wihrend der Erfindungszeit durch industrielle
Verwertung usw. heranswirtschaften. Die durch beide Gesetze gewihrte Frist
kann, im Hinblick auf die Interessen der Offentlichkeit, nicht verlingert werden.
Ganz anders finden wir die Regelung im Markenrecht. Hier steht die Rechtsschutz-
erteilung nicht am Schiuf einer Leistung, sondern am Anfang ciner bestimmten
Tatigkeit. Wie wir schon ohen festgestellt haben, ist dem Gesetzgeber daran
gelegen, im sozialen Interesse die reelle Abwicklung des wirtschaftlichen Lebens
durch geschiitzte Warenzeichen {Marken) zu unterstittzen. Die Rechtsschutz-
gewihrung, die nicht cine Begriindung, sondern mur eine Unterstitzung des
Rechtes hervorruft, ist deshalb nicht begrenzt und kann unendlich lang immer
weiter verlingert werden. Allerdings steht eine Verldngerung immer unter dem
Vorbehalt, daB die Offentlichkeit nach wie vor am Schutz des bestimmten Zei-
chens interessiert ist. (Das Zeichen muf der gleichen Priiffung unterzogen werden
wie bei Neueintragong.}?

Allen auigeziihlten Gesetzen ist gemeinsam, daB sie dem gewerblichen Rechts-
schutz angehdren und Redhte an unkorperlichen Giitern schiitzen. Beim Patent,
Muster und Modell ist das unkdrperliche Gut die Idee, bei der Marke nicht das
sinnlich faBbare Zeichen, sondern das was die Marke verkérpert, nimlich Be-
deutung und Bekanntheit der hezeichneten Ware beim Publikum. Dall diese
Bekanntheit beim Kaufer erst durch Gebrauch des Zeichens hervorgernlen werden
kann, leuchtet ein. Allerdings braucht dieser Gebrauch nicht nur markenmiiBig,
d. h. im Sinne des Gesctzes® erfolgen (direkte Anbringung auf Ware oder Ver-
packung), sondern kann auch durch Anpreisung in Reklamen, Anzeigen usw. mijt
Bezug aul die Ware geschehen. Die Hauptsache ist, da§ die Marke verbunden
mit der Ware auf den Markt kommt, und daB} somit die Kdulferschaft die Mog-
lichkeit hat, die Ware und die Marke zusammen kennenzulernen. Denn ohne
Gebranch der Marke in Verbindung mit der Ware, kaun das Zeichen zwar fur
gine Ware bekannt werden, es enistehi aber bloBe Bekanntheit des Zeichens,
eventoell mit Forstellungen iither die Ware verbunden, ohue aber, daB eine Er-
Jakrung mil der Ware hinzutritt.

Bedentung und Bekanntheit des Zeichens, in Verbindung mit der hestimmten
Ware, ergeben znsammen den ,,goodwill”, das ist die Anhdutung von Vertraneo
anf Kinlerseite mittels gemachter, guter Erlahrungen®.

¢ Art, 2, MMG.

7 Niheres unten T3l

8 Art. 1, MSCHG.

9 MA 1956, 128; Reimer, 7, 46 Troller, 1PR, 204 : Ladas, PI 1955, 135,
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Aus dem Vorsiehenden wird verstindlich, warnm das schweizerische Recht die
Entstehung des Markenrechtes vom markenméfligen Gebrauch abhingig macht.
Der Schutz des Markenrechtes zielt nicht anf das kleine, kéirperlich unscheinbare
Ding, die Marke (mag sie auch eventuell kiinstlerischen Wert haben), sondern
ani das kérperlich unfalBbare Renomée, das sich die Marke in Verbindung mit
der gekennzeichneten Ware errungen bat.

Streng genommen diirfte das Recht an der Marke erst mit dem Tag beginnen,
wo der erste Kéufer die mit der Marke gekennzeichnete Ware um der gemaditen
Erfahrungen willen bestellt oder kauft!®. Da aber eine solche Feststellung sehr
schwierig zu machen wiére, hat sich das schweizerische Rechit anf den Standpunkt
gestelli, da das Recht an der Marke durch den ersten markenmifligen Gebranch
entsteht!!. Dieses Recht an der Marke begriindet ein Vorrecit des Erstgebrau-
chers gegeniiber jedem anderen Beniitzer!* und gibt ihm gegen Storer seiner
Marke den Schutz des Wetthewerbsgesetzes.

Der Erstgebranch ist demnach konstitutiv fiir die Entstehung des Rechtes an der
Marke; die Eintragung des Zeichens ins Markenregister ist rein deklarativ fir
das bereits entstandene Markenrecht, jedoch konstitutiv fiir den, dvrch das
MSCHG besonderen gesetzlichen, ansschlieBlichen Schutz 3.

Wenn wir bei einem Blick iiber die Grenze bemerken, dafi im dentschen WZ( 14
das Recht an der Marke konstitutiv mit dem Eintrag in die Warenzeichenrolle
entsteht, erhebt sich unwillkiirlich die Frage nach dem Schutzgegenstand. Man
kann sich 100 Warenzeichen eintragen lassen, und hat, nach erfolgtem Eintrag,
100mal ein Recht an 100 Marken und den Rechtsschutz gegen Gebranch der
Zeichen durch Dritte. Bei ungebraudhten, jedoch eingetragenen Marken erstreckt
sich tatsiichlich das Recht an der Marke nur anf das sinnlich wahrnehmbare
Zeichen, denn von einem goodwill, einer Bekanntheit und Durchsetzung im Ver-
kehr kann ja keine Rede sein. Daduorch erscheint die Einreihung des Rechies an
der Marke in diesem ungebrauvchten Stadium unter die Rechte des gewerblichen
Rechtsschutzes, der die nnkérperlichen Giiter umia$t, als fragwiirdig.

Die Lésnng des schweizerischen Rechtes ist deshalb einlenchtender. Das Entstehen
des Markenredhtes ist streng an den Gehrauch gekniipft!5 und dadurch die Ein-
reihung des Markenrechtes unter die Redite des gewerblichen Redhtsschutzes
sanktioniert.

b) Verhilinis des MSCHG zum Gesetz ither den unlauteren Weithewerb

Der Begriff des ,unlanteren Wettbewerbs“ wurde vom amerikanischen com-
mon-law Richter entwickelt ® und fand Eingang ins enropiische Rechtsdenken.

Der Wetthewerb wird nmschriehen als das Streben mehrerer nach einem ein-
heitlichen Ziel (ndmlich wirtschaftlichem Erfolg mittels Umwandlung einer Lei-

10 Xhnlich von Burg, die das Recht an der Murke crst nach Verkehrsgeltung anerkennen will.
" BCE 12, 188; 25 11 774; 43 11 103; 53 11 361; 56 11 170; 76 1I 92; von Waldkirdh, 127;
130; Mertzhafft, 31; Pointet, cours; von Burg, 78; Matter, 86. (Vgl. dazu: Pointet, prob-
lémes, 96. Dort wird section 3 des canadischen UWG erwihnt. Dort gehort das Marken-
recht demjcnigen, der die Marke zum erstenmal gebracht oder sie zum erstenmal bekannit
gemacht hat.) Die Regelung im amerikanischen Rechissystem verdient ebenfalls erwihnt zu
werden, Der Eintrag ist rechisbegriindend aber der Gebranch muBl nachgewiesen werden.
Nach fiinf Jahren mufl bewiesen werden, dafl die Marke noch beniitzt wird, andernfalls ver-
fiillt das Zeichen.
12 Matter, 87; Mertziuffit, 31.
:: Matter, 86; Seiler, 3] ; Kiihne, 54; BGE 70 II 249,

§9.
15 A. A. Matter, 9]. i GRUR 1956, 202 Ausl. T.
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stung in Geld, durch Absatz an den Abnehmer) 7 mit verschiedenartigen Leistun-
gen®, Je groBer die Anzahl der Konkurrenten, je geringer ist die Chance auf
befriedigende Zielerreichung, und desto gréBer die aufzuwendende Kraft, um
das gesteckte Ziel zu erreichen. Daraus erhellt, dal der Wetthewerb den Ge-
danken in sich schlieBt, dal nur auf Grund besserer Leistung das Ziel erreicht
werden kann. Demnach ist der Wetthewerb ein ieistungskampf®. Dem Wett-
hewerbsrecht vorangestellt ist das Wahrheitsprinzip, d. h. niemand darf durch
unlantere Wirtschafisgepflogenheiten irregefiihrt werden. Schutz der Allgemein-
heit ist demnach u. a. ein gemeinsames Ziel von Wetthewerbs- und Marken-
recht 20, -

im Bestreben, einerseits den freien Konknrrenzkampf zu schiitzen und zu unter-
stiitzen, andererseits die Tatbestinde des unlauteren Wettbewerhs niher zn um-
schreiben, wurde ein UWG ausgearheitet, das am 15. 1. 1945 in Kraft trat und
den bisherigen Art. 48 OR auBler Kraft setzte®!, Als unlauterer Wetthewerb ist
nun jeder Miflbrauch des wirtschafilichen Wettbewerhs durch tivschende oder
andere Mittel, die gegen die Grundsitze von Treu und Glanben verstoBen, an-
zusehen 2,

Art. 1, 2 UWG zihlt in einer Reihe von Tatbestinden?? Fille des unlauteren
Wetthewerbs anf. ohne abschlieBend zu sein. Die Aufzihlung ist rein beispiel-
haft, darum sind u. a. Markenverletzungen ganz allgemein unerlaubte Hand-

lungen im Sinne des Art. 1 UWG, d. h. Darstellung eines VerstoBes gegen Tren
und Glauben.

Das Markenrecht kann woh! als Ansschnitt aus dem allgemeineren Recht des |
Wettbewerbs angesprochen werden?®!, denn wenn, wie oben angedeutet. das
UWG ein Mittel dazu ist, die lautere Fithrung des Leistungs- und Wirtschafts-
kampfes zu schiitzen und zn unterstiitzen, dann diirfte es zutreffen, dal} es die
Tatbestinde der unlanteren Verwendung von Marken, zum Nadhteil der Inhaber

und der Abnehmer, mitumfaft. Trotzdem finden sich Unterschiede zwischen dem
MSCHG und dem UWG:

1. Das UWG schiitzt den lauteren Wettbewerbskampf im allgemeinen, dasMSCHG
ein Rechtsgut, d. h. das Recht an einer Marke.

2. Das MSCHG verleiht in einem gewissen Sinne ein Monopol, namlich das
Alleinrecht zur Fiihrung einer hestimmten Marke, das UWG verleiht kein Mono-
pol, sondern sorgt zugunsten aller Markiteilnehmer, dafl die Marktgepflogen-
heiten einem reellen und fairen Wirtschaftskampf entsprechen 2, Dazn schreibt
Matter in ZbJV 1951, 467: ,,dem schweizerischen Gesetzgeber ist es (im UWG)
weniger um die Konkurrenten als um die Kunden zu tun, d. h. das Allgemein-
interesse steht im Vordergrund. Nicht den Wetthewerbern, sondern dem Wohl der
Offentlichkeit kommt das Primat zu. Oder um nicht zu ithertreiben, bei der Aus-
legung werden ebensosehr die Interessen der Kunden wie die der Wetthewerber
heachtet . .. Es fiillt auf, daBl von den Beispielen in Art. 1 Abs, 2 die Fille unier

17 Boss, 28.

18 Troller, 6.

19 Ross, 21.

£ Martin — Achard, 162.

Bl BGE 72 II 394.

22 Art. 1,1 UWG (GRUR 1956, 202 Ausl.T.: ,Unlauterer Wettbewerb ist jede Handiung und
jede Tatigkeit, die die Abspenstigmachung der Kundschaft eines gewerblichen Unternehmens
oder einer Handelsfirma zum Zicle hat“).

3 g-h.

2 Martin — Achard, 161. 2 Boss, 83; Matter, ZbJV, 1051, 449 &,
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lit. a—d fast durchweg Handlungen betreffen, welche namentlich vom Standpunkt
des Kunden unerwiinscht sind. Einzig die lit. e—g beschlagen nur das gegen-
seitige Verhilinis der Wetthewerher untereinander, wobei aber iiberall all-
gemein-sittliche Gesichtspunkte, Sorge fiir anstindiges Verhalten und Respek-
tierung der Vertragstreue, als auch 6iffentliche Interessen mitspielen. ,,. .. Kun-
den- und Konkurrenzinteressen stehen gleichwertig nebeneinander.” In diesen
Gedanken kommt wohl am besten zum Ausdruck, daB das UWG nicht dazu da
ist, um einseitig Interessen zu betonen oder gar Monopole zu verleihen, sondern
um allen sich im Wetthewerh hefindenden Interessen so gut wie moglich gerecht
zu werden.

Es erhebt sich nun die Frage, wie die Anwendung der beiden Gesetze (UWG
und MSCHG) erfolgt. Schliefien sie einander ans, kinnen sie alternativ oder
kumulativ angewandt werden?

Noch BGE 54 II 63 stellte, stindiger Lehre und Praxis folgend, fest, daf} die
Spezialnormen des MSCHG ausschlieBliche Anwendung vor den gemeinrecht-
lichen Normen des UWG fordern, sie seien ,eine Priizisierung dessen, was im
MSCHG als unlauterer Wettbewerb“ angesehen wiirde®. Dazu ist folgendes zu
sagen: Die damalige Auslegung hing damit zusammen, daB im unlanteren Wett-
bewerb eine Verletzung bestimmter Individualrechte erblickt wurde??. Als Rechts-
gut, dem Schutz gewihrt wurde, galt die Personlichkeit in ihrer wirtschaftlichen
Sphire®, ,So wurden z. B. au Warenansstattungen, Geschiltsgeheimnissen usw.
Individualrechte angenommen.* ,Mit der Schaflung des UWG wurde jedoch die
Unhaltharkeit dieser Betrachtungsweise eingesehen. Richtigerweise wird heute
nun angenommen, das UWG solle nicht Persinlichkeits- oder Individualrechte
schiitzen, sondern fordere die Respektierung allgemeiner Regeln des objektiven
Rechtes, das auf diesem Gebiet gilt, unabhingig davon, ob gleichzeitig private
Interessen oder Rechte verletzt werden® 29,

Mit der Einfithrung des UWG hat auch das BG seinen Standpunkt geéindert vnd
ist zur grundsitzlich kumulativen Anwendung der Bestimmungen iiber den un-
lauteren Wettbewerb und des Markenschuizgesetzes iibergegangen. Beide Ge-
setze stehen nun im Sinne einer Anspruchskonkurrenz dem Geschidigten znr
Verfiigung **. Das BG begriindet seine Auffassung damit, dall in bezug auf Hal-
tung und Anspriiche das UWG zum Teil mit seinen Bestimmungen iiber die
markenrechtlichen hinausgehe®. Diese Begriindung ist einleuchtend. Das
MSCHG schiitzt z. B. nur die markenmiBige Verwendung des Zeichens auf der
Ware oder der Verpadkung (Art. 1), es wiirde demnach den Berechtigten schutz-
los einer zweifellos moglichen anderen Verwendung der Marke, sei es in Rekla-
men, Anzeigen, usw. iiberlassen 32,

BGE 73 11 118 hat entschieden, daB die kumulative Anwendung der beiden
Gesetze nicht dazu kihren darf, dafl z. B. eine zeitliche Begrenzung des Spezial-
gesetzes mit Hilfe des UWG iibergegangen wird, d. h. wenn das Spezialgesetz
cinen Tatbestand hinreichend regelt, ist dieser zn respektieren. Unter allen Um-

¥ BGE 17, 133; BGE 31 11 320.

27 Mailer, ZbJV 1951, 449 ff.

2 Matter, a.a.0. 458.

® Germann, 256.

s BGE 73 1T 110; 79 IT 219 ctc.

% BGE 73 IT 118; 73 1T 136; 76 II 94; chenso: Matter, ZbJV 1951, 460; Boss, 122; Radu-
ner 46, 117; von Grafienried, 87; schweiz. Mitt, 1955, 127; GRUR 1956, 202 AuslL.T.; Poiniet,
cours.

2 fiches jurid. 1021; Matter, 36; Mertzluflt, 79; BGE 73 11 134; a. A. David, 257.
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standen muf} bei der Anwendung der beiden Gesetze jeglicher widersprechende
Entscheid vermieden werden %3,

¢} Bundesgesetz betreffend den Schutz der Herkunftsbezeichnungen von Waren
und das MSCHG .

GemaB der Legaldefinition des Art. 18 MSCHG ist die Herkunftsbezeichnung
der Name einer Stadt, Ortschaft, Gegend oder eines Landes, welcher einem Er-
zeugnis seinen Ruf gibt.

Die Herkunfishezeichnung ist an sich keine Marke. Durch eine Marke kann sich
ein Einzelner ein Monopol schaffen und zwar an diesem bestimmten Zeichen.
Ein Monopol an einer Herkunfishezeichnung ist aber im allgemeinen nicht mig-
lich, weil diese allen in der bestimmten Stadt, Ortschaft, Gegend oder in dem
Land Ansiissigen zusteht, und somit die Eintragung durch einen Einzelnen Art. 3
Abs. 2 MSCHG (Gemeingut) widersprechen wiirde3. Maoglich ist die Eintra-
gung einer Herkunfishezeichnung fiir einen Einzelnen nur dann, wenn der wohl
seltenc Fall eintritt, daf diesem das ganze mit der Herkunftshezeichnung be-
nannte Territorium allein gehort %5,

Der Beniitzer einer Herkunftsangabe hat nicht die Maglichkeit sich anf den
Schutz des MSCHG zu berufen, sondern ist lediglich auf die Schutzregeln der
Art. 18f. angewiesen %,

Fraglich ist, ob die Herkunftshezeichnung nicht insoweit die Funktionen einer
Marke erfiillt, als sie von mehreren beniitzt wird und dabei Ahnlichkeit mit der
Kollektivmarke aufweist. Es fehlt jedoch bereits an ciner Vereinigung i. S. von
Art. 7 his MSCHG, die als Rechtsinhaberin in Frage kime3?.

Warum die Bestimmungen iiber die Herkunftsbezeichnungen im MSCHG ge-
regelt sind, ist nicht klar ersichtlich. Wie oben beschrieben, {illt die Besprechung
tiber die Erginzung und Anderung des MSCHG von 1879 mit den Wiinschen
fir eine Regelung der Herkunftshezeichnungen zusammen. Ein Entwurf, der
heide Gebiete nmfafite, wurde vom Stinderat abgelehnt und anf Wunsch des-
sclhen zwei gesonderte Entwiirfe ausgearbeitet; beide wurden bei der parlamen-
tarischen Beratung wieder znsammengelegt.

Es darf vermutet werden, daBl die Zusammenlegung deshalb erfolgte, weil man
sich eciner #hnlichen Materie wie sie das MSCHG regelt gegeniiber wihnte und
man sie deshalh der Einfachheit halher mit diesem in einem Gesetz, unter einem
Gesetzestitel verschmolz.

Aunfler der Gesetzesiiberschrift sind die Punkte, wo sid: die beiden gesetzlichen
Regelungen beriihren, gering, und es gibt nicht mehr viel gemeinsames unter
ihnen anfler, dafl der Schutz der Herkunfishezeichnungen auch ein Sonderfall
des besonderen Schutzes von Treu und Glauben® ist. Ob diese geringe Ver-
wandtschaft geniigt um die beiden Gesetze zusammen zn lassen wie es hente der
Fall ist, kann bezweifelt werden und es wird die Aufgabe einer allfilligen Revi-
sion sein, diese Frage zu priifen.

3 BGE 73 1I 138 Bedker, 24.

M Matter, 189; BGE 43 II 96; 55 IT 271; 72 I 240,
¥ BGE 551271,

38 Matter ziticrt BGE 38 II 697.

¥ Matter, 188.

8 Matter, 188.
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d) Bundesgesetz betreffend den Schutz der gewerblichen Auszeichnungen und
das MSCHG

Die gleiche bundesriitliche Botschaft vom Jahre 1886, die eine Vervollstindigung
dcs MSCHG von 1879 durch Angaben iiber eine Regelung der Herkunfishezeich-
nungen verlangte, regte auch die Vorschriften iiber gewerbliche Auszeichnungen
an. Mit der Einreihung der Herkunftshezeichnungen in das MSCHG ereilte die
Bestimmungen iber die gewerblichen Auszeichnungen das gleiche Schicksal.
Auch diese Regelungen haben wieder einen Sonderfall des Schutzes von Treu
und Glauben zur Grundlage. Wahrscheinlich nur deshalb, weil der Gesetzgeber
die sehr entfernte Verwandtschaft mit dem MSCHG nicht beachtete, crhielt das
MSCHG auch diese Bestimmungen noch dazu.

Es wird einmal die Aufgabe einer Revision sein, diese Tatbestinde aus dem
MSCHG herauszunehmen und sie zu einem gesonderten Gesetz zu machen.

Da es sich bei den beiden letztbesprochenen Gesetzen um keine markenrecht-
lichen Besonderheiten handelt, sondern um Bestimmungen die mit dem Marken-
recht eigentlich nur iiber das Wetthewerbsrecht verwandt sind, beschrénken wir
unsere folgenden Untersuchungen auf die Normen des MSCHG, d. h. auf die
Art. 1-17 und 2439 und lassen dabei die beiden letzterwiihnten Gesetze auBer-
acht.

4. Das éifentliche Interesse in der Rechtsprechung des

Bundesgerichts

Ein Streifzug durch die Entscheide des Gerichtes lift erkennen, daf} erstaunlich
viele Entscheide des BG das Markenrecht betreffend vorliegen, da die Berufung
an das BG moglich ist ohne Riicksicht auf den Streitwert nach erstinstanzlicher
Behandlung an einem Kantonsgericht1.

Das BG hat immer allen sich im Wettbewerb befindlichen Interessen gerecht zu
werden versucht und hat namentlich, sei es ausdriicklich oder stillschweigend,
darauf geachtet, daB3 das Interesse der (ffentlichkeit geniigend gewahrt bleibt:
33 11 109: ,,... und weil das MSCHG iiberhaupt den doppelten Zweck hat so-
wohl den Markeninhaber als das Publikum zu schitzen . . .*

33 11451: ,,... ob Produkte einander gleichartig sind entscheidet die Auffassung
des Publikums.

51 1538: ... das ganze Institut des MSCHG berubt neben dem Schutz des
Individualrechtes des Berechtigten auf dem Schutz von Treu und Glauben im
Verkehr.*

52 1204: ,,... das MSCHG verfolgt den doppelten Zweck sowohl den Marken-
inhaber als das Publikum zu schiitzen, so daBl Markenrechtsdelikte immer zu-
gleich eine Verletzung des Individualrechtes des Markenberechtigten und des
Grundsatzes von Treu und Glauben im Verkehr sind.“?

7611174: ,...il 0’ en reste pas moins que les dispositions de 1la LMF, y compris
celle de Part. 6, qui ont été édicté non seulement dans I'intérét des fabricants
et des commergants au bénéfice des marques, mais aussi dans 'intérét du pub-
lic acheteur qui doit étre protégé en particulier contre des marques propres a
I" induire en erreur.”

1 Art 29 MSCHG.
t Ebenso BGE 58 II 180.
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Nach dem in der Schweiz iiblichen Eintragungssystem, wonach alle Marken so-
weit sie nicht gegen Art. 3, 13 bis, 14 MSCHG verstoBen, vom eidgectssischen
Amt fiir geistiges Eigentum eingetrageo werden, kommt den schweizerischen
Gerichten eine wichtige Funktion zu. Durch ihre Spruchpraxis wird entachieden,
ob eine Marke aufl den Kaufer tduschend wirken kann oder nicht. Bei den Ge-
richten liegt also die qualifizierte Wahrung der Publikumsinteressen und durch
diese Macht der Entscheidungsmaglichkeit werden die Gerichte zum Ausgleichs-
organ zwischen den offentlichen Interessen und dem ihnen nicht ganz gerecht
werdenden Eintragungssystem.

Zwar verfihrt das BG mit dem stebeaden Begriff der ,,Tiuschung des Publi-
kums“, jedoch liegt unseres Wissens bis jetzt noch keine endgiiltige Definition
vor.

63 11 284: ,,. .. die Frage ob eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht, wird
dem richterlichen Ermessen anheimgestellt und als Rechisfrage behandelt, nnab-
hingig davon ob eine Tauschung tatsichlich schon eingetreten ist oder nur be-
vorsteht 3.

42 11 671: ,,... eine Markz;, hat als verwechslungsfshig zu gelten, wenn sie ge-
cignet ist, den gewthnlichen Kaufer der Ware bei Anwendung der iiblichen Auf-
merksamkeit zu tduschen.”

40 11 183: ,,... das kaulende Publikum besteht nicht ans im Handel versierten
Grossiaten, denen eine gewisse Aulmerksamkeit und Sachkenntnis zugemutet
werden kann und darf, sondern in der groBen Mehrzahl aus Hausfraven, Kin-
dern und Dienstboten, an deren Unterscheidungsvermégen nicht allzu grole
Anforderungen gestellt werden darl.“

Was eio Héndler richtig versteht, kann vom Publikum falsch verstanden werden.
Ist das Publikum aus Fachlenten und Laien znsammengesetzt, so mnB auf die
Laien Riicksicht genommen werden, denn man nimmt an, daB die breite Masse
der letzten Ahnehmer nicht iiher besondere Kenntnisse verfiigt?.

661193: ,,... maBgebend ist nicht die Meioung des Markeninhabers, sondern
ausschlieBlich die Auffassung des schweizerischen Publikums.” ,,... gehéreo die
maBgebenden Verkehrskreise ganz dem Ansland an, wie 2. B. bei Exportwaren
(hier Agypten, Abnehmer sind Fellachen = Analphabeten) so ist die Aunffas-
sung im Ausland maBgebend.

Verwechslungsgefahr priift das BG indem es die in Frage kommenden Zeichen
nacheinander vornimmt, und sie nicht nebeneinander priift%.

Der Gesamteindrudk den ein Zeichen hinterldBt ist fiir die Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr von Bedeutung und nicht Einzelheiten eines Markenbildes®.

40 11 286: ,,... Gedichtnishild und vorhandenes Zeichen miissen sich so von-
einander unterscheiden, daB sie in der Erinnerung als zwei verschiedene Zeichen
haften bleiben.*

¥ Ebenso BGE 52 11 162; 69 II 203; 63 IT 162.

4 56 11 406; 69 II 204; 47 IT 357; 58 11 459; 61 II S6.
& 40 II 286.

& BGE 73 IT 186; 78 II 380.
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Gleiche Verkaufsstitten kénnen an sich verschiedenartige Produkte gleichartig
machen, es kommt jedoch auf die Auffassung des Publikums an?.

62 11 334: ,,... en régle générale, un acheteur moyen n’ examine pas la marque
avee assez d’ attention pour qu’elle reste gravée dans sa mémoire en tous ses
détails. 1l en garde un souvenir grossier et ce ne sont pas les petites dilférences
qui lui restent.®

Gleich ist, wo die Tduschungsgelahr akut wurde, sie wird bejaht wenn sie auch
nur in einem Landesteil Anlaf} zu Tauschungen geben kann®.

561472: ,,. .. ist ein Zeichen auch nur in einem Landesteile sittenwidrig, so gilt
das [ir die ganze Schweiz.”

62 11 334: ,,. .. ¢ine territoriale Aufteilung des Markenrechtes in der Schweiz
ist unzuldssig.*

39 II I16: ,,... die Freizeicheneigenschaft einer Marke wird erst anerkannt,
wenn sie im Inland zu einem solchen geworden ist. Ein Zeichen kann im Aus-
land Freizeichen sein und im Inland Individualzeichen bleiben.?®

56 11 404: .. .. Die Warengleichartigkeit ist gegeben, wenn unter den Erzeug-
nissen so nahe Bezichungen bestehen, dall die Vermutung nahe liegt, sie seien
von gleichen Fabrikanten hergestellt oder stammen von der nimlichen Handels-
firma. (Warenhéuser gelten nicht als gleiche Verkaufsstiitte.)

56 149: ,,... entscheidend bei der Priifung, ob die Vorschriften der Sittlichkeit
verletzt sind, ist nicht- die subjektive Denkweise der Beteiligten, sondern die
Anschauung der gerecht und billig denkenden Volksgenossen.

Einer beschreibenden Marke hat das BG von jeher die Markeneigenschaft ab-
gesprochen 19,

58 11 180: ,,.. . Tduschungsgefahr ist nicht immer da anzunehmen, wo eine Uber-
tragung der Marke ohne Geschéftshetrieh vorliegt. Wenn auch der Grundsatz,
wonach eine Marke nicht losgeldst von dem zu ihr gehSrenden Betrieb verduflert
werden darf, weiter gilt, muB eine Gefihrdung des Publikums nicht angenommen
werden, wenn die Ubertragung an ein Unternehmen erfolgt, das zwar juristisch
von dem abtretenden Uunternehmen verschieden ist, aber wirtschaftlich mit die-
sem in enger Beziechung steht oder gar eine Einbeit bildet, weil es sich in solchen
Fillen in der Regel um identische Waren handelt, so, daB hier das Publikum
nicht Gefabr lauft, zulolge eines, bei ihm hervorgerufenen Irrtums, andere, z. B.
minderwertige oder anders beschaflene Ware zu erhalten.”

BG vom 30. INl. 1954!!: ,,... verwechslungsfihige Marken siud streng zu be-

urteilen.”

Es wurde versucht, iu dieser kleinen Zusammenstellung Entscheide zu erwihnen,
die wir nicht immer unten in der niheren Untersuchung der einzeluen Probleme,
angeliihrt haben.

Diese Aulzihlung ist keineswegs abschlieBend, sondern es sollte nur an einigen,
wenigen Beispielen gezeigt werden, in welchem Male das Gffentliche Interesse
in der Rechtsprechung des Bundesgerichtes beriicksichtigt wird.

7 56 If 404,

8 56 I 56.

® Ebenso 57 II 603; 60 H 252.

10 28 [F 556; 55 It 65; 70 11 253; 72 1 238.
11 Schweiz. Mitt. 1956, 199.
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5. Problemstellung

a) Was bedeutet ,,8fJentliches Interesse” ?

Einem auf irgendwelche Reehtserlangung bedachtem Individuum steht zanichst
die ancnyme Masse seiner Mitmenschen gegeniiber, deren Reihen er fir einen
kurzen Augenblick verliBit, um irgendein Rechtsgeschift zn tatigen.

Diese anonyme Masse ist das Volk, die Offentlichkeit, daran interessiert, daf
durch das Verhalten einzelner Individuen, oder Gruppen solcher, nicht die &ffent-
liche Ordnung oder Sicherheit gestort wird.

Um in verschiedenen Gebieten des tiglichen Lebens der Wahrung von Ordnung
und Sicherheit gewiB zu sein, wurden vom Gesetzgeber allgemein giiltige Regeln
aufgestellt, die fiir ein gedeihliches, staatsbiirgerliches Leben und Zusammensein
sorgen sollen und [iir es unerléBlich sind. Dieses Recht, das sich ein Volk durch
die dafiir bestimmien Vertreter gibt, regelt die Beziehnngen der Individuen
untereinander, gibt den Einzelnen Macht nach eigenem Willen, vermittels Rechts-
geschiiften usw. thre Rechtslage zu gestalten, verhindert jedoch durch entspre-
chende Regelungen den MiBbrauch dieser Macht. Es kann Rechtsschranken auf-
stellen, es sorgt, kurz, {ir ein gerechtes und gleichmiRiges Abwickeln des tig-
lichen Lebens. Diese Ge- oder Verbote, das ausdriickliche Erlauben usw. basie-
ren entweder auf gesetztem oder auf Gewohnheitsrecht. Gesetztes Recht ist das
vom Gesetzgeber erlassene, Gewohnheitsrecht das in langer Ubung entstandene,
nicht gesetzte Recht. Beide Rechtsarten haben im allgemeinen ihren Ursprung
in der Moral, die den Menschen seit undenklichen Zeiten inhaerenten Vorstel-
Inngen (durch Uberlieferung gestiitzt) von gt und bése, von recht und schlecht,
die sich in den Sitten der Volker niederschlagen. Diese Sitten werden als das
Anstandsgefiihl der gut und billig denkenden Durchschnittsmenschen umschrie-
ben'. Die Einhaltung der guten Sitten ist im &ffentlichen Interesse, d. h. im
Interesse der unter einer Staatshoheit, einer Gesetzgebung lebenden Menschen
eines Volkes. Nur diese Einhaltung, und zwar nur die strengste, garantiert ein
gesnndes staatshiirgerliches Zusammensein, Alle Geschifte des tiglichen Lebens
miissen somit unter dem Vorbehalt der Wahrung der Interessen der Offentlich-
keit getitigt werden 2. Dies gilt, ob man einen Vertrag schlieBt (Kaui- oder Ehe-
vertrag), eine Stiftung macht, ein Erbe annimmt. Dieser Vorbehalt dringt selbst
bis in die privatesten Sphiren vor, so darl z. B. ein Biirger in seinem Testament
keine uunsittliche Anflage machen. Mit anderen Worten, jeder Staatsbiirger muf
sich bei all seinem Tun, das irgendwelche rechtliche Folgen haben wird, im
dffentlichen Interesse der Rechtsordnung unterstellen.

So sieht sich auch der Markenhinterleger zuniichst einer anonymen Masse, der
Offentlichkeit, gegeniiber, der er, durch Erfilllung gewisser Bedingungen, seinen
Tribut zahlen mufl. So ist es ihm beispielsweise nicht erlaubt Wappen, als Gut
das dem ganzen Volke gehirt, fiir sich eintragen zn lassen, denn ihm gebiihrt
kein Sonderrecht an einer Sache, die allen gleich gehért?.

Bis anhin ist die Offentlichkeit cin anonymes Gebilde von dem wir nur wissen,
dal} es sich aus den Einzelinteressen der umfaBten Individuen zusammensetzt.
Bei niherem Betrachten gewinnt aber diese ,,Offentlichkeit® mehr und mehr
Formen, sie ist nicht mehr nur ein Konglomerat zahlloser Menschen, sondern
ein lebendiges Nebeneinander vieler Einzelinteressen und mancher Interessen-
gruppen.

1 MA 1956, 509, 3 Art, 3 MSCHG.
t Xhnlich Biirgi, W und R 1950, 82.
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Art. 6 MSCHG stellt fest: ... Die Wiedergabe gewisser, einer bereits hinter-
legten Marke angehorenden Figuren auf einer neuen Marke schlieBt die letztere
uicht von den an die Eintragung gekniipften Rediten aus, sofern sie sich von
der schon deponierten Marke in hinlinglichem MaBe unterscheidet und, als
Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung AnlaB geben kaun.“ Die
wbereits hinterlegte Marke” deutet auf den Koukurrenten, der schon eine regi-
strierte Marke besitzt, die ,neue Marke* auf den zweiten Markenhinterleger,
und die ,Verwedislung” auf den allfalligen Kaufer. Damit sind wir schon mit-
ten im Thema. Das MSCHG stellt auf die eine Seite den von ihm Begiinstigten,
den Markenhinterleger und gewiihrt ihm einen besonderen Schutz nach Eintra-
gung der Marke. Auf der anderen Seite stehen die Kaufer und die Koukurrenten,
Interessengruppen die sich aus dem 6fentlichen Interesse auskristallisieren und
die die Wiinsche des Markenhinterlegers, in ihren Interessen angemessenen
Schranken, verweisen. Diese sich im Spiel befindlichen Interessen sind jedoch
nur selten klar zu umreillen, und stehen sich nicht immer wie in der ohen an-
geftihrten Formation gegeniiber. Einmal wird der Markenhinterleger von samt-
lichen Koukurrenten in seinem luteresse gestiitzt, so z. B. in der allgemeinen
Forderung, daff die Freiheit der Wirtschaft nicht zugunsten der Ahnehmer und
ihrer Sicherheit zu stark eingeschrinkt wird. ein andermal unterstiitzt die Kaufer-
schaft indirekt die Interessen der Konkurreuten, z. B. tn der Forderung, dali
eine Marke nicht tduschend wirken kann. (Tduschende Marken bringen dem
Inhaber meistens zuungunsten der Konkurrenten, oder eines bestimmten Kon-
kurrenten, einen unlauteren Vorteil.)

Kaum kénnen je die sich im Spiel befindlichen Gruppen einmal genau festgelegt
werden, deun auch ithre Grenzen befinden sich im FlieBen.

Der heutige Markenhinterleger, der sich durch uubequeme Forderungen der
Offeutlichkeit, z. B. auf Nichtverwendung von Zeichen die im Gemeingut stehen,
in seiner Zeichenwah] unliebsam eingeschriankt sieht, ist morgen der getduschte
Kénfer der energisch nach hartem Durchgreifen ruft. Wiederum ist der sich hente
iiher die kurze Prioritatsfrist des Art. 4 PVU beklagende Markenhinterleger,
morgen der Konkurrent, der an einer moglichst kurzen Prioritatsfrist interessiert
ist, weil er nach grofler Mihe einer starke Marke gefunden hat, fiir die, zu seinem
groflen Schredken, ein auslindischer Markenhinterleger in der Gunst einer Priori-
tétsfrist ist.

Wie sich auch die Parteien gegeniiber stehen mdgen, stets wird die eine darauf
hedacht sein, daB der anderen nicht zu viel Rechte zukommen, und der Gesetz-
geber wie die Rechtsprechung haben die Aufgabe, durch Abwigen der lInter-
essen ein angemessenes Gleichgewicht zu finden.

Wir haben bis jetzt geschen, dafl das &ffentliche Interesse unter Umstinden
zerleghar ist.

Im MSCHG steht dem durch es Begiinstigten manchmal die Offentlichkeit als
Gesamtheit (in Hinblick auf 6ffentliche Wappen usw.), manchmal in verschie-
dene Gruppen zergliedert, gegeniiher.

Das luteresse der Offentlichkeit kann als Gegenpol der durch das MSCHG im
speziellen geschiitzten Interessen des Markeninhabers, in folgende Gruppen zer-
fallen und manchmal sich wechselseitig unterstiitzen:

1. das Interesse der Kiuferschaft,

2. das lnteresse der Konkurreuten.

4 Wie es z. B. in Art. 3, 13 bis MSCHG gewshrt wird.
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Iu der vorliegenden Arbeit wird das futeresse der Kéuferschaft von besouderer
Bedeutung sein. Dieses Interesse der Kiufer unterscheidet sich vom Interesse
der Offentlichkeit im aligemeinen dadurch, daf} es die Wiinsche einer wesentlich
kleineren Pcrsonenzahl reprisentiert, niimlich nur derjenigen, die Kaufer im
weiteren Sinue sind. (Kéufer sind sowohl diejenigen, die unter Zahlung eines
Kaufpreises als letzter Abnehmer eine Sache erwerben, als anch diejenigen, die
als Wiederverkanfer, im Tausch oder in einer Versteigerung, erwerben.}

Trotzdem ist das ,lnteresse der Offentlichkeit* (frz. 1! intérét public) und das
Interesse der Kauferschaft (frz. 1’ intérét des acheteurs, des consommateurs) un-
seres Erachtens synonym, und wird in der nachstehenden Untersuchung auch
synonym gebraucht werden, denn die Kiuferschaft rekrutiert sich ja aus der
anonymen Masse der Offentlichkeit und ist keine feststehende Personengruppe®.
(Jeder kann irgendwo und irgendwann zum Kéufer werden.)

Das Ziel der nachstehenden Ausfilhrungen ist, zu untersuchen, inwieweit das
Toteresse der Offentlichkeit de lege lata in den einzelnen Gesetzesartikeln des
MSCHG gewahrt wurde, ob eine angemessene Beriicksichtigung vorliegt, ob der
Schutz zu grofl oder zu unbedeutend erscheint.

Die internationale Gesetzesregelung wird insoweit beriicksichtigt als sie, un-
serer Meinung nadh, ausdriicklich oder stillschweigend das offentliche Interesse
betrifft. -

.Bei allen Erwidgungen wurde versucht, so wenig wie moglich einseitig die Inter-
essen der (Mientlichkeit zu betonen, weil wir zu erkennen vermeinen, daf} eine
Ubertreibung anf der einen Seite zu einer Verminderung der Interessenwahrung
auf der anderen Seite fithren wiirde.

Das Ideal der vorliegenden Arbeit ist: griBtmoglichster Schutz der Offentlich-
keit bei kleinstmoglichster Belastung der Entwicklungs- und Handlungsfreiheit
der Wirtschaft, um mit Ladas PI 1955, 135 zu sprechen: ,La satisfaction de
tout 'ensemble des iméréts sans sacrifice d’vn seul.“

b) Das MSCHG und die Wahrung der Interessen der Kiuferschaft

Bei der Besprechung der einzelnen Gesetzesartikel gehen wir nicht vor der An-
ordnung der Normen im MSCHG aus, sondern von der Wichtigkeit der betref-
fenden Bestimmungen fiir die Offentlichkeit, wie wir sie benrteilen.

Durch den ganzen besonderen Teil hindurch wird zuerst die naticunale Gesetzes-
gebung, dann die PVU und eventuell das MMA besprochen.

Um eine Basis zn bekommen, von der aus das Recht an der Marke weiter ent-
wickelt werden kann, wird zuerst die Entstehung des Rechies an der Marke be-
sprochen. Wir werden den Weg eiues Markenrechtes vom ersten Gebrauch iiber
die Hinterlegung, Registrierung der Marke verfolgen, die Dauer, den Umfang
des Schutzes erwiahnen und eine eventuelle Verldngerung in Betracht ziehen.

Au zweiter Stelle steht die Markenabtretung®. Es bestehen viele Streitschriften
fiir und wider die freie Ubertragbarkeit, um auf sie eingehen zu kénnen, er-
withnen wir als erstes die Theorien iiber das Recht an der Marke.

Auf der Ubertragung der Marke aufbauend, folgt die Lizenz der Marke.

5 DZ,12.11.1955; vgl. Art. 6 bis: ,,... sofern weder das Publikum getduscht, noch sonstwie
das dffemiliche Interesse verletzt werden kann.“

S An. 11 MSCHG.
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Einer vierten Durchsicht widmen wir die Fragen der Kollektivmarke? und in
Abschnitt 5 die der Konzernmarke und ihrer Vereinbarkeit mit dem 6ffentlichen
Interesse.

Die letzte Unterteilung behandelt die dem Publikum zur Verfiigung stehenden
Klagen, :

In den verschicdenen Abschnitten wird versucht, die herrschenden und stritti-
gen Meinungen und Theorien kurz darzustellen. Was wichtig und interessant
erscheint, jedoch die Arbeit nicht unmittelbar beriihrt, setzen wir unter Erwéh-
nung im Text als Anmerkung auf die gleiche Seite; dadurch kann manches er-
wihnt werden was zwar interessant isi, jedoch im Rahmen der vorliegenden
Arbeit zu weitlinfig ware.

Wenden wir uns nun der Besprechung der einzelnen Gesetzesartikel des MSCHG
und ihrer Beriicksichtigung des 6ffentlichen Interesses zu.

T Art. 7 bis MSCHG.
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BESONDERER TEIL

1. Die Entstehung des Rechtes an der Murke, die Hinterlegung und Eintragung
der Marke, Umjang und Dauer des Schutzes des MSCHG

1. Die Entstehung des Rechtes an der Marke

a) Allgemeines
Art. 1 MSCHG definiert die Marken:
»Als Fabrik- und Handelsmarken werden betrachtet:

1. die Geschiftsfirmen;

2. die Zeichen, welche zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft
gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzengnisse oder Waren dienen und auf
diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind.*
Diesem Text entnehmen wir, dall nur dann eine Marke vorliegt, wenn sie , mar-
kenmiBig“, d. h. anf Erzeugnissen oder Waren oder deren Verpadkung ange-
bracht ist.

Waren und Erzengnisse sind bewegliche, kirperliche Sachen, die in den Verkehr
gebracht werden!. Verpackung ist jede beliebige Art von Verbindung zwischen
Ware und Hilismitteln {diese sind extensiv auszulegen mit Papierumhillungen,
Dosen, Benzinzapfsaulen, Bierglidsern, nsw.?), die dazn dient, die Ware unver-
sehrt oder besonders aufléllig im Verkehr feilznhalten.

Nach der Legaldefinition in Art. 1 ist es einlenchtend, daB ein Recht an einer
Marke nur durch markenmiRigen Gebrauch entstehen kann, zu dem ein weiteres
Erfordernis, das der Unterscheidungsfiahigkeit der Mark hinzukommt. Das heift,
ein Markenrecht kann dann entstehen, wenn das betreffende Zeichen noch nicht
in gleicher, oder zu Tauschungsmdglichkeit Anlafl gebender, dhnlicher Form fiir
gleiche oder gleichartige Waren als Kennzeichnung dient. Die so gebranchte
Marke muB zndem an sich eintragungslihig sein, auch wenn sie nie eingetragen
werden wird®, d.h. sie kann sich z.B. nicht aus einem &flentlichen Wappen,
einem im Gemeingut stehenden Zeichen nsw., zusammensetzen .

Dieser Unterscheidungskraft der Marke ist inhaerent, daf§ das Zeichen in den Ver-
kehr gebracht werden mufl. So kann z. B. kein Markenrecht entstehen Fiir ein
Zeichen, das nur fiir den Hansgebranch an Waren angebracht wird (z. B. aus
iibergroBer Frende einer Hausfrau an einer Marke), das Recht an der Marke
entsteht vielmehr nur durch /nverkehrbringung der gekennzeichneten Ware, denn
erst dadurch bekommt die Unterscheidungskraft einen Wert.

b} Die verschiedenen Markenarten

Art. 1 MSCHG unterscheidet zwischen Fabrik-, Handels- und Produktions-
marken, macht aber rechtlich zwischen diesen keinen Unterschied. (Meistens sind
sogar die eingetragenen Marken sowohl als Fabrik- wie als Handelsmarken regi-
striert.) Die Produktionsmarke ist eine Unterart der Fabrikmarke und bezeich-
net Produkte von Herstellern oder Veredlern von Naturprodukten wie Mineral-
wasser, Gértnereiprodukten, landwirtschaftlichen Erzeugnissen usw., Produkte
die vom Menschen bei der Entstehung beeinflufit werden kénnen, wobei der Ein-
flul aber nicht so direkt und nnmittelbar verandernd wirkt wie bei der Fabri-
kation B,

1 Falb, 14; Raduner, 15; Matter, 47; BGE 60 II 165. 4+ BGE 80 II 171.

t Matter, 50, ] Matter, 43,

3 Raduner, 38.
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In ncuester Zeit macht eine zusitzliche, neue Markenart, besonders in den angel-
sachsischen Landern, von sich reden, die bis jetzt unsere kontinentalen Rechts-
systeme noch nicht kennen, die jedoch hereits in unser Rechtsdenken Eingang
gefunden hat: die Dienstleistungsmarke®. Sie ist, nach der Definition der Lan-
ham Act aection 457 eine Marke, die hei der Zurverfiigungstellung oder An-
kiindigung von Dienstleistungen zu dem Zwecke gebrancht wird, die Dienst-
leistungen einer Person zu kennzeichnen und sie von anderen-zu unterscheiden.
Gedacht wird hier besonders an die Arbeit von Farbereien, Taxiunternehmen,
Vermittlungs- und Versicherungsbiires, Reisebiiros usw., im Dienst des Kunden.
In vielen Lindern, so auch in der Schweiz, werden Dienstleistungsmarken nech
nicht als solche registriert, es besteht jedoch die Msglichkeit sie als Fabrikmarken
einzutragen®. So finden wir z. B. im schweizerischen Markenregister die Mar-
ken ,Mitin® und ,Eulan®, beides Mittel zur mottenechten Behandiung ven Woll-
sachen. Die groBe, angegebene Warenliste bei den erwithnten Zeichen bezeichnet
aber nicht fabrizierte Produkte, die mit dieser Marke in Verkauf gelangen sol-
len, sondern Waren, die durch eine bestimmte Behandlungsmethode gegen Mot-
tenfral gefeit werden kdnnen. Es handelt sich demnach typisch um eine Dienst-

leistung, die aber als solche noch nicht cingetragen werden kann, weil sie das
MSCHG noch nicht kennt?,

Die Einfihrung der Dienstleistungsmarke in das schweizerische MSCHG er-
scheint vor allem notwendig, nm dem geschilderten Zwischen- und Notldsnngs-
znstand, der keinem Interesse Rechnung triigt, ein Ende zu machen.

Das Publikum, das eine Wollware kauft, wird nur in seltenen Fillen gewahr
werden, daBl in der etwa angebrachten Bezeichnung ,,mottenecht durch Enlan®
nsw., eine Markenbezeichnung steckt, denn mit dem direkt mit der Marke be-
zeichneten Mottenbekdmpfungsmittel kommt es kaum in Beriihrung. Dadurch
entstcht zwar keine Tduschung des Publikums, aber eine unliebsame Nidht-
beachtung der Marke eines Fabrikanten, der sich wohl durch Inserate usw. zu
wehren versucht, dessen Interessen jedoch nicht geniigend gewahrt werden. (Da-
her z. B. Inserat im ,,Bund®, Morgenausgabe vom 24. 10. 1956: ,,Die Eigen-
timer der Schutzmarke ,Sanfor* gestatten deren Gebrauch nur fiir Gewebe,
die ihrem fiir Nichteingehen {estgesetzten Standard, gema8 den durch ihren tech-
nischen Dienst fortlaufend iiberwachten Vorschriften, entsprechen.*)

Eine baldige gesetzliche Regelung ist, unter anderem, auch deshalb dringend er-
wiinscht, um das Publikum se bald wie maglich an die nene Markenart zu ge-
wohnen.

DaB sich die internationalen Gremien auf dem Gebist des gewerblichen Rechts-
schutzes anch mit der Dienstleistungsmarke befassen ist aus den verschiedenen
Sitzungsprotokollen ersichtlich. Se schligt das Comité exécutif der AIPPI in
Sirmione 1955 dem nichsten Kongref der AIPPI vor, znzustimmen, dafB} alle
Lénder MaBnahmen zum Schutze der Dienstleistungsmarke treffen sollen und
unterbreitete Vorschlige, wie der Schutz dieser Marke in die PVU Eingang fin-
den sollte!®. Der KongreB von Washington 1956 beschloB seinerseits die Dis-
kussion nm die Dienstleistungsmarke mit den Worten: ,,Le Congrés, réaffirmant

8 Masson, 37 ff.

? Nordamerkanisches Markengesetz von 1946 (GRUR 1948, 277).
8 Blum, PI 1953, 115.

# Blum, P1 1953, 115.

1® Tn diesem Sinne: Sachverstindigenkommission, Bern 1955,
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qu’il y a lien d’assurer la protection de la marque de service, exprime le voen
que cette derniére soit assimilée & la marque de fabrique et de commerce, aussi
bien dans la Convention que dans ’Arrangement de Madrid !!.

Den Ansfiihrungen des internationalen Burean!® kann allerdings entnommen
werden, dafl es durch die Fragestellung, ob es angezeigt set schon jetzt Bestim-
mungen iiber die Dienstleistungsmarke in die Convention aufzunehmen, dies
hezweifelt, trotz der Beschliisse der Tagungen in Sirmione und Wasghington.

Es ist denkbar, daB wieder einmal (diesmal durch Einfiigung der Dienst-
leistungsmarke in die PVU) die Union zum Schrittmacher der einzelnen natio-
nalen Gesetzgebungen werden wird.

Durch die Einfiihrung der Dienstmarke in den USA gestirkt, erhoben sich dort
bald Stimmen, die fiir die Einfiihrung der Klangmarken plddierten. Sie wurden
ebenfalls fiir schutzfiihig erklirt und das Gesetz bestimmt, dafi Marken, die nicht
in Druck oder Schrift hinterlegt werden kénnen, durch drei unzerbrechliche Plat-
ten, je nur auf einer Seite bespielt, angenommen werden kénnen. Diese Platten
miissen eine Aufschrift tragen mit welcher Schnelligkeit sie gespielt werden sol-
len 3. (An die bekannteste Klangmarke der Metro-Goldwyn Meyer, ein briillender
Léwe, wird erinnert.)

Wohl ist mit der Registrierungsmaglichkeit der ,Radiomarken®, wie die Klang-
marke genannt wird, wieder ein Schritt vorwirts gemacht worden, wir sind jedoch
der Ansicht, daB die Entwicklung auf diesem Gebiet der Marken noch lange nicht
abgeschlossen sein wird. In nicht allzu ferner Zeit wird es Marken geben, die
anch auf den Geruchs: nnd Geschmackssinn ansprechen, denen man dann auch
Méglichkeit geben muB registriert zn werden . Bis alle diese Markenarten jedoch
Eingang in unsere kontinentalen Rechtssysteme gefunden haben werden, wird
noch viel Zeit vergehen.

Es ist noch zn erwihnen, daB in einigen Léndern plastische, d. h. dreidimen-
sionale Zeichen eingetragen werden honnen 1%, lhre Registrierung wird allerdings
von der Schweiz und Dentschland mit der Begriindung abgelehnt, dal Marken,
ihrem Wesen nach, flichenmiBige Gestaltung hitten und deshalb ihre drei-
dimensionale Darstellang im Register nicht erfolgen konne. {Durch diese Worte
wird verstdndlich, wie tief unsere Anschauung iiher die Marke noch im Her-
kimmlichen wurzelt, und wie lange es demnach noch brauchen wird bis sich im
kontinentalen Rechtsdenken die nenen und noch kommenden Markenarten durch-
setzen.) Das neuere Schrifitum begegnet diesem Argument ablehnend und den-
tet auf die Moglichkeit, im Register auf hinterlegte Modelle zu verweisen.

Es lenchtet ein, daB der Schutz dieser dreidimensionalen Zeichen nur dann mag-
lich ist, wenn die Form einer originellen 1dee des Schutzsuchenden entspricht
und nicht einer unabinderlichen Notwendigkeit der Ware, wie z. B. eine Flasche
fiir Flissigkeit1®.

Sowohl aus Art. 1 wie Art. 7 MSCHG geht hervor, dafl nur eine solche Tatig-
keit zur Entstehung des Markenrechtes fiihren kann, die sich anf Erzengnisse

It Compte rendn de la réunion a Sirmione 1955, 100; Congrés de I'AIPPI, Washington in
GRUR 1956, 427 Ausl.T.; Bussmann, GRUR 1953, 158 Ausl.T.
2 Documents préliminaires en vue dc la Conférence de Lishonne, S. 56.

1* Blam, PI1 1053, 1151i. “

1 Masson, 33. ~

15 GRUR 1955, 266,

1®* Masson, 31; BGE 72 1 363#: ,,...die Form von Erzeugnissen oder Waren als solche ist

nicht markenfihig.* In Frankreich indessen, ist ein solcher Schulz unter Umstinden méglich.
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oder Waren bezieht (vorbehaltlich aller bereits erwihnten Erfordernisse). Nur
derjenige kann ein Markenrecht erwerben, dessen Tatigkeit sich auf die Er-

zewgung, Veredelung, Umgestaltung von, oder anf den Handel mit Waren be-
zieht 17,

Das Recht an einer Marke erwirbt man demnach durch Gebraudch eines an sich
eintragungsfahigen Zeichens in einem geschaftlichen Unternehmen fir Waren
oder Erzeugnisse, fiir die ein gleiches oder zu Tduschung Anlaf} gebendes, dhn-
liches Zeichen fiir gleiche oder gleichartige Waren oder Erzeugnisse durch einen
Dritten noch nicht gebrancht wird.

Kann ein Dritter beweisen, dafl er ein der gebrauchten Marke gleiches oder dhn-
liches Zeichen, das zu Verwechslungen AnlaB geben wiirde, fiir gleiche oder
dhnliche Waren schon linger gebraucht hat, so ist er der besser Berechtigte und
kann gegen die Zweitmarke vorgehen !4,

Der Offentlichkeit wird gemdB Art. 27 MSCHG gegen cine Marke, der die
Gebrauchsprioritit fehlt nur dann eine Léschungsklage zustehen, wenn die Téu-
schungsgefahr tatsichlich einen materiellen Nachteil in sich birgt .

Somit ist zusammenzufassen. Die Marke ist ein, von einem Geschéftstreibenden
auf seine Ware, seinem Erzeugnis oder deren Verpackung angebrachtes, sinn-
lich wahrnehmbares Zeichen, das dem Kiinfer hilft die Ware von gleichen oder
gleichartigen Waren im Verkehr zu unterscheiden 0.

Das durch tatséichlichen Gebrauch entstandene Redht ist ein ausschlieBliches, d. h.
der Markeninhaber allein darf die Marke auf der oder den bestimmten Waren
anhringen, doch geht im allgemeinen der Rechts- und Schutzumfang am Zeichen
nur so weit, als die Offentlichkeit ein Interesse daran hat. Das heilt, dem In-
haber einer Velomarke wird nicht das ansschliefliche Recht an der Marke gegen-
iiber dem Beniitzer derselben Marke fiir Makkaroni zugestanden werden kénnen.
Den Warenkreis, fiir den ein Zeicheninhaber seine Marke ausschliellich gebrau-
chen und gegen unberechtigte Drittheniitzer, sei es anf Grund des UWG oder des
MSCHG, klagen kann, bestimmt das Interesse der Offentlichkeit nicht getiuscht
zu werden.

Der Schutz der nicht eingetragenen Marke wird dem UWG iiberlassen, Dies
schiitzt den Markeninhaber auch iiber den markenmifligen Gebrauch hinaus, im
Gegensatz zum MSCHG, gegen Verwendung seines Zeichens durch unberechtigte
Dritte aul Briefkoplen, Reklamen usw. 2%,

¢) Universalitits- oder Territorialititstheorie

Fraglich ist wo der erste Gebrauch der Marke zu geschehen hat. Es war léngere
Zeit strittig, und ist selbst heute noch nicht restlos abgeklart, ob das Recht an
der Marke auch durch einen Gebranch im Ansland entstehen, oder cb nur ein
Gebrauch im Inland rechtshegriindend wirken kanu. Wiirde man die Universali-
titstheorie anerkennen, wiirde es heifen, daB jeder markenméafige Gebrauch im
Ausland ein Redht in der Schweiz entstehen lassen wiirde; ein Deutscher z. B.

17 Matter, 46, 126; Sandreuter, 80.

1% Eine bereils eingetragene Marke kann er 18schen lassen: BGE 63 11 121 ; 59 11 214; Mat-
ter, 47, 86, 145; Troller, Gew.Rschutz, 69.

1¢ Siehe unten VI, 28 und 2b.

* Hediger, 33; Kiihne, 6; Ladas, 534; Matter, 40; BGE 55 II 65; was die Worte ,oder zur
Feststellung der Herkunft* betriffi, so werden wir bei ndherer Untersuchung darauf zuriick-
kommen: unten I1, Ib, bb, aaa.

# Matter, 36 Mertzlufit, 79; BGE 60 IT 258; 61 IT 385: 72 IT 188; 73 II 134.
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kénnte sich durch Gebrauch in Deutschland das Recht an der Marke auch in der
Schweiz sichern lassen, wihrend er in Deutschland das Markenrecht erst durch
Eintrag erlangen kann. Dem Schweizer aber, der eine Marke in der Schweiz
gebraucht, wiirde ein Recht an dieser Marke in Deutschland nor zngestanden,
wenn dort das Universalititsprinzip herrschend wire, was nicht der Fall ist.

Das BG huldigte ungefihr bis zu BGE 63 I1 125 dem Universalititsgedanken,
seit BGE 58 11 180 bahnte sich aber bereits eine Lockerung an. Bis dahin stand
das BG auf dem Standpunkt, dal} das ,,lndividnalrecht, das Personlichkeitsrecht,
das im Markenrecht enthalten ist, nicht an ein bestimmtes Territorium gebnnden
ist nnd deshalb nicht national, sondern universal wirke* 22,

Es erhebt sich nun die Frage, ob nicht die Universalitiitstheorie die Interessen der
Offentlichkeit besser zu wahren versteht, als es heute die Territorialititstheorie
in der Lage ist.

Den Kauferinteressen villig entgegen zu kommen wiirde heiflen, dal man anf
der ganzen Welt das Universalititsprinzip anerkennen miifte. Ein Gebranch in
irgendeinem Gebiet wiirde das Markenrecht auf der ganzen Welt fiir eine ge-
wisse Ware zur Folge haben. Theoretisch wiirde dadurch eine Tédnschung der
Offentlichkeit ausgeschlossen. Ein Nebeneinander der gleichen Marke fiir gleiche
oder dhnliche Waren wire ansgeschlossen {(theoretisch) und das Publikum aller
Staaten vor Tanschungen weitgehend geschiitzt.

Insoweit klingen die Aussichten, die uns das Universalititsprinzip bringen wiirde,
ideal; bei niherem Hinsehen bemerken wir jedoch, daB die Gedanken zn ideal
sind um jemals, soweit wir es beurteilen kionnen, in die Praxis umgesetzt zn
werden. Gerade aber im Markenredit miissen wir auf dem Boden der Tatsachen
bleiben, und eine dieser ist, daf es nnwahrscheinlich ist, daB jemals von allen
Nationen das Universalitiitsprinzip anerkannt wird. {Das Universalititsprinzip
ist nur von der Schweiz, Italien und Belgien angewendet worden nnd wird hente
als anfgegeben bezeichnet.)?® Ein Beweis dafiir ist, daB sich die Staaten ein
zwischenstaatliches Gesetz den gewerhlichen Recdtsschutz betreffend, in der PVU
gegeben haben, und dafl eine Einfihrung des Universalitiatsgedankens dieses
Gesetz jeder Giiltigkeit und Notwendigkeit beranben wiirde®.

Wenn jedoch nicht alle Staaten das Universalitdtsprinzip anerkennen, dann hiefle
es seilens dieser Staaten, die es anerkennen, in fremde Linderhoheiten eingreifen,
denn e2s wiirde Recht in fremdem Staatsgebiet dorch einen fremden Staat fest-
gelegt 25,

Eine Anerkennnng der dargelegten Theorie nur in der Schweiz wiirde das offent-
licha Interesse des eigenen Landes empfindlich schidigen. Man wire gezwungen,
fremden Gebrauch in anderen Lindern anznerkennen, wihrend den eigenen
Staatsangehérigen kein Gegenrecht znstehen wiirde. Die eigene Markenauswahl
im Land wiirde immer geringer, weil man alle anslindischen Marken beriicksich-
tigen miilte; man wire an Pflichten gebunden, die die Entwicklung im eigenen
Land hemmen wiirden und keinem Interesse entgzegenkamen.

Es liegt vor allem im offentlichen Interesse. fiir das Wohl der Staatsbiirger zu
sorgen und sic nicht mit den fast ntopischen Vorteilen einer Universalitatstheorie

2 BGE 26 II 650; Auch BGE 36 II 257: ,Dic Marke, die das Individualrecht einer be:
stimmten Perstnlichkeit bildet und mit der die Ware als von dieser herriihrend bezeichnet
wird, ist ihrer Natur nach nicht national sondern universal, einheitlich fiir alle Territorien,
auf die sich der Verkehr ersirecken kann.*

B Troller, gew. R’schutz, 71.

2 Xhnlich Sandreuter, 53 fl.

5 GRUR 1929, 23.
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zu begliicken, wihrend alles andere als utopische aus dieser Theorie resultierende

Pftichten das Land binden.

So stellt denn auch das BG in 63 I 125 fest: ,,... on a insisté sur les consé-
quences fichenses du prineipe de I'universalité pour les industriels snisses .7 .,
il conviendrait done d’adopter Ie principe de la territorialité et de ne prendre
en considération que le premier usage en Suisse.

DaB sich das BG zu dieser Ansicht durchgerungen hat, ist fiir des offentliche
Interesse von grofler Wichtigkeit und sehr zu begriien. Dal aber immer noch
Ansitze, die eines Tages wieder zu einem Riidkfall fithren kénnten, durch die
Rechtsprechung des BG geistern, zeigt ein Entscheid 70 11 111 : ,,... Die Marke
ist eine Erscheinungsform von des Inhabers wirtschaftlicher Persdnlichkeit und
genieBt als solche den Schutz, den das Recht der Persénlichkeit zukommen laBt.“
Da die Theorie der Universalitit des Markenrechtes in der Auffassung des
Markenrechtes als Personlichkeitsrecht fulit, wird mit diesem Entscheid gezeigt,
daB dicse Rechtsprechung immerhin noch erméglicht, zur alten Theorie zuriick-
zukehren.

Wir kommen auf alle Fille zu dem SchluB, dafl nach der heutigen Sachlage (im
Gegensatz zu theoretischen Erwagungen) das Territorialitétsprinzip dem dffent-
lichen Interesse eher gerecht wird als die Universalititstheorie 25,

Zu beachten ist Art. 6 bis PVU, der die allgemein bekannte Marke regelt und
den Schutzkreis der gewdhnlichen Marke iiher die Grenzen des Gebrauchs-
landes hinaus erweitert, allerdings nur im Bereich gleichartiger Waren. Dieses
»Quasi®-Universalititsprinzip entfaltet aber seine Wirkung erst, wenn die be-
treffende Marke in einem gewissen Land bekannt geworden ist und hat inso-
fern nicht mehr viel Ahnlichkeit mit dem eigentlichen Universalitiitsgedanken.
Zudem begiinstigt die Universalitatstheorie ausgesprochen den Markeninhaber,
wihrend die Anerkenmung des iiber die Grenzen hinausgehenden Rufes einer
Marke, die Interessen der Offentlichkeit wie die des Markeninhabers mindestens
in gleichem Mafe wahrt. (Wir neigen sogar zu der Ansicht, daf} die Bestimmung
des Art, 6 bis PVU fast ausschliellich im Interesse der Offentlichkeit besteht.) 7
Das Bekanntwerden einer Marke iiber die Grenzen hinaus hat anch insofern
nicht mehr viel mit dem Universalititsprinzip zu tun, als der Ausdruck ,univer-
sal® in dem Moment hochtrabend wirkt, wo die betreffende Marke nur in einem
oder in wenigen Lindern bekannt geworden ist.

Bei der beriihmten Marke ®® kann von einer Anwendung analoger Gedanken zum
Universalitiitsprinzip dann gesprochen werden, wenn sich ihr Ruf iiber ver-
schiedene Linder (anch eines geniigt) verbreitet hat. Wie bei der allgemein
bekannten Marke ist es moglich {was z. T. lebhaft bestritten wird), daB ein Recht
an diesen Marken in den verachiedenen Léndern, wo der Gebrauch rechtsbegriin-
dend wirkt, auch ohne dortige Benutzung, entstebt,

Eine dem Untversalititsprinzip am nichsten stehende Regelung findet sich in
Art. 4 PVU (Priorititsfrist), wo eine, durch die Hinterlegung im Ursprungs-
land bedingte Frist, dem Universalititsgedanken am #hnlichsten ist.

2 Es bleibt noch BGE 78 II 164 zu erwihnen: ,,...Die Beschliisse der Londoner Konferenz
vom 2. VI. 1934 hereiteten auch die Neufassung des Art. 11 MSCHG vor und dic Angleichung
desselben an Art. 6 quater PYU. Damit vollzog sich im schweizerischen Markenrecht die
Abkchr vom Grundsatz der Universalitit und die Anerkennung des international vorherr-
schenden Territorialititsprinzip.®

" Niihercs unten, [, 4b.

% Unten, I, 4e.
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2. Die Hinterlegung der Marke

a) Allgemeines

Wie wir gesehen haben, betrachtet Art. 1 MSCHG als Fabrik- und Handelsmarken
die Geschiftsfirmen und die Zeichen, die zur Unterscheidung oder zur Feststel-
lung der Herkonft gewerblicher oder landwirtschaftlicher Erzeugnisse dienen.
Diese Letzteren sind meist willkiirlich ausgewihlte Marken, wahrend die Ge-
schiftsfirmen, gemdB Botschaft vom 31. X. 18792, die ,natiirlichsten” Marken
sein sollen. Eine im schweizerischen Handelsregister eingetragene Firma kann
ohne weiteres, ohne zusatzlichen Eintrag ins Markenregister? als Marke beniitzt
werden *. Die Geschiftsfirma mul3 allerdings, soll sie als Marke gebraucht werden,
den Anforderungen des MSCHG so entsprechen wie jede andere gewdhnliche
Marke, d. h. es miissen vor allem die Vorschriften der Art, 3, 13 bis, 14 MSCHG
gewahrt werden®. Die Firma muB nicht in ganzer Linge als Marke gebraucht
werden, sondern es sind solche Abkiirzungen erlaubt, die ohne weiteres die Ver-
wandtschaft mit der ins Handelsregister eingetragenen Firma, erkennen lassen®
Von besonderem Interesse ist fiir uns hier die Marke der Ziffer 2 von Art. 1
MSCHG. Die Marke erleichtert das Wiederfinden einer bestimmten Ware und
hebt diese aus der Anonymitit des gewshnlichen Warenangehotes keraus. Jeder
Markeninteressierte wird sich deshalb ein Zeichen zu wahlen versuchen, das so
eigenartig wie maglich gestaltet ist. Dazu kann er sich eine Bild-, Wort-, Zahlen-
oder Buchstabenmarke nehmen, oder die eine cder andere miteinander kombi-
nieren’. Bildmarken sind figiirliche, flichenhafte Darstellungen, Wortmarken
bestehen aus einem oder mehreren Wortern, die beliebig aber originell gewahlt
werden und nicht bloBe Angaben enthalten diirfen. Kein Zeichen, das als Marke
in Frage kommen soll, darf im Gemeingut stehen, d. h. als Bezeichnung fiir die
bestimmte Ware gebréuchlich sein.

Wortmarken werden vielfach so gewihlt, dal} eine versteckte Warenangabe da-
hinter zu finden ist, die dem Kiufer Aufschluf} iiber die bezeichnete Ware geben
soll und auf das dahinterliegende Produkt hinweist. (Zum Beispiel ,, Windella®
fiir Gestelle um Kinderwindeln zu trocknen, ,,Fixodent® um kiinstliche Zihne zn
halten.) Andere Marken wiederum werden vollig frei, und ohne jegliche Be-
ziehung auf die Ware, erfunden. (Zum Beispiel Fliris* [ir Waschmittel, ,,Mer-
cedes* fiir Autos; ,, lmmuna® fiir Wolldecken.}

Bekannt und fiir gewisse Industriezweige geradezu typisch, sind Wortstdimme,
die von ein und derselben Firma immer wieder henutzt werden, um daran ver-
schiedene Wortsilben anzuhéngen. Durch die sich immer wiederholenden Wort-
stimme wird der Kinfer an die gleiche Fabrikationsstiitte zu erinnern versucht,
und neue Fabrikate durch den Rufl der alten begiinstigt. (Zum Beispiel
,»Ciba —*: Cibalgin, Cibazol, Cibaletten usw., fiir Arzneimittel; ,, Tobler —*:
Toblerone, Tobleretti, Toblerana fiir Schokoladenpredukte.)

® Maiter, 42.

3 Art. 2 MSCHG.

4 Matter, 53.

5 BGE 701 248: ,,. .. iibrigens gewihrt das MSCHG den Firmen keinen stirkeren Schutz als
den Marken i. S. von Art. 1, Ziff. 2.

% BGE 30, 23 betr. ,,chem. Fabrik von Heyden*, Marke ,,Heyden*, )

7 Das MSCHG von 1879 schiitzic nur Bildmarken, doch schon das von 1890 fithrte die Wort-
marke ¢in.
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Als Wortmarkeu sind ganze Sitze, sog. ,slogans”, eintragbar, (Zum Beispiel
»Hag, schont Thr Herz"; , Fiir obsi z’ fahre”; ,Nimm Vim“.)

Die Wortmarke, vom BG in 70 11 253 fiir am einprégsamsten erklirt, ist auch
ihrem Klang nach geschiitzt® (z, B. ,,Odol“ gegeniiber ,eau d’cl“, ,Roamer
gegeniiber ,Homer"), zum Teil sogar dem begrifflichen Juhalt nach® Bild-
marken haben meist groBc werbende Wirkung, vor allem daun, wenu die Dar-
stellung klar, einfach und dadurch cinpragsam ist.

Es ist moglich, daB ein Wort von eiuem Bild uuterstiitzt wird und beides zu-
sammen als Marke eiugetrageu wird (z. B. Weort ,,Camel® unterstiitzt durch eine
Abhildung eines Kamels; Wort ,Elephant” unterstiitzt mit einem Bild des-
selben). Durchaus denkbar ist aber auch, dafl zwar das Wort vou einem Bild
unterstiitzt wird, dafl das letztere aber nicht die geringste Beziehung zum ersteren
hat (z. B. ,Lemaua“ mit dem Bild eines Zwergen; ,Immuna“ mit der Ab-
bildung eines Schifers mit einem Schaf).

Es wurde festgestellt, dall in der Regel hei einer Verhindung vou Wort und
Bild, das erstere iiberwiegt. Tritt jedoch die bildliche Darstellung neben dem
Wort derart hervor, dal} der seinem Gehaben nach flichtige Verkebr die Be-
schriftung kaum beachtet, so wird er sich ausnahmsweise mehr an das Bild
halten 9.

Fiir Zahlenmarkeun gilt im allgemeinen, daB die Zahlen im Gemeingut stehen,
jedoch gibt es Ausnahmen fiir originelle Formen, erinnert wird z. B. an das
welthekannte ,,4711%. Ebenso sind an sich Buchstabenmarken schutzunfihig,
weil das Alphabet im Allgemeingui steht, doch auch hier kommt es wieder auf
originelle Verwendung an. So setzen sich sehr bekanute, kurze und gut einprig-
same Marken 2. B. aus den Aunfaugshuchstaben ihrer Firma zusammen 1.

»PKZ¥* (Paul Kehr Ziirich).
»FIAT* (Fabbrica italiana di automobili Torino).
»MAN* (Maschioenfabrik Augsburg Niimberg).

Bei allen genannten Zeicheu unterscheidet mau zwischen sog. ,schwachen® und
nstarken Zeichen. Schwache Zeichen sind sclche, die fiir verschiedene Wareu-
gebiete in einer Weise beuutzt werden, dall sich das breite Publikum au das
Nebeneinander solcher gleicher oder dhulicher Zeichen gewéhnt -hat*? oder
deren wesentlicher Bestaudteil ein Freizeichen ist!3. Moglich ist, daf} ein ur-
spriinglich schwaches Zeichen durch jahrelangen Gebrauch und umfangreiche,
gute Werbung wieder zu eiuer starken und originellen Marke wird 4, Schwache
Bildzeichen siud solche, die dem Publikum bereits durch zahlireiche Abbildungen
der indivdivellen Gestaltung vertraut sind **, Entscheidend fiir schwache Zeichen
ist, dafl das gleiche Wort, das gleiche Bild nebeneinander fiir verschiedene
Wareugattungen (z. B. fiir elektrische Gerite und Rasierklingen ,Star“, fiir
Schuhcréme und Kaffee das Bild eines Negers) gebraucht werden.

g GRUR 1931, 1097.

¢ Zum Beispiel in einem unverifientlichten Entscheid erklirte das BG vom 30, IX. 1931
»Cabane* mit ,,Chalet” verwechslungsfiihig: von Waldkirch, Vorlesung.

10 PT 1956, 137 i. 8. ,Bayer-Kreuz".

11 Kiihne, 11

12 TG Hamburg vom 28. 1. 1954.

13 BG vom 30. IIL. 1954 in schweiz. Mitt, 1956, 194.

14 BGE 79 II 100.

18 Zum Beispiel ist aber der Storch als Zeichen nicht schon deswegen als schwach anzusehen,
weil er ein allgemein bekannter Vogel ist, so BGH vom 19. XII. 1950,
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Starke Zeichen sind solche, die von Anfang an iiber eine besondere ludividuali-
tit verfiigen, weil sie selten oder noch gar nicht gebraucht werden . Bei schwa-
chen Zeichen kann die Verwechslungsgefahr grifler seiu als bei starken Zeichen,
deshalb wird sie bei den ersteren eventuell strenger gehandhabt.

Schwachen oder starken Zeichen kommt jedoch grundsitzlich der gleiche Schutz
gegeniiber verwechslnugsfahigen Zeichen zu. Insofern darf kein Unterschied
gemacht werden. Dies dndert aber nichts daran, dal die Keunzeichnungskraft
im Einzelfall verschieden stark sein kann und die Verwechslungsgefahr nach
einem entsprechenden Mafilstab beurteilt werden muf8 7,

Das Zeichen macht eine Ware auffallend, vermag, dafl sie sich mehr oder weniger
von anderen Augeboten abhebt. Die eventuell inszeuierte Werbung lockt und
ermuntert den Kéofer einmal zu kaufen, zu erprobeu, jedoch die Giite, oder
die dem Zeichen und der Werbung entsprechende Qnalitat der Ware muBl den
durch Lockong und Aufmunterung zum Kaufe gehrachten Kiufer tatsiichlich
iiberzengen. Beim udchsten Kauf soll sich der Kénfer durch das Zeichen an die
befriedigende Qualitdt der versuchten Ware erinuneru und kraft des Zeichens
die Ware aus anderen herausfinden konuen 8. Mit Hilfe des Zeichens, ,,das ein
Symbol der Ware, Triger ihrer Qualitit und Werher um ihr Vertrauen ist* !9,
soll der Kinfer die Ware aus dem Angebot gleicher Waren berausfinden kénnen.
Ist die Ware schledht oder wird sie schlecht, wird dem Kiufer das eigentliche
»Merk- nnd Erkennongszeichen® zum ,,Warnzeichen® *0. Der Werbeeinsatz und
die Werbung, die?! als gleichsam der zweite Schritt aus der Anouymitit in die
Publizitét bezeichnet werden (der erste Schritt ist die Marke), lohnt sich dem-
nach nur dann, wenn die Werbewirkung dadurch vervielfacht wird, daB der
einmal gekaufie Markenartikel fiir sich selbst wirkt und die Werbung durch
die gemachte Erfahrung des Kiufers unterstiitzt werden kann %2,

h) Die zur Markenhinterlegung Berechiigten

Die allgemein zur Hinterlegung einer Marke Berechtigten nnd die Voraus-
setzungen, welche eine Markenregistriernng verlangt, bestimmt Art. 7 MSCHG.
Unterscheidet dieser Artikel zwischen In- und Anslanderu in der Weise, dall die
letzteren einem Staat entstammen miissen, der der Schieiz Gegenrecht halt und
der die betreffende Marke selbst schiitzt, so nuterscheidet er aullerdem éffentliche
Verwaltungen des In- und Auslandes, die beide, wie die privaten Marken-
inhaber, eine Marke registrieren lassen kéunen, weunu sie ebenfalls ein Produk-
tions- oder Handelsgeschiift betreihen und die letzteren anflerdem einem Staat
entstammen, der der Schweiz Gegenrecht halt.

Betont wird im Gesetzestext der Betrieb solcher Geschifte, die nicht nur Leistun-
gen (wie etwa bei Reisebiiros, Farbereien nsw.}) erbriugen; daraus folgert, daf}
Dienstleistungsmarkeu nach dem MSCHG uoch uicht eintragbar sind.

GemiB Art. 7 bis MSCHG sind Vereinigungen vou Industriellen usw., sofern
sie das Recht der Persiulichkeit besitzen, ebenfalls zur Hinterlegung vou Marken

18 von Burg, 48.

17 BGH vom 15. X1I. 1952,

18 GRUR 1949, 176, BuBmann.
'* Becher, MA 1951, 88.

#¥ GRUR 1949, 320; Schwank, 97.

2 MA 1956, 489.
2 GRUR 1949, 176.
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berechtigt ®® die die von den Mitglicdern der Vereinigung in Verkchr gebrachten
Waren kennzeichnen, selbst dann, wenn die Vereinigung selbst kein Geschaft
betreibt.

Ebenfalls haben?* wirtschaftlich eng miteinander verbundene Unternehmen ein
Recht auf Markenhinterlegung fiir Waren oder Erzeugnisse, die nicht ganzlich
voneinander abweichen und die keine Gefahr fiir die Offentlichkeit darstellen.

Schon hier stoBen wir auf die Frage, ob Holdinggesellschaften Inhaber von
Marken sein konnen. Aufler einer ausdriicklichen Befiirwortung in PI 1934, 66
sind, bis zu einem Entscheid des BG im Jahre 1949, ziemliche Bedenken dariiber
lant geworden?5. Heute wird die Frage beschrinkt bejaht (beschriinkt insofern,
als Finanziernngsholdings dieses Recht nicht zustehen soll) gestiitzt durch den
erwihnien Entscheid des BG 26,

c) Die Hinterlegung

Die Hinterlegung ist der Antrag, begleitet von allen formellen Erfordernissen,
auf Eintragung der Marke in das Markenregister mit Angabe der Erzeugnisse
oder Waren, fiir welche die Marke bestimmt ist.

Allein der Hinterleguug kommt rechtliche Bedeutung zu, d. h. ab diesem Avgen-
blick liuft, bei nachfolgender Eintragung, die Schutzdauer des MSCHG %7, die
Vermutung des Art. 5 MSCHG und die Prioritiitsfrist des Art. 4 PVU.

Eine Marke gilt als hinterlegt, wenn die in Art. 7 VVO genannten Bedingnngen
erfiillt worden sind.

Eine Angabe ,fiir Waren aller Art“ ist im allgemeinen unzulissig und wird
nicht geschiitzt 8,

) (leichgestellt sind juristische Personcn des dffentlichen Redhies, Abs. 2.

M Art. 6 bis MSCHG.

% Pghud, ablchnend; Troller, gew. Rechisschmiz, 125, befiirwortend.

0 Wir verweisen auf eingebendere Besprechung der Holdingmarke, unten IV, 1g.

7 Art. 8.

Allerdings sind einige Ausnahmen seitens des eidgemdssischen Biiro bekannt, so z. B.
unter der Nr. 133 163 des eidgendssischen Markenregisters, wo tatsiichlich Waren aller Art
cines groflen Warenhauses unter einer Marke zusammengefallt werden konnten. Ansonsten
ist das Verbot, eine Marke fiir ,,Warcen aller Art* registricren zu lassen, wohl dadurch be-
griindet, daB es nicht zugeht, eine Marke fiir einen cinzelnen zu hlodkieren, der sie nur fiir
ganz bestimmte Produkte braucht. Es ist sowohl im Interesse der Offentlichkeit als auch im
Interesse aller Markeninteressierten, dafl soviel wie mdglich Zeichen zur Auswahl vorhan-
den sind. Je préBer die Miuglichkeit der Markenwahl, desto geringer ist die Gefahr einer
Publikumsténsdiung.
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3.Die Eintragung der Marke

a) Allgemeines

Dem Eintrag selbst kommt kaum rechtliche Bedeutung zu, er ist nor das Er-
gehnis der Prifung durch das Amt, daB keine absoluten Eintragungshinder-
nisse im Sinne von Art. 3, Art. 13 bis oder Art. 14 MSCHG vorliegen. Der In-
haber einer Marke hat erst dann Anspruch auf den Schutz des MSCHG, wenn
die vorgeschriebenen Formalititen der Hinterlegung und der Eintragung erfiillt
worden sind. Mit anderen Worten, aus der Eintragung direkt erwachsen keine
rechtlichen Folgen, sie ist aber eine condition sine qua non dafiir, daB die Hinter-
legung rechtliche Resultate hervorbringen kann (frz. ,efiet rétroactif“). Dazu
kommt noch die Veroffentlichung nach Art. 15.

Man unterscheidet bet der Priifung der Marke zwischen absoluten und relativen
Eintragungshindernissen. Die ersteren sind solche, die sich ans der Marke selbst
ergeben, z. B. wenn die Marke ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen ver-
korpert oder ein offentliches Wappen darstellt, Derartige Hindernisse miissen
vom Amt durch sorgfiltige Priifung aufgespirt, und bei Vorliegen die Marke
als schutzunfihig abgelehnt werden®. Die 6ffentlichen Interessen lassen es nam-
lich nicht zu, daB Zeichen, die der Offentlichkeit gehoren oder Zeichen, die im
Allgemeingut stehen, von Einzelnen okkupiert werden und dadurch der Offent-
lichkeit verlustig gehen. Zeichen, die Kéufer zn falschen Schliissen auf Herkunft
usw, verleiten, die zu Tauschungen fiihren, kénnen nicht eingetragen werden.

Relative Eintragungshindernisse sind solche, die sich nicht aus der Marke selbst
ergeben, d. h. das Zeichen an sich ist eintragungsfihig (absolute Hindernisse
liegen keine vor), aber beim Vergleich der betreffenden Marke mit friher ein-
getragenen Marken ergeben sich Gleichheit oder Ahnlichkeit der Zeichen fir
gleiche oder gleichartige Waren ®.

b) Die absoluten Eintragungshindernisse

aa) Offentliche Wappen und andere offentliche Zeichen

Art, 3 MSCHG enthilt materiellrechtliche Vorschriften® und einen Katalog fiir
vom Markenschutz ausgeschlossene Zeichen, die, als Eigentum des Staates oder
einer schweizerischen Gemeinde, in die Marke einer Privatperson anfgenommen,
den gesetzlichen Schutz nicht genieBen. Die Bestimmungen des Art. 3 die er-
wihnten Zeichen betreffend, werden durch Art. 13 bis und 14 noch verscharft.
Zeichen, die bestimmte, dort aufgeziihlte Wappen, andere Hoheitszeichen, Kon-
troll- oder Garantiezeichen enthalten, oder sich ganz ans ihnen zusammensetzen,
miissen von der Eintragung ausgeschlossen werden®. Ebenso werden Zeichen
dieser Art fiir fremde Staaten geschiitzt, soweit sie der Schweiz Gegenrecht halten.
Seiler, 13 meint, daB der Gebrauch dieser Zeichen gegen das Eigentnmsrecht des
Staates an ihnen verstofle. Dieser Auffassung ist beizupflichten, jedoch unserer
Meinung nach in die Worte zu fassen, daB diese Zeichen dem Volk als Ganzes
gehéren, und dem Staat, der wir alle sind, die Benntzung, die dadurch auch die

1 Hier sollte das Amt fiir geistiges Eigentnm, dem die Markenpriifung und Eintragung der
Marke obliegt, der wahre Hiiter éffentlicher Interessen sein, Ob dies dem Amt ganz gelingt,
werden wir weiter nnten sehen.

2 Art. 6 MSCHG.

* Matter, 59,

4 Vgl. Art. 13 bis und dort weitere Aufzihlungen.
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unsere wird, allein zu iberlassen ist. Wiren nicht strenge Schranken gesetst,
bestiinde die Maglichkeit, daBl sich Herr X das Schweizerkreuz als Marke ein-
tragen lassen wiirde, daran ein Gebraunchsmoncpol bekdme und das Schweizer-
volk sich plotalich seines Hobeitszeichen verlustig sehen wiirde.

Es handelt sich hier sichtbar nicht nur um den Schutz der ffentlichen Zeichen
vor privater Inanspruchnahme, sondern auch um den Schutz der Kaufer vor
Téduschungen 3,

bb) Gemeingut

Im Gemeingut stehende Zeichen sind soiche, die der Allgemeinheit zur Ver-
fiigung stehen, Bestandteile der Sprache sind, oder geworden sind und deshalb
nicht oder nicht mehr von Einzelnen fiir sich als Marke gebrancht werden
kénnen.

Gedacht wird besonders an deskriptive Zeichen und Freizeichen.

aaa) Beschreibende Zeichen

Dies sind Freizeichen im weiteren Sinn, d. h. Zeichen die von jedermann zur
Warenbezeichnung und -benennung, ohne Schutz, gebraucht werden, Meist sind
es beschreibende Zeichen, die etwas iiber die Natur der Ware anssagen oder eine
tibliche Qualitatsheschreibung darstellen®. Ein allgemeiner Gebrauch eines Zei-
chens ist dann anzunehmen, wenn zwar nicht alle, aber eine grofe Zahl von
Gewerbetreibenden derselben Warenbranche das Zeichen zur Kennzeichnung der
bestimmten Ware anwenden?. Solche im Gemeingut stehende Zeichen werden
deshalb nicht geschiitzt, ,weil jeder Wetthewerber die Maglichkeit haben mu8, im
Geschiftsverkehr, besonders in der Reklame und in der Korrespondenz, fiir die
Bezeichnung seiner Ware dicjenigen Ausdriicke zu verwenden, die ihre Be-
schaffenheit, ihre Eigenschaften, ihren Verwendungszweck beschreiben, ohne
darin durch die Marke eines Konkurrenten behindert zu sein®®. Der Schutz be-
schreibender Zeichen begiinstigt nicht nur die Konkurrenten, wie man es ans
der genannten Entscheidung entnebmen konnte, sondern den Sprachschatz des
gesamten Volkes der sich sonst unliebsam vermindern konnte. Es kommt aber
nicht einmal darauf an, ob ein Wort im Sprachschatz schon vorhanden war,
entscheidend allein ist, ob es im Hinblick anf die Ware beschreibender Natur ist.
So wurde z. B. in 54 11 406 in ,Rachenputzer”, einer Bezeichnung fiir Husten-
bonbons, ein jedermann verstindlicher Hinweis auf die Ware gesehen.

Unserer Ansicht nach geht diese Aunslegung zn weit. Das Verhot beschreibender
Zeichen hat unserer Meinung nach den Sinn, allgemein iibliche Worter der Be-
zeichnung, Anpreisung und Verstindlichmadchung dem Zugriff Einzelner, zu-
gunsten aller Angehérigen einer Sprache zn entzichen. Der Grundgedanke die-

8 Zum Beispiel durch Vorliuschung felscher Taisachen in der Verwendung eines Garantie-
zeichens als Marke usw. {(Es ist darauf hinzuweisen, daB das MSCHG in bezug auf &ffent-
liche Zeichen erginzt wird durch Vorschriften im WSG [Art. 1, 2, 4, 5, 10], im Gesetz iiber
die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmelallen und Edelmetallwaren [Art. 10, Abs. 2; Art. 59
VV0], in der eidgentssischen Lebensmittel-Verordnung und im Bundesgesetz betreffend den
Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes vom 14. IV, 1910.)

9 Kithne, 29, Zum Beispiel ¢in Bild der Ware, das alle gebranchen kiénnen: die Ahre fiir
Mehl, die Kuh fiir unverfélschte Milchprodukie, Es gibt jedoch keine Zeichen die allgemein
beschreibend sind, so kann die Kuh ohne weiteres fiir Maschinenieile als Marke eingelragen
werden: BGE 20, 103.

T BGE 60 1T 253.

5 BGE 80 II 171.
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ses Schutzes diirfte in der Freihallung gewisser Worte nach denen ein alige-
meines Bediirfnis besteht, zu suchen sein. Originelle, nicht iibliche und den
Rahmen des gewdhnlichen Ausdrncks sprengende Anpreisungen sollten daher
zngelassen werden ®,

bbb} Freizeichen im engeren Sinn

Das sind Zeichen, die an sich als Marke denkbar sind und vor allem schon als
Marke fungiert haben, die aber infolge allgemeinen Gebrauches fiir den Verkehr
zur Sachbezeichnung geworden sind und keine Unterscheidungskralt mehr
haben 10,

Eine solche Entwicklung bahnt sich z. B. dann an, wenn der Markeninhaber nicht
streng Nachahmungen und Nachmachungen ahndet. Die Markenbezeichnung
wird so immer mehr als Bezeidhnmung der Ware benutzt, so dal das Publikum
. am Ende gar nicht mehr weill, dal} es eine Marke vor sich hat!!. Hier wird der
einstige Markeninhaber wider Willen zum Sprachschipfer, indem er ndmlich
ein nenes Wort dem allgemeinen Sprachschatz einverleibt.

MaBgehend ob ein Freizeichen vorliegt oder noch eine Marke besteht, ist die
Anschauung bestimmter Verkehrskreise und des Publiknms. Das BG ist aher
in der Anerkennung der Freizeicheneigenschaft einer Marke ziemlich zuriick-
haltend 2.

Maglich ist die Eintragung einer Marke, die sich aus einer Sachbezeichnung und
einem schutzfdhigen Bestandtei] zusammensetzt '3, Die Kauferschaft unterstiitzt
den Markeninhaber in seinem Bestreben, sich seine Marke als Marke zn er-
halten, nicht im geringsten. Der Kéufer, flilichtig, nervis, machte eine méglichst
kurze und prédgnante Sachbezeichnung zur Verfitgung haben; diese erleichtert
ihm den Einkauf, kommt seiner Trégheit entgegen und belastet am wenigsten
seine Gedanken. Er kauft lieber ,Maggi“ als Suppenwiirze, noch lieher aber
»Lenis* anstatt Wasserenthidrtungsmittel. Am liehsten dehnt er sogar einen thm
angenehmen Namen, d. h. eine ihm sympathische Markenbezeichnung, auf alle
weiteren Produkte aus. Man kann einkaufende Hausfrauen beobachten, die bei
der gewiinschten Ware nur die Marke nennen und wihrend eines gréferen Ein-
kaufes nicht ein einziges Mal den eigentlichen Warennamen erwihnen; selbst
wenn sie die gewiinschte Markenware nicht bekommen, sondern nur ein gleich-
werliges anderes Produkt, so benennen sie trotzdem die andere Ware mit der
ihnen bekannten Marke (z. B. sie verlangen ,,Lenis* und bekommen dafitr immer
ein anderes Bleichsoda, weil das entsprechende vom Hindler gar nicht gefiihrt
wird).

* Kiihne, 32.

19 BGH vom 10. V. 1955: ,.... Zeichen, die ihrc urspriingliche Unterscheidungskraft ver-
loren haben dadurch, daB sie filr beslimmte Waren von zahlreichen, nicht miteinander in
Verbindung stehenden Unternehmungen benutzt werden®; vgl. anch § 7 WZG der DDR.

11 Reimer, 633; MA 1956, 604: ,Der Markenname der ,Weck‘-Erzeugnisse droht zum Gat-
tungs- und Verfahrensbegrifl zu werden®, (So ist es z. B. bei der demschen Hansfrau Sitte,
daB sie weniger vom ,einmachen® von Friichien, als vom ,einwecken" spricht.)

12 BGE 57 11 607: ,,... Die Umwandlung in ein Frcizeichen stelit ctwas AuBcrgewdhnliches
dar und tritt nur unter ganz bestimmten Umstinden cin. Das heifit lediglich dann, wenn
iiberhaupt keiner der in Betracht kommenden Verkehrskreise sich des Schutzes mehr bewufSt
isl.* ,... wollte man dic Anffassung des Publikums fiir sich allein schon als maBgebend
erachten, 20 wiirden gerade dadurch die wertvollsten Marken ihrer Schuwizwirkung beraubt.®
13 BGE 64 II 171: ... Vermischung von Sachangabe (gemeinfrei} mit Firma (Name):
»Wollen — Keller*; GRUR, 1956, 385.
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Damit ist der gefahrliche Weg angedentet, den eine Marke, sobald sie bekannt
ist, nehmen kann. Dieselben Bemiihungen, die der Markeninhaber hatte, um
sein Zeichen bekannt zu machen (Reklame, Annoncen usw.}, hat er dann um sein
Zeichen ,,nur” bekannt zu erhalten, damit es nicht zv einem neuen Synonym
wird. Am besten sind die Anstrengungen, eine Marke bekannt zu machen, mit
einem hohen Berg vergleichbar. Dieser Berg ist zum Bezwingen anstrengend.
Oben angekommen, méchte man ausruhen, doch die Gefahr ist grol, dal man
wegen des schmalen Grates auf der anderen Seite hinunterfallt4.

cc) Zeichen die gegen die guten Sitten verstoflen
aaa) Argerniserregende Zeichen

Dies sind Zeichen, die dem gesunden Volksempfinden (es wird der Durdlschnltt
genommen, d. h. weder die Meinnng sehr empfindlicher, noch die Meinung iiber-
aus abgehrihter Menachen) in religidser, politischer, geschlechtlicher oder sozia-
ler Hinsicht zuwiderlaufen. Auch wenn pur ein kleiner Bestandteil der Marke
dieses Empfinden verletzt, wird die Marke vom Eintrag ansgeschlossen. So
zitiert z. B. GRUR 1956, 391 (no 1530) Ausl.T. einen Entscheid eines ostdeut-
schen Gerichtes. Die Markenbezeichnung ,Wodka“ mit Bild einer griechisch-
orthodoxen Kirche im Hintergrund, wurde abgelehnt. Die als Werbemittel be-
noizte Darstellung eines Kirchbaues in enger Verbindung mit dem Wort ,,Wodka™

sei geeignet, in einem beachtlichen Teil der Bevilkerung Ansto} und Argernis zu
erregen.

Eine Marke fiir eine an sich verbotene Ware ist nicht allein durch diesen Um-
stand sittenwidrig und kann ¢ingetragen werden.

bbb) Tiuschende Zeichen

Raduner, 33 zitiert Kohler: ,,Ein Recht, welches den Zwedk hitte, der boswilligen
Ausbentung, der niedertrachtigen Arglist, Vorschub zu leisten, wire ein Wider-
spruch mit allen Prinzipien der Rechtsordnung, ein rechtliches Unding: ein Recht
auf eine tduschende, irrefiihrende Marke wire ein Recht auf alleinige Auspliin-
derung des Publikums, auf eine durch Konkurrenz ungestirte Hetzjagd gegen
guten Glauben und Vertrauen.®

Fir die Prifungshehérde fillt die Tauschung iiber jeden Sachverhalt in Betracht,
van dem anzunehmen ist, daB er fiir den Erwerber der mit der Marke versehenen
Ware von Bedeutung sein kann, besonders aber iiber geographische Herkunft,
Zusammensetzung und Qualitdt der Ware, geschiftliche Verhiltnisse des Marken-
inhabers usw.,

Die Priifungshehérde stellt getrew der Praxis des BG auf das Auffassungsver-
mégen des Durchschnittskiufers ab, dabei ist eine subjektive Tanschungsabsicht
des Markeninhabers nicht erforderlich. Riicksicht wird darau! genommen, ob
ein Produkt fiir das breite Publikum oder fiir Fachleute bestimmt ist.
Tinschende Vorstellungen konnen nicht nor durch direkte Erklérungen, sondern
besonders durch mehr oder weniger deutliche Anspielungen, auch neuc oder
#hnliche Wortschopfungen, entstehen. So ist in BGE 78 1 278 ,Nycord“ fiir
Textilien die nicht aus Nylon bestehen, abgelehnt worden, wihrend ,.Nymcord®
fir sdwtzfdhig erklirt wurde, weil das Puhlikum durch die Vorsilbe ,Nym-*
nicht an Nylon erinnert wiirde.

14 Beispiele friherer Marken, heuliger Freizeichen: Graham-Brol, Saccharin, Vaselin usw.
Nicht nélig ist, besonders hervorzuheben, daB die Freizeicheneigenschafl nur fiir gleiche oder
gleichartige Waren gilt, so bleibt z. B. ,,Saccharin“ fiir Schuhwichse eintraghar.,
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Zur Verhinderung einer Ténschung bedar! es nicht unbedingt der totalen Zu-
riickweisung, manchmal wird eine Einschrinkung der Warenliste geniigen, die
dann den, durch das Markenbild oder den Markennamen erweckten Vorstel-
lungen, enisprechen 15,

DaB bei der Priifung alle Landessprachen heriicksichtigt werden, zeigt folgender
Entscheid: BGE 82 1 49: ,,Novelin®: ,,... kann nur fiir Leinenerzeugnisse zum
Schutz zugelassen werden. Die Silbe ,lin“ ist bei Verwendung fiir andere Er-
zeugnisse, zumindest im franzosischen Sprachgebiet der Schweiz, geeignet, das
Publikum tiber die Nator der Ware irrezufiihren® 14,

Tauschung fiber geschéiftliche Verhiltnisse ist dann mdglich, wenn z. B, irre-
filhrende Anspielungen iiber die Fabrikanlage vsw. anf der Marke gemacht
werden, Gedacht wird z. B. an eine kombinierte Bild- nnd Wortmarke, wo der
Markenname auf oder neben einer Abbildung grofier Fabrikanlagen mit Schorn-
steinen nnd groBen Gebindekomplexen steht, wihrend der Markeninhaber in
der zweiten Etage eines Vorstadthiuschens mit eigener Hand die Ware verpadkt.

¢) Die Eintragungsverweigerung nach Art. 14 MSCHG: Absatz 1, Ziffer 1

Das Vorliegen der formellen Erfordernisse gemdll Art. 12, diirfte durch das Amt
abschlieflend abzukliren sein, denn ihm ist es am besten moglich, das Vorhan-
densein geforderter Vorlagen zu iherpriifen. Selbst die Gerichte sind an die
Feststellungen des Amtes in dieser Frage gebunden 7.

Art. 7 und 7 bis regeln die Erfordernisse zur Legitimation einer Markenhinter-
legung. Liegen diese nicht vor, so ist die Marke nichtig. Diese Nichtigkeit ist
nach der herrschenden Praxis durch die Gerichte festzustellen 18:

1.. Weil die umschriebenen Erfordernisse au die Grundlagen des Markenschutzes
riihren, so daB der endgiiltige Entscheid nicht in die Hand der Registerbehérde
gelegt werden kann.

2. Weil das Amt kaum Mgglichkeit haben wird, nachzupriifen, oh den Hinter-
legern die in Art. 7 und 7 bis geforderten Eigenschaften zukommen.

3. Weil Art. 13 MSCHG chuehin betont, daf} die Eintragung anf die Verantwort-
lichkeit des Gesnchstellers hin erfolgt.

Absaiz 2, Ziffer 2

Zeichen im Gemeingut und Zeichen gegen die guten Sitten. Als Folge der mate-
riellen Nichtigkeit!® verbietet Art. 14 die Eintragung solcher Zeichen in das
Register. Mit dem ,Versto} gegen bundesgesetzliche Vorschriften® sind wohl
hauptsichlich die Verordnungen zum Schutze éffentlicher Zeichen gemeint ®®,

Absatz 4, Ziffer 3
Diese Bestimmung ist etwas verworren nnd steht dem bisher geiibten Verfahren
des Amtes entgegen. Wenn das Amt gleiche oder dhnliche Zeichen ohne weiteres,

15 Alimiel*: tous produits provenant de jus de fruits et contenant du miel.

18 Weitere Beispiele: ,Tragiscta® BGE 56 1 46: fiir Kunsiseide abgelehnt. ,Big Ben* BGE
76 I 168: fiirr Regenmiintel aus Belgien abgelchnt. ,,Goldfront® und ,,Goldhelm® BGE 80 I
38} : fiir Waren und Gegenstinde mit Goldiberzug ist diese Bezeichnung abzulehnen, weil in
der schweizerischen Uhrenindustrie Ausdriike wie ,,Goldshell, ,,Goldcape® usw. fiir Erzeug-
nisge aus Metall mit dickerer Auflage beniitzt werden. Das Bild einer Bienc wurdc fiir Kunst-
honig abgelehnt, ebenfalls das Bild einer Kuh fiir Margarine.

17 Matter, 59,

18 Matter, 125.

1® Art. 3.

¥ Matter, 175.
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ohne Beanstandung gegeniiher dlteren Zeichen cintréigt, dann ist der Grund nidht
ersichtlich, warum nun plétzlich zwei oder mehrere gleiche oder dhnliche Zeichen
nicht miteinander eingetragen werden kénnen,

Absatz 5, Ziffer 4

Hier erfolgt eine genauere Aufzdhlung der Zeichen, die gegen die guten Sitten
verstoBen und an sich schon unter Art. 3 Abs. 4 und Art. 14 Ziffer 2 fallen. Ab-
satz 2 erklirt digjenigen éffentlichen Zeichen fiir nicht eintragbar, die nicht unter
die Bestimmung des Art. 13 bis fallen, aber auf das Publikum tiuschend wirken
konnen.

Regelmiflig ist eine Tduschungsgefahr nnr dann zu befirditen, wenn die betref-
fenden Zeichen beim Publikum bekannt sind #.

d) Die Eintragung
aa) Nach der Priifung auf absolute Hindernisse

Ist die Priifung durch das Amt erfolgt und liegen seiner Ansicht nach keine der
hesprodhenen Eintragungshindernisse vor, so trigt das Amt fiir geistiges Eigen-
tum die Marke ein, veréfientlicht die Eintragung kostenlos im Handelsblatt #* und

benachrichtigt den Gesuchsteller.

Schldgt das Amt einer hinterlegten Marke die Eintragung ab, steht die Verwal-
tungsbeschwerde gegen diesen Bescheid an das Bundesgericht offen®3. Letzten
Endes ist damit der Entscheid, ob eine Marke schntzfihig ist oder nicht, dem
Gericht vorbehalten. Das Gericht ist nicht an den Entscheid des Amtes ge-
bunden 4.

Der Anspruch auf gerichtlichen Schutz entsteht erst mit der Veroffentlichung der
eingetragenen Marke?®, der Eintrag brancht jedoch nicht endgiiltig sein, denn
gemdl Art. 13 bis geschieht die Eintragung anf Verantwortung des Gesndh-
stellers.

Dieser Anspruch auf gerichtlichen Schutz entsteht deshalb nur, wenn der Ein-
getragene anch tatsiichlich der wahre Berechtigte ist. Steht z. B. eine nicht be-
niitzte, eingetragene Marke einer vor Eintrag beniitzten nicht eingetragenen
Marke gegeniiber, so entscheidet die Gebrauchsprioritit, d. h. der Eintrag muf§
geloscht werden, denn das Recht an der Marke gehsrt dem Gebrauchsilteren ®.

1 Matter, 178.

 Art. 15 MSCHG mit Art. 16 VVO.

13 Art. 16 bis.

M BGE 62 1 167.

5 Art. 15 mit Art. 4 MSCHG.

2 Seiler, 14; Radunect, 98; BGE 43 11 251; 56 11 412; 70 1I 249. (Steht cine eingetragenc
Marke einer nach dem Eintrag gehranchten Marke gegeniiber, so enischeidet die Eintragung
[Matter, 147 ff, bes, 149], wenn bewiesen werden kann, dal der Einirag mit der Absicht der
Benutzung etlolgie. Im Zweifel wird dem Eintrag eine Benutzungsabsicht innert drei Jahren
zngesprochen [Art. 9]. Im Zweifel wiire zu empfehlen, daB} man auf die Meinung des Publi-
kums abstellt. Hat sich nimlich dic nach Eintrag der einen, nichicingetragene doch benntzie
andere Marke bercits im Verkehr durchgesetzt, sollte ihr die weitere Benutzung und das
Recht zusteben. Beide Marken nebeneinander kinnen mit Riicksicht auf die Verwechslungs-
gefahr nicht bestehen. Der niditeingetragene Markeninhaber hat aber bereils cine gewisse
Bekanntheit der Marke erreicht, Wiirde man dem Eingetragenen das Recht auf Benutzung
der Marke zugestehen, so konnte das Publikum u. U. getiinscht werden, und zudem hitte
der Eingetragence cinen unberechtigten Vorteil znungunsien des Nichteingetrngenen, indem
er anf einem bereits entstandenen Ruf der Marke aufbauen konnte,
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Es entspricht der Praxis des Amtes, dafi die Eintragung nur in klaren Fallen ver-
weligert wird. Im Zweifel wird eine Marke eingetragen und der Gerichtsentscheid
abgewartet %7,

Handelt es sich um Zeichen, die im Gemeingut stehen, so ist es ungefghrlich einen
Gerichtsentscheid abzuwarten, denn die Konkurrenten werden dafiir sorgen, dal}
eine derartige Marke nicht zu lange im Gebrauche eines Kollegen steht.

Anders ist es jedoch in bezug anf eventuell tduschende Marken. Da ein gericht-
liches Verfahren ex officio nicht angestrengt werden kann ?%, sondern die Klagen
einem fest umrissenen Kreis zugestanden werden (es muf} ein Interesse nach-
gewiesen werden), besteht die Moglichkeit, daf} eine Marke eingetragen wird
und aus irgendwelchen Griinden keine Klage erfolgt. Fiir den einzelmen ge-
tinschten Kdufer steht jedoch meistens nicht so viel auf dem Spiel, dafl er eine
Klage anstrengen wird.

Wohl hat das BG wiederholt bestimmt, daf} jede Marke, die geeignet ist beim
Verbraucher einen Irrium zu erregen, gegen die guten Sitten verst68t und daher
nichtig ist®®. Aber was niitzt dem offentlichen Interesse, wenn eine Marke an
sich nichtig ist, dies aber erst durch richterlichen Entscheid festgestellt werden
kann und keine Klage erfolgt. Eine unbegrenzte Anzahl zukiinftiger Kéufer ist
Tiuschungen ausgesetzt, nur weil das Amt zu vorsichtig war, sich iiber die Tiu-
schungsfihigkeit einer Marke lestzulegen. Das 6ffentliche Interesse fordert des-
halb in bezug auf tduschende Marken, dafl die Priifung durch das Amt so sireng
wie moglich erfolgt, dall lieber eine Marke zu viel als zn wenig abgelehnt wird.
Dem abgewiesenen Markenhinterleger steht immerhin die Verwaitungsgerichts-
beschwerde an das BG offen, wo die Frage noch einmal {iberpriift werden kann.
Es bleibt uns za betonen, daj einer strengen Priifung des Amtes in Hinsicht auf
tauschungsfahige Marken, die gesetzliche Regelung des MSCHG, die Eintragung
betreffend, nicht entgegensteht. Ein Entscheid des Amtes ist zudem nach wie vor
durch das BG iiberpriifbar.

bb) Verhalten des Amtes gegeniiber relativen Eintragungshindernissen

Bei Durdisicht des Art. 6 MSCHG kdnnte man zur Anffassung gelangen, daf
hier Leitsitze iiber die Eintragung von Marken aufgestellt wurden. Art. 6 kommt
jedoch, trotz des ,muf} sich unterscheiden®. keine solche Bedeutung zu, sondern
er stellt nur allgemeine Grundsatze fiir die Beurteilung der Verwechshungsgefahr
dar %2,

Das Amt trégt jederzeit eingetragenen Marken ahnliche oder gleiche ein. Wird
das Amt gewahr, daB die Marke in ihren wesentlichen Merkmalen nicht neu
ist, macht es den Gesuchsteller daranf in vertranlicher Weise anfmerksam (frz.
avis confidentiel), stellt es ihm aber frei, ob er sein Gesuch aunfrechterhalten,
abandern oder zuriickziehen wil}3!.

Der Entscheid, ob zwei sich gegeniiberstehende Marken verwedchslungsfahig sind,
liegt beim Gericht. Es wird den an einer Klage Interessierten (élterer Marken-
inhaber, getduschter Kdufer usw.) iiberlassen, ob sie klagen wollen oder nicht.
Das Gericht iibt in der Annahme von Verwechslungsfahigkeit eine sehr strenge
und den Interessen der Kauferschaft in groem Mafle Sorge tragende Praxis,

27 Matter, 174,

28 Ausnahme Art. 16 bis MSCHG.

M A0 ] 472; 56 1462; 66 1192; 68 I1 203; BGE 791 253; 82 1 49.
30 Matter, 96.

3 Art. 11 YVO.
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und selbst die Gefahr einer Verwechslung macht die betreffende Marke ungiiltig.
Im Gegensatz zu den Gedanken Matters, 98 wonach das MSCHG kein Polizei-
gesetz sein soll und tauschende Zeichen allein durch den verletzten Marken-
inhaber anfechtbar sind, zeigt sich das BG in der Behandlung und Beurteilung
tiuschender Marken rigoros, denn es erklirt sie alle fiir nichtig. Es geht von der
Folgerung aus, daf} eine tauschende Marke unsittlich ist und daB sie deshalb ex
tunc nichtig sei. Das BG rechtfertigt diese Praxis mit der Aufifassung, dal} bei
solchen Marken nicht nur auf persénliche Interessen, sondern allgemein Riick-
sicht auf die Verkehrstreue und -sicherheit genommen werden miifjte 32,

Es ist ohne Zweifel, daBl durch diese Rechtsprechung des BG im allgemeinen die
Imeressen der Offentlichkeit weitgehend gesichert und gewahrt werden. Aber
zwischen dem Eintrag, der Benutzung der tiuschenden Marke und dem gericht-
lichen Entscheid, kaun eine sehr grofle Spanne Zeit liegen (der dltere Marken-
inhaber iiberlegt z. B. noch und beobadhtet, ob sich eine Klage lohnt usw.). Eine
Zeit, in der die Kiuferschaft groBer Tauschungsgefahr ausgesetzt ist, die man
durch anderweitige Regelung, wenigstens fiir die krassesten Fille, bannen kgnute.

Vorschldge zur Anderung des bisherigen Verfahrens durch das Amt, kénnen
jedoch erst gebracht werden, wenn wir noch ein anderes System, das des deut-
schen Patentamtes durchgesehen haben.

Bis 1945 herrschte dert die Praxis (fufiend im deutschen Redhtsgebrauch, dafl
die Eintragung der Marke rechtsbegriindend wirkt), dafl das Amt sowohl die
absoluten als auch die relativen Hindernisse priift. Hielt das Reichspatentamt
die Ubereinstimmung mit dlteren Zeichen fiir gegeben, so wurde der Gesuch-
steller zundchst auf das entgegenstehende Redht aufmerksam gemacht. Hielt
dieser seine Anmeldung aufrecht, so wurde der ltere Rechisinhaber benachrich-
tigt, der innert Monatsfrist Widerspruch erheben konnte. Wurde Widerspruch
eingelegt, so hatte die Priifstelle iiber die Ubereinstimmung zu entacheiden, wo-
gegen Beschwerde moglich war. War kein Widerspruch gegen das Zeichen be-
kannt, wurde es sofort eingetragen.

Heute werden Marken, die nach dem 31. 12. 1954 beim Patentamt eingehen,
wieder daraufhin gepriift, ob sie mit anderen Warenzeichen fiir gleiche oder
dhnliche Produkte in Kounflikt geraten konnen. Bei dieser Priifung, die als
Zwischenlosung bis wieder auf das alte Priifungsverfahren zuriickgegriffien wer-
den kann, gilt, werden international registrierte Marken noch nicht beriick-
sichtigt.

DaB ein System, das auch die relativen Hindernisse priift, dem offentlichen Inter-
csse mehr entgegenkommi erhellt, dafl dieses System aber nicht rein im Futer-
esse der Offentlichkeit fungiert ersieht man daraus, daB Marken ohne erfolgten
Widerspruch ohne weiteres eingetragen wurden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dall
wenigstens solche Zeichen vou vornherein eliminiert werden, die eine unerhérte
oder eine héchst wahrscheinlich tduschende Wiedergabe eines iilteren Zeichens
darstellen, weil die dlteren Markeninhaber sofort protestieren.

Wir schlagen deshalb vor, daB Art.14 Absatz 1, Ziffer 2, zur Grundlage der
Uberpriifung durch das Amt gemacht wird; eine Uberpriifung, die sich anf die
relativen Hindernisse der Marke, d. h. auf Verwechselbarkeit der einzutragen-
den Marke mit schon eingetragenen Zeichen fiir dieselbe oder gleichartige Waren-

¥ BGES5311504; 56149, 661 192; 68 T1203; 76 I1172; 73 11 190; bes. 76 11186; 77 1 77.
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art, bezieht33, Zur Grundlage der Eintragsverweigerung von Marken, die im
Vergleich mit bereits eingetragenen Zeichen tiuschend wirken, konnte zudem
die Rechtsprechung des BG, das tiuschende Marken fiir nnsittlich erklért, dienen.
Das BG macht unseres Wissens zwischen Marken, die aus sich heraus, und Mar-
ken, die nur im Vergleich mit anderen tduschend wirken, keinen Unterschied.
Es bestimmt einfach, dafl tiuschende Marken unsittlich sind. Folglich kénnte
das Amt auch relativ téuschende Marken vom Eintrag ausschlieRen.

Die Untersuchung der in Frage kommenden Zeichen kinnte auf die vorhandenen,
jahrzehntelang gefiihrten Unterlagen der Markenregistrierungen gestiitzt wer-
den?®. Durch ein solches Vorgehen kinnten freche Zweit-Zeichen, wie ,Sun-
white® (Sunlight) fiir Seife, , Vanilette® (Vaniletta) fir Schokolade, usw. % aus-
gemerzt werden bevor sie in der Offentlichkeit Verwirrung, Tauschung und
Schaden erregen. Es ist uns klar, dal mit einer derartigen Priifung, wie sie vor-
geschlagen wurde, die Arbeit des Amtés zunebmen wiirde. Wir sind jedoch der
Meinung, daB diese Miihe durch die weitgehende Sicherheit der Offentlichkeit
vor Tduschungen, aufgewogen wiirde. Die vorgeschlagene Priifung miilte nicht
durch Gesetz sanktioniert werden, sondern finde ihre gesetzliche Grundlage in
Art. 6 MSCHG (zur Hinterlegung kommende Marken miissen sich von bereits
eingetragenen unterscheiden), in Art, 3 MSCHG (Zeichen, die gegen die guten
Sitten verstofen, diirfen nicht in die Marke aufgenommen werden) und in
Art. 14, Absatz 1 Ziffer 2, wo infolge materiell-rechtlicher Nichtigkeit durch
Art, 3 die Eintragung unsitilicher Zeichen zu verweigern ist. Durch die Verwal-
tungsgerichtsheschwerde an das BG wire die Maglichkeit, den Spruch des Amtes
auf seine Richtigkeit zu iiberpriifen, gegeben.

4. Umfang und Dauer des Schutzes

n) Schutzumfang: Die Defensivmarke

Der bedingte Schutz, d. h. der Schutz, der nur dann gewihrt wird, wenn er
nicht in Rechte Dritter eingreift, wird die relative Schutzfihigkeit genannt . Fallt
der erste Gebrauch und die Eintragung in einer Person zusammen, so erhebt
sich die Frage, wie die Marke geschiitzt ist.

Daf durch das MSCHG nur der markenmillige Gebrauch erfailt wird, hahen
wir schon betont, doch frigt sich, ob der Markeninhaber selbst in der Lage ist,
seine Marke so gut wie moglich gegen allfillige Verletzungen zu schiitzen. Es
wird an die Defensivmarke gedacht.

Defensivmarken sind Zeichen, die in das Register eingetragen werden, um eine
Hauptmarke in ihrem Schutz zu verstitken ohne, dal} sie selbst gebraucht wer-
den 2 Soldhe Zeichen sind z. T. im Ausland, z. B. in Deutschland. registerfihig
und fiihren manchmal zu einer groBen Anzahl von Defensivmarken. (Fiir die
Hauptmarke ,,Henko® wurden z. B. 34 Defensivzeichen registriert.)

Vom BG und einem Teil der Lehre werden Eintragung und Zuldssigkeit der
Defensivmarke abgelehnt. Ein Antrag, der einen Zusatz zu Art. 9 MSCHG vor-

3 Dafl eine gewisse Priifung, wenn auch unverbindlich, schon heule erfolgt, ist aus Art. 11
V¥V¥0 zu entnehmen.

M Vgl. WZ und Marken der Chemie, Heft 4 1953, 214, -

3 Matter, 110, u. v. a. m.

! von Burg, 14.

2 BGE 57 11 610.
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schlug ,,Als gerechtfertigt ist inshesondere zu betrachten die Unterlassung des
Gebrauches von Defensivzeichen” wurde mit der Begriindung abgelehnt, Defen-
sivmarken seien mit dem Grundprinzip des MSCHG unvereinbar 3. Zudem wurde
begriindet, das Bediirfnis nach Eintragung von Defensivmarken miiBite als Mi8-
tranen gegenitber der Rechtsprechung angesehen werden.

Nach der besprochenen Eintragungspraxis des eidgendssischen Amtes hitte es
keinen unmittelbaren Wert, Defensivmarken einzntragen, denn diese wiirden
ebenso wenig wie die Hauptmarke bei einer allfdlligen, dhnlichen oder gleichen
Zweiteintragung beachtet. Auch vor dem BG hitten eingetragene Defensiv-
marken keinen Sinn, denn seine Spruchpraxis 1st dermafien klar und entschieden
anf Seiten der Kéuferschaft und threr Bewahrung vor Téuschung und dadurch
wiederum anf Seiten des Markeninhabers, daf} es verwechslungsfihige Zeichen
ohne weiteres eliminiert®.

Auch wenn sich die Eintragungspraxis eines Amtes auf die relativen Hinder-
nisse erstreckt, ist es nicht unbedingt einzusehen, daff Defensivmarken notwen-
dig sind, denn die Maglichkeit der Nachpriifung ist gref und die Priifungs-
systeme sind vielfach streng.

Zu beachten ist der Einwand Matters, 146 die Industrie bediirfte fiir Marken,
die auch fiir ansléndischen Eintrag in Frage kommen, Defensivzeichen, weil in
manchen Staaten nur dadurch ein ansreichender Schutz gewihrleistet wird, der
Eintrag des Zeichens im Ursprungsland jedoch nachgewiesen werden muf.

Warum sollte man nicht fiir solche Marken Defensivzeichen zulassen? Diese sind
doch, streng genommen, gar keine richtigen Marken, denn sie kinnen von an-
deren nicht benutzt werden, weil ihnen ehen eine imminente Verwechslungs-
gefahr inhaerent tst. Wir schlagen deshalb vor, daR bei Bedarf Defensivmarken
zum Eintrag ins Markenregister zugelassen werden kdnnen, dall jedoch, ent-
sprechend einer Auslegung des BGH in 10, 211, das Schutzbediirfnis fiir ein
bestimmtes Land nachgewiesen werden mufi®.

b} Schutzumfang: Die allgemein bekannie Marke des Art. 6 bis PVU

Diese Marke ist cine Steigerung der gewdhnlichen Marke, wie wir sie bis jetzt
kennen gelernt haben, in ¢ine Marke der ob ihres aufiergewdhnlichen Charak-
ters gesetzliche Vergiinstigungen zuteil werden.

Im schweizerischen MSCHG wird diese Markenart nicht erwihnt, doch ihr Schutz
vom UWG ithernemmen® und durch Mitgliedschaft der Schweiz bei der Pariser
Union steht der Giiltigkeit des Art. 6 bis auf Schweizer Boden nichts im Wege.
Art. 6 bis: ,Die Verhandslinder verpflichten sich, auf die Klage des Inter-
essierten hin, oder, wenn es das Gesetz des betreflenden Landes erlaunbt, ven
Amts wegen, die Eintragung einer Fabrik- oder Handelsmarke zn verweigern
oder fiir ungiiltig zu erkliren, die dic tduschende Nachmachung, Nachahmung

* 5711 611; BGE 50 11 200; 57 I1 605; 58 11 170; 62 I1 62; 76 I1 92;: Malter, 146 zitiert 57
11 611.

4 Zu erwihnen ist hier BGE 57 II 64, hci Matter, 146, dic darlegt, es kinne nicht Sache des
*Berechtigten scin, an Siclle des Richiers den Schutzkreis sciner Marke zu umschreiben und
sich durch Ausdehnung des Schutzumfanges zum Nadhteil der iibrigen Gewerbetreibenden
einen besonderen Vorteil zu verschaffen,

5 BHG 10, 21 : ... Defensivzeichen sind nur zugelassen und rechtshestindig, wenn der
Zcichenberechiigte ein zusétzliches Schutzbediirfnis fiir dic Hauptmarke nachweist.”

¢ Pointet, problémes, 97.
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oder Ubersetzung einer Marke darstellt, welche von den zusténdigen Behirden
des Landes als allgemein bekannt beurteilt wird, bereits die Marke einer, der
Vergiinstigungen der PVU gewissen Person ist, und fiir gleiche oder gleichartige
Waren beniitzt wird.“

Diese Notorietét stellt auf Verkehrsgeltung und Verbreitung des Markenrufes
in geographischer Hinsicht ab” und gew&hrt ausdriicklich unr Schutz im Bereich
gleicher oder gleichartiger Waren &, wenu cine Gefahr der Tduschung méglich ist.
Sind alle diese Voraussetzungen gegeben, braucht eine allgemein bekannte
Marke nicht eingetragen zu sein, um in den Vorzug des Art. 6 bis zu kommen.

Nach der jetzigen Regelung ist die allgemein bekannte Marke durch die zu-
stindige Behorde des betreffenden Laundes nur daun zu schiitzen, weun die
Eintragung einer ihr ghnlichen oder gleichen Marke verlangt wurde, oder bereits
erfolgt ist, obwohl es nicht einzusehen ist, dafl dem Zweitbenntzer der Marke
wohl die Registrierung abgelehnt, jedoch der Gebrauch nicht untersagt werden

kann®.

In sehr vielen Lindern der Union ‘¢ wird das Recht an der Marke mit dem Ge-
brauch erlangt. Es ist deshalb sehr gut moglich, dafl eine Marke gebraudht, je-
doch nicht eingetragen wird und trotzdem mit eiuner sligemein bekannten Marke
in Konflikt gerdt. Die Tiauschungsgefahr ist hier keineswegs geringer als bei der
Eintragung, deshalb haben sich auch alle Beratungen im Hinblick auf eine Revi-
sion der PVU dshingehend geeinigt, daff zum Verbot der Eintragung einer
Marke, die einer notorisch bekaunten gleich oder ahulich ist, in Art. 6 bis das des
Gebrauches hinznkommen soll 3.

Eine Definition der allgemein bekanuten Marke liegt bis jetzt anf internationaler
Ebene noch nicht vor, es wurde jedoch auf den verschiedenen Tagungen an eine
Einfiihrung einer solchen in die PVU, gedacht 2. GraBziigiger ist die Definition
des CCf, Wien 1953: ,,. .. seront en tous cas considérées comme marques notoi-
rement connues, au sens de cet article, les marques notoirement connues par
suite d’un usage intensif ou d’uue publicité considérable, sont devenues notoires
dans les milieux intéressés dn pays'®, Zweifellos ist die zweite Definition grof-
zligiger, weil sie nur Gebrauch oder sonstige Bekaunntheit in den dafiir inter-
essierten Kreisen verlangt!?,

Uunserer Meinung nach wird es am besten sein, die Begrifisbestimmung der all-
gemein bekannten Marke dem jeweiligen Land, das fiir seine Verhaltnisse am
besten wei, wie die iu Frage kommenden Interessen gewahrt werden miissen, zu
iiberlassen.

Fiir die Schweiz schlagen wir vor eine ,sonstige Bekaunntheit der Marke® fiir
ihren besonderen Schutz geniigen zu lassen, d. h. nicht den Gebrauch im Lande

? Troller, Die beriihmic Marke, Sonderdruck ans P1 1953, 73,

8 Becher GRUR 1951, 489,

? Pointet, a.a. 0., 99.

1" {Ind zwar in 29 von 44.

11 CCI, sons — comité Paris, 1948; CC1 Comm. p. la prot. de la prop. ind., Paris 1952; CCl,
Wien 1953 ; AIPPI Wicn 1953; Briissel 1954; GRUR 1956, 422, Ausl.T.

1t CCl, sous - comité, Paris 1948: ... est notoirement connue toute marque qui, par
I'intensi1é de I'usage ct de la publicité dont ellc fait 1’objet, s'est imposée a 'attention du grand
public.®

12 AIPPL in PI 1954, 142: ... 1I n’est pas nécessaire que la marque notoirement connue ait
£1¢ utilisée dans le paysol sa protection est demandée.

4 Vgl, Poiniet, probl. 96 {f, und die dort zitierten Gesetze von Kanada und England.
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zn verlangen 1%, Unserer Meinung nach, kann z. B. eine ausléndische Marke allein
schon durch Reklame usw., beim Kiufer bestimmte Vorstellungen erwecken (z. B.,
daf} ihr etwas ganz aufergewshnliches innewohnt), die ein Inlander durch Lan-
cierung einer Ware unter derselben Marke susniitzen kann, ohne das Reklame-
versprechen einzuhalten. Die Bekanntheit bei einer relativ kleinen Kaufergruppe
sollte geniigen, denn diese Bekanntheit kann heute durch viele Méglichkeiten er-
folgen, sei es durch Radio (fremde Werhesendungen}, Reklame in Eisenhahn-
abteilen usw. oder durch Mund- zu Mund-Reklame.

Wir finden die Bekanntheit in einem relativ kleinen Kénferkreis geniigend, ob-
wohl wir manche Definition, die Bekanntheit in der groBen Offentlichkeit (grand
publie} verlangt, kennen.

Die Kauferschaft setzt sich aus unendlich vielen Kanfern zusammen, deren Kreis
taglich zu- und sbhnimmt, und es ist unser Anliegen, auch nur einen relativ klei-
nen Prozentsatz vor Tduschungen zu schiitzen, wenn dieser nicht eine unbetricht-
liche Zahl Kanfer umschliefit.

Die unbetrichtliche Zahl der Kanfer ist im vorliegenden Fall diejenige, die durch
besondere, nicht alltigliche, micht dem Durchschnitt wahrnehmbare Begeben-
heiten von der auslandischen Marke erfahren haben (Auslandsreise, besonderes
Interesse usw.), solchen Begebenheiten, die es unwahrscheinlich machen, daf
eine beachtliche Zahl inlindischer Kiufer von der Marke erféhrt.

Kiufer sind diejenigen Abnehmer, die zum Kanf (extensiv) der mit der Marke
hedeckten Ware jetzt und in Zukunft in Frage kommen konnen. (Eine weiter
verbreitete Bekanutheit, ither die Kéanferreihen hinaus, ist wohl moglich, jedoch
nnserer Meinung nach fiir die allgemein bekannte Marke nicht nétig.)

Sobald Méglichkeit fiir Kaufer besteht, eine auslindische Marke im Inland
(durch Gebranch oder sonstige Bekanntmachung) chne besonderes Zutun, kennen-
zulernen, sollte die Bekanntheit einer Marke, angenommen werden, auch wenn bis
jetzt nur wenige oder anch noch keine Kinfer tatsdchlich getiduscht wurden. Deun
diese Bekanntheit kann sich tagtiiglich verbreitern, jeden Tag kann es Opler der
Tianschungsmoglichkeit geben ¢,

Mit Aulehnung an Troller, der a.a.0. 3, die allgemein bekannte Marke als ,.eine
Marke im herkémmlichen Sinn“ bezeidmet, wobei sich das ,,allgemein bekannt®
nicht auf das Bekanntsein beim breiten Publikum, also auch bei den an der
Ware nicht interessierten Kreisen bezieht, sondern anf eine geographische Aus-
debnung des Schuizkreises™, schlagen wir vor, die ,allgemein bekanute Marke*
als ,iiher die Grenzen hinaus bekannte Marke® zu bezeichnen.

Die ,,iiber die Grenzen hinans hekannte Marke” muf}, um den erweiterten Schutz
zu geniefen:
1. einer Person gehioren, die sich auf die PVU berufen kann,

2. in dem Land B, wo um den besonderen Schutz nachgesudht wird, bekannt sein
(sei es durch Gebraudh oder sonstige Bekauntheit),

15 A, A, ist das internationale Burean in ,,Propos. ¢n vue de la Conférence de Lishonue, 57,
hier wird, im Gegensatz zur beriihmien Marke, der notorisch hekannten Marke die Filhigkeit
abgesprochen, ohre Gebrauch bekannt werden zo kinnen.,

% Dazn BGH in MA 1956, 509: ... Die Frage, wie groB die Zzhl von Betroffenen, die
getiinscht werden kénnen, sein muf, §i81 sich nicht rechnerisch festsiellen. Es geniigt ein
nicht véllig unbeachtlicher Teil von Irrefiihrungsopfern. Ebenso: Entscheid des dsterreichi-
schen Patentamtes vom 29, V. 1956 it GRUR 1956, 438 Ausl.T.
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3. im Ursprungsland gleiche oder gleichartige Waren bedecken, fiir die sie jetat
eingetragen (Revision: oder gebraucht) werden soll,

4. im Land B muB um Eintragung der Marke nachgesncht werden oder worden
sein (bisherige Fassung) [Revision: auch der Gebranch muB untersagt
werden].

Wie wir die Bestimmung des Art. 6 his PVU heurteilen, ist eines ihrer Haupt-
anliegen die Wahrung der Offentlichkeit vor Tanschung. Dies kann darans ent-
nommen werden, dal die Verwechslungsfihigkeit das Kriterinm der erweiterten
Schutzwiirdigkeit dieser Marke ist. Die Bejahung der Verwechslungsgefahr wird
zwangsliufig die Bejahung der Tanschungsgefahr zur Folge haben.

Da in der Schweiz die Untersagung oder Laschung der Eintragung, sowie eine
eventuelle Untersagung des Gebrauches von der Klage von Interessierten ab-
héngig ist!?, vorbehaltlich der Léschungsméoglichkeit des eidgendssischen Poli-
zei- und Jnstizdepartementes in Art. 16 bis, bleibt zu untersuchen 8, ob dadurch
die Interessen der Offentlichkeit geniigend gewahrt bleiben.

Moglich ist, dafl eine Marke eingetragen ist und nach dieser Eintragung die
gleiche oder dhnliche Marke in Hinden cines anderen Besitzers zur allgemeinen
Bekanntheit kommt. Krayenbiihl, 116 schlagt hierfiir vor, die nnbedeutendere
Marke solle geloscht werden und dem betroffenen Inhaber eine Entschidigung
zugesprochen werden. Diese Losung erscheint nns, mit Pointet!®, zn hart. Wir
schlagen deshalb vor, dal der fnhaber der erst spiter bekannt gewordenen
Marke durch Gesetzesheschlufl erst dann in den erweiterten Schutz der allgemein
bekannten Marke kommen kann, wenn er das Erforderliche getan hat, nm jede
Verwechslungsméglichkeit mit der eingetragenen Marke zu vermeiden 2. Diese
Anflage miiBte aber im fnteresse der Offentlichkeit auf Nichttduschung nur dann
erfiillt werden, wenn sich die Waren, die unter den gleichen oder dbnlichen Zei-
chen angeboten werden, im Hinhlick anf Qualitdt oder auf bekannte Besonder-
heiten der Ware (z. B. durch Werhung) unterscheiden. Liegt ein derartiger
Unterschied nicht vor, ist es im Interesse der Offentlichkeit nicht erforderlich
(vollig gleichgiiltig ist, ob die tinschende Marke nach der allgemein bekannten
auf den Markt kommt, oder ob die allgemein bekannte Marke die Tauschungs-
gefahr hervorruft), dafl sich die Zeichen unterscheiden .,

Das Sous-comité des CCf in Paris 1948 hat sich anch mit dem Schutz hereits er-
worbener Rechte hefalit und vorgeschlagen, Abschnitt 1 des Art. 6 bis folgenden
Satz beizufiigen: ,,La protection ainsi econférée a nne marque noteirement con-
nue, ne sanrait porter atteinte aux droits acquis sur nne marque identique on
similaire par un enregisirement effectné on nn nsage commencé a une épogne
4 laquelle la marque reconnue notoire n’avait pas encore acquis sa notoriété.”

Der Zeitabschnitt von 3 Jahren?? hat sich als zn kurz bemessen herausgestellt,
deshalh liegen Vorschliige fiir eine Verlingerung auf 5 Jahre vor . Es ist frag-

17 Das MSCHG kenut keine Klagen von Amis wegen, Ausuahme Art. 26.

18 Sjche unten VI.

19 g, 4. 0.101.

t Pointet, probl., 102,

t Der Schutz der Offentlichkeit vor THuschung, kann demmnach nur in den Fillen vorge
bracht werden, um in den erweiterten Schutzkreis der allgemein bekannten Marke zu kom-
men, wo dic Tiuschungsgefahr eine materielle Tiuschung fiir den Kéufer bedeutct. Néheres
s, unten V1, 2a.

28 Ahsatz 2.
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lich, ob eine Befristung der Klageméglichkeit bei Tiuschungsgefahr (mit mate-
riellem Nachteil) fir die Offentlichkeit, den Tnteressen des Publikums entspricht.
Unserer Ansicht nach miissen die Klagemaglichkeiten unbefristet bleiben. Diese
Frage ist jedoch im allgemeinen mehr theoretischer Natur, denn meistens diirfte
Eintragung oder Gebraudh solcher Markeu bésglaubig erfolgen.

So weist Pointet, a.a.0. 89, auf die Haufigkeit bosglaubiger Eintragungen in
Lindern, wo die Eintragung konstitutiv wirkt, hin und auch das Comité écono-
mique de la Sociéte des Nations weist auf die dringende Behandlung des ,,’em-
ploi abusif non autorisé, comme marque de fabrique, de copies ou imitations
de marques de fabrique connues pour appartenir aux ressortissants d’un autre
pays“ hin. Es fiihrt weiter dazu aus: ,,. .. il v’est pas rare de voir des commer-
gants ou méme d’autres personnes déposer des marques étrangéres trés connues
afin d’assurer la propriété et d’empécher le vrai possesseur de la marque de
g’en servir dans le pays ou bien de pouvoir lui faire subir chérement le droit de
s’en servir,. %,

Es bleibt noch darauf hinzuweisen, dal mit der Anerkennung der allgemein be-
kaunten Marke in der Schweiz, fiir diese Markenart der Grundsatz der Terri-
torialitit des Markenrechts und damit auch der Grundsatz, dafl das Recht an der
Marke durch den ersten Gebrauch in der Schweiz entsteht, durchbrochen wird.
Diese Durchbrechuug, so ist unsere Meinung, geschicht jedoch hauptsichlich zu-
gunsten der Offentlichkeit, die es vor allfilligen Tauschungen zu schiitzen gilt
und hat dadurch ihre Berechtigung®5,

¢) Schutzumfang: Die berithmte Marke®®

Die hachste Stufe, die eine gewdhnliche Marke cinmal erreichen kann, ist die,
zur berithmten Marke zu werden. In dieser Hohe verliert sie selhst noch die
Beschrinkungen, die der allgemein bekannten Marke auferlegt werden und sie
erhiilt eine ausgesprochene Sonderstellung.

Die beriihmte Marke entwickelt sich aus der gewdhnlichen Marke, d. h. sic ent-
spricht im allgemeinen allen den Anforderungen, welche an diese gestellt werden,
z. B. in bezug auf Individualisierungsfihigkeit, absolute Schutzfahigkeit usw.
Das Eigenartige und Besondere der berithmten Marke ist, daf8 ihr Schutz iiber
die Anwendung derselben oder ihnlichen Marken fiir gleiche oder gleichartige
Waren durch Dritte, hinausgeht, und der Schutz dieser Marke gegen Verwen-
dung in allen Warenklassen wirkt. (Eine Marke die z. B. fiir Kiihlschrinke cin-
getragen ist, kauu, weun ihr der Schutz einer berithmten Marke zugesprochen
wurde, nicht fiir Suppen verwendet werden.) '

Wann ist nun eine Marke berithmt zu nennen? Wie wir oben geschen haben, ist
die Grundlage der beriihmten Marke die Uunterscheidungskraft der gewShulichen
Marke, zu der sich im Laufe der Zeit threr Verwendung eine auBergewidhuliche,
starke und umfassende Bekanntheit iber die Greuzen der an ihr Iuteressierten

23 ATPPI. com. exée. Londen, 1948; AIPPI Paris, 1950; AIPPI Wien 1953: AIPPT Locarne
1953, com. exée.; CCI, comm. p. la prot. de la prop. ind., Paris 1950; CCI, Lissaben 1951;
Propesit. du Bureau Intern. en vue de la Confér. de Lisbonne, 5¢; GRUR 1956, 422, Ausl.T.
M Propositions du Burcau International en vue de la Conférence de Lisbonne.

¥ F¢ soll nicht versiumt werden zu wiederholen, daff diese Markenart und die damit ver-
bundene Regelung an das oben besprochene Universalititsprinzip erinnert.

* In der Hauptsache wurde zu diesem Abschniit der Aufsatz Troilers, ,Die beriihmte Marke®,
Sonderdruck aus PI 1953, 73 benutzt.
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hinans, gesellt. Die gewshnliche Marke sagt im allgemeinen nur denjenigen

etwas iiber sich aus, die sich fiir sie interessieren, die im Laufe der Zeit mit ihr

in Berithrung kemmen; anderen wird sie fremd und nichtssagend bleiben.

Sprengt die Marke jedoch den Kreis der unmittelbar an ihr Interessierten und

bringt sie es fertig, daB sich Kreise mit ihr beschiftigen, die an sich nicht direkt

mit ihr in Beriihrung kommen, wird sie ihnen ein ,Begriff, dann ist die Marke
anf dem besten Wege, eine beriihmte zu werden oder zn sein. Beriihmtheit be-
steht also noch nicht bei bloBer Bekanntheit im Verbraucher- oder Hindlerkreis,
sondern wenn das bloBe Horen, Schauen oder Erwihnen nsw. der Marke, dariiber
hinaunsgehende Kreise zwingt, sich bestimmter Dinge in bezug auf die Marke zu
erinnern, sich etwas in bezug auf sie vorzustellen; sei es betreffend der bezeich-
neten Ware, des herslellenden Unternehmens oder in Hinsicht anf die Qualitat.

Becher®? verlangt: ,,... wenn die Marke mit einer bestimmten Vorstellung in

den Sprachschatz des Volkes eingegangen ist.* Der englische Richter machte die

beriithmte Marke als ein ,,honse-hold“-word sehen?®, wihrend andere Auntoren
wiederum blof} ,,grofle Bekanntheit* ® fordern, wieder andere ,,weithin bekannt®
oder ,,welthekann(* 2%, _

Es ergeben sich somit folgende Unterschiede zur allgemein bekannten Marke:

1. diese erfiahrt nur eine geographische Ansdehnung des Schutzes, der sich aber
nach wie vor auf gleiche oder gleichartige Waren erstreckt, wihrend bei der
beriihmten Marke ungeachtet der geographischen Ausdehnung ein Schutz
iiber ihre eigeniliche Warenklasse hinaus, eintrill;

2. hier kommt es auf die Bekanntheit in interessierten Kreisen, wie Verbrancher,
Héndler nsw. an, wihrend bei der beriihmten Marke dieser Kreis gesprengt
wird und eine aullergewchnliche Bekanntheit auch in nicht interessierten
Kreisen eintreten muf.

Beiden Marken ist gemeinsam, daB ein Recht entstehen kann, das, entgegen allen

sonstigen Regeln, nicht unbedingt an Eintrag oder Gebrauch gebunden ist.

Eine mogliche Tduschung des Publikums entsteht hier nicht aus den uns bisher

bekannten Tatsachen, dafl zwei gleiche oder dhnliche Waren mit gleicher oder

dhnlicher Marke bedeckt sind, sondern, dali zwei verschiedenartige Waren mit
gleichen oder dhnlichen Marken bezeichnet sind. Trotzdem entsteht Verwechs-
lungsgefahr.

Die Verbraucher erachten nimlich n. U., wie es die Praxis zeigt, ¢in hinter einer

Marke stehendes Unternehmen so grofl und einfluBireich, daBl es ihnen keines-

wegs erstaunlich erscheint, dall dieses nun, statt wie bisher z. B. elektrische

Apparate, auch noch Bodenwichse fabriziert3® oder, daf§ das nene Produkt wenig-

stens unter der Regie dieses Unternehmens hergestellt wird oder sonstwie die

Produktion unter seinem Einflufl steht®!. Die Kinfer iibertragen das Wohl-

wollen gegeniiber der ihnen bisher hekannten Marke meist im Unterbewnftsein

auf eine andere Ware, die die gleiche oder dhnliche Marke triig!.

Wird eine Marke bereits fiir mehrere Produkte gebrauncht, was fast ein Regelfall

sein diirfte, so denkt, je nach Interesse, der eine Kdnfer bei ihrer Erwihnung

an Schuhwichse, der andere an Antos, wieder ein anderer an Zigaretten. Keine

dieser nebeneinander hestehenden Marken tun sich im allgemeinen Abbruch 32,

#7 Zitiert bei Troller, 0.8.0. 2 GRUR 1951, 225.

* GRUR 1951, 489, * GRUR 1951, 489,

3 Troller zitiert eine Entscheidung des Berner HG, 5.

¥ RG in GRUR 1932, 617; TMR 1956, 718: ... and e connection between the two
{marks), which actually is non-existent, will be casily imagined.“

# KAhnlich BGE 72 I 135; TMR 1956; GRUR 1929, 23 (Isay).
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Hat sich aber eine Marke im Laufe der Jahre so in das Denken der verschieden-
sten Kreise einfithren und einprigen konnen, daB sie, was sie anch den ein-
zelnen aussagen mag, allen ein ,,Begrifl* geworden ist, dann wird sie auch immer
mehr das Ziel von Nachahmungen oder Nachmachungen; sei es auch nur auf an-
deren Warengebieten.

Es ist erklarlich, daB fiir einen wirtschaftlichen Debiitanten die Ubertragung des
bisherigen Wohlwollens auch auf andere Waren, ungeheuer wertvoll ist, sie er-
leichtert ihm den Anfang. Es wird nicht einmal angenommen, da8l die Ware des
zweiten Markenbenutzers schlechter ist, und trotzdem verliert die berithmte
Marke u. U. an ihrer Schlagkraft, ihrer Einmaligkeit. ,, Ihre Berihmheit steht
auf dem Spiel, ihre einzigartige Werbekraft wird durch jede Verwendung seitens
Dritter vermindert, sie wird ,verwissert“3. Zudem ist es unanstindig, die
Schlagkraft einer beriihmten Marke fiir die eigene Warenbezeichnung auszu-
niitzen ¥, denn jeder sollte nur der Nutzniefer seiner eigenen Leistung sein 33 und
nicht auf die Ubertragung wohlwoellender Gefiihle gegeniiber einer nenen Marke
abstellen 38,

Bei unserer Besprechung interessiert und beschiiftigt nns jedoch der Schntz der
beriihmten Marke nur insoweit, als wir die Kaufer vor Tauscngen schiitzen
kénnen und miissen.

Nach dem MSCHG ist die berithmie Marke an sich nicht schutzféhig, denn Art. 6
Abs. 3 bestimmt ausdriicklich, daB8 Absatz 1 keine Anwendung auf Marken
findet, weldhe fiir Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die jhrer Natur nach
von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen, ginzlich abweichen.

Jedoch bestimmt Art. 3 Abs. 4 MSCHG, daBl Zeichen, die gegen die guten Sitten
verstoflen, nicht in eine Marke aufgenommen werden diirfen. Tiduschende Mar-
ken aber sind unsittlich, dies geht aus der groflen Anzahl von Entscheiden hervor
und daher nichtig?.

Dall durch das Verbot einer Marke, die in bezug auf eine beriihmte Marke téu-
schend wirkt (d. h. etwas anderes, und zwar mehr oder weniger aussagt, als sie
als gewbhnliche Marke, die sich nicht am Ruf einer beriihmten Marke beteiligen
kann aussagen wiirde), auch der Inhaber der beriihmten Marke geschiitzt wird,
ist einleuchtend. Aus der amerikanisdien Praxis sind sogar Fille bekannt, wo
eine Verwechslungsgefahr nur konstruiert wurde, um ihn in einen gréBeren
Schutz zu stellen %.

Die Praxis des deutschen Patentamtes geht, wie wir es auch fiir die Schweiz
richtig finden wiirden, vom Schutz des Publikums gegen Irrefithrung aus und
stiitzt sich dabei auf Art. 6 B 1 Ziffer 3 PYU und den ihm entsprechenden § 4

3 Troller, a.a.0., 5.

¥ RG 115, 411.

3 Schweiz, Mitt. 1951, 133.

3 von Burg, 58 nennt dies ,Bekanntheitsgefiihl®.

3 BGE 56 1 469; 66 1 192; 76 11 172; 73 [t 190; 76 t[ 186; 77 1 77 u.a. m. Wer auller

dem in der Regel am besonderen Schutz der beriihmien Marke #uBerst interessierten Marken-
inhaber, auch zu einer Klage wegen Verwechslungsgefahr zugelassen wird, werden wir, un-
ten VI, nither besprechen.

3 Troller, 5 a.a. Q. zitiert Callman: ,...however we have noted that in the past courts
have blandly assumed or laboricusly .diseovered“ confusion, when, in fact, dilution (Ver-
wiigserung) was patent.” Bodenhausen in TMR 1956, 718 kommt auch z. T. iiber den Weg
der Bewahrung der Offentlichkeit vor Tduschung, zum Schutz der beriihmten Marke: ,,. .. the
imitetion of trade — marks is misleading, beeause the public will involuntarily attribute to
the new produet the quality of the product which is known under the famous trade — mark . . .

and the owner of the famous trade — mark may be prejudiced .. . N
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Abs. 2 Ziffer 4 WZG: ... von der Eintragung sind solche Zeichen ausgeschlos-
sen ... die ersichtlich den tatséichlichen Verhaltnissen nicht entsprechen und die
Gefahr einer Tauschung begriinden®. Sie kniipft an den Gedanken der Ver-
wechslungsgeflahr i. w. S. an, demnach die Kiulerschaft irrig annehmen kann,
es wiirden Beziehungen zwischen den beiden Betrieben und ihren Eigentiimern
bestehen und der Inhaber der beriihmien Marke hitte daher Einflu auf Her-
stellung und Vertrieb der unzulassig gekennzeichneten Ware 4°,

In der Schweiz wird der Schutz der beriihmten Marke bisher auf das UWG und
das im Zivilgesetzbuch4! geschiitzte Individualisierungsrecht der Persénlichkeit
gestiitzt 42, soweit die Marke zu einem Herkunfishinweis und damit zu einer
schlagwortartigen Firmenbenennung geworden ist. Die beriihmte Marke wird
also, auch wenn keine markenrechtliche Handhabe mehr gegeben ist, als Be-
standteil der Personlichkeit geschiitzt.

Die Notwendigkeit des Schutzes der beriihmten Marke wird im Interesse der
Offentlichkeit nicht unbedingt zu einer besonderen Erwihnung im MSCHG fiih-
ren miissen, denn unserer Ansicht nach geniigt auch hier Art. 3 Abs. 4 MSCHG
um triigerische Marken auszusondern und zu vertilgen. Ratsam wire allerdings,
dem Art. 6 Abs. 3 die Worte: ,,... es sei denn, das Publikum kdnute durch eine
solche Marke getduscht werden®, hinzuzufitgen. :

Auch auf internationaler Basis ist man zur Erkenntnis gekommen (nachdem in
verschiedenen Landern das Schutzbediirfnis der berithmten Marke anerkannt
wurde), dal diese Marken besonders geschiitzt werden sollten, daB daliir aber
der bisherige Art. 6 bis PVU nicht geniigt*’, denn die berithmte Marke soll
eben nicht nur wegen ihrer Tduschungsgefahr fiir das Publikum, sondern auch
noch aus anderen Griinden geschiitzt werden*?. Dies kommt wortlich in der
EntschlieBung der AIPPI 1953 in Wien zum Ausdrudk: ,,... certaines marques
méritent une protection méme contre I'utilisation pour des produits non iden-
tiques ou similaires et en dehors de tout danger de confusion.*

Wie wir gesehen haben, erweitert sich hier der Kreis der Griinde, warum eine
beriihmte Marke geschiitzt werden soll, betridchtlich. In diesem Fall spielt das
Tuteresse des Publikums nicht getduscht zu werden, eine weuiger grofie Rolle, wie
dies z. B. bei der allgemein bekannten Marke der Fall ist, Es kommt hier neben
den Interessen der 8ﬂentlid1keit hauptsichlich die reine Markensphire in Be-
tracht, die gegen unlautere Eingriffe geschiitzt werden soll, deren Untersuchung
jedoch den Rahmen der Arbeit spreugen wiirde 5.

Fiir uns ist es wichtig zu wissen, dal} alles getan wird, um das Publikum vor
Tiuschung zu bewahren, selbst wenn ein solcher Schutz wieder Gefahren in sich
birgt 16,

40 Diesem § 4 WZG diirfte Art. 3 Abs. 4 MSCHG entsprechen.

4 GRUR 1932, 617. MA 1955, 581, a. A.: ... Beim Schutz der Weltmarke handelt es sich
um die Allcinstellung des Inhabers einer Weltmarke, die er sich geschaffen hat, und nicht um
irgendwelchen Schutz vor Verwechalungen!®

2 Art. 28.

4 GRUR 1951, 489; BGE 53 I1 515; 64 tI 264; 59 II I60; 72 II 135.

+# TMR 1956, 718.

45 5o auch BGE 72 II I38: Verletzung der persiéinlichen Verhiéltnisse.

4% Vg1, Entscheid: Cour de Cassation de la Haye vom 20. 1. 1954, in PI 1956, 50 ss. i. S.
nLucky Strike contra Lucky Smile®.

47 TMR 1956, 718 {Monopolbildung): ,,...if the monopolistic naivre of the trade-mark
shonld beeome exaggerated, a remedy must nol, and can never be found, in allowing deception
of the public and unfair dealings.”
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Fir die Wahrung der Interessen der Offentlichkeit in bezug anf die beriihmte
Marke, geniigt unserer Meinung nach bereits die hentige Regelung in Art. 6 B 347
wnotamment celles qui sont de nature  tromper le public.” Eine zusétzliche Be-
tonung in bezug auf die berithmte Marke konnte sich eriibrigen, denn jedes Land

- wird sowieso dafiir sorgen, daBl keine eingetragene oder einzuiragende Marke
cnigegen den offentlichen Interessen ist, und Tauschungen so gnt wie moglich
ansschalten. Dazu gibt ihm Art. 6 B 3 eine ausreichende Grundlage.

d) Dauer des Schutzes: Art. 8 MSCHG

Der Schutz nach Eintrag der Marke dauert 20 Jahre seit dem Tag ihrer Hinter-
legung beim eidgendssischen Amt [iir geistiges Eigentum %8

Wie hereits oben bemerkt, ist dieser Schutz um einiges langer als bei Patenten,
Mustern und Modellen und vor allem verlangerbar. Ist dort die Offentlichkeit an
einem so kurz wie miglichen Schutz interessiert, weil sie so bald wie moglich von
neuen Errungenschaften, Erkenntnissen und Verbessernngen profitieren will,
ist es ihr hier daran gelegen, dafBl der Schutz so lange wie moglich dauert. Die
Offentlichkeit kann sich dadurch in Ruhe und Zeit an eine Marke gewdhnen, und
die Ordnung und Sicherheit des Marktes wird gelérdert.

aa) Die Erneuerung der Marke: Art. 8, Absatz 2 und 3 MSCHG

Das eidgendssische Amt wird, sallerdings ohne Verbindlidikeit*®, den Inhaber
der Marke vom Ablauf der Schutzfrist aufmerksam machen und ikn dadurch an
die Erneuerungsmoglichkeit erinnern. Nach Ablanf der Schutzfrist hat der In-
haber eine sechsmonatige Gnadenfrist, in der ihm noch einmal eine Mdglichkeit
gegeben wird, die Marke zu verlingern, An dieser Gnadenlrist wird ersichtlich,
wie sehr dem Gesetzgeher daran gelegen ist, dafl eine Marke so lange wie mag-
lich hei ihrem alten Inhaber bleibt. (Ein Gedanke, der nicht zuletzt auch im
Interesse der Offentlichkeit seinen Niederschlag gefunden haben mag.)

Die Erneuerung der bisher eingetragenen Marke zieht dieselben Férmlichkeiten
nach sich wie die erste Eintragung5®, d. h. die Marke wird vom Amt erneut anf
absolute Hindernisse gepriifi.

Diese Vorschrift hat ihre groBe Beredmgung. Besonders durch die heutige,
schnelle Entwicklung, die uns nicht nor fundamentale technische Nenerungen
bringt, sondern auch des Gfteren unser ganzes Denken und Handeln verdindert,
kann sich innert 20 Jahren sehr wohl eine Anderung betreffs der absoluten Hin-
dernisse ergeben; diese Anderung kann die Priifung strenger, aber auch milder
werden lassen %1,

Sollte die Priifung ergeben, daf die Marke den hentigen Sitten z, B. nicht mehr
entspricht, usw., kann die betreffende Marke ganz oder partiell von der Ein-
tragung ausgeschlossen werden 52,

Der von uns vorgeschlagenen Lésung zufolge, nach der das Amt anch die relativen
Hindernisse bei der Eintragung priifen sollte, kinnte bei der Erneuerungs-
prilfung auf eine Priifung der relativen Hindernisse verzichtet werden, da zwi-
schendurch kaum gleiche eder dhnliche Marken eingetragen wurden.

8 Es ist unseres Wissens nach auch keine Sonderregelung beabsichtigt,

9 Art. 8 MSCHG.

5¢ Arl, 8, Absatz 3.

5t Art, 8, Absalz 2,

52 BGE 70 I 299: ,,... s kann somit nicht ein fiir allemal iiber die Tauschungsgefahr ent-
schieden werden.*

2 BGE 70 I 299,
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Zn erwihnen ist noch das System des WZG, das bei der Markenerneuerung nicht
mehr priifen 1aft%3. DaB durch ein derartiges Verfahren das éffentliche Inter-
esse zu kurz kommen kann, leuchtet ein, weil, wie dargestellt warde, sich manche
Auvffassung im Laufe der Zeit éindert.

bh) Der Cebrauchszwang: Art. 9 MSCHG

Dieser Artikel bestimmt, dal der Inhaber einer Marke diese innert drei Jahren
benutzen mufl, wenn er nicht den Schutz des MSCHG verlieren will, und wenn
er den Nichtgebrauch nicht hinreichend rechtfertigen kann.

Eine Unterlassung aus zwingenden Griinden wird beriicksichtigt; in Frage kom-
men solche personlicher Art, wie Krankheit, Militardienst, sachlicher Art wie
nicht geniigende Rohstofferlangung, z. B. im Krieg 5.

Art. 9 MSCHG stellt den Grundsatz des Gebrauchszwanges auf®, der besagt,
daB ein Zeichen, das wahrend bestimmter Zeit nicht vom Inhaber benutzt warde,
den Schutz des MSCHG verliert. Es ist zu erwihnen, daB der oben besprochene
Grundsatz das Markenrecht entstehe mit Gebrauch der Marke, durch die Mag-
lichkeit des Eintrags eines ungebrauchten Zeichens und der bestimmten Wir-
kungen, die diese Eintragung mit sich bringt, eingeschréinkt wird*¢. Wirkungen
zeitigt dieser Eintrag jedoch nur, wenn das Zeichen innert drei Jahren ge-
braucht wird.

Selbst der Gebrauchszwang ist indirekt im Interesse der Offentlichkeit, denn er
verhindert, dal} das Markenregister mit nnbeniitzten Zeichen unnétig heschwert
wird, wihrend andere Markeninteressierte unter grofien Schwierigkeiten unter-
scheidungskraftige Zeichen suchen. Je mehr Zeichen némlich anf den Markt kom-
men, desto schwerer wird s, neue, unterscheidungskriftige Zeichen zu finden, und
desto mehr l5uft die Offentlichkeit Gefahr, getinscht zu werden 7.

cc) Die Loschung der Marke: Art. 10 MSCHG

Art. 10 bestimmt, daB eine aus dem Register gelischte Marke, oder ein dieser
Marke #hnliches Zeichen 58 erst nach Ablauf von fiinf Jahren wieder fiir gleiche
Waren oder Erzeugnisse rechtskraftig hinterlegt werden kann.

Zu dieser Regelung fithrte die bundesritliche Botschaft vom 28. I. 1890 folgen-
des aus: ,Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dal}l eine vom alten
Eigentiimer aufgegebene Marke unmittelbar nachher von einem anderen auf-
genommen werden kann, der auf diese Weise. zum Schaden des kaufenden Puhli-
kums, eine Verwechslung seiner eigenen Erzeugnisse mit denjenigen des frijheren
Besitzers der Marke herbeifithren kann.“

Hier bezieht sich demnach die Tduschung des Puhlikums nicht darauf, dall es
zwei gleiche oder ahnliche Marken nebeneinander auf dem Markt antrifft. die
den gleichen Eindruck erwecken ® und deshalb tduschend wirken, sondern daranf,

4 Der Schutz ist iibrigens nicht wie im MSCHG aof 20 sondern acf 10 Jahre angesetzt.

5 Manche Fabrikanten verzichteten wihrend des Krieges darauf, ihre Ersaizprodukte mit
der alten und bekannten Matke zu versehen, und griffen erst dann wieder aul diese zuriick,
als es miglich war die gewohnte Qualitit zu liefern.

80 Matter, 114. 57 Maitter, 149.

88 g A. BGE 73 IT 62: sicht bei der Zeichenwah! keine Schwierigkeiten; BGE von 30. 3. 1954,
in schweiz. Mitt. 1956, 199: ,Die Rechtsprechung hat bei der Beurteilung der Verwechsel-
harkeit von Phantasiemarken stets betont, es bestehe keine Notwendigkeil, gerade eine solche
Bezcichnung zn wihlen, die eine alte, bekannte Marke verletzt oder welche sich in verletzende
Nihe einer solchen Marke begibt.”

5 David, 178. 81 von Burg, 17.

80 Matter, 152.
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daf} der Kaufer eine ihm schon bekannte Marke wiedetzufinden glaubt und ihr
die gewohnten Eigenschaften zuschreibt.

Der Schaden des Kiufers konnte sich nnn darans ergeben, dall die Ware des
zweiten Markenbenutzers schlechterer Qnalitdt ist. Unserer Ansicht nach ist
jedoch diese Gefahr weitgehend gebannt. War niamlich die geloschte Marke be-
kanut, sa lockt gerade diese Bekanntheit den Markenbenutzer dazn, diese Marke
zu beniitzen. Er wird hichst nnwahracheinlich eine schlechtere Qualitit liefern,
denn diese wird nur einmal vom Kanfer gekauft werden®!. Denkbar wire aller-
dings, dal} der urspriingliche Markeninhaber ein Verfahren besaf}, tiber beson-
dere Kenntnisse verfiigte usw., um eine besondere Ware herzustellen, wie es
dem zweiten Markenbenutzer ohne besondere Vorkeuntnisse nicht gelingen
wird. Auflerdem kamn die geléschte Marke (was heute jedoch ksnm mehr die
Regel sein wird) 2, eine Aussage tiber ihre Herkunft gemadcht haben. Der Kénfer
kénnte getauscht werden, was jedoch nicht unbedingt einen materiellen Schaden
zur Folge haben mul} .

Es ist klar, daB§ durch eine Wiederbenutzung der gelsschten Marke jede Tau-
schungsmoglichkeit fiir die Offentlichkeit so gut wie mdglich ausgeschlossen wer-
den mul, es ist aber fraglich, ob es dazu einer solch strengen Regelung wie sie
in Art. 10 erscheint, bedarf,

Es wird richtig sein, anzunehmen, daB es fiir gebrauchte Marken™ nicht die
Regel ist, sang- und klanglos im Register geloscht zu werden. Wie wir unten
sehen werden %5, wichst der Wert einer Marke mit ihrem Gebrauch. Ein Marken-
inhaber, der seine Marke aufgehen will, wird sie demnach zu iibertragen suchen
um daraus noch einen materiellen Vorteil zu ziehen.

Art. 10 ist wohl ausgesprochen eine Gesetzesbestimmung zugunsten der (ffent-
lichkeit ®6. Bei Anfstellung des Art. 10 war sich der Gesetzgeber aber offensicht-
lich noch nicht iiber die Gesetzesumgehungen im klaren, die auch diese Bestim-
mung auBer Wirkuug setzen 7,

Durch diese Umgehungen, aber anch durch die Ubertragung, diirfte nnseres Er-
achtens die Bedentung des Art. 10 und der gut gemeinte Schutz der Offentlichkeit
fast in nichts zusammensinken.

Wir schlagen deshalb eine Anderung des Art. 10 wie folgt vor: ,Eine aus dem
Register geloschte Marke kann seitens eines Dritten fiir gleiche Waren oder Er-
zeugnisse wieder eingetragen werden. Das Amt fiir geistiges Eigentum wird in
den Fillen, wo eine Téuschung des Puhlikums wahrscheinlich ist, eine Frist be-
stimmen, in welcher die Marke nicht redhtskréftig hinterlegt werden kann.“

Auch wenn sonst das eidgendssische Amt die relativen Hindernisse einer Marke
nicht zu priifen pflegt, finden wir es im besonderen Fall der geléschten und
wiedereinzntragenden Marke angebracht, diese Marke zu priifen.

12 Banyasz, 62: ,Man kann auch schlechte Waren verkaufen, aber nur einmal!; Amster,
schweiz. Mitt. 1951, 133; Schwank, 57.

9 Vgl 11, unten.

9 Tinschung iiber Herkunit: Seiler, 29; David, 178.

% Fiir ungebrauchte Zeichen gilt Art. 10 nicht: BGE 64 II 331.

¢ Vgl unten IL

¢7 Vgl. bundesritliche Botschait; a. A. BGE 64 11 329, wonach der iltere Markeninhaber auf
Geliendmachung seiner Rechte verzichten kann und daduré der neve Markeninbaber ohne
Sperrfrist die Marke gebranchen kann, Spoendlin, schweiz. Mitt, 1950, 125 schlicBt daraus,
daB die Sperrfrist nur im Inleresse des Vorgingers ist.

% Zom Beispiel: cession en blanc.
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Wiirde das Amt allerdings Marken anf relative Hindernisse hin priifen, wiirde
sich eine Bestimmang wie Art. 10 eriibrigen.

Sollen gebraudite, geldschte Marken wieder hinterlegt werden, so wiirde dies
durch die generelle Aufrechterhaltung des Art. 10 jederzeit ermoglicht. Wiirde
die Wiedereintragung tdnschend wirken, so wiirde das Amt zum Hiiter der offent-
lichen Interessen.

Durdh eine derartige Regelung glauben wir allen Eventnalitdten vorbauen zn
kénnen.

5. Die Hinterlegung

nnd Eintragung der Marke nach internationalemBRecht

a) Regelung der PVU

Es ist zu betonen, daB die PVU mit den Anderungen, die die Londoner Konfe-
renz gebracht hat, Grundlage der Besprechung ist.

aa) Die Priorititsfrist des Art. 4 PVU

Fiir die Eintragung gemafl PV interessiert erst der Moment der nationalen
Hinterlegung. Durch die Hinterlegung in einem der Verbandslinder wird der
Hinterleger durch Priorititsrechte in allen Verbaudslindern begiinstigt.

Diese Prioritdtsfrist Mduft ab dem Tag der Hinterlegnng einer nationalen Marke
withrend sechs darauffolgenden Monaten und bewirkt eine Frist, in der dem
Hinterleger keine Tatsache, d. h. weder zwischenzeitlich erfolgter Gebranch noch
ebensolche Hinterlegung einer Marke durch Dritte, entgegengehalten werden
kann. .

Bereits erworbene Rechte Dritter, die vor dem Tag der Hinterlegung die die
Prioritétsfrist begriindet, entstandeu sind, werden vom jeweiligen Verbandsland
beriicksichtigt?.

Noch die Haager Fassung der PVU hatte bei Anerkennung der Priorititsrechte
die Rechte Dritter vorbehalten, d. h. die Wirknng der Priorititsfrist erstreckie
sich nur anf Anmeldung (inzwischen angemeldete Zeichen konnten demnach nicht
gefdhrlich werden); dagegen keonnten dem Priorititshegiinstigten inzwischen
entstandene Gebrauchsrechte entgegengehalten werden?,

Die Londoner Fassung der PVU 1934 erweiterte den Kreis der Prioritéisrechte.
Heute kann weder Hinterlegung noch Gebrauch in einem Verbandsland innert
der Prioritits/rist von sechs Monaten dem Begiinstigten schaden.

Die Prioritdtsfrist ist in erster Linie im Interesse des Hinterlegers; dadurch
wird ihm, allerdings in relativ knrzer Zeit moglich, die verschiedenen verwal-
tongstechnischen Schwierigkeiten der Hinterlegung in Ruhe zn erledigen, ohne
daf} ihm inzwischen andere Marken in die Quere kommen.

Daf aber anch indirekt die Interessen der Offentlichkeit durch die Prioritits-
frist gewahrt werden, ist daran za erkennen, dafl durch diese Frist dem Ziel des
Universalitidtsprinzips entgegengearbeitet wird. In je mehr Lindern eine Marke
registriert wird, in je weniger wird sie {wenigstens theoretisch) Anlafl zn Tén-

! Art.4 B PVU.
? Matter, 150; Hisler, 63.



schungen geben kinnen dadurch, daB sie von anderen Markeninteressierten fiir
gleiche oder gleichartige Ware hinterlegt werden kann.

Dadurch, dal noch nicht alle Linder der PVU der Londener Fassung beigetreten
sind, ist die verhandsweite Geltung des hentigen Artikels 4 PVU eingeschrinkt,
was zn unliebsamen Uberraschungen fithren kann 3.

bb) Die Eintragung nach Art. 6 PVU

Der Pariser Unionsvertrag hat zwei Grundsitze, die durch ihre GroBzigigkeit
und ihre liberalen Gedanken begeistern. Erst bei niaherem Durchsehen entdeckt
man, dafl diese Grundsdtze nicht uneingeschrinkt hleiben, dall sie leider von
solchen Bestimmungen eingeengt werden, die bei entsprechender Auslegung, den
Lebensnerv dieser Prinzipien hedrohen.

Es handelt sich um Art. 2 PVU, der jedem Angehérigen eines Verbandslandes
in einem anderen Unionsland dieselben Rechte zukommen laBt, wie sie das Ge-
setz den Einheimischen gewihrt: das Assimilationsprinzip (assimilation de
I'étranger an national). Zndem handelt es sich um das ,telle quelle*-Prinzip des
Art. 6, das jede im Ursprungsland regular eingetragene Fabrik- oder Handels-
marke in allen anderen Verbandslidndern ,,als solche®, d. h. nnverandert znlafit
und schiitzt, unter Vorbehalt der in Art. 6, B PVU genannten Ungultigkeits- oder
Riickweisungsgriinde.

Grundgedanke der Einschrinkungen in Ahsatz B von Art. 6 PVU ist, dafl von
keinem Land, auch nicht anf Grund des telle quelle-Prinzipes, verlangt werden
kann, dal} es Marken anerkennt, die seinem Rechisdenken fremd sind oder gar
gegen seine innere Ordnnng verstoBen?.

Die in Absatz B aufgeziihlten Ablehnungsgriinde stehen im Ermessen des be-
treffenden Landes, d. h. es muB die hetreffende Marke nicht ablehnen, sondern
kann sie (,pourront®) je nach Gutdiinken und Ahschitzung der Lage. verneinen.
Dall Art. 6 B in erhéhtem Mafle bestimmt ist, die sich im Spiel befindlichen
Interessen zn beriicksichtigen und gegeneinander abzuwégen, wird man bei der

Durchsicht erkennen,

Warum es im Rahmen der PVU zn einem telle quelle-Prinzip kam, wird erst
verstandlich, wenn wir bemerken, dafl hei der Redaktion der PVU eine einheit-
liche Definition des Markenbegrifles fehlte, und daf fast jeder Staat eine andere
Ansicht iiber das hatte, was er als Marke hetrachtete. (Die Schweiz anerkannte
z. B. zu Zeiten der Unionsgriindnng noch keine Wortmarken.) Seither diirften
sich die Ansichten iiber den klassischen Markenbegriff (Fabrik- und Handels-
marken} einander genihert haben; doch schon wieder drohen Meinungsverschie-
denheiten, z. B. durch das Auftanchen der Dienstleistungsmarke.

Eine allgemeingiiltige Markendefinition, die erstens das telle queile-Prinzip weit-
zehend seiner Lebensberechtigzung herauben® und zweitens willkommene Klar-
heit und Sicherheit in die Rechtsheziehungen der Staaten untereinander bringen
konnte, fehlt.

3 Pointet, cours.

4 Einc véllige Einheit in Eintragung und Schutz in allen Lindern der Union wird solange
unméglich sein, als die einzelnen Lénderautonomicn bestchen bleiben: PT 1942, 28 février,
5 Massoa, 25.
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Fortschrittlichen Landern, die z. B. der Dienstleistungsmarke im nationalen Recht
den Weg geebnet haben, wird, dank der Fassung des Art. 6 PVU nnd trotz des
telle quelle-Prinzips, dicse abgelehnt®.

Beier-Reimer 7 schreiben iiber die Einfijhrung einer Markendefinition im Rahmen
der PVU: ,der sich immer stiarker ausdehnende und ineinandergreifende Welt-
handel verstarkt das Bediirfnis, im Bereich aller Staaten eine Marke benutzen zu
kénnen®. Dieses Bediirfnis lieBe es deshalb geboten erscheinen, mindestens im
Bereich der PVU einheitliche Grundsitze fiir die Schutzerlangung einer Marke zn
bekommen®, Beier-Reimer machen deshalb den Vorschlag folgender Definition:
wledes Zeichen oder sinnlich erfafbare Mittel, das geeignet ist, Waren, Erzeug-
nisse oder Dienstieistungen natiirlicher oder jnristischer Personen von den
Waren, Erzeugnissen oder Dienstleistungen anderer zn unterscheiden.”

Der KongreB in Washington 1956 hat jedoch die Frage ,,fant-il introduire dans
la CP (Convention de Paris) une définition de la margne?“ folgendermaBen be-
antwortet: ,Le Congrés estime qu'il n’est pas opportun, en Pétat, d’introduire
dans la CP une définition générale de la marque. Le Congrés charge le Comite
exécntif de procéder a une étnde comparative de la notion de la marque dans les
différents pays* 19, Gleichzeitig machte der KongreB den Vorschlag, die Dienst-
leistungsmarke der Fabrik- und Handelsmarke gletchznsteilen und zn priifen, in
welchen Artikeln der PVU diese Gleichstellung erwihnt werden muf !!. Der Vor-
schlag des internationalen Bureau!? in bezng auf Anderung von Art.6 PVU
geht, trotz ablehnender Haltung des Kongresses in Washington dahin, eine all-
gemeingiiltige Definition der Marke anfzustellen, mit der Begriindung, dafl da-
mit Ordnung und Klarheit in den lange umstrittenen Text kommen wiirde.

Wir sind der Meinung, daB durch Gleichstellung der Dienstleistungsmarke mit
den Fabrik- und Handelsmarken den heutigen Erfordernissen entsprochen wiirde
und sich deshalb z. Zt. eine Definition der Marke {die immer die Gefahr in sich
birgt, da man sich zu schr beengt) anf internationaler Ebene eriihrigt. Zndem
gind wir der Anfiassung, dal} bei einer, dem Geist der Union entsprechenden,
grofziigigen Auslegung des telle quelle-Prinzips, einer Eintragung von anderen
Marken als Wort- oder Bildzeichen nichts in den Weg gelegt werden diirfte.

Nachdem der Grundsatz des telle quelle-Prinzips in Art. 6 Absatz A besprochen
wurde, wenden wir uns den Vorbehalten des Absatzes B zu. Absatz B, Ziffer 1

8 Das dsterreichische Patentamt hat z. B. in Hinsicht auf Art. 6 PVU festgestellt, (GRUR 1956,
371 Ausl. T) daB die PYU in der heutigen Fassung sich nicht auf Dienstleistungsmarken
crsireckt, wesbalb eine Abiinderung der PVU empfohlen wird (so auch GRUR 1955, 439). Das
Patentamt fithrt dazu aus: , Art, 6 spricht ausdriicklich von Fabrik- nnd Handclsmarken, und
Art. 7 und 9 PVU ausdriicklich vom , Erzeugnis® (produit} das mit der Fabrik- oder Handels-
marke belegt sein soll. Reimers extensive Auslegung von ,Ware* (Reimer, 9) ,,Waren sind
alle Sachen und gewerbliche Erzengnisse zu deren Schutz die Eintragong eines Warenzeichens
geeignet erscheint” wird abgelehnt., Abgelehat wird auch sein Hinweis, daff es Sache des
Patentamtes sei, die richtigen Grenzen der Eintragharkeit zu finden, wobei im Intcresse schuiz-
wiirdiger gewerblicher Betiitigung aller Art, das Amt nicht engherzig sein darf. Weiter fiihrt
das Amt zus: ,,Trotz allfilliger Zulidssigkeit von Dienstleistungsmarken im Ursprungsland
kann man sich zum Zwecke der Registrierung dieser Marke in Osterreich nicht anf die PVU
oder das MMA berufen.®

7 GRUR 1956, 156.

& Ahnlich Ladas, 536.

¢ Masson, 115,

10 P 1956, 145 fi.

" GRUR, 1956, 427.

2 Propos. en vue de la Confér. de Lisbonne, 46 ss.
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wahrt die bereits entstandenen Rechte Dritter in dem Land, wo um Schniz nach-
gesucht wird. Im Zweifel ist es nicht entscheidend, ob diese Rechie eingetragen
sind, oder nicht.

Absatz B, Ziffer 2 bezieht sich anf Zeichen, die jeder Unterscheidungskraft ent-
behren, im Land wo um Schntz nachgesncht wird, Sachbezeichnnng sind oder
Freizeichen geworden sind. Dieser Abschnitt diirfte Art. 3 Absatz 2 und Artikel 6
Absatz 1 MSCHG entsprechen, denen znfolge sich eine zum Eintrag kommende
Marke hinreichend von anderen Marken zu unterscheiden hat und einem Ein-
zelnen nicht Schntz an einer Bezeichnung gegeben werden kann, die im Gebranch
aller steht.

Absatz B, Ziffer 3 besagt, dal Marken, die gegen die gnten Sitten oder die
&ffentliche Ordnung verstoBen, vor allem solche, die geeignet sind, die Offent-
lichkeit zu tauschen, zuriidkgewiesen oder fiir nngfiltig erklgrt werden kénnen.

Was unter 5ffentlicher Ordnung und guten Sitten verstanden werden solite, gab
zu lebhaften Disknssionen AnlaB, obwohl alle Delegationen derselben Meinnng
waren, daf die beiden Begriffe eingefithrt und solche Marken vom betreflenden
Land abgelehnt werden miiBten 3, Einige Landervertreter waren der Meinung,
daBl man im Gesetz selbst eine Definition der Begrifie bringen sollte. Dem wider-
setzten sich aber die meisten Staaten mit dem Hinweis, beide Begriffe wiirden
von den einzelnen Lindern mit einigem Unterschied ansgelegt und eine Auf-
zihlung bestimmter Anwendungsfélle wiirde die Staaten in ihrer freien Ent-
scheidung hindern ', Der Einwand eines Delegierten, dal bei extensiv ausleg-
haren Begriffen ein Land ohne weiteres eine Marke ablehnen kénnte, nur weil
sie nicht genau den Bestimmungen des Gesetzes entspriche, fithrte zum SchluBsatz
in B Ziffer 3. Dieser besagt, daB eine Marke nicht deswegen als gegen die 5ffent-
liche Ordnnng verstoBend angesehen werden kann, weil sie nicht einer Vorschrift
des Markenrechts entspricht, es sei denn, daBl diese Besimmnung selbst die 6ffent-
liche Ordoung betrifft ',

Was unter offentlicher Ordnuong zn verstehen ist, enischeidet nun allein das
nationale Recht 18,

Ein VerstoB gegén die guten Sitten kann meistens nicht schon von vornherein
festgelegt werden, sondern wird von Fall zn Fall entschieden werden miissen '7.

13 Aetes de la Conférence de Washingion, 1911, 93; Ladas, 618 .

M Actes de Ia Conférence de Washington, 93.

15 GRUR 1942, 429: RG 150, 238.

Wie schwer es war, die gegensitzlichen Auffassungen in Einklang zu bringen, crhellt z. B,
daB Frankreich den Begriff der dflentlichen Ordnung nnd deren Stérung anf das unbefugte
Anbringen von Hoheitszeichen beaschrinkt haben, wihrend Deulschland die Stérung der
dffentlichen Ordnung darauf ousgedefint haben wollte, ebenfalls wenn eine Marke gegen die
guten Sitten verstoBi, Das RG definiert in 80, 221 die guten Sitten als das Rechtsgefiihl aller
billig und gerecht denkenden Menschen. IN RG 60, 296 hat das RG einen Versto gegen die
guten Sitten dann angenommen, wenn der Unterschied zwischen den staatspolitischen und
sozinlen Anschauungen, auf welchen das fremde Recht und das konkurrierende deutsche
Recht beruht, so erheblich ist, deB die Anwendung des auslindischen Rechts dirckt dic
Grundlagen des deutschen staatlichen oder wirtschaftlichen Lebens angreifen wiirde.

1% Marken, die wohl allgemein gegen die dffentliche Ordnung verstoBen, sind z. B.: , Hitler®,
wRevolution® oder aber auvch Marken die Bilder von Stastsoberhdnptern tragen; Ladas, 536 ff.
17 Einc Marke ist z. B. dann gegen die guten Sitten, wenn sic unmoralische Worte oder Ab-
bildungen trigt, tiuschend wirkt, Argernis erregt, anstéBig wirkt oder zu unmoralischen Ge-
dankcn AnlalB gibt.
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Der Gesuchsteller braucht anf keinen Fall iiber die Sittenwidrigkeit seiner Marke
im Bild zu sein, ausschlaggebend ist allein das Durchschnittsempfinden des

Volkes 18,

Eine Marke, die an sich schutzfiihig ist, kann in Verbindung mit einem Produkt
sittenwidrig werden. {Art. 7 PVU sagt jedoch, daBl die Natur eines Erzeugnisses,
fiir welches die Marke bestimmt ist, auf keinen Fall die Eintragung der Marke
hindern darf.) Die Konferenz von London hat, um einer Kinfertiuschung so gut
wie moéglich vorzubeugen, und um der Verschiedenheit der Begriffsauslegung
durch die Lander Sorge zu tragen, die Kaufertduschung neben der offentlichen
Ordnung und den guten Sitten gesondert erwithnt . Frankreich stellte sich gegen
eine derartige Erwiihnung mit der Begriindung, dieser Zusatz kinnte von den
verschiedenen Léndern erneut zum Anlafl benutzt werden, an sich schutzfiahige
Marken von der Registrierung auszuschlieflen. Der Zusatz wurde jedoch von
der Kommission mit 23 gegen 4 Stimmen, hei einer Enthaltung, fiir gut ge-
heiflen.

Das Verbot der Benutzung &ffentlicher Zeichen hat in Art.6 noch besondere Er-
wihnung gefunden.

Ziffer 3 von Absatz B entspricht Art. 3 MSCHG und steht im Dienste der Offent-
lichkeit. Dieser Absatz ist offensichtlich mit dem Ziele entstanden, den sich im
Spiel befindlichen Interessen méglichst gerecht zu werden und die Interessenlagen
so gerecht wie maglich abauwigen, vor allem Tauschungen zu verhindern.

Obwohl der internationale Gesetzgeber spiirbar bemiiht war, alle Interessen zu
wahren, werden Befiirchtungen lant, die vielen Ablehnungsgriinde des Absatzes B
konnten den ganzen telle quelle-Grundsatz gefahrden.

So meint Masson, 76 die Worte ,,pouvant servir® in Ziffer 2 von Absatz B kénn-
ten die Lander dazu verleiten, die Marke ,,in abstracto® d. h. ohne den tatsiich-
lichen Bediirfnissen Sorge zu tragen, zu beurteilen®°,

Es wird deshalb von Lehre und Rechtsprechung gefordert, daff die Vorbehalte
des Absatzes B in zuriickhaltender Weise und vor allem in Ubereinstimmung mit
dem liberalen Grundgedanken der Union ausgelegt werden?!. Ein neuerer Ent-
scheid eines amerikanischen Gerichtshofes bringt zum Ausdruck®?: ,.Selon la
régle en usage, nous devons interpréter la Convention de fagon Iihérale, afin de
donner effets aux intentions qui I’'animent, Méme lorsque une disposition de la
Convention peut équitablement faire "objet de deux interprétations, I'une restreig-
nant, l'antre amplifiant les droits qui en découlent. il convient de donner la
préférence a l'interprétation la plus lberale.®

Die Vorbehalte der Ziffer 3 von Absatz B kommen unserem Wunsch nach weit-
gehendstem Publikumsschutz entgegen. Allerdings darf dieser Schotz durch ent-
sprechende Auslegung nicht so weit getrieben werden, daB er ein Vorwand wird,
um vnwillkommene Marken vom Eintrag fernzuhalten. Dafl dadurch die Be-
zichungen der einzelnen Siaaten zueinander empfindlich gestért werden und der

8 Masson, 78; RG 66, 236.

18 Actes de la Confér. de Londres, 184ss.

® Es kommt nicht darauf an, daB ein Zeichen eine Marke scin kann, diese Frage diirfic im
Ursprungsland entschieden worden scin, cntscheidend ist, ob eine Marke als solche im be-
treffenden Land fungieren kann: Hartmann, 9; BGE 63 11 123; 73 IT 131.

! PI 1952, 61; Hasler, 83.

2 P[ 1956, 53.

3 BGE 70 1 299; Actes de la Conférence de Londres, 207 fi.
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Sinn der Unicn in ein Nichts zusammensinken kann, erhellt, und es ist darum
der Wunsch von Lehre und Rechtsprechung, dall die Auslegungen so liberal und
loyal wie moglich erfolgen mégen.

Bei Erncuerung einer Marke kann diese wieder, wie bei der ersten Eintragung,
von der zustindigen Stelle anf Hindernisse gepriift werden. Auch hier gilt, daB
sich vor allem die Anschanung iiber die guten Sitten, usw. im Laufe der Schuta-
jahre &ndern kenn, was gegebenenfalls zu Schutzverweigerung fihrt 28,

b} Regelung nach dem MM A

Das Madrider Abkommen bringt eine verwaltungstechnische Erleichterung der-
art, dal} eine Marke, die in anderen Lindern als im Ursprungsland eingetragen
werden soll, durcdh Vermittlung der nationalen Verwaltung, beim internatio-
nalen Bureau in Bern registriert wird. Das internationale Bureau sorgt dafiir,
dal} die dem Abkommen angehérigen Lénder benachrichtigt werden. Der Ein-
trag bei diesem Amt ist vom Eintrag im Ursprungsland abhéngig. Die Prioritits-
frist des Art. 4 PVU gilt auch hier.

Der besondere Verdienst des MMA ist, daB durdch eine einzige Eintragung (anfer
der im Ursprungsland) beim Amt, das Zeichen in so viel Landern geschiitzt wird,
als dem Abkommen angehoren2t. Der Schutz ist der gleiche, wie wenn die Marke
direkt bei jedem einzelnen Land hinterlegt und eingetragen worden wire (da-
durch wird Geld und Zeit gespart}, allerdings tritt er im allgemeinen erst nach
einer Priifung ein. Zu dieser Priifung hat das betreflende Land ein Jahr Zeit®,
Die Priifung erfolgt gemiB den Bedingungen in Art. 6 PVU. Werden innert
eines Jahres keine Beanstandungen laut, wird die Marke als unbeanstandet be-
trachtet und gilt als geschutat.

Die Verschiedenheit der Priifungsverfahren bringt es mit sich, daB die Prifung
oft langer als ein Jahr dauert, Das internationale Bureau hat deshalb eine Ein-
richtung geschaffer, wonach es provisoriscdhe Schutzverweigerungen (refus provi-
soire) oder vorldufige Beanstandungen (avis suspensif} innert einem Jahr ent-
gegennimmt, Erfolgt kein Widerruf derselben, so gilt die Marke als beanstandet
und im betreffenden Land fiir uneintraghar 2.

Nach Eintrag beim Amt wird die Marke im offiziellen Organ des Amtes ,Les

marques internationales® veroffentlicht.

Durch Wegfall des zugrundeliegenden Schutzes der nationalen Marke?? enthehrt
die internationale Marke ihrer Grundlage und ihr Schutz entfillt28, Die inter-
national registrierte Marke fiihrt demnach ein von der im Ursprungsland regi-
strierten Marke abhiingiges Leben im Gegensatz zu den in verschiedenen Lin-
dern direkt registrierten Marken nach Art. 6 D PVU.

Durch die Priifung der Marke gemiB Art.6 PVU, bleiben die Ablehnungs-
riinde die gleichen wie bei einer nationalen Eintragung. Das Interesse der
flentlichkeit und seine geniigende Wahrung ist daher in jedem Land, anch bei

der internationalen Markenregistrierung, gesichert.

B¢ Zur Zeit 19 Vertragslinder. Am 10, September 1956 trat die Tiirkei aus. Die angelsichsi-
schen Linder gehoren dieser ,union restreinte” nichi an.

¥ Ar. 5 MMA.

* Hisler, 95.

7 Sei es durch nationalen ProzeB, Versiumung der Wiedereintragung usw,

% Art. 6 MMA.
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1. DIE MARKENRECHTSUBERTRAGUNG UND DIE
WAHRUNG DER INTERESSEN DER OFFENTLICHKEIT

1. Nationale Regelung: Art. 11 MSCHG

a) Allgemeines

Die Marke, einmal fiir einen Inhaber registriert, braucht nicht immer in seinen
Hénden zu bleiben, sondern kann z. B. iibertragen werden.

Die Ubertragung besteht darin, daf} eine Marke, durch Vertrag, vom urspriing-
lichen Inhaber auf den neuen Erwerber iibergeht und zwar mit sémtlichen Rech-
ten und Pllichteu, die sich aus dem Markenbesitz ergeben?. Der Erwerber tritt
an die Stelle des urspriinglichen Markeninhabers. Moglich ist eine partielle Ab-
tretung, d. h. der Abtretende verzichtet z. B. auf das Markenrecht in einem be-
stimmten Land, wihrend es fiir andere Linder, wo die Marke auch eingetragen
ist, in seinem Besitz bleibt2.

Eine regionale Aufteilung des Markenrechtes innerhalb der Schweizer Grenzen
ist nicht méglich; entweder wird das fur die ganze Sc‘hwelz entstandene Recht
libertragen oder es bleibt beim alten Inhaber 3,

Fraglich und sehr umstritten ist, wie das Markenrecht iibertragen werden mul3.
Die in der Schweiz und Deutschland herrschende Praxis hilt starr am System
der Mitibertragung des Geschaftshetriehes fest. In den angelsichsischen und
romanischen Lidudérn dagegen, kanu die Marke ohne den dazugehbrigen Ge-
schiftsbetrieb iibertragen werden. (Ein System, das sich in jahrzehntelanger
Ubung bewihrt hat.)

Die Frage, ob Ubertragung des Markenrechtes mit oder ohne Geschiftsbetrieb,
ist nicht nur eine Frage der Theorie (was angenommen werden kénnte, wenn
man die zahllosen pro- und conira-Stellungnahmen verfolgt), sie ist vor allem
eine aktuelle Frage der Praxis. Diese fiihlt sich einerseits durch die mitteleuro-
paischen Systeme der gebundeuen Ubertragung bei der freien Entwicklung ge-

hemmt, andererseits ist sie darau interessiert, daB die Kédufer nicht durch [reie
Uhertragung getiuscht und dadurch allen Markeu gegeniiber in berechtigtes
Miltrauen gedringt werdeu.

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, die bisherigen Systeme der gebundenen
und freien Ubertragung zu beleuchten, die erhobenen Forderungen iuteressierter
Kreise zu priifen uud dazu Stellung zu nehmen, welches der beiden in der Praxis
erprobten Systeme den Interessen der Kaufer besser Rechnuung tragen.

Bis zum Jahre 1939 hatte das schweizerische MSCHG allein die Bestimmung des
Art. 11 MSCHG, der die Markeurechtsiibertragung nur mit dem Geschiftsbetrieh
zulieB. ,,Die Cession einer Marke ohne Geschift gibt leicht zu Tauschungen An-
laB*, dies fiihrte die Botschaft vom 31. X. 18794 zu Art. 11 aus.

Durch Einfiihrung eines, die gebundene Ubertragung einschrinkenden Artikels 6
quater in die Pariser Union 1934, war eine Revision des schweizerischen Ge-
setzesartikel nétig geworden®. Eine Revision am 22. V1. 1939 ergiinzte Art. 11

1 Roubier, 535.

2 Arl. 6 quater PVU.

3 BGE 63 11 125; 78 II 165.

4 BBI 1879 III 719, insbes. 724.
* BGE 75 I 340.
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MSCHG insofern, als nun bei der Erstreckung des Geschifies itber mehrere Lin-
der, die Ubertragung des in der Schweiz gelegenen Geschiftsteiles zur Uber-
tragung des Markenrechtes fiir die Schweiz geniigte. Diese Erleichterung erfolgte
allerdings unter dem Vorbehalt, daB das Publikum dabei nicht getiuscht wird %
Gleichzeitig wurde eine Ubertragung der Marke durch Teilung der Warenliste
ermdglicht, mit dem Vorbehalt, daB die abgetretenen Waren von den, dem
Markeninhaber bleibenden, ginzlich abweichen und keine Publikumstdusdung
erméglicht wird.

Abgesehen von den oben genannten Erleichterungen hélt das MSCHG nach wie
vor streng an der gebundenen Ubertragung, d. h. %bertragung nur mit Geschifts.
betrieb, fest?.

b) Griinde, die einer freien Ubertragbarkeit entgegenstehen kimnen
aa} Die Rechtsnatur des Rechts an der Marke
aaa) Die Personlichkeitsrechtstheorie von Kohler

Diese Theorie fufit auf Erfahrungen und Erkenntnissen der Mitte des letzten
Jahrbunderts und hat ein nicht mit Geld bemeBbares Recht zugrundeliegen. Ein
Handwerker oder Hindler nahm sich ein Zeichen, das im allgemeinen als sein
Zeichen bekannt wurde. Kohler faBte das Ergebnis im Satz zusammen: ,,Nicht
das Zeichen soll der Personlichkeit helfen, sondern die Person soll durch das
Zeichen hindurch zur Geltung kommen* 8. Kohler sieht demnach in der Marke
eine Abart des Nameus, ein Mittel, das zur Individualisierung der Persoulichkeit
verhilft. Die Folgerung dieser Auffassung ist, da die Marke das Schicksal ihres
Inhabers teilt, daB sie weder abgetreten noch vererbt werden kann®. Kohler
merkte bald, daB diese Auffassung des Rechts an der Marke, nicht den Bediirf-
nissen des wirtschaftlichen Lebens gerecht wurde. Er nahm deshalb eine Uber-

¢ BGE 751 340.

1 Eine Ausnahme zuo Art. 11 MSCHG wollen bestimmte Autoren, Schwank, 63 ff, BGE 751
340 Pointet, problémes, 87, in Art. 6bis schen, wo eine freie Uberiragung zwisdhen wirt-
schaftlich eng verbundecnen Unternehmen erlavbt ist. Art. 6 bis spricht nur von ,hinter
legen“. Wie wir oben geschen haben, liegt in einer Ubertragung der Verzicht des Uber-
tragenden auf das ihm enistandene Markenrecht. Ein derartiger Verzicht ist vnserer Ansicht
nach Art. 6bis nicht zu entnehmen. Aus Art. 6bis geht im Gegenteil klar hervor, daB eine
Marke von mchreren, eng wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen gleichzeitig
benutzt werden kann.

Deshalb mecinen wir, dafl in Art. 6 bis mchr ein Verzicht des crsten Markeninhabers auf
Pratest (gestiilzt auf Art. 6, Absatz 1 und Art. 3 Absatz 4 MSCHG) gcgen eine gleiche
Marke, fernerhin eine Anweisung an den Richter derartige Marken zu dulden (Matter, 121),
liegt.

Auch die nidhere Deutung des Art. 6 bis und seiner Ziele durch BGE 75 1T 340 ff stdrkt uns
in unserer Auffassung, dal Art. 6 bis nicht als Lockerung des strengen Grundsatzes von
Art. 11 MSCHG gelicn kann. Das BG fiihrt dort aus, der nationalritliche Referent habe in
Betrach:r gezogen, daB der neucre Markeninhaber sich anf den dlteren Gebrauch des ersten
Markeninhabers berufen kinne usw. Bei einer Markeniibertragung, sei e¢s mit oder ohne
Geschiift, ist cs aber gar keine Frage, ob sich der Erwerber auf den &lteren Gebrauch be-
ziehen kann oder nicht, denn er iibernimmt die Marke mit allen Rechten und Pflichten. Das
heiBit bei der Markeniibertragung bestcht nach wie vor nur ein Recht an der Matke, nur dal
dicses Recht den Berechtigten gewedhselt hat, bei der Konzernmarke des Art. 6 bis aber
kinnen mehrere Rechic an einer Marke nebeneinanderstehen.

DaB nun die Bestimmung des Art. 6 bis in die ciner Quasiverbandsmarke vmgedeutet wird,
wie BGE 75 1 340 {f. vermuten l#8t, ist zu bestreiten. Troller, schweiz. Mittcilungen 1956, 49.
(Dies wird bei den Erléuterungen iiber die Lizenz niher besprochen.) In Frage kime bicr
keinc Ubertragung des Markenrechts, sondern giinstigenfalls eine Teilung desselben.

& Kohler bei Hediger, 38; Sandreuter, 30.

® Unlisbarkeit des Rechtes von der Person des Inhabers.
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tragung des Markenrechtes an; er konstruierte diese Ubertragbarkeit indem
er [olgerte, ein Teil der Personlichkeit wiirde im Unternehmen anfgehen, so dall
das Markenrecht als Personlichkeitsrecht dem Schicksal des Unternehmens fol-
gen kann?C.

Unter dem Kohlerschen Einflnf betrachtete das BG das Recht an der Marke als
Personlichkeitsrecht nnd brachte dies in zahlreichen Entscheiden, trotz manchem
Widerspruch der Lehre, zum Ansdruck!'. Heute noch hat das BG diese Theorie
nicht endgiltig anfgegeben. So entschied es z. B. in BGE 70 11 111, daf die
Marke eine Erscheinungsform von des Inhabers wirtschaftlicher Persénlichkeit
sei und als solche den Schutz des Gesetzes geniefle, das dieses der Persinlichkeit
zukommen laft.

Durch die Aufgabe des Universalititsprinzips ' hat die Theorie des Persénlich-
keitsrechtes einen empfindlichen Schlag erlitten, doch nimmt das BG, wie wir
oben gesehen haben, das Recht an der Marke immer noch als ein dem Persén-
lichkeitsrecht znmindest verwandten Recht, an.

Das RG hat sich dagegen seit dem Entscheid vom 20. September 192713 ans-
driicklich ven: der Personlichkeitsrechtstheorie distanziert.

Die Aunffassung Kohlers entspricht nicht mehr der Forderungen der heutigen
Zeit . Schon bei Entstehung des Markenrechtes bemerkt man, daB es sich meist
unabhéngig von einer bestimmten Person vollzieht; dafl bei Unternehmen grofien
und grofiten Stils, wie sie hente u. a. iiblich sind, die Person eines einzelnen,
mag sie auch noch so gravierend wirken, nicht mehr allein den Ansschlag fiir
die Bedeutung einer Marke gibt, daf} ihr also der hichstpersinliche Charakter
abgeht. Der Ruf eines mit einem Warenzeichen versehenen Fabrikates kann
wohl noch von einer Person bestimmt werden, es ist aber anzunehmen, daf} das
heute nicht mehr der Regelfall ist. An Stelle der Person stehen mehr oder weniger
automatisierte Betriebe, grofie Organisationen, und nur noch ein Teil der Per-
sonlichkeit macht sich im allgemeinen in einem Betriel kenntlich 5.

Es ist heute fast vollig nnbestritten, dall das Markenrecht Geldwert hat, daB
seine Verletzung unmittelbaren, materiellen Schaden nach sich zieht, der in Geld
ersetzbar ist, Eine Verletzung des Personlichkeitsrechtes zieht jedoch nicht un-
bedingt unmittelbaren pekuniéren Schaden nach sich und eine Entschadigung in
Geld wird meist nor ans praktischen Griinden anerkannt'®. Dieser letzte Einwand
diirfte das Markenrecht zum Vermégensrecht stempeln.

bbk) Die Theorie des geistigen Eigentums von Ponillet

Diese Theorie wurde nrspriinglich von Pouillet, in Frankreich, vertreten und
stiitzt sich anf die ,déclaration des droits des hommes* von 1793 '7, die be-
stimmt; ,,Le droit de propriété est celui qui appartient & tout citoyen de jonir
et de disposer a son gré de ses biens et de ses revenus du [rnit de son travail et

¥ Sandreuter, 211

11 90 11 1048; 26 II 650; 63 IT 125; 26 II 650: ,Die Marke bezeichnet eine Ware als von
ciner bestimmten Personlichkeit ausgehend ... Dieses Individualrecht ist nichi an ein be-
stimmtes Territorium gebunden, es ist seiner Natur nach nicht national, sondern universal,
12 BGE 63 IT 125.

13 RG 118, 80.

1% Reimer, 5; Miiller, 4; Hediger, 38; Sandreuter, 26.

13 Hediger, 38.

Sogenannte ,,Genugtuung®.

17 Sandreuter, 41.
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de son industrie.” Die Marke wird als dingliches Recht aufgefat (propriété in-
dustrielle) und derjenige, der in ihrem Besitz ist, hat auch freie Verfiigungsmacht
iiher sie. Es erklart sich aus dieser Theorie, die anch heute noch in der fran-
zosischen Doktrin wie in der Rechtsprechung vorherrscht, daB der Ubertrag-
barkeit der Marke ohne Betrieb, keine Schwierigkeiten gemacht werden 8.

Da das schweizerische Obligationsrecht Eigentum nur an Sachen znléBt!®, kommt
dieser Theorie fiir nnsere Besprechung keine weitere Bedentung zu,

cee) Die Theorie des Immaterialgiiterrechts

Der Begriff der Immaterialgiiterrechte stammt von den dentschen Pandek-
tisten 2, Diese 1mmaterialgiiterrechte stehen den dinglichen Rechten nahe und
sind subjektive, ausschlieBliche Verwehrungsrechte an immateriellen, geldwerten,
auBerpersonlichen Giitern. Sie enthalten ein passives Element des Schutzan-
spruches und ein aktives des Gebranches?!, Die Immaterialgiiterrechte sind Ver-
migensrechte, d. h. geldwerte, mit Geld bemefibare Rechie, die wegen ihres ob-
jektiven Nutzwertes ithertraghar, vererblich und verzichtbar sind 22

Die Immaterialgiiterrechte als sclche, haben in der Rechtsordnung keine beson-
dere Regelung erfahren. Stellung und Rechtsfolgen werden deshalb in Spezial-
gesctzen geregelt 23,

DaB das Markenrecht ein immaterielles, vermogenswertes, auBerpersénliches Gut
ist, kann angenommen werden. Es kommt nicht das Zeichen, d. h. das Marken-
bild als solches in Betracht, sondern die Wirkung dieses auf seine und in seiner
Umwelt, und zwar die gewiinschte, geldwerte Wirkung?%. Fiir den Nachweis
eines Vermogensrechtes geniigt die Tatsache eines Geld- und Nutzwertes. Dall
beide Werte bei der Marke verhanden sind, beweist die enorm hohe Bewertung
von Marken wie z. B. Aspirin, Oméga, Mercedes nsw.?5. Aber nicht nur solche
Marken besitzen einen wirtschaftlichen, mit Geld bemeflbaren Wert; diese Mar-
ken kénnen nur am hesten als Beweis dienen fiir die Wandlung decr Bedentung
der Marke im wirtschaftlichen Leben,

Die Entstehung des Markenredhtes ist an das Vorhandensein eines Betriebes ge-
kniipft. 1st das Recht an der Marke entstanden, so kénnte es, der Rechtsnatur
nach, jederzeit und unabhiingig vom Betrieb iibertragen werden, denn die Marke
ist ein selbstindiges, wirtschaliliches Gut und, so fithrt Treller, 21 aus: ,.die
Reklamewirkung und damit der Umsatznutzen kénnten ohne weiteres einem
anderen vermittelt werden, dessen Waren mit der Marke diesselbe Gunst er-

18 Roubier, 53511,

1 Art. 641 OR.

0 Hediger, 43 ; Sandreuter, 35.

I Biirgi, W und R 1950, 82 ff,

t Sandreuter, 51:; Martin-Achard, 31ff; Hediger, 43f1; Miiller, 12; Reimer, 13; Pointet,
cours. '

8 DaB es innerhalb der lmmaterialgiiter wiederum Unterscheidungen gibt, wissen wir, wenn
wir uns daran erinnern, daB fiir Patente, Muster und Modelle cin geistiges Prodokt beson-
derer Originalitét vorbanden sein muB (Raduner, 58).

M Troller, 28; er hezeichnet dort diese Wirkung als ,,wirtschafilichen Umsatznutzen®, Hierin
liegt auch der Unterschied zwischen Firma und Marke. Die erstere hat in der Regel den
Zwedk ein Unternehmen zn kennzeichnen, es zu benennen; die Marke jedoch soll durch die
besondere Kennzeichnung und das dadurch bedingte Herausheben der Ware aus der Ano-
nymitét einen wirtschaftlichen Mehrwert, cinen geldwerten Vorteil bringen. Schwank, 31.)

23 Sandrenter, 48.
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fahren wiirde, die das Publikum demjenigen des urspriinglichen Trigers zu-
wandte 8. Die Marke ist jedoch kraft Gesetzes an den Betrieb gebunden, und
zwar mit Riicksicht auf allfillige Tiduschung des Publikums, das iber die Her-
kuuft der Ware getiiuscht werden kénnte??.

Fast die gesamte Dokirin hat sich dem lmmaterialgiiterrecht als der Rechtsnatur
des Rechtes an der Marke angeschlossen 8. Das heute fast allgemein anerkanute
Immaterialgiiterrecht diirfte sich unter dem EinBub des sich immer mehr anderu-
den Charakters der Marke und ihrer immer gréBer werdenden Bedeutung als
wirtschaftlicher Faktor im Wirtschaftsleben durchgesetzt habeu.

Leider besteht zwischen Doktrin und Rechtsprechung immer noch groBe Mei-
nungsverschiedenheit, da sich die letztere immer noch nicht zv der villigen An-
erkennung des Markenrechtes als Tmmaterialgiiterrecht entschlieen konute.
Eine baldige Meinungsinderung des BG bleibt zu erhoffen.

ddd) Die Theorie der ,,droits de clientéle® von Ronbier

In neuerer Zeit entwickelte Roubier (Frankreich) die Theorie der Rechte an
der Marke als ,,droits de clientgle®. Dazn fiihrt er aus®: ... . si nous entrepre-
nons de rechercher quelle est I'utilité économique de ces droits, la réponse ne peut
étre douteuse: ils tendent tous i la conquéte de la clientéle, scit pour wn bien
immatériel, soit & Paide d’un bien immatériel.“ ... ,le eontenu patrimonial des
droits envisagés est: il s’agit. grice a une entreprise sur la clientéle d’obtenir des
bénéfices daus la concurrence économique.“ 105: ... Clest ainsi que les
wvalenrs* dans la vie économique se définissent par la somme de clientéle
qu’elles représentent.”

Die Theorie Roubiers bringt, unserer Meiuung nach, keine nenen Gesichtspunkte
in die Anschanung iiber die Rechisnatur der Marke, sondern versucht den Zweck
der Marke in ihrer Benennung zu erfassen.

bb) Die Funktionen der Marke
aaa) Herkunftsfunktion

Wir haben gesehen, dafl im Prinzip die Marke der Rechtsnatur nach frei iiber-
tragbar wire, daB die freie Ubertragbarkeit jedoch an der gesetzgeberischen
Bestimmmng des Ari. 11 MSCHG scheitert.

DaB dadurch die Anforderuugen der Wirtschaft empfindlich verletzt werden
kénnen, erhelli, wenn man bedenkt, daf} die Marke z. B. bei eingetretenem Kon-
kurs, von den Glianbigern nicht ohne Betrieb verduBlert werden kann. Eine viel-
leicht wertvolle Marke bleibt gezwungenermalflen ungeniitzt, wird zum Nicht-
gebrauch verurteilt. Tnvestiertes Vermogen geht verloren, der Wert der Marke

# a. A. Spoendlin, schweiz. Mitt. 1950, 125.

27 Art. 11 MSCHG; Schwank, 29; Hediger, 43; Troller, 157; GRUR 1948, 27; 1949, 65;
BGE 50 11 84; 58 IT 180; 75 I 340.

2 GRUR 1901, 102, Alexander-Katz; Reimer, 13, 211; Pointet, problémes, 79; Reimer, Nene
Wege, 6; GRUR 1929, 23, 1say; Sandreuter, 34, 53; Falb, 37, 53; Simon, 9; Troller, 62;
Martin-Achard, 25; Miiller, 12; Raduner, 56; von Biiren, NZZ 23. 8. 48; Matter, 41; David,
Art. 1 N 35; a. A, BGE 70 I1 110; 72 11 423; usw.

2¢ Roubier, 104,
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kann nicht ausgeniitzt werden, die Marke verschwindet vom Markt. Erst nach
fiinf Jahren3®® kann das Zeichen wieder von einem Interessierten unentgeltlich
beniitzt werden, aber dann diirfte sie ibren wirtschaftlichen Wert verloren
haben 3t,

Art. 11 MSCHG hat seine Grundlage in der gesetzlichen Funktion der Marke 2,
namlich in der Herkunftsangabe. Nach Art. 1 MSCHG dient die Marke zur Un-
terscheidung oder zur Feststellung der Herkunit von Waren oder Erzeugnissen.
Dem Kiufer, der eine mit einer Marke versehene Ware kauft, wird unterschoben,
dnf} er den Hersteller, das Unternchmen von dem die Ware stammt, kennt, und
wenn nicht, daB er sich fiir die Warenherkunft interessiert . Offensichtlich haben
wir ¢s hier mit einem Uberbleibsel aus der Mitte des letzten Jahrhunderts zu
tun, wo Hersteller oder Hindler gleicher Waren noch nicht in der groBen Zahl
aufiraten wie hente und wo es iiblich war; daB man den hinter der Marke
stehenden Hindler oder Fabrikanten kannte®*. Dall diese Verbiltnisse in der
Regel nicht mehr in die hentige Zeit passen, ist erkldrlich. Man priife sich, ob
man den Hersteller von Salamander-Schuhen, von Binaca-Zahncréme und RéBl-
Stumpen kennt. Selbst von Studebaker-Wagen wissen die meisten Kaunfer nor,
dalB sie in Amerika hergestellt werden, wer aber genan das herstellende Unter-
nehmen ist, kann von der Kaufermasse schwerlich gesagt werden. Wenn man bei
cinigen Beispielen erfrent den Hersteller zu wissen glanbt, so sei daran erinnert.
daB dies bei der einen oder anderen Marke der Fall sein kann, dafi dies aber
kaum der Regelfall ist, und daBl auch bei dieser Beunrteilung anf das Gros des
Publikums abgestellt wird und nicht auf besonders Wilbegierige oder an der
Sache Interessierte.

Der hentige Kiufer®, der in Tram, Bus, auf der Stralle, im Kino, im Radio,
Fernsehen usw. sich kaum der mehr oder weniger guten, mehr oder weniger anf-
fallenden Werbung entziechen kann, hitte viel zn tun und hitte vor allem ein
villig unhelastetes Gedachtnis notwendig, wenn er alle Herkunfisstitten seiner
beliebten Markenprodukte kennen wollte 8. Selbst der zum Teil geiibte Brauch,
sich als Hersteller neben der Marke, sci es anf Etikeit, auf Umbhiillung usw.,
kenntlich zu machen, ist meist fiir den Kaufer bedeutungslos. lThm geniigt die
Marke und ihr Vorhandensein vollstindig, weitere Angahen interessieren ihn in
der Regel nicht%. Solange die gewohnte und gleichbleibende Giite der Marken-
ware konstant bleibt, solange interessiert die Herkunft iiberhanpt nicht. Wird

3 Art. 10 MSCHG.

3t PI 1929, 277; W und R 1950, 82ff; schweiz. Mitt. 1956, 123: Kreisschreiben der Ver-
waltungskommission des Obergerichts ZH &n die Betreibungs- und Kenkursimter betreffend
der Verwertung von Fabrik- und Handclsmarken: ,,. . . wir rufen ihnen in Erinnerung, dafl die
Ubertragung und damit auch die vollstreckungsrechtliche Verwertung ciner Fabrik- und
Handelsmarke nicht giiltig ohne gleichzeitige Ubertragung des dezugehiiripen Geschifies
ist ... Kann der dazugehiérige Geschiiftsteil nicht gepfiindet werden, so ist von der Pfindung
der Marke Umgang zu nehmen.* (Zn beachten und zu niherem Studium dieser Frage ge-
eignet, ist ein Artikel in MA 1956, 147, der auf dic negativen Folgen einer freien Uber-
tragung und damit der Pfandungsméglichkeit und Verwertung in der Zwangsvellstreckung
der Marke ohne Betrich, in allerdings nicht liberzeugender Weise, aufmerksam macht.)

2 Art. 1 MSCHG. :

3 Falh, 49,

M Amsler, schweiz. Mitt. 1951, 133,

3 Im Gegensatz zu seinem , Kollegen® vor 100 Jahren, der noch nicht ven Hundertiansenden
von Marken bestiirmt wurde, P1 1951, 133.

3% Becher, MA 1951, 88: ,Die Kdufermasse ist cing, durch fortgeselzte, mehr oder weniger
criolgreiche Beeinflussungsversuche stumpf und gleichgiiltig gewordene trige Substanz!

31 MA 1955, 539.
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der Kiufer mit der Qualitat der gelieferten Ware nicht mehr einverstanden sein,
so kann ihm das vielleicht den Anstof} dazu geben, sich nach dem herstellenden
Unternehmen zu erkundigen. Im allgemeinen wird sich der Verbrancher aber
nicht einmal diese Miihe machen, sondern, verwohnt durch das Riesenangehot
des Marktes, wird er sich ohne Skrupel einem anderen Fabrikat zuwenden. Dal}
die Herkunfisfunktion noch hente das wesentlichste Merkmal der Marke sein
soll %, erscheint uns angreifbar, besonders wenn dann weiter ausgefiihrt wird%?:
»Der Kéufer weill zum Gliidk wohl, dall mit der Marke die Herknnft von einer
bestimmten Unternehmung bezeugt wird, er kennt diese jedoch bisweilen nicht.*
Die Herkunftsfunktion ist hier viel zu extensiv ausgelegt, vielleicht gerade aus
dem Empfinden herans, daB sie im allgemeinen auf unsere beutigen Marken
nicht mehr palit, Unserer Meinung nach driickte die Herkunftsfunktion tatsdch-
lich ein Wissen nm die genaue Herkunft aus; in dieser Funktion vermeinen wir
die besondere handwerkliche Fahigkeit usw. eines Meisters, und die daraus
resultierende besendere Qualitat der Ware, die um des Erkennens willen dem
Kéufer durch die Marke angezeigt wurde, zu finden.

Wenn Spoendlin*® meint: ,Die Marke ist in der Vorstellung des Kiufers sozu-
sagen der Stellvertreter der Firma geworden, aber nicht einer beliebigen im
Markenregister eingetragenen, sondern derjenigen, welche den Markenartikel
bisher geliefert hat“, so werden damit dem Kiufer Gedanken unterstellt, die er
sich im allgemeinen gar nicht macht, denn er ist gewdhnlich gedankenlos nnd
das Entscheidende fiir ihn ist die Qualitdt. Man kann sich des Gedankensz nicht
erwehren, dall die Herkunftsinnktion zum Teil nur deshalb so extensiv aus-
gelegt wird, um sie den hentigen Verhiltnissen anzupassen und sie als Institut
zu retten.

Daf sich das Publikum einer Marke mit besonderem Interesse zuwendet und,
wenn es den Geschiftsbetrieb noch nicht kennt, zum Denken angeregt wird,
{(Suchen nach der dahinterstehenden Fabrik usw.) entspricht nicht mehr den
Tatsachen*!. Solche Annshmen tragen unserer Schnellebigkeit, der Hast und
der Unanlmerksamkeit unserer Tage nicht im entferntesten Rechnung. Solange
der Kaufer eine gute Ware hekommt, ist er zufrieden und macht sich nicht im
geringsten Gedanken, wer diese herstellt. Zu dieser Feststellung brancht es nicht
einmal soziologische Untersuchungen, man kann dies téglich an sich selbst und
an seiner Umwelt feststellen. Solange eine Ware unseren Anforderungen ent-
spricht, bleiben wir ihr um ihrer selbst willen und nicht wegen des dahinter.
stehenden Unternehmens, treu. Entspricht die gekennzeichnete Ware nicht mehr
unseren Vorstellungen, wenden wir uns einer anderen Ware zu. Beim Einkauf
leiten nns ndmlich nicht mehr Gedanken, wie sie noch unsere Grofleltern emp-
funden haben mégen, dafl eine gute Ware von besonderem Kénnen usw. ab-
hiéngt. Heute ist im allgemeinen die Giite der Waren deshalb gleich, weil man
ungefidhr von den gleichen Fabrikationsmaglichkeiten ausgeht; vor allem aher
desbalb, weil ecin iiberaus harter Konkurrenzkampf die Hersteller, besonders
natiirlich der Markenware, dazu zwingt, so gut wie mégliche Ware au/ den
Markt zu bringen (sonst schlidgt die Marke in ein ,, Warnzeichen* um).

Wire die Herkunftsfunktion einer Marke noch wesentlich, so kénnte man ver-
sichert sein, dafl die Reklamefachleute dies sofort ausniitzen wiirden, indem sie
jede Markenware als Produkt der und der Firma bekannt geben wiirden. Daf}
dem aber nicht so ist, kann man téglich anl einem Gang durch die Stadt be-

3% Schweiz. Mitt. 1950, 125 Spoendlin. ¥ a.a.0.
¥ Spoendlin, a.2.0. 41 So noch Falb, 49,
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ohachten#®. Auf zablreichen Plakaten werden Marken angepriesen, unter denen
man eine Ware erkennen soll, fast nirgends aber ist von der dabinter stehenden
Firma die Rede. Ware vom dahinterstehenden Unternehmen dic Rede, wiirde
es im allgemeinen keinen Kéufer interessieren, denn er hat dafir kein Bediirfnis.
{Erst das Bediirfnis schaflt ein Interesse.)

Das BG und etliche Kantonalgerichte, vereinzelt auch noch die Literatur43, ver-
treten nach wie vor die Herkunftsfunktion der Marke, Eine Abkehr fiir die Ge-
richte ist allerdings insofern erschwert als in Art. 1 MSCHG auf die Funktion
des Zeichens als Herkunftszeichen ,zur Unterscheidung oder zur Feststellung der
Herkunft voun Waren oder Erzeugnissen” hingewiesen wird.

Ju BGE 78 Tl 172 bringt das BG zum Ausdruck, daB die Hauptfunktion der
Marke nicht in der Unterscheidung des Erzeugnisses von gleichen oder dhnlichen
zu suchen sei, sondern im Hinweis der Marke auf den Hersteller und seinen Be-
trieb. Fast in allen seinen Entscheiden vertritt das BG diesen Standpunkt, bis auf
sehr interessante Entscheide, so z. B. in 58 11 180 und 61 11 56 wo es auf die
Tduschung des Publikums iber die Warenbeschaffenheit abzielt. Diese Aus-
legung ist fortschrittlich, doch gab sie das BG bald wieder auf und bestimmt z. B,
in 78 T 172: ,,... es kommt nicht darauf an, wie sich die Ware qualitativ zur
Ware desjenigen verhilt, der sie sich ancignet, sonderu die Marke ist in erster
Linie Herkunitsmerkmal und der Schutz besteht unabhiugig von der Qualitiit.“
Das BG nimmt demnach die Herkunfisfunktion der Marke als Beweis fiir die
Unméiglichkeit einer Markeniibertragung ohne Fabrikbetrieb. Es unterstellt, da
der Ki#ufer die mit der Marke versehene Ware nur wegen dem dahinter stebenden
Betrieb kauft und dieses Vertrauen eben auf diesen bestimmten Betrieb ausge-
niitzt und getduscht werden wiirde.

Art. 1 MSCHG wiirde durch sein ,,oder” im Gesetzestext, eine Alternativldsung
fiir die Funktion der Marke erlauben (es gibe zwei Moglichkeiten; 1) entweder
Unterscheidungskraft urnd Herkunftsfunktion der Marke, oder 2) nur Unter-
scheidungskraft der Marke.

Es ist unserer Ansicht nach richtig, die Unterscheidungskraft einer Marke als
Hauptfunktion dieser herauszustellen. Die Marke wiire demnach ein Mittel fiir
den Kaufer, gleiche oder ahnliche Waren voneinander zu unterscheiden, an-
dererseits fiir den Markenberechtigien eine Handhabe, seine Waren von gleich-
artigen oder abunlichen auf dem Markt, zu unterscheiden . Aus dem Vorhanden-
sein einer Marke kdnnte man aul einen dahinterstechenden Berechtigten
schlieBen 45.

Daf} die Unterscheidungslunktion einer freien Ubertragbarkeit nicht entgegen-
steht, ist daraus ersichtlich, daB sie ganz allgemein nur auf den jeweils Berech-
tigten und seinen Betrieb, nicht aber auf den urspriinglichen, sich immer gleich-
hleibenden Betrieb hinweist.

Fraglich ist, ob Firmen- und Phantasiezeichen bei der Ubertragung verschieden
zu behaudeln sind.

2 Ausnahme: z. B. Werbesendung im Siiddeutsdien Rundfunk: ,,Velvela, der Alpeakise gus
dem Hause Krafft“.

# GRUR 1929, 776, Falb, 55; 6; Matier, 41; BGE 50 1 328; 61 II 386; 78 11 172 usw,

4 Banyasz, 5.

15 Ahalich die Markendefinition im englischen Markengesetz von 1937: ,,Die Marke ist ein
markenmiBig gebrauchles Zeichen, das im Handel die Beziehungen zwischen den Waren und
irgendjemand kennzeichnen soll, der entweder als lnhaber oder als eingetragener Lizenz-
nehmer zu ihrem Gebrauch berechtigl ist, wobei ein besonderer Hinweis auf diese Person
vorhanden sein kann, aber nichl sein mu.®
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Isay4® schligt eine unterschiedliche Behandlung derart vor, daB Phantasie-
marken jederzeit ohne Betrieb iibertragen werden kénnen, wahrend Firmen-
marken nur mit dem Betrieb iibertragbar sind. Den Unterschied rechtfertigt er
mit der Behauptung, daBl fiir Firmenzeichen die Herkunftsangabe schlechthin
wesentlich ist47,

Von der neueren Literatur wird eine Unterscheidung der heiden in Frage stehen-
den Zeichen abgelehnt nnd eine Gleichbehandlung beider Marken gefordert 48.
DaB bei der Ubertragung aber trotzdem dann und wann Unterschiede gemadht
werden miissen, sei es nun bei Firmen- oder Phantasiezeichen, ist verstandlich,
wenn man in Betracht zieht, daB tatsichlich einmal die Leistung einer Person,
eine besondere Organisation oder eine Eigenart ein Zeichen als das einer ganz
bestimmten Firma bekannt macht (so z. B. die Marke ,,Bosch® in Sitddeutsch-
land}. Ein solches Zeichen wird ausnahmsweise zum Herkunfiszeichen. Dall aber
das Publiknm, selbst bei einer Ubertragung des Gesamthetricbes, irregefiihrt
werden kann, ist verstandlich, denn es kdnnen zwar Maschinen und Rezepte,
nicht aber persdnliche Fihigkeit, besonderes Organisationstalent, Erfahrungen
usw. iibertragen werden. Fiir solche Fille, die aber in der Praxis nie die Regel
sein und hochstwahrscheinlich immer nur vereinzelt anftreten werden, bedarf es,
unserer Ansicht nach, einer besonderen Regelung®®. Dicse wird am Ende der
Besprechung der freien Markeniibertragung erwahnt.

Zusammenfassend ist zu sagen, daf# wir die Herkunftsfunktion der Marke im
allgemeinen ablehnen, jedoch eine Unterscheidungsfunktion anerkennen, und
uns so der neueren Lehre anschlieBen °.

Es wurde versncht zu beweisen, da8 die Herkunftsfunktion, die frither einmal
eine bedentende Rolle gespielt haben mag, heute im allgemeinen nicht mehr
headhtlich ist nnd beim durchschnittlichen Kauf keine Rolle mehr spielt.

Die Interessen der Kiuferschaft haben sich im Laufe der Jahre nicht geiindert,
nach wie vor ist ihr Bestreben die beste Ware fiir ihr Geld zn bekommen. Gein-
dert aher haben sich die Umstinde, die zum Angebot fiihren. Waren diese frither
mehr von persénlichen Einflissen und der Geschicklichkeit Einzelner abhingig,
so haben sie sich hente dahin gedndert, daBf die Produzenten und Héndler mei-
stens bei einem cinigermaflen gleichen Startpunkt anfangen. Diese gleichen An-
fangsvoraussetzungen diirften auf die enormen technischen Entwicklungen der
Ietzten Jahrzehnte, die fortschreitende Antomatisierung, den Ersatz der Hand-
arbeit durch maschinelle Herstellung und durch die Allgemeinzuginglichkeit ver-
fallener Patente zuriickzufiihren sein.

Avch die Herkunftsfunktion ist demnach kein Hindernis mehr, die freie Uber-
tragharkeit der Marke anzuerkennen.

¢ GRUR 1929, 23. 7 W und R 1950, 82.
8 Martin-Achard, 63: ,,. . . il semble trés malaisé de créer des catégories différentes de mar-

ques“; Schwank, 63.

# Diesc wird am Ende der Besprechung der freien Markeniibertragung erwihnt.

8 Tsay, GRUR 1929, 23; Troller, IPR, 200; von Graflenried, 46; Pointet, problémes, 80;
Martin-Achard, 35; Reimer, 7; Schwank, 170; Hediger, 59; GRUR 1949, 81 fI, 240; PI 1929,
254; PI 1937, 28; PT 1954, 162; 181 fi; AIPPI 1938, 335; 354; mit Einschriinkungen:
GRUR 1949, 1701;

a. A. Spoendlin, schweiz Mitt, 1952, 64; Matter, 41; Lutschg, AIPPI 1947, 276; Miiller, 63;
BGHZI, 241; MA 1956, 89; MA 1956 147; MA 1955, 147; GRUR 1929, 586, Baum; GRUR
1949, 320; 1949, 391; Arbeitssitzung der Schweizergruppe der AIPPI vom 24. X. 1946:
w .. als Gegner der freien Ubertragbarkeit betonen wir in erster Linie und mit Nachdruck
die jeder Marke eigene Herkunftsfunktion ... Diesen primiren Zweck der Marke negieren,
heiBt, dem Markenrecht den soliden Boden entziehen und gefihrdet die darauf aufbauenden
Funktionen.”
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bhb) Schutzfunktion

Diese Funktion resultiert aus Hinterlegung und Eintragung der Marke®!.

Schutzabjekt ist die Marke und damit der erworbene Kundenkreis, der good-
will 52,

Die Schutzfunktion hat eine Wirkung sowoh] fir den Markeninhaber wie fiir
dic Kanfer.

Fiir den ersteren ist der Schutz des MSCHG eine Hilfe gegen allfdllige Ver-
letzer, die sich seiner Marke in irgendeiner Weise unlanter bedienen und ihren
goodwill fiir sich ansniitzen wollen.

Fir den Abnehmer ist die Marke ein Mittel, um gute Waren aus dem groflen
Angchot schnell zu erkennen, eine Hilfe, im Fall einer Reklamation den Tnhaber
der Marke schneller herauszufinden. (Nicht mit Herkunftsfunktion zu verwech-
seln, diese wiirde eindentig und klar auf den Hersteller und die Herkunft der
Ware schlieBen lassen!) Eine registrierte Marke bewahrt den Abnehmer zudem
von vornherein vor gewissen Tdnschungen (Prifung erstreckt sich anf absolute
Hindernisse} und gibt ibm im Falle einer Tauschung die Klage ans Art. 27
MSCHG.

Die Schutzfunktion erleidet durch die Maglichkeit einer freien Ubertragbarkeit
der Marke, unseres Erachtens keine EinbuBe. Der Ubernehmende tritt in alle
Rechte und Pflichten des urspriinglichen Markeninhahers ein, und dem Kiufer
stehen nach wie vor alle die Begiinstigungen offen, die ihm ein Markenschut
angedeihen 1aft 53,

ece) Dic Garantiefunktion

Diese ist mehr eine ,,wirtschafiliche” Funktion der Marke, d. h. diese Marken-
cigenschaft ist nicht durch das Gesetz festgelegt worden, sondern hat sich im
Laufe der Zeit durch Geschiftsgebriuche, Sammlung der Erfahrung beim Publi-

kum usw. herauskristallisiert 3.

Die Garantiefunktion, wie sie vom Wirtschaftsleben entwickelt warde, gewihrt
funktion, d. h. nur eine Marke, die sich von anderen geniigend unterscheidet und
sich abhebt, kann allmghlich fiir sich eine Bekanutheit gewinnen, darauf anf-
bauend, sich durch gleichhleibende Qualitit bewihren.

Zudem ist diese Funktion ein Ausflull der Schutzinuktion insofern, als ein Fabri-
kant usw. die hezeichnete’ Ware nur dann mit einer besonderen und gleich-
bleibenden Giite ausstatten wird, wenn es sich fiir ihn lohnt, d. h. wenn er unter
dem Schutz des Gesetzes jederzeit gegen Verletzer vorgehen kann %, Die Garan-
tiefunktion nimmt Bezug auf die Qualitidt der mit der Marke bezeichueten Ware
und sagt aus, dall, der Erfahrung der letzten Jahrzehnte entsprechend und be-
ruhend auf Gebriduchen des Wirtschaftslebens, die Kinferschaft auf die einmal
erprobte Giite einer Ware vertrauven kann und sie hei jedem Kauf wiederfinden
wird 0,

52 Art. 4 MSCHG.

52 Schwank, 53; Falb, 48; Hisler, 2.

53 Martin-Achard, 39.

8¢ Schwank, 76; Hediger, 63.

5 MA 1956, 489.

5 Reimer, GRUR 1949, 184: GRUR 1956, 10; GRUR 1929, 23; PI 1954, 181; MA 1955,
887; 1956, 403,
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Die Garantiefunktion wie sie vom Wirtschafisleben entwickelt wurde, gewiihrt
dem Kiufer keinen rechtlich durchsetzbaren Anspruch awi Gleichbleihen der
Qualitdt %7, Der Kanfer hat jedoch durch das jehrelange Verhalten der Marken-
artikelindustrie die GewiBheit gewonnen, daf} diese, im Rahmen des Moglichen,
immer bestrebt sein wird, gleichbleibende Warenbeschaffenheit und -giite zu
garantieren. Bekannt ist die Praxis, dafi bei Produktionsfehlern oder einem
sonstigen Versagen der Ware, diese anstandslos zuriickgenommen nnd umge-
tanscht wird 8, Jeder Hersteller sicht es sogar gern, wenn ithm eine beanstandete
Ware zuriickgegeben wird, denn so kann er aus dem etwaigen Fehler lernen und

die Erkenntnis der Gesamtproduktion zugute kommen lassen ®?,

Nicht nur auf diesen Erfahrungen der Kiuferschaft beruhen die Gedanken der
Qualitdt des Markenartikels, sondern vor allem auch auf der Werbung der
Markenartikelindustrie %%,

Diese Markenartikelwerbung will nicht tiberreden, sie will orientieren, anfkliren
und dadurch iiberzeugen®. Sollte einmal die Werbung zu einem Kanf verleitet
haben, so wird ein zweiter nur dann getitigt werden, wenn die Ware den preisen-
den Werbeworten entsprochen hat.

Mit einer bestimmten Werbung, wie sie immer mehr iiblich wird, versucht man
den Kiufer znm anspruchsvollen Abnehmer zu erziehen %2,

Damit kristallisiert sich ans der allgemeinen Werbung immer mehr eine Quali-
titswerbung ans. Wehe dem Hersteller, der sich zu einer derartigen Werbunng
hinreien 1dBt, ohne daf die Qualitit seiner Ware dieser entspricht®, Dal}
diese Werhung beim Publikum Erfolg hat, d. h., dal} die angepriesene Ware
im allgemeinen auch hilt was sie verspricht. beweist eine Befragung von Kaufern
in Berlin®, bei der sich von 230 Befragten 59%o dafiir entschicden, daff die
Marke ein Kennzeichen fir hohe Qualitit jst,

Wie dargelegt wurde, haben sich die Voraussetzungen, die zum Angchot fithren,
grundlegend gedndert®s. War frither die Giite einer Ware von der Geschick-
lichkeit eines Handwerkers oder von einer Fabrikation abhingig, die weitgehend
handwerklich beeinfluflt wurde, hing die gleichbleibende Giite von der Lauter-
keit des Herstellenden ab, so sehen wir hente die Moglichkeit, dal der eine seine
Konkurrenten an Hand solcher Vorziige iiberfligelt, immer mehr schwinden.

57 P]1 1954, 81; Amsler, 16.

58 Zum Beispiel Beschwerdezettel in Schokoladen mit der Bitte um Riicksendung bei An-
gabe der Kontrollnnmmer usw.

5 MA 1956, 403; 1956, 708.

2 MA 1956, 492.

§1 g, A, Matter, ZbJV 1951, 464: ... .. der EinfluB der Wecrbung spielt eine nngeheure Rolle,
bei der bestimmt nicht immer Sieger bleibt, wer die beste Ware anbietet,

82 Zum Beispiel Werbung des Zentralverbandes Schweizerischer Mildiproduzenten im ,Bund®
vom 26. V, 56: ,Der gesetzlich geschiitzte Name ,Floralp® ist mehr als eine Markenbezeich-
nong. Er verkorpert cinen bestimmten Qualitidtshegriff. Bis cine Butter diese Auszeichnung
tragen darf, miissen folgende Bedingungen erfiitlt sein: .,.* Es folgt Aufklérung des
Publikums iiber Fabrikationshergang {Rohstoffe, Fettgehalt, Pastcurisieren, Reifung des
Rabmes usw.), dann folgt eine Anweisung on den Kinfer, an was man die beslimmie
Qualitdt erkennen kann: ... Floralp Butter muB im Schnitt trocken erscheinen und soll
an natiirlichem Wassergehalt hiochstens 15,5 % aufweisen nsw, . .*

3 1956, 708 MA; GRUR 1949, 176,

8 MA 1955, 887.

¢ GRUR 1929, 23; Banyasz, 78; GRUR 1949, 175; PI 1954, 181.
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Das Handwerk wurde, vor allem seit der Jahrhundertwende, immer mehr durch
industrielle Maschineunarbeit ersetzt. Diese maschinelle Herstellung schafft aber
naturgemif einen gleichméBigeren Gitestandard eines Produktes und wirkt
dadurch nivellierend®®. Um diese Behauptung zu beweisen, michten wir darauf
hinweisen, daB es auch heute noch gute und schlechte Waren gibt, daB sich jedoch
die schlechte Ware fast immer in die markenlose Anonymitét zuriidkzieht, wih-
rend die mit Marken gekenuzeichneten Waren gleicher Sorte. im groBen ganzen
die gleiche Qualitit aufweisen. (Es ist bekannt, dal Fabriken, die sowohl gute
Markeuware als weniger gute Konsumware herstellen, bei der letzteren darauf
verzichten, sie mit threm Markenzeichen zu versehen, um nicht den Ruf der
Marke fiir die wirklich beste Qualitat der mit der Marke versehenen Waren zu
gefdhrden.)

Das ganze Markenartikelwesen ruht auf dem Gedanken der Qualitét und deren
Konstantheit % und erst dadurch konnte es sich in dem Male entwidkeln wie wir
es heute kennen,

Unsere Behauptung, daB sich dic Qualitéit einer Markenware gleicher Art, nicht
mehr ader nur gering von ciner anderen unterscheidet, glauben wir am hesten
mit den heute immer iiblicher werdenden Formen der Werbung beweisen zu
kénnen. Warum packen Iirmen z. B. der Lebensmittelbranche, zur eigentlichen
Ware noch Lockprodukte in Form ven Kinderspielzeug, Bildchen usw. (Zugabe-
unwesen) bei? Warum versuchen versierte Werbeherater die Ausstattung einer
Ware immer mehr der Kauferpsychologie anzupassen? Warum versuchen Ver-
kdufer groBer und gréBter Objekte dadurch zu einem Abschluf zu kommen, dal}
sie Zahlungserleichterungen, Inzahlungsnahme gleicher alter Gegenstiinde usw.
gewihren? Warum wirbt der Markenbesitzer in Radio, Fernsehen, Kino usw.?
Bestimmt erfolgen diese Umwerbungen des Kéufers nicht nur nm ihn als neuen
Kunden zu gewinnen, sondern in der Evkenntnis, daf die angebotene Ware
wohl gut ist, daB sie aber mit der gleichartigen, anderen Markenware nur kon-
kurriert, d. h. auf derselhen Ebene steht. Der Kdufer muf deshalb immer wieder
auf eine Marke aufmerksam gemacht werden; aber nicht nur der zukiinftige
Kiufer, sondern auch derjenige, der die Ware schon gekauft hat, es hesteht sonst
nimlich die Gefahr, daf} dieser, gedankenlos und von der Werbung umschmei-
chelt, sich emmem anderen Markenprodukt zuwendet und dort verharrt. Dieser
Wedhsel von einer Markenware zur anderen erfolgt aber nicht, weil diese besser
ist, sondern weil hetde gleich gut sind %,

Wird nun einc Marke, dic sich berejts eingefithrt und Bekanntheit erworhen hat,
ohne Betrieb iibertragen, so erhebt sich die Frage, ob diese Ubertragung zur
Puhlikumstduschung fithren kann ®,

% Der Kiufer schaut deshelb nur noch auf die Qualitit, die Herkunft ist ihm iiber alle
MaRen gleichgiihig: MA 1949, 240.

87 Schwank, 47; GRUR 1949, 240.

8 Nicht so groBe Schwierigkeiten aufzukommen, hat eine Ware, dic z. B, durch Patent ge-
schiitzt ist, und die Patentfrist ausniitzen kann. In dieser Frist kann sie sich dem Kiufer
ungchindert einhdimmern (2. B. ,,Aspirin®, Dieses steht seit ldngerer Zeil nur noch unter
Markenschutz, da es aber nach wic vor ein ,Begrifi® ist, kiinnen sich zwar Konkurrenticn
danchen halten, aber nicht dagegen aufkommen, obwohl es z. T. um die Hilfte teurer ist).
% Es ist zu betonen, dak es sich bei den Eréirterungen iiber die freie Uhertragharkeit der
Marke um gebrauchte Marken handelt, denn die freie Ubertragung ungebrauchter Marken
enthdlt kaum Gefahr fiir die Kéuferschaft.
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Demjenigen, der sich fiir den Erwerb einer eingefithrten Marke interessiert, ist
im allgemeinen viel an der guten Anlape seines Geldes gelegen. Je besser die
Marke eingefiihrt ist, je grofler ihr vermuteter goodwill, desto mehr wird sich
der Kaunfpreis erhohen, desto groBer wird die Nachfrage nach der Marke sein.

Der Markeniibernehmer wird deshalb Tag nnd Nacht bestrebt sein, sich den,
der Marke anhaftenden goodwill zn erhalten?; nicht nur weil er mit der er-
worbenen Marke verdienen will, sondern um das betrichtliche Geld, das er in
den Kanf gesteckt hat, wieder herausznbekommen.

Es wird unterstellt, dal} der Erwerber einer Marke ohne Betrieb, sich von vorn-
herein iiber die Fabrikation der betreffenden Ware im klaren ist, und es ist nicht
anzunehmen, daR es Ubernehmer gibt, die eine Marke kaufen um danach zn
hemerken, dal} die Herstellung z. B. mit einem Patent verkniipft ist. Wir sind
genau der gleichen Meinung wie die Verfechter der gebundenen Ubertragung, daB
es Marken geben kann, die nur unter bestimmten Voraussetzungen und bei be-
sonderer Kenninis der Warenfabrikation iibertragen werden konnen. Es wird
jedoch angenommen, daB es sich bei solchen Ubertragungen nm Sonderfalle
handelt, wir wenden uns deshalh energisch gegen eine Anwendung auf Uber-
tragungen im allgemeinen. Dem zufolge wird unterstellt, daB sich jeder Marken-
iibernehmer beim Kauf klar ist, dal} er die Fabrikation, wie sie bisher erfolgte,
durchfiihren und Waren anf den Markt bringen kann, bei denen das Puhliknm
‘nichts von der stattgefundenen Ubertragung merken wird. (lst dies nicht der
Fall, wird der Interessierte aus ureigenstem Interesse von der Markeniibernahme
Abstand nehmen.)

Es ist nicht anzunehmen, dafl ein Markenerwerber se wenig Kanfmann ist, dafl
er in eine Marke Geld steckt, zn deren Warenherstellung es besonderer Voraus-
setznngen bedarf, die er nicht erfiillen kann. Damit wiirde er den seismographisch
empfindlichen goodwill gefihrden um dessentwillen er Geld in die Marke ge-
steckt hat. Mit dieser Behanptung wollen wir den Einwand Falhs, 84 znnichte
machen: ... . was niitzt den Erwerber der gnte Wille ... die bisherige Giite der
Ware anfrechtzuerhalten, wenn ihm hierza die erforderlichen Mittel und Ein.
richtungen fehlen.*

In der Markenartikelbranche ist der Kaufernnwille nnd eine darani bedingte
Verminderung des goodwills am meisten gefiirchtet, denn man kann ihm nicht
nachtriglich mit Entschuldigungen oder Erklirungen begegnen?. Dazn zitieren
wir MA 1955, 887: ..... es ist keineswegs erforderlich, dafl alle Verbrancher
iiber geniigend Qualitiitskenninisse verfiigen, um die Markenartikelproduzenten
zur Herstellung einer guten Qualitiit zu veranlassen. Es ist vbllig ansreichend.
dal} lediglich ein Teil der Konsnmenten in der Lage ist, schlechte Qualitéten zu
erkennen und anf sie zu reagieren ... denn es ist damit zu rechnen, daf} sich
eine schlechte Meinung bald hernmsprechen wird nnd den Rnf der Marke hei
den Verbranchern verderben wird "2,

Eine einmal als schlecht bekannt gewordene Markenware wird sich kavm, fast
nie mehr, von dem Schlag erholen; der Kédufer ist hart im Unrteil, er fiihlt sich

7 Roubier, 536.

1 Isay, GRUR 1929, 23.

7 MA 1956, 128: ... . Durch Marktforschung wurde festgestellt, daB 40, oft bis zn 60%s der
Kaufentscheidungen maBgeblich durch Hinweis oder Urteil der Mitmenschen beeinfiufit
werden.*

89



schnell iibervorteilt und er hat eben nicht mehr das Personenvertrauen, das er
noch vor einem Jahrhundert gehabt haben mag und das ihm sagen wiirde, cigent-
lich ist die Firma X se gut und war bisher immer so reell, daB ich es ruhig noch
einmal mit ihr versuchen kann. Die Verbindung des Kéiufers der Markenware
mit der dahinter stehenden Firma hat fast véllig anfgehdrt und besteht nur noch
in seltenen und beneidenswerten Fillen.

Das Personenvertrauen ist weitgehend zum Sachvertrauen geworden, d. h. der
mit einer Ware znfriedene Kaufer wird sie wieder kaufen im Vertrauen auf die
gleiche Beschaffenkeit, nicht im Vertranen auf die gleiche Herkunfi?s.

Goodall?™ bringt die gefahrliche Situation, in die die verschlechierte Marken-
ware den Markeninhaber bringen kann, am besten zum Ausdruck: ... wenn
euch {(Verbraucher) ein Markenartikel einmal enttdnscht, so hat die Marke mehr
zu verlieren als ihr, ihr habt weniger bekommen als ihr erwartet habt, die
Marke aber, die euch ein ganzes Leben als Kunde hétte haben kénnen, hat fiir
immer diese Aussicht verloren® 5.

Damit soll gesagt sein, daB das Interesse des Markenerwerbers an der Erhaltung
des goodwills der erstandenen Marke, groBer ist als das des Publikums, das nur
einmal einer schlechten Ware znm Opfer falit und dann nie mehr zuriidkkemmt.
Das heiBt, die Eroberung des Kanfers ist nicht mit einem oder mehreren Kéufen
erfolgt, sondern sie mnB tiglich neu erfolgen. Die gute Qualitét einer verbrauch-
ten Ware interessiert den Kiufer nicht mehr (diese kann er sogar vergessen),
was ihn interessiert ist einzig und allein, eine so gute Ware zu bekommen wie
er sie den Umstiinden nach vermuten und vertangen kann . Eben dieses Inter-
esse des Markeniibernehmers bewahrt den Kaufer vor Tiuschungen, genau so,
wie die Konkurrenten, die eine nicht véllig einwandfreie Sachlage sofort er-
spahen (z. B. schlechte Ware cine Konkurrenten!) und dagegen vorgehen?”. Da-
durch sinkt die Gefahr einer Kdufertduschung durch Fehlen der gesetzlichen
Qualitiitsbindung in sich zusammen. Ein gesunder Egoismus sowohl des Marken-
ithernehmers als auch des urspriinglichen Markeninhabers, sich im heutigen
iberans harten Konknrrenzkampf zu bewéhren nnd durchzusetzen, bewahrt den
Kaufer davor, durch Qnalitiitgverschlechterung getiuscht zn werden.

Mit dieser Ansicht setzen wir uns in Gegensatz zu der Meinung Ostertags 8, der,
dhnlich wie BuBmann™ darlegt: ..die einzige Garantie fiir die Qualitat der
Ware und damit der Marke besteht im guten Willen des Herstellers.”

Es wird angenommen, dall man unter Umstdnden an diesem ,guten Willen®
zweifeln konnte, wenn ihn nicht die Umstinde des heute sehr rauhen wirtschaft-
lichen Lebens erzwingen wiirden.

Die durch Gehrinche des wirtschaftlichen Lebens entstandene Garantiefunktion,
steht somit nicht im geringsten einer Ubertragbarkeit der Marke ohne Betrieb

™ Hediger, 63; Becher, GRUR 1928, 768; Troller, schweiz. Mitt. 1956, 46; Troller. IPR, 200;
Schwank, 170; schweiz. Mitt. 1951, 133; AIPPI 1938, 359; PI 1950, 87; 1951, 48; 1954,
181; Pointet, probl. 81.

# Zitiert bei Schwank, 79.

™ Ahnlich BuBmann, 35, zitiert hei Schwank.

7 Répke, zitiert in MA 1956, 129: spricht hier von cinem ,,pléhiscite de tous les jours.”

7 GRUR 1929, 23; Pointet, problémes, 84; Fernand le Grand, zitiert bei Martin-Achard; 97;
AIPPI Rome, 244; PI 1938, 30; a. A, Falb, 84; MA 1956, 89.

# PI 1938, 30.

" GRUR 1949, 176.
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entgegen. Die Garantiefunktion, die offensichtlich vor allem im Interesse der
Kéunferschaft ist, erleidet durch eine freie Ubertragbarkeit im allgemeinen keinen

Abhruch ®,
ddd) Die Werbefunktion der Marke®

Die Werbefunktion erscheint als unmittelbarer Ausflufl der Unterscheidungs-
fnnktion der Marke, denn erst eine sich von den anderen nnterscheidende Marke
kann fir sich werben; Ansflull der Garantiefunktion ist sie deshalb, weil nur
eine in der Giite konstant bleibende Ware fiir sich werben kann.

Ein besonderes Aussehen (Unterscheidungskraft) der Marke, zu dem noch eine
besondere Reklame hinzukommen kanrn, erwirbt sich zum erstenmal die Gunst
des Kiufers.

Die Garantiefunktion und eventnell besonders eingesetzie Reklamen sichern der
Marke die Gunst des Kanfers.

Unterscheidungskraft und Garantiefunktion der Marke zusammen, locken den
Kanfer sich die erprobie Ware wiederzukanfen und erhalten somit der Marke,
verstirkt dnrch allfillige Werbung, die Gunst des Kaufers .

Die Werbefunktion steht einer freien Ubertragbarkeit nicht entgegen. Sie be-
zieht sich avf die gleiche Warenheschaffenheit, eine Qualititskonstantheit nnd
nicht auf den dahinter stehenden Betrieh. Die Werbefunktion einer Marke bleiht
deshalb bei einer Ubertragung ohne Betrieb erhalten und der Erwerher kommt
in ihren Gemnf.

c) F ordcruﬁg der freien Ubertragbarkeit
aa) Erkenntnisse aus dem Besprochenen
Wie ans dem Besprochenen hervorgeht, steht der freien Ubertragbarkeit weder

die Rechtsnatur des Rechtes an der Marke noch eine der Markenfunktionen (seien
es gesetzliche oder wirtschaftlidhe), wie sie der hentigen Marke entsprecheo, ent-

gegen.
Diese Erkenntnis ist entgegen der Entscheide des BG. Dieses hat seine forl-

schrittliche Anffassung in 58 I1 180 und 61 II 61 wieder aufgegehen nnd be-
tont®, daB eine freie Ubertragbarkeit wegen einer méoglichen Tauschung des
Puhlikums abznlehnen sei®.

8 Es kann, unserer Meinung nach, sogor so weil gegangen werden, daB der Ubernehmer
ciner Marke, die betreflende Ware nicht einmal genau nach dem bisher erfolgten Herstel-
lungssystem fabrizieren muB, wenn auch nach einer anderen Fabrikationsweise die gleiche
Ware, ohne wesentliche Abinderungen auf den Markt gelangen kann. (Man kann der An-
sicht sein, dall sich BGE 75 I 340 dhnlich ausdriickt: ... wenn man den Begriff Teil des
Geschiiftsbetriebes fiir dessen Erzeugnisse die Marke registriert ist ,ausdehnend auslegt, so
muf} es geniigen, dafl der Zedent es dem Zessionar erméglicht, dhnliche Erzeugnisse herzu-
stellen oder herstellen zu lassen, d. h., daB er ihm die notwendigen Elemente iihertrigt, auf
Grund derer auf jeden Fall die wesentlichen Produktionsmerkmale, denen die Marke ihren
Ruf verdankt, aufrechterbalien werden kénnen.* {a. A. BGE 50 II 85.)

81 Diese Funktion hat Isay, in Grur 1929, 23 fI. als erster erkannt (Falb, 61). Isay, a.a.Q.
stellt dort u. a. fest, daB sich die Organisation des Marktes durch die Markenartikel und die
Reklame fiir sie villig geindert habe. Detailhiindler sind nicht mehr das notwendige Zwi-
schenglied zwischen Fabrikant und Konsument. Der Fabrikant trifft nicht mehr, wie friiher,
iiber den Gro8hindler auf den Detaillisten, sondern tritt unmittelbar an den Verhrzucher
heran und erst iiber den Umweg iiher ihn an den Detaillisten. Der GroBhiindler mufl filhren
was der Detaillist will und dieser, was der letate Verbraucher haben méchte.

% Becher, MA 1951, 88, fafit dic znr Werhefunkiion notwendigen Erfordernisse wie folgt
zusammen: 1. unverinderte Qualitat; 2. gleichbleibende Ausstattung (einschlieBlich der
Marke), einheitlicher Preis; 3. der Massenpsyche angepaBSte Werbung.

8 Zum Beispiel in 78 IT 165.

8 a._ A, Ziircher HG, zitiert bei Hediger, 95.
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Es ist immer wieder erstannlich, dafl sich eine wirklichkeitsfremde Rechtsprechung
wie die des BG solange in nnsere Zeit erstreckt. Es bleibt zn hoffen, daf} sich
das hochste Gericht bald von den hentigen Bediirfnissen der Wirtschaft beein-
flussen 1aft95.

Man hat den Eindrack, dafl zum Schutz des Kaufers vor Tauschung bei freier
Ubertragung mehr deshalb gegriffen wird, weil man das System der Konnexitit
verteidigen will und man eine, wahracheinlich im Personlichkeitsrecht und der
damit verbundenen Herkunftsfunktion wurzelnde Abneigung gegen eine freie
Ubertragung hat. Mangels anderer Hindernisse greift man zur schwer definier-
baren und deshalb jederzeit anwendharen Publikumstiduschung.

Damit soll gesagt sein, dal} eine Notwendigkeit des Schutzes der Kiufer im
Falle der freien Ubertragung, nicht in dem MaBe vorliegt, wie es nach Durch-
sicht eines Teiles der Literatur und mancher Entscheide angenommen werden
konnte.

Besonders deshalb ist der betonte Schotz der Kiunferschaft anffallend, weil sonst
nirgends im MSCHG dermallen auf die Abnehmer Riicksicht genommen wird.
Im ibrigen hat man beim Lesen mancher Autoren® immer wieder den Ein-
druck, daB man es mit einem Kaunfer zn tun hat, der in seiner Gntglaebigkeit nnd
Harmlosigkeit vor den Unbilden des Wirtschaftslehens geschiitzt werden muB,
weil er sonst sein Leben lang sein gutes Geld fiir schlechte Waren ausgibt, usw.
Dem ist aber ganz und gar nicht so®. Der Kiufer ist kein ,armer* Kaufer®,
den man vor seiner eigenen Dummbheit bewahren muf}. Der Kéufer ist hente der
schirfste Gegner des Fabrikanten, des Hindlers, in dem Moment wo er Be-
rechtigung zu haben glanbt, an der Qualitat der gekanften Ware zun zweifeln. Der
Kéufer greift sofort zur Selbsthilfe indem er einfach die schlechte Ware nicht
mehr kanft, Dazu kommt eine Mund-zu-Mund-Propaganda, die nicht zn unter-
schitzen ist99,

bb) Selbsthilfe der Praxis

Zu besprechen bleiben noch Ausfliichte der Praxis, die sich auf Umwegen dem
Resultat einer freien Ubertragharkeit ndhern will, z. B. durch die ,cession en
blane*.

Diese besteht darin, dal ein urspriinglicher Markeninhaber auf weitere Auns.
iibung seines Markenrechtes verzichtet und cinem anderen die Eintragung der-
selben Marke gestattet®.

Dal} diese Ansfliichte, zu denen die Praxis greift, Tinschungsgefahr fiir die Kin-
fer bedenten, ist unwahrscheinlich, denn eine Verschlechterung der Markenware
nach einer cession en blane, birgt Gefahren fiir den Markeninhaber in sich, wie
es oben fiir den legalen Markenerwerber ohne Geschiftsbetrieb geschildert wurde.
Durch solche Manipulationen werden jedoch gesetzliche Bestimmnngen zu vol-
liger Bedentungslosigkeit ansgehohlt®! und die ratio legis bewnBt miRachtet 2,

8 Riirgi, W und R 1950, 82: ... .. die Nichtiibertragbarkeil wird immer widersinniger.”
& Zum Beispiel Spoendlin, schweiz. Mitt. 1950, 1251

8 Roubier, 537.

8 Martin-Achard, 141 fl.

# MA 1955, 887.

% Roubier, 538; Martin-Achard, 54, 147; GRUR 1922, 57; 1949, 176; 1949, 320,

1 GRUR 1949, 320.

2 Hediger, 79.
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Aus diesen Ausfliichten ist aber zu entnehmen, dall wirklich ein Bediirfnis nach
freier Ubertragbarkeit der Marke vorhanden ist, und dieses bis jetzt auf ,Schleich-
wegen des wirtschaftlichen Lebens” ?? beifriedigt werden muf}#.

cc) Erfahrungen von Lindern, die die freie Ubertragung der Marke gestatten

Einen Grund gegen die Einfilhrung der freien Ubertragbarkeit kdnnte man in
der Unstimmigkeit der Linder finden, die diese eingefiihrt haben. Frankreich,
England, Kanada, die Nordstaaten und andere mehr, huldigen dem Prinzip der
freten Ubertragbarkeit.

Frankreich: ,toutes les craintes qui ont été évoquées par des auteurs étrangers
a I’égard de la cession libre se sont révélées vaines“ .

England: ,,dans les derniéres années il a été {ait des expériences trés favorables
en applignant la nouvelle loi* %,

Kanada: ,,seules de bonnes expériences ont été faites® %7,

Di#nemark: ,l'introdnetion a apporlé de grands avantages® .

Wir sehen demnach ringsum znfriedene Kinfer, eine zufriedene Wirtschaft, trotz
oder gerade wegen der Einfiihrung der freien Ubertragbarkeit.

dd) Einfithrung der freien Ubertragbarkeit in das MSCHG
asa) Wiinsche fiir die freie Ubertragbarkeit

1. Bediirfnis der Wirtschaft nach Zeichen, und zwar maglichst nach eingetragenen
mit Priorititsfrist .

2. Vemichtnng der Entwicklung contra legem in Form von leerer Ubertra.
gung %, Dadurch wiirde eine Wiedererreichung korrekter wirtschaftlicher
Verhiltnisse erzielt 191,

Griinde gegen die freie Ubertraghbarkeit:
1. Vernichtung der Herkunfts- und Garantiefunktion der Marke 10,
2. Daraus resnltierend die Tduschung der Kaulerschaft.

3. Handel mit Marken.

Punkt 1 der Griinde gegen die freie Ubertragbarkeit entféllt, Wie wir oben ge-
sehen haben, spielt die Herkunftsfunktion heute keine, oder nur sehr seltene

Rolle 193,

" GRUR 1953, 34.

% Hier nicht nither besprochen wird die Streitfrage, ob die ncueingetragene Marke, nach der
cession en blane, cine ,neuc” Marke ist (was juristisch vertretbar ist} oder ob sie als die
alte Marke angeschen werden muB. Juristisch verliert der Neneintragende die Prioritéit der
alten Marke; prakiisch, und vor allem vom Kiiufer aus geseben, hat der Erwerber jedoch die
alte Marke in Hénden. Dazu Falb, 74 ff.; Miiller, 64 ff.

95 Roubter, 536; ahnlich Hediger, 78.

¥ Burrell, AIPPI 1950, 330.

®7 ATPPI 1950, 333.

% AIPPI 1950, 354.

% BuBmann, GRUR 1949, 176; PI 1954, 162.

100 BuBmann, GRUR 1949, 176.

WL PT 1954, 176.

w: GRUR 1949, 176.

" Ausnahmen s. unten bbb,
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Die Garantiefunktion der Marke ist durch das Interesse der Handler vnd Fabri-
kanten an gesichertem Absatz, gewihrleistet 194,

Da Punkt 1, unseres Erachtens kein Grund mehr gegen eine freie Ubertragbar-
keit ist, entlélit anch Punkt 2,

Punkt 3 ist deshalb nicht von groflem Interesse fiir die Schweiz, weil eine Regi-
strierung von Vorratsmarken nur im Rahmen des Art. 9 MSCHG méglich ist,
und das Recht an der Marke durch Gebrauch entsteht. Ans Lindern, die die
freic Ubertragbarkeit eingefiihrt haben, ist ein Handel mit Marken nidht be-
kannt1%5,

bbb) Ausnahmen bei Annahme der freien Ubertragbarkeit der Marke

Wie dargelegt wurde, ist andh heute nodh, allerdings nur vereinzelt, méglich, dal}
ein Zeichen tatsiichlich zum Herkunftszeicher wird. Dadurch entsteht eine Lage,
die bei freier Ubertragbarkeit eine Publikumsténschung wahrscheinlich macht.

Kauft der Abnehmer die Ware, weil ihm diese dank ihrer bestimmten Herkunft
Besonderheiten verspricht, so wird sein Vertraven auf die gewisse Herkunft
ohne Zweilel getduscht werden, wenn die Marke an einen anderen Betrieb iiber-
tragen wird, selbst dann, wenn dieser in der Lage ist, die genau gleiche Ware
zn liefern.

Eine materielle Schadigung miiBte nicht unbedingt entstehen. Der Kéufer hitte
jedoch n. U. keine Veranlassung, wenn er von der Ubertragung wiiBte, sein mag-
licherweise jahrzehntealtes Vertranen anf einen fremden Betrieb zu iibertragen,
der dieses Vertraven in seinen Aungen erst durch eigene Leistung neu erwerben
muf 1%,

Es wird deshalb eine Zweiteilung der Marken vorgeschlagen 107,

1. Gewdhnliche Marken, wie wir sie aus dem tiglichen Leben kennen, und denen
in keiner Weise mehr eine Herkunftslunktion innewochnt, kinnen jederzeit
und ohne Betrieb iihertragen werden. Diese Marken werden weitaus in der
Uberzahl sein 1.

2. Marken, die aus irgendeinem Grunde anch noch hente iiber eine bestimmte
Herkunft aussagen, kénnen nur mit ganz besonderen VorsichtsmafBiregeln, mit
Riicksicht anf die Tinschung des Publikums, ithertragen werden.

Die Entscheidung dariiber, ob eine Marke erster oder zweiter Art vorliegt, miilite
unseres Erachtens, dem Amt fiir geistiges Eigentum iiberlassen werden. Wird
cine Marke der zweiten Art vorliegen, so konnte es méglicherweise eine Uber-
tragung ganz ablehnen oder diese nur mit besonderen VorsichtsmaBinahmen
gestatten.

Eine wahrscheinlich immer ansreichende Lésung zur Vermeidung einer Publi-
kumstiuschung wire z. B, ein anffallender, gut leserlicher Zusatz (z. B. quer

164 Eine gesetzliche Regelung der Qualititsfunktion wird sich eriibrigen, Eine solche wiirde
als Drosselung der Wirtschaftsfreiheil und als unerwiinschle Einmischung des Stiaales in das
Wirtschaftsleben empfunden werden. Wie ilberall, gilt auch hier, daB man sich licber den
Zwang selbst gibt, als daB er von cinem anderen auferlegt wird, Fiir den Zwang, die Qualitil
cinzuhalten, wird der immer hirter werdende Konkurrenzkampf sorgen.

165 Roubier, 536.

18 Spoendlin, schweiz. Mitl. 1950, 125.

107 Biirgi, W und R 1950, 82 ff.

108 P1 1937, 27.
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ither das Markenbild als Uberdruck). der die Nachfolge ankiindigt!%, Dadurch
wiirde der Kanfer aufmerksam gemacht und es wiirde nun in seinem Belieben
stehen, ch er der Markenware treu bleiben will oder nicht 119,

Schwank, 76 schldgt vor, einen, die Nachfolge ankiindigenden Zusatz, bei allen
Markeniihertragungen anzabringen. Das wird jedoch im allgemeinen nicht not-
wendig sein. Bei gewShnlichen Marken (Gruppe 1) wird der Abnehmer durch
einen Zusatz cher mifitranisch. Bis jetzt hat der Kinfer sich kanm Gedanken
gemacht, wer hinter der Marke stehen kéinnte und jetzt wird er plétzlich darauf
anfmerksam gemacht, daf} sie ithren Besitzer gewechselt hat. Weniger Gedan-
kenlose werden den, wenn anch falschen SchluB ziechen, daBl der Neuverwerher
nicht in der Lage sein wird, ebenso gute Ware zn liefern wie der erste Besitzer. .

Die Einfilhrung der freien Ubertragharkeit des Markenrechtes ist unbedingt
notwendig und zu unterstiitzen. Es ist unwahrscheinlich, dafl durch die freie
Ubertragbarkeit eine Tiuschung des Publikums hervorgerufen wird !, was hier
zu beweisen versucht wurde.

2. Internationale Regelung
a} Ari. 6 quater PVU

Wird eine vorschriftsmaBig im Ursprungsland registrierte Marke in einem oder
mehreren Unionsléndern eingetragen, so ist jede dieser nationalen Marken, so-
fern sie der inneren Gesetzgebung des betreffenden Landes entspricht, vom Tage
ihrer Eintragung an unabhiingig von der Marke im Ursprungsland !,

Es ist demnach méglich, jede dieser Marken als von dem anderen unabhingig
zn betrachten und jede an verschiedene Uhernehmer zn itbertragen.

Wie bei den nationalen Regelungen, die bis jetzt noch das System der Konnexi-
tit der Marke mit dem Betrieb anerkennen, werden auch betrefls der inter-
nationalen Regelung in Art. 6 quater PVU, immer mehr Stimmen laut, die die
freie Ubertragharkeit der Marke fordern?®.

Durch die Revision in London 1934 kam eine Erleichterung in das bis dahin
starre Prinzip der gebundenen Ubertragung, indem die Marke nicht mehr mit
dem gesamten Betrieb, sondern mit dem Teil des Geschiftes im betreffenden
Land, wo die Ubertragung stattfinden soll, iibertragen werden kann. Hat der
Abtretende im betreflenden Land kein Geschift, so mu8 die Ubertragung der
Kundschaft und des ausschliefilichen Rechtes zum Vertrieb zur Zessionsgiiltigkeit
geniigen 3. Demgegeniiber nimmt jedoch die herrschende Lehre ant, daB die
Mitgliedstaaten die Ubertragung vom gleichzeitigen Ubergehen eines Teiles des
Geschiiftes oder Unternehmens ahhingig machen kénnen, auch wenn diese nicht
auf ihrem Territorinm liegen.

108 Schwank, 74, .

1% Ghiron GRUR 1928, 738; GRUR 1929, 267; Martin-Achard, 63.

5 A, GRUR 1929, 586 (Baum): ,,Die Frage nach der gesetzlichen Regelung der freien
Ubertragbarkeit ist gleichbedeutend mit der Frage, ob Tauschungen des Publikums gesetz
lich sanktioniert werden sollen.* .

' Art. 6 D,

2 CCI Paris, 1937; CCI Paris 1938; CCI Kopeunhagen 1939; AIPPI Den Haag, 1947;
ATPPI London, 1948; CCI Paris 1948; CCI Québec 1949; CCI Paris, 1949; AIPPI 1950
Paris; GRUR 1955, 160; 1956, 425 AuslT.

% Hisler, 120; Reimer, zitiert bei Troller, IPR, 120, -
4+ Bodenhausen zitiert bei Troller, IPR, 120.
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Der Begriff ,,Geschiifisbetrieh” erfubr durch diese Regelung eine gebietliche Be-
schrinkung anf den im Verbandsland gelegenen Teil des Unternehmens; die
Frage der freien Ubertragbarkeit ist jedoch nach wie vor den cinzelnen Linder-
meinungen iberlassen.

Die Mebrzahl der Antoren ist sich einig, da8 die Erleichterung des Art. 6 quater
PVU nur eine sehr begrenzte Tragweite hat® und daB sie den Teil des Geschifts-
betriehes nur deshalb an die Marke bindet, weil man darin einen Schutz der
Interessen der Kauferschaft sicht. Jedoch selbst die Gegner der freien Ubertrag-
barkeit erkennen den Fortschritt, den Art. 6 quater PVU gebracht hat, an®,

Es ist wohl richtig, in der vorlaufigen Regelung des Art. 6 quater eine diplo-
matische Ubergangsstufe zur Annahme der freien Markenrechtsiibertragbarkeit
zn sehen, die man, mit Riicksicht auf die mitteleuropédischen Linder und ibre
theoretischen Bedenken, nicht sofort durchsetzen konnte. Art. 6 quater ist dem-
nach nur eine Art KompromiB? und wird beiden Ubertragungssystemen ge-
recht8.

Die Bedenken, die sich bis jetzt gegen eine Einfithrang der freien Ubertragbar-
keit richten, sind genau dieselben, wie sie sich bei der nationalen Betrachtung
ergahen. Man fiirchiet vor allem, daB unter der bekannten abgetretenen Marke
cine Ware ,,d'une qualité inférieure“? angeboten wird, und daraus eine Kaufer-
tauschung resultiert. Man ist sich hei den verschiedenen Diskussionen nach nicht
eindentig klar, daB sich die Rolle der Marke in den vergangenen Jahren total
veriindert hat!?. Die gleichen Argumente, die wir oben fiir eine Annahme der
ireien Ubertragharkeit vorbrachten, gelten auch hier!l,

Die Befiirchtungen eines Handels mit Marken, werden véllig durch die Erfah.
rungen der Linder mit freier Ubertragbarkeit zerschlagen.

Fiir die Einfiilhrung der freien Ubertragbarkeit sprechen:
1. Die wirtschafilichen Forderungen und Notwendigkeiten.

2. Die Vereinheitlichang und Angleichung der nationalen Gesetzgebungen (heute
sind die Folgen der verschiedenen Systeme oft groBer Zeitriickstinde und
sebr hohe Kosten), darans resultierend Rechtsvereinfachung und groBere
Rechtssicherheit.

3. Vernidhiung der Entwicklung contra legem. (cession en hlanc.)

§ Martin-Achard, 126, 137; Hiisler, 119ff.; Roubier, 540; Pointet, problémes, 85; Ams-
ler, 83; PI 1937, 140; 1954, 62.

¢ PI 1954, 162.

? GRUR 1949, 390.

8 Cf. die Anfangsworte von Art. 6 quater: ,Lorsque, conformément & le législation d'un
pays de I'Union, la eession d'une marque n’est valable que .. .*

¢ AIPPI 1928, 262,

10 P 1950, 85; 1951, 48; 1954, 162,

1 QOstertag, PI 1938, 30: ,La tromperie du public par le débit de produits inféricurs nuirait
si gravement aux intéréts du cessionaire qu'il est fort probable que eclui — ¢i s'en abstiendra
de crointe dc perdre sa clientéle.” Actes de Londres zu Art, 6 quater; AIPPI 1938, 66:
w- .+« il est probable que lovs de la prochaine Conférence 'introduction de la eession libre ne
rencontrerait plus de difficultés, surtout, si, en méme temps, il était stipulé pour vaincre les
dernitres hésitations que la cession ne pourrait en aucunc mesure avoir pour conséquenee
de créér une confusion dans U'esprit du public et de le tromper sur la nature, la provenance
el les qualités substantielles des marchandises revétus de la marque.®
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Der Einfithrung der freien Ubertragbarkeit in die PVU ist nnbedingt znznstim-
men. Es ist denkbar im ersten Satz eines neuen Art. 6 quater, die freie Uber-
tragung im allgemeinen zuzulassen, um im zweiten Satz jedem Land geeignete
MaBnahmen gegen befiirchtete Kanfertiuschung zu iiberlassen 12,

Dem vorstehenden Vorschlag gemiB wiirde die Newfassung des Art. 6 quater

lanten: ,Die Marke kann fiir alle oder einen Teil der Waren, fiir die sie ¢in-

getragen ist, ibertragen werden, ohne dal} der Geschiftsbetrieb oder die Zweig-

niederlassungen in den verschiedenen Lindern mitiibertragen werden miissen.
Diese Bestimmung verpflichtet die Verbandslinder jedoch nicht, die Ubertragnng

einer Marke dann als giiltig anzusehen, wenn deren Gebranch durch den Lr-

werber tatsichlich geeiguet sein kbunte, das Publikum irreznfithren.”

Dieses Wort ,tatsiichlich®, das iibrigens auch im heutigen Absatz 2 von Art. 6
quater gebrancht wird, scheint uns udtig, um nur praktisch gefihrliche Fiile zn
erfassen, um nicht diesen zweiten Absatz zum Hemmschuh fiir unliebe Uber-
tragungen werden zn lassen '3,

b) Art. 6 ter MMA

Es crgibt sich ans der Abhiingigkeit der internationalen Marke von der im Ur-
sprungsland registrierten Marke, daBl jede im Ursprungsland vorgenommene
Anderung sich direkt anf die international registrierte Marke auswirkt?,

Die Forderung der freien Ubertragharkeit erstreckt sich natiirlich auch auf die
internationale Marke, wiewohl es hier groflere administrative Schwierigkeiten
zn iiberwinden gilt.

Art. 9 Absatz 4 MMA verweist anf die Vorschriften des Art. 6 quater PVU, d. h.
besonders auf die Bestimmungen des Absatzes 2 von Art. 6 quater, die den
Interessen der Offentlichkeit nicht getdnscht zu werden, Sorge tragen.

Da das MMA auf der PVU aufbant, wird man hier die freie Ubertragbarkeit
des Markenredhtes nur dann annehmen kénnen, wenn sie dort eingefithrt wor-

den ist.

1* Schwank, 185.

3 GRUR 1955, 100. Vgl. den Vorschlag des internationalen Bureau in ,Proposition en vue de
ta Conférence de Lisbonne®, 67: Art. 6 quater 1 soll grundsétzlich die freie Ubertragharkeit
zulassen, wiihrend in 6 quater, 2 den nationalen Gesetzgebungen iiberlassen wird das Publi-
kum vor Tiuschungen zu bewahren,

4 Are. 6§ MMA ; Hasler, 106; P 1939, no. 2 et 3. Zur Frage, ob {iber die Rechisgiiltigkeit
einer Ubertragung der internationalen Marke ausschlieBlich die Gesetze des Ursprungslandes
mit bindender Wirkung [iir alle Schutzlinder zu entscheiden hiitten, duBerte sich der BGH
am 7. VL. 1955 wie folgt: ,Nicht nur der Inbalt und der Umfang des Markenschutzes richtet
sich nach dem Recht der einzelnen Schutzlinder, sondern auch die Rechtswirksamkeit der
Ubertragung der Marke wird von der Rechtzordnung desjenigen Landes bestimmt, wo der
Schutz begehrt wird, Ein einheitliches Markenrecht bestebt in Wirklichkeit nicht, nur ein
,Biindel nationaler Marken*, Der Eintragung der Ubertragung in dem vom Berner Biiro ge-
fiihrien Register kommt demnach keine konstitutive Wirkung zu.*
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[II. DIE MARKENLIZENZ UND DIE WAHRUNG
DER INTERESSEN DER OFFENTLICHKEIT

1. Die Llizenz im nationalen Recbt
a) Allgemeines

Die Lizenz entspricht den Bediirfnissen der modernen Wirtschaft 1% und hat sich,
vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten, als immer notwendiger erwiesen €.
Es besteht Divergenz zwischen den Anschauungen eines Teiles der Lehre, die
dem Lizenznehmer nur eine Nutzungserlaubnis, d. h. eine rein obligatorische
Vertragsfolge znspricht und der Praxis sowie dem anderen Teil der Lehre, die
dem Lizenznehmer ein eigenes Recht an der Marke geben wollen.

Eine Besonderheit der Lizenz ist die Moglichkeit einer regionalen, personellen
und zeitlichen Aufteilung des Nutzungsgebietes. Die regionale Aufteilung wird
allerdings in der Schweiz nur von theoretischem Nutzen sein, denn das Terri-
torium ist zu klein, nm darin eine wirksame Spaltnng zn erzielen.

Die Rechtsnatur des Lizenzvertrages wurde schon mit vielen Rechtsinstituten ver-
glichen, so mit der Miete, Pacht, Dienstbarkeit und dem einfachen Gesellschafts-
vertrag. Das Wesen des hente méglichen Lizenzvertrages besteht im vertraglichen
Anspruch des Lizenznehmers gegeniiber dem Markenberechtigien anf Nicht-
geltendmachung seines AusschlieRlichkeitsrechtes. Der Lizenznehmer hat durch
diesen vertraglich gesicherten Anspruch die Moglichkeit, seine Waren mit einem
fremden Zeichen, dem des Markenberechtigten, zu versehen; er hat die ,Er-
laubnis® erhalien, das Zeichen zu beniitzen. {Damit wird auch die Bezeicnung
»Lizenz®, vom lateinischen ,licentia® erkldrt.)

Keine der oben erwihntien, leicht analogen Redhtsinstitute werden dem Wesen
des Lizenzvertrages geniigend gerecht, deshalb wurde sich die Lehre weitgehend
cinig, daf} der Lizenzvertrag ein ,contractus sui generis® ist?,

b) Lagebestimmung der Lizenz
aa) Abgrenzung der Lizenz gegen die Ubertragung

Bei der Markenrechtsiibertragung verzichtet der urspriingliche Rechtsinhaber auf
sein bisheriges Markenrecht und iibertréigt es anf den Neuerwerber, der es in
Zukunft als eigenes Recht innehaben wird.

Bei der Lizenz kann von einer Markenrechtsiibertragung keine Rede sein, es
wird iiberhaupt nichts iibertragen, sondern lediglich einem Dritten der Gebrauch
der Marke iiberlassen!®, Diesen Gebrauch der Marke erwirbt der Dritte nicht
aus irgendwelchem eigenen Redht, sondern erst durch den eigentlichen Marken-
rechtsinhaber hindurch. Der Lizenznehmer hat selbst kein Recht auf Beniitzung
der Marke, sondern leitet den Gebranch aus dem Einzelverzicht des Marken-

' Vor allem anch in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, AIPPI 1928, 281.

12 Reimer, 24.

1* Schwank, 136; Ramseyer, 24; Troller, Grur 1952, 108 ff.; Rasch, 4 fi.,, 120; Ziircher HG,

BZR VII, 213; W und R 1950, 82: ,wichtigster Innominatkontrakt der Gegenwart.”

18 TMR 1956, 735f.: ,the licence involves the authorization of another person ar corpo-

ration to usc the owners trademark. One of the most important characteristic is the exploi-

R;u'un of the goodwill, which is attached to the mark in the eyes of the public. Troller, schweiz.
itt. 1956, 50.
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inhabers auf Geltendmachung seines allgemeinen Verbatsrechis (Unterlassungs-
anspruch) gegeniiber unbefugten Markengebrauchern, ab!®. Der zwischen
Lizeuznehmer und -geber geschlossene Vertrag kaun im allgemeinea praktische
Wirkung nur zwischen den Vertragsparteien hervorbringen (rein obligatorische
Wirkung). Ein Teil der Lehre will diesem Vertrag auch eine dingliche Wirkung,
cine Wirkung, die auch gegen Dritte gilt, zusprechen®’. Auch das BG spricht
immer wieder von der Lizenz als beschrinkter Rechtsiibertragung?!. Das wiirde
heifien, daB dem Lizenznehmer kraft ibertrageuer Rechte z. B. Klagerechte gegen
Dritte aus allfalligen Markenverletzungen zustehen wiirde.

Von einer Rechisiibertragung kauu jedoch bei einer Lizenzerteilung unseres Er-
achtens, keine Rede sein. Ein Vertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschift, das
Wirkungen nur zwischen den vertragsschlieBeuden Partcien hervorbringt. Denk-
bar ist zudem ein Vertrag zugunsten Dritter, d. h. ein Vertrag, der einem Dritten
uumittelbar oder mittelbar einen Vorteil erbringt, ohue, dafBl er selbst am Ver-
tragsschluf} beteiligt ist. Unméglich in unserem Recht ist aber ein Vertrag zu
Lasten Dritter, und um einen solchen wiirde es sich handeln, wenu ohne gesetz-
liche Ermachtigung eiuem Vertragsteil aus einem Vertrag Rechte gegen Dritte
zustehen konnten®,

Ein Vertrag kann nie solche Folgen zeitigen, deren Resultate erst von einer ge-
setzlichen Bestimmung abhingig sind®3, Eiu dingliches Recht kanu der Lizenz-
nehmer nur daun erhalten, wenn eine gesetzliche Vorschrift darlegt, daB dem
Lizenznehmer aus dem Lizeuzvertrag Rechte an der Marke zukommeu. Durch
vertragliche Abrede ist ein derartiger Schluf} nicht moglich, denn es gibt in dieser
Hinsicht keine freie Vereinbarungsmiglichkeit wie auf dem Gebiete schuldrecht-
licher Vertriige. Diese kinnen zwar den Anspruch auf Bestellung der dinglichen
Lizenz begriinden, aber nur, wenn die Bestellung durch Gesetz sanktioniert wird.
Der Kreis diuglicher Rechte ist ein geschlossener, soll deshalb eine Vereinharung
iiber die Vertragsparteien hinaus Rechisfolgen erzengen, so mul ein spezieller,
ermichtigender Rechtssatz vorhaudeu sein 4,

Es ist deshalb miiig, dariiber zu diskutieren, ob der ausschlieSliche®® ader auch
der einfache Lizenznchmer ein Klagerecht besitzen. So wie die Dinge heute
stehen, ist die Lizenz ein rein vertragliches, zweiseitiges, jederzeit kiindbares
Abkommen, das den Lizenznehmer befugt, das Zeichen zu gebranchen. Weder

19 Troller, GRUR 1952, 108 Ausl.T.; Roubier, 535; Hederich, 19; PJ 1950, 84.

2 Zum Beispie! Miiller, 55: ,Mit der Lizenz wird dem Lizenznehmer ein positives Redht
iibertragen, das gewissermaBen cine Abspaltung des eigentlichen Markenrechtes ist . . ., dic
ausschlieBliche Lizenz ist ein dingliches Recht mit absolnler Wirkung.“ S, 62: ,Der Lizenz-
inhalt bestelt in jedem Fall in einer teilweisen Ubertragung des Rechies selbst.* Wenn
Miiller dann trotzdem zum Ergebnis kommt, dafl der Lizenznehmer kein positives Be-
nutzungsredt erhilt, dann nur deshalh, weil der freien Uberteagharkeit das Gesctz ent-
gegenstehl und die Marke nur mit dem Geschiift tihertragen werden kann, Im Ergebnis gleich,
nur ohligatorische Vertragswirkung, weil Markeniibertragung nur mit Betrieh méglich ist:
GRUR 1956,127; BGH 1, 241; RGZ 99, 90; GRUR 1953, 177; Kiibli AIPPT 1928, 289.

*t 50 11 85; 61 II 61; 75 L 340; auch Martin-Achard, 155: ,La licence est une cession
limitée dans le 1emps.®

22 Troller, schweiz. Mitt, 52. .

2 Troller, GRUR 1952, 108 fI., schwciz. Mitt. 50 1.

t Rasch, 62,

25 Schwank, 155: ,Derjenige, der im Besitz eines ausschlieBlichen Gebrauchsrechtes ist, ist
au&?mnlisch auch im Besitz der Aktivlegitimation zur Geltendmachung der Verbietungs-
rechte.™
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der ansschliefliche noch der einfache Lizenznehmer haben ein Klagrecht oder
sonstige Rechte an oder aus der Marke?5.

Im Vertrag kann stipuliert werden, dafl der Lizenznehmer das Klagerecht des
Lizenzgebers geltend machen kann, aber, unseres Erachtens, nur fiir ihn, nicht
kraft eigenen Rechtes.

Selbst anf Gebrauch der Marke hat der Lizenznehmer kein positives Redat, son-
dern nur einen Anspruch, daf der Lizenzgeber kraft des Vertrages, ihm gegen-
ither nicht von seinem, dem Markenrecht entspringenden absolnten Verbotsrecht
Gebranch macht.

Ergibt sich ans dem Verirag nicht klar, dal der Lizenzgeber den -nehmer bei
Markenverletzungen schiitzen mufl, so entspringt diese Pflicht den Obliegenheiten
und einem Verhalten Tren und Glanben entsprechend.

Eine ausschlieBliche Lizenz liegt vor, wenn der Lizenzgeber sich verpflichtet,
keine anderen Lizenzen zu vergeben®.

Eine einfache Lizenz liegt vor, wenn sich der Lizenzgeber weitere Lizenzerteilun-
gen vorbehalt 28,

bbh) Abgrenzung der Lizenz gegen die Konzernmarke des Art. 6 bis MSCHG

Art. 6 bis gestattet wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Produzenten usw,
die Hinterlegung der gleichen Marke; eine Erlaubnis, die Art. 6 Absatz 1 aufler
Kraft setzt. Das BG hat darauf hingewiesen, dal Art. 6 bis mehr aussage, als
dal8 nur Art. 6 Absatz 1 auBer Kraft gesetzt wiirde, deshalb habe die Bundes-
versammlung vorgezogen, den Art. 6 bis nicht Art. 6 anzuhéngen, sondern daraus
cine gesonderte geseizliche Bestimmung zz machen®®. Bei der Gesetzesberatung
war unter anderem zum Ansdruck gekommen, dal das neuere Konzernmitglied
die Rechte eines ilteren geltend machen (der Neueingetragene kann sich nicht
nur anf seinen eigenen Gebrauch, sondern auch auf den des ersten Beniitzers be-
rufen} und den Schaden des ganzen Konzerns einklagen kann. Mutter, 123 be-
streitet z. B., daB ein Mitglied im VerletzungsprozeBl den Schaden des ganzen
Konzerns geltend machen kann, withrend er die Berufung des jiingeren Gebrau-
chers der Marke auf den éltesten Gebranch anerkennt. Einerseits hilt er also die
Aussagen bei Gesetzesheratung fiir verbindlich, andererseits bestreitet er sie 3.
Da wir, aufler dem stenographischen Bulletin iiber den Verlauf der Gesetres-
arbeit, keine weiteren Anhaltspunkte zor Anslegung des Art. 6 bis finden ¥, hat
man sich streng an die Bestimmungen von Art. 6 bis zu halten. Ans diesen Be-
stimmungen geht jedoch nicht hervor, dal der Gesetzgeber sie irgendwie in
Zusammenhang mit Art. 7 his bringen wollte®.

Aus Art. 6 bis ist zn entnehmen, dafl eine zweite, gleiche Marke hir gleiche
Waren hinterlegt werden kann. Durch die Hinterlegung kann (unter den Vor-
behalten von Art. 6 bis) ein neues Markenrecht entstehen. Art. 6 Absatz 1 wird

? Wird der Gebrauch durch den Lizenznehmer rechtswidrig, z. B. weil er die Gebiihren nicht
bezahlt, so crfiillt er den Vertrag nicht und der Lizenzgeber kann nicht nur wegen Ver-
tragsverlelzung, sondern anch mil seiner Unterlassungsklage gegen ihn vorgehen.

¥ Im Zweifel wird sein Gebrauch der Marke einer ansschlieBlichen Lizenz nicht zuwider-
laufen, Rasch, 51; a.A. Troller, schweiz. Mitt. 1956, 53.

28 Dijese Lizenzart diirfte im Markenrccht weniger gebracht werden, da zu hiufigem Ge-
branch die Gefahr der Freizeichenbildung innewohnt.

® BGE 751 352f.

30 Troller, schweiz. Mitt. 1956, 49,

31 Troller, a.a.0., 49.

3# Troller, a.8.0., 49 ,keine Quasikollcktivmarke®.
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demnach auBler Kraft gesetzt, und Art. 6 bis enthilt eine Anweisung an den
Richter, die betreffende Marke anzuerkennen. Mehrere Autoren schen in Art. 6
bis eine eventuelle Aussage des Gesetzgebers tber die Lizenz33. Solche Aussagen
erscheinen in die Bestimmung des Art. 6 bis hineingelegt. Es wurde an Hand
mehrerer Auslegungsversuche gezeigt, dal mangels einer allgemein giiltigen Aus-
legung, die Bestimmung des Art. 6 bis so zu verstehen ist, wie sie im Gesetz
erscheint.

In Art. 6 bis licgen offensichtlich zwei oder mehrere Markenrechte parallel, wih-
rend bei der heute moglichen Lizenz immer nur ein Markenrecht besteht. Zudem
ist die Lizenz jederzeit kiindbar. Die eingetragene, gleiche Marke (Konzern-
marke) wird ein vollig nenes, von der ilteren gleichen Marke unabhéngiges
Leben fiihren, auch wenn wirtschaftliche enge Verbindungen bestehen. Im ail-
gemeinen wird die Lizenz entgeltlich sein. Die Eintragung der Konzernmarke
dagegen bringt nur die iiblichen Gebiihren der Hinterlegung mit sich. Der dltere
Markeninhaber wird kaum einen Entgelt fiir die Erlaubnis der Zweitregistrierung
erheben kénnen. Die Lizenz kann, von im Vertrag stipulierten Klanseln (z. B.
iber Qualitit, Qualitdtskontrolle usw.) abhéngig sein. Der Zweiteingetragene der
Konzernmarke wird im allgemeinen nur von anBervertraglichen, und im eigenen
Interesse durchgefiihrten Qualitétszielen abhéngig sein.

Es ist demnach zu bestreiten, daB in Art. 6 bis anch nur die leiseste Aussage des
Gesetzgebers iiber die Lizenz zu finden ist.

cc) Abgrenzung der Lizenz gegen die Kollektivmarke

Diese Marke hat das besondere Merkmal, daBl sie fiir eine Vereinigung von
Industriellen, Produzenten usw., soweit sie die juristische Personlichkeit besitzt,
eingetragen ist, ohne da} die Vereinigung die Marke selbst branchen muf. In
der Regel erfolgt der Gebrauch durch die Mitglieder. Beim ersten Hinsehen
kénnte ein Lizenzverhilinis vermutet werden.

Das Markenrecht liegt bei der Vereinigung. die Mitglieder haben die Gebrauchs-
erlaubnis, ohne selbst ein Recht an der Marke zu haben, die Aktivlegitimation
liegt beim Kollektivmarkeninhaber, Besonders wenn dieser Markeninhaber die
Marke selbst benutzt, was méglich sein kann3¢, &hnelt dieses Verhalinis stark
ciner einfachen Lizenz. Bei niherer Betrachtung wird jedoch bemerkt, daff der
Gebranch durch die Mitglieder eine conditio sinc qua non der Kollektivmarke
ist. Der Gebrauch der Mitglieder rechtfertigt also erst den Eintrag als Kollektiv-
marke und macht ihr Wesen ans. (Der Gebranch des Lizenznehmers bei der ge-
wéohnlichen Marke kann zwar im Wesen der Individualmarke liegen, macht es
aber nicht ans, sondern ist eigentlich eine Ansnahme.)

Dic Mitglieder der Vereinignng leiten ihr Recht zum Gebrauch der Marke aus
ithrer Mitgliedschaft ab. Der Lizenznchmer hat kein Recht zum Gebranch, son-
dern benntzt dic Marke nur auf Grund vertraglicher Abmachungen, daR der
Lizenzgeber ihm gegeniiber nicht von seinem Verbietungsrecht Gebrauch macht.
Der Gesetzgeber machte demnach auch bei der Kollektivmarke keine Aussage
iiher die Lizenz. Es liegt demnach der Schlu} nahe, dall im MSCHG fkeine An-
deutung des Gesetzgebers itber die Lizenz zu finden ist.

3% Schwank, 132; Matter, fiches juridiques no. 684; Biirgi, W und R 82; Hediger, 83:
ne . cine besondere Stellung nimmt die Konzernmarke ein, sie begriindet eine gesetzliche
Lizenz an der Marke.”

¥ Matter, 134,
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¢} Das BG und seine Stellungnahme zur Lizenz

BGE 50 1T 85: ,,Roth gegen Gaba®: ... die rechtliche Znlissigkeit einer Uber-
tragung des Zeichenrechtes mit der nutzweisen Ubertragung des Geschiifisbetrie-
bes, wird in der Doktrin allgemein anerkannt. Sie unterliegt, auch in Hinsicht
auf Art. 11 keinen Bedenken . . ., eine Lizenzerteilung, d. h. ein Vertrag, durch
welchen ein Zeicheninhaber einem anderen ohne Ubertragung des Geschifts-
betriebes den blofien Gebranch des Zeichen gestattet, muf als unzulissig be-
trachtet werden. Die Verpflichtung, den Geschiiftsbetrieb mit der Marke zn iiber-
tragen, denkt daran, daB der Betriecb an den iibertragen wird, rechtlich und
wirtschaftlich vollig verschieden ist. Ist das nicht der Fall, so kann die Marke
allein ibertragen werden. Es handelt sich hier, im allgemeinen, um gleich-
artige Geschiiftsbetriebe, die identische Erzeugnisse herstellen, so daf§ das Publi-
kum, wenn es den iibertragenen Marken Vertrauen schenkt, nicht Gefahr lauft,
andere Waren, geringere oder nach anderen Verfahren hergestellte, zu erhalten.”
BGE 58 1] 180: ,,... wenn die Lizenz einem Geschiift erteilt wird, das mit dem-
jenigen des Lizenzgebers in enger wirtschaftlicher Verbindung steht, insheson-
dere wenn dabei die vom Lizenznehmer vertriecbene Ware mit derjenigen des
Lizenzgebers identisch ist, ist sie (anch ohne Geschiftsiibergang) giiltig.“
BGE61IT61: . ..die grundsitzliche Frage geht darum, ob eine Lizenz an einem
Markenrecht iiberhanpt moglich ist. Nach Art. 11 kann eine Marke nur mit dem
Geschiiftshetrich iibertragen werden, dessen Erzengnisse sie zur Unterscheidung
dient, jedoch darf diese Bestimmung nicht strenger ausgelegt werden, als der
Schutzzwedk es exfordert. Das wiirde die Erteilung einer Lizenz, die ja eine, wenn
auch nur beschrankte Ubertmgung darstellt, wortlich genommen, ohne weiteres
ausschliefBen, da dabei in der Regel das Geschift nicht mit ibergeht.*

In den folgenden Ausfiihrungen stellt das BG auf 58 II 180 und auf den Be-
griff der wirtschaftlichen Verbundenheit ab.

BGE 72 11 423: ,,... die Zuldssigkeit der Lizenz wird bejaht, sofern nicht die
Gefahr ciner Tduschung des Publikums iiber die Herkunft der Ware, die vom
Lizenznehmer mit der Marke des Lizenzgebers versehen ist, besteht.”

BGE 751 340: es wiederholt z. T. 61 11 61 nund erwihnt, daB die RechtmiBigkeit
ciner Markenlizenz anerkannt wird, wenn zwischen den Geschaftsbetrieben des
Lizenznehmers und demjenigen des Markeninhabers eine ,enge wirtschaftliche
Bindung* besteht; inshesondere wenn die mit der Marke versehenen Erzengnisse
diesefben sind, denn in solchen Fillen lanft das Publikum keine Gefahr, mit Riick-
sicht auf die Marke, eine andere als die heabsichtigte Ware zu kaufen.

BGE 79 11 221: ,,... L'octroi d’une lHcence est licite lorsque le public ne risque
pas d’8tre induit en errenr sur la provenance de la marchandise.”

Aus diesen Entscheiden ist zu entnehmen, daB das BG von einer Uhertragung des
Betriebes dann Abstand nimmt, wenn zwischen den in Frage kommenden Betrie-
ben eine wirtschaftliche Verbundenheit besteht, weil dann eine Tiunschung des
Publikums nicht wahrscheinlich ist.

»In der Erwigung, daB die Vorschriften des Art. 11, der an sich eine Lizenz
ausschlieBt, nicht strenger anszulegen ist als es der Schutzzweck erlordert, der
den AnlaB zu dieser Vorschrift gegeben hat, hat das BG die RechtmiBigkeit einer
Lizenz anerkannt, wenn zwischen den Geschiftshetrieben des Lizenznehmers und
dem des Lizenzgebers eine enge wirischaftliche Verbindung besteht 3,

3 Diese kann auch erst durch das Lizenzverhiltnis entstehen. Amsler, schweiz. Mitt. 1951, 133.
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Aufler in 79 11 221, wo das BG, unter anderem mit Bezug auf einen Vertrag
feststellt, er charaklerlslere sich nicht als Ubertragung der Marke, sondern als
Lizenzgewshrnng, erwihnt das BG die Lizenz als teilweise Ubertragung des Mar-
kenrechtes oder nimmt direkten Bezng auf Art. 11 MSCHG. Es definiert die
Lizenz demnach als eine gewisse Rechisiibertragung, anstatt der unserer Meinung
nach zutreffenderen Definition der bloBen Gebraudhsiiberlassung des Zeichens.
Ob der Stelle in 79 11 221 die Bedentung zukommen kann, das BG habe seinen
Standpunkt iber das Ziel der Lizenz geindert, kann bestritten werden 3. Da8 das
BG die Markenlizenz anerkennt, obwohl es sich nodh nidht eindeutig dem Im-
materialgiiterrecht zugewandt hat, zeigt, daB es den Bediirfnissen der Wirtschaft
Sorge tragen will. Es beweist aber anch, wie unhalthar die Theorie des Person-
lichkeitsrechtes ist, und wie sie, durch soldhe in sie geschlagene Breschen, immer
fadenscheiniger wird 7,

d) Die Wahrung der Kdiuferinteressen durdh Nichtgefahrdung der Funktionen
der Marke

Die allein entscheidende Frage, ob eine Lizenzerteilung méglich ist, wird -nicht
die sein, ob nun der Lizenznehmer ein dingliches oder obligatorisches Recht be-
sitzt, sondern allein die, ob die Offentlichkeit durch die Lizenz getiinscht werden
kann 38

aa) Herkunftsfunktion

Wie bei der Ubertragung spielt diese Funktion eine groBe Rolle. Wiirde ihr Vor-
handensein bejaht, kénnte eine Lizenz wohl kaum erteilt werden, ohne daB das
Publikum Gefahr linft, getiinscht zu werden.

Wie wir bereits oben gesehen haben, ist jedoch die Herkunftsfunktion der Marke
im allgemeinen abzulehnen nnd kann nur noch bei einigen wenigen Marken an-
erkannt werden. (Die Ausfindigmachung dieser Marken bleibt einer nentralen
Stelle [Amt fiir geistiges Eigentum] vorbehalten).

Die Herkunftsfunktion stellt somit im allgemeinen kein Hindernis der Lizenz-
erteilung dar.

bb) Unterscheidungsfunktion

Diese Funktion wurde von uns definiert als die Méglichkeit, fiir den Kaufer die
bezeichnete Ware von anderen gleichen Waren unterscheiden zu kénnen und in
der Marke einen Hinweis auf den Berechtigten zu finden.

Fraglich ist nun, ob der Lizenznehmer ein ,Berechtigter® ist?

Unter dem Berechtigten ist unseres Eraditens entweder der eingetragene Inhaber
der Marke oder derjenige zu verstehen, der vom Verzicht des Inhabers auf sein
absolutes Verbotsrecht einen Gebranch der Marke ableitet und deshalb berechtigt
ist, die Marke 2n gebrauchen.

Die Unterscheidungsfunktion steht demnach einer Lizenzerteitung nicht entgegen.

ee) Schutzfunktion

Alle oben genannten Vorteile, die die Schutzfunktion fiir den Abnehmer bringt,
werden durch eine L:zenzertellung nicht gesdlmalert denn die Marke bleibt nach
wie vor fiir den Lizenzgeber registrieri.

3 Troller, schweiz, Mitt. 1956, 51.

37 Roubier, 538; Schwank, 137.

3 TMR 1956, 735ff.: ... that no liccnse agreement shall be enforced ar held valid which
does not inclnde proper safe — gnards 1o protect the public against deception.©
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dd) Garantiefunktion

Wie oben dargelegt wurde, ist dies die Hanptfunktion der Marke und es lenchtet
demnach ein, dafl bei einer Vermindernng der Warengiite die Lizenz dem Publi-
kum geféhrlich werden kann.

Lizenzerteilungen finden gewthnlich nicht alle im gleichen Stadium statt. Es ist
moglich, dafl der Lizenzgeber noch nie fabriziert hat. Dann ist die Qualitits.
garantie nicht in Gefahr, dennidann hat das Publikum noch keineVorstellungvon der
hestimmten Warenqualitiit und kann folglich anch nicht getiuscht werden.

Anders liegen die Fille, wenn sowohl Lizenzgeber als -nehmer fabrizieren, wenn
der Lizenzgeber bei Erteilung herzustellen aufhort, oder wenn mehrere Lizenzen
nebeneinander erteilt werden,

Wie bei Ubertragung der Ubernehmer, wird bei Lizenz der Lizenznehmer vorab
selbst am meisten daran interessiert sein, dieselbe Ware gleicher Giite wie die des
Lizenzgebers, aui den Markt zu bringen.

Es ist anznnehmen, daf} sich jemand deshalb eine Lizenz erteilen laBt, weil er
merkt, welche guten Umsiitze dank der eingefiithrten Marke zn erzielen sind; weil
er einen Vorteil, ein ,,Geschdft™ wittert 3%, Dal} das Nivean der Umsétze von der
gleichbleibenden Giite abhéngt, erhellt. Dal} diese gleiche Markengiite nur dorch
das Wissen nm die genane Herstellung ete. gewihrleistet wird, ist offensichtlich.
Ein Lizenznechmer wird sich deshalb nur dann nm eine Lizenz bemithen, wenn
er entweder genau weill wie die Herstellung der betreflenden Ware zu erfolgen
hat, oder wenn er, bei hesonderen Gegebenheiten, durch den Lizenzgeher genau
iiber das Verfahren informiert ist oder werden kann*®.

Es darf nicht vergessen werden, daf} eine Lizenz in der Regel nicht unentgeltlich
erteilt wird, d. h, daf der Lizenznehmer in bestimmten Abstinden Geldsnmmen
zn zahlen hat, deren Berechnungsgrundlage der hisherige Absatz des Lizenz-
gebers in Anrechnung eveninelier Lizenzheschrinkungen (z. B. in Bezug anf das
Territorium) sein wird. Diese Gehiihrenentrichtungen diirften dem Lizenimehmer
schwer fallen, wenn er nichi imstande sein konnte, eine genan gieiche Ware her-
znstellen.

Die Garantiefunktion der Marke, die in Lizenz gegeben wird, ist demnach auf
doppelie Weise gewihrleistet:

1. Der Lizenznehmer wird am allgemeinen in der Lizenz ein Mittel sehen mit
dem wirtschaftliche Vorteile za erringen sind. Diese sind nur unter Beibehaltung
der Qnalitit moglich.

2. Durch die Entgeltlichkeit der Lizenz ist der Lizenznehmer von vornherein
belastet und er wird eine Belasiung dieser Art nur dann iibernchmen, wenn er
durch Beibehaltung der Qualitit die gleiche Ware liefern nnd somit an der ein-
gefithrien Marke teilnehmen kann.

Zp erwithnen bleibt, dal3 die Beihehaltung der Qualitit oft auch durch Androhnng
sehr hoher Konventionalstrafen durch den Lizenzgeber gesichert ist.

¥ Amsler, 16.

19 S0 schreibt Amsler, schweiz. Mitt. 1951, 133, dal durch die Lizenzvertrige in der Praxis
meist eine enge wirlschaftliche Verbindung geschaffen wird. So bestimmt der Lizenzgeber
manchmal die Bezugsquelle fiir Ausgangsstoffe, anzuwendende Verfahren, er bedingt sich
Kontrolirechte aus und bindet den Benutzer an strenge Konventionalsirafen. DaB eine Lizenz
ohne Kontrolle des Lizenzgebers zur Publikumstiuschung fiihren muB {(GRUR 1955, 564),
kann nicht allgemein angenommen werden.
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Das Interesse des Lizenzgebers geht dahin, daB sich seine Sitnation durch die

L:zenzertellung zam mindesten mcht verschlechtert!!. Eine Verschlechternng tritt

dann nicht ein, wenn der Umsatz gleldn bleibt (wenn z. B. der Lizenznehmer nun

allein herstellt) oder wenn dieser steigt (gleichzeitige Fabrikation).

Am Umsatz ist der Lizenzgeber deshalb interessiert, weil er neben einer Grund-

gebiihr gewohnlich am Umsatz des Lizenznehmers prozentual beteiligt ist (ein-

malige Abfindungen sind méglich, aber wohl kaum iiblich).

Gleichbleiben oder erhiben kann sich ein Umsatz aber nur, wenn der Lizenz-

nehmer in der Lage ist, genan das gleiche Produkt herzustellen. Der Lizenzgeber

ist folglich daran interessiert, den Lizenznehmer so in den Herstellungsvorgang
einznweihen, daf es diesem moglich sein wird, ein gleichgntes Produkt anf den

Markt zu bringen®.

Ist die GleichmiBigkeit der in Lizenz gegebenen Markenware nicht garantiert,

so ist die eingefithrte Marke gefahrdet. Der Zweck der Lizenz, ans einer vor-

handenen Marke den groBtméglichen Gewinn zn ziehen, ist in Gefahr, denn
das Zie! der Lizenz diirfte anf Markeninhaberseite Umsatzsteigerung, wenigstens

Umsatzerhaltung ** anf Lizenznehmerseite, Beteiligung an einer eingefiihrten

Marke sein4.

Die Garantiefunktion der Marke bei Lizenzerteilung ist anch auf Markeninhaber-

seite doppelt gesichert:

1. Durch sein Interesse, die eingefithrte Marke bekannt und beliebt zn erhalten.
Dadurch, dafl jemand eine Lizenz erteilt, bringt er zum Ansdrudk, daB er sich
des Markenrechtes nicht begeben will (und vielleicht, selbst noch einmal etwas
mit der Marke vorhat), deshalb darf wohl anch unterstellt werden, daB cr
daran interessiert ist, dafl die Marke integer bleibt und nach wie vor den
gleichen (oder hoheren) Wert verkérpert.

2. Durch sein Interesse, den besten Gewinn ans der Lizenz zn zichen.

Das Publikum ist somit vor Tauschungen durch Vorschaltung der Interessen des
Lizenznehmers und -gebers geniigend gewahrt 45,

ee) Werbefunktion

Als Ausflul der Garantiefnnktion und der Unterscheidungsfunktion erfahrt sic
keine Verinderung, da sich auch diese beiden Markenfunktionen nicht verén-
dern und nicht gefdhrdet sind. Die Werbelnnktion nimmt durch eventuelle gleich-
zeitige Produktion von Lizenzgeber und -nehmer eher nodh zn.

e) Bisherige gesetzliche Regelungen der Lizenz

Das Institnt der Markenlizenz diirfte sich aus der Patentlizenz entwickelt haben;
obwohl von ihr seit einigen Jahrzehnten in der Praxis hiufig Gebranch gemacht
wird, hat sie noch in {ast keinem Land cine gesetzliche Regelung erfahren. Bis
jetzt ist man gezwungen, den Forderungen der wirtschaftlichen Praxis entgegen-

1 NZZ vom 2t. VII. 1944: , Das Eigeninteresse des Privatunternehmers ist die beste Bremse
gegen unwirtschaftliche Lizenzvergebungen.®

2 Amsler, 16.

4 Troller, schweiz, Mitt, 1956, 46.

4 Dic Ansicht Falbs, 117, daB die Lizenzerteilung cin bloler ,Gefdlligkeitsakt” des Marken-
inhabers gegeniiber dem Lizenznehmer ist, wird, unserer Meinung nach, der heutigen Wirt-
schaftswirklichkeit nicht gerecht. In der wirtschaftlichen Praxis gibt es kanm Gefilligkeits:
handlungen, sondern jede Handlung ist zwedkbestimmt und hat irgendwic cine Besser
stellung (hier auch des Lizenzgebers) zum Ziel.

© Amsler, 65.
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zukommen, und doch will man nicht, ihr zugnnsten, die Gefahr der Pnbliknms-
tiuschung anf sich nehmen. Die Markenlizenz wird nach wie vor etwas arg-
wohnisch benrteilt und man wartet eine gesetzliche Grundlage ab.

England und Holland sind bis jetzt nnter den wenigen Staaten, die die Marken-
lizenz im Gesetz geregelt haben.

England fithrte die Markenlizenz bereits im Jahre 1937 ein, und zwar in Art. 8
der Trade Mark Acts. Dort wird bestimmt, daf} die Benutzung der eingetragenen
Marke einem andersn nnter bestimmten Bedingungen iiberlassen werden kann.
Die in Frage kommende Marke mull einem Priifer vorgelegt werden, bei dem
die Entscheidung liegt, ob eine Lizenz irgendeine Gefahr fiir das Publikum birgt.
Wird dies abgelehnt, so trigt der Priifer als ,Registrar® die Lizenz in ein be-
sonderes Register ein, der Lizenznehmer wird zum , registered user®, sein Ge-
branch zum ,permitted nse*. Eine andere Bedingung ergibt sich fir den Lizenz-
geber, der ein Aufsichtsrecht iiber den Lizenznehmer hat und dieses ansiiben
muB. Der Registrar kann jederzeit die Loschung der Lizenzerlaubnis verfiigen
und zwar auf Bitte von jedermann, vor allem auf die des getauschten Kiufers,
wenn nachgewiesen werden kann, dafl die Markenlizenz unkorrekt, oder doch so
ansgefithrt wird, daB sie zu Tauschungen beim Publikum Anlal gibt*0,

Es ergibt sich ans der englischen Regelung, daB die Wirkung der Lizenz gegen
Dritte, von ihrer Eintragung ins Lizenzregister ahhéngt. Die Folge ist, daB} der
Lizenzgeber die Marke nur vorbehaltlich der eingetragenen Lizenz verdnBern
kann, denn insoweit ist die Marke dinglich belastet.

Ist die Lizenz nicht eingetragen, kann sie anch keinem Dritten entgegengehalten
werden; sie bedarf also des Eintrages als materiell-rechtliche Voranssetzung der
Entstehung dinglicher Rechte. Kraft des Eintrags hat der Lizenznehmer anch ein
Klagerecht gegen Dritte 7,

In den USA hat sich, auf der Grundlege des Art. 5 Lanham Act ¢in Lizenz-
wesen entwickelt, das dem wirtschaftlichen Bedirfnis und dem Interesse der
Offentlichkeit in gleicher Weise zn geniigen sucht*s,

f} Vorschlige fiir eine schweizerische gesetaliche Regelung der Lizenz

Wie bei der Untersuchnng der Markenfunktionen gesehen wurde, wird keine die-
ser durch eine Markenlizen» heeintréchtigt.

Trotzdem ist es ratsam, ein dem englischen Recht dhnliches System auch in der
Schweiz einznfithren. Dadurch wird eine Kontrolle der verschiedenen Lizenzen
gewihrleistet und Fille, bei denen der Marke taisichlich z. B. noch eine Her-
kunftsfunktion innewohnt, besonders behandelt. Zndem kann, da die Lizenz in
der hente nur moglichen Form nicht allen Anfordernngen gerecht wird, vor allem
dem Lizenznehmer ein Klagerecht eingerdnmi werden. Es ist deshalh dringend,
daf} bei Gelegenheit einer Gesetzesrevision die Lizenz geregelt wird.

Es ist vorzuschlagen, daB auch in der Schweiz, gemill dem englischen Vorbild,
jede (auch die einfache) Lizenz registriert wird, nnd zwar am besten wieder vom
eidgendssischen Amt, das gleichzeitig die Aufsicht nnd Priifungsbefugnis inne-
hitte. Gestiitzt anf den schnldrechtlichen Vertrag zwischen Lizenzgeber und
-nehmer hitte der letztere ein Recht anf Fintrag der Lizenz im Lizenzregister,
das beim Amt fiir geistiges Eigentum gefiihrt wiirde. Nach der Genehmigung
 Martin-Achard, 55; GRUR 1955, 564; Schwank, 184.

47 Art. 8 Trade Mark Act. Troller, GRUR 1952, 108 ff. Ausl.T.

8 TMR 1953, 675; TMR 1954, 12571

107



des Amtes, der der Eintrag ins Register folgt, hitte der ausschliefliche Lizenz-
nehmer ein Klagerecht im eigenen Namen gegen verletzende Dritte. Das Klage-
recht des einfachen Lizenznehmers wiirde sich auf unberechtigte Dritte, d. h. auf
solche, die keine Gebranchserlaubnis vom Lizenzgeber erhalten haben, beschrin-
ken. Die Registrierung der Lizenz hitte zur Folge, dafl durch den Eintrag ins
Register, das Markenrecht des Markeninhabers belastet wiirde, d. h. bei all-
ialliger Markenrechtsiibertragung miite der Ubernehmer die Lizenz mitiiber-
nehmen. Das eidgendssische Amt kénnte durch die jeweilige Priifung des in
Frage kommenden Lizenzverhiltnisses anordnen, ob es eine Erwihnung des
Lizenzverhdltnisses anf der Marke selbst fiir erforderlich erachtet, oder nicht4®,
Ferner hitte die Priifungsstelle die M&glichkeit, gewisse Kontrollverschriften bei
Lizenzgewdhrung vorzuschreiben. So konnte z. B, die Lizenz von einer stindigen
Produkiionsiiberwachung durch den Lizenzgeber abhingig gemacht werden 0,

2. Die Markenlizenz im internationalen Recht
a) PVU

Fast noch wichtiger als im nationalen, ist die Markenlizenz im internationalen

Recht. Dadurch, dal} einzelne Linder die Einfuhr zugunsten der heimatlichen

Industrie beschriinken, miissen Auswege gefunden werden, um sich anch solche

Lénder als Ahsatzgebiet zu erhalten.

Verschiedene Griinde fithren zn auslindischen Markenlizenzen! an Betriehe,

die meistens wirtschaftlich dem Mutterhaus angehidren, juristisch aber unah-

hingig sind?:

1. Zollpolitische Schwierigkeiten: Einfuhrzélle, die prohibitiv wirken sollen.

2, Arbeitslohnfragen: die Lohne sind im Einfuhrland oft bedeutend niedriger,
deshalb lohnt sich eine Einfuhr nicht.

3. Nationale Abneigungen, politische Strémungen usw. erschweren manchmal
den Absatz in einem Land, was durch irgendeinen Answeg ausgeglichen wer-
den mufl.

Im Pariser Unionsvertrag ist keine eigentliche Regelung der Lizenz zu finden,

jedoch kann moglicherweise Art. 5 C 3 angewandt werden®.

Der Ausdruck ,Miteigentiimer” wird wohl in wirtschaftlichem Sinn auszulegen

{dem schweizerischen ,enge wirtschaftliche Verbundenheit” entsprechend) und

mehr in wirtschaftlicher Richtung gemeint sein, und deshalb wohl nicht in streng

juristischem Sinn aufgefallt werden miissen. Dieser Ausdruck ist somit kein

Hindernis, wm eine Lizenz gemiB Art. 5 C 3 zu gewihren, obgleich diese Ge-

setzesbestimmung wohl mehr in Hinsicht auf eine Konzernmarke gedadht ist.

In Art. 5 C 3 PVU ist nur von einem gleichzeitigen Gebrauch die Rede, unserer

Auslegung nach demnach sowohl fiir ansschlieBliche wie fiir einfache Lizenzen

anwendbar, allerdings bleibt der Fall auller acht, wo der Lizenznehmer allein

die Marke gebraucht.

4 Martin-Achard, 63; Troller, 160; Falb, 112; Hediger, 80.

5 Tn der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist es z. B. {iblich, daB ein sogenanntes Refe-
renzmuster verlangt wird. Im Laboratorium wird dieses auf die Ideatitit mit dem Original-
produkt gepriift. Bei zufriedenstellendem Befund erteilt der Markeninhaber dem Lizenz-
nehmer die Erlaubnis, das betreflende Erzeugnis unter der dafiir gebriuchlichen Marke auf
den Markt zu bringen. Amsler, 63,

! Banyasz, 64; PI 1956, 145,

t GRUR 1955, 564.

3 Martin-Achard, 55; Roubier, 539.
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Der gleichzeitige Gebranch in Art. 5 C 3 steht unter dem Vorbehalt, daff das
Publiknm nicht getéiuscht wird?. Auch hier finden wir die Riicksichtnahme auf
die Wahrung der 6ffentlichen Interessen als Gegengewicht der wirtschaftlichen
Freiheit 8. Eine Lizenz ist nach Art. 5 C 3 wohl méglich, bis zu einer gesetzlichen
Regelung der Lizenz im Ralimen der PVU jedoch nur beschrinkt.

Art. 5 C 3 steht einer Lizenzerteilung nicht entgegen, er férdert und unterstiitat
sie aber auch nicht, nnd di¢ eigentliche Regelung bleibt anf die Lindergesetze
angewiesen. Deshalb hat die Bestimmung des Art. 5 C 3 PVU fiir die Lizenz,
praktisch, keinen Wert?.

Wie oben bereits angedeutet wurde, ist die PVU schon manches Mal zum Schritt-
macher fiir die nationalen Gesetzgebungen geworden, dies aber nur durch ein-
dentige, klare Regelungen. Grofle Rahmen, wie zum Beispiel der des Art. 5 C 3,
in den ein Lizenzverhaltnis unter anderem auch hineinpaflt, kénnen deshalb nicht
zur Vervollstindignng des Markenrechtes auf internationaler und damit auch auf
nationaler Basis dienen. Deshalb ist es wiinschenswert, dal auf internationaler
Ebene das Institut der Markenlizenz so bald wie moglich geregelt wird?.

In Anlehnung an einen Vorschlag® kénnte der Gesetzestext eventuell wie folgt
lauten: ,Die Liinder erlauben dem Inhaber einer eingetragenen Marke den Ge-
hrauch dieser durch Dritte dergestalt, dafl dieser Gebrauch anf Waren, die sich
nicht von denen des Lizenzgebers unterscheiden, bei Verantwortlichkeit beider
Parteien, erfolgt. Ein derartiger Gebrauch darf unter keinen Umstiinden zn Téu-
schungen beim Publikum fijhren. Den Lindern werden diejenigen Malnahmen
iiberlassen, die sie zum Schutze der Offentlichkeit vor Tiuschungen angebracht

finden.”
Durch eine solche Regelung wiire die immerhin mogliche Gefshr, dal} die Lizenz-
ware der urspriinglichen Ware an Qualitiit nachsieht, weitgehend gebannt?®,

¢ Art. 5 C 3, in fine,

5 Roubier, 539; Martin-Achard, 72.
¢ PI 1950, 87.

7 PI 1950, 87.

8 PT 1937, 140.

" Ronbier, 539. Zu beachten sind verschicdene Vorschlige der internationalen Vereinigungen:
CCl Berlin, 1937; AIPPI Prag, 1938; AIPPI, com. exée., London, 1948; AIPFI Paris, 1950;
CCI, comm. p. la protet. de la propr. ind., Paris 1939; CCI Kopenhagen, 1939; CCI Québec,
1940; GRUR 1956, 425.

Der KongreB der AIPPI in Paris, 1950 brachte zuin Ausdruock, es sei wiinschenswert Art. 5 C 3
folgendermaBen zu fassen: ,Lersqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes
physiques on morales juridiquemcnt distincts dea relations gn eonventions qu’elles assurent
un contrile effectif par le titulaire, de I'emploi, par éelles-ei, de la marque, cette derniére
pourra étre employée par ces dites personnes. Dans ee cas, cet emploi sera considéré comme
fait par le titwlaire lui-méme. Ce titulaire powrra étre une personne sans exploitalion propre.
Chaeun des pays de l'union réglera selon sa loi nationale les conditions propres & empécher
que I'nsage de ln marque puisse induire le public en erreur.”

Das internationale Bureau macht fiir die Konferenz in Lissabon folgenden Vorschlag:
wLorsqu’il existera entre le propriétaire d’une miarque et d’antres personnes physiques ou
morales des conventions de caractére financier ou aolre qui assurent 'unité de contréle sur
I'utilisation de cette marque par le propriétaire et par ces personnes pbysiques on morales,
I'utilisation de ladite marque par ces personnes physiques ou morales avee 'assentiment du
propriétaire sera considérée comme constituant l'utilisation de cette marque par le pro-
priétaire lui-méme,

Une telle utilisation ne portera atlteinte 4 la validité de ladite marque ou & son enregistre-
ment dans aucun des pays de 1'Union.

Les pays de I'Union peuvent introduire dans leurs législations nationales tontes dispositinns
propres & empécher que Femploi de la marque puisse induire le publie en erreur et &
protéger I'intérét public.” (Propositions du Bureau international en vue de la Conférence
de Lisbonne, 32ss.)
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b) MMA

Wie erwithnt, ist die internationale Marke auch nach Registriernng beim inter-
nationalen Burean, von der Marke im Ursprungsland abhiingig. Aunch fiir die
intérnationale Marke sind Lizenzen denkbar, chne, dall man jedoch die bisher
besprochenen Verhilinisse ohne weiteres auf sie anwenden kann.

Es ist folgendes zu beachten: Da die internationale Marke ihrer Natur nach
immer abhéngig ist von der Marke im Heimatstaat, kann dieses Verhiltnis auch
nicht durch eine Lizenz veriindert werden, chne die Natur der internationalen
Marke damit zu verletzen.

Der Inhaber der internationalen Marke wird vermutlicherweise nach wie vor
im internationalen Register erscheinen. Durch Vermittlung der Heimatverwaltung
1af3t er dem internationalen Bureau von der gewiinschten Lizenz im betreffenden
Land mitteilen, dieses wird sich an die betreffenden Behdrden des Landes wen-
den und bei Genehmigung durch dieselben wird die Lizenz sowohl im inter-
* nationalen als auch im betreffenden nationalen Register eingetragen werden.

Denkbar wire die Lizenzerteilung derart, daB im betreffenden Markenregister
der Name des eigentlichen Markeninhabers zn oberst sieht, darunter die még-
licherweise erteilten Lizenzen. Dadurch wiirde schon &uBerlich dargelegt, daf8
die Lizenzen immer von der urspriinglichen Marke abhingig bleiben und dal
allfidllige Reklamationen immer an den urspriinglichen, fiir die Gesamtmarke
aliein verantwortlichen Markeninhaber gerichtet werden miissen.

Schwierig wird die Frage, wenn der Markeninhaber seine Marke im Ursprungs-
land in Lizenz geben will, ohne sie selbst weiterhin beniitzen zu wollen.

Es wird hier ausgewogener Beschliisse bediirfen, um nicht den Geist des MMA
zu gefihrden. Anf diese Probleme jedoch weiter einzugehen, wiirde den Rahmen
der vorliegenden Arbeit sprengen.
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1V. DIE KOLLEKTIVMARKE UND DIE WAHRUNG
DER INTERESSEN DER OFFENTLICHKEIT

1.Die Kellektivmarke nach Art. 7 his MSCHG

Die Kollektivmarke ist bereits seit 1890 im MSCHG geregelt, allerdings war sie
bis 1928 cine Ziffer 3 von Art. 7 MSCHG. 1928 wurde bei der Revision des
MSCHG der neue Artikel 7 bis eingefiigt mit der Begriindung, die bisherige
Regelung ware weitgehend nnklar gewesen und ,,aulerdem empfiehlt sich, die
neue Regeluug durch einige dem Wesen dieser Marke entsprechende Vorschril-
ten zo vervollstindigen®“!.

a) Allgemeines

Es gibt verschicdene Arten von Kollektivmarken, solche, die eine bestimmte
Giite der bezeichneten Ware garantieren, die fiir eine gewisse Herkunft biirgen,
aof besoudere Arbeitsweise oder -bedingungen aufmerksam machen, an das
nationale Geliih] appellieren, usw.

Es gibt sowohl fakultative Kollektivmarken, d. h. solche, bei denen es im Be-
lichen des Einzelneu steht, ob er einem emsprechenden Verband angehéren will,
als auch obligatorische Kollektivmarken, wie z B. die des Art. 1 des Bundes-
ratheschlusses vom 9. 1. 34 iiber die Kontrolle der Uhrgehinse aus Gold und
Platin®, Beiden Marken ist gemeinsam, daf} das Zeichen eine Verantwortlich-
keitsmarke ist, d. h. der Verband iibernimmt die Gewéhr3, daB die in seinen
Verbandsstatuten festgesetzten Bedingungen zur Markeulithrung eingehalten
worden.

b) Unterschiede sur Einzelmarke

Das Merkmal der Kollektivmarke ist. dafl sie von mehreren Benutzungsherech-
tigten gebraucht werden kaun, die selbst nicht im Markenregister erscheinen?,
soudern ihre Benutzungsberechtigung von der Zugehérigkeit zn einer Versini-
gung, die nach Art. 7 bis die Rechtspersinlichkeit haben muf, ableiten. Kraft
der Mitgliedschaft haben die Mitglieder ein Recht auf Gebranch der Marke
(positives Recht), im Gegensatz zum Lizenznehmer, der soznsagen nuor einen
negativen Anspruoch anf Nichigeltendmachung der Verhotsrechte hat. Die Mit-
glieder haben jedoch kein Recht an der Marke selbst®. Markeninhaberin ist die
Vereinigung, als solche anch im Register eingetragen. Nur ihr allein stehen die
Rechte des Markeninhabers zu, nur sie kann verfolgen, einklagen wsw.®, Ihr
Recht an der Marke, [ormell durch die Eintragung erworben, wird durch den
Gebranch der Miiglieder materiell bestitigt. Die Prioriidt des Erstgebranches
der Marke kommt allen Miigliedern der Vereinigung zugute, ob sie selbst mit
dem Gebrauch schon begonnen haben oder nicht. Im Gegensatz zum Individnal-
markeninhaber mull die Kollektivmarkeninhaberin keinen eigenen Betrieb be-
sitzen, dies ist nur fiir die Benntzungsberechtigten erforderlich 7.

Eine Kollektivmarke kann unter Umstidnden giiltig sein, anch wenn sie ans einer
Herkunftshezeichnung besteht, erforderlich ist dann nur, daf} die Bezeichnuug

! Bundesriitliche Botschaft vom 15, 11, 1928,

t Grogg, 92.

% Bei den Verantwortlichkeitszeichen fiir Uhrgehiiuse, die ,Fédération suisse des associations
de fabricants de boites de montres en or* (F.B.).

4 Grogg, 113. ¢ Raduner, 112; Mauter, 136.

3 David, 157. 7 BGE 52 1 199; Roubier, 649 {f.; Matier, 136.
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allen dort Ansiissigen zusteht® und nicht irgendwie eine ungerechte Bevorzngung
droht. Selbst die Eintragung eines Wappens ist gemal Art. 2, Absatz 2 WSCHG
beschrinkt moglich.

Auch ]urlshsche Personen des &ffentlichen Rechtes kénnen Kollektivmarken
hinterlegen?, so besteht z. B. unter Nr. 71 689'° ein Eintrag fiir das cidgendssi-
sche Volkswirtschaftsdepartement in Bern. Diese Marke der &ffentlich-recht-
lichen Institution kann von Fabrikanten nnd Héndlern gebrandht werden, die
einen Kontraollvertrag mit der eidgendssischen Stelle fiir Versuch und Kontrolle
abgeschlossen haben't.

c) Vergleich der Funktionen der Einzelmarke zu denen der Kollektivmarke:
Herkunfisfunktion

Diese wird fiir die Kollektivmarke allgemein abgelehnt, da die Abnehmer sie
nicht als Hinweis auf ecinen bestimmten Geschifishetrieb auffassen, sondern in
ihr eine Kennzeichnung der Ware in eine bestimmtie Riditung erblicken 2.
Unterscheidungsfunktion

Auch diese scheint fur die Kollektivmarke nicht mehr unbedingt typisch zu sein.
Gemil der oben vertretenen Definition 186t sie allenfalls noch anf den Berech-
tigten schlieBen, jedoch unterscheidet sie nicht gleiche oder gleichartige Waren
voneinander. (Beim Kollektivzeichen ist im Gegenteil eine Znsammenfassung
gleicher oder anch ginzlich verschiedener Warengruppen miglich. )
Schutzfunktion : Diese ist bei beiden Markenarten gleich und unverdndert.
Garantiefunktion: Diese ist bei der Einzelmarke eine Funktion, die von der
wirtschaftlichen Praxis entwickelt wurde und durch das Eigeninteresse des Her-
stellers geniigend gewithrleistet scheint, bei der Kollektivmarke jedoch der eigent.
liche Zwedk '®. Die Zweckbestimmung einer Kollektivmarke, sei sie Giitezeichen
oder Ursprungshinweis, ist immer eine Garantie, ¢in Versprechen des Gleich-
bleibens, des Unveranderns, Wird die Marke ihrer Zweckbestimmung zuwider-
laufend benntzt, kann jeder interessierte Dritte auf Lischung dieser klagen. Der
Abnehmer hat hier, gegebenenfalls, einen Anspruch auf Einhaltung der Garan-
tie, nnd kann hei Nidhteinhaltung nicht nur mit der Schadenersatzklage, sondern
anch mit der Léschungsklage vorgehen !5,

W erbefunktion : Bei der Einzelmarke ist diese ein Ausflul von Unterscheidnngs-
nnd Garantiefunktion, wihrend sie dem Wesen der Kollektivmarke nor be-
schrénki innewohnt.

Zuniichst diirfte nimlich ein Kéufer mit der kollektivmarkenbezeichneten Ware
nichts anzufangen wissen. IThm mnB erst beigebracht werden, dafl das Zeichen,
das er vorfindet, keine Individual-, sondern eine Kollektivmarke ist, die ihm
andere Gewihrsmoglichkeiten bictet als das Einzelzeichen.

& Pahud, 105.

® Vgl Art. 7 bis, Absatz 2.

10 Yom 4, II. 1930, ’

11 Pghud, 93. Zu erwihnen ist, daB die Kollektivmarke in der Schweiz (im Gegensatz zu
Deutschlend)} eine nicht unbedingt sehr beliebte Markenform ist.

12 Matter, 133; David, 155; Baumann, 69.

2 Pghud, 26; Reimer, 357; GRUR 1946, 23; cinschrinkend Roubier, 653.

# Dieser geht aus den Worten des Art. 7 bis hervor: ,,Wenn die Vereinigung duldet, daB
die Marke in einer ihrer Zwedkhestimmung zuwiderlaufenden Weise .. .“

1% Art. 7 bis, Absatz 5. In dieser Moglichkeit kommt die besondere Bedeutung der Kollektiv-
marke zum Vorschein, und dic Gefahr, die der Allgemeinhcit durch cinen rechtswidrigen
Gebrauch droht.

112



Es ist demnach insofern ein einschneidender Unterschied zwischen Einzel- und
Kollektivinarke festzustellen, als bei der ersteren das Recht an ihr durch ersten
Gehrauch entsteht, bei der letzteren durch anfklirende Werbung und Gebranch 28,
Bei dieser Art von Werbung geniigt nicht, daranf aufmerksam zu machen, daB
die betreffende Marke eine Kollektivinarke ist. Mit diesem Hinweis weill der
Kinfer wenig anzufangen. Die Werbung muB vielmehr den Kiufer aufkliren
fiir was die Kollektivmarke einstehen wird, sie mull den Zweack derselben ver-
standlich machen. Dann erst hat es einen Sinn, die Kollektivmarke auf den Markt
zu bringen?.

Fiir die Kollektivmarke ist somit eine aufklirende Werbung, durch die ihr Zweck
erst erreicht werden wird, typisch. Es ist nicht unbedingt anzunehmen, daB eine
Kollektivmarke, ohne geniigende vorhergehende Werbung, zu Tanschungen bei
der Kauferschafi filhren mufi, es wird aber vermutet, daf} eine derartige Marke
zn Verwirrungen fihren kinnte. (Die Offentlichkeit sieht sich plétzlich einer
groBen Menge gleichbezeichneter Waren gegeniiber und wird nichts damit an-
zufangen wissen.)

Die Gefahr, daB eine Kollektivmarke mit ungeniigend vorbereiteter Werbung
anf den Markt kommt, ist gering. Eine gute Lancierung liegt in allererster Linie
im fnteresse der Berechtigten, sie wollen dem Kéaufer durch die Kollektivmarke
etwas besonderes zum Ansdruck bringen, ihn anfmerksam machen, ihn vom
gedankenlosen Kauf abbringen.

Die vorbereitende, aufklirende Werbung beinhaltet zndem eine gewisse Kaufer-
erziehung. Durch die jéhrlich Tausende von Neuregistrierungen, durch den
Wunsch des Kiufers, gute Markenware zu kaufen, wird der Wunach, eine Marke
zu besitzen, immer grifer und verbreiteter. Die Offentlichkeit hat immer mehr
mit Marken bezeichnete Waren vor sich und hat in der Regel die Gewillheit, daB3
die Markenware gute Ware ist. Durch diese Markeninflation verwshnt, macht
sich beim Konsnmenten teilweise bemerkbar, daB er sich nicht mehr fiir die
einzelne Marke interessiert. Die Hauptsache ist ihm, ,Markenware” zn ver-
stehen. Gegen diese beginnende Nachlissigkeit ist uater anderem die Kollektiv-
marke ein ausgezeichnetes Mittel. Die Werbung hiimmert dem Kanfer ein, daf
er neben der Giite der Ware anch anf andere Umstéinde achten soll. Diese Wer-
bung kann demnach unter Umstédnden die Wirkung haben, daBl aus einem ver-
wohnten, gedankenlosen, egoistischen Kéufer, ein wihlender, fordernder Kon-
sument wird.

d) Die Kollektivmarke und die Wahrung der Interessen der Offentlichkeit

Die Kollektiviarke kann, nicht zuletzt, ein Mittel ehemaliger Konknrrenten sein,
sich gegeniiber einem nenen nnd gemeinsamen Feind zwecks Einigkeit und gréfe-
rer Durchschlagskraft zusammenzuschlieBen (z. B. Aufkommen synthetischer
Stoffe, die eingesessene Industriezweige in der Existenz bedrohen usw.). Ein-
zelne vermogen sich allein nicht mehr geniigend durchznsetzen und ein Zusam-
menschluf, ein Aulmerksammachen des Publikums auf Vorziige nsw. kann einen
ganzen Industriezweig halten.

Durch die Kollektivimarke, die in erster Linie im Interesse der Benntzungs-
berechtigten gewihlt wird, kinnen auch Interessen der Offentlichkeit gewahrt
werden. Der Kianfer wird dazn gebracht, nicht nur ani die Giite einer Ware zu
achten, nicht nur niedere Preise fitr ansschlaggebend zn halten, sondern bei der

¥ Matter, 133.
17 Grogg, 102; David, 159; Matter, 133; Fiches juridiques, no 1022,
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Wah] einer Sache auch noch andere Faktoren zu beachten, z. B, die natiirliche
Gewachsenheit eines Produktes im Gegensatz zum Retortenergebnis, nationalen
Ursprung gegeniiber Importware, auf Kauf von Waren aus sozial hochstchenden
Betrieben, wodurch der Lebensstandard eines Volkes gehoben werden kann,
usw.). Dadurch kdnnen nicht nur einseitig die Interessen der Unternehmer, son-
dern auch die Interessen der Offentlichkeit wahrgenommen werden.

Es ist maglich, daf8 die Kollektivmarke vom Gesetzgeber unter anderem guch
deswegen eine ausgiebigere Regelung erfahren hat, weil erkannt wurde, daB sie
ein Mittel sein kann, um den sozialen Standard eines Volkes zu heben. Allerdings
ist ein guter Einflul und eine Férderung durch die Kollektivmarke nur dann mag-
lich, wenn sie in verantwortungsbewuflten Hénden ist, d. h. wenn, unter an-
derem, die Einhaltung des Kollektivmarkenzweckes durch iiberaus strenge und
unnachsichtige Kontrolle gewéhrleistet bleibt.

Der Kontrollzweck ist deshalh auch ein typisches Merkmal der Kollektivmarke 18,
ein Legalzweck, der in Absatz 5 von Art. 7 bis in dem Wort ,,duldet” zum Aus-
druck kommt'®. Als Rechtsinhaberin hat die Vereinigung die Verantwortung
dafiir, da8 das Zeichen seiner Zweckbestimmung nach gebraucht wird, weshalb
ihr auch Kontrollbefugnisse zustehen. (Sollten diese Befugnisse nicht statuarisch
festgelegt sein, 50 ergeben sie sich ipso jure aus dem Institut der Kollektivmarke.)
Eine sirenge Kontrolle liegt ganz im Interesse der Vereinigung, da sie sonst
Gefshr linft, ihr Recht zu verlieren 20.

Die Mitglieder gehen im allgemeinen allein schon durch ihre Mitgliedschaft
kund, daB sie sich zur Erreichung des Kollektivmarkenzieles der Vereinigung
angeschlossen haben. Ob ihre Produkie dem Ziel entsprechen, priift die Rechts.
inbaberin an Hand von Vorschriften, die fiir alle bindend erlassen wurden®!, Die
Priifung kann jederzeit, oft und unverhofft erfolgen. Das Vorhandensein der mit
der Kollektivmarke gezeichneten Ware burg‘l dafiir, dal die Ware den Vor-
schriften entspricht.

Eine Kollektivimarke hat nur dann einen Sinn, wenn strenge KontrollmaBnahmen
getroffen werden, denn wenn auch nur ein Mitglied (und seien es deren hun-
dert} schlechte Ware unter der Marke hervorbringt, kann der Ruf des Zeichens
leiden 22, statt zu werben, warnt es 25,

Absatz 5 von Art. 7 bis MSCHG gibt jedem, der ein Interesse nachweist, ein
Klagerecht auf Loschung der Marke, wenn sie 1. in einer ihrer Zwedkbestimmung

18 Matter, 138; David, 155; Pahund, 67; Baumann, 71; Reimer, 357; GRUR 1946, 23; PI
1934, 64; Fiches juridiques, no 1022.

19 Diese Kontrolle erinnert in gewissem Sinne wieder an die oben besprochenen Schau. und
Kontrollzeichen des Mittelalters, die cine Ware durch die Kontrolle erst zur Handelsware
werden lieien. PI 1934, 31.

2 Absatz 5, Art. 7 bis MSCHG.

1 Die Priifvorschriften kinnen z. B. fiir die Offentlichkeit irgendwo zur Einsicht aufliegen,
oder sie kommen in der Werbung zum Ausdruck, usw. Moglich ist, dafl in der Kollektiv-
markenwerhbung allein auf das Vorhandensein von Priifvorschriften abgestelll wird. Zum
Beispiel: ,,Achten Sie¢ beim Kauf in den Fachgeschiiften genau darauf, daf sie eine Woll-
decke mit dem goldenen Siegel ,Wenivoll weil Wolle* erhalten, Dieses Zeichen garantiert
Thnen, daf} Sic eine Wolldecke bekommen, die nach genau festgelegten Priifvorschriften
hergestellt wurde.”

2 fiches juridigues, 1022.

3 Die Kontrolle der Verbandsangehirigen sollte mindestens so streng durchgefiithrt werden,
wie die Kontrolle, daB Nichtmitglieder nicht unberechtigt das Zeichen fiihren. Durch unge-
regelten, monnigfachen Gehrauch kann das Zeichen zum Freizeichen werden (Banmann, 74).
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oder 2. in einer zur Irrefithrung des Publikums geeigneten Weise, benutzt wird.
Die Loschungsklage erschoplt sich im Begehrea, daBl im Urteil die Ungiiltigkeit
des Zeichens festgestellt wird. Das Gericht selbst kaun demnach nicht die Léschung
der Marke aus dem Register verfiigen, sondern auf Grund des Ungiiltigkeits-
urteils nimmt, kraft gesetzlicher Vorachrift in Art. 34 MSCHG, das Amt die
Loschung vor. (In der Hegel wird nicht die Loschung einer widerrechtlich ein-
getragenen, sondern einer nachtraglich widerrechtlich gewordenen Marke zn
verfiigen sein.)

Mit den ihrer Zwedkbestimmung zuwiderlaufenden Marken dirften im allgemei-
nen die Kollektivmarken gemeint sein, deren urspriingliche Zwedihestimmung
nicht mehr eingehalten wird. {Die Herkunftsaugahe steht, z. B. nicht mehr allen
dort Anséssigen zu, die Kollektivmarke wird von unberechtigten Nichtmitgliedern
benntzt, die Ware wird nicht in sozial besouders eingerichteten Betrieben her-
gestellt, usw.). In allen Beispielen diirfte auch eine lrrefithrung des Publikums
liegen, Eine Irrefiihrung ist nidmlich dort gegeben, wo der Kiufer, kraft ihm
gemachter Angaben, Verhiltnisse und Bedingungen vermutet, die in Wirklickkeit
nicht oder nicht mehr zutreffen. Wird eine Kollektivmarke in einer, ihrer Zwedck-
bestimmung zuwiderlanienden Weise benutzt, so heifit das, dal ihr Ziel, das wie
oben dargestellt, durch Aufklirung und Versténdigung dem Publikum bekannt
gemacht wurde, nicht eiagehalten wurde. Die Folge ist, dal das Publikum ge-
tduscht werden kann,

Das Bediirinis nach Schutz vor rechtswidrig gebrauchien Marken liegt in erster
Linie beim Kaufer. Da die Kollektivinarkenberechtigten im allgemeinen zahl-
reich sind, ist die Verbreitungsmdglichkeit der bezeichneten Ware, auch bei Tau-
schungsgelahr, gréfer. Die Zahl der Tauschungsgefihrdeten ist deshalb ia der
Regel bedeutender wie bel einer allfillig tauschenden Individualmarke. Desbhalb
mnB die Offentlichkeit vor derartigen Kollektivmarken auch in besonderem Malle
geschiitzt werden. Diese Gefahr hat der Gesetzgeber, unseres Erachtens, klar
erkannt, sein Bestreben ging deshalb in Absatz 5 dahin, die Offeatlichkeit weit-
mbglichst vor Verletzungen zu schiitzeu.

Die Redaktion des Absatzes 5 ist offensichtlich nicht gut gelungen. Wie oben
dargelegt wurde, sind unter ,ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden* Mar-
ken, vor allem diejeaigen Zeichen zu versiehen, die auf den Kiufer tiuschend
wirken. Dafi der Gesetageber aber gerade nicht nur diese Zeichen erfaflen wollte,
zeigen die nachfolgenden Worte ,oder zur Irrefiihrung des Publikums geeig-
neten Weise”, Damit wollte der Gesetzgeber sicherlich anch Marken erfassen,
die, aufer daf sie taunschend wirken, der Offentlichkeit sonstwie gefihrlich
werden kénnen®! (gedacht wird z. B. an autarkische, monopolistische Ten-
denz). Fiir eine derartige Auslegung werden die Worte des Absatzes 5 jedoch
nater Umstiinden zu eng gewihlt sein 2%, Es ist deshalb eine Anderung des Ab-
satzes 5 dahin vorzuschlagen, daB8 die Gefithrlichkeit fiir die Offentlichkeit ia
weiterem Sinne (d. h. iber eine Tauschungsgefahr hinaws) gesondert hervor-
gehoben wird. Eine Léschung der Kollektivmarke wire moglich, wenu: ,,. .. sie
ihrer Zweckbestimmung snwiderlanfend oder sonstwie den &ffentlichen inter-
essen entgegen, benutzt wird.”

# TMR 1956, 718.
25 a. A. Matters, 138, allerdings in sehr vorsichtiger Fassung ,unter Umstinden . . .*.
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Durch eine derartige Fassung wiirde die eventuell besondere Gefzhrlichkeit der
Kollekiivmarke besser hervorgehoben als in einer anch méglichen, generellen Be-
stimmung, di¢: ... die Kollektivmarke, die dem &flentlichen Interesse zowider
benutzt wird", verbietet. (In der aktuellen Fassung wird die ,znr Irrefithrung
des Publikums geeigneten Weise“ eine reioe Wiederholung der ,.ihrer Zwedk-
bestimmung znwiderlanfenden Weise* seie und praktisch keinen Sinn haben.)
Klageberedntigt ist jeder, der ein Interesse nachweist 2%, Bei niherer Betrachtung
kann jedoch festgestellt werden, dafl gerade bei den gefshrlichsten Kollektiv-
marken derjenige, der ein Interesse nachweisen kénnte, fehien kann.

Méglich ist (wenn auch stark theoretisch), dafl eine Kollektivmarkenvereinignng
alle Konkurrenten zusemmenfalBt, oder diese soost aus irgendeinem Grund nicht
klagen. Dem Konsument, anch dem materiell geschadigten, spricht man aber
nach den bisherigen Anslegungen das Interesse fiir eine Loschungsklage ab®?. (Es
ist wohl denkbar, daB im Hinblidk auf die mégliche, hesondere Gefdhrlichkeit
der Kollektivmarke enders entschieden wiirde, dazu war aber, nnseres Wissens,
bis anhin keine Gelegenheit und ein solcher Entscheid sollte nicht erst abgewartet
werden.) So besteht demnach die Méglichkeit, dal eine Kollektivmarke den
Interessen der Offentlichkeit zuwiderlduft, sich aber trotzdem kein Kldger findet.
Ein Verweis anf die Klageméglichkeiten des Bundesrates in Art. 28, Absatz 2 ist
nor beschrinkt berechtigt insofern, als zum Teil bestritten wird®®, daB diese
Klageméglichkeit iiber den Art. 26 MSCHG hinausgehe.

Es war zwar offensichilich die Absicht des Gesetzgebers, die Interessen der
Offentlichkeit dorch die Bestimmungen des Absatzes 5 von Art. 7 bis MSCHG
zu wahren, es ist ihm aber leider nur beschrinkt gelungen. Dadurch laufen die
offentlichen Interessen Gefahr, im Notfall nidi geniigend gewahrt zn werden.

Gemif Absatz 3 von Art, 7 bis kann die Kollektivmarke in der Regel nicht iiber-
tragen werden®®. Durch diese Regelung wird so gnt wie moglich jede Gefahr
ausgeschaltet, die dadurch entstehen kann, daf sich der bisherige Markenrechts-
inhaber der Pflichten, die er gegeniiber der Offentlichikeit iibernommen hat, durch
Ubertragung des Markenrechies entledigt. Wiirde bei Ubertragung das bisherige
Ziel nicht eingehalten, wire das AusmaB der Irrefithrung und der Schaden in
relativ kurzer Zeit betrichtlich groBer und nmfassender, als dies im allgemeinen
der Fall bei einer Individnalmarke sein kann. Der Bundesrat kann jedoch von
dem eigentlichen Verbot der Ubertragung, Ausnahmen bewilligen. Art. 11 Ab-
satz 1 MSCHG ist dann nicht anzuwenden. Die Moglichkeit der Ubertragung bei
Bediirfnis ist alse gewdhrleistet. Der Bundesrat tibernimmt dann als Hiiter der
Gesamtinteressen die Rolle einer nentralen Stelle. Er wird bei allfdlligen Ge-
suchen priifen, ob dic Ubertragnng nicht den Interessen der Offentlichkeit ent-
gegensteht und sie gegebenenfalls genehmigen. Durch Uberlassen der Entschei-
dung an den Bundesrat, ob eine Ubertragung statifinden kann oder nicht, sind
die Interessen der Offentlichkeit so gnt wie méglich gewahrt weorden .

¥ Absatz 5 von Art. 7 bis; Matter, 137.

27 BGE 73 II 190; Matter, 245; vgl. unten VI.

28 Mauer, 253; a. A, David, 316.

2 Gleiche Bestimmung in Frankreich: Roubier, 653; Pahud, 73.

3 1939 erfolgte eine bundesriitliche Genehmigung betreffs der Ubertragung der Marken-
rechte am Armbrustzeichen, vem ,schweizerischen Zentralverband fiir Inlandsproduktien® auf
die ,Zentralstelle fiir das schweizerische Ursprungszeichen®. Hier war die Gefahr einer Tiu-
schung dadurch hinrcichend gebannt, daff die Markenbeniitzer die gleichen blicben und nur
der Markeninhaber wechselte, Dessen Aufsicht versprach aber eine noch strengere zu werden,
weil er eigens dazu ins Leben gerufen worden war. Niheres bei Baumann, 50 ff.; Pahud, 138.
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e) Die Kollektivmarken in Deutschland

Diese werden nach der Terminologie des WZG in § 17 ,,...“, Verbandszeichen
genannt. :
Die Kollektivzeichen diirften in Dentschland die grofite Entwicklung erfahren
haben und werden vor allem fiir sogenannte ,,Giitezeichen* verwendet. Durch
Giitezeichen (Kennzeichen der Mindestqualitdt von Waren gleicher Gattung ver-
schiedener Fabriken) werden von einem Verband fiir seine Mitglieder Grund-
bedingungen {estgelegt. Die Marke wird als diberbetriebliches Gemeinschafts-
zeichen, als Gewilhr fiir Mindestqualitit und Uberwachungsmafnahmen, ge-
fiihrt®!. Stufungen in verschiedene Giiteklassen sind méglich. Die Bestrebungen,
die zn Giitezeichen fiihren, diirften zwei Griinde haben:

1. Erzielen eines geordneten Absatzes, der den Kauf des Produktes nicht dem
Zufall iiberlift und den Kaufer durch entsprechende Werbung fithrt und
aufklirt. (Solche Werbung ist ungeheuer kostspielig und diirfte wirkungsvoll
nur durch ZusammenschluB} interessierter Kreise moglich sein.)

2. Durch besondere Spitzenerzeugnisse, deren Garantien iiber die Beschaffen-
heit der Einzelmarkenware hinausgeht, mdochte man die Aufmerksamkeit anf
die Ware iiberhaupt lenken %2,

Gleichzeitig mit dem Bestreben, Giitezeichen einzufithren, gehen die Bemiihungen

parallel, allgemein verbindliche Bezeichnungsgrundsitze zugrunde zu legen. Denn

nur dort kann man Giitezeichen einfithren, wo man von gleichen Ansgangs-
punkten ausgeht®3, Dafl die Giitezeichen besonders strenger Kontrollen bediirfen,
leuchtet ein 3%, Jeder Dritte kann deshalb Léschung des Zeichens beantragen, wenn
der Verband duldet, daf3 das Zeichen in einer, den Verbandszwecken oder der

-satzung widersprechenden Weise benutzt wird %5,

1) Die Kollektivmarken in der Schweiz

Fiir diese wollen wir drei Arten anfiihren:

1. Ursprungszeichen: Armbruostmarke.

Das ist das Schweizer Ursprungszeichen, das mindestens 50 %o Schweizer Arbeits-

Geld- oder Rohstoffanteil garantiert 3. Es ist verstindlich, daB dieses Zeichen kein

Qualititszeichen ist, sondern sich, weil es zn viel verschiedenartige Produktc

bedeckt, mit der Ursprungsgarantie begniigt®.

Die Armbrustmarke soll dem Kaufer den Schweizer Ursprung anzeigen und so

der Ware den Vorzug vor ausldndischen geben®. Baumann, 66 denkt an die

Miglichkeit, die Bedentung des Armhrustzeichens im Inland heizubehalten, sie

jedoch im Export znm Qualitiitszeichen zu machen. Theoretisch wire dies eine

unbedingt mégliche Losung, wahrend sie in der Praxis, unserer Meinung nach,

3 Die Bestrebungen Giitezeichen cinzufilhren, werden vor allem vom RAL (Reichsausschufl
fitr Lieferungsbedingungen) unterstiitzt. GRUR 1946, 23; MA 1955, 887; Reimer, 3560.

3 Grogg, 88.

¥ Zum Beispicl Einigung iiber Mindestwollgehalt, Mischungsvorschriften uwsw,; GRUR
1946, 23.

34 Pahnd, 137.

¥ § 21 WZG.

3 Baumann, 74 ff.

37 Baumann, 64, 69; Roubicr, 653.

3% Pahud, 26. Nur Firmen, die sich der Zentralstelle anschlieBen und deren Produkte den
von der Zentralstelle gestetlten Anforderungen cntsprechen, diirfen dieses Zeichen verwen-
den (Baumann, 27); denn dic beste Reklame, daB das Armbrustzeichen Schweizerware ver-
biirgl, wiirde keinen Sinn hahen, wenn das Publikum merkt, daB das nicht wahr ist (Bau-
mann, 61 f1.).
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auf erhehliche Schwierigkeiten stoBen wiirde. Durch den immer stirker werden-

den Aunslandsverkehr sind die Lénder nicht mehr vouneinander abgekapselt wie

ehedem. Auslinder, dic an das Armbrustzeichen als Qualitatszeichen gewdhnt

sind, kénnten in der Schweiz getiuscht werden und gleich wiirde sich diese Téu-

schung auch auf das Exportzeichen answirken.

Dem Armbrustzeichen zweckgleiche Zeichen sind auch im Ansland zu finden®?.

2. Fin Zeichen, das fiir Arbeit in sozial gesunden Betrieben biirgt, und iiber
Mindestbedingungen an Arbeitszeitregelung, Pensionskassen nsw. aunssagt:
»Label® 49,

3. Herkunfisangabe: ;Gruyére authentique®, Marke, die dem Staat Freiburg
gehort und Milchprodukte aus der Greyerzer Gegend (besonders Kise) be-
zeichuet.

g) Berechtigung zur Kollektivmarkenfiihrung

Gemil Art. 7 bis MSCHG sind Vereinigungen von Industriellen usw. berech-
tigt, eine Kollektivmarke zu hinterlegen, soweit sie das Recht zur Persénlichkeit
haben. Es kommen solche Vereinigungen in Frage, die durch die Art ihrer
Konstituierung den Charakter einer Vereinignug im Siune vou Art. 7 his er-
halten haben.

Wie schon oben erwihnt wurde, ist es auch juristischen Personen des offent-
lichen Rechtes mglich, Kollektivmarken za hinterlegen 1.

Sehr umstritten war bis zum schrittmachenden Entscheid des BG vom 29. X1,
1949, ob eine Holdinggesellschaft luhaberin derartiger Marken sein kénne 2.

h) Die Holding-Marke

AnBer einer grundsitzlichen Bejahung durch Bodenhausen®3. der die Fihrung
einer Marke auch Holdings zuerkannte, waren dariiber ziemliche Bedenken laut
geworden. Es wurde besonders geltend gemacht, daB eine Holding meist keine
gesellschaftsihnliche Bindung mit den abhingigen Betriehen haben wiirde.
Durch BGE 75 I 340 ist ¢s Holdings nun grundsitzlich erlaubt, in cigenem
Namen Fabrik- nud Handelsmarken zu registrieren, ohne, daB sie selbst cinen
Geschiftsbetrieb oder Handel betreihen. Indes kann dieses Recht nur von Hol-
dings in Anspruch genommen werden, die ihrem Charakier nach industrielle
Kontrollgesellschaften ‘sind (Verwaltungs-Holdings) unter Ansschlufl reiner
. Finanzierungsgesellschaften, die sich im allgemeinen darauf beschrdnken, sich an
verschiedenen Betricben zu beteiligen.

Die Holdingmarke ist aber, trotz des Entscheides des BG, keine Kollektivmnarke,
sondem ein Tadividualzeichen. So gilt z. B. der Gebrauch durch die Beniitzer, als
deren Gebrauch. Dadurch, dal jedoch gesellschaitliche Bindungen fehlen, wird
im Zweifel der Holdingkontrollierte keinen Anspruch auf Gebrauch der Marke
hahen (zum Unterschied zur Kollektivmarke), wihrend sowohl bei der Kollek-
tivmarke als beim Holding-Lizenzverhilinis der Markengebrancher kein Recht

3 Frankreich: Marke ,Unis France", die nationale franzdsische Produkic kennzeichnet.
Naheres in PI 1934, 191, Schweden: Ein mit drei Kronen versehenes Ursprungszeichen.
Osicrreich : Nationale Kollcktivmarke ,Austria®, USA: XKollektivimarke ,Freedom Mark®
(Freihcitsstatue}. Kopfhild mit den Buchstaben ,USA*: emblem 1o identify American -
branded goods in exhibits abroad. TMR 1956, 512,

4 Baumann, 58.

41 Art. 7 bis, Absatz 2,

5. A, Pahud, 33.

2 PI 1934, 66.
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an der Marke hat. Art. 7 bis wird vor allem auf die Entstehung des Rechtes an
der Marke rechtsihnlich angewandt, wiihrend nach Eutstehung des Marken-
rechies ein Lizenzverhiltnis angenommen wird.

Ob diese Losung der Rechtsanalogie zu Art. 7 bis uud dann die Annahme des
Lizenzverhiltnisses giinstig ist, bleibt dahingestellt*d. Bis jetzt hat damit die
Holdingmarke eine Zwischenstellung zwischen Kollektiv- und Einzelmarke. Zur
Begriindung des Markenrechtes muf3 Art. 7 his herangezogen werden (weil ge-
mil Art. 7 sonst ein Produktionsgeschift vorliegen miifite). Nach Eintragung
jedoch besteht die Holdingmarke sozusagen als Einzelmarke weiter, indem sie,
um ihr Markenrecht zu erhalten, Lizenzen erteilt.

Es bleibt die Frage, ob nicht eine Gesetzesrevision in der Hinsicht hesser wire,
die in Arl. 7 bis Verwaltungsholdings ausdriicklich zulassen wiirde. Wohl jst
nach der bisherigen Liosung das Interesse der Offeutlichkeit nicht unmittelbar
gefdhrdet. In Hinsicht auf allfallige Ubertragungen (groRe Ausbreitungsméglich-
keit der Holdingmarken) und der Rechtsklarheit im Ganzen wire aber trotzdem
eine Lisung, wie sie oben vorgeschlagen wurde, wiinschensweri.

Von der steigenden Bedeutung der Holdings beeinfuBt, macht das BI*5 den Vor-
schlag, eine diese Marke betreffende Restimmung als Art. 5 C 5 in die PVU ein-
zufiigen, die genaue Regelung jedoch deu nationalen Gesetzgebungen zu iiber-
lassen: ,,Sous réserve des dispositions de la législation unationale d’uu pays de
I’'Union, les sociétés .Holding” pourrout devenir propriétaires de marques méme
si elles ne sont pas productrices de biens et les dispositious du présent article
{art. 5) leur seront applicables.”

Die Sachverstindigenkommission *¢ schlug vor, die Frage: ,,Une industrie sans
entreprise peul-elle &tre propriétaire d’'une marque?* auf die Tagesordnung der
nachsten Kouferenz zu setzen.

Beide Vorschlige, sowohl der des internationalen Bureau als auch der der Sach-
verstiindigenkommission, beweisen, daf die Bedeutung der Holding-Marke
immer mehr zunimmt, und dafBl die Experten auch auf internationaler Basis eine
Regelung anstreben.

2. Die Kollektivmarke nach Art. 7 his PVU

Art. 7 bis PVU befaBt sich mit dem Schutz der Kollektivmarke auf internatio-
naler Basis!. Absatz 2 von Art. 7 his PVU besagt, daB das betreffende um
Schutz nachgesuchte Land entsprechende Schutzbedingungen aufstellen kaun. Es
muf} nur solche Kollektivmarken schiitzen, die dem &ffentlichen Interesse nicht
zuwiderlaufen.

Interessant ist, daB hier wieder der Ausdruck des dffentlichen Interesses ge-
braucht wird, ohne seinen weit auslegbaren Sinn einzuschrinkeu?. Es darf an-
genommen werden, daf} bei der Redaktion des Art. 7 bis erkanat wurde, dafi
nicht nur das Publikum vor Tduschungen geschiitzt werden muf}, sondern daf}

* Troller, 112 ff., gew. R'schutz.
4 Propositions en vue de la Conférence de Lighonne®, S. 32,

1% Bern 1955,

! Absatz 6 von Art. 7 bis MSCUG regelt die Hinterlegung auslindischer Kollekivmarken,
deren Ursprungsland Gegenrecht hidlt.

t Offensichtlich ist ,ordre public* (éffcntliche Ordnung) mehr gefihrdet bei der Auslegung
eingeschriinkt zu werden, als ,intérét public®. PI 1935, 115.
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die Kollektivinarke iiber die Tauschungsgefahr hinaus, der Offentlichkeit ge-
fihrlich werden kann. Deswegen ist wohl anch der dehnbare Begriff des ,,5ffent-
lichen Interesses“ gewidhlt worden. Es besteht zwar die Maglichkeit, daf} das
»oftentliche Interesse zu einseitigen Anslegnngen Anlaf gibt. Die aktuelle
Gesetzesfassung ist jedoch trotzdem, unserer Meinnng nach, notwendig und an-
gebracht. Gerade durch Kollektivmarken kann dem &ffentlichen Interesse, anfer
Ténschungen, geschadet werden.

Mit Hilfe solch dehnbarer Begriffe konnen nachtriiglich Tatbestinde erfalit wer-
den, die bei Ausarbeitung des Textes vielleicht noch gar nicht bekannt waren3,
Anch hier gilt, dal man sich bet Auslegungen der PYU, den Geist der Union vor
Augen halten muf}*; auBlerdem ist Grogg, 49 beiznpflichten, da8 allzu ableh-
nungsfrendigen Lindern bald gleiches geschehen wiirde. Es kann daher angenom-
men werden, dafl auslindische Hinterleger vor allzu extensiven Aunslegungen,
durch Vorschaltung nationaler Interessen, hewahrt werden.

3 Art. 7 his, Absatz 2 wird im Zweifel auch anf Tatbestinde, die nach Eintrag dem offent-
lichen Interesse gefihrlich werden, anznwenden sein.

4 PI 1956, 53.
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V. DIE KONZERNMARKE UND DIE WAHRUNG
DER INTERESSEN DER OFFENTLICHKEIT

1. Die Konzernmarke nach Art. 6 bis MSCHG
a) Aligemeines

Ein Konzern ist der ZusammenschluB} wirtschafilicher Unternehmen gleicher Art
um ihre wirtschaftliche Stellung durch Zusammenarbeit zn stirken. Die dem
Konzern angegliederten Unternehmen behalten rechtlich, d. h. nach auBen, ihre
Unabhingigkeit, im Innenverhiltnis kann einec gemeinsame Leitung mit Wei-
sungsbefugnissen bestehen. Zweck der Zusammenarbeit ist nicht die Regelung des
Wettbewerbes, sondern die Stirkung der wirtschafilichen Machtstellung. Denk-
bar ist Subordination!, aber anch Koordination, d. h. gleichberechtigtes Zusam-
menwirken. {Oft ist der Unterschied zwischen Konzern, Helding, Trust und Kar-
tell nur gering und flieBende Grenzen der Begriffe erschweren die Eingliederung. )
Ziel aller dieser GroB- nnd GroBtzusammenschliisse ist in der Regel, das Arbeits-
gebiet auszudehnen, den Absatz zu vergriBern und anf dem Markt gréflere
und absolutere Herrschaft zn gewinnen?®. Das Charakteristikum der Konzerne,
deren genave Definition schlechthin unmoglich ist®, kann in der ,engen wirt-
schaftlichen Verbundenheit* liegen, ein Ausdruck, den BGE 58 II 180 zuerst
geprigt haben diirfte, und der bei Ubernahme der Konzernmarke ins schweize-
rische Gesetz 19394, seinen Niederschlag in Art. 6 bis MSCHG fand.

b} Unterschied zur Kollektivmarke

Mit dieser hat das Konzernzeichen im allgemeinen nur diejenigen Ahnlichkeiten,
die auch die Einzelmarke mit der Kollektivmarke gemeinzam hat.

Der Sinn der Konzernmarke ist allerdings n. a., im Gegensatz zur Einzelmarke
und in Ubereinstimmung mit der Kollektivmarke, die Beniitzung der gleichen
Marke durch mehrere?. '

Wie dargelegt wurde, ist der Kollektivmarkeninhaber allein Triger des Marken-
rechtes, die Beniitzer haben lediglich ein Recht auf Gebranch dank Mitglied-
schaft. Bei der Konzernmarke bestehen mehrere Markenrechte mit rechtlich un-
abhingigen Beniitzern nebeneinander.

Es wurde bereits festgestellt; daB auBer dem stenographischen Bulletin iiber die
Ausarbeitung des Gesetzes keine weiteren Anhaltspunkte iiber den Sinn des
Art. 6 bis vorliegen, auBer einer Erklarung in BGE 75 1 352, Art. 6 bis wiirde
mehr anssagen, als nur Art. 6 Abs. 1 auBler Kraft setzen.

Es mull mangels ndherer Erlinterungen, vor allem aber mangels gesetzlicher
Bestimmung kraft der die Handlung der einen Rechtsinhaber als die der anderen
gelten kann, vertreten werden%, daf allein der Wortlaut des Art. 6 bis MSCHG
in Betracht genommen wird. Diesem Artikel wird also nicht die Bedeutung einer
»Quasiverbandsmarke® oder der einer gesetzlich gestatteten Ubertragung des
Markenrechtes ohne Betrieb, gegeben?.

1 Matter, 122.

2 P] 1935, 115.

3 Matter, 121.

4 Angeregt durch die intcrnationale Regelung anliiBlich der Londoner Konferenz 1934, in
Art. 5 C 3,

5 Troller, 68 nennt sie deshalb beide ,Gemeinschaftsmarken®.

¢ Troller, schweiz. Mitt. 1956, 49.

? a. A. David, 141; Matter, 123; Schwank, 63; Martin-Achard, 72; Pointel, problémes, 87;
BGE 75 I 340,
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e} Unterschied zur Einzelmarke

Der Untertite] erscheint widersinnig, weil oben festgestellt wurde, daB die Kon-
zernmarke eine Einzelmarke ist. Es mul} jedoch untersudit werden, ob die Un-
terscheidungsfunktion der Einzelmarke hier noch zutrifft.

Art. 6 bis erlaubt, ein und dieselbe Marke fiir gleiche oder Ghnliche Waren mehr-
mals einzntragen, unter Vorbehalt der Publikumstanschung und Wahrung son-
stiger Gffentlicher Interessen. Besitzt die Konzernmarke dann noch Unterschei-
dungsfunktion? Ein Konzern ist in der Regel ein Zusammenschinf mehrerer
selhsténdiger Unternehmen zu einem tatsachlichen Gesamtunternehmen. ,,Tat-
séchlich® insefern, sls die Unternchmen in irgendeiner Form # zusammenhingen.
Dic Unterscheidungsfunktion dient dem Inhaher dazu, seine Waren ans gleichen
oder ihnlichen hervorzuheben und lifit den Kénler suf einen Berechtigten
schliefien. Da die Konzernmarkeninhaber in irgendeiner Form zusammenhéngen,
hesteht aul ihrer Seite kein Wunsch, daB sich ihre Marken voneinander unter-
scheiden, denn ihre Interessen haben ein gleiches Ziel (ihr Wetthewerb geht nicht
gegeneinander, sondern miteinander gegen andere}. Durch gleichzeitigen Ge-
brauch der Marke kann in erhohtem Mafle ihre Werbekraft vergrifiert werden.
Jedoch nur, wenn die nStigen Maflnahmen dazu getroffen werden, dafl die
Marke ihre Individualisiernngsfiahigkeit behalt®,

Die Unterscheidungsfunktion der Konzernmarke besteht also trotzdem. Zwar
nicht unter den einzelnen Konzernmarkeninhahern, sondern im Verhiltnis zu
den Marken, die aulerhalb der Konzerngemecinschaft liegen.

Von tatsichlichen Gegebenheiten anf rechtliche Folgerungen zu schlieflen ist nur
angebracht, wenn das Gesetz solche Auslegungen ermoglicht. Das heifit, dafl cs
denkbar wire, z. B. die Priorititsrechte des Erstgebrauchers der Konzernmarke,
den folgenden Markeninhabern anzurechnen. Ein solcher Sinn (wire er auch
noch so giinstig), ist aber Art. 6 bis nicht zu entnehmen, weshalb ihm anch
solche Wirkungen nicht zugesprochen werden kinnen. Durch eine solche Aus-
legung chne gesetzliche Erméchtigung, wiirden kraft Vertrages (einer Konzern-
markenhinterlegung wird ein Vertrag oder eine sonstige verbindliche Abrede
zugrunde liegen), Rechte gegen Dritte entstehen, die nur auf Grund einer ge-
setzlichen Ermachtigung entstehen konnen. Solange aber eine derartige gesetz-
liche Vorsdhrift nicht vorliegt (ans Art. 6 his MSCHG geht seinem Wortlaut nach
nichts hervor, was derartig ausgelegt werden kann), wird man dem Kenzern-
markenhinterleger nur das Recht znsprechen kénnen, das er kraft Gebraudies
und des Eintrages sefbst erwirbt.

d} Die Wahrung der dffentiichen Interessen

Dem Woertlaut des Art, 6 bis entsprechend ist denkbar, dafl das Amt bei Hinter-
legung einer Konzernmarke seine Prifung auch aul relative Hindernissc er-
streckt. Art. 6 bis diirfte jedoch keine Ausnahme zum allgemein geiibten Ein-
tregungsverfahren des Amtes sein, d. h, die Konzernmarke wird ebenfalls anf
Verantwortung des Hinterlegers eingetragen werden.

Ob dadurch die Interessen der Offentlichkeit hinreichend gewahrt werden, ist
fvaglich, Das heutige Emtragungsverfahren ist insofern gefihrlich, als das Aus-

8 8ei es auch nur als Interessengemeinschaft, Troller, schweiz. Miu, 1956, 49,
¢ Troller, schweiz. Mitt. 1956, 49.
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mal} der Berechtigten einer Konzernmarke im allgemeinen einen weitaus griBe-
ren Kreis erreichen wird, und die Tdnschungsgefahr demnach bedeutend grafler
sein kann als bei der gewdhnlichen Einzelmarke.

Es ist denkbar, daB} eine Konzernmarke bei der Priifung des Amtes und auch
noch wihrend des Gebrauches allen Erfordernissen entspricht, um spater den
Allgemeininteressen gefahrlich zu werden.

Auch hier ist kaum K&ufertduschung zu befiirchten (diese ist durch das Eigen-
interesse der Konzernmarkeninhaber weitgehend ausgeschaltet. Durch die ge-
wisse Verbundenheit der Betriebe untereinander ist das méglichste Gleichsein
dexr Waren, selbst bei besonderen Verfahren, hochstwahrscheinlich).

Gefahrdet erscheinen die Interessen der Offentlichkeit im weiteren Sinn.

Es ist méglich, daf} sich gerade mit Hilfe einer Marke ein Konzern immer mehr
vergroBert. Er kann zv einem Mammutbetrieh anwachsen, der sich immer mehr
kleinere Unternehmen, weil sie sich nicht mehr neben ihm behaupten kénnen,
einverleibt. So kann er nach und nach alle Konknrrenten ausschalten und eines
Tages, in Hinsidit auf eine oder mehrere Warengattungen, den Markt beherr-
schen und diktieren. Solche Entwicklungen sind gut ohne Marke denkbar, kon-
nen jedoch durch ihre Hilfe beschleunigt oder gefordert werden.

Es kann daher in der Konzernmarke eine hestimmte latente Gefahr fiir die
Interessen der (Mlentlichkeit gesehen werden. Diese Gefahr wird durch die Vor-
schrift des Art. 6 bis, unscres Erachtens, nicht mehr erfabi, und eine Regelung
Absatz 5 von Art. 7 bis MSCHG, entsprechend, fehlt. (Art. 6 his spricht aus-
driicklich nur von ,,hinterlegen®.)

Es ist, unserer Meinung nach, ndtig, Art. 6 bis MSCHG eine Bestimmung an-
zuhéngen, die dic Konzernmarke wibrend des Gebrauches zu iiherwachen be-
rechtigt und bei entsprechender Entwicklung dem 6flentlichen Interesse zuwider,
eine Laschungsklage erméglicht.

Nach der heutigen Regelung erscheinen die Interessen der Offentlichkeit nicht
allumfassend und nicht geniigend gewahrt.

(Konzernzeichen nnd Kollektivmarken dhneln sich in ihrer Struktur kaum, in
ihrem Gebrauch jedoch darin, daf sie, je mehr ihre Gebraucher an wirtschaft-
licher Macht gewinnen, desto gefdhrlicher fiir die 6ffentlichen fntcressen werden
kénnen.)

2. Die Konzernmarke nach Art. 5 C 3 der Pariser Ver-
bandsunion

Anf Vorschlag der amerikanischen Landesgruppe wurde eine Regelung der
Konzernmarke in die PVYU anfgenommen. Allerdings sehr abgeiindert. Der
Vorschlag lautete: ,, The countries of the Union moreover, shall allow the use
of the same trade-mark by companies associated in such manner, that the
articles sold by such companies are made by the same technological processns and
formnlae so as to be of equivalent character and quality, provided, however, that
the articles in question shall be duly marked with the name of the company
which places the same on sale and with indication of the couniry or place in
which the goods are manufaetured-or produced.”

Dieser Text sah nicht die Erwihnung einer Abhéngigkeitsform der in Frage
kommenden Unternchmen vor, sondern stellte eine derart gehranchte Marke
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mit den notwendigen VorsichtsmaBnahmen, unter die Bedingung, daB sie das
Publikum nicht tdusche. DaBl der aktuelle Text in Art. 5 € 3 dem einstigen
Vorschlag kaum mehr entspricht, ist offensichtlich.

Wie oben dargelegt, geht es bei den durch mehrere Unternehmen gleichzeitig
gebrauchten Markeu, nicht nur um Publikumstauschung, die nach wie vor ein
Hauptanliegen bleibt, sondern auch um Interessen der Offentlichkeit im weiteren
Sinne, der durch mehrfach gebrauchte Marken Gefahren drohen kénnen. Diese
Gelahren (bei der inlindischen Konzernmarke z. B. in bezug auf unlautere
Marktbeherrschung), konnen im internationalen Markenverkehr noch vergréBert
ond intensiviert werden (z. B. Einmischung fremder Staaten ins inldndische
Wirtschaftsleben). Daher muB jedem Staai die Moglichkeit bleiben, jederzeit
solche Marken als ,,enigegen dem éffentlichen Interesse® abzulehnen (selbst wenn
sie im Heimatstaat als vollkommen legal und ungefihrlich registriert und ge-
duldet werden). Ob derartige Marken dem &ffentlichen Interesse des um Schutz
nachgesuchten Landes gelshrlich werden kénnen oder nicht, kann allein der be-
treffende Staat benrteilen 10,

Ob cine, der in Art. 5 C 3 erwihnten Verbundenheit der Beniiizer vorliegt (wo-
bei das ,Miteigenium* extensiv ausgelegt werden wird}, hiingt von der Inter-
pretation des ersuchten Landes ab.

Art. 5 C 3 kann, dem Sinn des Textes nach, auch auf wihrend dem Gebrauch
dem &ffentlichen Interesse zuwiderlaufende Marken angewandi werden. Art. 5
C 3 beschrinkt sich demnach nicht auf Priifung bei Erlaubnis des mehrfachen
Gebrauches, sondern behilt sich durch unverbindliche Fassung des Textes vor,
die Marke auch wihrend Gebrauchs, zugunsien des Gffentlichen Interesses zu
uniersagen. (,... sofern der besagte Gebrauch ...“; ,... pourvu que ledit
emploi. . .%).

Das Argument, dal manche Lander den sehr dehnbaren Begriff des ,&ffent.
lichen Interesses™ je nach Laune auslegen konnten, kann nicht dariiber hinweg-
helfen, daB unbedingt jedem Land die Freiheit gegeben werden muB, seine
innerstaatlichen Interessen und Belange selbst und bestméglichst zu regeln. Keine,
sei es auch eine noch so prizis formulierte Enumeration im Gesetzestext, kann
in der Praxis notwendig werdende Interessenwahrungen erfassen. Es muB des-
halb bei einer weiten und ausdehnbaren Bestimmung wie der des ,,6ffentlichen
Interesses* bleiben. Es ist den einzelnen Lindern iiberlassen, diese, im eigensten
Interesse, nur im Ernstfall und nur bei tatsdchlicher Gefahr zu gebrauchen.

10 Interessant ist, daB} cin Staat, der den Gebrauch der Konzernmarke duldet, nach Art. 5 C 3
nicht gezwungen ist, auch die Registrierung der Marke fiir verschiedenc Beniitzer zu ge-
statten. Sicht er im Gebrauch keine Gefahr fiir das offentliche Interesse, so wird cr ihn
gestatten, jedoch nicht unhedingt jedern Markenbenuntzer ein Recht an der Marke durch
gesonderten Eintrag zuerkennen. Troller, IPR, 119ff. Solche Eintrige werden von der
nationalen Regelung der Konzernmarke ahhiéingen, eine solche ist jedoch noch lange nicht
von sllen Unionsangehdrigen durchgefiihrt,
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Vi. DIE KLAGEN DES MSCHG UND DIE WAHRUNG
DER INTERESSEN DER OFFENTLICHKEIT

1. Allgemeines?

Es ist notwendig, die Klagemaglichkeiten des getduschten Kiufers zu besprechen,
nm zn sehen, inwieweit hierin die Interessen der (ffentlichkeit gewahrt werden,
oder was fiir eine umfassendere Wahrung getan werden kann.

(Wir sind uns des theoretischen Einschlags des folgenden Kapitels und der Er-
wiigungen bewuflt, fanden sie jedoch, im Rahmen nnserer Arbeil, notwendig.)
Die Tathestinde, die zur Rechtsverfolgung fiihren, sind in Art. 24 MSCHG auf-
gezihlt. Sie sind auf Irrelihrung des Publikums abgestellt2, Tn Bezug auf wei-
tere Talbestdnde wird auf andere Bestimmungen, namentlich auf die des UWG,
der LVO nsw. verwiesen®.

Art. 27 klirt die Frage der Aktivlegitimation und legt fest, wem im betreffenden
Fall ein Klageanspruch zustehi. Zivil- und Strafklagen kénnen 1. durch den ge-
tinschten Kanfer, 2. durch den Inhaber der Marke angestrengt werden®.

Es soll nun gepriift werden, welche Klageanspriiche dem Kaufer gegen den Ver-
setzer zur Seile stehen®,

2. DielIrrefiihrung als Grundlage der Tatbestinde a~e des
Art. 24 MSCHG

In der Literatur ist man sich weitgehend dariiber einig, dal die Tduschung des
Publikums die Grundlage fiir strai- oder zivilrechtliche Sanktionen bildet!.

Die Irrefiihrung wird generell als Kriterium dafiir verwendet, ob eine Marke als
verwechslungsfihig gellen muf. Eine klare Definition dieser Irrefiithrung, die
allgemeingiiltiges aussagt, liegt jedoch nicht vor. David, 253 versucht sie als:
wIrrelihrong liegt vor, wenn Nachmachung oder Nachahmung der Marke den
Eindruck erwecken, dal} die nachgemachte oder nachgeahmte Marke selbst vor-
liegt®, zu umschreiben.

Matter, 77 schreibt: ,Dal} die Angaben in einer Marke den tatsichlichen Ver-
hiltnissen nicht entsprechen, geniigt fiir sich allein noch nicht, nm die Nichtigkeit
zu begriinden®, es mull iiberdies die Gefahr der Irrefithrung geschaffen werden . . .

! Es muB betont werden, daB viefach, wie man iiber die ganze Besprechung hindurch be-
merken konnte, die Interessen der Offentlichkeit durch Vorschaltung anderer Interessen (sei
es die der Markeniibernehmer, der Konkurrenten, Lizenznchmer usw,) gewahrt werden.

* David, 255; von Burg, 18; Matier, 223.

® David, 250; Matter, 209 ff.

4 Dem verletzten Markeninhaber stehen, unabhingig vom Verschulden des Verletzers zu:
Feststellings-, Nichtigkeits-, Unterlassungs- und Beseitigungsklage. Bei Verschulden hat er
Anspruch auf Siraf- und Schadensersatzklage. Raduner, 117; Martin-Achard, 170; fiches
juridiques, no 1023.

® Verschulden liegt dann vor, wenn der Thter durch Vorsatz oder Fahrlassigkeit (= jeden
Grades!) die Ursache cines rechtswidrigen Erfolges wurde. (Vorsatz ist Wissen und Wollen
des rechtswidrigen Erfolgseintrittes, einschlieBlich Eventualdelus; Fahrldssigkeit ist die
AuBerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt) Die Schuld wird in fast jedem
IFall nachgewiesen werden kionnen (friiheste Méglichkeit des Verschulden-Varwurfs bei Ein-
tragung, David, 281}, weil die Unkenntnis iiber entgegenstehende Marken den Markenver-
lstzer gewthnlich nidn emlastet (Matter, 237). Dieser ist gehalten, vor Beniitzung eines
Zeichens Erkundigungen einzuzichen: zudem wird er im allgemeinen in den Besitz eines
»avis confidentiel® gemiB Art, 11 VVO gelangen. Die Schuld wird deshalb nur in auBer-
gewihnlichen Féllen verneint werden kdnnen).

! BGE 51 1 340.

® Gegen Auffassung des BG, z. B, in 56 I 50 wo es das Prinzip der ,Markenwahrheit® be-
fiirwortet,
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Nur wenn zu erwarten ist, dic Unwahrheit sei fiir die Abnehmer von Bedeutung
und erstredke sich auf Punkte, die fiir ibren EntschluB, die Ware anzukaufen,
wesentlich sind, ist die Ungiiltigkeit zu bejahen® (= und damit die Tauschung!).
Im allgemeinen liegt eine Téduschung dann vor, wenn die Marke oder ihre Wer-
hung (z. B. bei der Kollektivmarke) der Wirklichkeit nicht entsprechende Aus-
sagen 'macht, und der Kiufer, in der iiblichen Eile des Geschiftsverkehrs, zu
falschen Sdhliissen bestimmt wird. Es wird dabei auf den Durchschnittskéufer
abgestellt. Wie grof die Zahl der Getéiuschien oder der Tiuschungsgefihrdeten
sein mufl, 1dBt sich kaum rechnerisch feststellent.

Das RG und das sterreichische Patentamt® stellen fest, dafl ein ,nicht véllig
unbeachtlicher Teil“ geniigt. Damit werden zwar hauptsichlich besonders Un-
aufmerksame und Gleichgiiltige geschiitzt, aber eben auf diese hat es der un-
lautere Markeninhaber abgesehen.

Der ,,véllig unbeachtliche Teil* der Tauschungsopfer oder -gefihrdeten dirfte
derjenige sein, der die, infolge verschuldeter, das iibliche Mal der Unaufmerk-
samkeit iiberireffende Personen, umschlieBt. (Es sind dies Einfilltige, Uber-
nervise und véllig Ungewandte, die immer wieder, mehr oder weniger berech-
tigt, das Opfer ihrer eigenen Beschriinktheit werden, und auf die Riicksicht zu
nehmen, fast unmoglich erscheint.)

Téuschung kann sich ergeben:

1. Aus dem Zeichen in Vergleich mit anderen Zeichen: Verwechslungsfihigleit®.
Tauschungsgefahr ist hier gegeben, wenn die betreflende Marke zu ,Marktver-
wirrung®? fiihrt und die Abnebmer in den Glanben versetat, beide Produkte
stammen aus dem gleichen Gewerbebetrieb® oder zwischen den beiden Berech-
tigten wiirden sonstwie Beziehungen irgendwelcher Art, in bezug auf die Ware,
bestehen. (Diese Verwechslungsfihigkeit ist ebenso anf ,,allgemein bekannte®
und beriihmte Marken anzuwenden.)

Zum Beispiel : ,,Solis* — ,Sularis“?; ,Electrine* — ,Electrit“ 19,

2. Aus der Triigerischkeit der Marke selbst. (Wie wir oben gesehen haben, Iehnt
das Amt nur solche Zeichen ab, die offensichtlich triigerisch wirken.) Die Marke
macht giinstigere oder umfassendere Aussagen, als sie machen kann.

3. Aus dem zweckwidrigen Gehrauch der Marke (z. B. in Art. 7 bis MSCHG,
Absatz 5).

Die Tauschungsgefahr besteht hier darin, daf} die Aufklirung und Werbung
fiir die Marke Ereignisse in Aussicht stellt, die wohl eintreffen kdunten, die aber
nicht oder nicht mehr eintreffen.

Getiiuschter Kiufer ist derjenige, der durch ein Markenvergehen eine andere
{sowohl gegenstidndlich als eventuell qualititsmiBig) Ware bekommen hat, als
er zu bekommen meinte!!, Diese ,andere* Ware mufl aber, um Tiuschungs-
gefahr zu bejahen, unseres Erachtens nicht unbedingt qualititsmiflig schlechter
sein, als die, die der Kiufer zu erwerben beabsichtigte.

3 Dieser Definition ist zu entnehmen, daf 1. das gebraudite Zeichen nicht unbedingt wahr
zu sein braucht, wenn 2. die Unwahrheit fiir den Kaufenischluf unwesentlich ist. Wird
aber die Wesentlichkeit bejaht ist 3. das Zeichen tiuschend und nichtig.

+ MA 1956, 509,

5 GRUR 1956, 436,

8 Wenn der Konsument an Hand des verwechselbaren Zeichens falsche Schliisse auf den
Markenberechtigten zieht: von Burg, 69, Matter, 97; David, 253.

7 Matter, 97.
8 Matter, 97. 11 David, 294,
* Schweiz. Mitt. 56, 194, » GRUR 1956, 199.
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Es kommt daranf an, daB der Konsument an Hand verfinglicher Marken dazn
verleitet wurde, eine Markenware zu kaufen, die er bei Wissen um die tatsich-
lichen Begebenheiten vielleicht auch gekauft hitte, die er dann aber nicht mit
gedanklichem Bezug auf die triigerische Marke (wie es beim Tiunschungskanf
der Fall ist), erstanden hatte.

a) Tduschung, die keinen materiellen Schaden mit sich bringt

Wie oben bei der Besprechung zum Ausdruck gekommen ist, ist die Mehrzahl
aller Waren heute gleicher Gitte und Qualitiit; vor allem aber die Waren, die
mit einer Marke versehen sind.

Damit diirfte der materielle Tauschungserfolg der Irrefiihrung bei Verwechs-
lungsgefahr immer geringer werden (egal anf was sich die Tauschung beziebt,
ob auf die Herkunft, Verbindung der Unternchmen [z. B. bei der beriihmten
Marke] oder, dall man einfach glauht, man hitte die bekannte Marke vor sich
[z. B. bei der allgemein bekannten Marke], wihrend es eine nachgeahmte, usw.
ist).

Durch die Tauschung wird in der Regel allein der urspriingliche Markeninhaber
geschidigt. Eine ,,Marktverwirrung® {die im allgemeinen den Kiufern gar nicht
zum BewnfBtsein kommen wird), kann zwar insofern die Folge sein, als der
Kaufer irgendwie vom Vorhandensein der beiden Marken Kenntnis bekommen
hat. Es wird jedoch dem Abnehmer, der in der Hast, Unaufmerksamkeit und
Gleichgiiltigkeit des heutigen Lebens einkauft, herzlich gleichgiiltig sein, ob zwei
gleidie oder dhnliche Marken auf dem Markt vorhanden sind, wenn er gewill
sein kann, die gleichgute Ware zu bekommen. Das heifit, selbst wenn der Kaufer
um die Verwechslungsgefahr wiifite, wird er sich, wenn er keinen Schaden er-
leidet, nicht dariiber aniregen. Weill er nichts davon, und bemerkt er es anch
nicht, so ist das wiedernm ein Beweis dafiir, dal} die Waren gleich gut sind.

Die Kaufer werden bei gleicher Warengiite der verwechslungsizhigen Zeichen,
im allgemeinen, nicht materiell gefahrdet sein, selbst wenn die Marke ausnahms-
weise Herkunftsfunktion haben sollie. (Dies ist, unseres Erachtens der beste
Beweis dafiir, daB heutzutage der Marke keine Herkunfisfunktion mehr inne.
wohnt, denn es wire nicht cinznsehen, warum nnd wozu. )

Eine Zivilklage '? wird sich daher, in der Regel, eriibrigen. Die Strafklage kann
bei Verschulden des tduschenden Markeninhabers angestrengt werden. Es ist
aber kaum denkbar, daB sich ein Kiufer findet, der chne erlittene Schidigung
eine solche inszenieren wird. Da im allgemeinen die Qualitit der angebotenen
Waren gleich gut ist, hat der Kidufer kein Interesse daran, dafl die beiden ver-
wechslungsfihigen Zeichen vom Markt verschwinden. (Dafiir zu sorgen bleibt
also dem Geschédigten.)

Dadurch, daB die wenigsten Tduschungsgefahren und Tiuschungsmoglichkeiten
tatséchlich zu materieller Tansdiung fithren, verliert das Moment der Kaufer-
tanschung plotzlich seine Bedeutung.

In allen Fallen {vor allem bei Verwechslungsgefahr), die wir in unserer Unter-
suchung anfgespiirt haben und wo wir eine Tauschungsméglichkeit bejahten, ist
diese Tauschung theoretisch moglich. Ist sie erfolgt, bleibt sie jedoch theoretisch,
weil nach der heutigen Wirtschaftslage vor das Interesse der Offentlichkeit fast
immer ein oder mehrere andere Interessen geschaltet sind.

(Zum Beispiel das Interesse des Markennachahmers gleichen Umsatz zu erzielen

12 A 27 MSCHG wird sich regelmiiBig auf Schadensersaizklage beschriinken,
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wie der Nachgeahmte, des Uhernchmers, des Lizenzgebers und -nehmers vsw.)
Damit schrumpft die Méglichkeit materieller Kévfertiduschung immer mehr zu-
sammen, und die ganzen gesetzlichen Vorbebalte ,.¢s sei denn das Publikum wird
nicht getduscht”, ,vorbehaltlich der Wahrung der Interessen der Offentlichkeit*
usw, haben fast nor mehr theoretische Bedentung. Damit soll nicht behauptet
werden, diese gesetzlichen Vorbehalte seien iiberflissig geworden, und die
Offentlichkeit sei geniigend durch die Vorschaltung anderer Interessen, die sich
gegen den immer hirter werdenden Konkurrenzkampf behaupten miissen, ge-
wahrt. Es soll damit gesagt werden, dall die Vorbehalte zur Wahrung der
Interessen der Offentlichkeit prinzipiell anirechterhalien werden miissen, daB es
aber fraglich ist, ob sie bei den einzelnen Tatbestinden immer wieder erwihut
werden miissen. Es wiire 2. B. denkbar, als ersten Artikel des MSCHG die gene-
relle Klapsel avfzustellen: ,Alle folgenden Bestimmuongen stehen unter dem
Vorbehalt der Wahrung der Interessen der Offentlichkeit”. Durch eine so all-
gemeine Fassung kénnte, im Notfall, gerade anch bei Kollektiv- vnd Konzern-
marken, die sich dem &fentlichen Interesse zuwider zu entwickeln drohen (z.B.
Monopo!, das droht zu unlauvterer Marktbeherrschung auszvarten), Einhalt ge-
boten werden. Um eine allgemeine Fassung und deren Anslegung nicht zu ein-
seitig werden zu lassen, wiire es mdglich, nach wie vor, wie bei der bisherigen
Regelung, cine Klage ex officio im MSCHG nicht zuzulassen.

Durch crweiterte Klagemaglichkeiten der Offentlichkeit wire es der Offentlich-
keit vorbehalten, sclbst ihre Interessen zu wahren 3.

Das 6ffentliche Interesse an der Lischung einer tduschenden Marke geht unseres
Erachtens jedoch nur so weit, als der Offentlichkeit jeder Nachteil, in materieller
Hinsicht, erspart werden muf84.

13 Trotz dem Dargelegien ist es kaum im Interesse der Rechtsordnung, dal ein tauschender
Markeninhaher die Marke ungestraft und ungehindert benutzt, denn er ist ja unberechtig.
Er kann an einer liuschenden Marke gar kein Recht erwerben. In der Regel wird der
Markenberechtigte dafiir sorgen, dall die tduschende Marke so schnell wie méglich vom
Markt verschwindet. Theoretisch ist es aber immerhin moglich, dal er aus irgendeinem
Grunde nicht klagt. Fiir solche Situationen diirfte deshalb Art. 16 bis MSCHG gedacht sein,
der das eidgenvssische Justiz- und Polizeidepartement von Amis wegen ermiichigt, bestimmte
Marken, darunter solche, die gegen die guten Sitten verstoBen (Art. 14, Ahsatz 1, Ziffer 2
MSCHG)} lischen zu lassen.
Diese Klagemiglichkeil kann fiir die Einhaltung der &ffentlichen Ordnung sorgen. Im all-
gemeinen wird aber, bei Verneinung matericller Schddigungsmoglichkeit, dem Marken-
inhaber selbs1 iiberlassen bleiben, sein Recht zn verteidigen.
" Durch diese Klagemiglichkeit des Justiz- nnd Polizeidepartementes eriibrigt sich eine
Papulacklage (Klage, bei der kein Inleresse nachgewissen werden muB), wie sic in Art. 11
WZG, Absatz 1, Zifler 2 und 3 zu finden ist.
Reimer, 339: ,,... Die Klage aus Arl. 11 WZG ist eine Popularkiage, d. h. ecine Klage, die
von jedermann, ohne Nachweis eines besonderen [nleresses erhoben werden kann, Der Grund
dafiir liegt darin, daB die Allgemeinheit an der Freiballung der Zeichenrolle von Zeichen
fiir ganz oder teilweise wole Geschifisbetriebe und von triigerischen Zeichen inleressiert ist.
Ebenso ist die Allgemeinheit interessiert, daB Zeichen, die sich z. B. zum [reien Waren-
namen oder Freizeichen eniwickell baben, aus der Relle verschwinden. Der Kliger vertritt
gllislblmcrcssc der Allgemeinheit daran, daf uvnzulidssige Warenzeichen nicht cingelragen
eiben.”
Zu erwiibnen ist hier noch Ari. 17 MSCHG, dem eine Ahsicht der Interessenwahrung des
Publikums nicht abgesprochen werden kann, insofern, als jedermann Gelegenheil gegeben
wird, ohne Nachweis des lnieresses (David, 22) Einsichl in das Markenregisier zu nehmen.
Die Bedeutung des Art. 17 darf jedoch nicht iiberschiitzt werden, denn der praklische Wert
dieser Bestimmung ist, unserer Ansicht nach, gleich Null, denn in dem Moment, wo sich der
Kiiuéer Im allgemeinen fiir dic eingetragene Marke interessiert, ist cr wohl bereits getiiuscht
worden.
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b) Téuschung,'die einen materiellen Nachteil (Sdzaden) mit sich bringt'®

Sdmdensersatzklagc

Sie beruht auf dem Vermdgensschaden, den der Kanfer durch das hetrefiende
Vergehen erlitten hat. Zwischen dem Vergehen und dem erlittenen Schaden muB
Kausalzusammenhang bestehen, d. h. das schidigende Ereignis muf8 die Be-
dingung des Sdhadens sein.

Die Zivilanspriiche des Kaufers beschrinken sich regelmiflig anf den Schaden-
ersatz'®, Matter bringt dafiir zwar keine nihere Begriindung, jedoch kann an-
genommen werden, dafl er ungefdhr dieselbe wie BGE 73 IT 190 vorbringen
wiirde: ,Der getduschie Kéufer hat mit der Verurteilung des Markenbeniitzers
seinen Vermégensverlust wieder hekommen und ist vor kiinftigen Enttiuschun-
gen durch dieselbe Marke hinreichend bewahrt®. {,,... I’état des choses, dont il
se plaint, ne constitue plus une source de dommages pour lui.*)

Es bleibt zu untersuchen, ob dem Interesse der Offentlichkeit durch die Be-
schrankung der Klage des Kaufers auf Schadenersatz Geniige getan wird.

Wird der Schadenersatzklage nicht stattgegeben, so ist seitens des Gerichtes fest-
gestellt worden, daB} keine Tauschungsgefahr vorliegt. Die Interessen der Offent-
lichkeit sind offemsichtlich nicht gefdhrdet.

Fithrt die Schadenersatzklage zum Erfolg des Kaufers, so hat das Gericht fest-
gestellt, daB die Marke tiduschend wirkt, sie ist!? demnach nichtig.

Nichtigheitskloge

Sie ist eine negative Feststellungsklage, ein richterlicher Euntscheid dhber das
Nichtbestehen eines Rechtsverhilinisses 18,

Dieses Klagerecht steht jedem zu, der an der Vernichtung der Marke ein Inter-
esse bat und nachweisen kann®.

Dem getiuschten Kaufer wird von der Lehre und der Rechtsprediung, im all-
gemeinen, das Interesse zu einer Nichtigkeitsklage abgesprochen 20

Warum, auch wenn man dem Kaufer die Aktivlegitimation zu dieser Klage zu-
gesteht, ist diese fiberhaupt nétig? Es wurde doch bereits in den Entscheidungs-
griinden des Schadensersatzurteiles festgestellt, dal} die Marke tauschend ist,
damit ist sie doch nach stindiger Rechtsprechung nichtig. Matter, 267 und
David, 333 geben darauf die Antwort: ,eine Entscheidung, die lediglich in ihren
Erwigungen eine Marke als nichtig bezeichnet, bildet keine geniigende Grund-
lage zur Ldschung.“ Das heiflt, die Nichtigkeit der Marke muB im Urteils-
dispositiv zum Ausdruck kommen. -

15 Spoendlin, schweiz. Mitt. 1956, 125 nennt diese Tiuschung ,,Enttiuschung®.

18 Matter, 245.

7 Vgl stindige Rechisprechung, oben.

18 Feststellung der Nichtigkeit der Marke, als Vorbereitung der Loschung dieser im Register
durch das Amt: Art. 34 MSCHG; BGE 30 11 122; 40 IT 288,

19 BGE 36 11 258; 30 I1 122, 35 II 338; 30 II 584, 58 1T 178; 73 II 190; 76 II 174; Bedker,
132; David, 29; 298; Matter, 215; fiches juridiques suisses, no 1023; Hartmann, 101,

(Die Nichtigkeitsklage kann sich sowohl auf die relative Schutzunfiihigkeit der betreflenden
Marke, als auch anf die absolute Schutzunfihigkeit [die Priifung dorch das Amt ist fiir das
Gericht nicht bindend, BGE 30 IT 572; Becker, 131, usw.] sowie darauf bezichen, dafi dic
Marke nichi mehr ihrer Zweckbestimmung gemifl gebraucht wird.)

¢ Matter, 215; David, 298; Hartmann, 101; BGE 73 II 190.
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Daf} die Nichtigkeit der tdnschenden Marke nur in den zam Urteil fithrenden
Entscheidungen, aber nicht im Urteil selbst erscheint, sagt BGE 73 I1190: ,,.. . le
client peut bien exiger gue le juge constate dans les motifs de sa décision la
nullité d’une marque, ce qui justiliera sa demande de dommage intéréts . . . il n’a
pas d'intérét légitime a ce que la déclaration de nallité figure dans le dispositif du
jugement si — comme pour la coexistence de marques similaires -1 état de choses
dont il se plaint ne canstitue pour Iui une source de dommages."”

Die Nichtigkeit der Marke erscheint also nicht im Urteil selbst, die Marke kann
deshalb auch nicht vom Amt geldscht werden.

Dadurch entsteht die Maglichkeit (es wurde oben bereits daraul hingewiesen,
daf} die vorliegenden Erwdgungen iiber die Klagelegitimation einen stark theo-
retischen Einschlag haben), dafl einem Kéufer Schadenersatz zngesprochen wird,
die nichtige Marke jedoch nicht geloscht werden kann, weil dem Kaufer das
Interesse zur Loschungsklage ahgesprochen wird. Es ist denkhar, dafi die Kreise,
denen ein Interesse zugestanden wiirde, aus irgendeinem Grand nicht klagen.
Die betreffende Marke ist dann nichtig, ohne, daB sie im Register geloscht wer-
den kann. Sie kann demnach immer wieder von neuem eine Gefahr fiir andere
Kiufer werden.

Ironischerweise nimmt man den Kiufer als Mafistab des ,,gut oder schlecht®,
d. h. man richtet an Hand seiner Betrachtungsweise dariiber, ob eine Marke
tduschend wirkt oder nicht. Ausgerechnet der Kéufer, von dem das ,,obstat oder
non obstat” abhéngt, kann sich jedoch gegen eine solche Marke nicht wehren.
Gewil}, das Interesse des Geschidigten am Fortbestehen der gewissen Marke
ist in dem Moment fiir seine Person erloschen, wo er den Schadenersatz zuge-
sprachen bekommen hat. Jedoch mifite es irgendwie méglich sein, die Mit
biirger vor dhnlichen Vermagenseinbullen zu warnen. Eine Moglichkeit, das
Publikum 2o warnen, ist in einer Publikation des Urteiles zn sehen. Aber erstens
steht diese Publikation im Ermessen des Richters®!, zweitens ist die Wahr-
scheinlichkeit gering, daR das groBe Publikum die Warnung lesen wird, drit-
tens wird dadurch das Ubel nicht an der Wurzel angepackt. (Die Tauschungs-
gefahr hat sich zwar verringert, sic ist aber nicht aus der Welt geschafft.) Die
Gedanken der Autoren in Literatur und Rechtsprechung, die die Aktivlegitima-
tion des Kaufers zur Loschungsklage ablehnen {waohl hanptsiichlich weil sie in
der Praxis die Interessen der Offentlichkeit durch Vorschaltung anderer, sich im
Spiel hefindlicher Interessen gewahrt sehen), erscheinen einseitig.

Wie oben dargelegt wurde, sind wir nicht der Ansicht, dal Dinge gesetzlich ge-
regelt gehoren, die durch die Umstiinde in rechte Bahnen gezwungen werden
(z. B. die Garantiefunktion der Marke). Jedoch gehdrt, unseres Erachtens, der
Offentlichkeit eine Moglichkeit, sich gegen ihren Interessen zuwiderlaufende
Marken, zu wehren. Es miiBte moglich sein, anf Kdulerseite eine Vereinigung2?
zti bilden. Aus verschiedenen Berufen, Interessenkreisen (Franenvereinen,
Frauengruppen der Gewerkschalten, Organisationen beider Konfessionen, Ver-
héinden der Konsumgenossenschaften usw.) eine Verbraucherorganisation zn
schaffen, ist denkbar. Diese hiitte zum Ziel, die Interessen der Offentlichkeit zu
wahren, durch Verhandlungen mit Unternehmern und -verhiinden nsw. die

Bl Art. 32 MSCHG.
2 Ahulich einer solchen, wie sie in Art. 27, Absatz 2 gedacht ist,
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beiderseitigen Interessen gegeneinander ahzugrenzen und im Falle notwendig
gewordener Klagen, prozeffithrungsbefugt zu sein.

Die Klagebefugnis einer derartigen Vereinigung kann zwar nicht weitergehen
als das Interesse der ihr Angeschlossenen zulalit, aber es kénnte damit immer-
hin erreicht werden, daR eine Klage auf Unterlassung oder Léschung noch dann
angestrengt werden kann, wenn ein Kaufer im Schadenersatzprozell gesiegt hat
und ihm kein Interesse mehr anf Léschung der Marke zugesprochen wird.

Der Vorteil einer derartigen Vereinigung wiirde sich dort zeigen, wo hente noch
eine Bresche in die Sicherheit der (Mfentlichkeit vor Tanschnngen geschlagen
werden kann,

Nach der giiltigen Anslegung® kann namlich nur der getduschte Kéufer, d. h.
derjenige, der tatsiichlich einen nachweisbaren Schaden erlitten hat, klagen?!,
d. h. Téuschungsgefehr allein geniigt nicht. (Dadurch 1dRt man es auf Téu-
schungen ankommen, die vermieden werden kénnten.) Zwar hatte auch eine
Kéufervereinigung kein Klagerecht bei blofier Tanschungsgefahr, sie konnte sich
jedoch beim Erkennen einer solchen, mit dem betreflenden Markeninhaber so-
fort in Verbindung setzen. Eine solche Vereinigung kénnte wirksamer als der
cinzelne Kdufer gegen solche Marken vorgehen, die dem Kéufer keinen mate-
riellen Nachtei] bringen und doch den Interessen der Offentlichkeit zuwider sind.
‘Es wird besonders an Kollektivmarken gedacht, deren Zwedkbestimmung nicht in
der Erreichung eines besonderen Qualititsvorteiles liegt, sondern die z. B. den
Abnehmern aussagen, daB die betreffende Ware in einem sozial gerecht entlohn-
ten Beirieb hergestellt wird, allen Unternehmen einer gewissen Gegend zur Ver-
fiigung steht usw., und deren Zweckbestimmung nicht eingehalten wird. (Durch
Bekanntmachen aber Nichteinhaltung des Programms einer Keollektivmarke,
kann das Publikum von gleichgnten Waren abspenstig gemacht werden, ohne,
dal} cine materielle Tinschung den Kéaufer vom weiteren Kanf abhilt.) Die vor-
geschlagene Vereinigung hitte bessere Moglichkeiten als der einzelne Kiufer,
den Markt zn itherblicken nnd sich notfalls zu wehren, Durch Boykout, Kénfer-
streik, offentliche Bekanntmachung usw. kénnten geschilderte Keollektivmarken-
benutzer usw. zur Einhaltung des Programmes gezwnngen werden.

Abgesehen von der Moglichkeit, daB das Interesse der Offentlichkeit im Notfall
durch eine solche Vereinigung besser gewahrt werden, dafl den Gefahrentat-
bestinden nachdriicklicher zn Leibe geriickt werden kdénnte (Tathestinde die
heute, im Ernstfall, die Interessen der Offentlichkeit gefihrden wiirden, ohne
daB unserer Ansicht nach, eine hinreichende Wahrung maéglich ist), kénnten
anch bestimmte Vorwiirfe, der europiische Kaufer wiire nicht der Marktpartner
wie er sein konnte, aus der Welt geschafft werden?®. Die vorgeschlagene Ver-
hraucherorganisation kénnte zndem fir die Unternehmer ein wertvolles Instru-
ment, in Hinsicht auf ein sog. ,absatzorientiertcs Produzieren® werden; sie hatte
somit nicht nur den Zwedk, das Publikum zu schiitzen, die (Offentlichkeit vor Téu-
schungen zu bewahren, sondern kénnte in Zusammenarbeit mit den Unternehmern
eine, noch mehr auf Kundenbediirfnisse abgestellte Produktion, erreichen 28

3 Sowohl im MSCHG als im UWG.

M (Gormann, 330; BGE 53 II 512; Germann, 149 chenso fiir Art. 2 UWG, al. 2.

2 MA 1956, 25: ,Es wurde fesigestellt, dall in den europiischen Liindern (abgeschen von
Schweden) die Konsumenten nicht den FinfluB als Markipariner hitten, wie z. B. in den
USA.* Diese Erscheinung sci nicht durch rein wirtschafiliche und sezialpolitische Ursachen
zu crklédren, sondern hahe historische, psychologische und soziologische Hintergriinde.

2 MA 1956, 616.
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e} Die Urteilspublikation

Kounnte eine Kiuferorganisation aufgestellt werden, so hitte diese die Aktiv-
legitimation zur Loschungsklage und eine Urteilspublikation wiirde unnatig wer-
den, (Wird der Schadenersatzklage stattgegeben, kann die Marke geldscht wer-
den und wird kein Anstol neuer Tauschungen sein.)

Solange das heutige System dem Kiaufer nur Interesse an einer Schadenersatz-
klage zuspricht, kann die Urteilsveréffentlichung eine gute, wenn auch im Ernst-
fall kaum ausreichende Hilfe sein, um das Publikum zu warnen. Zur Publikation
ist der Antrag des Klagers erforderlich. Sie ist dem Ermessen des Richters an-
heimgestellt und soll nur dann angewandt werden, wenn die Stérung nicht ander-
weitig hehoben werden kann?”.

Das Institut der Urteilspublikation ist wohl im Interesse der Offentlichkeit auf-
gestellt worden und soll da eingreifen, wo durch cine soldhe in der Kaulerschalt
entstandene Verwirrungen aufgelost werden oder die Konsumenten gewarnt
werden kénnen, Es ist nicht zu vergessen, daf} eine Urteilspublikation u. a. auch
Schadenersatz gleichkommen kann 8,

3. Die Klage des Art. 9 MSCHG auf Léschung einernicht
odernicht mehr gebrauvehten Marke

Die Loschung kann auf Klage einer interessierten Partei erfolgen, wenn der bis.
herige Registrierte seinen Nichtgebrauch nicht hinreichend zu rechtfertigen ver-
mag. ,

Sollten sich die schon mehrfach laut gewordenen Klagen, es wire schwierig, ge-
cignete, nicht tduschende Marken zu finden, mehren, so sollte daran gedadit
werden, im Interesse der Offentlichkeit dem Amt fiir geistiges Eigentum zu er-
maoglichen, auch okne Klage nicht gebrauchte Marken zu léschen.

Nach Benachrichtigung des Registrierten {iber die bevorstehende Loschung
kénnte dieser Rechtfertigungsgriinde vorbringen, kraft deren das Amt auf die
Loschung verzichtet oder sie vollzieht. Avnerkennt das Amt die vorgebrachten
Griinde nicht, hitte der Betroffene die Moglichkeit, gegen die Ldschung Be-
schwerde beim Bundesgericht einzulegen.

4. Die Markenberihmung des Art. 26 MSCHG

Dies ist die vorsiitzliche Glaubhaftmachung auf der Marke selbst, in Geschiéfts-
papieren usw. {z. B. durch Zusitze wie ,,Marke geschiitzt* ,trade-mark® usw.)
_die betreflende Marke sei eingetragen und genicBe den Schutz des Gesetzes.

Es ist auffallend, daB dieses Delikt im Gegensatz zur sonstigen Regelung im
MSCHG, auch bei Berihmung auf Geschéfispapieren vollendet ist, obwoh! das
MSCHG sonst die Marke nur in Verbindung mit der Ware schiitzt. Noch auf-
fallender ist jedoch, daB das Delikt der Markenberithmung das einzige Vergehen
des MSCHG ist, das von Amts wegen strafverfolgt wird. Matter, 240 gibt dafiir
den Grund an, da} 6ffentliche, gewerbepolizeiliche Zwedke verfolgt werden, dean
niemand sei befugt, sich einer Markeneintragung zu rithmen, die er nicht inne
hat. David, 285 ist etwas anderer Meinung: ,Durch diese Bestimmung sell das
Publikum vor Irrefithrung geschiitzt werden, so da der Tatbestand vom Stand-
punkt des Publikums zu beurteilen ist.*

t1 BGE 48 II 301; Matter, 263; GRUR 1956, 472, 3 BRGE 48 II 301.
1 Derartige Regelung im alten Ar. 9 bis von 1928; die heutige Beslimmung entspricht
Arl. 5 C PVU.
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Unsere Ansicht ist, da die Gefahr fiir die Offentlichkeit, Téuscdungen zu erlie-
gen, hier keineswegs grofer ist als bei sonstigen irrefithrenden Zeichen. Vor
allem ist die sich schutzriihmende Marke insofern nngeldhrlicher, als sie nicht
am Ruf oder der Bekanntheit einer anderen Marke teilnehmen und schmarotzen
will, und daB sie nicht ihrer Zweckbestimmung entgegen gebraucht wird. Der
Kaufer wird somit nur iiber das formelle Aulere der Marke getiuscht. Es kann
sein, daf} anf einen bhestimmten Prozentsatz von Kéufern, der Zusatz, die Marke
sei gesetzlich geschiitzt, einen gewissen Eindruck macht und deshalb, nnter an-
derem, die Ware gekanft wird. Jedoch ist anch hier schlnflendlich die Qualitat
der Ware ausschlaggebend. Damit soll gesagt sein, daB es Kinfer geben mag,
die gich von ,Marke geschiitzt® beeindrndken lassen, daB aber letzten Endes
tmmer die Qualitdt entscheidet.

Das soll nicht heiBen, da$} die Markenberiihmung ungestraft bleiben kann oder
die Tauschungsmaglichkeit ganz verneint wird. Es ist aber nicht einzusehen, daf
ein Vergehen, durch das die Offentlichkeit bei weitem nicht so gefihrdet wird
wie z. B. durch das Nebeneinander zweier ghnlicher Marken, von Amits wegen
verfolgt wird’, wihrend gefihrlichere Delikte zur Abnrteilnng aef Klageer-
hebung von , interessierter” Seite her, warten miissen.

Gewi8 ist einzusehen, daB der Staat bessere Maglichkeiten hat, zu iberpriifen, oh
eine verdichtige Marke tatsichlich eingetragen ist oder nicht und dafl er v. U.
leichter Verdacht schopft als der Kaunfer. Aber der eigentliche Grund fiir die
strenge Benrteilung der Markenberiihmung ist vermutlicherweise darin zn fin-
den, daf sich jemand rithmt eine von amtlicher Seite teilgeprifte Marke inne-
zuhaben, (Anklang an die ,Amtsznmalung®) 2.

Nur wenn die Wahrung aller sich im Spiel befindlichen Interessen gleich gnt und
geniigend gesichert ist, kann eine Uberbetonung, wie sie in Art. 26 MSCHG vor-
liegt, zugelassen werden. Es ist nicht ganz einwandfrei, dal auf der einen Scite
Interessen zu sehr betont werden, die auf der anderen Seite nicht immer genii-
gend gewahrt sind.

Die iiberans strenge Regelung in Art. 26 MSCHG ist nur dann einigermalflen
verstindlich, wenn man annimmt, daf} sich der Staat durch die Markenberiihmung
angegriffen sieht (Art von ,,AmtsanmaBung®) und dagegen einschreitet.

5. Klageméglichkeiten von Behérden zur Wahrung
6ffentlicher Interessen

a) Die Klage des eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartements nach Art. 16 bis

Dieses kann“ die Léschung einer entgegen Art. 13 bis oder Art. 14 Abs. 1
Ziffer 2, oder Absatz 2 MSCHG eingetragenen Marke anordnen. Statt Loschung
ist Beschrinknng der Warenliste moglich!. Nur Zeichen, die offensichtlich den

t Dje Offentlichkeit ist aller Wahrscheinlichkeit nach zur Privatklage berechtigt, a. A.
David, 292.

* Matter, 220 zitiert die bundesritliche Botschaft vom 31. X. 1879: ,Die Behérden sollen
sich nicht von Amts wegen znm Verbesserer jeglichen Unrechts und Mibrauches machen.”
Er kommentiert dazu, daB es den Produzenten und Konsumenten iiberlassen bleibe, ihre
Rechte selbst zu wahren. Das Gericht soll nur auf Klage des Verletzten und nicht von sich
aus cinschreiten, auBer bei Art. 26 MSCHG. Wir stimmen einer derartigen Anslegung des
MSCHG villig iiberein und versuchten in den vorangehenden Besprechumgen die 1nter-
essen der (ffentlichkeit durch diese weitgehend selbst wahren zu lassen.

1 Maticr, 180.
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guten Sitten znwiderlanfen, offenkundig tédnschen, die Gemeingiiltigkeit véllig
klar ist usw., werden geldscht werden?.

Da in der Anwendung des Art. 16 his starke Zuriidkhaltung gehoten ist®, werden
im Ernstfall (je nach Auslegung) die Interessen der Offentlichkeit nicht genii-
gend gewahrt. Es ist unsere Meinung, dal Art. 16 bis offensichtlich vor allem
zur Wahrung der Interessen der Offentlichkeit anfgestellt wurde. Solange seine
Anslegung dem Umifange nach strittig ist, kann er aber nicht als geniigender
Wahrer dieser Interessen angesehen werden.

b) Klageméglichkeit des Bundesrates nach Art. 28 MSCHG

Im Gegensatz zu Matter, 253 der das Klagerecht des Bundesrates auf Art. 26
MSCHG beschrinkt 4, sind wir mit David, 316 der Ansicht, daB8 das Antrags-
recht des Bundesrates auf keinen Tathestand des MSCHG beschrankt ist.

Beweisen kénnte man diese Meinung damit, daB der Wortlaut des Art. 28 niche
so gefaBt ist, daB auf eine Beschrankung der Rechte des Bundesrates geschlossen
werden kann und, daf Absatz 2 von Art. 28 nicht mehr bei Art. 26 steht. Zu-
dem ist es nicht einzusehen, dall das Vergehen der Markenberiihmung, das durch
die Verfolgung ex officio und die mbgliche Privatklage weitgehend gesichert
ist, anch noch einen Eingrifl des Bundesrates notwendig macht. (Die relative
Ungefihrlichkeit der Markenberiihmung fiir den Kiufer wurde oben erwihnt.)
Solange die Auslegung des Art. 28 MSCHG, Absatz 2 strittig ist, kann der
Bundesrat als Hiiter der Gesamtinteressen, besonders jedoch als Wahrer der
Interessen der Offentlichkeit, nicht ohne weiteres in Frage kommen.

t Matter, 180.
3 Matter, 180.
4 Offensichtlich noch beeindruckt von der Regelung von 1879, wo der Tatbestand der Marken-
beriihmung und das Antragsrecht des Bundesrates in einem Tathestand zusammengefaBt war,

134



VII. ZUSAMMENFASSUNG

Wihrend der ganzen Besprechung konnte aufgezeigt werden, dafi den Inter-
essen des Publikums im schweizerischen Markenrecht schon durch den Gesetz-
geber weitgehend Sorge getragen wurde. Wo eine Interessenwahrung noch bes-
ser durchzufiihren ist, versucht die Rechtsprechung durch entsprechende Urteile
den Bediirfnissen der Offentlichkeit Sorge zu tragen.

An manchen Stellen, wie z. B. beim Eintrag der Marke ins Register, kamen wir
2u dem SchluB, daf} die éffentlichen Interessen noch mehr gewahrt werden kén-
nen. Es wurden deshalb Vorschlédge [iir eine bessere Losung gemacht,

Am Ende der Arbeit (oben, V1), konnte gezeigt werden, dall die erwihnien
Téunschungsmdglichkeiten, praktisch nicht in der anfgezéblien Vielzahl bestehen.
Durch Unterteilung in t#iuschende Marken die materielle Schiden bringen nnd
solche, die nur tduschen aber keinen Schaden verursachen, wird die Tauschungs-
gelahr meist entschirft. Der materielle Schade ist durch die vielziihligen Mog-
lichkeiten gleich guter Herstellung, durch das Umsatzinteresse des Markennach-
ahmers usw. sehr in Frage gestellt. Die hentige Rechtsprechung und herrschende
Schweizer Lehre verwehrt jedoch dem nicht materiell geschidigten Kénfer ein
Interesse (in Form von Zivilklagen) an der Verwehrung sonstiger Tduschungs-
moglichkeiten,

An sich ist es unhaltbar, gesetzwidrige Zustinde dann zn belassen (z. B. tin-
schende Marken, die keinen materiellen Schaden bringen} und den Gefihrdeten
(z. B. dem berechtigten Markenbesitzer) anheimzustellen, wenn die Offentlich-
keit nicht Gefahr lduft, geschidigt zu werden.

Da sich demznfolge eine Besprechung, unseres Erachtens, nicht nur darauf be-
grenzen konnte, anfzuzeigen, wie die Offentlichkeit vor Schaden bewahrt werden
kaun, wurde das gestellte Thema auch unter dem Gesichtswinkel der recht und
billigen Abwidklung des Rechtslebens verstanden. Wir versnchten an Stellen, die
die Gefahr einer Tiuschung in sich bergen (im zweifachen Sinn), Sicherungen
anzugeben {d. h. auch dann, wenn keine materielle Schidigung drohte}. So
wurde z. B. vorgeschlagen, das Amt fiir geistiges Eigentum mige seine Ein-
tragungspriifung auch auf relative Hinderunisse erstrecken und durch Anwen-
dung des Art. 16 bis MSCHG auch nicht materiell tduschende Marken entfernen.
{Léschung von Marken, die gegen die ,.gnten Sitten" im w. 5. verstoBien.)

Bei Konzern- und Kollektivmarken stieBen wir anf Cefahrenméglichkeiten, die
nicht in einer Tduschung des Publikums liegen, sondern die sich aus einer
wachsenden Marktbeherrschung, autarkischen Neigungen usw., ergeben kén-
nen. Gegen solche Uberraschungen kénnte unter Umstanden Art. 16 bis MSCHG
nicht mehr ausreichen. Allerdings diirfte hier die Klageberechtigung des Bun-
desrates gemdfl Art. 28 MSCHG zur Wahrung der Gffentlichen Ordnung und znr
Uberwachung des Gleichgewidhtes des Marktes, in Frage kommen®. Hierzu ist
zn bemerken, daf} bis anhin ein Einschreiten des Bundesrates, unseres Wissens,
noch nicht nétig war, und daB deshalb auch diese Seite der Wahrung dffent-
licher Ordnung und Sicherheit einen stark theoretischien Einschlag hat. (Wie
gesagt, fanden wir es aber im Rahmen dieser Arbeit fiir notwendig, auch theo-
retische Gefahren und ihre mégliche Abwehr aufzuzeigen.)

! Solhte weiterhin die Auslegung des Art. 28 umstritten sein, so miiite an cine andere
Klagemoglichkeit, z. B. von Amts wegen und deren Einfiihrung ins Gesetz, gedacht werden.
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Bei der Besprediung des internationalen Rechtes konute festgestellt werden,
dafl dem Interesse der Offentlichkeit weitgehend und ausreichend Sorge getra-
gen wurde. Mandimal fiel anf, dafl die Wahrung dieser Interessen soweit ge-
trichen wurde, daB die weitere Entwicklung des Markenrechtes gefihrdet sdieint
(z.B. bei der Markenrechtsiibertragung). Fiir Gesetzesartikel, bei denen die
Interessenwahrung des Publikums noch ausgeprigter sein dirfte (wie z. B. bei
der allgemein bekannten Marke)}, liegen bereits Anderungsvorschlige in ge-
niigendem MaSe fiir die nddhste Revisionskonferenz 1957 in Lissabon, vor.
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