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Volltext

90. Entscheid vom 14. November 1884 in Sachen Suchard & Cie. gegen Maestrani. A.
Durch Urthell vom 6. August 1884 hat das Kantonsge- richt des Kantons St. Gallen
erkannt: |. Der Beklagte ist zur Verwendung der neugedruckten gro— [3en Marke, sowie zur
Verwendung der alten grofen Marke mit aufgeklebtem Globus berechtigt. 11. Der Beklagte
Ist zur Verwendung der kleinen eingeklagten Marke im Nachdruck und mit aufgeklebtem
Globus nicht be- rechtigt und nicht berechtigt gewesen und hat dem Kl&ger grundsétzlich
Ersatz degenigen Schadens zu leisten, der ihm aus einer alféligen Verwendung dieser
Marke durch den Be- klagten entstanden ist oder noch entstehen wird. I11. Die Ubrigen
Begehren des Klagers sind abgewiesen. IV. Die Gerichtsgebuhr von 60 Fr., der Kanzlei 9
Fr. 60 Cts., dem Weibel 2 Fr. hat der Kl&ger zu bezahlen. Die aul¥errecht- lichen Kosten
sind wettgeschlagen. B. Gegen dieses Urthell erklarte der Kl&ger die Weiter— ziehung an
das Bundesgericht. Bei der heutigen Verhandlung beantragt sein Vertreter unter
eingehender Begrindung Zu- spruch seiner urspriinglichen Klagebegehren, soweit
dieselben nicht durch das kantonsgerichtliche Urthell bereits gutgeheif3en seien unter
Kostenfolge, er verlangt demnach: es sei das erste Rechtsbegehren seiner Rechtsfrage, auch
soweit es die grof3e Marke anbelange, zuzusprechen und demnach zu erkennen, Beklagter
sel nicht berechtigt zur Verwendung der jetzt mit

Globen verklebten grol3en Marke; ebenso sel sein drittes Rechtsbegehren zuzusprechen und
somit zu erkennen Kl&ger sai befugt: a. Zur amtlichen Beschlagnahme derjenigen
Papiervorréthe und Waarenverpackungen des Beklagten, welche die verklebte kleine oder
grol3e Marke tragen; ferner b. zur amtlichen Beschlagnahme derjenigen Papiervorréthe und
Wagrenverpackungen des Beklagten, welche die neuerstellte kleine Marke tragen, und
endlich c. zum Begehren des Ersatzes degenigen Schadens, welcher dem Klager aus der
besagten widerrechtlichen Markenverwen- dung schon entstanden ist und allfallig noch
welter entstehen wird. Dagegen beantragt der Anwalt des Beklagten in erster Linie, sei dem
Rekurrenten, wegen Inkompetenz des Gerichtes, der Akzel3 vor Bundesgericht zu
verweigern, eventuell sei dessen Beschwerde al's unbegrindet abzuweisen, unter
Kostenfolge. Das Bundesgericht zieht in Erwagung: 1. Durch einin einer frihern
Rechtsstretigkeit zwischen den Parteien ergangenes Urtheil des Kantonsgerichtes von St.
Gallen vom 5. Juni 1883 war erkannt worden: 1. Der Beklagte ist zum Gebrauche der
kleinern im Anhange der klagerischen Rechts— frage ndher beschriebenen Marke nicht
berechtigt und vom 1. November 1880 ab nicht berechtigt gewesen, und dem Kl&- ger fur
den aus dem Gebrauche dieser Marke verursachten Schaden ersatzpflichtig. Der Beklagte
wird zugleich bel seinem Verzichte auf den fernern Gebrauch dieser Marke geméal3 seiner
Erklarung laut Prozef3eingabe befaldt. 11. Das klégerische Be-~ gehren um Aberkennung der
beklagtischen Berechtigung zur Verwendung der Marke grof3ern Formates ist abgewiesen.
Dis~ positiv 11 dieses Urthells wurde (wahrend Dispositiv | von keiner Partei angefochten
worden ist und daher in Rechtskraft erwuchs) vom Kl&ger an das Bundesgericht gezogen



und es erkannte das |etztere durch Urthell vom 29. September 1883 (s. dasselbe Amtliche
Sammlung 1X, S. 286 u. ff.) in Dispositiv 1 dahin: ,, Dispositiv 2 des angefochtenen Urtheils
des Kan— ,,tonsgerichtes von St. Gallen vom 5. Juni 1883 wird dahin ,,abgeandert, dal3 dem
Beklagten der Gebrauch der streitigen ,, Marke grof3en Formates (Akt. Nr. 36a der
bundesgerichtlichen ,, Akten) untersagt und derselbe grundsétzlich als schuldig erklart
»wird, dem Kl&ger den demselben aus dem Gebrauche dieser , Marké seit der Hinterlegung
der klagerischen, unter Nr. 86 in's,, eidgendssische Markenregister eingetragenen, Marke
entstandenen ,, Schaden zu ersetzen.” Nach diesem Urtheile verénderte der Beklagte seine
beiden als unzuléssig erklarten Marken dadurch dal? er an Stelle der in denselben sich
findenden ovalen schrég- liegenden Medaillons zwei die beiden Erdhéften darstellende
Globen setzte; er liefd Etiquetten mit diesen veranderten Marken neu drucken und benutzte
Uberdem die vorhandenen mit den alten Marken versehenen Papiervorrdthe in der Weise,
daid er Uber die Medaillons der alten Marken ausgeschnittene Globen kleben (aufleimen)
lie3. Als nun der Kl&ger die Be- zirksamter St. Gallen (in dessen Bezirk das
Geschéftslokal) und Tablat (in dessen Bezirk die Fabrik des Beklagten liegt) um
Beschlagnahme der mit den beiden als unzuldssig erklarten Marken versehenen Clichés und
Papiervorréathe des Beklagten ersuchte, konstatirten diese Bezirksamter, dal3 einerseits die
be- treffenden Markendessins auf den Lithographensteinen zerstort und dal3 andererseits
auf den Papiervorrédthen und Waarenver— packungen des Beklagten die alten Marken durch
Ueberklebung mit Bestandtheilen der neuen vom Beklagten gebildeten Marken verandert
worden seien; gestiitzt hierauf verweigerten sie die vom Klé&ger verlangte Beschlagnahme,
daein gerichtliches Ur- theil, wodurch dem Beklagten auch der Gebrauch dieser neuen
Marken untersagt werde, nicht vorliege. Daraufhin erhob der Klager (welcher Uberdem
gestutzt auf die frihern kantons- und bundesgerichtlichen Urtheile einen
Schadensersatzprozel3 gegen den Beklagten anstrengte) die gegenwaértiger Klage, Uber
welche durch das angefochtene Urtheil des Kantonsgerichtes vom 6. August 1884 in dem
aus Fakt. A oben ersichtlichen Sinne entschieden worden ist. In der Begriindung dieses
Urtheils wird ausge- fuhrt: Die kleine Marke des Beklagten enthalte auch in ihrer neuen
Gestalt eine unzuléssige Nachahmung des kléagerischen geschiitzten Waarenzeichens und es
sei daher ausdricklich aus-

zusprechen, dal3 Beklagter, welcher Ubrigens erkért habe, auf diese Marke verzichten zu
wollen, zu deren Fiihrung nicht be- rechtigt und dal? der daherige klagerische
Schadensersatzanspruch (insoweit ein Schaden wirklich entstanden) prinzipiell begrindet
sai; eine gerichtliche Beschlagnahme von Papiervorrathen und Waarenverpackungen
dagegen erscheine mit Bezug auf diese kleine Marke als UberflUssig, weil ,, der Beklagte die
verbindliche ,, Erklarung zu Protokoll gegeben hat, dal3 er dieselben voll- , standig beseitigt
habe und der Kl&ger nicht nachgewiesen hat, ,, dal? solche doch noch vorhanden seien.
Bezuglich der grof3en neuen Marke, so anerkenne der Klager selbst deren Verschieden- heit
von der frihern gerichtlich aberkannten Marke und gestatte freiwillig deren Gebrauch im
ganzen Abdrucke; er bestreite dem Beklagten lediglich das Recht der Verwendung der alten
Marke durch Aufklebung von Globusausschnitten auf die ehemaligen Medaillons und zwar
wegen der behaupteten Gefahr der Ab— |6sung der aufgeklebten Ausschnitte, in welchem
Falle die alte gerichtlich aberkannte Marke wieder zum Vorscheine komme. Der Klager
habe nun aber dem Richter nicht gentigende fak- tische Anhaltspunkte oder Begrindungen
technischer Natur fir ein wirkliches Obwalten dieser Gefahr an die Hand gegeben und es
erscheine daher sein Begehren riicksichtlich der grof3en Marke als unbegrindet. 2. Die
Kompetenz des Bundesgerichtes wird vom Beklagten aus einem doppelten Grunde



bestritten; derselbe macht nam- lich einerseits geltend dal? der gesetzliche Streitwerth nicht
gegeben sei, andererseits behauptet er, es handle sich in con- creto um die Vollziehung des
bundesgerichtlichen Urtheils vom 29. September 1883; fir Streitigkeiten tber die
Vollziehung eines bundesgerichtlichen Urtheils sei aber nicht das Bundes— gericht
zustandig, sondern es sei dartiber, gemal3 Art. 187 u. ff. der eidgendssischen
Civilprozef3ordnung von den kantonalen Be~ hérden zu entscheiden, wobei Beschwerden
Uber mangel hafte Voll- ziehung, gemal3 Art. 191 ibidem, nicht an das Bundesgericht,
sondern an den Bundesrath zu richten seien. 3. Zu konstatiren ist zunéchst, dal3 beziiglich
der kleinen Marke gegenwartig, da der Beklagte seinerseits sich gegen das
kantonsgerichtliche Urtheil nicht beschwert, nur noch streitig ist ob der Kl&ger berechtigt
sei, eine richterliche Verfigung betreffend Beschlagnahme von mit dieser Marke
bezeichneten Papiervor- rdthen und Waarenverpackungen zu verlangen, wahrend im
ubrigen die sammtlichen Rekursbegehren des Klagers sich aus— schliefdlich auf die Marke
grofdern Formates beziehen. 4. Bei Priifung der vom Beklagten aufgeworfenen Kompe-
tenzeinrede ist, soweit dieselbe auf den Mangel des gesetzlichen Streitwerthes begriindet
wird, grundsétzlich festzuhalten, dal3, wie das Bundesgericht bereitsin seiner Entscheidung
in Sachen Kiesow gegen Visino vom 17. Mé&rz 1882 (Amtliche Sammlung VIlI, S. 103)
ausgefuhrt hat, der Streitgegenstand dem V er— mogensrechte angehdrt und daher seiner
Natur nach einer, wenn auch nur annghernden, Abschéatzung in Geld fahig ist. Das
Bundesgericht ist somit nur dann kompetent, wenn der Streit— werth den Betrag von
mindestens 3000 Fr. erreicht. Esliegt im fernern in casu eine objektive Klagenhaufung vor,
dadie klagerischen Begehren riicksichtlich der grof3en und der kleinen Marke nicht einen
und denselben, sondern verschiedene Anspriiche betreffen resp. auf verschiedenen Rechten
beruhen und es mul? daher der Streitwerth riicksichtlich jedes einzelnen der beiden
verbundenen Anspriiche gegeben sein. Art. 29 des Bundesge— setzes betreffend
Organisation der Bundesrechtspflege enthdlt némlich keine ausdriickliche Bestimmung,
wonach im Falle der Klagenh&ufung eine Zusammenrechnung des Streitwerthes fir die
sammitlichen verbundenen Anspriiche statthaft wére und esist daher festzuhalten, das die

V oraussetzungen der Zustandig— keit des Bundesgerichtes firr jeden einzelnen Anspruch
gegeben sein missen (Art. 42 eidgendssi sche Civilprozef3ordnung). Nun ist aber in concreto
der Streitwerth bei beiden Ansprtichen ein unbestimmter und es kann nicht mit Sicherheit
gesagt werden, dal? derselbe, den Betrag von 3000 Fr. nicht erreiche, das Bundesgericht
kann daher die Beurtheilung der Beschwerde nicht wegen mangelnden Streitwerthes
ablehnen. 5. Soweit sodann die Kompetenzeinrede des Beklagten darauf begriindet wird,
dal3 es sich lediglich um eine Frage der Ur- theilsvollziehung handle, fir welche das
Bundesgericht nicht

zustandig sel, so ist zu bemerken: die vom Beklagten angerufenen Art. 187 u. ff. der
eidgendssischen Civilprozef3ordnung beziehen sich, jedenfalls direkt, nicht auf solche
Urtheile des Bundesgerichtes, welche dieses gemald Art. 29 und 30 des
Organisationsgesetzes al's Oberinstanz gefallt hat; fur das Verfahren bel Vollziehung
derartiger Urtheile sind vielmehr in erster Linie die Bestim- mungen des kantonalen
Rechtes mal3gebend. Allerdings mag auch hier das verfassungsméaldige Aufsichtsrecht des
Bundes- rathes Platz greifen. Allein hierin liegt kein Grund, um die ober- instanzliche
Kompetenz des Bundesgerichtes in Betreff von Streitigkeiten, welche bei Vollziehung
derartiger Urtheile Uber die materiellen Voraussetzungen der Vollstreckung entstehen, zu
verneinen, sofern nur im tbrigen die V oraussetzungen der bun- desgerichtlichen
Zustandigkeit gemal3 Art. 29 des Organisa- tionsgesetzes gegeben sind, das heildt sofern es



sich um Anwendung des eidgentssischen Rechtes handelt, der gesetzliche Streitwerth
vorliegt und die Sache von den kantonalen Gerichten durch Haupturtheil entschieden
worden ist. Dadie letztern Voraus— setzungen hier zutreffen, so erscheint die Kompetenz
des Bundesgerichtes al's hergestellt. Zu bemerken ist Ubrigens dai es sich nur beziglich der
Frage, ob der Beklagte zur Verwendung der Marke grél3eren Formates in derjenigen
Gestalt, welche dieselbe nach Ueberklebung der Medaillons durch Globusausschnitte
erhalten hat, berechtigt sei resp. ob er durch die angegebene Veranderung (das theilweise
Ueber- kleben) der Marke dem bundesgerichtlichen Urtheile vom 29. September 1883
stattgegeben habe, um eine Frage der ollziehung dieses Urtheils handelt. Ueber die
Begehren des Kl&gers, betreffend die richterliche Beschlagnahme der mit den streitigen
Marken bezeichneten Papiervorréthe und Waarenver— packungen ist durch das Urtheil vom
29. September 1883 durchaus nicht entschieden worden und konnte dadurch nicht
entschieden werden, da Klager damals dahin zielende Begehren gar nicht gestellt hatte. Es
ist auch die Beschlagnahme oder V ernichtung widerrechtlich bezeichneten
Waarenverpackungen und Waarenvorréthe keineswegs etwa die gesetzliche und
nothwendige Folge der Kondemnation einer Marke; vielmehr soll eine Ver- nichtung
widerrechtlich bezeichneter Verpackungen und dergleichen nach Art. 22 des
Markenschutzgesetzes vom Richter nur aus besondern Griinden (verbis,,wo n6thig*)
angeordnet werden. 6. Handelt es sich somit bei den Begehren des Klé&gers be- treffend
Beschlagnahme von angeblich widerrechtlich bezeichneten Papiervorréthen und
Waarenverpackungen nicht um eine Frage der Urtheilsvollziehung, so muf3 sich fragen, ob
diese Begehren Uberhaupt statthaft seien, das heil3t ob eine Civilklage auf Beschlagnahme
oder Vernichtung von widerrechtlich bezeichneten Waarenverpackungen oder
Waarenvorréthen gesetzlich zuldssig sei, oder ob nicht vielmehr hierauf, als auf eine
Nebenstrafe, nur vom Strafrichter erkannt werden konne. Hiertiber ist zu bemerken: Auf
Art. 21 des Markenschutzgesetzes, welcher vom Klager in erster Linie angerufen worden
ist, kann ein Klagebegehren des erwahnten Inhaltes alerdings nicht begriindet werden, da
rt. 21 cit. Gberall nur von vorsorglichen Verfligungen handelt. Dagegen erscheinen die
erwahnten klagerischen Begehren gemafd Art. 18 und 22 des Markenschutzgesetzes al's
statthaft. Denn: Nach Art. 18 cit. kann der Markenberechtigte seine Rechte sowohl im
Wege des Civil= alsin demjenigen des Straf prozesses geltend machen. Die Vernichtung
widerrechtlich bezeichneter Waarenverpackungen u. s. w. nun ist, sofern sie tberhaupt
Platz zu greifen hat, nach Art. 22 Abs. 2 leg. cit. , selbst im Falle der Freisprechung
anzuordnen;* dieselbe qualifizirt sich aso nicht als eine Strafe, auf welche allerdings nur im
Straf— prozesse erkannt werden kénnte, sondern vielmehr als eine im Interresse des
Berechtigten, zu Sicherstellung seines Marken- rechtes gegen zukinftige Stérungen,
getroffene Mal3nahme. Es liegt daher nach dem eidgendssischen Markenschutzgesetze wie
nach allgemeinen Rechtsgrundsatzen, wonach bekanntlich eine Klage auf Sicherstellung
gegen zukinftige Eingriffe im Privatrechte vielfach statthaft ist, ein Grund nicht vor, dem
Berechtigten die Civilklage in der gedachten Richtung zu versagen. 7. Ist somit auf die
kl&gerische Beschwerde materiell einzu- treten, so erscheint dieselbe dagegen sachlich als
unbegrindet, denn: a. Was vorerst die Marke grof3ern Formats anbelangt, so hat der Kléger
selbst vor den kantonalen Instanzen anerkannt, X — 1884

dal3 die vom Beklagten durch Substituirung von Globushdlften an Stelle der friiheren

Medaillons gebildete neue Marke eine Nachahmung des kl&agerischen Waarenzeichens nicht
enthalte. Wenn heute der kl&gerische Vertreter diesin Zweifel gezogen hat, so kann hierauf
offenbar nichts ankommen und esist Gbrigens klar, dal? die neue aus der Figur der Helvetia



und den zwei Globushélften bestehende Marke des Beklagten von dem kl&gerischen
Zeichen durchaus verschieden und demsel - ben keineswegs téuschend dhnlich ist. Es kann
sich also nur fragen, ob die frihere, kondemnirte Marke des Beklagten auf den vorhandenen
Papiervorrathen durch das Ueberkleben ihrer charakteristischen Bestandtheile mit Theilen
der neuen Marke in einer hinléngliche Gewahr darbietenden Art vernichtet worden sei, das
heil3 ob das Ueberkleben in solcher Weise stattgefunden habe, dal3 ein Widerzutagetreten
der alten Marke nach Ab- l6sung der Globusausschnitte al's ausgeschlossen erscheine.
Diese Frage ist aber eine Thatfrage, hinsichtlich welcher das Bundes- gericht an die
Entscheidung der Vorinstanz gebunden ist und es mul3 also bei der kantonalen
Entscheidung sein Bewenden haben. Uebrigensist, auch abgesehen hiervon, klar, dal3 der
Kl&ger jedenfalls zu weit geht, wenn er die Beschlagnahme resp. Vernichtung der mit der
alten Marke versehenen Papier— vorrédthe u. s. w. verlangt. Denn es gibt ja unzweifel haft
auch andere, durchaus sichere, Mittel der Vernichtung der alten Marke (welche einzig
Kl&ger zu fordern berechtigt ist) als die Ver— nichtung der Papiervorréathe (wie
Ueberdrucken u. s. w. der Marke). Demnach fallen aber offenbar sammitliche auf die
grofRere Marke beziiglichen Begehren des Kl&gers a's unbegrindet dahin. b. Beziglich der
kleinen Marke sodann (riicksichtlich welcher blos das Begehren um Beschlagnahme der
Papiervorréathe u. s. w. noch streitig ist) ist vom Kl&ger vor den kantonalen Instanzen nicht
dargethan auch, ein Beweis dafur (durch Augenschein u. s. w.) nicht angetreten worden,
dal3 entgegen den Erklarungen des Beklagten mit dieser Marke bezei chnete Papier—
vorréthe u. s. w. noch vorhanden seien. Das betreffende Rekurs— begehren des Kl&gers
erscheint daher ohne weiters al's unbe- griindet, wobei indef3 immerhin von der Erkl&rung
des Beklagten, dal3 er die mit der kleineren Marke bezeichneten Papiervorréthe u. s. w.
vollstéandig beseitigt habe, im Dispositiv dieses Urtheils Vormerk genommen werden mag.
Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Weiterziehung des Kl&gers gegen das Urtheil
des Kan- tonsgerichtes von St. Gallen vom 6. August 1884 wird als unbegrindet
abgewiesen und es hat demnach in allen Theilen bei diesem Urtheile sein Bewenden, waobei
indef3 von der Er— kl&rung des Beklagten, dal’ er die mit der kleinen Marke bezeichneten
Papiervorrathe und Waarenpackungen vollsténdig beseitigt habe, ausdriicklich Vormerk
genommen wird.
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