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Regeste

Regeste Markenrecht; unlauterer Wettbewerb; Namensrecht. 1. Beurteilung von
Kollisionsfallen zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht einerseits und Namensrecht
anderseits aufgrund wertender Interessenabwagung; Zulé&ssigkeit wettbewerbsrechtlicher
Beschrankungen des Namensrechts zugunsten berihmter prioritdtsélteren Marken (E. 5). 2.
Einschrankung des Rechts auf Verwendung des eigenen Namens im Geschéftsverkehr (E.
6).

Erwagungen

E.5

Der Beklagte macht geltend, die Nichtigerklarung seiner Marke und das gegen ihn
ausgesprochene Benutzungsverbot verletzten seine Namens- und Urheberrechte. @) Der
Beklagte geht davon aus, das Handel sgericht habe ihm die geschéftliche Benutzung des
Namens GUCCI oder PAOLO GUCCI in jeder nur denkbaren Kombination verboten. Die
Klagerin schliesst sich dieser Auffassung an. Die Vorinstanz erklart allerdings nach dem
Wortlaut ihres Dispositivs bloss den schweizerischen Anteil der IR-Marke PAOLO "PG"
GUCCI des Beklagten as nichtig und verbietet ihm dariiberhinaus, die Bezeichnung
GUCCI/PAOLO GUCCI im Geschéftsverkehr in Zusammenhang mit bestimmten
Erzeugnissen zu verwenden. Da dem Dispositiv selbst nicht zu entnehmen ist, ob die
Benutzung der Bezeichnungen blossin Alleinstellung oder auch in irgendwelchen
denkbaren Kombinationen untersagt wurde, sind zum Verstandnis des Urteils dessen
Erwégungen heranzuziehen ( BGE 11511 192 , BGE 101 11 378 E. 1 mit Hinwels).
Aufgrund einer Interessenabwagung kommt das Handel sgericht zum Schluss, das
Unterlassungsbegehren der Kl&gerin sei BGE 116 |1 614 S. 616 gutzuheissen und dem
Beklagten zu verbieten, bei der Ausilibung einer gewerblichen Tétigkeit den Namen GUCCI
in Alleinstellung oder die Bezeichnung PAOLO GUCCI zu verwenden, das Verbot
alerdings auf bestimmte Warenkategorien zu beschrénken. Dem Beklagten bleibe
unbenommen, sich in der Schwelz unter seinem Namen als Designer zu betétigen, im Falle
einer gewerbsmassigen Betétigung allerdings nur unter der V oraussetzung, dass sich sein
Kennzeichen durch wesentliche Merkmale (z.B. Erganzungen) deutlich von demjenigen der
Klagerin unterscheide. Dabel verweist das Handel sgericht auf das Urteil des Southern
District Court of New Y ork vom 17. Juni 1988, welches dem Beklagten ausdriicklich
gestattet, seinen Namen zu verwenden, um sich als Designer von Produkten auszuwei sen,
diese Produkte seien unter einem separaten Warenzeichen zu verkaufen, das den Namen
GUCCI nicht enthalte; zudem musse der Name PAOLO GUCCI zur Vermeidung jeder
Verwechslungsgefahr stets nach dem Warenzeichen stehen und dirfe nicht auffallender als
dieses sein. Schliesslich bejaht das Handel sgericht auch die markenrechtliche

V erwechslungsgefahr mangels Abstands zu den dliteren Marken der Kl&gerin. Diese



Ausfihrungen kdnnen kaum anders verstanden werden, als dass das Handel sgericht dem
Beklagten die Verwendung seines Namens zu Geschéftszwecken - auch in den vom Verbot
erfassten Warenkategorien - nicht schlechthin untersagt, sondern bloss in Alleinstellung. Es
|&sst dabel offen, ob Kombinationen denkbar seien, welche zu den Marken oder anderen
wettbewerbsmassigen Kennzeichnungen der Klagerin und ihrer Produkte keine
Verwechslungsgefahr schaffen. Solche Kombinationen standen auch nicht zur Beurteilung.
Mithin ist von diesem Sinn des angefochtenen Urteils auszugehen. b) Ob zwei Zeichen sich
hinreichend unterscheiden, um eine V erwechslungsgefahr auszuschliessen, beurteilt sich im
Marken- und im Wettbewerbsrecht nach denselben Grundsédtzen und Massstében ( BGE
111 11 510 E. 2 mit Hinweis). Das UWG greift lediglich weiter, indem es auch den nicht
markenmaéssigen Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens verbietet, welcher Tatbestand
von Art. 24 MSchG nicht erfasst wird ( BGE 113 11 75 ). Davon geht zutreffend auch die
Vorinstanz aus. Es stellt sich ebenfalls die Frage in beiden Bereichen identisch, ob und
inwiewelt die Verwendung des eigenen Namens zu Geschaftszwecken beschrénkt oder gar
untersagt werden kann. BGE 116 Il 614 S. 617 ¢) Nach konstanter Rechtsprechung des
Bundesgerichts darf eine nach Art. 944 ff. OR zul&ssige Firma nur dann als Marke benutzt
werden, wenn sie den Gultigkeitserfordernissen des M SchG entspricht ( BGE 107 11 362 E.
c LaSan Marco, BGE 106 Il 62 E. 3a, je mit Hinweisen). Darlber hinaus untersteht auch
die Verwendung derjenigen Firma, welche den Bestimmungen des Obligationenrechts tber
die Bildung von Geschéftsfirmen nicht widerspricht, dem Lauterkeitsgebot des
Wettbewerbsrechts ( BGE 85 Il 330 E. 3/4 Gennheimer; PATRY, SPR VIII/1 S. 164/5;
auch Art. 946 Abs. 3 OR ). aa) Das Namensrecht verleiht dem Namenstréger nicht nur das
Recht, seinen Namen zur Kennzeichnung der eigenen Person zu verwenden, sondern es
berechtigt ihn auch, von ihm selbst geschaffene Werke und Einrichtungen aller Art nach
seinem Namen zu bezeichnen und unter dem eigenen Namen am Geschéftsverkehr
teilzunehmen. Das ist eine naturrliche Folge der im Namensrecht enthaltenen Befugnis, den
eigenen Namen bei allen sich bietenden Gelegenheiten als Mittel der Identifizierung zu
verwenden ( BGE 102 11 170 mit Hinweisen). In seiner dlteren Rechtsprechung hat das
Bundesgericht im Konflikt zwischen markenmaéssig verwendeten Homonymen das
Namensrecht gegentiber dem Markenrecht grundsétzlich als starker gewertet ( BGE 70 11
183 E. 4a Pernod mit weiteren Hinweisen), unter Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs ( BGE
3711 376 ). Gegen diese Rechtsprechung hat sich namentlich BOLLA (Rep. 1944, S. 396
ff.) gewandt und ihr in der unbeschréankten Freiheit der Namensbenutzung in Firma oder
Marke eine Uberdehnung des Namensrechts vorgeworfen. Im Entscheid Endress (teilweise
publ. in BGE 73 11 110) hat das Bundesgericht dazu festgehalten, es sei bei der Beurteilung
der Interessenkonflikte zwischen Personennamen und einer Firmenbezeichnung im Falle
Pernod sehr weit gegangen, hat jedoch die Frage keiner neuen Priifung unterzogen (in der
amtlichen Sammlung nicht publizierter zweitletzter Absatz von Erwégung 3, vergleiche
VON STEIGER, Zum Wettbewerbsrecht der Gleichnamigen, SMI 1951 S. 34 ff., 39). In
BGE 771 77 hat es dem Bruder des Radrennfahrers Ferdinand K bler die Eintragung einer
Marke KUEBLER fur Fahrrader unter Berufung auf die beim Publikum bewirkte
Tauschungsgefahr verwehrt. In der Entscheidung Terry schliesslich (SMI 1976 S. 61 =
GRUR Int. 1977 S. 79) hat es erwogen, eine Namensmarke konne fur Produkte des
Unternehmens des Markeninhabers so charakteristisch geworden sein, dass BGE 116 |1 614
S. 618 das Publikum den Namen den Produkten dieses Unternehmens gleichsetze und die
Kéaufer von jeder anderen jungeren Marke, selbst mit neuen Elementen, die zu ihrer
Unterscheidung bestimmt sind, annghmen, sie bezeichne diese Produkte oder beziehe sich



auf dieses Unternehmen. Als Beispiele bezeichnete das Gericht die Namen Nestlé€, Suchard,
Lindt fur Schokolade und de Trey fur zahnérztliche Produkte. In solchen Situationen sei
dem Inhaber der jingeren Marke zu verbieten, in dieser seinen Familiennamen als
charakteristisches Element zu verwenden, da dies das einzige adaquate Mittel sei,
Verwechslungen zu verhindern (E. 5c¢). bb) Die kantonal e Rechtsprechung steht im
allgemeinen auf demselben Standpunkt. Bereits im Jahre 1927 hatte der Appellationshof
des Kantons Bern die Schokoladefabrik A. und W. Lindt verurteilt, zur Vermeidung einer
Verwechslungsgefahr auf alen ihren Waren, Preislisten, Inseraten und Mitteilungen in der
jeweils verwendeten Sprache den Vermerk anzubringen, dass es sich bei dieser Schokolade
nicht um die Original Lindt-Schokolade handle (MuW XXV11/1927/8 S. 362). An jingeren
publizierten Entscheiden sind namentlich zu erwahnen das Urteil der Genfer Cour de justice
vom 10. Oktober 1986 i.S. Magnette (SM1 1988 S. 151), welches die bundesgerichtliche
Rechtsprechung im Fall Terry ausdruicklich tbernimmt, sodann dasgjenige des

Handel sgerichts des Kantons Zirich vom 14. April 1988i.S. Bulgari (SMI 1988 S. 155). cc)
In der Literatur werden ebenfalls Gberwiegend wettbewerbsrechtliche Beschrankungen des
Namensrechts im Sinne der zitierten Rechtsprechung fiir zul&ssig gehalten (VON BUREN,
Uber die Beschrankungen des Rechts, den eigenen Namen zu gebrauchen, SJZ 44/1948 S.
65 ff.; derselbe, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 146 ff.; VON STEIGER, a.a.0.;
TROLLER, Immaterialgiterrecht, 3. Aufl. 1983, Band I, S. 248 ff.; BRUNO BITZI, Der
Familienname als Marke, S. 55 ff.; LUTZ/HILTI, Der Schutz des Familiennamensim
Handelsverkehr, Festschrift E. Blum, S. 61 ff.; demgegentiber eher der dteren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung verpflichtet MATTER, Kommentar zum MSchG, S.
37, DAVID, N 28 zu Art. 6 und N 12 zu Art. 24 MSchG ). dd) Nach der in Deutschland
vorherrschenden Auffassung sind Kollisionsfélle bei Gleichnamigkeit durch wertende
Interessenabwagung zu l6sen, wobei niemand am ehrlichen Gebrauch seines Namensim
Wirtschaftsleben gehindert werden dirfe, der Gebrauch aber nur ehrlich sei, wenn die
Benutzung nicht in BGE 116 11 614 S. 619 schmarotzerischer Weise oder in
Verwechslungsabsicht erfolge und der Namenstréger alles Erforderliche und Zumutbare
vorkehre, um eine Verwechslungsgefahr méglichst zu vermeiden
(BAUMBACH/HEFERMEHL, N 72 ff. zu 8 16 DUWG; HEFERMEHL, Der
namensrechtliche Schutz geschéftlicher Kennzeichen, FS Hueck, S. 519 ff.; BGH in GRUR
1987 S. 182 Stoll). Eine dhnliche Auffassung gilt in Frankreich, wo grundsétzlich das Recht
zur Benutzung des eigenen Namens im Wettbewerb anerkannt ist, jedoch unter den
Einschrankungen steht, dass die Benutzung nicht missbréuchlich oder unlauter (frauduleux
ou déloyal) erfolgt, und die notwendigen V orkehren getroffen werden, Verwechslungen zu
vermeiden (MATHELY, Le droit francais des signes distinctifs, S. 784 ff.; ROUBIER,
Propriétéindustrielle, Band 2, S. 570). d) Die Kollisionen zwischen Namensrecht einerseits,
Marken- und Wettbewerbsrecht andersaits, lassen sich nicht schematisch nach einheitlichen
Regeln beurteilen. Erforderlich ist in jedem Einzelfall ein Abwégen der gegenseitigen
Interessen, die einem maoglichst gerechten Ausgleich entgegenzufiihren sind. Dabei ist
insbesondere an der jingeren Rechtsprechung des Bundesgerichts (SM1 1976 S. 61 Terry)
festzuhalten, wonach nicht von einer grundsétzlichen Dominanz des Namensrechts
auszugehen ist und namentlich der Bestand einer berihmten prioritatsdliteren Marke
rechtfertigt, dem jingeren Wettbewerber einschrankende Auflagen in der Benutzung des
Homonyms aufzuerlegen. Nach diesen Kriterien und einer Interessenabwagung aber ist der
angefochtene Entscheid in dieser Richtung nicht zu beanstanden. Die Kl&gerin hat ein
eminentes und durch Prioritét geschitztes Interesse an ihren Marken GUCCI, mit welchen



die dem Beklagten untersagten Bezeichnungen verwechselbar sind. Da es um den Schutz
einer beriihmten Marke geht, sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit besonders
hoch anzusetzen und der Beklagte entsprechend gehalten, diesen Anforderungen Rechnung
zu tragen. Hinsichtlich der ihm untersagten Bezeichnungen aber hat die Vorinstanz diesen
Abstand zu Recht a's nicht eingehalten erachtet. Was der Beklagte zusétzlich dagegen
vorbringt, vermag nicht durchzudringen: aa) Das Handel sgericht untersagt dem Beklagten
nach dem Gesagten die geschéftliche Benutzung seines Namens nicht schlechthin, sondern
bloss ohne unterschei dungskraftige Zusétze. Es verhindert damit auch nicht die Bildung
einer den Vorschriften von Art. 945 OR entsprechenden Einzelfirma, sondern behdlt diese
BGE 116 11 614 S. 620 Bestimmung im Entscheid ausdriicklich vor, so dass offengel assen
werden kann, ob sich daraus und namentlich mit Blick auf die gesetzliche
Firmengebrauchspflicht ( BGE 103 1V 202 ) ein grundsétzliches Verbot der
Namensbenutzung in allen denkbaren Kombinationen tiberhaupt mit dem Bundesrecht
vereinbaren liesse (dazu Handel sgericht Zarich in SMI 1988 S. 155 ff. Bulgari; TROLLER,
aa0., Bandl, S. 251). Im Ubrigen stehen firmenrechtliche Fragen nicht zur Beurteilung;
der Beklagte wendet sich weder gegen das Verbot der Benutzung einer auf seinen Namen
eingetragenen Firma noch gegen die Verweigerung einer Firmeneintragung. bb) Den
urheberrechtlichen Anspruch des Beklagten, schiitzbare Werke mit dem eigenen Namen zu
kennzeichnen, anerkennt das Handel sgericht ausdrticklich. Sofern der Beklagte jedoch mit
solchen Werken am wirtschaftlichen Wettbewerb teilzunehmen beabsichtigt, hat er
wiederum die Schranken des UWG und des gewerblichen Rechtsschutzes zu beachten.
Auch dem Urheberrecht kommt insoweit keine uneingeschrankte Dominanz zu. cc) Nach
der jingeren Rechtsprechung des Bundesgerichts wird dem Inhaber einer berihmten Marke
die Moglichkeit eingeraumt, diese auch fur andere, den urspringlichen Waren nicht mehr
ahnliche Produkte einzusetzen (BGE in SMI 1985 S. 63 ff. Bally mit zustimmender
Anmerkung von DAVID, SMI 1985 S. 66 f.; BGE 116 |1 467 E. 2c). Die Ausdehnung des
Verbots auf alle von der Kl&gerin unter den Schutz ihrer Marken gestellten
Warenkategorien ist daher nicht zu beanstanden, zumal den tatsachlichen Feststellungen der
Vorinstanz nicht zu entnehmen ist, einzelne Warenkategorien wirden nicht gefiihrt und die
Marken insoweit nicht gebraucht.

E.6

Mit ihrer Anschlussberufung beantragt die Kl&gerin die Ausdehnung des Verbots auf den
Geschéftsverkehr des Beklagten schlechthin, namentlich zur Kennzeichnung von
Erzeugnissen, die nicht aus dem Hause der Klagerin stammen, eventuell von solchen
Erzeugnissen, welche eigene Produkte konkurrenzieren. Sie leitet diese Begehren aus dem
Bekanntheitsgrad des Zeichens GUCCI ab. Eine solche Ausdehnung ist bereits aus der
gebotenen Interessenabwégung um die Benutzung des eigenen Namens abzulehnen, ohne
dass weiter gepruft zu werden braucht, ob wettbewerbsrechtlich ein beriihmtes Zeichen
Uberhaupt einen Schutz tber alle Warenkategorien zu begrtinden vermochte, auch soweit
solche BGE 116 11 614 S. 621 Kategorien weder markenrechtlich beansprucht noch
tatsachlich in Gebrauch genommen wurden. Die Einschrankung des Rechts auf
Verwendung des eigenen Namens im Geschéftsverkehr kann jedenfalls nicht weitergehen,
als es das aktuelle Interesse der Kl&gerin zu rechtfertigen vermag. Dieses I nteresse aber
wird durch die gegenwartigen, allenfalls durch unmittelbar bevorstehende
Wettbhewerbsverhatnisse bestimmt, deckt jedoch kiinftige, ungewisse und rein
hypothetische Geschéftsabsichten nicht. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass nach der
Rechtsprechung unter Umstanden auch der Inhaber einer @teren Marke oder Firma zu



kennzei chnungsrechtlichen Massnahmen verpflichtet werden kann, wenn er durch eine
Ausweitung seines Geschéftsbereichs seinerseits den Wettbewerb verschérft und damit
einen neuen Grund zur Unvertréglichkeit setzt ( BGE 85 |1 333 Gennheimer).
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