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Regeste

Regeste Bilaterale Abkommen zum Schutz von Herkunftsbezeichnungen; Art. 12 Abs. 1
MSchG; Art. 3lit. d UWG. Grundsétze, auf denen die bilateralen Abkommen zum Schutz
von Herkunftsbezei chnungen beruhen (E. 1a). Schutz gegen Zeichen, welche mit
Herkunftsbezei chnungen, die durch ein bilaterales Abkommen geschiitzt werden,
verwechsel bar sind; Voraussetzungen, unter denen Verwechselbarkeit gegebenist (E. 1b
und ¢); Voraussetzungen der Verwirkung von Abwehranspriichen, die sich aus einem
bilateralen Abkommen ergeben (E. 1e). Legitimation zur Geltendmachung des
Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG (E. 2a). V oraussetzungen
und Tragweite des Verwechslungsschutzes gemass Art. 3 lit. d UWG (E. 2b).

Erwagungen

E.1l

Das Handel sgericht geht davon aus, dass die Beklagte in der Schweiz an den
Bezeichnungen «Budwei ser», «Budvar» und «Budbrau» gegenlber der Kl&gerin das
bessere Recht hat. Die Marken «<BUD» und «BUD King of Beers» der Kl&gerin erachtet es
wegen Verwechselbarkeit mit diesen Bezeichnungen als ungultig. Die Kl&gerin macht in
ihrer Berufung geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht eine Gebrauchsprioritét der
Beklagten angenommen, in Verletzung von Bundesrecht eine Verwechsl ungsgefahr bejaht
und zudem Ubersehen, dass die Bezeichnungen «Budwei ser», «Budvar» und «Budbrau» als
Marken gar nicht schutzfahig seien, da es sich um geographische Herkunftsbezeichnungen
handle, die von anderen in Budwels anséssigen Brauereien ebenfalls verwendet werden
koénnten und auch verwendet worden seien. Im Welteren wendet sie ein, entgegen der
Auffassung der Vorinstanz seien allféllige Abwehranspriiche der Beklagten jedenfalls
verwirkt. @) Die Beklagte beansprucht die Zeichen «Budweiser», «Budvar» und «Budbrau
einerseits als Marken, anderseits als geschiitzte Herkunftsbezei chnungen. Die gesetzliche
Regelung der Herkunftsbezeichnungen findet sich in den Art. 47 ff. des Bundesgesetzes
Uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11). Dieses Gesetz
behdlt in Art. 20 volkerrechtliche Vertrage vor. Mit dem Schutz von

Herkunftsbezel chnungen befassen sich verschiedene solche Vertrage. So verbietet die
Pariser V erbandsilibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe) in der in
Stockholm revidierten Fassung vom 14. Juli 1967 (SR 0.232.04) den unmittel baren oder
mittel baren Gebrauch falscher Herkunftsangaben (Art. 10 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 9).
Weiter ist auf das Madrider Abkommen Uber die Unterdriickung falscher oder irrefihrender
Herkunftsangaben (MHA) in der Lissaboner Fassung vom 31. Oktober 1958 (SR
0.232.111.13) hinzuweisen. An beiden multilateralen Staatsvertragen sind sowohl
Tschechien als auch die Schweliz beteiligt. Zwischen Tschechien und der Schweiz besteht
BGE 125111 193 S. 198 aber vor allem auch ein bilaterales Abkommen Uber den Schutz von



Herkunftsangaben, Ursprungsbezei chnungen und anderen geographischen Bezeichnungen
(SR 0.232.111.197.41). Dieses Abkommen ist am 16. November 1973 mit der

Tschechosl owakischen Sozialistischen Republik geschlossen worden. Esist am 14. Januar
1976 in Kraft getreten und ist unmittelbar anwendbar (Art. 4 Abs. 1). Nach einem
Notenwechsel vom 24. Februar 1994 mit der Tschechischen Republik gilt es zwischen
diesem Staat und der Schweiz weiter. Das bilaterale Abkommen verpflichtet die
Vertragsstaaten insbesondere, bestimmte in den Anlagen A und B einzeln aufgelistete
Herkunftsbezeichnungen zu schiitzen (Art. 1 Ziff. 2). Die tschechoslowakischen
Herkunftsbezeichnungen gemass der Liste von Anlage A bleiben im Gebiet der

Schwei zerischen Eidgenossenschaft ausschliesslich tschechosl owakischen Erzeugnissen
oder Waren vorbehalten, und sie dirfen in der Schweiz - unter VVorbehalt hier nicht
gegebener Ausnahmen - nur unter denselben V oraussetzungen benutzt werden, wie sie die
tschechosl owakische Gesetzgebung vorsieht (Art. 2 Abs. 1 und 2); Entsprechendes gilt fir
die Benutzung der in Anlage B aufgefihrten schweizerischen Herkunftsbezeichnungen im
Gebiet der friheren Tschechoslowakel (Art. 3 Abs. 1 und 2). Diese Regelung, die - wie jene
anderer bilateraler Abkommen (vgl. die Abkommen mit Deutschland, SR 0.232.111.192.36,
mit Spanien, SR 0.232.111.193.32, mit Frankreich, SR 0.232.111.193.49, mit Ungarn, SR
232.111.194.18, und mit Portugal, SR 0.232.111.196.54) - auf dem Ursprungslandprinzip
beruht, gewahrleistet einen gleichméssigen Schutz der beidseitigen
Herkunftsbezeichnungen in beiden Vertragsstaaten (BBl 1974 11 1180; DUTOIT, Le
nouveau droit suisse des indications de provenance et des appellations d'origine: ombres et
lumiéres, ZSR 1993 1, S. 281) und fuhrt zu einer eigentlichen Schutzrechtsiibernahme vom
Ursprungsland auf das Schutzland (JURG SIMON, Die Ursprungsregeln im WTO-Recht,
in: Baudenbacher, Aktuelle Probleme des Européi schen und Internationalen
Wirtschaftsrechts, Bd. |, S. 435; vgl. zum entsprechenden franzdsi sch-spanischen
Abkommen auch die Entscheidung «Turrones de Alicante» des EUGH, GRUR Int. 1993, S.
76 ff.). Das hat zur Folge, dass der Rechtsschutz unabhéngig davon eingreift, ob auch nach
der inléandischen Verkehrsauffassung e ne geographische Herkunftsbezeichnung vorliegt
(so fir die von Deutschland mit anderen Staaten geschlossenen bilateralen Abkommen
BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht, 20. Aufl. BGE 125 111 193 S. 199 1998,
N. 260 zu 8 3 UWG ). Geschiitzt sind demnach auch Herkunftsbezeichnungen, die im
Schutzland unbekannt sind und deren Verwendung fir Waren anderer Herkunft somit nicht
zu einer Irrefihrung des Publikums fihren kann; der Schutz der in die Listen
aufgenommenen Herkunftsbezei chnungen setzt keine konkrete Tauschungsgefahr voraus (J.
DAVID MEISSER, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in:
Schwei zerisches Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I11, S. 368). Das bilaterale
Abkommen soll einerseits verhindern, dass die vom Listenschutz erfassten
Herkunftsbezeichnungen sich zu Gattungsbegriffen entwickeln oder als

Fantasi ebezeichnungen verwendet werden (URS GLAUS, Die geographische
Herkunftsangabe als Kennzeichen, Diss. Freiburg 1996, S. 131; vgl. auch BBl 1974 11
1180); anderseits soll es gegebenenfalls auch die Ruckentwicklung zum Verstandnis der
geschitzten Bezeichnungen al's Herkunftsangaben erméglichen (vgl. LUCAS DAVID,
Basler Kommentar, N. 19 zu Art. 47 MSchG ). Dem entspricht die Ubergangsregelung, die
das Abkommen in Art. 7 Abs. 2 vorsieht. Danach wird vorhandenen Besitzstdnden nur in
beschranktem Umfang Rechnung getragen (vgl. BBl 1974 11 1181): Personen und
Gesellschaften, die eine der geschiitzten Bezeichnungen bereits im Zeitpunkt der
Unterzeichnung des Abkommens rechtméssig benutzt haben, steht das Recht zu, sie bis zum



Ablauf von sechs Jahren nach dem Inkrafttreten des Abkommens weiterzubenutzen. Eine
léngere Weiterbenutzung ist unzuldssig. In der Liste von Anlage A des

tschechosl owaki sch-schweizerischen Abkommens finden sich unter der Rubrik «Pivo»
(Bier) die Bezeichnungen «Budejovické pivo (Budweiser Bier)», «Budejovicke
pivo-Budvar (Budweiser Bier-Budvar)» und «Budejovické Budvar (Budweiser Budvar)».
Da das Abkommen am 14. Januar 1976 in Kraft getreten ist, durfte die Kl&gerin die
Bezeichnung «Budweiser» fir ihr amerikanisches Bier in der Schweiz léngstens bis Januar
1982 weiterbenutzen. Welche der Parteien die Gebrauchsprioritét fur sich in Anspruch
nehmen kann, ist somit unerheblich. Entscheidend ist, dass nach dem zwischen der

Schwei zerischen Eidgenossenschaft und der Republik Tschechien geltenden Abkommen
die Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar», zu deutsch «Budbrau», seit 1982
ausschliesslich der Kennzeichnung von Bier aus der tschechischen Stadt Budwels
vorbehalten sind. Insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall von den offenbar
zwischen den Parteien in einer Reihe anderer européischer Lander ausgetragenen BGE 125
[11 193 S. 200 Markenrechts-Streitigkeiten, in denen lediglich die relativ bessere
Berechtigung aufgrund des - prioritéren - Gebrauchs zur Diskussion stand (vgl. die
englischen Urteile des High Court of Justice vom 27. Juli 1982 und des Court of Appeal
vom 7. Méarz 1984, abgedruckt in «Fleet Street Reports» 1984, die norwegischen Urteile des
Odloer Stadtgerichts vom 31. Juli 1996 und des A ppellationsgerichts vom 27. Oktober
1996, das Urtell des griechischen Verwaltungsgerichts vom 25. Oktober 1988 sowie die
Urteile des Spanischen Tribunal Supremo vom 5. und 6. Februar 1992). Die V orinstanz
geht im Ergebnis zutreffend davon aus, dass die Beklagte gegentiber der Klagerin das
bessere Recht an den geographischen Herkunftsbezei chnungen «Budweiser», «Budvar»
und «Budbrau» hat. b) Das tschechosl owakisch-schwei zerische Abkommen schliesst nicht
nur die unveranderte Obernahme von in den Schutzlisten aufgefiihrten
Herkunftsbezeichnungen fir Waren anderer Herkunft aus. Es schiitzt die rechtméssigen
Benutzer dieser Bezeichnungen vielmehr auch gegen damit verwechselbare Zeichen. Denn
Art. 5 Abs. 1 des Abkommens verbietet ganz allgemein Kennzeichnungen, Marken,
Namen, Aufschriften oder Abbildungen, die unmittelbar oder mittelbar falsche oder
irrefihrende Angaben Uber die Herkunft enthalten. Auch Art. 47 Abs. 3 MSchG untersagt
im Obrigen nicht nur den Gebrauch falscher Herkunftsangaben (lit. &), sondern ebenfalls
den Gebrauch von Bezeichnungen, die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe
verwechselbar sind (lit. b; vgl. auch die entsprechende Regelung in Art. 1 Abs. 1 und 2
MHA; anders Art. 10 Abs. 1 PVUe). Das Benutzungsverbot, das sich aus dem Listenschutz
des Abkommens ergibt, lasst sich somit nicht einfach dadurch umgehen, dass geschiitzte
Herkunftsbezeichnungen in abgewandelter Form verwendet werden (vgl. DAVID, a.a.O.,
N. 26 zu Art. 47 MSchG ). Die Verwechselbarkeit beurteilt sich fir Herkunftsangaben
grundsétzlich nach den gleichen Kriterien wie in den anderen Gebieten des

K ennzeichenschutzes, insbesondere im Markenschutz (MEISSER, a.a.O., S. 393; aM.
DAVID, aa.0O., N. 27 zu Art. 47 MSchG ). Sowohl beim Markenschutz al's auch beim
Schutz von Herkunftsangaben geht es darum, die Unterscheidungsfunktion des
Kennzeichens zu gewdahrleisten und insbesondere Fehlzurechnungen - sei eszum
Markeninhaber oder zum Herkunftsort - zu verhindern (vgl. BGE 122 111 382 E. 1 S. 383
ff., mit Hinweisen). Es entspricht denn auch standiger Rechtsprechung, dass fir das BGE
125111 193 S. 201 gesamte Kennzeichenrecht von einem einheitlichen Begriff der
Verwechslungsgefahr auszugehen ist ( BGE 119 11 473 E. 2¢ S. 475, mit Hinweisen).
Anders as Marken ordnen Herkunftsangaben allerdings die damit gekennzeichneten Waren



nicht einem bestimmten Unternehmen, sondern einem Land, einer Gegend oder einer
Ortschaft zu. Die Verwechselbarkeit muss sich folglich auf die Herkunft der Waren
beziehen. Herkunftsangaben sind gegen Kennzeichnungen zu schiitzen, die geeignet sind,
unzutreffende Vorstellungen tber die Herkunft der Waren zu wecken (vgl. MEISSER,
aa0., S. 391 ff.). Dabei ist alerdings zu beachten, dass das

tschechosl owakisch-schweizerische Abkommen den in den Anlagen aufgefuhrten
Herkunftsbezei chnungen einen umfassenden Schutz gewéhrt, der keine konkrete
Tauschungsgefahr voraussetzt. Da das Abkommen verhindern soll, dass die vom
Listenschutz erfassten Bezeichnungen sich zu Gattungsbegriffen entwickeln oder al's
Fantasi ebezei chnungen verwendet werden, und da es gegebenenfalls auch ihre
Ruckentwicklung zum Versténdnis a's Herkunftsangaben ermoglichen soll, kann der
Umfang des Schutzes nicht davon abhangen, wieweit die massgebenden Verkehrskreise die
Bedeutung der geschiitzten Bezeichnungen al's Herkunftsangaben tatséchlich kennen. Diese
Kenntnisist vielmehr bel der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch dann al's gegeben
zu unterstellen, wenn tschechische Herkunftsbezeichnungen in Frage stehen, die in der
Schweiz im Urteilszeitpunkt noch weitgehend unbekannt sind. Im vorliegenden Fall ist
daher die Verwechselbarkeit der streitigen Kennzeichen aus der Sicht von schweizerischen
Konsumenten zu beurteilen, die wissen, dass «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbrau»
Herkunftsbezeichnungen fir Bier aus der tschechischen Stadt Budweis sind. ¢) Die Marke
«BUD» deckt sich mit der Anfangssilbe des Ortsnamens Budweis bzw. tschechisch
Budegjovice. Dieselbe Anfangssilbe findet sich in den Wértern «Budweiser» und «Budvar»,
zu deutsch «Budbréu». Das Gleiche gilt auch fir die tschechische Bezeichnung
«Budejovicky pivo». Sowohl dem tschechischen und dem deutschen Ortsnamen
(Budgjovice, Budwels) als auch den daraus abgeleiteten Adjektiven (Budweiser,
Budejovicky) und Wortkombinationen (Budvar, Budbrau) ist gemeinsam, dass sieim
Wortanfang bzw. im Wortstamm Ubereinstimmen und jeweils nur im Wortausklang
voneinander abweichen. Wortanfang und Wortstamm werden jedoch im Verkehr
regelméssig besonders beachtet, weshalb ihnen fir die Beurteilung der
kennzeichenrechtlichen BGE 125 111 193 S. 202 V erwechslungsgefahr erhohtes Gewicht
beizumessen ist (vgl. BGE 122 111 382 E. 5a S. 388). Aber auch vom Sinngehalt her
erscheint die Anfangssilbe «Bud» in alen genannten Bezeichnungen al's das prégende
Element. Das zeigt sich besonders deutlich in den Wortkombinationen «Budvar» und
«Budbréu»: Die Bestandteile «var» und «bréu» stehen als beschreibende Zusétze fir das
Brauerei-Erzeugnis Bier, wahrend der Wortstamm «Bud» auf den Herstellungsort Budweis
hinweist. Unter diesen Umstanden liegt die Gedankenverbindung zwischen «BUD» und
«Budweiser Bier» oder eben «Budbrau» nahe. «BUD» erscheint als Ktirzel fir
«Budweiser», «Budvar» und «Budbrau». Entgegen dem, was die Kl&gerin glauben zu
machen sucht, hat das Wort «-BUD» jedenfalls fir Konsumenten, welche die
Bezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbrau» as Herkunftsangaben fir Bier
aus der tschechischen Stadt Budweis kennen, nicht den Charakter einer blossen
Fantasiebezeichnung. Dass es im amerikanischen Alltagsenglisch die Bedeutung von
«Freund, Kumpan» hat, dirfte den schweizerischen Markenadressaten kaum gel&ufig sein.
Die Klagerin macht auch nicht geltend dass die Marke «BUD» sich im schwei zerischen
Verkehr durchgesetzt und dabeil eine eigenstandige Bedeutung erlangt hétte, die
Verwechslungen mit dem Bier, das die Beklagte unter den Bezeichnungen «Budwei ser»,
«Budvar» und «Budbréu» vertreibt, zum vornherein ausschliessen wirde (vgl. MARBACH,
Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111, S. 69;



DAVID, aa.O., N. 54 zu Art. 2 MSchG ). Fir eine solche Verkehrsdurchsetzung finden
sich denn in den tatséchlichen Feststellungen der Vorinstanz auch keine Anhaltspunkte. Das
Handel sgericht geht zwar davon aus, dass in schweizerischen Konsumentenkreisen
aufgrund der Bezeichnung «BUD» mehrheitlich auf ein amerikanisches Bier geschlossen
wird. Daraus |&sst sich jedoch nichts zu Gunsten der Klagerin ableiten. Denn, wie das
Handel sgericht im angefochtenen Urteil ebenfalls festhdlt, bringt ein wesentlicher Teil der
schwei zerischen Konsumenten auch die Bezeichnung «Budweiser» mit Amerikain
Verbindung, weil weite Bevolkerungskreise das Bier der Kl&gerin aus Ferienaufenthalten in
den Vereinigten Staaten oder aus der internationalen (Sport-) Werbung kennen.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Marke «<BUD» geeignet ist, bei Konsumenten,
denen die Bezei chnungen «Budwei ser» und «Budvar» bzw. «Budbrau» als
Herkunftsangaben fur Bier aus der tschechischen Stadt Budwels bekannt sind,
Fehlvorstellungen tber BGE 125 111 193 S. 203 die Herkunft des damit gekennzeichneten
amerikanischen Biers der Kl&gerin auszul 0sen. Die Klagerin darf deshalb das Kurzzeichen
«BUD» in der Schweiz ebenso wenig gebrauchen, wie die vollsténdige Bezeichnung
«Budweiser». Dagegen ist auch mit dem Argument nicht aufzukommen, dass es noch
andere Ortsbezei chnungen gibt, die mit «Bud» beginnen, wie dies die Klagerin unter
Hinweis auf die ungarische Hauptstadt Budapest, die ungarische Ortschaft Budafolk, die
tschechische Ortschaft Budisov, die rumanische Ortschaft Budesti und die belgische
Ortschaft Budingen geltend macht. Die Kl&gerin behauptet nicht, dassihr Bier in einer
dieser Ortschaften hergestellt wird. Vor alem aber Ubersieht sie, dass die Marke «BUD»,
wenn sie zur Kennzeichnung von Bier verwendet wird, die Gedankenverbindung zu
Budweis nahelegt, wo eine jahrhundertealte Brauerei-Tradition besteht. Was fir «BUD»
gilt, trifft ohne weiteres auch auf die Marke «<BUD King of Beers» zu. Denn fir die
Beurteilung der Verwechselbarkeit einer Marke mit geschiitzten Herkunftsangaben ist, wie
im gesamten Kennzei chenrecht, stets vom Gesamteindruck auszugehen, den die Marke bei
den massgebenden Verkehrskreisen hinterlasst (BGE 122 111 369 E. 1 S. 370; BGE 121 111
377 E. 2aS. 378, je mit Hinweisen). Der Gesamteindruck der Marke «BUD King of Beers»
wird aber durch den Bestandteil «BUD» gepragt. Dass der englische Ausdruck «King of
Beers» auf deutsch «Konig der Biere» bedeutet, ist in der Schweiz angesichts der
verbreiteten, jedenfalls einen Grundwortschatz umfassenden Englischkenntnisse weiten
Bevdlkerungskreisen ohne weiteres klar; das Publikum fasst diesen Markenbestandteil
deshalb al's bl ossen werbeméssigen Zusatz ohne eigene Kennzeichnungskraft auf. Auch die
Marke «BUD King of Beers» ist daher mit den geschiitzten Herkunftsbezeichnungen
«Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbrdu» verwechselbar. d) Das Handel sgericht hat
somit die Marken «<BUD» und «BUD King of Beers» zu Recht als nichtig erachtet und der
Kl&gerin ihren Gebrauch zu Recht verboten. Da sich die entsprechenden Abwehranspriiche
der Beklagten bereits aus dem Schutz ergeben, den die Bezeichnungen «Budweiser» und
«Budvar» bzw. «Budbréu» as Herkunftsangaben geniessen, braucht nicht abschliessend
geprift zu werden, ob die Beklagte sich auch auf markenrechtlichen Schutz berufen kann.
Der Einwand der Kl&gerin, es handle sich um gemeinfreie Herkunftsbezei chnungen, die als
Marken nicht schutzfahig seien, stosst ins Leere. Im Ubrigen ist ohnehin fraglich, wieweit
an auslandischen Herkunftsangaben, dieim Ursprungsland selbst als BGE 125 111 193 S.
204 Marken registriert sind, ein dem Markenschutz entgegenstehendes Freihaltebedirfnis
bestehen kann, bleibt es doch jedem Land selbst vorbehalten, in eigener V erantwortung zu
entscheiden, wieweit die eigenen geographischen Namen freihaltebedurftig sind (vgl. BGE
11711 327 E. 2b S. 331 f. sowie MARBACH, aa.0O., S. 53; DAVID, aa.O., N. 23 zu Art. 2



MSchG und N. 6 vor Art. 47 MSchG ). €) Unbegrtindet ist schliesslich der Standpunkt der
Kl&gerin, die Abwehranspriiche der Beklagten seien verwirkt. Zwar ist grundsétzlich
richtig, dass kennzei chenrechtliche Abwehranspriiche untergehen kdnnen, wenn sie zu spét
geltend gemacht werden. Der Verwirkungseinwand versagt jedoch da, wo tber
Individualinteressen hinaus auch Allgemeininteressen verletzt sind (VON BUREN,
Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 201 N. 18; TROLLER, Immaterialguterrecht, Bd.
[1, 3. Aufl. 1985, S. 759 Fn. 145). Bei geschiitzten Herkunftsbezeichnungen liegt es
einerseitsim allgemeinen Interesse aller am betreffenden Ort Ansassigen, einen Gebrauch
dieser Bezeichnungen oder von damit verwechselbaren Zeichen durch Ortsfremde zu
unterbinden. Anderseits gilt es zu verhindern, dass das Publikum durch einen derartigen
unbefugten Zeichengebrauch irregeftihrt wird. Dieser Gesichtspunkt ist im
Anwendungsbereich des zwischen Tschechien und der Schweiz geltenden bilateralen
Abkommens auch dann zu berlicksichtigen, wenn eine vom Listenschutz erfasste
tschechische Herkunftsbezeichnung im Urteilszeitpunkt in der Schweiz noch weitgehend
unbekannt ist, so dass noch keine konkrete Tauschungsgefahr besteht; denn die Gefahr
einer IrrefUhrung kann sich jederzeit aktualisieren, sobald die aufgrund des Abkommens
ausschliesslich Berechtigten von der fraglichen Bezeichnung vermehrt Gebrauch machen.
Die klagerischen Marken «BUD» und «<BUD King of Beers» sind mit den geschiitzten
Herkunftsbezei chnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbréu» verwechselbar. Sie
sind deshalb - zumindest potentiell - irrefihrend im Sinne von Art. 2 lit. c MSchG .
Irrefihrende Zeichen verlieren ihren tduschenden Charakter nur, wenn sie aufgrund einer
eindeutigen Durchsetzung im schweizerischen Verkehr ausnahmsweise eine eigenstandige
Bedeutung erlangt haben, die aus der Sicht der Konsumenten im Laufe der Zeit derart in
den Vordergrund getreten ist, dass Téauschungen praktisch ausgeschlossen werden kdnnen
(MARBACH, aa0., S. 69; DAVID, aaO., N. 54 zu Art. 2MSchG ; vgl. auch BGE 69 I1
202 E. 6 S. 208). Eine Verkehrsdurchsetzung, die diesen Anforderungen gentigen wirde, ist
aber weder fur «BUD» noch fur «BUD King of Beers» nachgewiesen. BGE 125111 193 S.
205 Eine Verwirkung der Abwehranspriiche der Beklagten féllt daher ausser Betracht. Im
Obrigen waren ihre V oraussetzungen ohnehin nicht erfiillt. Insbesondere fehlt esam
Nachweis, dass die Kl&gerin in berechtigtem Vertrauen darauf, dass die Beklagte ihren
Markengebrauch dulden werde, einen wertvollen eigenen Besitzstand aufgebaut hétte (vgl.
BGE 117 11 575ff., insbes. E. 4aS. 577 f. und E. 6 S. 584 f., mit Hinweisen). Das

Handel sgericht halt in diesem Zusammenhang fest, die Klagerin weise zwar schon fir die
Zeit von 1984 bis 1990 steigende Verkaufszahlen aus; zu den wesentlichen
Umsatzsteigerungen sei es jedoch nach den eingereichten Beweismitteln erst nach
Anhebung der Widerklage gekommen; damit sei das V orliegen eines wertvollen
Besitzstandes zum damaligen Zeitpunkt fraglich und jedenfalls nicht nachgewiesen. Soweit
diese Erwéagungen tatséchliche Feststellungen enthalten, ist das Bundesgericht als
Berufungsinstanz daran gebunden, zumal die Kl&gerin diesbeziiglich keine hinreichend
substanzierten Sachverhaltsriigen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 oder Art. 64 OG erhebt (vgl.
BGE 11511 484 E. 2a S. 485 f., mit Hinweisen). Inwiefern das Handel sgericht den
bundesrechtlichen Begriff des wertvollen Besitzstandes verkannt haben soll, ist sodann
weder dargetan noch ersichtlich. Die Vorinstanz hat fur die Frage, ob ein wertvoller
Besitzstand gegeben ist, zu Recht nicht auf den Urteilszeitpunkt abgestellt, wie dies der
Kl&gerin vorschwebt. Sie hat die Umsatzsteigerungen, welche die Klagerin erst nach
Einreichung der Widerklage erzielt hat, richtigerweise nicht mehr berticksichtigt. Denn
spétestens, als sich die Klagerin mit der Widerklage konfrontiert sah, konnte sie in guten



Treuen nicht mehr davon ausgehen, dass die Beklagte den Gebrauch der Marken «BUD»
und «BUD King of Beers» fir amerikanisches Bier dulden werde. f) Die Berufung der
Kl&gerin erweist sich demnach al's unbegriindet und ist abzuweisen. Das angefochtene
Urteil ist in Bezug auf die Gutheissung der Widerklage zu bestétigen.

E.2

Das Handel sgericht halt die Marke «Bud» der Beklagten wegen Nichtgebrauchs fur
ungultig. Das Unterlassungsbegehren der Klagerin erachtet es a's begrtindet, well unter
«Bud» in schwei zerischen Konsumentenkreisen mehrheitlich «amerikanisches Budwei ser»
verstanden werde, so dass bei einer Verwendung des Zeichens fur das tschechische Bier der
Beklagten in naher Zukunft Fehlzurechnungen gewiss wéren, womit einerseits die
Abnehmer irregefuhrt und anderseits die Marktstellung der Klégerin ausgebeutet wirde.
Die Beklagte vertritt in ihrer Berufung den Standpunkt, BGE 125 111 193 S. 206 sowohl fir
die Nichtigerklarung der Marke als auch fiir das vom Handel sgericht ausgesprochene
Verbot ihrer Verwendung fehle eine Rechtsgrundlage. @) Wie die Vorinstanz im
angefochtenen Urtell verbindlich feststellt, hat die Beklagte die Marke «Bud» in dieser
Form in der Schweiz nie verwendet. Nach Art. 12 Abs. 1 MSchG féllt der Markenschutz
dahin, wenn die Inhaberin einer Marke sie wahrend eines ununterbrochenen Zeitraums von
funf Jahren nicht gebraucht. Wird der Gebrauch nach mehr as finf Jahren erstmals oder
erneut aufgenommen, lebt das Markenrecht wieder auf, sofern vor dieser
Gebrauchsaufnahme niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat ( Art. 12 Abs. 2
MSchG ). Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs ist grundsétzlich jedermann befugt; ein
spezieller Interessennachwelsist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der
freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungultige Marken behindert zu
werden, in der Regel genlgt (vgl. MARBACH, aa.0., S. 188; abweichend DAVID, aaO.,
N. 14 zu Art. 12 MSchG ). Ausnahmsweise kann eln Rechtsschutzinteresse an der
Nichtigerkl&rung jedoch dann fehlen, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein
diesem &hnliches Zeichen schon aus anderen Griinden selbst gar nicht benutzen kann oder
benutzen darf, so dass fur sie die Markeneintragung zum vornherein keine weitere
Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann (vgl. DAVID, a.a.O.; abweichend
MARBACH, a.a.0.). In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur geltend gemacht
werden, wenn die Opponentin aufgrund besonderer Umstande dennoch ein schutzwiirdiges
Interesse daran hat, ein Wiederaufleben des zufolge Nichtgebrauchs untergegangenen
Markenrechts zu verhindern. Da die Klagerin von der Verwendung des Zeichens «<BUD»
ohnehin schon wegen dessen Verwechselbarkeit mit den geschitzten
Herkunftsbezeichnungen «Budweiser» und «Budvar» bzw. «Budbrau» ausgeschlossen ist,
lasst sich ihre Legitimation zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs der beklagtischen
Marke «Bud» nicht bereits aus ihrem algemeinen Interesse an einer freien Zeichenbildung
ableiten; sie setzt nach dem Gesagten vielmehr das Bestehen anderweitiger schutzwirdiger
Interessen voraus. In diesem Zusammenhang weist das Handel sgericht darauf hin, dass fir
die Kl&gerin offensichtlich ein Interesse bestehe, die Ergebnisse des getétigten
Werbeaufwands fur ihr Bier zu sichern, um dessen Marktwert unter einer abgewandelten
Bezeichnung weiterhin nutzen zu kénnen. Die Marktstellung, die das klégerische Bier in
der Schweiz unter der BGE 125 I11 193 S. 207 Marke «BUD» erlangt hat, beruht jedoch auf
einem unbefugten Markengebrauch. Das Interesse der Klagerin an der Erhaltung dieser
Marktstellung erscheint daher nicht schutzwtrdig. Es kann als L egitimationsgrundlage
nicht in Betracht kommen. Das Handel sgericht hétte die Nichtigkeitsklage der Klagerin
mangel s el nes hinreichenden Rechtsschutzinteresses abwei sen missen. Unter diesen



Umsténden kann offen bleiben, ob das Handel sgericht zu Recht davon ausgegangen ist,
dass die Beklagte ihre Marke «Bud» nicht gebraucht hat, oder ob im Gebrauch der Zeichen
«Budweiser», «Budvar» und «Budbrau» allenfalls auch ein Gebrauch der Marke «Bud» zu
sehen wére, wie dies die Beklagte im kantonalen Verfahren geltend gemacht hat. b) Den
von der Klagerin eingeklagten Unterlassungsanspruch hat das Handel sgericht gestitzt auf
Art. 3lit. d UWG bgaht. Nach dieser Vorschrift handelt unlauter, wer Massnahmen trifft,
die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem
Geschéftsbetrieb eines andern herbeizufihren. Damit soll verhindert werden, dass die
Wertschétzung, die das Angebot eines Mitbewerbers bei den Konsumenten geniesst, auf
unlautere Weise fir die Vermarktung eigener Waren ausgenutzt wird (vgl. VON BUREN,
aa0., S. 50 N. 28). Dieser Schutz gegen Ausnutzung setzt jedoch grundsétzlich voraus,
dass Uberhaupt eine schutzwirdige Marktposition gegeben ist (vgl. PEDRAZZINI/VON
BUREN/MARBACH, Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, S. 214 Rz. 884). Die
Kl&gerin hat ihre Marktstellung in der Schweiz mit Hilfe eines unbefugten
Markengebrauchs aufgebaut. Wirde der Beklagten der Gebrauch des Zeichens «Bud»
verboten, so wirde dies auf den Schutz einer von der Kl&gerin widerrechtlich erworbenen
Marktposition hinauslaufen. Das kann nicht Sinn und Zweck des UWG sein. Das
Wettbewerbsrecht vermag deshalb entgegen der Auffassung des Handel sgerichts keine
Grundlage fir ein derartiges Verbot abzugeben. Unter diesen Umstanden wére auch nichts
Anstossiges darin zu sehen, wenn der Beklagten bei einer Aufnahme des Gebrauchs der
Marke «Bud» bis zu einem gewissen Grade die Werbeanstrengungen zugute kommen
sollten, welche die Kl&gerin zur Lancierung ihrer mit geschiitzten Herkunftsbezeichnungen
verwechselbaren Marken «BUD» und «BUD King of Beers» in der Schweiz unternommen
hat. Dies bedeutet indessen nicht, dass die Beklagte Art. 3 lit. d UWG tberhaupt nicht mehr
zu beachten hétte. Der Umstand, dass die Kl&gerin ihre Marktposition in der Schweiz mit
Hilfe eines unbefugten BGE 125 [11 193 S. 208 Markengebrauchs aufgebaut hat, befreit die
Beklagte nicht davon, das ihr Zumutbare vorzukehren, um Fehlzurechnungen zu
verhindern. Sieist deshalb zunéchst auf ihrer Bereitschaft zu behaften, die Marke «Bud»
nur unter deutlichem Hinweis auf die tschechische Herkunft ihres Biers zu verwenden. Eine
solche Abgrenzung zur Klagerin ist schon deshalb angezeigt, weil einem erheblichen Tell
der schweizerischen Markenadressaten die Verbreitung der Marke «BUD» der Klagerinim
Ausland, namentlich in Nordamerika, bekannt ist. Diese Sachlage begriindet ein
Allgemeininteresse daran, dass das Bier der Beklagten von jenem der Klagerin, wie esim
Ausland angeboten wird, hinreichend unterscheidbar ist. Aus dem gleichen Grund hat die
Beklagte eine Uiber den blossen Gebrauch ihrer Marke «Bud» hinausgehende Annéherung
an das Angebot der Kl&gerin auch sonst zu vermeiden. Insbesondere liesse es sich nicht
rechtfertigen, wenn die Beklagte sich beim Gebrauch des Zeichens «Bud» systematisch und
gezielt an die von der Klagerin verwendeten Warenausstattungen anlehnen wirde (vgl.
BGE 103 Il 211 ff.). c) Das Handelsgericht hat die beklagtische Marke «Bud» zu Unrecht
alsnichtig erklart und der Beklagten ihren Gebrauch zu Unrecht generell verboten. Die
Berufung der Beklagten ist insoweit gutzuheissen, alsin Abanderung des angefochtenen
Urtells das Nichtigkeitsbegehren der Klagerin abzuweisen und der Beklagten der Gebrauch
ihrer Marke «Bud» zu erlauben ist, sofern sie dabel deutlich auf die tschechische Herkunft
ihres Biers hinweist.
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