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Regeste

Regeste Art. 2 lit. aund Art. 21 MSchG; Gemeingut; Anforderungen an die
Unterscheidungskraft einer Garantiemarke, Freihaltebedirfnis. Sterne gehdren im
Zusammenhang mit Beherbergungseinrichtungen zum Gemeingut und sind daher nach Art.
2 lit. aM SchG grundsétzlich vom Markenschutz ausgeschlossen (E. 2). Auch bei
Garantiemarken (Art. 21 MSchG) ist nicht auszuschliessen, dass ein zum Gemeingut
gehorendes Zeichen, das von verschiedenen Anbietern auf Grundlage eines
Markenreglements fur ein Produkt verwendet wird, Verkehrsgeltung erlangt (E. 3.1).
Angesichts der Uberragenden Popularitét der Klassifizierung von
Beherbergungseinrichtungen mittels Sternen fehlt es an gleichwertigen Zeichen, weshalb
von einem absoluten Freihaltebedirfnis auszugehen ist (E. 3.4).

Erwagungen

E.2

Der BeschwerdefUhrer rugt die Begrindung des Handel sgerichts, wonach Sterne fir die
Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen als Zeichen des Gemeinguts nach Art. 2
lit. aMSchG (SR 232.11) vom Markenschutz ausgeschlossen seien, a's bundesrechtswidrig.
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E.21

Das Handel sgericht erkannte in den vom BeschwerdefUhrer beanspruchten Sternen blosse
Beschaffenheitsangaben im Sinne der Bezeichnung von Qualitatsstufen. Die Funktion der
Sterne beschranke sich im Zusammenhang mit Beherbergungsei nrichtungen darauf, das
Produkt zu beschreiben. Bel einem Hinweis auf ein Dreisterne-Hotel denke man
unwillkdrlich an Mittelklasse, sei von einem Viersterne-Hotel die Rede, an einen
erstklassigen Betrieb, und bei einem Funfsterne-Hotel an ein L uxusetablissement.

E.22

Der Beschwerdefuhrer wendet zu Unrecht ein, diese Erwagung laufe letztlich darauf hinaus,
ihm den Erfolg seiner Hotelklassifikation vorzuwerfen, zumal sich aus den tatsachlichen
Feststellungen des angefochtenen Entscheids nicht ergibt, dass es seinen Anstrengungen
zuzuschreiben wére, dass eine bestimmte Anzahl Hotelsterne in der Schweiz Uberhaupt
einer bestimmten Qualitétsstufe zugeordnet wird. Vielmehr stellte das Handel sgericht fest,
dass der BeschwerdefUhrer selber nicht behaupte, er habe auch nur schon fir den Schweizer
Markt als Erster die Idee gehabt, Sterne fur die Klassifizierung von Hotels zu verwenden.
Zudem sei die Behauptung des Beschwerdegegners unbestritten geblieben, wonach Sterne
seit Jahrzehnten (auch vor 1979) von Dritten fir die Klassifizierung von Hotel betrieben
verwendet worden seien. Die Uberlegung des Handel sgerichts, die Sterne wiirden von den
massgeblichen Verkehrskreisen al's blosse Beschaffenheitsangabe aufgefasst, ist vor diesem



Hintergrund nicht zu beanstanden. Es hat zutreffend erkannt, dass auch der Garantiemarke (
Art. 21 MSchG ) eine Unterschei dungsfunktion zukommt und das entsprechende Zeichen
daher nur schutzfahig ist, wenn es unterscheidungskréftig ist, indem es zwar nicht das
Angebot eines einzelnen Unternehmens, jedoch dasjenige einer Gruppe von Unternehmen
zu kennzeichnen und individualisieren vermag ( BGE 131 111 495 E. 4 S, 501 ff.).

E.23

Die vom BeschwerdefUhrer eingetragenen Zeichen bestehen unter anderem aus einem oder
mehreren Sternen, weisen jedoch weitere Wortbestandteile sowie graphische Elemente auf.
Mit dem Handel sgericht ist davon auszugehen, dass die Verwendung von einem bis funf
Sternen fur sich allein von den massgeblichen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit
Beherbergungseinrichtungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasi eaufwand
ummittelbar als Hinwels auf die Qualitatsstufe der entsprechenden Einrichtung verstanden
wird. Bei drei Sternen wird das Durchschnittspublikum von BGE 137 111 77 S. 81 einem
Hotelbetrieb der Mittelklasse ausgehen, bel funf Sternen wird es unweigerlich an ein
Luxushotel denken. Der beschreibende Charakter der Sterneist fur die Nachfrager von
Beherbergungseinrichtungen unmittelbar erkennbar. Entgegen der in der Beschwerde
vertretenen Ansicht gilt dies selbst unter der Annahme, dass bel Garantiemarken
hinsichtlich der Unterscheidungskraft im Vergleich zu Individuamarken herabgesetzte
Anforderungen gelten (vgl. BGE 131 111 495 E. 4 S. 502). Einzig aufgrund der Verwendung
von Sternen, ohne weltere kennzei chnungskraftige Wort- oder Bildelemente, kann das
angesprochene Publikum darin keinen Hinwels auf elne bestimmte Gruppe von
Unternehmen erkennen und nimmt die Sterne demnach nicht als Marke wahr. Die Sterne
gehoren daher im Zusammenhang mit den vom Beschwerdeftihrer beanspruchten
Dienstleistungen zum Gemeingut und sind fur sich allein betrachtet nach Art. 2 lit. a

M SchG grundsétzlich vom Markenschutz ausgeschlossen.

E.31

Zeichen, die zum Gemeingut gehoren, konnen grundsétzlich nach Art. 2 lit. aM SchG
mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzei chnungskraft und markenrechtlichen Schutz
erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes Freihaltebedirfnis besteht ( BGE 134 111
314 E. 2.3.2 S. 320). Auch bel Garantiemarken ist nicht auszuschliessen, dass ein zum
Gemeingut gehdrendes Zeichen, das von verschiedenen Anbietern auf Grundlage eines
bestimmten Markenreglements fir ein Produkt verwendet wird, Verkehrsgeltung erlangt
(SIMON HOLZER, in: Markenschutzgesetz, Michael Noth und andere [Hrsg.], 2009, N. 21
der Vorbemerkungen zu Art. 21-27 MSchG ; derselbe , Anmerkung zu "Felsenkeller”, sic!
11/2005 S. 814; CLAUDIA MARADAN, Lamarque de garantie au secours des indications
de provenance suisses: fausse bonne idée-, sic! 1/2005 S. 10; LORENZ HIRT, Garantiert
schwei zerisch - Kontrolliert schweizerisch: Tatséchlich ein Widerspruch-, sic! 6/2005 S.
497, aM. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. I11/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1796,
der alerdings der Garantiemarke auch keine Unterscheidungsfunktion zuerkennt [Rz.
1794]). Dabei genigt esim Hinblick auf die Doppelfunktion (Garantie- und
Unterscheidungsfunktion) der Garantiemarke (dazu BGE 131 111 495 E. 4 S. 501 ff.), dass
das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf eine Gruppe verstanden wird,
deren Mitglieder dem Publikum in der Regel unbekannt sein durften (HOLZER, a.a.O., N.
21 der Vorbemerkungen zu Art. 21-27 MSchG ). BGE 137 111 77 S. 82

E.3.2



Das Handel sgericht hat den Einwand der Verkehrsdurchsetzung des Beschwerdefuhrers fur
unbehelflich erachtet. Es erwog, dass auch eine allfallige demoskopisch feststellIbare
Verkehrsdurchsetzung nicht dazu fuhren wiirde, dass der Beschwerdefihrer die
Verwendung von Sternen fir die Klassifizierung von Beherbergungsbetrieben
monopolisieren konnte. Es stellte hierzu in tatséchlicher Hinsicht darauf ab, dass vor und
nach dem Jahr 1979, als der Beschwerdefiihrer seinen ersten Hotelfuhrer auf den Markt
brachte, Sterne als Klassifizierungsmittel fir Hotels und andere
Beherbergungseinrichtungen von diversen Anbietern verwendet worden seien, und zwar
immer mit den fUnf Kategorien. Dies sei zudem bisin die jingste Zeit der Fall. Im Weiteren
sei im Hotelbereich offensichtlich, dass bekannte in der Schweiz operierende
Tourismusanbieter Klassifizierungen von in- und ausl 8ndischen Hotels mittels Sternen
vorndhmen. Sodann konnten Uber diverse Internetseiten Hotels in der Schweiz gebucht
werden, wobei diese von den jeweiligen Anbietern mit Sternen klassifiziert wirden. Auch
wrden sich einzelne Hotels unangefochten selber Sterne verleihen, und es sei unstrittig,
dassin tber die Hotellerie hinausgehenden Tourismusbereichen (Parahotellerie, Bed and
Breakfast, Bus- und Schiffsreisen sowie Camping) das Sternensystem ebenfalls gebraucht
werde. Das Handel sgericht hielt gestiitzt darauf dafir, dass im Bereich der Klassifizierung
von Beherbergungseinrichtungen nur Sterne einen selbstverstandlichen Aussagegehalt
hétten, worauf seinerzeit auch der Beschwerdefiihrer habe aufbauen kdnnen. Kein anderes
Symbol habe in diesem Bereich eine auch nur anndhernd dhnliche Aussagekraft. Aufgrund
der Uberragenden Popularitét der Klassifizierung mittels Sternen, wie sie historisch und
aktuell den Tourismusmarkt im Allgemeinen und den Markt fir

Beherbergungsei nrichtungen im Besonderen préage, bejahte das Handelsgericht ein
absolutes Freihaltebedirfnis in Bezug auf die Verwendung von Sternen zur Klassifizierung
von Beherbergungseinrichtungen.

E.33

Auch bel der Garantiemarke ist grundsétzlich das Freihaltebedirfnis eines bestimmten
Zeichens zu berticksichtigen, wobei unter anderem dem Umstand Rechnung zu tragen ist,
dass die Garantiemarke von Gesetzes wegen ( Art. 21 Abs. 3 MSchG ) Uber einen offenen
Benutzerkreis verfugt (HOLZER, a.a.O., N. 13 f. der Vorbemerkungen zu Art. 21-27
MSchG ). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf von einem absoluten
Freihaltebedirfnis, das eine Durchsetzung als Marke ausschliesst, nur ausgegangen BGE
137111 77 S. 83 werden, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen
ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die Waren oder
Dienstleistungen zu prifen ist, fUr die das Zeichen bestimmt ist. Ein Markenschutz infolge
V erkehrsdurchsetzung kann auch fir ein banal erscheinendes Zeichen nicht von vornherein
ausgeschlossen werden, falls dieses in einem konkreten Zusammenhang im geschéftlichen
Verkehr nicht erforderlich ist, da es nicht allgemein gebréuchlich ist und durch zahlreiche
gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann ( BGE 134 111 314 E. 2.3.3 S. 321; BGE 131 1l1
121 E. 4.4 S. 130).

E.34

Im zu beurteilenden Fall hat das Handel sgericht die Frage der Erforderlichkeit der
Verwendung von Sternen unter Berticksichtigung der konkreten Marktverhaltnisse und aus
Sicht der Konkurrenten geprift. Es hat dabei in tatséchlicher Hinsicht festgestellt, dass die
Sterne zur Klassifizierung von Beherbergungsei nrichtungen seit Jahrzehnten von
verschiedensten Marktteilnehmern verwendet werden. Es hat zudem in nachvollziehbarer



Weise aufgezeigt, dass die Mitkonkurrenten fur diese Produkte auf die Verwendung von
Sternen angewiesen sind, daihnen keine gleichbedeutenden Zeichen mit einer nur
annaghernd dhnlichen Aussagekraft zur Verfigung stehen. Dabel hat es berticksichtigt, dass
seinerzeit auch der Beschwerdefiihrer auf den selbstversténdlichen Aussagegehalt der
Sterne im Bereich der Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen hat aufbauen
koénnen und diesen nicht etwa durch eigene Anstrengungen herbeigeftihrt hat. Das
Handelsgericht hat die von einzelnen Marktteilnehmern sowie vom Beschwerdegegner
teilwei se verwendeten unterschiedlichen Zeichen (wie etwa Sennenkappi, Minzen, Kreise,
Striche, Kugeln oder Alphdrner) berticksichtigt und dafir gehalten, dass die jeweiligen
Anbieter ihrer Bewertung damit eine personlichere Note gében und damit auch sich selbst
hervorheben. Es hat diese Zeichen angesichts der festgestellten Uberragenden Popul aritét
der Klassifizierung mittels Sternen, wie sie bereits seit langem und noch heute den Markt
fur Beherbergungsmoglichkeiten pragen, jedoch als nicht anndhernd gleichwertig erachtet.
Der Beschwerdefuhrer legt nicht dar, inwiefern gleichwertige Alternativen zur Verwendung
von Sternen zur Verfigung stiinden. Unter Beriicksichtigung der herausragenden
Bedeutung fur die vom Beschwerdefiihrer beanspruchten Dienstleistungen kann keines der
BGE 137 111 77 S. 84 vereinzelt festgestellten abweichenden Zeichen asim Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung gleichwertig betrachtet werden. Das allgemeine
Interesse der Konkurrenten an einer freien Gestaltung des eigenen Marktauftrittsist in
diesem Fall stérker zu gewichten als das Risiko, dass ein allenfalls vom Beschwerdefiihrer
geschaffener Goodwill von Dritten mitverwendet werden konnte (vgl. MARBACH, aaO.,
Rz. 260 f.). Das Handel sgericht ist ohne Verletzung von Bundesrecht davon ausgegangen,
dass die Verwendung der im Tourismus- und Hotelleriemarkt verbreiteten und vielfaltig
verwendeten Sterne nicht monopolisiert werden darf. Daran éndert entgegen der Ansicht
des BeschwerdefUhrers auch der Umstand nichts, dass die von ihm eingetragenen
Garantiemarken nach Art. 21 Abs. 3 MSchG gegen angemessenes Entgelt von jedermann
verwendet werden konnten. Wie das Handel sgericht zutreffend erkannt hat, kommt der
Verwendung von einem bis funf Sternen trotz des unmittelbar beschreibenden Sinngehalts
eine gewisse Beliebigkeit und Unschérfe zu. Eindeutig bestimmte, geschweige denn
verbindliche Kriterien fur die Zuordnung von Sternensymbolen fur

Beherbergungsei nrichtungen bestehen in der Schweiz nicht. Entsprechend ist die
Ausgestaltung des Markenreglements im zu beurteilenden Fall nicht geeignet, das
Freihaltebedirfnis zu beseitigen. Der Beschwerdefihrer kann durch die Eintragung seiner
Garantiemarken keinen Ausschliesslichkeitsanspruch an Sternen in Alleinstellung erheben,
der es den zahlreichen anderen Marktteilnehmern verunmaglichen wirde, fir die
Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen ebenfalls die in der Branche verbreiteten
Sternein funf Kategorien zu verwenden. Abgesehen davon hat der Beschwerdefiihrer nicht
Sternein Alleinstellung als Garantiemarken eingetragen, sondern Wort-/Bildzeichen, die
sich unter anderem aus einem bis finf Sternen zusammensetzen. Nur fur die Benttzung
dieser registrierten Zeichen stiinde Mitkonkurrenten nach Art. 21 Abs. 3 MSchG die
Moglichkeit zum Gebrauch offen. Der Einwand des offenen Benutzerkreises vermag das
absolute Freihaltebediirfnis vorliegend jedenfalls nicht zu beseitigen. Dem Handel sgericht
ist damit keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn esin Bezug auf die
Verwendung von Sternen zur Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen ein
absolutes Freihaltebedirfnis bejahte.
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