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Volltext

40. Arteil vom 10. April 1908 in Sachen Heidseld & Cie., KI., Ber.=KI. u.
Anschl.=Ber.=Bekl., gegen Herzog, Bekl., Ber.=Bekl. u. Anschl.=Ber.=KI.
Markenberechtigung, Art. 5 M SchG.—Tauschende Aehnlichkeit zweier Marken; Kriterien
dafir. — Ganzlich abweichende Warengattung, Art. 6 Abs. 3 leg. cit. ? A. Durch Urteil
vom 6. Dezember 1907 hat das Kantonsge- richt des Kantons Zug Uber die
Rechtsbegehren: der Kl&gerin: , 1. Ist dieam 9. Dezember 1901 unter Nr. 14,121 im Mar—
»Kenregister des eidg. Amtes fur geistiges Eigentum eingetragene ,, Marke eine unerlaubte
Nachahmung des am 12. Mé&rz. 1880 ,,unter Nr. 2561 in die Zeichenrolle des

kai serlich=deutschen Pa— , tentamtes el ngetragenen Warenverzei chnisses und der am 29.
Juli AS34 11 — 1908

,»1902 unter Nr. 14,681 in das Markenregister des eidg. Amtes ,, flr geistiges Eigentum
eingetragenen Marke? ,11. Ist daher diese Marke des Beklagten im Markenregister zu
streichen und dem Beklagten der Gebrauch derselben zu verbieten? 111.
(Schadenersatzforderung, im Laufe des Prozesses fallen ge- lassen. ,, IV. Sind die mit der
nachgeahmten Marke versehenen Waren ,, des Beklagten und deren Verpackung, sowie
Werkzeuge, die zur ,, Nachahmung gedient haben, zu vernichten? V. Ist das Urteil je
einmal in den , Zuger Nachrichten“, im ,,Zuger Volksblatt*, , Neue Zircher=Zeitung”“ und
in der deutschen ,, Metallindustrie=Zeitung“ in Remscheid auf Kosten des Beklagten ,,zu
publizieren®? des Beklagten: ,, Ob nicht sémtliche kl&gerischen Rechtsbegehren abzuweisen
seien, , eventuell sai die Kl&gerin einzig berechtigt, dem Beklagten den ,, Gebrauch der am
9. Dezember 1901 eingetragenen Marke fur ,, Werkzeuge fur Schlosser, Schmiede,
Installateure, Schreiner und ,,Hol zarbeiter zu verbieten und seien die weitern Begehren der
» Kl&gerin abzuweisen?' erkannt: Es sei das kl&gerische Rechtsbegehren, soweit nicht schon
durch Rickzug erledigt, in seinem ganzen Umfange abgewiesen. 2. Es sei auch die
beklagtische Widerklage abgewiesen. B. Gegen dieses Urtell hat die Kl&gerin rechtzeitig
und form- richtig die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, unter Wie- deraufnahme
der Begehren |, I, IV und V hievor. C. Der Beklagte hat rechtzeitig AnschlufRberufung
eingereicht und ,, fur den Fall der ganzlichen oder teilweisen Guthei3ung der ,,V orklage®
den Antrag gestellt: Es sel der Firma Reinhold Heidfeld & Cie. gerichtlich zu untersagen,
die Marke Nr. 14,861 fur Haushaltungs= und Ktichenartikel, sowie fur Eisen=, Stahl- und
Messingwaren, mit Ausnahme der Werkzeuge fr Schlosser, Schmiede, Installateure,
Schreiner und Holzarbeiter, zu gebrauchen. D. In der bundesgerichtlichen Verhandlung
vom 28. Mérz 1908 haben die Vertreter der Parteien je Guthei3ung der eigenen und
Abweisung der gegnerischen Begehren beantragt. Das Bundesgericht zieht in Erwagung: 1.
Die Klagerin benutzt seit dem Jahre 1880 fir ihre Fabri- kate (Eisenwaren) as Fabrik= und
Handel smarke einen runden Gewichtstein mit zwei gekreuzten Hammern und den
Buchstaben R. H. & Cie. Diese Marke hat sie am 12. Mé&rz 1880 in Deutschland eintragen
lassen und dabei erklért, dieselbe sei be- stimmt, an ,, Werkzeugen fur Schlosser, Schmiede,



Installateure, Schreiner= und Holzarbeiter* angebracht zu werden. Der Beklagte war eine
Zeitlang Buchhalter der klagerischen Firmaund dann, bis 1901, Vertreter derselben fur die
Schweiz gewesen und hatte in |etzterer Eigenschaft die mit der Marke Ge- wichtstein
versehenen Fabrikate der Kl&gerin vertrieben. Am 9. De~ zember 1901 lief3 er im eidg.
Markenregister fur ,, Eisen=, Stahl- und Messingwaren, sowie Haushaltungs= und
Kuchenartikel” unter der Nummer 14,121 as Marke einen sechseckigen Gewichtstein mit
den Buchstaben C. H. Z. eintragen. VVon da an vertrieb er nicht mehr die Fabrikate der
Kl&gerin, sondern anderwarts herge- stellte, mit der von ihm eingetragenen Marke
versehene. Hierauf lief? die Klagerin ihre in Deutschland geschiitzte Marke auch in der
Schweiz (unter Nr. 14,681) eingetragen. Die Umstande, unter denen der Beklagte zur Wahl
seiner Marke gelangte, sind aus Erwagung 5 hienach ersichtlich. 2. Da die Marke der
Kl&gerinim eidg. Markenregister einge- tragen ist, so geniefdt sie den Schutz des Gesetzes,
sofern der Klégerin die Prioritét des Gebrauches zukommt. Auf die Priori- tét der
Hinterlegung ist nicht abzustellen, da dieselbe, wie sich aus Art. 5 des
Markenschutzgesetzes ergibt, lediglich eine durch Gegen- beweis zu entkréftigende
Présumtion zu Gunsten des ersten Hin- terlegers begriindet. Dal nun ein Gewichtstein al's
Marke zuerst von der Kl&gerin benutzt wurde, wird vom Beklagten anerkannt, wenigstens
insoweit es sich um ,, Werkzeuge fur Schlosser, Schmiede, Installateure, Schreiner und
Holzarbeiter* handelt. Die Klage ist somit in der Hauptsache gutzuheil3en, falls sich ergibt,
dal3 die Marke des Beklagten eine Nachahmung der klagerischen Marke ist oder doch sich
von derselben nicht durch wesentliche Merkmale im Sinne von Art. 6 des
Markenschutzgesetzes unterscheidet. Bei der Prifung dieser Frage ist, wie steis erkannt
wurde, da—

von auszugehen, dal3 wesentliche Unterscheidungsmerkmale im Sinne des Gesetzes nur
dann vorhanden sind, wenn die beiden Marken bel isolierter Betrachtung im Gedéchtnis des
Ké&ufers, insbeson— dere des Detailkaufers, einen verschiedenen Eindruck hinterlassen, so
dal3 die Gefahr der Verwechslung ausgeschlossen ist. Esist aso weder ausschlaggebend, ob
zwei Marken nebenein— ander betrachtet, unterschieden werden kénnen, noch ob sie von
den die betreffenden Waren vertreibenden Handlern unterschieden wer- den, noch endlich,
ob bei den Konsumenten Verwechslungen tat— sachlich vorgekommen sind. 3. Entgegen
diesen Grundsétzen hat nun im vorliegenden Falle der kantonale Richter namentlich auf die
Zeugenaussagen von Eisenhéndlern abgestellt, welche wiederholt Gelegenheit hatten, die
beiden Marken nebeneinander zu betrachten und welche dieselben denn auch, speziell im
Hinblick auf ihre Zeugenaussagen, auf— merksam verglichen zu haben scheinen. Denselben
wurde u. a die Frage vorgelegt, ob sieim Stande seien, alfallig von ihren Kunden
zurickgebrachte Waren mittels der Marke al's solche der Klagerin oder des Beklagten
wiederzuerkennen, eine Frage, welche selbstverstandlich bejaht wurde, welche aber mit der
zu entscheiden— den Frage (der Frage namlich, ob seitens der Konsumenten eine
Verwechslung moglich sai) nichts zu tun hat. Die Vorinstanz ist nun freilich auch auf Grund
eigener Pri- fung der beiden Marken zum Resultate gelangt, dal3 eine wesent- liche
Verschiedenheit vorliege. Indessen ist sie hiebel davon ausge— gangen, dal3 die Prifung der
Marken mit derjenigen Sorgfalt stattzufinden habe, welche der seine Werkzeuge personlich
einkau~ fende Handwerker bel der Auswahl dieser Werkzeuge anzuwenden pflege. Diese
Erwégung widerspricht insofern den Verhaltnissen, als Werkzeuge fur Schmiede,
Schlosser, Installateure, Schreiner usw. mitunter auch von Nichthandwerkern gekauft
werden und als sogar der Handwerker dieselben nicht immer personlich einkauft. Ferner
wurde hiebei nicht berticksichtigt, dal3 der Handwerker, wel- cher ein abhanden



gekommenes Werkzeug zu ersetzen wiinscht, sich meistens nicht mehr aller Einzelheiten
der Marke zu erinnern pflegt, welche an diesem Werkzeug angebracht sein mochte. Endlich
hat die Vorinstanz ein fir die Beurteilung des Folles wichtiges Moment darin erblickt, daf3
einige Handler die Marke der Kl&gerin fir eine Glocke gehalten hatten, wahrend digjenige
des Beklagten stets als Gewichtstein aufgefaldt wurde. Auch dieses Argument erweist sich
als unstichhaltig. Nur wenn die kl&gerische Marke ganz allgemein als Glocke aufgefaldt
worden wére, kdnnte daraus allenfalls auf eine wesentliche Verschiedenheit der beiden
Marken geschlossen werden. Der Beklagte hat aber selber nicht be- hauptet und auch nicht
behaupten konnen, es sei die klagerische Marke von jedermann als Glocke aufgefaldt
worden. Wenn es a so auch etwa einmal vorgekommen ist, dal? die Marke der K1&- gerin
fur eine Glocke gehalten wurde, so beweist dies hochstens, dal3 bei derartigen Marken eine
sehr genaue Prifung tberhaupt nicht stattzufinden pflegt. 4. Fragt es sich nun, ob, ganz
abgesehen von den Aussagen der einvernommenen Zeugen, die beiden Marken bei
isolierter Be- trachtung einen verschiedenen Eindruck hinterlassen, so mul? diese Frage
verneint werden. Zwar ist der zur Hebung des Gewicht- steines bestimmte Ring bel der
Marke der Kl&gerin im Verhalt— nis zum Gewichtstein selber etwas grofier als bei der
Marke des Beklagten; auch ist der Gewichtstein der Klagerin ein abgestumpfter Kegel,
derjenige des Beklagten eine abgestumpfte Pyramide, d. h. der |etztere hat Kanten, der
erstere dagegen ist rund; ferner sind auf dem Gewichtstein der Kl&gerin zwei gekreuzte
Hammer ange- bracht, auf demjenigen des Beklagten hingegen nicht; und endlichist die
kl&gerische Marke mit den Buchstaben R. H. & Cie,, die~ jenige des Beklagten aber mit
den Buchstaben C. H. Z. versehen. Allein trotz diesen Detailunterschieden ist doch das
Gesamtbild der beiden Marken dasselbe. Insbesondere tragen die allerdings ver-
schiedenen Buchstaben weniger zur Verdeutlichung der Unterschiede al's zur Verwechslung
bei. Denn die wenigsten Kéufer eines Werkzeuges pflegen ihrem Gedéchtnis einzelne
Anfangsbuchstaben einzupragen, welche der Fabrikmarke etwa beigefiigt sind; dagegen
wird ein Kéufer sich hin und wieder daran erinnern, dal3 die Fabrikmarke dieses oder jenes
Gegenstandes u. a. einige Initialen aufwies, ohne aber sagen zu kdnnen, welche Initialen. 5.
Zu al diesen Momenten kommt noch die Tatsache, dal3 die beiden Marken auf
Gegenstanden von meist nicht sehr grofien

dimensionen angebracht sind und daher naturgemaf3 nur einen kleinen Raum einnehmen,
was selbstverstandlich die Gefahr der Verwechslung bedeutend erhoht. Und endlich ist
auch dem Um- stande Rechnung zu tragen, dal3, wie sich aus den Aussagen mehrerer
Zeugen ergibt, der Beklagte bel der Wahl seiner Marke die Absicht hatte, eine der
kl&gerischen dhnliche Marke fur seine eigenen Produkte zu verwenden. So erinnert sich ein
Zeuge (Gottmann), dal3 der Beklagte mehrere Mal in seinem Geschéfte gedul3ert hatte,
»Heidfeld wirde sich argern“, wenn er sdhe, was er, der Beklagte, ,, habe eintragen lassen”.
Ein anderer Zeuge (Hochscherz) sagt aus, der Beklagte habe ihn gefragt, wer der Klagerin
die Etiketten fir die Verpackung liefere, worauf er (Zeuge) ihm die Adresse des
Lithographen Wever in Remscheid angegeben habe. Der genannte Lithograph sodann
bezeugt, dal3 der Beklagte sich in der Tat an ihn gewendet und von ihm Muster fir Etiketten
erhalten habe. Ein vierter Zeuge endlich (Ernst) hat ausgesagt: ,, Als der Beklagte vernahm,
dal3 die Kl&gerinin Zurich einen zweiten Vertreter engagiert habe, er— klarte er, er werde
jetzt ein &hnliches eigenes Zeichen in Bern eintragen lassen.” Wenn nun auch zum
Vorhandensein einer tauschenden Ahn- lichkeit zwischen zwei Marken die
Nachahmungsabsicht des zweiten Benltzers weder gentigt noch notwendig ist, so bildet
dieselbe doch ein wichtiges Indiz fur die Mdglichkeit von Verwechslungen. Denn der



Nachahmer ist meistens selber am besten in der Lage, den Grad des beim kaufenden
Publikum zu erwartenden Unter— scheldungsvermogens abzuschétzen. 6. Flihren somit
samtliche Umstande des vorliegenden Falles zu dem Ergebnis, dal3 die Marke des
Beklagten sich von derjenigen der Klagerin nicht durch wesentliche Merkmale im Sinne des
Gesetzes unterscheidet, sondern eine Nachahmung der erstern dar- stellt, soist die Folge
hievon die Streichung der Marke des Be- klagten und das V erbot weiterer Benutzung
derselben. Dagegen wiirde es bei der gegebenen Sachlage zu weit gehen, die Vernich- tung
der mit der nachgeahmten Marke versehenen Waren anzu- ordnen, wie die Klagerin
beantragt; dies namentlich deshalb, weil (was sich aus den Akten ergibt und auch daraus
geschlossen wer— 375 den kann, dal? die Klagerin ihre Schadenersatzforderung zurtickge—
zogen hat) der Klagerin durch die Handlungsweise des Beklagten jedenfalls kein sehr
grof3er Schaden zugefugt worden ist. Aus dem Verbote weiterer Benutzung der Marke
ergibt sich Ubrigens fiir den Beklagten von selbst die Notwendigkeit, auf den noch in
seinem Besitze befindlichen Waren die nachgeahmte Marke auf irgend eine Weise
auszumerzen. Auch von der Anordnung der Publikation des Urteils auf Kosten des
Beklagten kann, mit Riicksicht auf die schon von Ge- setzes wegen stattfindende amtliche
Publikation (vergl. Art. 34 Abs. in Verbindung mit Art. 15 Abs. 2), Umgang genommen
werden. Was schliefdlich das erste Rechtsbegehren der Klagerin betrifft so braucht dasselbe
nicht formlich zugesprochen zu werden, da es sich lediglich as Einleitung zu den folgenden
Rechtsbegehren dar- stellt. Zu beurteilen bleibt dagegen noch das eventuelle Begehren des
Beklagten, es mochte ihm der Gebrauch der von ihm einge- tragenen Marke nur insoweit
verboten werden, als es sich um ,, Werkzeuge fir Schlosser, Schmiede, Install ateure,
Schreiner und Holzarbeiter* handle, und in Verbindung damit die eventuelle Widerklage,
dahingehend, es sei der Klé&gerin der Gebrauch ihrer Marke fur alle nicht zu obiger
Kategorie von Werkzeugen ge~ hérenden Waren zu verbieten; endlich das seinerzeit in der
Duplik gestellte Subeventua begehren, es sel der Kl&gerin der Gebrauch ihrer Marke
wenigstens fur alle digjenigen Artikel zu verbieten, fir welche die Marke Gewichtstein
zuerst vom Beklagten verwen— det worden sei. In dieser Beziehung ist zu konstatieren, dal3
die Klagerin ihre Marke allerdings nur als zur Anbringung an Werkzeugen ,, Schlosser,
Schmiede, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter* bestimmt hat eintragen lassen und daf3
sie dieselbe auch tatséchlich bisjetzt fast nur an solchen Waren angebracht hat, wéhrend der
Beklagte seine Marke fir Eisen=, Stahl= und Messingwaren, so—~ wie Haushaltungs= und
Kuchenartikel” hat eintragen lassen und auch tatséchlich fur Haus= und Kiichengeréte,
landwirtschafliche Werkzeuge und Eisenwaren aller Art (z. B. auch fur Schlitt— schuhe)
verwendet hat. Indessen konnte obigen Antragen des Ben

klagten doch unter alen Umstanden nur dann Folge gegeben wer- den, wenn die Waren,
fur welche der Beklagte die Marke allein oder zuerst verwendet hat, eine ganz andere
Warengattung im Sinne von Art. 6 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes darstellen wirden.
Diesist aber nicht der Fall. Vielmehr handelt es sich bei Werkzeugen fur ,, Schmiede,
Schlosser, Installateure, Schreiner und Holzarbeiter”, einerseits, und Haus= und
Kuchengeréten, landwirtschaftlichen Werkzeugen usw., anderseits, um nah ver- wandte
Kategorien, welche erfahrungsgemal? ineinander tUbergreifen und dem Publikum auch meist
in den gleichen Verkaufsl oka en dargeboten werden. Es kann daher aus materiellen
Grinden weder dem eventuellen Begehren des Beklagten auf Beschrankung des gegen ihn
zu er— lassenden Verbotes, noch dessen eventueller Widerklage, noch endlich obigem
Subeventual begehren, Folge gegeben werden. Damit ent- féllt auch die Frage nach der
formellen Zuléssigkeit einer even- tuellen Widerklage, sowie digjenige nach der



Legitimation des Be-~ klagten zur Erhebung einer solchen. Demnach hat das Bundesgericht
erkannt: Die Hauptberufung wird dahin gutgehei3en, dald unter Auf- hebung des Urteils des
Kantonsgerichts Zug vom 6. Dezember 1907 die unter Nr. 14,121 im eidg. Markenregister
eingetragene Marke gestrichen und dem Beklagten der Gebrauch derselben ver- boten
wird. Die weitergehenden Begehren der Kl&gerin und die Anschluf3berufung des Beklagten

werden abgewiesen.

Export aus OpenCaseLaw (CCO0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht vertffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.



