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Volltext

47. Urtheil vom 19. Mai 1881 in Sachen Lister gegen Dursteler. A. Innert der vom
Bundesrathe gemal3 Art. 27 und 28 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik—
und Handels— marken vom 19. Dezember 1879 fur die Hinterlegung der alten, d. h. vor dem
1. Oktober 1879 bereits verwendeten Fabrik— und Handel smarken inlandischer
Produzenten und Gewerbetreibender festgesetzten Frist, am 15. Juli 1880, Nachmittags 4
Uhr, wurde vom Beklagten J. Dirsteler, Seidenfabrikanten in Wetzikon, beim
eidgendssischen Amte fur Fabrik— und Handel smarken eine Fabrikmarke deponirt, welche
aus der Zeichnung eines liegenden Tigers, den verschlungenen Buchstaben J D und den
inner— halb zweier Kreise befindlichen Worten Patent Diamond Silk Twist gebildet ist.
Diese Marke wird fir Floretseidenfaden gebraucht und auf Bobinen von solchem Faden
geklebt; dieselbeist in der, gemal3 Art. 28 Abs. 2 leg. cit. erlassenen Publika- tion des
eidgendssi schen Handels— und Landwirthschafts—Departe~ ments vom 2. August 1880
unter Nr. 117 zur Verdffentlichung gelangt. B. Gegen die Eintragung dieser Marke hat die
Firma Lister und Komp. in Bradford, England, Einsprache erhoben, mit der Begriindung,
dal? dieselbe eine genaue Nachahmung ihrer Marke sei, welche fur Nahseide und
Maschinenfaden verwendet werde und aus der Zeichnung eines liegenden L éwen, sowie
den Wor- ten Patent Diamond Silk Twist mit der FirmaLister und Komp. und den Initialen
L C° bestehe. I. DUrsteler bestritt die Begrindetheit dieser Einsprache, dadie beiden
Marken wesent- liche V erschiedenheiten aufweisen und bemerkte im Weitern, dal3 er seine
Marke friher als Lister und Komp. zur Eintragung angemeldet habe und dal3 er, wenn
zwischen beiden Marken wirk- lich eine solche Aehnlichkeit bestehe, dal3 sie leicht
verwechselt werden kénnen, im Gegentheil das Recht fir sich beanspruche, gegen die
Eintragung der Lister'schen Marke zu protestiren. Durch Entscheidung vom 18. November
1880 hat das eldge~ nossische Handels— und Landwirthschaftsdepartement, unter Vor-
behalt des Rekurses an das Bundesgericht, den Einspruch der FirmaLister und Komp. als
unbegriindet abgewiesen. C. Mit Klage vom 5. Dezember 1880 stellte die Firma Lister und
Komp. beim Bundesgerichte den Antrag: Das Bundes- gericht méchte die Opposition der
Rekurrentin gegen Eintragung der Marke des Herrn J. Dirsteler in Wetzikon (Nr. 117 der
veroffentlichten alten Marken) als begrtindet erklaren und in Folge dessen die Eintragung
derselben in das schwei zerische Mar- kenregister fir unzuléssig erklaren unter Folge der
Kosten, in— dem sie zur Begrindung wesentlich anbrachte: Bei Beurtheilung der Frage, ob
zwei fur das namliche Fabrikat bestimmte Marken sich hinlanglich von einander
unterscheiden, komme es weniger auf die einzelnen Bestandtheile derselben, als auf ihren
Ge~ sammteindruck an; in concreto stelle sich nun das Gesammit- bild der Dirstel er'schen
Marke, trotz mehrfacher Verschiedenheiten im Einzelnen, allerdings als eine Nachahmung
der Marke des Hauses Lister und Komp. dar, welche auf Tauschung berechnet sel und zu
Verwechselungen leicht Veranlassung geben kénne. Dies ergebe sich aus folgenden
Momenten: Zunéchst bediene sich Beklagter fir sein Fabrikat der englischen Bezeichnung



Patent Diamond Silk Twist, offenbar um die Meinung zu erregen, seine Waare sei
englischen Ursprung, wobei auch speziell das Wort "Patent” def3halb beigeflgt sei, um
glauben zu machen, der Fabrikant habe flr seine Waare ein Patent erworben, ob— wohl er
ein solches keineswegs besitze und auch in der Schweiz gar nicht habe erwerben kdnnen.
Um die Tauschung noch mehr zu erméglichen, habe denn auch Beklagter unterlassen, seine
Firma beizufiigen. Des Weitern aber habe es Beklagter offen— bar nicht blof3 darauf
abgesehen, seine Waare al's englisches Fa- brikat auszugeben, sondern er mochte sie
speziell als Produkt der bekannten Firma Lister und Komp. gelten lassen. Defshalb habe er
die englische Umschrift der Lister'schen Marke, alerdings unter Weglassung der
Firmabezeichnung, gewahlt und dieselbe, selbst

in den einzelnen Buchstaben, so genau nachgebildet, dal3 eine auffallende Aehnlichkeit zu
Stande gebracht werde; def3halb habe er auch die Initialen seiner Firma J. D auf der Marke
in der Art gestaltet, dal3 auf den ersten Anblick eine Verwechselung mit dem Monogramme
der kl&gerischen Firma hervorgerufen werde. Bei genauer Vergleichung der Initialen beider
Marken werde zwar unzweifelhaft die Verschiedenheit leicht zu konstatiren sein. Allein der
Kéaufer einer etiquettirten Waare, dem nur eine Eti- quette vorliege, kdnne eben eine solche
Vergleichung nicht anstellen; es miisse daher vollkommen genligen, wenn eine Etiquette
derart sei, dal3 sie, einzeln genommen, leicht mit der andern verwechselt werden konne.
Dies sai aber hier unzweifelhaft der Fall und gelte speziell auch bezlglich des die Mitte der
Marke bildenden Thieres. Das Markenthier der Firma Lister und Komp. sei ein deutlich
ausgepragter Lowe, dasenige des Beklagten solle einen Tiger vorstellen, kdnne aber
ebensogut auch eine Lowin sein. Auch hier werde man zugeben missen, dal3 eine genaue
Vergleichung beider Marken, wenn beide gleichzeitig vorliegen, eine Verwechselung nicht
zulasse. Allein auf eine solche Ver— gleichung und Prifung komme es eben nicht an,
sondern darauf, welchen algemeinen Eindruck die eine Marke in Abwesenheit der andern
auf den Abnehmer mache und machen miisse, wobei insbesondere in Betracht falle, dal3 es
sich hier nicht um grof3ere Gegenstande, wie etwa Maschinen u. dgl., handle, welche fur
Fachménner, die als Sachversténdige gelten konnen und sich durch Marken nicht tauschen
lassen, bestimmt seien, sondern um Floretseide, welche von Frauen, M&dchen, M&gden u.
dgl. ge- braucht werde, so dal3 demnach die diligentia, welche vom Ab—- nehmer verlangt
werden kdnne, nach derjenigen beurtheilt wer— den misse, welche solchen Personen in der
Regel zugemuthet werden durfe. Halte man nun fest, dal3 hier zu den schon
hervorgehobenen Aehnlichkeiten der Marken mit Bezug auf die, auf englischen Ursprung
deutende Umschrift, die Initialen, und die ganze Form der Marke, auch noch die
Aehnlichkeit des Mar— kenthieres mit Bezug auf Lage und Grof3e komme, so sei klar, dal3
die vom Beklagten zweifellos beabsi chtigte Tauschung auch ohne auffallende Sorglosigkeit
seitens der Abnehmer leicht mog- lich sei. Beklagter habe zwar in seiner Eingabe an das
Han- dels— und Landwirthschaftsdepartement geltend gemacht, dal3 in der gleichen
Fabrikationsbranche auch noch andere Marken be- stehen, welche ebenfalls ein Thier, z. B.
einen liegenden Hund vorstellen. Allein derartige auf einer imitation fraudul euse beruhende
Marken seien von den Gerichten schon héufig verur— theilt worden, wofir auf Pouillet,
Traité des marques de fabrique p. 157 u. ff. und besonders auf ein neueres Urtheil des
Tribunal civil des Seinedepartementesi. S. der heutigen Klagerin gegen Chardin vom 28.
Dezember 1875, in welchem eine, anstatt des L éwen der Lister'schen Marke, eine liegende
Sphynx enthaltende, Marke verurtheilt wurde, Bezug genom- men wird. D. In seiner
Vernehmlassung auf diese Klage macht |. Dur- steler in Wetzikon im Wesentlichen
geltend: Nach Art. 27 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1879 seien zur Eintragung



in's Markenregister und zu fernerer ausschliefdlicher Benutzung ihrer Marke allein der
Schweiz niedergel assenen Produzenten und Handeltreibenden berechtigt, welche vor dem
1. Oktober 1879 in rechtméaldiger Weise den Erfordernissen des Bundesgesetzes ent—
sprechende Fabrik— und Handel smarken verwendet haben. Nun sel vor dem Inkrafttreten
des neuen Bundesgesetzes im Kanton Zurich jeder dort niedergel assene Fabrikant
vollkommen berechtigt gewesen, das Fabrik— und Handel szeichen eines andern (in— oder
auslandischen) Produzenten fir seine Produkte zur V erwendung zu bringen, sofern nicht
Staatsvertrage dem entgegengestanden haben oder in dem Gebrauche des fremden Zeichens
gleichzeitig ein strafbarer Betrug gelegen sei. Da nun vorliegend keines dieser beiden
letztern Momente zutreffe und Beklagter seine an— gefochtene Marke schon lange vor dem
1. Oktober 1879, d. h. wahrend mindestens 3 Jahren vor diesem Termine verwendet habe,
S0 miisse Beklagter nach dem cit. Art. 27 des Bundesge- setzes bel dem weitern
ausschliefdlichen Gebrauche seiner Marke gegentiber der Klagerin vorab ohne Weiters und
von Rechtes wegen geschutzt werden, ohne dal3 darauf, ob eine téduschende Aehnlichkeit
der beiden Marken vorliege, irgend etwas ankom- men kdnnte. Zu dem gleichen
Ergebnisse musse aber auch der

weitere Grund fuhren, dal’ Beklagter seine seit Jahren recht— méaliig verwendete Marke am
15. Juli 1880, Nachmittags 4 Uhr, beim eidgendssischen Amte fir Fabrik— und

Handel smarken de—~ ponirt habe, wahrend die Kl&gerin ihre Marke damals beim eid-
gendssischen Amte noch gar nicht hinterlegt gehabt habe und dies, soviel wenigstens dem
Beklagten bekannt sai, tberhaupt bis heute nicht nachgeholt habe. Nun kdnne aber das
Schutz— und Ein- spruchsrecht des eidgendssischen Gesetzes nur fir Marken bean—
sprucht werden, deren Hinterlegung schon stattgefunden habe oder die wenigstens zur
Einregistrirung angemeldet seien (Art. 6 Ali— nea 1 des cit. Gesetzes); hieran mangle es nun
der Klagerin ganzlich. Jedenfalls habe sie zur Zeit der Anmeldung der Marke des Beklagten
die ihrige noch nicht angemeldet gehabt und habe ihr daher ein Einspruchsrecht gar nicht
zugestanden, so dal’ dem Beklagten das Recht der Prioritét fur seine Marke zustehe. Wenn
sodann eventuell auf eine Prifung der Sache in materieller Be~ ziehung eingetreten werde,
so sel richtig, wie auch die Gegen— partel zugebe, dal3 es fur die Beurtheilung der
Aehnlichkeit zweler Marken auf das Gesammitbild und dessen Eindruck ankomme. In
dieser Richtung sei nun zunéchst hervorzuheben, dal3 die kl&~ gerische Marke aus einem
figurlichen Zeichen und der Geschéfts— firma kombinirt sei und in dieser
Zusammensetzung ein einziges einheitliches Waarenzeichen bilde, wahrend die Marke des
Be- klagten eine Firma nicht enthalte; Uberhaupt sei das Gesammit- bild der beklagtischen
Marke von dem der klagerischen ganz augen— fallig verschieden. Die Differenz springe auf
den ersten Blick in die Augen und es bedirfe zu deren Wahrnehmung gar kei— ner
besondern Aufmerksamkeit, so dal3 die "Frauen, Madchen und Magde" der Klageschrift in
hochstem Grade beklagenswerthe Geschdpfe sein miifdten, wenn sie den Unterschied nicht
sofort zu machen verméchten. Im Einzelnen vollends ergeben sich ganz unverkennbare
Unterschiede. Die klagerische Marke zeige als Mar— kenthier einen stark bemahnten,
griesgramig blickenden, seine Vor— dertatzen selbstgeféllig faltenden und seinen Schweif
ungebuhr- lich in die Hohe streckenden Lowen, digjenige des Beklagten den viel
schméchtigern dinnleibigern Tiger von geringerem und be- scheidener Volumen ohne dle
Zuthaten und ohne den trotzigen Wedel schweif. Auf der kl&gerischen Etiquette finde sich
ein nicht leicht zu entzifferndes M onogramm, welches Ubrigens nicht zur Marke gehére und
gemald Art. 4 des eit. Bundesgesetzes vom Gesetze nicht geschiitzt sei, auf derjenigen des
Beklagten dagegen stehe ein klar verschlungenes und leicht unterscheidbares, in die Augen



fallendes Jund D. Die Lister'sche Marke sei von einer, von der Firma tiberhShten
augenfalligen Legende umgeben, die- jenige des Beklagten dagegen von einer, in ganz
anderer Buch- stabenart und auf breiterm Goldgrunde gedruckten einfachen Qua-
litétsbezei chnung des Fabrikates, die dem Markenschutz nicht un- terstehe. Die Spuhle des
Lister'schen Fabrikates weise einen Na~ turrand auf, wahrend digjenige des Fabrikates des
Beklagten einen solchen von rother Farbung enthalte. Das Lister'sche Fa— brikat sel
glanzlos, das des Beklagten dagegen sei von hell- glanzendem, von dem blddesten Auge
leicht zu unterscheidendem Schwarz. Wenn Klé&gerin selbst zugebe, dal3, wenn die beiden
Marken neben einander gehalten werden, dieselben leicht unter- scheidbar seien, und
ihrerseits lediglich darauf abstelle, dal3 dem Abnehmer jeweilen nur eine Etiquette vor
Augen liege, so sei hierauf zu erwidern, dal3, wenn der Abnehmer wirklich List'- sches
Fabrikat kaufen wolle und ihm sein Gedéachtnif3 nur eini— germalen treu sei, er sich der
Firma und des L 6wenzeichens ge— wil3 erinnern werde und also nicht getauscht werden
konne, und dal’ Ubrigens nach dem Gesetze nichts darauf ankomme, ob die beiden Marken
in der Erinnerung leicht zu unterscheiden seien, sondern ob sie sich bei dem Vergleichenin
prassenti |eicht unter- scheiden lassen. Der Umstand, dal3 die Umschrift der beklagtischen
Marke in englischer Sprache abgefaldt sei, beweise gar nichts, denn die Worte Patent
Diamond Silk Twist seien nichts Ande- res als die allgemein tbliche, von allen Fabrikanten
gebrauchte Bezeichnung der Waare, auf deren Gebrauch jedenfalls der KI&- gerin ein
ausschliefdliches Recht nicht zustehe. Ebensowenig konne auf die Citate der Gegenpartei
aus der franzésischen Spruch- praxis etwas ankommen; denn um die fraglichen Urtheile
wr- digen zu kdnnen, mufdte man die Markenbilder vor Augen haben. Uebrigens konnte
auch der Beklagte Prgjudizien der verschieden— sten Gerichtshoéfe fir sich anfihren.
Demnach beantrage der Be-

klagte: Verwerfung des kl&gerischen Rekurses und der klagerischen Einsprache gegen die
Eintragung der beklagtischen Fabrikmarke in das eidgentssische Markenregister, unter
Kosten— und Entsché- digungsfolge fur den Rekurrenten. Sollte wider Erwarten zwi-
schen dem klégerischen und beklagtischen Fabrikzeichen eine téu— schende Aehnlichkeit
gefunden werden, so wirde weiter eventuell der Beklagte widerklagend beantragen, dal3 der
Kl&gerin und Widerbeklagten das Recht abgesprochen werde, die von ihr pro- duzirte
Fabrikmarke in das schweizerische Markenregister aufneh— men zu lassen, bezw. dald die
von diesseitiger Partel dagegen erhobene Einsprache fur begriindet erklart werde. Der
Beklagte habe hierauf eventuell schon in seiner Eingabe an das eidgends— sische
Markenamt angetragen. Weiter eventuell wirde das dies— fallige Einspruchsrecht hiemit
dem Beklagten ausdrticklich ge~ wahrt. E. In ihrer Replik bemerkt die Kl&gerin: Zur
Eintragung ihrer Marken im schwei zerischen Markenregister seien nicht nur die
inlandischen Produzenten und Handel treibenden, sondern auch digjenigen berechtigt,
welche in Staaten niedergelassen seien, die den Schweizern Gegenrecht halten, sofernihre
Marken in ihrem Lande geschiitzt seien. (Art. 7 des Bundesgesetzes.) Das Recht der
Englander, ihre Marken in der Schweiz eintragen zu lassen, sei somit, dain England
schweizerische Marken gleich den einheimischen geschiitzt werden, schon im Gesetze
selbst begriindet und es hétte somit einer diesfalligen Konvention nicht einmal bedurft. Eine
solche sai Ubrigens bereits am 6. November 1880 zwischen England und der Schweiz
abgeschlossen worden. Eine Begiinstigung der in der Schweiz niedergel assenen
Produzenten und Gewerbetreibenden habe dagegen in der Weise stattgefunden, dal3 diese
zuerst aufgefordert worden seien, ihre Marken eintra—~ gen zu lassen und ihnen hiezu eine
Frist von drei Monaten an— gesetzt worden sei. Nun sei aber das Recht zum Eintrage an die



Bedingung geknipft worden, dal3 die Betreffenden die Marke vor dem 1. Weinmonat 1879
in rechtmafdiger Weise verwendet haben (auraient utilisé |égitimement). Der Ausdruck
"recht- malig" oder « légitimement » kdnne, da vor dem cit. Bundes— gesetze ein
gesetzlicher Schutz der Marken in der Schweiz nicht bestanden habe, nicht auf eine
gesetzliche Anerkennung des Mar- kenrechtes bezogen werden. Vielmehr misse derselbe
auf die all- gemeine Anerkennung eines Markeneigenthums in der Uebung des Gewerbe—
und Handel sstandes sich beziehen. Demnach kdnne derjenige, welcher eine fremde Marke
nachgeahmt und verwendet habe, sich auf rechtmal3igen Besitz nicht berufen und den
Schutz des Gesetzes nicht in Anspruch nehmen. Dal? die Kl&gerin zur Zeit der Erhebung
ihres Einspruches ihre Marke noch nicht zum Eintrage in das schweizerische
Markenregister deponirt gehabt habe, sei gleichglltig; denn das Recht zur blof3en
Opposition gegen Registrirung einer Marke sei hievon nicht abhangig, wah- rend allerdings
zu einer civilrechtlichen Entschadigungsklage oder einer Strafklage die vorherige
Deposition der klagerischen Marke erforderlich wére. Dies ergebe sich zur Evidenz daraus,
dal3in Art. 3 des Dekretes des eidgendssi schen Handel sdepartementes, welches dieses am
2. August 1880 in Ausfiihrung des Bundes- rathsbeschlusses vom 30. Juli 1880 erlassen
habe, als zur Ein- sprache berechtigt erklért werden: "B. Produzenten und Handel -
"treibende, deren Geschéft sich in einem Staate befindet, welcher "den Schweizern
Gegenrecht hélt, ob in Folge von Konvention "oder nicht,” sowie dal’3 demgemal3
Einsprachen von Englandern vom Departemente unbeanstandet zugel assen worden seien,
ob~ schon damals, ndmlich vor dem 1. November 1880, die Registri— rung englischer
Marken in der Schweiz noch gar nicht moglich gewesen sei. Seither Ubrigens habe die
Kl&gerin, wie sich aus der Beilage zum Bundesblatte Nr. 54 vom 18. Dezember 1880
ergebe, ihre Marke allerdings beim eidgentssischen Amte ange~ meldet und habe die
Registrirung besorgt. Demnach hange die Entscheidung lediglich davon ab, ob die Marke
des Beklagten al's eine tduschende Nachahmung der Lister'schen erscheine, was, wie in
Bekampfung der Ausfuhrungen der Klagebeantwortung des Nahern dargelegt wird,
alerdings der Fall sai. Es ergebe sich dies auch daraus, dal3 ein Zeuge in einem Prozesse der
K1&~ gerin gegen das Haus Kupfer, Hefdein und Komp. in Bamberg ausgesagt habe, der
Lister'sche Lowe werde auch von einer Firmain Wetzikon in der Schweiz as Marke
gebraucht, was sich ge~ wil3 nur auf den Beklagten beziehen kdnne. Hervorzuheben sei

auch, dal3 die vorher ganz unbekannte Bezeichnung « Diamond Silk Twist » von der
Kl&gerin erfunden worden sei. Von einer Einsprache des Beklagten gegen die Eintragung
der Lister'schen Marke sei der Kl&gerin nichts bekannt; sollte daher Beklagter die
Anbringung einer Widerklage wirklich beabsichtigen, so werde auf deren Abweisung
angetragen. F. In seiner Duplik gibt der Beklagte in thatsachlicher Be~ ziehung zu, da3 die
kl&gerische Marke nunmehr im schwei zerischen Markenregister eingetragen sei, bestreitet
dagegen, dal’ Verwech- selungen der beiden Marken thatsachlich schon stattgefunden ha-
ben und dal3 die Bezeichnung Diamond eine Erfindung der Kl1&- gerin sai. Im Uebrigen halt
er in eingehender Erdrterung gegen-— tber den Einwendungen der Replik an den
Rechtsstandpunkten seiner Vernehmlassung fest, indem er insbesondere betont, dal3 die
blof3 prozessuale und formelle Zulassung der klagerischen Ein— sprache durch das
Landwirthschafts— und Handel sdepartement fir das Gericht nicht verbindlich sei, letzteres
vielmehr selbsténdig zu prifen habe, ob der Klagerin ein Einspruchsrecht materiell wirklich
zustehe; speziell halt er an seiner eventuellen Widerklage fest, mit Hinweisung darauf, dal3
diese schon in seiner Eingabe an das eidgenssi sche Handel sdepartement ausdrticklich
angemel- det worden sei. G. Bel der heutigen Verhandlung halten die Vertreter beider



Parteien an den gestellten Antragen fest, indem sie dieselben in eingehender Erorterung und
in weiterer Ausfuhrung der in den Rechtsschriften geltend gemachten rechtlichen
Gesichtspunkte be- griinden. Das Bundesgericht zieht in Erwagung: 1. Fragt sich in erster
Linie, ob Klagerin Uberhaupt zur Ein— sprache gegen die Eintragung der Marke des
Beklagten in das schwei zerische Markenregister berechtigt sei, so kann zunéchst einem
begrindeten Zweifel nicht unterliegen, dal? vorliegend die allge~ meinen V oraussetzungen,
unter denen tberhaupt die Fabrik— und Handel smarken ausl@ndischer Produzenten oder
Gewerbetreiben- der in der Schweiz geschiitzt werden (Art. 7 1. 2 des Gesetzes vom 19.
Dezember 1879), erfillt sind. Denn esist unzweifel- haft und Gbrigens gar nicht bestritten,
daid die Marke der in Grof3britannien niedergel assenen Kl&gerin dort gesetzlich hinreichend
geschiitzt ist und daf3 in Grof3britannien die Fabrik— und Han- del smarken schwei zerischer
Angehoriger unter den gleichen Vor— aussetzungen und in gleicher Weise, wie digenigen
der einhei-~ mischen Handels— und Gewerbetreibenden, des gesetzlichen Schutzes
geniel3en, so dal? also die Voraussetzung der Reziprozitét, von der nach dem citirten
Bundesgesetze der Schutz ausléndischer Marken in der Schweiz in erster Linie abhangt,
erflllt ist. (Be— Blatt 1880, 1V, 423, 424.) 2. Dagegen mul3 es sich fragen, ob nicht das
Einspruchsrecht der Klégerin def$halb zu verneinen sei, weil dieselbe zur Zeit der
Anmeldung der Marke des Beklagten und bezw. der Erhe- bung ihres Einspruchesihre
Marke beim eidgendssischen Amte noch nicht deponirt hatte. In dieser Beziehung nun ist zu
be—~ merken: Esist allerdings richtig, dal3 nach Art. 5 des cit. Bun— desgesetzes, soweit es
sich nicht um die Geschéftsfirma handelt, die vorschriftsgemal3e Hinterlegung und
Eintragung bezw. Publi— kation der Marke V oraussetzung des gerichtlichen Schutzes der-
selben ist und dal3 gemaf3 Art. 20 Abs. 3 leg. cit. eine civil- oder strafrechtliche Verfolgung
wegen Verletzung des Markenrech- tes nur beziiglich solcher Handlungen statthaft ist,
welche nach der Eintragung der Marke stattgefunden haben. Allein es kann nun nicht
angenommen werden, dal3 diese fur die Zukunft un— bedingt mal3gebende Regel auch schon
fur die Erhebung eines Einspruches gegen die Eintragung einer gemal3 Art. 27 und 28 leg.
cit. zum Markenregister angemeldeten alten Marke gelte. Denn: Die Uebergangs— und
Schlufbestimmungen zum Bundes— gesetze vom 19. Dezember 1879 (Art. 27 ff.) setzen
fest, dal3 nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zunéchst den in der Schweiz niedergel assenen
Produzenten und Handeltreibenden eine drei- monatliche Frist zur Anmeldung ihrer bisher
resp. vor dem 1. Weinmonat 1879 gefihrten Fabrik— und Handel smarken einzu- réumen
sei, nach deren Ablauf das eidgentssische Amt die ein— gelangten Anmeldungen zu
verdffentlichen und eine Frist von einem Monat zu Erhebung von allfélligen Einsprachen
gegen deren Eintragung anzusetzen habe. Erst nach Erledigung des hiedurch eingeleiteten
Einsprache verfahrens gegen die alten, bis-

her von schweizerischen Angehdrigen gefiihrten, Marken durch das hiezu (vorbehdltlich der
Anrufung der Entscheidung des Bundes— gerichtes) kompetente eidgentssische

Handel sdepartement ist nach Art. 29 leg. cit. die Anmeldung neuer Marken, insbesondere
auch auslandischer Marken zuléssig. Wére nun richtig, dal, wie Beklagter behauptet, die
Hinterlegung der Marke beim eidgents- sischen Amte die nothwendige V oraussetzung der
Einspruchsbe- rechtigung sei, so waren sdmmtliche Auslander, soweit nicht durch
Staatsvertrége besondere, von der gesetzlichen Regel abwelchende Rechtsnormen
aufgestellt sind, gesetzlich von der Berechtigung zur Anfechtung alter schweizerischer
Marken im Einspruchsverfahren tberhaupt ausgeschl ossen und es waren somit
auslandische An— gehdrige gegeniiber solchen Marken nicht in gleicher Weise wie der
Schweizer geschiitzt, daja Ausldnder zu Deposition ihrer Marken beim eidgendssischen



Amte, soweit nicht durch Staats— vertrage eine Ausnahme begriindet war, vor Erledigung
des Ein— spruchsverfahrens tiberhaupt nicht zugelassen wurden. Dal3 nun aber dies der
Wille des Gesetzes sai, kann keineswegs angenom- men werden. Denn vorerst stellt Art. 7
ADbs. 2 des Gesetzes ganz allgemein und ohne irgendwel che Beschrankung die
auslandischen Angehdrigen unter Voraussetzung der Reziprozitét den Inlandern gleich und
sodann bietet speziell Art. 28 des Gesetzes irgend- welchen Anhaltspunkt dafir, dai3 die
Berechtigung zum Einspruche gegen alte Marken auf die Inlénder habe beschrankt und dal3
mithin in dieser Richtung der Grundsatz der Gleichstellung der Auslander, deren
Niederlassungsstaat den schweizerischen Ange- horigen die Reziprozitéat gewahrt, habe
durchbrochen werden wol - len, nicht, vielmehr &3 die citirte Gesetzesbestimmung
Einspra— chen ohne alle Beschrénkung, d. h. aso Einsprachen aller Be- rechtigten, diein
der Schweiz Uberhaupt geschiitzt werden, zu. In diesem Sinne hat denn auch der
Bundesrath, auf dessen Anschauung, wenn sie auch alerdings fur das Gericht nicht ver—
bindlich ist, doch immerhin ein erhebliches Gewicht gelegt wer- den mul3, das Gesetz
seinerseits ausgel egt, indem er in seinem, der Publikation des Handel sdepartementes vom 2.
August 1880 zu Grunde liegenden Beschlusse vom 30. Juli gl. J. zur Ein— sprache nicht nur
die inlandischen, sondern auch die auslandi— schen Produzenten und Gewerbetreibenden,
sofern diese in einem Staate niedergelassen sind, welcher den Schweizern Gegenrecht halt,
aufforderte. Diese Auslegung des Gesetzes, welche dazu fuhrt, fir die Berechtigung zur
Einspruchserhebung gegen alte Marken den Eintrag der Marke des Einsprechersin das
schwei- zerische Markenregister, welcher sonst allgemeine Voraussetzung fir den
gerichtlichen Schutz einer Marke ist, ausnahmsweise als nicht erforderlich zu erkléren,
kann einem Bedenken um so we- niger unterliegen, als tberhaupt nach der Auffassung des
Bun- desgesetzes, welches sich in dieser Beziehung dem franzésischen, englischen und

bel gischen Rechte, im Gegensatze zu den Bestim—- mungen des deutschen Gesetzes,
angeschlossen hat, die Anmeldung zum Markenregister bezw. der Eintrag in dasselbe
keineswegs zum Erwerbe des Markenrechtes selbst gefordert ist, vielmehr das Markenrecht
nach dem Bundesgesetze unabhangig vom Eintrage durch den befugten Gebrauch der
Marke erworben wird und der Eintrag nicht eine Voraussetzung der Entstehung des Rechtes
an sich, sondern lediglich seiner gerichtlichen Verfolgbarkeit ist (Art. 5 und 20; vergl. Art.
13 Ziffer 4 des Gesetzes), wefdhalb denn auch fur den ersten Hinterleger einer Marke durch
deren Hinter- legung nicht das Recht selbst definitiv erworben, sondern ledig- lich eine
widerlegbare Vermuthung, dal3 er der wahre Berech- tigte sei, begriindet wird. (S. Art. 51.
2 leg. cit.) Daher steht es denn auch mit den Grundprinzipien des Gesetzes nicht im
Widerspruch, wenn fir die Verfolgung des Markenrechtes in einer bestimmten Beziehung,
namlich fir das durch die Ueber— gangsbestimmungen geordnete Einspruchsverfahren, von
dem Er- fordernisse des Eintrages ausnahmswei se abgesehen wird und zwar um so
weniger, as nicht verkannt werden kann, dal3 die legislativen Griinde, welche den
Gesetzgeber dazu gefiihrt haben, regelmaliig die Verfolgbarkeit des Markenrechtes von der
Bewir- kung des Eintrages ins Markenregister abhéngig zu machen, fir das exzeptionelle
Uebergangs— und Einspruchsverfahren keines— wegs in ihrem vollen Umfange zutreffen.
3. Ist somit die Einspruchsberechtigung der Kl&gerin anzuer— kennen, so muf3 essichim
Fernern fragen, ob die Behauptung des Beklagten, dal3 er bei Benutzung seiner Marke, weil
er dien

selbe schon vor dem 1. Oktober 1879 in erlaubter Weise ver- wendet habe und sie den
Erfordernissen des Bundesgesetzes ent- spreche, gemald Art. 27 leg. cit. ohne Weiters und
ohne Ruck- sicht darauf, ob diese Marke derjenigen der Klagerin nachgemacht oder



téuschend nachgeahmt sei, geschtitzt werden muisse, begriindet sei. Beklagter hat zu
Begrundung dieser Behauptung im heuti— gen V ortrage noch insbesondere geltend
gemacht, dal3 fir Beur— theilung der Frage, ob die Verwendung seiner Marke vor dem 1.
Oktober 1879 eine rechtméal3ige gewesen sei, selbstversténdlich nicht das Bundesgesetz
vom 19. Dezember 1879, welchem riick- wirkende Kraft nicht zukomme, sondern das
frihere, an seinem Wohnorte geltende Recht mal3gebend sein miisse und dal3 nun nach dem
bisher im Kanton Zirich geltenden Rechte sein Ge- brauch der fraglichen Marke, da
derselbe weder gegen einen Staatsvertrag noch gegen das Strafgesetz oder gegen eine be-
sondere vertragliche Verpflichtung verstol3en habe, jedenfalls ein durchaus erlaubter und
rechtmaliger gewesen sei, so dal3 er bei demselben, auf den ihm nach Mitgabe der friihern
kantonalen Gesetzgebung ein wohlerworbenes Recht zustehe, ohne Weiters geschiitzt
werden misse; dafir konne auch auf Art. 9 des deut— schen Reichsgesetzes und die
Spruchpraxis der deutschen Gerichte Bezug genommen werden. Allein diesen
Ausfihrungen kann nun keineswegs beigetreten werden. Es kann ndmlich keinenfalls zu-
gegeben werden, dal3, wie Beklagter annimmt, jede nach dem bis- her in den Kantonen
geltenden Rechte nicht verbotene Verwen- dung einer Marke durch das Bundesgesetz as
eine rechtmé&f3ige habe anerkannt und somit Jedem, der in gesetzlich nicht verbote- ner
Weise eine Marke vor dem 1. Oktober 1879 thatsachlich ge-~ braucht habe, die Méglichkeit
habe eingerdumt werden wollen, sich durch rechtzeitige Registrirung derselben fur die
Zukunft das Recht auf deren ausschlief3diche Benuitzung zu sichern. Denn diese Anschauung
ist sowohl mit der Entstehungsgeschichte als auch mit dem Inhalte des Gesetzes durchaus
unvereinbar. In ersterer Beziehung ist hervorzuheben, daf? die Botschaft des Bundesrathes,
welche hier fur die Auslegung von erheblichem Gewichte sein muf, da die Gesetzesvorlage
des Bundesrathes in dieser Bezie—~ hung unverandert zum Gesetze erhoben wurde,
ausdriicklich aus- spricht, der Gesetzesentwurf (Art. 26 — Art. 27 des Gesetzes) wolle
"demjenigen fur die Zukunft den ausschlief3ichen Gebrauch seiner bisher verwendeten
Marke sichern, welcher zuerst und nicht durch Nachmachung oder Nachahmung sich in
Besitz derselben gesetzt habe, d. h. dem redlichen Besitzer," so daf3 somit nach der
Auffassung des Bundesrathes nicht jeder bislang kantonal gesetz- lich nicht verbotene
Gebrauch einer Marke, sondern nur der in erwahnter Weise qualifizirte Gebrauch Anspruch
auf den Schutz des Bundesgesetzes verleiht. Dal3 auch wirklich der Sinn des
Bundesgesetzes keineswegs der vom Beklagten behauptete sein kann, ergibt sich zur
Evidenz schon daraus, dal3 Art. 27 leg. cit. dem bisherigen rechtméidigen Inhaber einer
Marke fiur die Zu—~ kunft die fernere ausschliefdliche Benutzung zusichert, wahrend, wenn
dem Ausdrucke "rechtméfdige Verwendung" die vom Be- klagten ihm beigelegte
Bedeutung in Wahrheit zukdme, von der Zusicherung der "ausschliefdlichen" Benutzung
einer Marke an alle in diesem Sinne "rechtmaiiigen” Inhaber offensichtlich keine Rede sein
konnte. Denn es war ja, wie Beklagter selbst aus- gefihrt hat, nach dem friher in den
Kantonen geltenden Rechte zumeist nicht verboten, die von einem in— oder auslandischen
Gewerbetreibenden oder Produzenten zu Bezeichnung seiner Pro- dukte zuerst benutzte
(figurliche) Marke nachzuahmen oder nach— zumachen, bezw. dieselbe gleichfalls zu
benutzen, so dal3 die Be~ nutzung der gleichen Marke fir die gleichen Erzeugnisse durch
mehrere in— oder auslandische Handeltreibende oder Produzenten méglich war, ohne dal3
ein Verstol3 gegen ein kantonales V er- botsgesetz irgendwie vorgelegen hétte und es kam
dies denn auch notorischerwei se thatsachlich nicht selten vor. Wenn nun der Ge- setzgeber
wirklich, wie Beklagter meint, jede bislang nicht ver- botene Benutzung als eine
rechtmé&f3ige hétte anerkennen wollen, so hétte er mit Ricksicht auf diese Félle des



Gebrauchs identi— scher Marken durch mehrere Gewerbetreibende offenbar keines- wegs
jedem "rechtmaligen” Inhaber die ausschliefdliche Benutzung der Marke zusichern kénnen.
In Wahrheit hat denn auch der Gesetzgeber keineswegs den vom Beklagten behaupteten
Rechts~ satz aufgestellt, durch welchen ja auch der neu eingefiihrte Mar- kenschutz in
Betreff alter Marken fur die meisten Kantone seine

wesentliche praktische Bedeutung verloren hétte, vielmehr ergibt sich aus dem dem Gesetze
zu Grunde liegenden Rechtsprinzipe, sowie aus dem ganzen legislativen Charakter des
Gesetzes mit Nothwendigkeit eine ganz andere Auffassung desin Art. 27 leg. cit. zu
Grunde gelegten Begriffes der rechtméfdigen Verwendung einer Marke. Wenn man namlich
festhalt, dal3, wie oben be~ merkt, das Markenrecht, d. h. das Recht auf den
ausschliefdlichen Gebrauch einer Marke, nach dem Prinzipe des Bundesgesetzes
grundsétzlich demjenigen, welcher ein Waarenzeichen zuerst zu Bezeichnung seiner
Waaren benutzte, unmittelbar durch den Ge~ brauch und unabhéngig vom Eintrage in das
Markenregister er— worben wird; wenn man im Fernern in Erwagung zieht, daf3 der
Gesetzgeber offenbar das Markenrecht als ein natirliches, durch die Prinzipien der bona
fides gefordertes Recht, die Nach- machung oder Nachahmung von Marken dagegen als
einen vom Rechte mif3billigten Verstold gegen Treu und Glauben betrachtet, so wird man
nicht zweifelhaft sein konnen, dal’ der Gesetzgeber bei Aufstellung desin Art. 27 leg. cit.
enthaltenen Rechtssatzes von der Anschauung ausgegangen ist, dal3 als rechtmél3ig, auch
fur die Zeit vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, nur die Benutzung eines
Waarenzeichens durch denjenigen, welcher das— selbe zuerst als solches zur
Unterscheidung seiner Waaren ver- wendet und es sich dadurch gewissermassen
angeeignet hat, oder durch seinen Rechtsnachfolger betrachtet werden kénne, wéhrend der
Gebrauch nachgemachter oder nachgeahmter Waarenzeichen als ein vom Rechte
keineswegs zu schitzender MiRbrauch auf- gefaldt werden musse. M. a. W. Der
Gesetzgeber ging, wesent— lich im Anschluf3 an, insbesondere in der franzosischen Juris-
prudenz vertretene, Anschauungen (vergl. Pouillet, Traité des marques de fabrique, S. 1 ff.,
71 ff., und schon Merlin, Ré- pertoire v. « Marque de fabrique »), von dem Gedanken aus,
dal3 dem ersten Aneigner eines Waarenzeichens, auch abgesehen von einer positiven
Gesetzesbestimmung, ein Recht auf dessen aus— schlief3lichen Gebrauch zustehe, welches
zwar bisher keines oder nur eines ungentigenden gerichtlichen Schutzes genossen habe, das
aber nichtsdestoweniger an sich bestanden habe und dem nun— mehr der Schutz des
Bundesgesetzes ebenfalls gebiihre. Mit die~ ser Auffassung stimmt denn auch die Botschaft
des Bundesrathes (vergl. den oben angefihrten Passus derselben und das auf die- sen
unmittelbar Folgende) vollkommen tberein und es erkléart sich daraus des Weitern die
Ausdruckswei se des Gesetzes, wel- ches ohne welitere Erléuterung einfach die
"rechtmaldige” Ver- wendung a's fur die Berechtigung zum Eintrage einer alten Marke
mal3gebend bezeichnet. Wenn Beklagter sich dem gegen-— Uber darauf berufen hat, daf3
durch den bisherigen, nach dem frihern Rechte erlaubten Gebrauch eines Waarenzeichens
wohl- erworbene Rechte an |etzterm begriindet worden seien, welche ge- wil3 auch das
neue Gesetz nicht verletzen wolle, so ist darauf zu erwidern, dal3 der blof3e thatsachliche
Gebrauch eines Waaren- zeichens durch einen andern a's den ersten Aneigner, wenn er
auch vom bisherigen Rechte nicht verboten war, so doch von letzterm keineswegs alsein
rechtmal3iger, ein subjektives Recht an dem Zeichen begriindender Erwerbungsakt
anerkannt war, vielmehr von einem wohlerworbenen Privatrechte jedenfalls nur dann
gesprochen werden konnte, wenn es sich um einen nach dem bisherigen Rechte positiv
anerkannten und geschiitzten Besitzstand handeln wirde, wovon aber vorliegend gar keine



Rede sein kann. Ebensowenig erscheint endlich die Berufung des Beklagten auf das
deutsche Reichsgesetz und die deutsche Spruchpraxis al's er— heblich, da ja das deutsche
Gesetz in der hier in Frage stehen— den Richtung, wie ein Blick auf dessen Wortlaut zeigt,
wesent- lich andern Gesichtspunkten als das in concreto einzig mal3-~ gebende
Bundesgesetz vom 19. Dezember 1879 folgt. 4. Kann sonach die Behauptung des
Beklagten, dal3 ihm ein Recht auf den Gebrauch seiner Marke schon def3halb zustehe, well
er dieselbe vor dem 1. Oktober 1879 in gesetzlich nicht verbo- tener Weise gefiihrt habe,
nicht als begrtindet anerkannt werden, so hangt die Entscheidung Uber die Klage, dain
thatsachlicher Beziehung nicht bestritten ist, dal3 die Klagerin ihre Marke lange vor dem
Beklagten gebrauchte, ausschlief3lich davon ab, ob die angefochtene Marke des Beklagten
mit derjenigen der Kl&gerin identisch oder derselben tauschend, d. h. derart dhnlich sai, dal3
leicht Verwechselungen entstehen konnen. (Vergl. Art. 6, Abs. 2 des Bundesgesetzes.) Ist
diese Frage zu bejahen, so liegt in der Fihrung der angefochtenen Marke durch den
Beklagten ein Eingriff in das Markenrecht der Klagerin und es mufd mithin

die Klage gutgeheil3en werden. Bei Prifung dieser Frage nun ist, worlber tibrigens beide
Parteien einig gehen, in erster Linie der Gesammteindruck der beiden Marken entscheidend
und zwar muf3 dabei, daes sich hier um die Marke fur ein Fabrikat handelt, das nicht blos
fur Sachkenner, sondern fir das Publi— kum Uberhaupt bestimmt ist, von dem Standpunkte
der Klein— handler und der Konsumenten, al's der letzten Abnehmer der Waare,
ausgegangen werden, d. h. muf3 es sich fragen, ob die Aehnlichkeit der Marken eine
derartige sei, daf3 diese Personen dadurch, trotz Anwendung der ihnen zuzumuthenden
Diligenz, leicht Uber den Ursprung der Waare, die sie zu kaufen wiinschen, getauscht
werden konnen. Es darf auch im Fernern, wie K18~ gerin ganz richtig ausfihrt, keineswegs
gefragt werden, ob bei Nebeneinanderhalten der beiden Marken durch aufmerksame Ver-
gleichung derselben Verschiedenheiten leicht entdeckt werden kdnnen, sondern esist
vielmehr, den gewohnlichen Verkehrsverhaltnissen entsprechend, zu fragen, ob eine solche
Aehnlichkeit zwischen den beiden Marken bestehe, dal’ dieselben, einzeln genommen,
leicht verwechselt werden kdnnen. Auch kann es keineswegs als richtig anerkannt werden,
daf3, wie Beklagter anzunehmen scheint, eine wesentliche Verschiedenheit der beiden
Marken schon defshalb vor- liege, well die klagerische Marke auf3er dem figurlichen
Zeichen auch noch die Geschéftsfirma enthalte, wahrend die beklagtische Marke eine
Firmenbezeichnung nicht aufweise. Vielmehr ist es Thatfrage jeden einzelnen Falles, ob die
Hinzufgung oder Weg- lassung einer Firmenbezeichnung al's hinléngliches Unterschei-
dungsmerkmal zweier Marken mit Ricksicht auf deren, einzig entscheidenden,
Gesammteindruck betrachtet werden konne. Hie- von ausgegangen nun ergibt sich: Die
beiden in Frage stehenden Marken sind zwar nicht identisch, da allerdings mehrfache Ver-
schiedenheiten im einzelnen bestehen, wohl aber besteht zwischen denselben eine derartige
Aehnlichkeit, dal? eine Tauschung der Abnehmer leicht herbeigefiihrt werden kann und
mithin die Marke des Beklagten als eine unbefugte Nachahmung der klégerischen
erscheinen mul3. Denn: a. Vorerst stimmt die Umschrift der beiden Marken (Patent
Diamond Silk Twist) woértlich Gberein, wobel Beklagter ledig- lich die Firmenbezeichnung
der Klagerin weggelassen hat, und ist die Form und Stellung der Buchstaben dieser
Umschrift eine, wenn auch nicht identische, so doch sehr @hnliche. Allerdingsist nun
richtig, dal3 die in dieser Umschrift enthaltene Waarenbe- zeichnung oder Benennung, fir
sich allein genommen, nicht ge- schiitzt ist (vergl. Art. 4 Abs. 2 des Gesetzes) und dadurch,
dal3 Kl&gerin diese Benennung fur ihre Waaren adoptirt hat, kein anderer
Gewerbetreibender behindert ist, dieselbe ebenfalls zu gebrauchen. Allein es darf doch auf



dieses Moment insofern Gewicht gelegt werden, als der Gebrauch der identischen Um-
schrift und ahnlicher Buchstabenformen fir dieselbe offensichtlich geeignet ist, die
Aehnlichkeit des Gesammtbildes der Marke zu erhdhen, bezw. als fragliche
Waarenbenennung nicht fir sich allein, sondern als ein in bestimmter Form ausgepréagter
Be- standtheil einer aus einem figlrlichem Zeichen und Buchstaben oder Worten
gebildeten Marke in Betracht kommt. b. Im Weitern stimmt die Zeichnung des den

Mittel punkt der Marke des Beklagten bildenden Markenthieres mit der— jenigen der
kl&gerischen Marke in Beziehung auf die Lage und Grofie des Thieres vollkommen tberein;
alerdings ergibt die Zeichnung auch Verschiedenheiten, da dem Markenthier des Be-
klagten, welches nach seiner Aussage einen Tiger darstellen soll, aber freilich vom
Beschauer ebenso gut auch als weiblicher Lowe aufgefaldt werden kann, die Mahne und der
emporstehende We- delschweif des Lister'schen, zweifellos einen mannlichen Lowen
darstellenden, Markenthieres, fehlen. Allein diese Verschiedenheiten sind offensichtlich
keineswegs gentigend, um die beiden Thiere ihrem Gesammteindrucke nach, im
Gedéachtnisse des Abnehmers, hinlanglich zu unterscheiden. c. Endlich sind die Initialen des
Beklagten sowohl in Bezug auf ihre Stellung (mitten unter der Figur) als auch in Bezug auf
ihre Form dem Monogramme der Kl&gerin moglichst an— gendhert, indem den beiden
Buchstaben Jund D dadurch, dal3 das J mitten durch die breit ausgezogene Schleife des D
ge- zogen wird, eine dem verschlungenen Monogramme der Kl&- gerin LC° moglichst
gleiche Form gegeben wird. Aus der Aehnlichkeit dieser einzelnen Markenbestandtheile
und

der Gleichheit ihrer Gruppirung entspringt denn allerdings eine derartige Aehnlichkeit des
Gesammitbildes, dal3 davon, es sei die— selbe vom Beklagten beabsichtigt und objektiv
geeignet, Ver- wechselungen zwischen den beiden Marken leicht hervorzurufen, nicht
gezweifelt werden kann und dal3 mithin die Klage gutge- heif3en werden mul3. 5. Von einer
Guthei3ung der eventuellen Widerklage des Be~ klagten kann nach dem in Erw. 3

Ausgef uhrten offensichtlich nicht die Rede sein. Demnach hat das Bundesgericht erkannt:
Die Einsprache der Kl&gerin gegen Eintragung der Marke des Beklagten (Nr. 117 der
Veroffentlichung des el dgendssi schen Handel s— und Landwirthschaftsdepartements vom
2. August 1880) ist begriindet und es wird mithin die Eintragung dieser Marke in das
schweizerische Markenregister as unzuldssig erklart.
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