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Regeste

Regeste Schutz international registrierter Marken. 1. Art. 6 quinquieslit. A der Pariser

V erbandslibereinkunft (PVUe). Die in dieser Bestimmung enthaltene Verpflichtung der
Verbandslander, jede im Ursprungsland vorschriftsgemass registrierte Marke "telle quelle”
zur Hinterlegung zuzulassen und zu schiitzen, gilt nur fur die dussere Form der Marke
(Bestétigung der Rechtsprechung). 2. Art. 6 Abs. 1 PVUe. Ob eine international registrierte
Marke nach ihrem Inhalt und ihrer Funktion materiell schutzfahig sei, beurteilt sich nach
der Gesetzgebung des V erbandsstaates, in welchem der Schutz beansprucht wird (Erw. 1
und 2). 3. Art. 9 Abs. 1 MSchG. Die Eintragung einer noch nicht verwendeten Marke ist nur
zulassig, wenn die Marke tatsachlich zum Gebrauch bestimmt ist und ihr Inhaber ernsthaft
beabsichtigt, sie noch innert der Karenzfrist in Gebrauch zu nehmen (Erw. 3).

Erwagungen

E.1l

Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen Uber die
internationale Registrierung von Marken in der 1957 in Nizzarevidierten Fassung
beigetreten, die am 19. September 1970 durch die 1967 in Stockholm vereinbarte Fassung
abgel 6st worden ist. Nach deren Art. 5 Abs. 1 darf ein Verbandsland einer international
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser

V erbandsiiberei nkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) genannten
Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden durfte (AS 1970
S. 1692). Die hier massgebenden Fassungen der PV Ue von Lissabon (1958) und Stockholm
(1967) erklarenin Art. 6 Abs. 1 tbereinstimmend, dass die Bedingungen fir die
Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in jedem Land durch die

L andesgesetzgebung bestimmt werden. Art. 6 quinquies lit. A sodann verpflichtet die
Verbandslander, jede im Ursprungsland vorschriftsgemass eingetragene Fabrik- oder
Handelsmarke so, wie sieist (telle quelle), unter den Vorbehalten dieses Artikels zur
Hinterlegung zuzulassen und zu schiitzen. Die Eintragung darf gemass lit. B nur verweigert
werden, wenn die Marke Rechte Dritter verletzen konnte, sie als Gemeingut anzusehen ist
oder wenn sie gegen die guten Sitten oder die 6ffentliche Ordnung verstosst (AS 1970 S.
627 und 630).

E.2

Die BeschwerdefUhrerin macht geltend, nach Art. 6 quinquies durfe siefir diein der
Bundesrepublik Deutschland eingetragenen Marken auch in der Schweiz Schutz
beanspruchen; denn von der in dieser Bestimmung unter lit. A aufgestellten "telle
guelle’-Klausel durfe nur unter denin lit. B abschliessend aufgezahlten Bedingungen
abgewichen werden, so insbesondere wenn ein Verstoss gegen die guten Sitten oder gegen
die offentliche Ordnung vorliege. Von einem solchen Verstoss konne hier aber nicht die



Rede sein. Dass die. Marken "Nitraban™ und "Nitraran" sittenwidrig seien oder gegen die
Offentliche Ordnung der Schweiz verstiessen, wirft das Amt der Beschwerdefihrerin indes
nicht vor. BGE 98 1b 180 S. 183 Esiist vielmehr der Meinung, diein Art. 6 quinquies Abs. 1
lit. A PVUe enthaltene Verpflichtung, jede im Ursprungsland vorschriftsgemass registrierte
Marke "telle quelle” zur Hinterlegung zuzulassen und zu schiitzen, gelte nicht
unbeschrénkt, sondern beziehe sich nach der herrschenden Lehre und der Rechtsprechung
nur auf die aussere Gestaltung der Marke. In der Tat hat das Bundesgericht die schon in der
ersten Fassung der PVUe von 1883 unter Art. 6 enthaltene Bestimmung, welche den
Verbandsstaaten die gleiche Verpflichtung auferlegte, auf die dussere Form der Marke
beschrankt. Es fuhrte aus, ob ein Zeichen nach seinem Wesen und seiner Funktion materiell
schutzfahig sei, beurteilte sich nach der Gesetzgebung des V erbandsstaates, in welchem der
Schutz beansprucht werde; das gelte insbesondere fur die Fragen, ob eine Marke al's
Freizeichen zu werten sei, Angaben Uber die Art der Herstellung, die Beschaffenheit oder
die Bestimmung der damit versehenen Ware enthalte oder eine Tauschungsgefahr
begrinde. Das Bundesgericht stiitzte sich dabei vor allem auf Erlduterungen im
Schlussprotokoll zur ersten Fassung. Auch hielt es an seiner Auffassung unbekiimmert
darum fest, dass 1911 anlésslich der Konferenz von Washington die erwdhnten
Erlauterungen gestrichen und in Art. 6 zur vermeintlichen Erreichung einer grosseren
Klarheit die Grinde aufgezahlt wurden, aus denen ein Verbandsland der in einem andern
Lande eingetragenen Marke den Schutz versagen darf ( BGE 55 11 62 /3 undBGE 73 11
132Erw. 1 mit Verweisungen). Von dieser Rechtsprechung abzuweichen, besteht auch nach
den Revisionen von Lissabon und Stockholm kein Anlass. Sie entspricht dem Sinn und
Zweck, die dem Art. 6 PVUe nach der Willensmeinung der Beteiligten zugrunde liegen, am
besten, mag die Bestimmung seit ihrer Abanderung an der Konferenz von Washington von
den Verbandsl&ndern auch unterschiedlich ausgel egt werden (vgl. hiezu MUNZINGER,
Rickwirkungen des "telle quelle"-Prinzips auf das materielle Markenrecht, in Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und internationaler Teil, 1958 S. 464 ff ;
TROLLER, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht, S. 111; ferner TROLLER, Die mehrseitigen volkerrechtlichen Vertrége
im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 50; MATTER, Kommentar zum
MSchG, S. 59 Ziff. 2). Dass die Konferenz von Lissabon fiir die Hinterlegung BGE 98 Ib
180 S. 184 und Eintragung von Marken in einem neuen Art. 6 auf das Landesrecht abstellte
und den Inhalt der bisherigen Bestimmung weitgehend in einen Art. 6 quinquies verwies,
fuhrt zu keinem andern Ergebnis, sondern unterstreicht den Ausnahmecharakter der
zuletztgenannten V orschrift, welche tibrigens im wesentlichen Gbernommen worden ist
(vgl. Botschaft des Bundesrates vom 5. Juni 1961 zu dem in Lissabon beschlossenen
Ubereinkommen, BBI 1961 | 1278 ff., insbes. S. 1284 und 1286 je unten). Die Konferenz
von Stockholm sodann brachte insoweit keine Anderung (BODENHAUSEN, Guide de
I'application de la Convention de Paris pour |a protection de la propriété industrielle telle
que revisee a Stockholm en 1967, Bem. azu Art. 6, Bem. aund e zu Art. 6 quinquieslit. A;
TROLLER, Immaterialgiterrecht I, 2. Aufl. S. 399, wo freilich bloss gesagt wird, dass die
Eintragung von Telle-quelle-Marken "vor alem aus formalen Grinden nicht verweigert
werden darf"). Eine gegenteilige Auffassung, welche die "telle quelle”-Klausel auch auf den
Markeninhalt beziehen mochte, wird von BAUMBACH-HEFERMEHL (Wettbewerbs- und
Warenzeichenrecht 11, 10. Aufl. N. 4 zu Art. 6 quinquies PVUe) vertreten. Sie Uberzeugt
schon deshalb nicht, weil sie die Entstehungsgeschichte der Bestimmung ausser acht 18sst.
Nach den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung wére sie zudem nur schliissig,



wenn diein lit. B aufgezahlten V ersagungsgriinde sich ganz oder teilweise einzig auf den
Inhalt, nicht aber auf die Form der Marke beziehen konnten. Das trifft jedoch nicht zu. Was
namentlich den zur Begriindung herangezogenen zweiten Satz in lit. B Ziff. 3 angeht, ist er
wohl eine Folge des mit der Regelung von Art. 6 quinquies angestrebten Zweckes. Aber das
schliesst nicht aus, dass dieser Zweck sich auf die Gewahrleistung des Schutzanspruches fur
die Form der Marke beschrankt (vgl. BODENHAUSEN, a.a.O. Bem. jzulit. B in
Verbindung mit Bem. b und e zu lit. A der angeftihrten Bestimmung). Wenn bisher in
ahnlichen Féllen gelegentlich gesagt worden ist, "im dbrigen” hange die
Eintragungsfahigkeit von den Gesetzen des Landes ab, in dem der Schutz beansprucht wird
(s.z.B.BGE 951 478, BGE 96 | 249 /50), so mag eine solche Wendung fur sich allein
missverstandlich sein. Das éndert jedoch nichts daran, dass Art. 6 und 6 quinquies
verschiedene Félle regeln, BGE 98 Ib 180 S. 185 die auch der Sache nach auseinander zu
halten sind. Diese Bestimmung bezieht sich auf eineim Ursprungsland eingetragene, jene
dagegen auf eine dort nicht eingetragene Marke ( BGE 93 | 571 Erw. 1). Im vorliegenden
Fall ist daher gemass der bisherigen Rechtsprechung davon auszugehen, dass auch nach den
neueren Fassungen der PV Ue grundsétzliche Fragen, welche das Wesen oder die Funktion
der im Ursprungslande eingetragenen Marke betreffen, nach den Gesetzen des Landes zu
beurteilen sind, in dem der Schutz beansprucht wird ( BGE 53 11 360 Erw. 2, BGE 55 11 62
Erw. 2, BGE 7311 132 Erw. 1).

E.3

Das Recht an einer Marke und deren Schutz hangen in der Regel davon ab, dass der
Berechtigte sie bestimmungsgemass verwendet. Hinterlegung und Eintragung wirken nicht
konstitutiv, sondern sind gemass Art. 4 MSchG bloss V oraussetzungen fur den Anspruch
auf gerichtlichen Schutz der Marke und begriinden nach Art. 5 MSchG bis zum Bewels des
Gegenteils die Vermutung zugunsten des Hinterlegers, dass er der wahre Berechtigte sai (
BGE 9311 49/50, BGE 96 |1 407 ). Eine Ausnahme sieht Art. 9 MSchG fir den Fall vor,
dass eine Marke wahrend drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wird, ihr
Inhaber die Unterlassung des Gebrauches aber hinreichend zu rechtfertigen vermag. Die
Bestimmung gilt sowohl fir eingetragene und bereits benitzte wie flr eingetragene, aber
noch nicht verwendete Marken, so dass diesfalls mit der Eintragung der gesetzliche Schutz
fUr die Dauer von drei Jahren erwirkt werden kann (DAVID, Kommentar zum MSchG, N.
1, 5und 6 zu Art. 9). Voraussetzung ist jedoch, dass die Marke wirklich zum Gebrauch
bestimmt ist und der Inhaber ernsthaft beabsichtigt, ihren Gebrauch noch innert der
Karenzfrist aufzunehmen. Fehlt diese Absicht, so ist die Eintragung unzul&ssig oder bleibt
wirkungslos, wenn sie gleichwohl vorgenommen worden ist; denn der Grundsatz des
Gebrauchszwanges, auf dem das schwei zerische Markenrecht beruht, 1&sst keine
systemwidrigen Ausnahmen fir Defensivmarken oder blosse Vorratszeichen zu (57 11 610,
62 11 62, 80 | 383; Urteil der |. Zivilabteilung vom 16. Mé&rz 1971i.S. Edito Service AG,
veroffentlicht in Schwelzerisches Patent-, Muster- und Marken-Blatt 19711 S. 41 ff;
DAVID, aa.O. N. 7 zu Art. 9 MSchG ; MATTER, aaO. S. 145ff.; TROLLER,
Immaterialgiterrecht 1, 2. Aufl. S. 325). BGE 98 I1b 180 S. 186 Das Amt spricht der
Beschwerdefuhrerin einen solchen Gebrauchswillen fur beide Marken ab, well deren
Ausgestaltung an einer gleichzeitigen Verwendbarkeit fur die gleichen Waren ernsthaft
zweifeln und elne defensive Zweckbestimmung vermuten lasse. Die Beschwerdefihrerin
bestreitet das insbesondere mit der Begriindung, sie habe ausser "Nitraban" und "Nitraran”
auch "Nitralux", insgesamt also drei Marken zum Gebrauch fur Textilveredelungsmittel und
Farbstoffe registrieren lassen. Diese Waren betréfen ein besonderes Gebiet, well



verschiedene Produkte im Hinblick auf das Endergebnis mehrerer Arbeitsprozesse zwar
zusammengehorten, aber ungleich wirkten. Fir solche Mittel erwiesen sich ahnliche
Bezeichnungen a's zweckmassig. Das habe sie denn auch bewogen, drei Zeichen zu
hinterlegen; sie verschaffe sich damit die Moglichkeit, die Marken fiir Erzeugnisse zu
gebrauchen, die &nlich zusammengesetzt und fur dhnliche Zwecke bestimmt seien, sich
aber doch so unterschieden, dass ihre Kennzeichnung durch blosse Zusétze in Form von
Buchstaben oder Zahlen zu einer einzigen Markenbezeichnung nicht mdglich sei. Fur eine
Defensivabsicht 18gen daher keine Anzeichen vor. Die Beschwerdefuhrerin gehtre zu den
grossen europai schen Chemie-Unternehmen und habe die Marken fur Produkte vorgesehen,
diein zahlreiche Lander ausgefuihrt werden sollen. Um einheitlich verpacken und werben
zu konnen, sei sie in den wichtigsten westeuropdaischen Staaten auf einen einheitlichen
Markenschutz angewiesen. Erfahrungsgemass stehe selbst bei grindlicher Vorbereitung
erst Jahre nach der internationalen Registrierung fest, ob ein Zeichen international
verflgbar sai. Einzig aus diesem Grunde habe sie mit der Ingebrauchnahme vorlaufig
zugewartet, was ihre ernsthafte Gebrauchsabsicht aber nicht ausschliesse. Diese unbelegten
Einwande sind indes nicht geeignet, die Vermutung des Amtes zu widerlegen und die
Absicht, die Marken "Nitraban" und "Nitraran" nebeneinander zu beniitzen, wenigstens
glaubhaft zu machen. Nach ihren eigenen Angaben ist vielmehr anzunehmen, dass es der
Beschwerdefiihrerin einstweilen bloss um Versuchs- oder Vorratsmarken geht. Die
Annahme liegt umso néher, als die Beschwerdefiihrerin zunéchst bestritt, eine
Gebrauchsabsicht fir beide Zeichen nachweisen zu missen. Auf die vorlaufige
Schutzverweigerung hin straubte sie sich zudem, die vom Amt verlangte
Warenausscheidung BGE 98 1b 180 S. 187 vorzunehmen, um die beiden Marken
wenigstens in diesem Sinne gegeneinander abzugrenzen. Auch das spricht gegen eine
ernsthafte Absicht, beide Marken zu gebrauchen. Die Berufung auf das Zeichen "Nitralux”,
das von den beiden andern zwar deutlich abweicht, hilft der Beschwerdefihrerin nicht, da
es hier nicht zu beurteilen ist. Die Marken "Nitraban™ und "Nitraran™ aber unterscheiden
sich bloss durch einen Konsonanten, der ihre Aussprache und ihr Wortbild nur sehr wenig
verandert. Auch ist ein verschiedener Wortsinn weder dargetan noch ersichtlich. Die beiden
Marken sind einander in Bild und Klang téuschend dhnlich und daher leicht verwechselbar.
Unter diesen Umsténden taugt ihre Registrierung zum vorneherein nicht, um die
Verfugbarkeit der einen oder anderen zu ermitteln, weil allfalige Einwande gegen die eine
Marke sich zwangsl&ufig auch gegen die andere richten wirden. Angesichts der fehlenden
Unterscheidungskraft kann im Ernst auch nicht angenommen werden, dass die
Beschwerdefiihrerin die beiden Marken fir Erzeugnisse, die sie selber as nahe verwandt
ausgibt, verwenden wolle. Die Gebrauchsabsicht 18sst sich freilich nur mittelbar
nachweisen, z.B. durch entsprechende Planungs- oder V orbereitungsmassnahmen. Solche
Anhaltspunkte fir den behaupteten Gebrauchswillen liegen hier jedoch, wie das Amt
zutreffend annimmit, nicht vor. Dem Amt ist ferner darin beizupflichten, dass eine bloss
bedingte Gebrauchsabsicht nicht gentigt, um nach der Ausnahmebestimmung des Art. 9

M SchG den Schutz von Marken zu beanspruchen, deren endguiltige Auswahl noch aussteht.
Das schliesst die Zulassung der streitigen Marken aus, gleichviel ob sieas Versuchs-,
Defensiv- oder Vorratsmarken zu werten sind. Dass es ihr um die Bildung von
Serienzeichen oder Sortenbezeichnungen gehe, behauptet die Beschwerdefthrerin nicht und
ist nach der Umschreibung dieser Zeichen in der Lehre auch nicht anzunehmen (vgl.
TROLLER, a.aO. S. 286 ff.). Dispositiv
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