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Regeste

Regeste Schutz einer internationalen Marke franzdsi schen Ursprungs; Ablehnungsgrinde
gemass Art. 6 quinquies lit. B Ziff. 3 der Pariser Verbandstibereinkunft und gemass Art. 14
Abs. 1 Ziff. 2 und Ziff. 4 MSchG (Erw. 1). Kein Schutz fir die Marke SHEILA
DIFFUSION in der Schweiz, weil sie auf eine ersonnene Firma anspielt, die Firmaeines
Dritten unerlaubterwei se nachahmt und irrefUhrend ist (Erw. 2-4).

Erwagungen

E.1l

Frankreich und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen betreffend die internationale
Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken in der am 15. Juni 1957 in Nizzarevidierten
Fassung beigetreten (AS 1970 S. 1687/8). Dessen Art. 5 Abs. 1 erlaubt den
Verbandslandern nur dann, einer international registrierten Marke den Schutz zu
verweigern, wenn nach den in der Pariser V erbandsiibereinkunft zum Schutze des
gewerblichen Eigentums (PV Ue) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale
Register abgelehnt werden duirfte, also besonders wenn die Marke gegen die guten Sitten
oder die offentliche Ordnung verstdsst, sich namentlich eignet, das Publikum zu t&uschen (
Art. 6 quinquieslit. B Ziff. 3PVUe; AS 1970 S. 630). Diein Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und
Ziff. 4 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgriinde, die im vorliegenden Falle in Frage
kommen, widersprechen dieser zwischenstaatlichen Regelung nicht.

E.2

Geméss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG darf eine Marke unter anderem dann nicht
eingetragen werden, wenn sie eine ersonnene Firma enthalt. Das trifft nicht schlechthin
schon dann zu, wenn die Marke einen Bestandteil aufweist, der an sich auch in einer Firma
vorkommen kénnte. Sonst waren Wortmarken nie schutzfahig, denn jedes Wort ist auch als
Bestandteil einer Firma denkbar, daja Aktiengesellschaften und Genossenschaften ihre
FirmaBGE 98 Ib 188 S. 190 frei wahlen kdnnen ( Art. 950 OR ). Insbesondere sind
Vornamen als Marken oder Markenbestandteile nicht deshalb unzul&ssig, weil auch Firmen
einen solchen Namen enthalten kénnen. Es gibt denn auch im schwei zerischen
Markenregister zahlreiche Marken, die ausschliesslich aus einem Vornamen bestehen,
wobei zu beachten ist, dass er nicht etwa aus der Firma des Markeninhabers Gibernommen,
sondern anscheinend willkurlich gewahlt wurde, z.B. JANINE, BEATRICE, ANGELIKA,
BIANCA, BRIGITTE, CAROLA, CLAUDIA und PETRA (Marken-Jahressammlung des
eidg. Amtes fUr geistiges Eigentum 1967 S. 73 und 80; Schwel zerisches Patent-, Muster-
und Marken-Blatt (PMMBI) 1971 1V S. 184 und 185; s. ferner PMMBI 1971 IV 259, 271,
314, 315, 323, 347, 419, 519, 691, 890 und 892). In anderen Fallen ist der als Marke
eingetragene Vorname auch Bestandteil der Firma des Markeninhabers. Dastrifft z.B. zu
bei den Marken STELLA, ANDRE und NELLY (Marken-Jahressammlung 1965 S. 1210,



1967 S. 2108; PMMBI 1971 IV 282 und 901). Das heisst nicht, ein Vorname in einer Marke
konne nie die Stellung einer ersonnenen Firma einnehmen. Diese Stellung kann ihm durch
den Zusammenhang mit anderen Bestandteilen der Marke verschafft werden. Die Marke
muss immer als Ganzes gewdrdigt werden, so auch im vorliegenden Falle, wo sie nicht
bloss aus dem Vornamen Sheila besteht, sondern SHEILA DIFFUSION lautet. Das Wort
diffusion, das hier den Sinn von "distribution” hat (s. ROBERT, Dictionnaire al phabétique
et analogique de la langue francaise unter "Diffusion” und "Distribution” und LITTRE,
Dictionnaire de lalangue francaise unter "diffusion™) erweckt den Eindruck, der Hersteller
oder Handler, der die mit dieser Marke gekennzeichnete Ware auf den Markt bringe, heisse
Sheila oder trage diesen Vornamen in seiner Firma. Denn jeder Vertrieb setzt ein Subjekt
voraus, das ihn vornimmt. Der Gedanke an eine Firma drangt sich umso mehr auf, als
Marke und Geschéftsfirmaidentisch sein konnen (Art. 1 Abs. 1 MSchG ) und tatséchlich
oft identisch sind oder der Geschéftsinhaber haufig einen charakteristischen Bestandtell
seiner Firma, besonders einen VVornamen (Stella, André, Nelly usw.) al's Wortmarke
gebraucht. Daraus folgt, dass die Marke der Beschwerdefthrerin in der Schweiz nicht
geschitzt werden kann, gleichguiltig ob tatséchlich jemand das Wort Sheilain seiner Firma
verwendet oder BGE 98 1b 188 S. 191 nicht. Im einen wie im anderen Falle wirkt sie
tauschend. Wenn niemand das Wort Sheila als Handel sname oder Bestandteil eines solchen
gebraucht, spielt sie auf eine ersonnene Firma an. BGE 92 |1 305 ff. steht dieser Wirdigung
nicht im Wege, denn dieses Urtell betrifft eine Marke, die ausschliesslich aus dem Wort
Sheila besteht, also keine Anspielung auf ein Unternehmen enthét. Wenn man diese Marke
fur sich allein betrachtet, erweckt sie sowenig den Eindruck einer ersonnenen Firmaim
Sinnevon Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG wie die im schweizerischen Markenregister
stehenden Zeichen JANINE, BEATRICE, ANGELIKA usw.

E.3

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG verbietet auch, mit der Marke die Firma eines andern
nachzuahmen oder nachzumachen. Auszunehmen sind die Félle, in denen der
Markeninhaber wegen seiner Beziehungen zum andern hiezu berechtigt ist, z.B. wenn er die
mit der Marke versehenen Waren ausschliesslich vom Inhaber der nachgeahmten oder
nachgemachten Firma bezieht. Aus BGE 92 11 307 f. ergibt sich, dass am 2. Januar 1964 in
Paris mit Unterstiitzung der Sdngerin Annie Chancel und ihrer Eltern die Gesellschaft "La
Boutique de Sheila SA" gegrundet wurde, die mit Damenkleidern Grosshandel treibt.
Charakteristischer Bestandteil des Namens dieser Gesellschaft ist der angel sachsische
Vorname Sheila, der als Pseudonym der erwédhnten Sangerin bekannt geworden ist. Das
Wort Shellain der Marke SHEILA DIFFUSION ist eine Nachahmung oder Nachmachung
dieser Firma. Die Marke der BeschwerdefUhrerin lenkt die Gedanken des L esers umso mehr
auf die Firma"La Boutique de Sheila SA", as sie zur Verwendung auf Waren gleicher Art,
wie diese Gesellschaft sie vertreibt, bestimmt ist. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG setzt weder
voraus, dass die nachgeahmte oder nachgemachte Firmaim schweizerischen Handelregister
stehe, also in der Schweiz geméss BGE 79 |1 307 ff., BGE 90 11 197, 318, BGE 98 |1 59 f.
als Handel sname geschiitzt sel, noch dass ihr Trager hier mit dem Markeninhaber im Sinne
von BGE 7611 96, BGE 7911 314 ,BGE 8811 32 Erw. 2, BGE 9011 323f., BGE 911l 123,
BGE 98 I 60 ff. im Wettbewerb stehe. Denn die erwahnte markenrechtliche Bestimmung
ist nicht ein Ausfluss der Anspriche auf Firmenschutz und Lauterkeit des Wettbewerbes,
sondern will wie Ziff. 2 des Art. 14 Abs. 1 unabhangig von den Interessen des Inhabers der
nachgeahmten oder nachgemachten BGE 98 I1b 188 S. 192 Firma den guten Sitten dienen,
namentlich einer Tauschung des Publikums Uber die Herkunft der Ware vorbeugen. Daher



ist unerheblich, dass die Gesellschaft "La Boutique de Sheila SA" ihren Sitz in Frankreich
hat und nicht feststeht, ob sie heute auch in der Schweiz geschéftlich tétig ist, insbesondere
ob sie etwa die in den Akten erwahnte Boutique Sheila am Grand-Passage in Genf beliefert.
Es genlgt, dass siein der Schweiz nicht vollig unbekannt ist. Jene Kreise der

schwei zerischen Interessenten fir Damenkleider, die sie aus irgend einem Grunde kennen,
z.B. aus BGE 92 Il 305 ff. oder ausihrem Verkehr mit Paris, konnten sich vorstellen, sie
bringe die mit der Marke SHEILA DIFFUSION versehenen Kleider auf den Markt. Diese
Gefahr ist umso erheblicher, as die Belieferung der Schweiz mit Damenkleidern aus Paris
gerichtsnotorisch ist. Schweizerische Einkaufer, die sich in Paris mit solcher Ware
eindecken, konnen umso eher irregefiihrt werden, als auch die Beschwerdefthrerin ihren
Sitz in Paris hat. Die Beschwerdefuhrerin behauptet nicht, dass die Gesellschaft "La
Boutique de Sheila SA" heute nicht mehr bestehe. Sie bringt auch nicht vor, sie werde von
dieser beliefert oder beherrscht oder diirfe aus anderen Grinden die Marke SHEILA
DIFFUSION gebrauchen. Es bleibt deshalb dabei, dass sie mit dem Bestandteil Sheiladie
Firma eines Dritten unerlaubterwei se nachahmt oder nachmacht. Auch unter diesem
Gesichtspunkt darf somit die erwdhnte Marke in der Schweiz nicht geschiitzt werden. BGE
92 I1 305 ff. steht der Verweigerung des Schutzes wiederum nicht im Wege. In diesem
Urteil wurde auf die Moglichkeit von Verwechslungen zwischen der Marke SHEILA und
der Firma"LaBoutique de Sheila SA" nicht Ricksicht genommen, well diese Gesellschaft
nicht Prozesspartel war und tbrigens mit dem Inhaber der fir Parfiimerien bestimmten
Marke SHEILA nicht im Wettbewerb stand.

E.4

Das Amt fur geistiges Eigentum macht geltend, die Marke SHEILA DIFFUSION kdnne
auch deshalb zu Tauschungen fuhren, weil ein Tell der schwei zerischen Kauferschaft den
Namen Sheila al's Pseudonym von Annie Chancel empfinde und die Ware mit dieser
Sangerin in Beziehung bringen koénnte. In BGE 92 |1 305 ff. wurde ein Anspruch der Annie
Chancel auf Ldschung der von der SA des produits Clermont et Fouet am 13. Méarz 1963
hinterlegten ParfUmeriemarke SHEILA BGE 98 Ib 188 S. 193 verneint. Das Bundesgericht
fUhrte aus, drei oder vier Monate eines raschen, durch Fernsehen, Rundfunk und geschickte
Propaganda aufgebauschten Erfolges hétten der Séngerin nicht gentigt, um ihr Pseudonym
schon im Zeitpunkt der Hinterlegung der streitigen Marke so durchzusetzen, dassihm eine
Bekanntheit gesichert war. Annie Chancel habe daher kein subjektives und
ausschliessliches Recht auf den bekannten und verbreiteten Vornamen Sheila; dieser sei
Gemeingut. Aus Schreiben von Sendeleitern der Rundfunkstudios von Lausanne und Genf
von Mal 1972 und anderen Urkunden ergibt sich indessen, dass Annie Chancel unter dem
Pseudonym Sheila wegen ihrer Schallplatten und ihres Auftretens im Fernsehen seit Méarz
1963 im franzdsi schen Sprachgebiet der Schweiz sehr bekannt geworden ist und sich
zusammen mit wenigen anderen jungen franzésischen Sangerinnen (Mireille Mathieu,
Francoise Hardy, Sylvie Vartan) der grossten Gunst des Publikums erfreut. Der jahrliche
Umsatz an Schallplatten und Musik-K assetten mit Chansons von ihr ist standig gestiegen.
Ihr Pseudonym hat sich in den Landern franzdsischer Zunge durchgesetzt und kennzeichnet
sie dort als Sangerin. Der BeschwerdefUhrerin ist deshalb nicht beizupflichten, wenn sie
geltend macht, der Ruf dieser Sdngerin unter dem Pseudonym Sheila sei heute ziemlich
verblasst. Gegenteilsindividualisiert dieser Deckname Annie Chancel in der Vorstellung
gewisser Kreise jetzt gentigend. Esist nun nicht ausgeschlossen, dass das Zeichen SHEILA
DIFFUSION in diesen Kreisen den Eindruck erwecken kdnnte, die mit ihm versehenen
Damenkleider wirden von Annie Chancel auf den Markt gebracht. Denn durch BGE 92 11



305 ff. ist bekannt geworden, dass sie und ihre Eltern ein Unternehmen der

Damenklei derbranche unterstiitzen. Jedenfalls kénnte aus der Marke geschl ossen werden,
Annie Chancel unterhalte Beziehungen zur Beschwerdefiihrerin oder die von dieser
vertriebenen Kleider wiirden von der Sdngerin empfohlen oder getragen. Die M oglichkeit
von Irrefihrungen dieser Art gentigt, um eine Marke unzul&ssig zu machen; esist nicht
notig, dass das Publikum sich vorstelle, die in der Marke genannte Person sei Inhaberin des
Geschéftes, das die Ware anbietet (Urteil der 1. Zivilabteilung vom 22. Februar 1972 1.S.
André Hofer-L ebensmittel-Gesellschaft m.b.H., Erw. 4 b, verdffentlicht in PMMBI 1972 |
33). Die Marke SHEILA BGE 98 |b 188 S. 194 DIFFUSION geht auf irreftihrende
Reklame aus und verstdsst daher gegen die guten Sitten. Sie lésst sich in dieser Hinsicht mit
der Marke KUEBLER-RAD oder KUEBLER vergleichen, die auf den Rennfahrer
Ferdinand Kibler anspielte (BGE 771 77 ff.). Dass ausser Annie Chancel auch andere
Personen berechtigt sind, sich Sheila zu nennen, andert nichts. Die Beschwerdefthrerin
heisst nicht Sheila und bezieht ihre Ware auch nicht von einer Person dieses Namens. Sie
hat daher kein berechtigtes Interesse, ihn als Markenbestandteil zu gebrauchen. In dieser
Hinsicht unterscheidet sich die vorliegende Sache vom Falle der Kibler-Marke, deren
Inhaber selber auch Kiibler hiess, aber dennoch unterlag. Dispositiv
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