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Regeste

Regeste Art. 8und 9 ZGB, Art. 2 lit. aM SchG; Beweislast beziiglich der
Verkehrsdurchsetzung einer Marke, welche im Markenregister mit dem Vermerk
"durchgesetzte Marke" eingetragen ist. Ein gemeinfreies Zeichen wird im Markenregister
bereits auf Grund der Glaubhaftmachung seiner Verkehrsdurchsetzung als "durchgesetzte
Marke" eingetragen. Ein solcher Eintrag begriindet daher keine Vermutung im Sinne von
Art. 9 ZGB fur die Verkehrsdurchsetzung. Dieseist im Zivilprozess nach Art. 8 ZGB vom
Inhaber der Marke zu beweisen, der daraus Rechte ableitet (E. 3).

Regeste Art. 8 et 9 CC, art. 2 let. aLPM; signe qui sest imposé comme marque; fardeau de
la preuve lorsgu'une marque est inscrite dans | e registre des marques avec la mention
"marque qui sest imposée dans le commerce”. Un signe appartenant au domaine public est
inscrit dans le registre des marques comme "marque qui sest imposée dans le commerce"
dés que cette qualité apparait vraisemblable. Une telle inscription ne constitue pas une
présomption, au sens de I'art. 9 CC, que la marque sest imposée au public; dans un procés
civil, ce point doit étre prouvé, conformément al'art. 8 CC, par celui qui entend déduire des
droits de lamarque (consid. 3).

Regesto Art. 8e 9 CC, art. 2 lett. aLPM; onere probatorio circail fatto che un segno iscritto
nel registro dei marchi con I'annotazione "marchio impostosi nel commercio” si e
effettivamente imposto quale marchio. Affinché un segno di dominio pubblico venga
iscritto nel registro dei marchi quale "marchio impostosi nel commercio” basta che
guest'eventualita sia resa verosimile. Una simile iscrizione non € pertanto suscettibile di dar
luogo ad una presunzione - ai sensi dell'art. 9 CC - afavore del fatto cheil segnosi é
imposto quale marchio; nel quadro di un procedimento civile questa circostanza deve venir
dimostrata dal titolare del marchio che intende dedurne dei diritti, cosi come previsto
dall'art. 8 CC (consid. 3).

Erwagungen

E.31

Das Handelsgericht fuhrte aus, die Marke der Klagerin sei zwar mit dem Vermerk
"durchgesetzte Marke" eingetragen worden. Da jedoch das Eidgendssische Institut fir
Geistiges Eigentum (IGE) im Eintragungsverfahren die Glaubhaftmachung der BGE 130 I11
478 S. 480 Verkehrsdurchsetzung gentigen lasse, obliege es der Klagerin, im Zivilverfahren
den vollen Beweis fur die vom Beklagten bestrittene V erkehrsdurchsetzung zu fihren.

E.3.2

Die Klagerin rugt, diese Annahme verletze bundesrechtliche Beweislastregeln. Das
Handel sgericht habe ausser Acht gelassen, dass die Marke LERNSTUDIO vom IGE auf
Grund nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung in das offentliche Markenregister



eingetragen worden sei, weshalb geméss Art. 9 ZGB die Richtigkeit dieser Eintragung
vermutet werde und sie lediglich durch den Beweis der Unrichtigkeit umgestossen werden
konne. Demnach habe der Beklagte die fehlende V erkehrsdurchsetzung beweisen miissen.
Diese Beweislastverteilung entspreche auch Art. 8 ZGB , weil der Beklagte eine
rechtsvernichtende Tatsache, bzw. den Untergang eines Rechts behaupte.

E.33

Gemass Art. 8 ZGB hat, wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, derjenige das
Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Nach
dieser Grundregel hat die Partei, welche Anspriiche geltend macht, die rechtsbegriindenden
Tatsachen zu beweisen ( BGE 128 |11 271 E. 2a/aq). Die Verkehrsdurchsetzung elnes zum
Gemeingut gehdrenden Zeichensist fur den Markenschutz rechtsbegriindend, da dieser
sonst nicht entstehen kann (Art. 2 lit. a Markenschutzgesetz [M SchG; SR 232.11]). Somit
hat geméss Art. 8 ZGB der Inhaber einer Marke mit einem zum Gemeingut gehtrenden
Zeichen dessen Verkehrsdurchsetzung zu beweisen, soweit keine abweichende gesetzliche
Beweidastvorschrift vorgeht. Zu diesen Vorschriften gehort Art. 9 Abs. 1 ZGB , der
vorsieht, dass 6ffentliche Register und 6ffentliche Urkunden fur die durch sie bezeugten
Tatsachen vollen Beweis erbringen, solange nicht die Unrichtigkeit ihres Inhalts
nachgewiesen ist. Die Tragwelite der Vermutung der Richtigkeit von Eintragungen in
offentlichen Registern hangt davon ab, welche Tatsachen sie bezeugen. Dabel ist zu
beachten, dass das |GE bei der Anmeldung von Marken mit gemeinfreien Zeichen as
administrative Beweiserleichterung die Glaubhaftmachung der V erkehrsdurchsetzung
gentgen lasst (vgl. BGE 130 111 328 E. 3.2 mit Hinweisen). Der Vermerk "durchgesetzte
Marke" bezeugt daher bloss, dass das | GE die Verkehrsdurchsetzung des Freizeichens bei
der Anmeldung als Marke al's glaubhaft erachtet hat. Im Zivilprozess gentigt jedoch die
Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht, weshalb diese vom Markeninhaber zu
beweisen ist, wenn der Verletzungsbeklagte die BGE 130 111 478 S. 481 Einrede der
Schutzunfahigkeit elner aus gemeinfreien Zeichen bestehenden Marke erhebt (LUCAS
DAVID, Baser Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl.,
N. 42 zu Art. 2 MSchG ; CHRISTOPH WILLI, MSchG-Kommentar, N. 188 zu Art. 2
MSchG).

E.34

Nach dem Gesagten hat das Handel sgericht die Beweislast richtig verteilt, wenn es annahm,
die Klagerin habe die vom Beklagten bestrittene V erkehrsdurchsetzung des gemeinfreien
Zeichens LERNSTUDIO als Marke zu beweisen.
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