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Regeste

Regeste Art. 2 lit. aMSchG; Art. 168 Abs. 1 lit. b und Art. 177 ff. ZPO; demoskopische
Erhebungen in markenrechtlichen Zivilprozessen; Beweismittel. Von einer Partei zum
Beweis der markenrechtlichen Verkehrsdurchsetzung eingerei chten demoskopischen
Erhebungen kommt im Zivilprozess Beweismittelqualitét als Urkunde zu. Fur den Ersteller
einer solchen Umfrage sind die Ausstandsregeln, wie sie fur gerichtlich bestellte
Sachverstandige gelten, nicht anwendbar. Dessen Néhe zu den Partelen ist aber wie auch
dieinhaltliche Ausgestaltung der Umfrage sowie Ablauf und Durchfihrung der Erhebung
im Rahmen der konkreten Beweiswirdigung zu berticksichtigen (E. 4.5 und 4.6).

Regeste Art. 2 let. aLPM; art. 168 al. 1 let. b et art. 177 ss CPC; sondage en matiére de
droit des marques dans le proces civil; moyen de preuve. Les sondages produits par une
partie pour prouver |'usage commercial d'une marque sont des moyens de preuve en tant que
titres dans le cadre du procés civil. Les regles de récusation qui sappliquent aux experts
désignés par les tribunaux ne sont pas applicables al'auteur d'un tel sondage. La proximité
de celui-ci avec les parties doit toutefois étre prise en compte dans le cadre de I'appréciation
des preuves, de méme gue la conception du contenu du questionnaire, ainsi que le
déroulement et |aréalisation du sondage (consid. 4.5 et 4.6).

Regesto Art. 2 lett. aLPM; art. 168 cpv. 1 lett. b eart. 177 segg. CPC; indagini
demoscopiche in processi civili in materiadi diritto dei marchi; mezzi di prova. Le indagini
demoscopiche prodotte nel processo civile da una parte per provare cheil marchio si e
imposto nel commercio sono, dal profilo probatorio, documenti. All'autore di un tale
sondaggio non sono applicabili le regole sullaricusazione che valgono per i periti

giudiziari. Lasuavicinanzaalle parti, I'allestimento del contenuto del sondaggio, come pure
il decorso e I'effettuazione di quest'ultimo vanno pero considerati nell'ambito
dell'apprezzamento concreto della prova (consid. 4.5 e 4.6).

Erwagungen

E.4
()

E. 45

Der Auffassung des Handel sgerichts, die von der Beschwerdeftihrerin ins Recht gelegten
demoskopischen Erhebungen stellten nichts anderes dar al's " Privatgutachten, die als blosser
Bestandteil der Parteivorbringen anzusehen sind”, kann nicht gefolgt werden. Sie
widerspricht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und Ubergeht die Besonderheiten des
Markenrechts. Esist dazu - im Lichte der Eigenheiten des Immaterialgiiter- und
insbesondere des Markenrechts - was folgt zu bemerken:



E. 451

In BGE 141 111 433 E. 2 entschied das Bundesgericht, dass Privatgutachten "nicht die
Qualitdt von Beweismitteln, sondern von blossen Partel behauptungen beizumessen ist"”.
Diese Rechtsprechung ist zumindest in zweifacher Hinsicht relativiert worden: Zum einen
hat das Bundesgericht festgehalten, dass Parteibehauptungen, denen ein Privatgutachten
zugrunde liegt, meist besonders substanziiert sind und zusammen mit - durch Beweismittel
nachgewiesenen - Indizien alenfalls den Beweis zu erbringen vermogen ( BGE 141 111 433
E. 2.6). Zum andern hat das Bundesgericht im Urteil 4A_247/ 2020 vom 7. Dezember 2020
E. 4.2 auf die praktischen BGE 148 |11 409 S. 411 Schwierigkeiten dieser Rechtsprechung
hingewiesen, insbesondere unter Hinweis darauf, dass die Einholung eines gerichtlichen
Gutachtens retrospektiv oftmalsin Frage gestellt ist.

E.45.2

Der Bundesrat regt im Rahmen seines Entwurfs vom 26. Februar 2020 betreffend die
Anderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Verbesserung der Praxistauglichkeit
und der Rechtsdurchsetzung) an, die Urkundenqualitdt von Privatgutachten im Gesetz
festzuschreiben (E- Art. 177 ZPO ; BBl 2020 2789) und damit in diesem Punkt die als
unbefriedigend empfundene Rechtslage anzupassen (Botschaft vom 26. Februar 2020 zur
Anderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung [V erbesserung der Praxistauglichkeit
und der Rechtsdurchsetzung; nachfolgend: Botschaft rev. ZPO], BBI 2020 2751 f. zu E-
Art. 177 ZPO).

E. 453

Die Rechtsprechung geméass BGE 141 111 433 E. 2 bezog sich auf arztliche Beurteilungen
des gesundheitlichen Zustands einer Person, insbesondere deren Arbeitsfahigkeit, etwa aus
psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht. Demoskopische Erhebungenin
markenrechtlichen Zivilprozessen sind damit nicht vergleichbar und weisen bedeutende
Unterschiede auf. Sie stiitzen sich auf Umfragen, bel denen es auf die (Umfrage-)Methodik,
die Fragestellung und die ermittelten Zahlen, mithin um objektive, durch das Gericht
nachvollziehbare und nachprifbare Parameter geht. Der Ersteller einer demoskopischen
Erhebung nimmt keine wertende (érztliche) Beurteilung gestlitzt auf eigenes Fachwissen
vor, sondern gibt die in der Umfrage ermittelten Tatsachen wieder. Aus diesen Griinden hat
das Bundesgericht demoskopischen Erhebungen schon immer die Eignung zum Bewel's der
V erkehrsdurchsetzung zugesprochen, sowelit sie auf wissenschaftlich konzipierten und
korrekt durchgefihrten Umfragen basierten, ja hat es sie als das sicherste Bewel smittel
bezeichnet (BGE 131 111 121 E. 8: "le moyen le plus slr"; sodann BGE 130 |11 328 E. 3.5:
"das geeignetste Beweismittel" [dieser Entscheid betraf zwar das Eintragungsverfahren, gilt
insoweit aber auch fur den Zivilprozess, vgl. sogleich Erwagung 4.5.4]; ferner BGE 140 |11
109 E. 5.3.2; BGE 131 11l 121 E. 7.2; Urteil 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.4.1),
und zwar auch dann, wenn eine solche Umfrage von einer der Parteien in das Zivilverfahren
eingefihrt wurde (siehe nur BGE 131 [11 121 E. 6 und 7.4; Urteil 4A_128/2012 vom 7.
August 2012 E. 4.1.2 [Berticksichtigung als "indices']). BGE 148 111 409 S. 412 Daswird
auch in der Lehre durchwegs anerkannt, die demoskopische Erhebungen als das
Hauptbeweismittel zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung hervorhebt (eingehend
KAISER/RUETSCHI, in: Markenschutzgesetz [M SchG], Noth/Biihler/Thouvenin [Hrsg.],
2. Aufl. 2017, N. 28 zu Beweisrecht; ferner EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR
Bd. 111/1, 2. Aufl. 2009, S. 152 f. Rz. 455 [Beweis "nur" mittels demoskopischer Erhebung
moglich]; derselbe, in: Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Marbach/Ducrey/Wild



[Hrsg.], 4.Aufl. 2020, S. 130 Rz. 622; MEIER/FRAEFEL, in: Commentaire romand,
Propriété intellectuelle, 2013, N. 111-115 zu Art. 2 MSchG ; STADELI/BRAUCHBAR
BIRKHAUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3.
Aufl. 2017, N. 221 zu Art. 2 MSchG ).

E.454

Ferner ist darauf hinzuweisen, dassim Verwaltungsverfahren zur Eintragung einer Marke
vor dem Eidgenossischen Institut fir Geistiges Eigentum (IGE) eine von den Parteien
einzuholende (kostspielige) Umfrage zum Nachweis (Glaubhaftmachen) der
Verkehrsdurchsetzung nicht nur zul&ssig ist, sondern faktisch verlangt wird (vgl.
Richtlinien in Markensachen des IGE vom 1. Mérz 2022, S. 217). Es wére nicht koharent
und weder prozessokonomisch noch kosteneffizient, demselben Beweismittel im
markenrechtlichen Zivilprozess von vornherein jeden Beweiswert abzusprechen (vgl.
KAISER/RUETSCHI, a.a.0., N. 28 zu Beweisrecht) und eine identische Umfrage erneut,
diesmal aber durch einen gerichtlich beauftragten Sachverstandigen durchfihren zu lassen.
Das Verwaltungsverfahren vor dem |GE und der markenrechtliche Zivilprozess
unterscheiden sich insowelt einzig im Beweismass, nicht aber in der Frage der
beweisrechtlichen Zul&ssigkeit privat in Auftrag gegebener demoskopischer Erhebungen
(vgl. Art. 12 VwWVG [SR 172.021] und Art. 168 Abs. 1 ZPO ) und auch nicht im Grundsatz
der freien Beweiswurdigung (vgl. Art. 19 VWV G in Verbindung mit Art. 40 BZP [SR 273]
und Art. 157 ZPO).

E. 455

Somit ist an der bisherigen Rechtsprechung festzuhalten: Eine Umfrage ( sondage ), die
beziiglich der befragten Personen und der verwendeten Methoden wissenschaftlich
konzipiert und korrekt durchgefiihrt worden ist, ist zum Beweis der markenrechtlichen
Verkehrsdurchsetzung im Zivilprozess tauglich, jaist das geeignetste Beweismittel. Dies
gilt unabhangig davon, dass es von einer Partel ins Verfahren eingefihrt wurde. Es handelt
sich um ein Dokument BGE 148 |11 409 S. 413 (ein Schriftstiick), das geeignet ist, eine
rechtserhebliche Tatsache zu beweisen, und damit um eine Urkunde im Sinne von Art. 177
ff. ZPO .

E. 456

Als Urkunde unterliegt die demoskopische Erhebung der freien Beweiswirdigung ( Art.
157 ZPO ). Dabei kann die inhaltliche Ausgestaltung der Umfrage (Studiendesign;
Methodik der Fragestellung) sowie Ablauf und Durchfihrung der Erhebung (etwa:
Auswahl der befragten Personen) im Rahmen der konkreten Beweiswirdigung in Anschlag
gebracht werden (vgl. auch Urteil 4A_265/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 8.3.2.2).

E.46.1

Es stellt sich die Frage, wie sich ein alféliger Interessenkonflikt der Verfasserin einer
demoskopischen Erhebung auf deren Bewelsmittelqualitét oder Beweiskraft auswirkt. In
casu lebt die Erstellerin der eingereichten Umfragen (Dr. A.) in einer L ebensgemeinschaft
mit einem Anwalt, der in der gleichen (grossen) Anwaltskanzlel wie die Rechtsvertreter der
Beschwerdefiihrerin as Partner tétig ist.

E.4.6.2

Nach Auffassung der Vorinstanz sind - soweit es sich bel privat in Auftrag gegebenen
Umfragen Uberhaupt um zuldssige Beweismittel handle - jedenfalls die Ausstandsgriinde zu



beachten, die fur sachverstandige Personen gelten (Art. 183 Abs. 2 in Verbindung mit Art.
47 ZPO).

E.4.6.3

Um eine sachverstandige Person im Sinne der Art. 183 ff. ZPO handelt es sich bei einer
Privatgutachterin im Allgemeinen und der Erstellerin einer demoskopischen Erhebung im
Besonderen indes gerade nicht, ist sie doch nicht vom Gericht bestellt (vgl. Art. 183 und
Art. 185 ZPO ) und im Ubrigen auch nicht gerichtlich auf ihre (Wahrheits-)Pflichten und
die Straffolgen hingewiesen worden (vgl. Art. 184 Abs. 1 und 2 ZPO). Auch im
vorliegenden Fall gilt nichts anderes. Wohl hat Dr. A. die Umfragen nach den
Feststellungen der Vorinstanz "konzipiert und ausgewertet”, was - mit der
Beschwerdegegnerin - durchaus so zu verstehen ist, dass sie "fur die Ausarbeitung der
Fragen verantwortlich war". Dies macht sie indes nicht zur sachverstandigen Person gemass
Art. 183 ff. ZPO .

E.46.4

Der Beweiswert eines als Urkunde ( Art. 177 ZPO ) zu qualifizierenden Privatgutachtens
kann im Vergleich zu einer gerichtlich eingeholten Expertise herabgesetzt sein. Dies betrifft
aber diefreie BGE 148 111 409 S. 414 Beweiswirdigung ( Art. 157 ZPO ). Zu beachten
bleibt dabei insbesondere, dass die Verfasserin einer Umfrage zur markenrechtlichen
Verkehrsdurchsetzung nicht al's Fachperson eine Einschétzung vornimmt, sondern lediglich
die ermittelten objektiven Daten reproduziert. Die Ergebnisse sind daher fir das Gericht
nachprufbar, was die aus allfélligen Interessenkonflikten resultierenden Gefahren

relativiert. Umgekehrt scheint eine enge Beziehung zwischen einer Partei und jener Person,
welche die Umfrage durchfiihrt und die demoskopische Erhebung verantwortet, in der Tat
nicht unproblematisch. Allfalligen diesbezliglichen Bedenken ist indes - nur, aber immerhin
- im Zuge der konkreten Beweiswirdigung Rechnung zu tragen; analog den Grundsétzen
zum Zeugnis, bei dem die Nahe eines Zeugen zu einer Prozesspartei oder ein eigenes
Interesse des Zeugen am Ausgang des Verfahrens Fragen der Beweiswirdigung und nicht
der Beweismittelqualitat sind (Urteil 4A_239/2019 vom 27. August 2019 E. 2.2.3). Diesist
auch die Meinung des Bundesrats, wie er sie im Rahmen des V orschlags zur " Ausdehnung”
des Urkundenbegriffs auf Privatgutachten zum Ausdruck gebracht hat (Botschaft rev. ZPO,
BBI 2020 2752 zu E- Art. 177 ZPO : "ihr Beweiswert [jener der Privatgutachten] ergibt sich
daher im konkreten Einzelfall unter Berticksichtigung aller Umsténde [z.B. Beziehungen
der Parteien zum Gutachter [...]]").

E.4.65

Die Vorinstanz hat Bundesrecht verletzt, indem sie den eingereichten demaoskopischen
Erhebungen von vornherein unter Verweis auf BGE 141 111 433 E. 2 und die
Ausstandsregeln bel gerichtlich bestellten Sachversténdigen die Beweiseignung
abgesprochen hat.
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