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Regeste

Regeste 1. Schutz der Fabrik- oder Handelsmarke, internationales Recht. a) Ein fremder
Staat kann das von der Schweiz gewéhrte Recht auf Schutz einer Marke nicht enteignen
(Erw. 1). b) Ob die schweizerischen Schutzrechte an einer Marke von einem im Ausland
Niedergel assenen auch geltend gemacht werden kdnnen, wenn er das Geschéft, fur dessen
Erzeugnisse die Marke bestimmt war, nicht oder nur teilweise erwirbt oder behélt, beurteilt
sich nach schweizerischem Recht (Erw. 3 lit. a). ¢) Art. 6 und 9 MMA bewirken nicht, dass
die schweizerischen Schutzrechte an der beim internationalen Biro hinterlegtenMarke
untergehen, wenn dem auslandischen Hinterleger die Rechte im Ursprungsland enteignet
werden (Erw. 5). d) Art. 9 MMA. Die ungerechtfertigte Ubertragung im internationalen
Register verleiht dem Eingetragenen keine Rechte an der Marke (Erw. 6). €) €) Art. 5und 9
MMA verbieten dem Verbandsland nicht, eine im internationalen Register vermerkte
ungerechtfertigte Ubertragung fir sein Gebiet al's ungliltig zu erklaren. Wieist
registermassig vorzugehen, wenn das geschieht? (Erw. 8). 2. Schutz der Fabrik- oder
Handelsmarke, schweizerisches Recht. @) Art. 11 Abs. 1 MSchG. Geht die Marke unter,
wenn dem Inhaber Teile seines Geschéftes ohne die Marke enteignet werden? (Erw. 3 lit.
b-d). b) Art. 9 Abs. 1 MSchG. Gebrauch der Marke durch einen Lizenznehmer steht dem
Gebrauch durch den Inhaber der Marke gleich. Wann ist die Unterlassung des Gebrauchs
hinreichend gerechtfertigt? (Erw. 4). .. ¢) Art. 16 MSchG, Art. 2 ZGB. Die
ungerechtfertigte Ubertragung im Register und der Gebrauch der Marke durch den
Eingetragenen verleihen diesem keine Rechte an der Marke. Handelt der Verletzte, der vom
Eingetragenen Erzeugnisse bezogen hat, rechtsmissbrauchlich, wenn er sich dem weiteren
Gebrauch der Marke durch ihn widersetzt? (Erw. 6). 3. Schutz der Firma, internationales
Recht. Art. 13 Abs. 2 des Handelsvertrages zwischen der Schweiz und der
Tschechoslowakei vom 24. November 1953 und Art. 8 PVU berechtigen den in der
Tschechoslowakel Niedergelassenen nicht, seine Firmain der Schweiz auch dann zu
gebrauchen, wenn sie vorgehende Rechte anderer verletzt (Erw. 7).

Regeste 1. Protection des marques de fabrique ou de commerce, droit international. a) Un
Etat étranger ne peut exproprier le droit a la protection d'une margue accordé par la Suisse
(consid. 1). b) C'est d'apres le droit suisse qu'il faut juger si une personne établie al'étranger
peut faire valoir les droits accordés en Suisse sur une marque méme si elle n‘acquiert ou ne
conserve qu'une partie de |'entreprise aux produits de laguelle la margque en cause était
destinée (consid. 3 litt. a). c) Les art. 6 et 9 de|I'Arrangement de Madrid concernant
I'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce n'ont pas pour effet
gue les droits conférés en Suisse sur la marque enregistrée au Bureau international
deviennent caducs lorsque les droits du déposant étranger sont expropriés dans le pays
d'origine (consid. 5). d) Art. 9 deI'Arrangement de Madrid. Lorsque I'inscription d'un
transfert dans le registre international est injustifiée, elle ne confére ala personne inscrite
aucun droit sur lamarque (consid. 6). €) Lesart. 5 et 9 de I'Arrangement de Madrid



n'interdisent pas aux pays contractants de déclarer nul pour leur territoire un transfert inscrit
inddment dans | e registre international. Quelles inscriptions doit-on opérer dans ce cas?
(consid. 8). 2. Protection des marques de fabrique ou de commerce, droit suisse. a) Art. 11
a. 1 LMF. Lamarque devient-elle caduque lorsquele titulaire se voit exproprier des parties
de son entreprise mais non sa marque? (consid. 3 litt. b ad). b) Art. 9a. 1 LMF. L'usage de
lamarque par un licencié doit étre assimilié al'usage par le titulaire lui-méme. Quand le
défaut d'usage est-il suffisamment justifié? (consid. 4). c) Art. 16 LMF et 2 CC. Un transfert
inscrit inddment dans le registre et I'usage de la marque par la personne inscrite ne donnent
acelle-ci aucun droit sur lamarque. Le 1ésé qui a acheté des produits ala personne inscrite
abuse-t-il de son droit lorsqu'il Soppose a ce qu'elle cont inue afaire usage de la marque?
(consid. 6). 3. Protection des raisons de commerce, droit international. L'art. 13 al. 2 du
traité de commerce entre la Suisse et |a Tchécoslovaquie, du 24 novembre 1953, et |'art. 8
de la Convention d'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ne donnent
pas a une personne établie en Tchécoslovaquie le droit d'employer saraison de commerce
en Suisse s ellelése ainsi des droits préférables d'autrui (consid. 7).

Regesto 1. Protezione delle marche di fabbrica o di commercio, diritto internazionale. a)
Uno Stato straniero non puo espropriareil diritto ala protezione di una marca accordato
dalla Svizzera (consid. 1). b) La questione, se una persona domiciliata all'estero possa far
valerei diritti accordati su unamarcain Svizzerapure nel caso in cui acquisti 0 conservi
soltanto una parte dell'impresa ai cui prodotti la marca era destinata, deve essere giudicata
secondo il diritto svizzero (consid. 3 lett. a). c) Dagli art. 6 e 9 dell'accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio non consegue chei
diritti conferiti in Svizzera su una marca registrata all'Ufficio internazional e diventano
caduchi quando nel paese di origine sono espropriati i diritti del deponente straniero
(consid. 5). d) Art. 9 dell'accordo di Madrid. I trasferimento ingiustificato nel registro
internazionale non conferisce all'iscritto alcun diritto sulla marca (consid. 6). €) Gli art. 5 e
9 dell'accordo di Madrid non impediscono ai paesi contraenti di dichiarare nullo per il loro
territorio un trasferimento indebitamente iscritto nel registro internazionale. Quali iscrizioni
devono essere operate in questo caso? (consid. 8). 2. Protezione delle marche di fabbricao
di commercio, diritto svizzero. a) Art. 11 lett. 1 LMF. Diventa caducala marca quando al
titolare sono espropriate parti della suaimpresa, manon lamarca? (consid. 3, lett. b-d). b)
Art. 9 cp. 1 LMF. L'uso della marca da parte di un concessionario € parificato all'uso da
parte del titolare medesimo. Quando la mancanza di uso della marca € sufficientemente
giustificata? (consid. 4). c) Art. 16 L.MF e 2 CC. Il trasferimento indebitamente iscritto nel
registro e I'uso della marca da parte della persona iscritta non conferiscono alla medesima
alcun diritto sullamarca. La persona lesa che ha comperato prodotti dalla personaiscritta
abusa del proprio diritto quando si oppone all'uso ulteriore della marca da parte del
venditore? (consid. 6). 3. Protezione delle ditte commerciali, diritto internazionale. L'art. 13
Cp. 2 del trattato di commercio trala Svizzera e la Cecoslovacchiadel 24 novembre 1953 e
I'art. 8 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta industriale non danno
diritto ad una persona domiciliatain Cecoslovacchia di adoperarein Svizzerala propria
ditta, quando quest'ultimalede diritti poziori di terzi (consid. 7).

Erwagungen
E. 1



DieKlage grindet sich auf die Auffassung der Klagerinnen, die Rechte an denin
Rechtbegehren 3 und 4 der Klage genannten Marken seien fur das Gebiet der Schweiz trotz
des Dekretes Nr. 100 des Prasidenten der Tschechoslowakel vom 24. Oktober 1945 und der
Verfligungen des tschechosl owakischen Handel sministers vom 27. Dezember 1945 und 7.
Maérz 1946 der offenen Handel sgesellschaft Koh-i-noor Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth
in Budweis, spéter Paris, verblieben und von dieser auf die Erstklagerin, die Fabrique de
Crayons Koh-i-noor L. & C. Hardtmuth S.ar.l. Gbergegangen. Die Beklagte widersetzt sich
der Klage vorab mit der Begriindung, diese Rechte standen kraft der erwahnten

tschechosl owakischen Erlasse der Beklagten zu. @) Soweit es um das Recht an der
schweizerischen Marke Nr. 108'471 geht, scheitert der Einwand der Beklagten ohne
weiteres an den Uberlegungen, aus denen in BGE 82 | 197 ff. entschieden worden it, €in
fremder Staat koénne das Recht an einer in der Schweiz hinterlegten Fabrik- oder
Handelsmarke nicht enteignen. Die Beklagte hélt diesem Entscheid lediglich entgegen, das
Bundesgericht habe Art. 6 lit. D der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des
gewerblichen Eigentums (PVU) in der Londoner Fassung von 1934 (BS 11 991)
herangezogen, wonach nationale Marken vom Tage ihrer Eintragung an als unabhangig von
der Marke im Ursprungsland gelten, dabei aber Ubersehen, dass die Tschechoslowakei die
Londoner Fassung nicht ratifiziert habe, sondern auf die Haager Fassung von 1925 (BS 11
977) verpflichtet geblieben sai, welche die erwahnte Norm nicht enthalte. Dieser Einwand
geht jedoch fehl. Der in BGE 82 | 197 ff. verdffentlichte Entscheid ist mit eingehenden
Ausfihrungen dahin begriindet worden, die tschechosl owakischen Enteignungserlasse
durften auf Vermdgen, dasin der Schweiz liege, nicht angewendet werden, dasie
auslandisches offentliches Recht BGE 83 11 312 S. 320 enthielten, zu dessen Vollziehung
die Schweiz grundsétzlich nicht Hand biete; das Recht an der schweizerischen Marke aber
sai in der Schweiz liegendes Vermogen, weil es ohne Mitwirkung der schweizerischen
Behorden nicht erneuert oder Gbertragen werden konne. Anschliessend hat das
Bundesgericht ausgefihrt, weshal b das Recht an der Marke nicht am Wohnsitz des
Berechtigten liege und auch nichts auf den Ort ankomme, wo diesem der Nutzen aus der
Marke anfalle. Sodann sagt der Entscheid, es sei denn auch herrschende Lehre und
Rechtsprechung, dass die Marke, sei sie nur national oder sei sie auch beim internationalen
Baro hinterlegt, in jedem Lande ein besonderes Recht mit eigenem Schicksal verleihe, dass
sie daher selbstandig in jedem Lande liege, in dem sie geschiitzt wird, und dass nur das
Schutzland selbst sie fir sein Gebiet enteignen konne. Nur zur Widerlegung des Einwandes,
der Schutz der Marke im Auslande sei vom Schutze im Ursprungslande abhéngig, hat das
Bundesgericht schliesslich auf Art. 6 PVU in der Londoner Fassung hingewiesen, indem es
ausfuhrte, die Abhéngigkeit erschopfe sich darin, dass kein Verbandsstaat verpflichtet sai,
die Hinterlegung von Marken zuzulassen, die nicht im Ursprungslande eingetragen sind
(Art. 61it. A), und jede der innern Gesetzgebung des Einfuhrlandes entsprechende nationale
Marke sei geméss Art. 6 lit. D vom Tage ihrer Eintragung an von der Marke im
Ursprungslande unabhéngig. Das Bundesgericht hat also keineswegs entschieden, die
Londoner Fassung der Pariser Verbandstibereinkunft stehe der Enteignung schweizerischer
Markenrechte durch den tschechosl owakischen Staat im Wege, sondern es hat in dieser
Fassung nur den Ausdruck einer allgemeinen Anschauung gesehen, wonach jede Marke in
jedem Lande ihr eigenes Schicksal hat, einer Meinung, die es bereits begriindet hatte. Es
besteht kein Anlass, davon abzuweichen. Mit oder ohne Londoner Fassung der Pariser
Verbandstibereinkunft ist die Marke vom Tage ihrer Eintragung an unabhangig von
derjenigen im Ursprungsland. Die Londoner BGE 83 Il 312 S. 321 Fassung hat nur eine



bereits bestehende, an sich schon richtige und aus der Natur des Markenrechtes
abzuleitende Schlussfolgerung noch ausdriicklich festgehalten. Schon vor der Revision von
1934 konnten die der Pariser Verbandsiibereinkunft beigetretenen Staaten frel bestimmen,
dass die Rechte an der Marke in ihrem Gebiete von den Rechten im Ursprungslande
unabhangig seien. Das ergibt sich auch aus BGE 39 |1 650 f., auf denin BGE 82 1 202
hingewiesen worden ist. Die Beklagte versucht denn auch mit keinem Worte darzutun, dass
dieim Verhdltnis zur Tschechoslowakel anwendbare Haager Fassung der Pariser

V erbandstibereinkunft zu einem anderen Schluss flihre. Schon diese Fassung sichert in Art.
2 Abs. 1 den Angehdrigen der vertragschliessenden Lander "unter Vorbehalt der Erflllung
der Formlichkeiten und Bedingungen, welche die innere Gesetzgebung den Einheimischen
auferlegt”, fur ihr gewerbliches Eigentum den gleichen Schutz zu wie den Inldndern und
bestimmt in Art. 6 unter gewissen Vorbehalten, jede im Ursprungsland regelrecht
eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke solle in allen andern Verbandsl&ndern unverandert
"zur Hinterlegung zugel assen und geschiitzt werden”. Sie geht aso nicht davon aus, der
Schutz des gewerblichen Eigentums im Ursprungslande, insbesondere die dortige
Eintragung einer Marke, habe ohne weiteres auch den Schutz in den Verbandsléndern zur
Folge, sondern sie verpflichtet diese nur, ihrerseits den Schutz zu gewahren, wenn die
"Formlichkeiten und Bedingungen” der innern Gesetzgebung erfillt werden, namentlich die
Marke im Inland hinterlegt wird. Die Vertragsstaaten haben also schon in der Haager
Fassung z.B. firr die Fragen der Gilltigkeit der Marke und ihrer Ubertragung nicht das Recht
des Ursprungslandes, sondern die eigene Rechtsordnung jedes Staates, in dem die Marke
hinterlegt wird, als massgebend erachtet. b) Die gleiche Auffassung liegt Art. 4 Abs. 1 der
Madrider Ubereinkunft betreffend die internationale Eintragung der BGE 83 11 312 S. 322
Fabrik- und Handelsmarken (MMA) zu Grunde. Dieser Artikel bestimmt sowohl in der fir
die Tschechoslowakei glltigen Haager Fassung von 1925 als auch in der Londoner Fassung
von 1934, die Marke geniesse von der im internationalen Biro vollzogenen Eintragung an
in jedem vertragschliessenden Lande den némlichen Schutz, wie wenn sie unmittelbar dort
eingetragen worden wére. Die Eintragung beim internationalen Buro schafft nicht ein
Markenrecht eigener Art, eine einheitliche, tbernationale Marke, sondern dient lediglich
der Vereinfachung des Verfahrens. Statt dass der Berechtigte in jedem Staate um
Eintragung nachzusuchen hat, kann er durch Vermittlung der Behtrde des Ursprungslandes
die Eintragung beim internationalen Biro verlangen. Damit ist das beanspruchte Recht
nicht ohne weiteresin jedem Verbandslande geschiitzt. Das internationale Biro hat die
Eintragung den Behdrden der vertragschliessenden Lénder mitzuteilen ( Art. 3MMA ,
Haager und Londoner Fassung), und jedes Land kann erkl&ren, dass es die Marke auf
seinem Gebiete nicht schitze (Art. 5 Abs. 1 MMA |, Haager und Londoner Fassung).
Freilich darf es diesen Schutz nur aus Griinden verweigern, aus denen es auf Grund der
Pariser Verbandsiibereinkunft eine unmittel bare national e Eintragung ablehnen dirfte. Aber
gerade in dieser Bestimmung ( Art. 5 Abs. 1 MMA ) kommt zum Ausdruck, dassdie
Madrider Ubereinkunft die Schutzpflicht nicht erweitert, sondern lediglich das
Eintragungsverfahren vereinfacht. Der Schutz im einzelnen Lande hangt wie nach der
Pariser Ubereinkunft von der Stellungnahme des einzelnen Landes ab, und es gibt so viele
Markenrechte, als Verbandslénder bestehen, die den Schutz der international eingetragenen
Marke nicht verweigern. Dass die Madrider Ubereinkunft gelegentlich von einer
"internationalen Marke" (marque internationale) spricht (Art. Ster Abs. 2, Art. 8bis[in der
Haager Fassung nur im franzdsischen Originaltext], Art. 5 Abs. 6 [Londoner Fassung])
andert nichts. Das ist lediglich eine Abkurzung fur den anderwaérts verwendeten BGE 83 11



312 S. 323 Begriff der "international eingetragenen Marke" (marque qui a été I'objet d'un
enregistrement international) oder der "im internationalen Register eingetragenen Marke"
(marque inscrite dans le registre international) ( Art. 4 Abs. 2, 9bis MMA ). Es kommt auch
nichts darauf an, dass Ungultigerklarungen, L 6schungen, Verzichtsleistungen,
Ubertragungen und andere an der Markeneintragung vorgenommene Anderungen dem
internationalen Buro durch die Behorde des Ursprungslandes angezeigt werden ( Art. 9
MMA ). Dieses Vorgehen dient lediglich der Vereinfachung des Verfahrens, wie jadas
internationale Biro auch schon bei der Hinterlegung der Marke durch Vermittlung der
Behorde des Ursprungslandes angegangen wird ( Art. 1 MMA ). Dass das Recht an der
international eingetragenen Marke ein einheitliches Recht sei, dasim Ursprungslande liege,
kann daraus nicht geschlossen werden. Das ergibt sich auch nicht aus Art. 6 MMA , wonach
der durch die Eintragung beim internationalen Buro erwirkte Schutz dahinféllt, wenn die
Marke im Ursprungslande nicht mehr geschiitzt ist. Damit zieht die Madrider Ubereinkunft
lediglich die Folgerung aus dem auch in der Pariser Ubereinkunft anerkannten Grundsatz,
dass die Verbands ander nur Marken schiitzen missen, die im Ursprungsland "regelrecht
eingetragen” sind ( Art. 6 Abs. 1 PVU Haager Fassung, Art. 6 lit. A PVU Londoner
Fassung). Die Verbandslander brauchen nicht zu schiitzen, was im Ursprungslande nicht
oder nicht mehr geschiitzt ist. Diese Abhangigkeit vom Markenschutz des Ursprungslandes
steht der Auffassung nicht im Wege, dass der Schutz, den die Marke in jedem anderen
Verbandsland geniesst, ein selbstandiges, in jedem Lande liegendes Recht ist, das vom
Ursprungslande nicht enteignet werden kann, wenn das andere Land dazu nicht Hand bietet.
Fir Marken, die beim internationalen Biro eingetragen sind, gilt das so gut wie fur Marken,
dieim nationalen Register stehen. Nichts hindert anderseits ein Land, auf Grund BGE 83 11
312 S. 324 seiner Gesetze eine national oder international eingetragene Marke auch dann
noch zu schiitzen, wenn sie im Ursprungsland nicht mehr geschiitzt ist; die Ubereinkiinfte
von Paris und Madrid bestimmen nur, welche Mindestverpflichtungen die Verbandslander
haben; sie wollen das Recht an der Marke nicht zu einem Ubernational en ausgestalten und
ins Ursprungsland verlegen. Endlich vermag die Beklagte ihre Auffassung, wonach eine
international eingetragene Marke im Ursprungslande liege und von diesem mit Wirkung fur
alle Verbandslander enteignet werden kdnne, auch nicht mit der Bemerkung zu stiitzen, mit
Bezug auf diese Marken sei "Uberdies am Erfordernis der Bindung der Marke an den
Gewerbebetrieb des Berechtigten festzuhalten”. Weder die Pariser noch die Madrider

V erbandsiibereinkunft enthélt eine Bestimmung, die eine Marke, sei sie auch im
Internationalen Register eingetragen, an den Gewerbebetrieb binden wirde. Wo eine solche
Bindung besteht, beruht sie auf den Gesetzen des einzelnen Landes. Nach schweizerischem
Recht bedeutet sie lediglich, dass die Marke nur mit dem Geschéfte Ubertragen werden
kann, dessen Erzeugnisse sie zur Unterscheidung dient ( Art. 11 Abs. 1 MSchG ), nicht
auch, dass die Ubertragung (Enteignung) des Geschéftes oder gewisser Teile davon
notwendigerweise den Ubergang der Marke zur Folge habe oder die Befugnis zur
Enteignung des Geschéftes das Recht zur Enteignung der Marke in sich schliesse ( BGE 82
| 202 ). Ein international eingetragenes Zeichen steht in dieser Beziehung nicht anders da
alseine Marke, dieihren Schutz in der Schweiz durch Hinterlegung beim Eidgenéssischen
Amt fur geistiges Eigentum erlangt hat. Die Rechte an den im Klagebegehren 3
aufgezahlten, beim internationalen Biro eingetragenen Marken konnten daher der
Budweiser offenen Handel sgesellschaft durch die tschechosl owakischen
Enteignungserlasse fur das Gebiet der Schweiz so wenig entzogen werden wie die
schweizerische Marke Nr. 108'471. BGE 83 11 312 S. 325



E.2

Das Handel sgericht kommt auf Grund des tschechosl owakischen bzw. franzésischen Rechts
zum Schluss, dass die offene Handel sgesel I schaft in Budweis am 3. April 1950 noch
bestand, dass sie rechtlich in der Lage war, an diesem Tage den Sitz nach Paris zu verlegen,
und es tatsachlich tat und dass die Gesellschafter sie gleichzeitig in eine dem franzosischen
Recht unterstehende Gesellschaft mit beschréankter Haftung umwandelten. Zudem erklart
das Handel sgericht, wiederum in Anwendung aus andischen Rechts, dass selbst dann, wenn
die offene Handel sgesell schaft vor 1950 untergegangen wére und daher ihren Sitz nicht
hétte verlegen und sich nicht hétte umwandeln kénnen, die ausserhalb der
Tschechoslowakei liegenden Vermogenswerte, darunter die streitigen Markenrechte, der
Erstklagerin zusténden, da sie nach dem Willen der Gesellschafter als Vermégen zu gelten
hétten, das bel der Griindung der Gesellschaft mit beschrankter Haftung in diese
eingebracht wurde. Die Beklagte macht mit Recht nicht geltend, dass diese Fragen nach
schwei zerischem Recht hétten entschieden werden miissen. Die Anwendung ausléndischen
Rechts aber ist vom Bundesgericht nicht zu Uberprifen (Art. 43 Abs. 1, 55 Abs. 1 lit. c OG).
Somit steht verbindlich fest, dass die Erstklégerin die Tragerin der streitigen Markenrechte
ist, mdge sie mit der friheren offenen Handel sgesell schaft identisch sein oder moge sie die
Stellung einer Rechtsnachfolgerin haben. Die Beklagte hdlt denn auch ihren im kantonalen
Verfahren erhobenen Einwand, die offene Handel sgesellschaft sei infolge der

tschechosl owakischen Enteignungserl asse untergegangen und die Gesellschafter hétten
daher nicht ihren Sitz verlegen und sie umwandeln kdnnen, nicht mehr aufrecht.

E.3

Die Beklagte macht geltend, die Marken sténden der Erstklégerin nicht zu, weil ihr das
Unternehmen, dessen Erzeugnisse sie zu kennzeichnen hétten, nicht gehore. a) Zu Unrecht
will sie diese Frage nach tschechoslowakischem BGE 83 |1 312 S. 326 Rechte entschieden
wissen, im Gegensatz zum Handel sgericht, das schweizerisches Recht angewendet hat. Der
Hinweis auf MATTER, Kommentar zum MSchG Art. 11 Bem. |1 2, wonach bei Zeichen
auslandischer Inhaber das dortige Recht entscheide, ob das Rechtssubjekt gewechselt habe,
hilft nicht. Dabei ist unerheblich, ob man annimmt, die Erstklagerin sei identisch mit der
fruheren offenen Handel sgesellschaft, oder ob man sie als deren Rechtsnachfolgerin
betrachtet. Im einen wie im anderen Falle kann die Schweiz nur nach ihrer eigenen
Rechtsordnung bestimmen, ob die Marke auch in der Hand eines Subjektes zu schiitzen s,
dem das Unternehmen nicht oder nicht in vollem Umfange gehort. Das ist nicht eine Frage
der Rechtsnachfolge, sondern der Voraussetzungen des Markenschutzes. b) Nach

schwei zerischem Recht kann eine Marke nur mit dem Geschéft Ubertragen werden, dessen
Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient ( Art. 11 Abs. 1 Satz 1 MSchG ). Aus dieser
Bestimmung folgt, dass die Marke untergeht, wenn ihr Inhaber das Geschéft veréussert,
ohne sie dessen Erwerber zu Ubertragen, oder wenn ihm das Geschéft ohne die Marke
enteignet wird. Zum Fortbestand der Marke ist jedoch nicht nétig, dassihr Erwerber das
Geschéft in seinem ganzen Umfange miterwerbe, bezw. dass der Inhaber der Marke esin
seinem ganzen Umfange behalte. Das Bundesgericht hat bereits entschieden, jedenfallsin
Féllen der Ubertragung der Marke an eine mit dem V erdusserer wirtschaftlich eng
verbundene Firma gentige es, wenn der Verausserer dem Erwerber die Unterlagen
mitUbertrage, deren er bedarf, um ein Erzeugnis mit jenen Eigenschaften herzustellen oder
herstellen zu lassen, die der Marke ihren Ruf verschafft haben (BGE 751 348).
Entsprechendes muss gelten, wenn der Inhaber der Marke Telle seines Geschéftes



verdussert oder ihm solche entzogen werden. Behdlt er die Unterlagen, um trotzdem seinen
Erzeugnissen weiterhin die wesentlichen Eigenschaften zu verleihen, die sie bisher hatten,
so bleibt ihm die Marke BGE 83 |1 312 S. 327 erhalten. Immerhin darf der Gebrauch der
Marke durch den, der das Geschéft des bisherigen Inhabers nicht in vollem Umfange
miterwirbt, bzw. durch den bisherigen Inhaber, wenn er Teile seines Geschaftes veraussert
oder verliert, nicht eine Tauschung des Publikums erméglichen. Denn diese Einschrankung
macht das Gesetz auch in anderen Féllen, in denen es die teilweise Ubertragung des
Geschéftes al's Voraussetzung der Ubertragung der Marke genligen l&sst ( Art. 11 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 MSchG ). c) Die Tatsache, dass der offenen Handel sgesell schaft durch
Verstaatlichung ihrer in der Tschechoslowakei liegenden Vermogenswerte wesentliche
Teileihres Unternehmens verloren gegangen sind, hatte demnach nicht ohne weiteres den
Untergang ihrer Marken im Gebiete der Schweiz zur Folge. Die Erstkl&gerin verfiigt tber
das gesamte ausserhalb der Tschechoslowakei liegende Vermogen des Unternehmens und
nimmt auch in den Beziehungen zu den dem Koh-i-noor-Konzern angehdrenden Firmen
und Betrieben die Stellung der ehemal s in Budweis niedergel assenen Gesellschaft ein. Dazu
kommt, dass sie nach der verbindlichen Feststellung des Handel sgerichts Gber die Rezepte
und Mischbiicher verfugt und das Geheimverfahren zur Herstellung der Bleistiftminen
kennt, dass sie sich ferner aus den gleichen Gesellschaftern zusammensetzt, die den
Budweiser Betrieb besessen haben, und dass eine grdssere Zahl von Direktoren und
leitenden technischen Angestellten aus diesem Betrieb zu ihr Ubergetreten sind. Sie verfugt
damit Uber die ndtigen Unterlagen, um ihren Erzeugnissen die wesentlichen Eigenschaften
zu geben, die sie schon vor der Enteignung der Budweiser Fabrik hatten und die den Ruf
ihrer Marken begriindeten. Diese Unterlagen bestehen nicht lediglich in einem "distribution
good will", wie die Beklagte geltend macht. Namentlich der Besitz der Rezepte und
Mischbuicher, die weiterhin von fachkundigen leitenden Personen des friheren
Unternehmens angewendet werden, erlaubt der Erstkl&gerin, die Erzeugnisse in der alten
Qualitdt herzustellen. Dabei ist unerheblich, BGE 83 11 312 S. 328 ob sie auch
Eigentiimerin der Originalrezepte ist, oder ob diese, wie die Beklagte behauptet, einer in
England |ebenden Gesellschafterin gehdren und der Erstklagerin lediglich zur Verfligung
gestellt werden. Nicht auf das Eigentum am Papier kommt es an, sondern auf die
Kenntnisse, die es vermittelt. Bedeutungslos ist auch, dass nach der Behauptung der
Beklagten die Rezepte und Mischbiicher nur die Herstellung von Bleistiftminen betreffen,
wahrend einige der im Streite liegenden Marken fir Buroartikel aller Art hinterlegt worden
sind. DaBleistifte BUroartikel sind, gentigt der Besitz der Unterlagen zur Herstellung von
Bleistiften, um den Untergang auch jener Marken zu verhiten, die ausserdem fir andere
Buroartikel verwendet werden kénnen. Fir Erzeugnisse, die sich ohne Rezepte und
Mischbiicher anfertigen lassen, kann tbrigens auf den Besitz von solchen zum vornherein
nichts ankommen,; der Fortbestand des Markenschutzes ist insoweit schon gerechtfertigt,
weil die Erstklagerin mit Hilfe der Kenntnisse, die ihr die Gesellschafter, Direktoren und
leitenden technischen Angestellten vermitteln, die Artikel auch ausserhalb der
Tschechoslowakel mit den bisherigen wesentlichen Eigenschaften herstellen kann. Es
kommt auch nichts darauf an, dass die offene Handel sgesellschaft zur Zeit der Enteignung
des Budweiser Betriebes in Frankreich keine Fabrik besass. Endlich kann dahingestel It
bleiben, ob die im Jahre 1950 in Attnang-Puchheim er6ffnete Minenfabrik der
Zweitklagerin gehdrt oder, wie die Beklagte behauptet, Eigentum einer Firma Koh-i-noor
Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth G.m.b.H. mit Sitz in Attnang-Puchheim ist. Im einen wie
im anderen Falle sind die Kl&gerinnen in der Lage, aus den Minen, die nach ihren



Weisungen in dieser Fabrik hergestellt werden, Bleistifte mit jenen Eigenschaften
anzufertigen, die den Ruf der streitigen Marken begriindet haben. Was Uber die den
Kl&gerinnen verbliebenen bzw. auf sie Uibergegangenen Teile des Gesamtunternehmens
festgestellt ist, geniigt den Anforderungen, die Art. 11 Abs. 1 MSchG BGE 83 11 312 S. 329
fr die Fortdauer des Markenschutzes stellt. Daher ertibrigen sich Augenschein und
Begutachtung, wie die Beklagte sie vor Handel sgericht beantragt hat und auch heute noch
flr nGtig hélt. Insbesondere hangt nichts von der Grdsse und L eistungsfahigkeit des auf die
Beklagte Ubergegangenen Betriebes ab. Nicht auf das, was der Erstklagerin entzogen
worden, sondern nur auf das, was ihr und den Firmen des Konzerns verblieben oder auf sie
Ubergegangen ist, kommt es an. Um Umfang und Bedeutung dieser Vermdgensteile
festzustellen, brauchte das Handel sgericht nicht von Bundesrechts wegen Augenscheine
vorzunehmen und Sachverstandige zu befragen. d) Die Beklagte macht geltend, das
Publikum wirde getduscht, wenn die Klagerinnen die streitigen Warenzeichen gebrauchen
durften, denn der schweizerische Kaufer stelle sich unwillkirlich vor, die Marke
Koh-i-noor kennzeichne das Erzeugnis eines verstaatlichten tschechosl owakischen
Unternehmens. Damit unterschiebt die Beklagte dem Kaufer eine Vorstellung, die der
Rechtslage widerspricht. Da der tschechoslowakische Staat die streitigen Markenrechte fur
das Gebiet der Schweiz nicht enteignen konnte, wird der Kéufer sich nicht vorstellen, die
auf dem schwel zerischen Markt angebotenen Erzeugnisse, die diese Marken tragen,
stammten dennoch weiterhin aus der Tschechoslowakei. Die Marken enthalten keinerlei
Hinweise oder Andeutungen geographischer Natur, welche die Gedanken des L esers oder
Betrachters auf das Gebiet dieses Staates zu lenken vermochten; insbesondere tut das auch
die aus dem Indischen stammende Bezeichnung Koh-i-noor (Berg des Lichtes) nicht, die
dem Namen eines britischen Kronjuwels entspricht. Der schweizerische Kaufer wird
gegenteils denken, die mit den streitigen Marken versehenen Erzeugnisse wirden nach
Uberlieferten Rezepten und Methoden weiterhin in den Betrieben des Koh-i-noor-Konzerns
in Westeuropa hergestellt, wo der Konzern schon friher Fuss gefasst hatte. Von einer
Tauschung des Publikums BGE 83 11 312 S. 330 durch Weiterverwendung der Marken
seitens der Klagerinnen kann daher keine Rede sein. Getauscht wird das Publikum
vielmehr, wenn die Beklagte ihre Erzeugnisse in der Schweiz unter Marken absetzt, dieihr
fur dieses Gebiet nicht zustehen.

E.4

Die Beklagte beruft sich auf Art. 9 Abs. 1 MSchG , wonach das Gericht auf Klage einer
interessierten Partel die Léschung der Marke anordnen kann, wenn der Inhaber sie wahrend
drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht hat, ohne die Unterlassung hinreichend
rechtfertigen zu konnen. Sie wirft den Kl&gerinnen vor, sie hétten die streitigen Marken
ungerechtfertigterwel se wahrend mehr als funf Jahren nicht gebraucht. Dass die in Budweis
niedergel assene offene Handel sgesellschaft bis zur Verstaatlichung ihres dortigen Betriebes
die Marken noch selber gebrauchte, ist unbestritten. Sodann steht fest, dass die
Zweitklagerin am 14. Juni 1948 Waren in die Schweiz lieferte, die mit den Marken
versehen waren. Unerheblich ist, dass diese Erzeugnisse von ihr nicht selber angefertigt
worden waren, sondern aus aten Bestdnden der Budweiser Gesellschaft stammten; in der
Einfuhr in die Schweiz lag nichtsdestoweniger ein Gebrauch der Marken. Er erfolgte auf
Grund einer Lizenz, welche die in Budweis niedergel assene offene Handel sgesell schaft der
Zweitklagerin erteilt hatte. Da diese mit jener wirtschaftlich eng verbunden war, stand der
Lizenz rechtlich nichtsim Wege und muss der Gebrauch durch die Lizenznehmerin als
Gebrauch durch die Inhaberin der Marken gelten ( BGE 61 11 59 ff.). Der Gebrauch vom 14.



Juni 1948 durch die Zweitkl&gerin kommt somit auch der Erstklagerin zugute, die entweder
mit der damaligen Inhaberin der Marken identisch oder ihre Rechtsnachfolgerin ist. Auf
Art. 6bis MSchG , den das Handel sgericht herbeigezogen hat, dessen Voraussetzungen die
Beklagte jedoch bestreitet, kommt dabel nichts an. Des weitern hat die Zweitkl&gerin
nachgewiesen, dass sie nach Aufnahme ihrer eigenen Fabrikation am 15. Mérz 1951
weiterhin BGE 83 11 312 S. 331 Erzeugnisse mit den streitigen Marken nach der Schweiz
verkauft hat. Sie hatte die Marken damals noch nicht selber hinterlegt, sondern gebrauchte
sie mit Einwilligung der Erstkl&gerin, der die entsprechenden Rechte fir das Gebiet der
Schweiz damal's zustanden. Auch dieser Gebrauch hat daher die gleiche Bedeutung, wie
wenn ihn die Erstklagerin selber vorgenommen hétte. Im Jahre 1952 sodann nahm die
Erstkl&gerin selber die Lieferungen nach der Schweiz auf. Die dreijahrige Frist des Art. 9
Abs. 1 MSchG ist somit wiederholt rechtzeitig unterbrochen worden. Selbst wenn der
Gebrauch wahrend mehr als drei Jahren unterblieben wére, konnten Ubrigens der
Erstklagerin die Markenrechte auf Grund dieser Bestimmung nicht abgesprochen werden.
Die Unterlassung wére durch die Schwierigkeiten, die der Erstklagerin infolge der
Enteignung des Budwei ser Betriebes erwachsen sind, hinreichend gerechtfertigt. Ja es
verstosst geradezu gegen Treu und Glauben, dass die Beklagte als Bestandteil des
tschechosl owakischen Staates, der diese Schwierigkeiten herbeigeflhrt hat, aus dem
voriibergehenden Nichtgebrauch der Marken Rechte abzuleiten versucht.

E.5

Die Beklagte leitet den Hinfall der beim internationalen Buro hinterlegten Marken der
Erstkl&gerin auch aus Art. 6 und 9 MMA ab. Sie macht geltend, aus der letzten Bestimmung
ergebe sich, dass Ubertragungen sich nach dem Rechte des Ursprungslandes richteten,
weshalb nur die im Ursprungsland eingetragene Firma internationale Markenrechte geltend
machen konne. Da der Erstklagerin somit die Markenrechte in der Tschechoslowakei nicht
mehr zustanden, kdnne sie gemass Art. 6 MMA auch den durch Eintragung beim
internationalen Biiro bewirkten Schutz nicht mehr beanspruchen. Diesen Uberlegungen
folgen, hiesse, den tschechosl owakischen Enteignungserlassen Wirkungen auch fir das
Gebiet der Schweiz zuerkennen. Dasist, wie bereits ausgefihrt, nicht zulassig. Vom
Standpunkt der Schweiz aus BGE 83 11 312 S. 332 ist die Enteignung der

tschechosl owakischen Rechte ein untauglicher Versuch, der Inhaberin der Marke auch die
Rechte zu entziehen, die sie in der Schweiz geniesst. Folglich kann nicht der Hinfall dieser
Rechte dennoch als Folge der Art. 6 und 9 MMA anerkannt werden. Indem der

tschechosl owakische Staat fir sein Gebiet die Beklagte in die Markenrechte der offenen
Handel sgesellschaft einsetzte, nahm er der Tschechoslowakel im Verhdltnis zur Schweiz
die Stellung des Ursprungslandes weg. Fur die schweizerischen Behdrden musste es fortan
belanglos sein, welchen Weg die tschechosl owakischen Rechte gingen, da sie nicht mehr
jener Personengemeinschaft gehoren, die nach schweizerischer Auffassung im Gebiete der
Schweiz berechtigt ist. Nachdem inzwischen die Berechtigte ihren Sitz nach Frankreich
verlegt und sich in die daselbst niedergel assene Erstklgerin umgewandelt hat, kommt
hochstens noch Frankreich as Ursprungsland in Frage.

E.6

Die Beklagte schreibt der Enteignung der tschechosl owakischen Markenrechte
"Reflexwirkungen" auf das Ausland zu, indem sie geltend macht, nach internationalem
Privatrecht misse sie auch ausserhalb der Tschechoslowakei als Inhaberin der
tschechosl owakischen Marken anerkannt werden und sei sie daher allein berechtigt



gewesen, die Marken beim internationalen Buro und beim Eidgentssischen Amt fur
geistiges Eigentum zu hinterlegen ( Art. 6 PVU , Art. 7 Ziff. 2 und 3 MSchG ). Ferner
bringt sie vor, sie habe die Marken nach der Ubernahme des Budweiser Betriebes von
Anfang an in der Schweiz auch tatsachlich gebraucht, indem sie Erzeugnisse, die sie trugen,
hierher geliefert habe, wahrend anderseits die Klagerinnen binnen der fiinfjahrigen
Sperrfrist des Art. 10 MSchG , die am 27. Oktober 1945, dem Tage der Enteignung, zu
laufen begonnen habe, den schweizerischen Markt nie mit eigenen Erzeugnissen beliefert
hétten. Die Beklagte leitet daraus ab, sie habe die Rechte an den streitigen Marken in der
Schweiz originér erworben. Die Frage des origindren Erwerbs wirde sich indessen BGE 83
1312 S. 333 nur stellen, wenn die Erstklégerin ihre Rechte an den streitigen Marken in der
Schweiz verloren hétte. Da das, wie ausgefuhrt worden ist, nicht zutrifft, war in der
Schweiz kein Raum fir den Erwerb von Rechten seitens der Beklagten. Die Eintragung
(Uberschreibung) der Marken beim internationalen Biiro auf den Namen der Beklagten war
ungerechtfertigt, weil die Rechte nach schweizerischer Auffassung der offenen

Handel sgeselIschaft gehorten und heute der Erstklagerin zustehen. Fur das Gebiet der
Schweiz hat sie daher keine Wirkung. Auch die schweizerische Marke Nr. 108'471 ist zu
Unrecht auf die Beklagte Gibergeschrieben worden, weshalb diese aus dem Eintrag keine
Rechte abzuleiten vermag. Rechtswidrig handelte die Beklagte auch, indem siedie
streitigen Marken in der Schweiz fur ihre Erzeugnisse gebrauchte. Der tatsachliche
Gebrauch konnte ihr daher ebenfalls keine Rechte verschaffen. An dieser Rechtslage andern
auch die Behauptungen nichts, die Klagerinnen und die dem Konzern angehdrenden Firmen
in England und Amerika hétten den Bestand der Beklagten immer anerkannt und zum Teil
selber von ihr Ware bezogen, die Firmain Bloomsbury habe im Jahre 1947 zugegeben, fir
den Bezug von Minen auf die Beklagte angewiesen zu sein, und im gleichen Jahre der
Papyria A. G. in Zurich empfohlen, sich von der Beklagten beliefern zu lassen; die Firmain
New Y ork habe anfangs 1946 von der Beklagten Offerten verlangt und in den Jahren 1947
und 1949 bei ihr Bestellungen gemacht und die vor dem Kriege gegriindete
Auffanggesellschaft Koh-i-noor Anova A. G. in Zirich habe den schweizerischen Markt
der Beklagten zugeteilt. Alle diese Vorgange erklaren sich zwangslos aus den tatsachlichen
Verhdltnissen, die durch die Enteignung des Budweiser Betriebes und die Schwierigkeit der
Grundung neuer Fabrikationsstétten des Konzerns entstanden waren. Ein Verzicht auf die
ausserhalb der Tschechoslowakel liegenden Markenrechte lag darin nicht, noch hat die
Auffassung der Beklagten stand, die Kl&gerinnen BGE 83 |1 312 S. 334 verletzten Treu und
Glauben, indem sie sich nun auf diese Rechte beriefen. Die Beklagte entstellt die
Verhdltnisse, wenn sie vorbringt, die "andauernde Weltgeltung” der Marken sei ihr und nur
ihr zu verdanken. Die rechtswidrige Verwendung der Marken durch die Beklagte in
Verbindung mit Erzeugnissen, fir die sie in der Schweiz nicht gebraucht werden durften,
war nicht geeignet, hier den alten Ruf der Marken zu férdern; das Verhalten der Beklagten
konnte ihn nur beeintréchtigen. Die Kl&gerinnen haben ein wohlbegriindetes und
schitzenswertes Interesse, diesem Zustande ein Ende zu setzen. Indem sie das tun,
missbrauchen sie das Recht nicht.

E.7

Die Beklagte widersetzt sich mit der Berufung auch dem Verbot, in ihren geschéftlichen
Beziehungen mit der Schweiz als Firmenname, auf Drucksachen, Reklamen oder sonstwie
im geschéftlichen Verkehr die Bezeichnungen "Koh-i-noor" oder "L. & C. Hardtmuth" zu
benttzen. Sie leitet das Recht, ihren Namen im Verkehr mit der Schweiz unveréndert zu
gebrauchen, daraus ab, dass die von der Tschechoslowakel durchgefiihrte Verstaatlichung



sich auch auf diesen N amen erstrecke, die Gltigkeit der Firmasich nach der am Sitze ihres
Trégers geltenden Rechtsordnung beurteile und die Schweiz geméss Art. 13 des mit der
Tschechoslowakei abgeschlossenen Handel svertrages vom 24. November 1953 die
Beklagte anzuerkennen und auf Grund des Art. 8 PV U ihren Namen zu schiitzen habe.
Diese Auffassung halt nicht stand. Die Beklagte wird von der Schweiz, wiein Art. 13 Abs.
2 des erwahnten Handel svertrages vereinbart, al's juristische Person auch auf
schweizerischem Gebiete durchaus anerkannt. Unter welchem Namen sie hier auftreten
darf, sagt diese Bestimmung jedoch nicht. Insbesondere l&sst sich dieser Norm nicht
entnehmen, dass die juristischen Personen des tschechosl owakischen Rechts, was den
Gebrauch der Firma betrifft, sich den schweizerischen Gesetzen im Gebiete der Schweiz
nicht zu flgen haben, wie dasauch alle BGE 83 11 312 S. 335 in der Schweiz

niedergel assenen Firmen tun missen. Anspruch auf eine Sonderbehandlung kann die
Beklagte in dieser Beziehung auch nicht aus Art. 8 PVU ableiten. Auf Grund dieser Norm
wird der Handelsname in der Schweiz geschiitzt, aber der Schutz geht nicht welter als fur
natirliche oder juristische Personen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Ob die Gultigkeit
der Firma sich nach der am Sitze geltenden Rechtsordnung beurteilt - wasin dem in BGE
79 11 90 veroffentlichten Urteil, auf das die Beklagte sich beruft, keineswegs gesagt worden
ist - spielt keine Rolle. Auch eine nach dem Recht des Sitzstaates guiltige Firma verleiht
ihrem Inhaber nicht die Befugnis, sich ihrer in der Schweiz selbst dann zu bedienen, wenn
sie hier vorgehende Rechte anderer Personen verletzt. Mit den schweizerischen Gesetzen
nicht vertragliche Befugnisse konnte die Tschechoslowakel der Beklagten fur das Gebiet
der Schweiz auch nicht auf dem Wege der Enteignung des von der offenen

Handel sgeselIschaft benttzten Namens verlethen. Das widerspréche dem bereits ndher
begrindeten Satze, das die tschechosl owakischen Enteignungserlasse al's offentliches Recht
in der Schweiz nicht vollzogen werden und der offenen Handel sgesellschaft keine hier
geschitzten und mithin hier liegenden Rechte entziehen konnten. Darf die Beklagte somit
im Gebiete der Schweiz durch Gebrauch der Firma oder sonstwie die vorgehenden Rechte
anderer nicht verletzen, wie auch eine in der Schweiz niedergel assene juristische Person es
nicht tun darf, so hat das Handel sgericht das Klagebegehren 2 mit Recht geschiitzt. Die
Bezeichnungen "Koh-i-noor" und "L. & C. Hardtmuth" in der Firma der Beklagten, in ihrer
Reklame usw. verletzen die Rechte, welche die offene Handel sgesellschaft und somit auch
die Erstkl&gerin an verschiedenen beim internationalen Biro hinterlegten Marken und an
der schweizerischen Marke Nr. 108'471 erlangt hat, noch ehe die Beklagte gegrindet
worden und in der Schweiz aufgetreten ist. Es gibt zu Tauschungen BGE 83 11 312 S. 336
Anlass, verstosst gegen die Grundsétze von Treu und Glauben und stellt folglich unlauteren
Wettbewerb dar ( Art. 1 UWG ), wenn die Beklagte in der Schweiz eine Firma oder
sonstige Ausdriicke verwendet, welche die der Erstklagerin als Marken zustehenden

Bezei chnungen enthalten.

E.8

Dem Hauptantrag des Rechtsbegehrens 3 folgend, hat das Handel sgericht die Erstklagerin
ermachtigt, im Sinne einer Ubertragung der im internationalen Register eingetragenen
Marken entsprechende Neueintragungen im schwei zerischen Markenregister auf ihren
Namen vorzunehmen und gleichzeitig die internationalen Marken fir das Gebiet der
Schweiz |6schen zu lassen. Die Beklagte halt dieses VVorgehen "in registertechnischer
Hinsicht" fur bedenklich. Sie macht geltend, Art. 5 MMA in der Haager Fassung sehe die
Ungultigerklérung tberhaupt nicht vor und gemass Art. 9 MMA seien nur Erklarungen
verbindlich, die durch die Behorden des Ursprungslandes mitgeteilt werden. Sei das



Markenrecht der Klagerinnen mit der Verstaatlichung des Budweiser Betriebes oder
spatestens mit der Ubertragung der Marken auf die Beklagte am 10. Februar 1947
erloschen, so sei es nicht mehr maoglich, die internationalen Marken auf eine der
Kl&gerinnen zurlickzutibertragen. Die Beklagte irrt sich. Die Markenrechte der Erstkl&gerin
sind mit der Verstaatlichung des Budweiser Betriebes nicht untergegangen. Die
registermassige Ubertragung auf die Beklagte vom 10. Februar 1947 sodann hat nicht
positive Rechtskraft. Nichts hindert die schweizerischen Behorden, ihr fur das Gebiet der
Schweiz jede Wirkung abzusprechen und weiterhin die Erstkl&gerin a's Berechtigte zu
betrachten. Zu Unrecht stiitzt die Beklagte ihre gegenteilige Auffassung auf Art. 5 MMA .
Diese Bestimmung sieht vor, dass die Behdrden eines Verbandslandes einer beim
internationalen Biro eingetragenen Marke den Schutz verweigern kénnen, nachdem ihnen
die Eintragung mitgeteilt worden ist, und es ordnet das Verfahren, BGE 83 11 312 S. 337
das sie dabei zu beachten haben; insbesondere sieht es vor, dass sie dem internationalen
Biro die Schutzverweigerung vor Ablauf eines Jahres seit der Eintragung mitzuteilen
haben. Damit ist nicht gesagt, dass einer Eintragung, die sich nachtraglich als
ungerechtfertigt erweist, im einzelnen Verbandsland nicht jede Wirkung abgesprochen
werden dirfe, insbesondere einer vom Standpunkt des L andesrechts aus zu Unrecht
erfolgten Ubertragung. Eintragungen im internationalen Register verleihen im Gebiet des
einzelnen Landes keine weitergehenden Rechte, als wenn sie im nationalen Register
sténden. Das ergibt sich aus Art. 4 MMA , der schon in der Haager Fassung bestimmt, dass
die Marke von der im internationalen Biro vollzogenen Eintragung an in jedem
Verbandsland den namlichen - aso auch keinen weitergehenden - Schutz geniesst, wie
wenn sie unmittelbar dort eingetragen worden wére. In Art. 5 Abs. 6 der Londoner Fassung
wurde denn auch gesagt, eine internationale Marke dirfe erst dann durch die zustandigen
Behorden als ungultig erklart werden, wenn dem Inhaber Gelegenheit gegeben worden ist,
seine Rechte rechtzeitig geltend zu machen. Wéare man davon ausgegangen, die
Ungultigerkl&rung sei schon nach den friiheren Fassungen des Abkommens Gberhaupt
unzul&ssig, so hétte man nicht in die Londoner Fassung diese einschrankende Bestimmung
aufgenommen. Auch Art. 9 MMA verbietet dem einzelnen Verbandsland nicht, eine
Eintragung fur sein Gebiet als ungltig zu erkléaren. Er bestimmt nur, dass die Behorde des
Ursprungslandes dem internationalen Biro die Ungltigerklarungen, Ldschungen,
Verzichtleistungen, Ubertragungen und andern Anderungen mitzuteilen und dass das
internationale Buro sie zu registrieren und den Behérden der anderen Verbandslander
anzuzeigen hat. Das heisst keineswegs, nur das Ursprungsland diirfe ungultig erklaren und
die anderen Verbandslander durften fiir ihr eigenes Gebiet keine Anderungen verfiigen oder
vormerken, die ihnen nicht vom internationalen Biro auf Veranlassung des
Ursprungslandes BGE 83 11 312 S. 338 mitgeteilt werden. Das Ursprungsland kdnnte sonst
durch Untétigkeit verhindern, dass die im einzelnen Verbandsland geltende materielle
Rechtslage registermassig richtig zum Ausdruck gebracht werde. Das wére unhaltbar.
Registermassig aber kann die Schweiz die nur fur ihr Gebiet wirkende gerichtliche
Feststellung, wonach die im internationalen Register eingetragenen streitigen Marken der
Erstklagerin zustehen, nicht anders zum Ausdruck bringen, als dass sie die Erstklagerin al's
Inhaberin dieser Marken in das schwei zerische Register eintragt, und zwar insoweit formell
als Rechtsnachfolgerin der im internationalen Register vermerkten Beklagten. Ausserdem
sind alle Amtshandlungen vorzunehmen, die nétig sind, damit die Beklagte als weiterhinim
internationalen Register vermerkte Berechtigte den Schutz dieser Marken in der Schweiz
nicht mehr geniesst. Die Rechte der Beklagten an den im internationalen Register



eingetragenen Marken sind also in der Schweiz zu |6schen, und das internationale Buro ist
davon in Kenntnis zu setzen. Mit Recht hat das Handel sgericht die Erstklégerin erméchtigt,
beim Eidgendssischen Amt fir geistiges Eigentum um dieses V orgehen nachzusuchen. Die
Eintragung der Erstklagerin in das schweizerische Register setzt nicht voraus, dass diese
Firma zuerst im franzdsischen Register als Berechtigte eingetragen werde. Das folgt aus
Art. 7 Abs. 2 MSchG in Verbindung mit der vom Eidgenéssischen Amt fiir geistiges
Eigentum in den Mitteilungen der Schweizer Gruppe fur gewerblichen Rechtsschutz 1954
S. 149 1. verdffentlichten Liste der Gegenseitigkeitserklarungen zwischen der Schweiz und
verschiedenen Landern, unter anderem Frankreich. Dispositiv
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