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Regeste

Regeste 1. Art. 11 Abs. 1 erster Satz MSchG. a) Ubertragung einer Marke ohne
gleichzeitigen Geschéftsiibergang, wenn der bisherige Inhaber des Markenrechtesund der
Erwerber bloss juristisch verschieden sind, wirtschaftlich aber eine Einheit bilden (Erw. 1).
b) Zulassigkeit von Markenlizenzen (Erw. 1). 2. Art. 24 lit. c MSchG. Frage der
Verwechslungsmoglichkeit und Verwechslungsgefahr bei Feilhalten von auslandischen
Erzeugnissen unter der vom auslandischen Fabrikationsunternehmen angebrachten Marke,
wenn Inhaberin des Markenrechtes fiir den schweizerischen Gebietsbereich eine
Tochtergesellschaft jenes Unternehmens ist, die selber nicht fabriziert noch mit
Erzeugnissen der Muttergesellschaft handelt, und wenn die feilgebotenen Waren unter
Umgehung der schwelzerischen Generalvertretung der auslandischen Herstellerfirmain die
Schweiz eingefuhrt wurden (Erw. 2).

Regeste 1. Art. 11 a. 1, 1re phrase LMF. @) Transfert d'une marque sans transfert simultané
de I'entreprise lorsgue |'ancien titulaire de la margue et le nouvel acquéreur ne sont
différents que du point de vue juridigue, mais forment une unité économique (consid. 1). b)
Admissibilité des licences de marque (consid. 1). 2. Art. 24 litt. ¢ LMF. Risque de
confusion en cas de vente de produits étrangers sous une marque apposée par une entreprise
de fabrication étrangere, lorsque le titulaire de la marque pour le territoire suisse est une
filiale de cette entreprise, qui ne fabrique pas elle-méme et ne fait pas le commerce des
produits de la société mere, et lorsgue les marchandises offertes en vente ont été introduites
en Suisse en évitant de passer par la société ayant pour la Suisse la représentation générale
de lafabrique étrangere (consid. 2).

Regesto 1. Art. 11 cp. 1, primafrase, LMF. a) Trasferimento di una marca senza
trasferimento contemporaneo dell'impresa quando il precedente titolare dellamarcaeil
nuovo acquirente sono diversi solo dal punto di vista giuridico, maformano un'unita
economica (consid. 1). b) Ammissibilita delle licenze di marca (consid. 1). 2. Art. 24 |ett. ¢
LMF. Rischio di confusionein caso di venditadi prodotti esteri sotto una marca apposta da
un'impresa di fabbricazione straniera, allorquando il titolare della marca per il territorio
svizzero e una succursale di questaimpresa, che non fabbrica essa medesima e non fail
commercio di prodotti della societa madre, e allorquando le merci messe in vendita sono
state introdotte in Svizzera evitando di passare per il tramite della societa che possiede per
la Svizzeralarappresentanza generale della fabbrica straniera (consid. 2).

Erwagungen

E.1l

Die Vorinstanz hat den Beschwerdegegner von der Anklage der Widerhandlung gegen Art.
24 lit. c und e MSchG freigesprochen, weil die Antragstellerinnen gar nicht Inhaberinnen



der angeblich verletzten Markenrechte seien. Denn die Saba-Villingen habe ihr Geschéft
nicht an BGE 84 IV 119 S. 122 die Tochtergesellschaft Saba-L enzburg abgetreten, sondern
ihr bloss bestimmte Aufgaben Ubertragen, die gewdhnlich Gegenstand eines Auftrages
bildeten. Da nach Art. 11 Abs. 1 MSchG eine Marke nur mit dem Geschéft Ubertragen
werden konne, fehle es an der fir die Gultigkeit des Markeniberganges erforderlichen
Voraussetzung. Der auf Ubertragung der Marken gerichtete Vertrag zwischen der
Saba-Villingen und ihrer Tochtergesellschaft sei daher nichtig und infolgedessen auch die
lizenzweise Abtretung der Wortmarke "Saba" durch die Saba-L enzburg an die Werder &
Schmid AG. Nach dem Wortlaut von Art. 11 Abs. 1 erster Satz MSchG kann eine Marke in
der Tat nur mit dem Geschéft Ubertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur
Unterscheidung dient. Wie jedoch das Bundesgericht schon in BGE 58 11 180 und BGE 61
I 61 auseinandergesetzt hat, darf diese VVorschrift nicht strenger ausgelegt werden, als es
der ihr zugrunde liegende Schutzgedanke erfordert. Art. 11 MSchG will das Publikum
davor schitzen, dass es die mit der Marke versehene Ware al's aus einem Geschéftsbetrieb
stammend erachte, aus dem sie in Wirklichkeit nicht herriihrt. Mit einer solchen
Tauschungsgefahr ist indessen nur zu rechnen, wenn Inhaber und Erwerber des
Markenrechtes sowohl juristisch als auch 6konomisch verschiedene Unternehmen sind.
Sind sie bloss juristisch verschieden, wirtschaftlich aber eng verbunden oder gar zu einer
Einheit zusammengefasst, so besteht kein Anlass, die Glltigkeit des Markenibergangs von
der Mitubertragung des Geschéftes abhangig zu machen. Dieser Rechtsprechung ist der
Gesetzgeber mit der Novelle vom 22. Juni 1939 insofern gefolgt, als er in Art. 6bis MSchG
die Hinterlegung sogenannter Konzernmarken zuliess und damit eine Ausnahme vom
Grundsatz des Art. 11 Abs. 1 statuierte ( BGE 75 | 346 ). Danach kdnnen Industrielle,
Produzenten oder Handeltreibende ihre Marken ohne gleichzeitige Ubertragung des
Geschéftes an andere Industrielle, Produzenten oder Handeltreibende abtreten, sofern sie
mit BGE 84 1V 119 S. 123 diesen wirtschaftlich eng verbunden sind und durch den
Markentibergang weder das Publikum getauscht noch sonstwie das 6ffentliche Interesse
verletzt werden kann (vgl. auch BGE 83 11 326 ). Die Firmen Saba-Villingen und

Saba-L enzburg stehen nicht blossim Verhaltnis von Mutter- und Tochtergesellschaft und
damit in engen Beziehungen zueinander, sondern sie bilden wirtschaftlich eine Einheit,
indem der gesamte Aktienbestand der Saba-Lenzburg in der Hand der Saba-Villingen
vereinigt ist. Da tiberdies nach wie vor der Ubertragung die Marken "Saba und
"Saba-Radio" nur auf Fabrikaten der Saba-Villingen angebracht wurden, hatte der
Markentbergang von der Mutter- auf die Tochtergesellschaft auch keine Tauschungsgefahr
fr das Publikum zur Folge. Sind demnach die V oraussetzungen fir eine rechtsgultige
Markenubertragung ohne gleichzeitigen Geschaftsiibergang erfillt, soist die
Saba-Lenzburg fur den schweizerischen Gebietsbereich im Jahre 1955 zur rechtméssigen
Inhaberin der ihr von der deutschen Muttergesellschaft Ubertragenen Marken geworden. Es
ertibrigt sich deshalb, zu prifen, ob, wie die Beschwerdefihrerinnen behaupten, die
Saba-Villingen anlé&sslich der Grindung ihres Tochterunternehmensin der Schweiz diesem
samt den Marken auch einen Teil ihres Geschéaftes abgetreten habe. Als rechtméssige
Markeninhaberin konnte die Saba-L enzburg der Firma Werder & Schmid AG als der
schweizerischen Generalvertretung der mit ihr eine wirtschaftliche Einheit bildenden
Saba-Villingen Lizenzrechte an der Marke "Saba" einrdumen. Die Zulssigkeit von
Markenlizenzen wurde von der Rechtsprechung fir den Fall anerkannt, dass die Lizenz
einem Geschéft erteilt wird, das mit demjenigen des Lizenzgebers in enger wirtschaftlicher
Beziehung steht, was insbesondere zutrifft, wenn die vom Lizenznehmer vertriebenen



Waren mit denjenigen des Lizenzgebers identisch sind ( BGE 751 347 ; vgl. ferner BGE 61
[1 61 ). Damit ist jedoch die Frage nicht entschieden, BGE 84 IV 119 S. 124 ob die Werder
& Schmid AG inihrer Eigenschaft as Lizenznehmerin oder als Generalvertreterin auch zu
den nach Art. 27 Ziff. 1 MSchG dem getéuschten Ké&ufer und dem Inhaber der Marke
zustehenden Klagen befugt sai. Diesein der Literatur allgemein in negativem Sinn
beantwortete Frage (MATTER, Kommentar S. 244; DAVID, Kommentar S. 188 N. 20 und
S. 295 N. 5; FALB, Die Ubertragung der Fabrik- und Handelsmarke nach Art. 11 MSchG,
S. 133; MARTIN-ACHARD, Lacession libre de lamarque, S. 48; vgl. auch BGE 41 |1 285
), kann indessen offen bleiben, weil die Beschwerde so oder anders unbegriindet ist.

E.2

Zur Erfullung der Tatbestande von Art. 24 lit. a=c MSchG ist erforderlich, dass durch den
Missbrauch der Marke eine V erwechslungsmoglichkeit geschaffen und das Publikum der
Gefahr elner Téauschung ausgesetzt wird ( BGE 331209, BGE 511 340, BGE 521 203).
Dass eine solche Verwechs ungsmdglichkeit dann nicht vorliegt, wenn Waren desselben
Geschéaftes mit der gleichen Marke versehen werden, liegt auf der Hand. In diesem Fall
lauft das Publikum auch nicht Gefahr, mit Ricksicht auf die Markenbezeichnung eine
herkunftsméssig andere Ware zu erhalten als digjenige, die es zu kaufen beabsichtigt.
Dagegen kann eine Tauschungsgefahr im Sinne von Art. 24 M SchG entstehen, wenn Waren
verschiedener Unternehmen mit gleichen oder mehr oder weniger dhnlichen Marken
versehen werden. Das Verhalten des Beschwerdegegners bewirkte keine derartige Gefahr.
Die von ihm verkauften Saba-Apparate stammten aus der Fabrikation der Saba-Villingen
und wurden auch von dieser Firma mit ihren Marken versehen. Eine

V erwechslungsmoglichkeit bestand umso weniger, a's weder die Saba-Lenzburg noch die
Werder & Schmid AG Saba-Apparate herstellen. Dass die vom Beschwerdegegner in die
Schweiz emgefuhrten und hier fellgebotenen Saba-Fabrikate nicht unter Fabrikgarantie
standen und auch nicht den Garantieservice der Werder & Schmid AG genossen, andert
daran nicht dasBGE 84 1V 119 S. 125 geringste. Solche dem Kaufer eingeraumten Vortelle
gehoren nicht notwendig zu einem Uber Markenartikel abgeschlossenen Kaufgeschéft. Der
Verkaufer kann fur derartige Leistungen nur in Anspruch genommen werden, wenn er dem
Kaufer entsprechende vertragliche Zusicherungen gemacht hat. Dass Eschenmoser seinen
Klienten zugesichert habe, sie wiirden mit dem Kauf eines Saba-Radios oder eines
Saba-Fernsehempféangers des Garantieservices der Werder & Schmid AG tellhaftig,
behaupten auch die Beschwerdefiihrerinnen nicht. Selbst wenn aber eine diesbeztigliche
Tauschungsgefahr anzunehmen ware, so bezdge sich diese nicht auf die Herkunft der Ware,
sondern bloss auf bestimmte V ertragsabreden und fiele als solche nach Art. 24 MSchG
ausser Betracht, weil diese Bestimmung den Markeninhaber nicht gegen ihn
moglicherwel se benachteiligende V erkauf sbedingungen der Konkurrenz schiitzt (vgl. BGE
501 333). Die Garantiefunktion der Marken "Saba"' und " Saba-Radio" fur die Identitat und
Herkunft der damit bezeichneten Waren aus dem Betrieb des Zeichenberechtigten wurde
somit durch den Beschwerdegegner nicht gestdrt. Demgegeniber dringt der unter Berufung
auf BGE 32 | 157 vorgebrachte Einwand der BeschwerdefUhrerinnen nicht durch, dass die
im fremden Herkunftsland rechtmé&ssige Zeichenanbringung bei Verkauf der Produkte in
der Schweiz zu einer im Sinne von Art. 24 lit. ¢ MSchG unzulassigen werde, weil das
Markenrecht des auslandischen Inhabers territorial auf das Gebiet des Eintragungslandes
beschrankt sei. Diesen Grundsatz hat der Kassationshof nie zur ausschliesslichen Regel
erhoben. Insbesondere war gerade im genannten Falle nicht der Gesichtspunkt der
territorialen Wirksamkeit der Marke massgebend fir die Annahme einer



Markenrechtsverletzung, sondern es waren die ganz speziellen, von den vorliegenden vdllig
verschiedenen Verhdtnisse sowie die Tatsache, dass hinsichtlich Identitét und Herkunft der
im Ausland gezeichneten Waren eine Verwechslungsmoglichkeit mit den BGE 84 IV 119
S. 126 Inlandprodukten bestand. In BGE 50 | 330 hat der Kassationshof es tiberdies
ausdrucklich abgelehnt, das Inverkehrbringen von Waren, auf denen im Ausland
berechtigterweise ein mit einer schweizerischen Marrke identisches Markenzeichen
angebracht wurde, als Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 24 lit. c MSchG zu
behandeln. Eine solche Verletzung lasse sich - so wurde damal's ausgefiihrt - auch bei
weitgehendster Auslegung nach algemeinen Grundsatzen nicht unter den seiner Fassung
nach eindeutigen Straftatbestand subsumieren. Im tbrigen hingen die im Verhdtnis von
Mutter- und Tochtergesellschaft stehenden auslandischen und schweizerischen
Unternehmen wirtschaftlich so eng zusammen, dass die auslandischen Erzeugnisse als
Produkte der schweizerischen Firma angesehen werden missten und die darauf
angebrachten Wortmarken ihre bestimmungsgeméasse V erwendung al's Erkennungszeichen
auch in der Schweiz bewahrten, zumal dadurch weder das Publikum irregefiihrt, noch der
schwei zerische Markeninhaber in seinen Individualrechten beeintrachtigt werde. Das muss,
was die Verwechslungsgefahr anbetrifft, umso mehr im vorliegenden Fall gelten, wo das
auslandische wie das schwei zerische Markenzeichen von ein und demselben Unternehmen
angebracht wurde. Wie die BeschwerdefUhrerinnen zutreffend hervorheben, ist zwar diell.
Zivilabteilung des Bundesgerichtesin BGE 78 Il 167 hinsichtlich der Auslegung von Art.
24 lit. c MSchG dem Kassationshof nicht gefolgt, indem sie vom Grundsatz der territorial
beschrankten Wirksamkeit der Marke ausgehend den Gebrauch eines im inlandischen
Verkehr erscheinenden Warenzeichens, das nicht vom schwei zerischen Markeninhaber
stammt noch von ihm oder mit seiner Erméchtigung angebracht wurde, selbst dann gemass
Art. 24 lit. c MSchG als rechtswidrig bezeichnete, wenn der schweizerische und der
auslandische Markenberechtigte durch Angehdrigkeit zum gleichen Konzern wirtschaftlich
miteinander verbunden sind. Dem kommt jedoch fir den heutigen Entscheid keine
Bedeutung BGE 84 1V 119 S. 127 zu. Denn in der von der 1. Zivilabteilung beurteilten
Sache wurde durch die Verwendung der gleichen Marke durch den auslandischen und den
schwei zerischen Markenberechtigten das Publikum der Gefahr einer Tauschung ausgesetzt,
wahrend im vorliegenden Falle das Moment der Verwechslungsgefahr und
Verwechslungsmoglichkeit gerade fehlt. Aus BGE 78 |1 167 |&sst sich daher nichts zu

L asten des Beschwerdegegners ableiten.

Export aus OpenCaseLaw (CCO0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht vertffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.



