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Regeste

Regeste Art. 6 bis, 24 MSchG, Markenrechtsverletzung. @) Auch wer im Auslande an einer
Marke berechtigt ist, darf siein der Schweiz nur benltzen, wenn der inléndische Inhaber
oder mindestens einer von mehreren solchen esihm gestattet. Das gilt selbst dann, wenn er
dem gleichen Konzern angehort wie der oder die inlandischen Inhaber (Erw. 1, 2). b) Das
Markengesetz schitzt nur gegen Handlungen, die die (mindestens abstrakte) Gefahr
schaffen, dass die nachgemachte, nachgeahmte oder rechtswidrigerweise angebrachte
Marke das Publikum Uber die Herkunft der Ware téausche. Diese Gefahr besteht nicht, wenn
die Ware aus einem Konzern stammt und die Marke beim schwel zerischen Publikum nicht
asHinweis auf das Unternehmen des Markeninhabers, sondern als Hinweis auf irgendein
zum Konzern gehdrendes Unternehmen gilt (Erw. 3).

Regeste Art. 6 bis et 24 LMF, violation du droit des marques. a8) Méme si |'on est titulaire
d'une marque al'étranger, on ne peut I'utiliser en Suisse gu'avec |'accord du titulaire ou, du
moins, d'un des titulaires de la marque dans ce pays. Il en est ainst méme quand on
appartient au méme concern gque le ou lestitulaires de la marque suisse (consid. 1 et 2). b)
La protection assurée par laloi sur les margques ne vise que les actes par lesquels la marque
contrefaite, imitée ou apposée inddment risque (au moins abstraitement) de tromper le
public sur la provenance de la marchandise. Ce risque n'existe pas lorsque la marchandise
provient d'un concern et que, dans |'esprit du public suisse, la marque indique non pas
I'entreprise de son titulaire, mais n'importe quelle entreprise appartenant au concern (consid.
3).

Regesto Art. 6 bis e 24 LMF, violazione del diritto delle marche. a) Anche chi étitolare di
unamarca all'estero, puo utilizzarlain Svizzera soltanto con il consenso del titolare della
marcain questo paese, 0, Se vi sono piu titolari, con il consenso di ailmeno uno di questi. Lo
stesso dicasi anche quando il titolare al'estero appartiene al medesimo "concern” del o del
titolari della marca svizzera (consid. 1 e 2). b) Lalegge sulle marche tutela solo contro le
contraffazioni, le imitazioni o apposizioni abusive della marca che possono costituire un
pericolo (perlomeno astratto) di ingannare il pubblico sulla provenienza della merce.
Questo pericolo non esiste quando la merce proviene da un "concern” e larelativa marca,
nell'opinione corrente del pubblico svizzero, eriferitanon all'impresadel titolare ma ad
un'impresa qualsiasi del "concern" (consid. 3).

Erwagungen

E.1l

Das Bundesgericht hat in dem in BGE 78 Il 164 ff. vertffentlichten Urtell in Sachen
Seifenfabrik Sunlight AG gegen Migros-Genossenschaftsbund die Auffassung vertreten,
die Eintragung einer Marke in das schweizerische Register verleihe nur Schutz in der



Schweiz und bewirke anderseits, dass der a's Inhaber Eingetragene hier alein berechtigt
werde (Territorialprinzip). Daraus leitete es ab, dieser kdnne jemanden wegen Gebrauchs
der Marke im Inland selbst dann geméss Art. 24 lit. c MSchG auf dem Wege des
Zivilprozesses belangen, wenn sie im Auslande von einer daselbst als Markeninhaber
anerkannten Person auf der Ware angebracht wurde. Es sah keinen Grund, anders zu
entscheiden, wenn der inléndische Markeninhaber mit dem auslandischen durch
Zugehdrigkeit zu ein und demselben Konzern wirtschaftlich verbunden ist. Obwohl die
gesetzgebenden Behorden anlé&sslich der Abanderung des Markenschutzgesetzes im Jahre
1939 das Territorial prinzip nicht ausdriicklich anerkannten, weil se BGE 86 11 270 S. 273
nicht durch Befragung weiterer Kreise die Revision verzogern wollten (Botschaft des
Bundesrates vom 20. September 1937, BBI 1937 111 109), ist an dieser Rechtsprechung
festzuhalten. Die Auffassung, die ihr zugrunde liegt, wurde vom Bundesgericht in
Abweichung von einem friiheren Entscheide ( BGE 50 | 328 ff.) auch fir den Fall
anerkannt, dass der Inhaber der schweizerischen Marke den Schutz von Art. 24 lit. c
MSchG auf dem Wege des Strafprozesses sucht ( BGE 85 IV 53 ff.). Auch die
schweizerische Lehre geht dahin, dass das Recht an der Marke territorial begrenzt sel
(MATTER, Kommentar zum M SchG 50; TROLLER, Immaterialgiterrecht | 133 ff.;
DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl., 52). Die erwahnte Rechtsprechung wird denn
auch von den Parteien nicht angefochten.

E.2

Von ihr geht auch das Handel sgericht aus. Dennoch hdlt es die Klage fir unbegriindet, weil
die deutsche Philips-Gesell schaft, deren Fernsehapparate die Beklagte verkaufte, diese
Erzeugnisse auf Grund der Zugehdrigkeit zum Konzern berechtigterweise mit den beim
internationalen Buro hinterlegten und folglich in der Schweiz geschiitzten Marken der
niederlandischen Muttergesellschaft versehen habe. Die N.V. Philips Gloeilampenfabrieken
geniesst geméass Art. 1 und 4 der in London revidierten Madrider Ubereinkunft betreffend
die internationale Eintragung der Fabrik- oder Handelsmarken fir ihre beim internationalen
Buro hinterlegten Marken in der Schweiz den ndmlichen Schutz, wie wenn sie unmittel bar
in das schwel zerische Register eingetragen worden wéren. Da die V oraussetzungen des Art.
6bis MSchG erflllt sind, steht ihr dieser Schutz ungeachtet der Tatsache zu, dass die
Klagerin zwei gleiche Marken fur gleichartige Erzeugnisse in das schwei zerische Register
hat eintragen lassen. Jede dieser Marken ist in der Schweiz sowohl zugunsten der Klagerin
als auch zugunsten der N.V. Philips Gloeillampenfabrieken geschtitzt. Ein und dasselbe
Zeichen bildet nicht, wie die Klagerin BGE 86 |1 270 S. 274 annimmt, Gegenstand zweier
selbsténdiger Marken, sondern esist als die "namliche Marke" zugunsten verschiedener,
wenn auch wirtschaftlich eng miteinander verbundener Firmen hinterlegt (s. Art. 6bis
MSchG ). Jede der beiden Firmen kann sich der Verwendung der Marke durch Dritte
widersetzen, hat dagegen den Gebrauch durch den Mitinhaber zu dulden. Die Kl&gerin hat
es daher hinzunehmen, wenn die N.V. Philips Gloeilampenfabrieken ihre Erzeugnisse in der
Schweiz unter der gemeinsamen Marke in Verkehr bringt oder durch andere in Verkehr
bringen lasst. Die Beklagte hat nicht Erzeugnisse der N.V. Philips Gloelampenfabrieken
verkauft, sondern solche eines Dritten, denn die deutsche Tochtergesellschaft dieser Firma
ist eine selbstandige Person. Auf deren Zugehdrigkeit zum Konzern in Verbindung mit der
beim internationalen Buro erfolgten Hinterlegung der Marken durch die Muttergesel | schaft
kommt nichts an. Diese Hinterlegung verschaffte in der Schweiz nur der N.V.

Philips Gloeilampenfabrieken Markenrechte, nicht auch ihren Tochtergesel | schaften.
Internationale Konzernmarken im Sinne Uberstaatlicher Rechte, die ohne weiteres allen



Firmen des Konzernsin allen der Madrider Ubereinkunft beigetretenen Staaten zustanden,
gibt es nicht. Das widersprache dem in der Lehre und der Rechtsprechung des
Bundesgerichts ( BGE 821 202 , BGE 83 11 319 ff.) anerkannten Grundsatze, dass auch die
Hinterlegung beim internationalen Biro in jedem Lande ein besonderes Recht mit eigenem
Schicksal verleiht (Territorialprinzip). Esist auch nicht festgestellt, dass die
Muttergesellschaft die deutsche Tochtergesellschaft erméchtigt habe, die Marken in der
Schweiz zu gebrauchen. Der Umstand allein, dass sie, wie das Handel sgericht annimmt, auf
Grund der bestehenden Konzernbeziehungen berechtigt sel, die Konzernmarken des
Mutterhauses zu verwenden, gentigt nicht. Damit ist nur gesagt, der Gebrauch der Marken
in Deutschland durch die deutsche Tochtergesellschaft erfolge zu BGE 86 11 270 S. 275
Recht, sai es, dass diese die Zeichen in Deutschland auf eigenen Namen hinterlegte, sei es,
dass die N.V. PhilipsGloeilampenfabrieken daselbst den Schutz der beim internationalen
Buro erfolgten Hinterlegung geniesst und die deutsche Tochtergesellschaft zum Gebrauch
erméachtigt hat. Das ist unerheblich. Nur die Erlaubnis, die mit den Marken versehene Ware
in der Schweiz in Verkehr zu bringen, wirde den Gebrauch durch die deutsche
Tochtergesellschaft hier rechtméssig machen. Dasist die Folge des Territorial prinzips. Es
verbietet, aus den Rechten, welche die deutsche Tochtergesellschaft an den zugunsten der
N.V. PhilipsGloeilampenfabrieken im internationalen Register eingetragenen Marken in
Deutschland haben mag, irgendwelche Rechte fur das Gebiet der Schweiz abzuleiten.

E.3

Die Beklagte macht geltend, die Philips-Marken galten im schweizerischen Publikum als
Kennzeichen von Ware aus dem Philips-Konzern. Der Kaufer sehe in ihnen nicht einen
Hinweis nur auf den Betrieb der Kl&gerin. Die Beklagte kbnne daher nicht geméss Art. 24
lit. c MSchG belangt werden, denn sie habe aus dem Philips-Konzern stammende Apparate
verkauft, die Kéufer also nicht irregefihrt. Die Kl&agerin wendet ein, diese Bestimmung
setze nach ihrem Wortlaut keine Tauschungsgefahr voraus. Aus Art. 1 Ziff. 2 MSchG
ergebe sich, dass Marken nicht notwendigerweise die Herkunft der Ware feststellten,
sondern ebensogut nur zur Unterscheidung von Waren dienen kénnten. Das kdnne bel
Konzernmarken zutreffen. Diese brauchten nicht die fabrikationsméssige Herkunft der
Ware anzugeben, sondern es gentige, wenn sie sich eigneten, die Waren von anderen
abzuheben. Sobald eine gultige Marke bestehe, sel im einzelnen Falle nicht noch zu
untersuchen, ob sie diesem oder jenem Zwecke diene. Es sal auch unerheblich, was der
Abnehmer sich vorstelle. Die Marke habe in jedem Lande einen besonderen Goodwill, den
der Markeninhaber durch die Qualitat der Ware, die Geschéftsorganisation BGE 86 11 270
S. 276 und die Reklame schaffe. Dieser Goodwill sei das eigentliche Immaterialgut der
Marke. Seine Benuitzung stehe allein dem Markeninhaber zu. Die Marke verleihe diesem
ein absolutes Herrschaftsrecht. Der Inhaber konne bestimmen, wo und durch wen die mit
der Marke versehene Ware verkauft werden dirfe. Andere dirften nicht dem Berechtigten
mit der Marke Konkurrenz machen und damit den von ihm geschaffenen Goodwill
ausnutzen. a) Auf dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses kann gemass Art. 24 MSchG
belangt werden: "a) wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, dass das
Publikum irregefthrt wird; b) wer die Marke eines andern firr seine eigenen Erzeugnisse
oder Waren verwendet; ¢) wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit
einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrig angebrachten Marke versehen sind,
verkauft, feilhélt oder in Verkehr bringt; d) wer bei den obbezeichneten Ubertretungen
wissentlich mitgewirkt oder deren Ausfuihrung begiinstigt oder erleichtert hat; €) wer sich
weigert, die Herkunft von in seinem Besitze befindlichen Erzeugnissen oder Waren



anzugeben, welche nachgemachte, nachgeahmte oder rechtswidrigerweise angebrachte
Marken tragen." Das Gesetz sagt also nicht ausdruicklich, das Markenrecht sei nur dann
verletzt, wenn das Publikum getauscht werden konne. Von der IrrefUhrung ist in lit. anur
im Hinblick auf den Fall der Nachahmung die Rede; die betreffenden Worte bezeichnen
den Grad, den diese aufweisen muss. Die gegenteilige Auffassung von DAVID,
Kommentar Art. 24 N. 4, wird durch Art. 19 des Gesetzesentwurfes vom 28. Januar 1890
widerlegt, wo gleich wie in Art. 18 des Gesetzes vom 19. Dezember 1879

ausel nandergehalten wurde, es kdnne belangt werden: "a. wer die Marke eines andern
nachmacht; b. wer die Marke eines andern so nachahmt, dass das Publikum irregefthrt
wird" (BBI 1890 | 310). Nichts spricht dafr, dass die Bundesversammlung durch die
Zusammenziehung der beiden Satzteile in Art. 24 lit. a des Gesetzes nicht lediglich eine
gedréngtere Fassung habe erreichen wollen. BGE 86 Il 270 S. 277 Dass der Wortlaut des
Art. 24 MSchG nicht allgemein die M6glichkeit der Téuschung des Publikums zum
Merkmal der Markenrechtsverletzung erhebt, bedeutet jedoch nicht, sie sei nicht

V oraussetzung der daselbst umschriebenen Widerhandlungen. Massgebend ist nicht der
Buchstabe des Gesetzes, sondern der Sinn, der sich aus dem Zwecke des Erlasses ergibt. b)
Fabrik- und Handelsmarken sind Zeichen, die "zur Unterscheidung oder zur Feststellung
der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf
diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise angebracht sind” (Art. 1 Ziff. 2
MSchG ). Unter der Herkunft versteht diese Bestimmung die Abstammung aus einem
bestimmten Geschéft, nicht wie Art. 18 MSchG die Beziehung zu einem Orte, einer Gegend
oder einem Lande. Fabrik- und Handelsmarken weisen darauf hin, dass das Erzeugnisin
einem bestimmten Unternehmen hergestellt oder von ihm in Verkehr gebracht worden sei (
BGE 5511 65). Das trifft nicht nur dann zu, wenn die Marke "zur Feststellung der
Herkunft" angebracht wird, sondern auch dann, wenn der Markeninhaber in ihr ein Mittel
"zur Unterscheidung der Erzeugnisse” sieht. Dasist klar, wenn darunter die Unterscheidung
von Erzeugnissen verstanden wird, die aus andern als dem an der Marke berechtigten
Unternehmen stammen. Es gilt aber auch dann, wenn die Unterscheidung von Waren
anderer Beschaffenheit aus dem Unternehmen des Markeninhabers selbst gemeint ist, denn
auch in diesem Falle ist die Marke zugleich Kennzeichen fur die Abstammung aus dem
Geschéfte des Berechtigten, da sie von Dritten fir Waren gleicher Beschaffenheit nicht
benlitzt werden darf. Folge der Aufgabe der Marke as Hinwels auf ein bestimmtes Geschéft
ist, dass Art. 11 Abs. 1 MSchG bestimmt, sie kdnne nur mit dem Geschéaft Ubertragen
werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Damit soll verhitet werden,
dass das Publikum unter einer Marke Erzeugnisse erhalte, die aus anderen Geschéften
stammen, alsBGE 86 11 270 S. 278 es sich auf Grund der bisherigen Erfahrung vorstellt (
BGES5011 84, BGE 751 344). Esgibt freilich Kollektivmarken. Sie werden von
Vereinigungen mit Personlichkeit, die selber kein Geschéft zu betreiben brauchen, zur
Kennzeichnung der von ihren Mitgliedern erzeugten oder in den Handel gebrachten Waren
hinterlegt. Sie wurden schon von Art. 7 Ziff. 3 MSchG in der Fassung von 1890 anerkannt
(vgl. Botschaft vom 9. November 1886, BBI 1886 |11 560; Botschaft vom 28. Januar 1890,
BBI 1890 | 295; BGE 521 199 f.), und im Jahre 1928 brachte man ihre Zul&ssigkeit durch
die Revision dieser Bestimmung und den Erlass des Art. 7bis deutlicher zum Ausdruck
(vgl. Botschaft vom 15. Februar 1928, BBI 1928 | 189). Die Auffassung, die Marke weise
auf die Herkunft des Erzeugnisses aus einem bestimmten Geschéfte hin, trifft also nicht
|ickenlos zu. Dennoch ist siein allen Féllen Hinweis auf die Herkunft des Erzeugnisses.
Art. 1 Ziff. 2 MSchG a's grundlegende Bestimmung Uber die Aufgabe der Marke gilt auch



fur Kollektivzeichen. Diese weisen auf die Herkunft der Erzeugnisse aus dem Kreise der
Geschéfte hin, die den Mitgliedern der Vereinigung gehoren; sie sagen dem Kaufer, die
Ware sai von einem dieser Geschéfte erzeugt oder in den Handel gebracht worden. Dieser
Aufgabe entspricht es, dassin der Regel auch die Kollektivmarke nicht Gbertragbar ist ( Art.
7bis Abs. 3 MSchG ). Dass der Bundesrat Ausnahmen bewilligen kann, &ndert an der Rolle
nichts, die das Gesetz solchen Zeichen zuschreibt. Ausnahmen kénnen z.B. am Platze sein,
wenn die Vereinigung die Personlichkeit wechselt, der Kreis der Mitglieder dagegen im
wesentlichen gleich bleibt. Wenn die Vereinigung "die Kollektivmarke in einer ihrer
Zweckbestimmung zuwiderlaufenden oder zur Irreftihrung des Publikums geeigneten
Weise benutzt”, kann jeder Interessierte auf Loschung der Marke klagen ((Art. 7bis Abs. 5
MSchG ). Diese Norm |&sst deutlich erkennen, dass auch Kollektivmarken nur verwendet
werden dirfen, um dem Publikum sinnbildlich BGE 86 11 270 S. 279 und wahrheitsgemass
die Herkunft der Erzeugnisse bekanntzugeben und allenfalls Erzeugnisse gleicher Herkunft
von einander zu unterscheiden. Aus dem allen Marken gemeinsamen Zweck ergibt sich der
Sinn der Normen dber ihren Schutz. Das Gesetz will verhindern, dass jemand durch
unbefugte Verwendung der (echten, nachgemachten oder nachgeahmten) Zeichen eines
andern vortausche, die durch sie gekennzeichneten Erzeugnisse stammten aus dem
Geschéfte des andern bzw. aus dem Geschéfte eines Mitgliedes der an der Kollektivmarke
berechtigten Vereinigung. Es liegt ihm fern, die Rechte an der Marke zu einem
selbstandigen und zu beliebigen Zwecken verwendbaren Gute auszugestalten, um den
Fabrikanten und Handlern oder ihren Vereinigungen die Abwehr irgendwelcher Eingriffein
ihre Geschéftsinteressen zu ermdglichen. Das Bundesgericht hat daher stets die Auffassung
vertreten, Art. 24 MSchG biete nur Schutz gegen Handlungen, durch die das Publikum Uber
die Herkunft der Erzeugnisse irregefuihrt werden konnte ( BGE 331 209, BGE 511 340,
BGE521203,BGE 7811 172, BGE 841V 124 ,BGE 851V 55). ¢) Am 22. Juni 1939
wurde Art. 6bisin das Markenrechtsgesetz eingefuigt. Darnach durfen wirtschaftlich eng
miteinander verbundene Produzenten, Industrielle oder Handeltreibende auch fur
Erzeugnisse oder Waren, dieihrer Natur nach nicht voneinander abweichen, die namliche
Marke hinterlegen, wenn weder das Publikum getauscht noch sonstwie das 6ffentliche
Interesse verletzt werden kann. Diese Norm schwécht wie Art. 7bis MSchG die
hinweisende Kraft der Marke ab. Wenn wirtschaftlich eng miteinander verbundene
Fabrikanten oder Handler fUr gleiche oder &hnliche Erzeugnisse die gleiche Marke
verwenden (Konzernmarke), dient diese nicht als Hinweis auf die Abstammung aus einem
bestimmten Geschéft, sondern deutet sie nur an, dass das Erzeugnis aus irgendeinem der
mehreren zum Konzern gehdrenden Unternehmen stamme. BGE 86 |1 270 S. 280 Sie bleibt
nichtsdestoweniger ein Zeichen zur Feststellung der Herkunft der Erzeugnisse. Art. 6bis
andert also insofern am hergebrachten Begriff der Fabrik- oder Handel smarke nichts und
gibt daher nicht Anlass, den oder die Inhaber der Marke auch gegeniiber jenen Handlungen,
dieihrer Natur nach das Publikum nicht Uber die Herkunft von Erzeugnissen irrezufiihren
vermogen, nach Art. 24 ff. MSchG zu schiitzen. d) Ebenfalls am 22. Juni 1939 wurde Art.
11 MSchG abgedndert. Der Grundsatz, dass eine Marke nur mit dem Geschéft Ubertragen
werden kdnne, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient, wurde dahin
abgeschwécht, dass in Féllen, in denen das Geschéft sich Uber mehrere Lander erstreckt, die
Ubertragung des auf die Schweiz beziiglichen Teils desselben geniige (Abs. 1). Ferner
durchbricht ihn das Gesetz dadurch, dass es nunmehr die Ubertragung der Marke fiir einen
Teil der Waren, fUr die diese eingetragen ist, zusammen mit dem betreffenden Geschéftstell
gestattet, wenn die zum abgetretenen Teil gehérenden Waren génzlich von denen



abweichen, fur die die Marke zugunsten des Abtretenden eingetragen bleibt (Abs. 2). In
beiden Féllen darf der Gebrauch der Marke nach dem beschrankten Geschéftsiibergang
nicht eine Tauschung des Publikums ermdglichen. Auch durch die Revision in diesen
Punkten tastete der Gesetzgeber den hergebrachten Begriff der Fabrik- oder Handel smarke
als eines zur Feststellung der Herkunft der Erzeugnisse dienenden Zeichens nicht an. lhre
Aufgabe, die gedankliche Verbindung mit einem bestimmten Geschéft herzustellen, wurde
beibehalten. Der revidierte Art. 11 macht lediglich insofern Zugestandnisse, alsin den
erwahnten Fallen von Ubertragung eines Geschéftsteils in Verbindung mit der Ubertragung
der Marke nur dieser Teil allein noch a's das Unternehmen gilt, auf das die Marke nach der
Veréusserung hinweist. Dadurch wurde die Marke nicht zu einem selbstandigen, vom
Unternehmen losgel Gsten Recht erhoben, das allen mdglichen BGE 86 11 270 S. 281
Zwecken und Interessen dienstbar gemacht werden kénnte. Verletzt wird es auch unter dem
Gesichtswink el desrevidierten Art. 11 nur durch Handlungen, die das Publikum Uber die
Herkunft der Erzeugnisse tauschen kénnten. €) Soweit Art. 24 MSchG den Schutz der
Fabrik- und Handel smarken betrifft, lautet er heute noch gleich wie zur Zeit seines Erlasses.
Die Tatbestande, die er unter lit. ae umschreibt, bestatigen, dass das Gesetz wie von
Anfang an noch heute nur davor schiitzen will, dass das Publikum mit Hilfe von Marken
Uber die Herkunft der Erzeugnisse irregefihrt werde. Die Bestimmungen der lit. a-e
betreffen ausschliesslich Handlungen, die sich zu solcher Téuschung eignen. Wer die
"Marke eines andern nachmacht” (lit. a), kann nur belangt werden, wenn er das
nachgemachte Zeichen zum Gebrauch als Marke bestimmt, d.h. es auf dem Erzeugnis oder
der Verpackung zwecks Hinweises auf die Herkunft anbringt. In diesen Féllen geht er
normal erweise auf Tauschung des Publikums tiber die Herkunft der Erzeugnisse aus und
schafft er die Gefahr, dass es tatsachlich irregefihrt werde. Nur an diesen Normalfall dachte
der Gesetzgeber, a's er den erwéahnten Tatbestand umschrieb, ohne zu sagen, dass er die
Maoglichkeit von Verwechslungen voraussetze ( BGE 51 | 340 ). Der Einwand, es sollten
markenrechtlich auch Félle erfasst werden konnen, in denen das fremde Zeichen unter
Hinweis auf die ihm nicht entsprechende Herkunft des Erzeugnisses, z.B. durch die Zuséize
Typ, Genre, Fagon, zur Einfuhrung einer Ersatzware missbraucht wird (vgl. DAVID, Art.
24 N. 25-27), schlégt nicht durch. Solches Gebaren 1&sst sich nach den Bestimmungen tber
unlauteren Wettbewerb verfolgen. Fur die Félle, in denen die Marke nur nachgeahmt wird
(lit. @), ergibt sich schon aus dem Wortlaut des Gesetzes, dass der Schuldige bloss belangt
werden kann, wenn "das Publikum irregefihrt wird". Obwohl diese Worte nur die
Anforderungen an den Grad der Nachahmung umschreiben, BGE 86 11 270 S. 282 |assen
sie schliessen, dass es dem Gesetzgeber lediglich um die Ausschaltung der
Tauschungsgefahr zu tun war. Wer "die Marke eines andern fiir seine eigenen Erzeugnisse
oder Waren verwendet” (lit. b), geht normalerweise auf Tauschung des Publikums tber
deren Herkunft aus, denn er bringt das (echte) Zeichen eines andern unbefugterwei se auf
Erzeugnisse an, fir die es nicht bestimmt ist, weil sie nicht aus dem Geschéft des
Markeninhabers stammen. Dass nur diese Félle erfasst werden sollten, ergibt sich aus Art.
19 lit. ¢ des Entwurfes vom 28. Januar 1890. Hier wurde gesagt, es kdnne belangt werden,
"wer Marken eines andern oder Verpackungen, die mit solchen Marken versehen sind, fir
seine elgenen Erzeugnisse oder Waren verwendet, um beim Publikum den Glauben zu
erwecken, dass diese Erzeugnisse von dem Hause herrtihren, dessen Marken sie
rechtswidrigerweise tragen”. Schon BGE 33 | 209 geht davon aus, diese Bestimmung des
Entwurfes sei nur wegen Uberflussiger Weitlaufigkeit durch die kiirzere Fassung des Art. 24
lit. b MSchG ersetzt worden. Die weiteren Falle des Art. 24 betreffen Tatbestande, die den



inlit. aund b umschriebenen zeitlich nachfolgen (lit. ¢, d und €) oder von Hilfspersonen
verwirklicht werden (lit. d) und diewiediein lit. aund b umschriebenen Sachverhalte ein
Nachmachen, Nachahmen oder rechtswidriges Anbringen der Marke, also eine dadurch
bedingte Gefahr der Téuschung des Publikums voraussetzen. Dass dieses Merkmal
insbesondere zum Tatbestand der lit. ¢ gehort, wurdein BGE 52 1 203, BGE 78 11 172 und
BGE 85 IV 53 entschieden Tréfe zu, dass das Markengesetz die Herrschaft des Berechtigten
Uber ein in der Marke verkorpertes unumschranktes Immaterialgut gewahrleisten und den
diesem zukommenden Vermogenswert (Goodwill) in jeder Hinsicht schitzen wolle (vgl.
TROLLER, Dieterritoriale Unabhéngigkeit der Markenrechte im Warenverkehr, GRUR,
Ausland 1960 244 ff.), so musste esin Art. 24 weitere dieses Gut verletzende Handlungen
aufzéhlen. Esmisste BGE 86 11 270 S. 283 z.B. bestimmen, dass auf dem Wege des Zivil-
oder Strafprozesses auch belangt werden kénne, wer unbefugterweise (echte) Marken von
Erzeugnissen entfernt, auf denen sie angebracht sind, oder wer mit (echten) Marken
versehene Erzeugnisse an anderen Orten oder zu anderen Bedingungen absetzt, al's der
Berechtigte es gestattet, oder wer den Ruf einer Marke oder eines mit ihr versehenen
Erzeugnisses herabsetzt. Solche oder éhnliche Tatbestdnde umschreibt Art. 24 MSchG
keine. Esfallt denn auch auf, dass Art. 27 Ziff. 1 MSchG unter den Klageberechtigten an
erster Stelle den getéuschten Kaufer und erst in zweiter Linie den Inhaber der Marke nennt.
f) Dass die Befugnisse aus der Marke absolute Rechte sind, as Immaterialgut gelten und
Vermogenswert (Goodwill) haben kénnen, fihrt nicht zu einer anderen Auslegung des
Gesetzes. Als absolute Rechte werden sie bezeichnet, well sie gegenliber jedermann wirken.
Damit ist nicht gesagt, dass sie dem Berechtigten eine unbeschrénkte Herrschaft im Sinne
der Auffassung der Klé&gerin verlethen und dass die Marke Selbstzweck habe. Auch aus der
Eigenschaft als Immaterialgut folgt nicht, dass das Recht an der Marke unbeschrankt sai.
Immaterielle Rechtsguter reichen inhaltlich nur so weit, als das Gesetz es zul &sst.
Vermogenswert sodann kann die Marke erlangen, weil siein Verbindung mit den
Eigenschaften der gezeichneten Erzeugnisse, der Geschéftsorganisation und der Reklame
zur Werbung und Erhaltung der Kundschaft beitragt. Das bedeutet jedoch nicht, der
Berechtigte misse im so erworbenen Besitzstande in jeder Hinsicht nach den
Bestimmungen des Markengesetzes geschiitzt werden. Zum Schutze vor unerlaubten
Eingriffen in die Geschaftskundschaft, auch wenn diese durch Werbung fur Markenware
geschaffen wurde, dient in erster Linie das Gesetz Uber den unlauteren Wettbewerb. Das
Markengesetz kann nur angerufen werden, wenn der Berechtigte in seiner Kundschaft
dadurch bedroht wird, dass andere ihre Erzeugnisse BGE 86 11 270 S. 284 rechtswidrig mit
seiner echten oder mit einer ihr nachgemachten oder nachgeahmten Marke versehen und
dadurch die zum mindesten abstrakte Gefahr schaffen, dass das Publikum die Ware in der
irrigen Meinung kaufe, sie ssamme vom Markeninhaber oder aus dem Kreise der zu einer
Vereinigung oder zu einem Konzern gehdrenden Firmen. Namentlich gibt dieses Gesetz
den Markeninhabern nicht ein Mittel in die Hand, um einen von ihnen nicht gebilligten
Handel mit ihren eigenen Erzeugnissen oder den Erzeugnissen ihrer Mitglieder oder
Konzernangehdrigen zu unterbinden, d.h. ihren Vereinbarungen oder Anordnungen tiber
oOrtliche Beschrankungen des Absatzes, Alleinverkaufsrechte, Einhaltung von Preisen und
dgl. Nachachtung zu verschaffen. Auf diesen Standpunkt hat sich das Bundesgericht schon
in seiner strafrechtlichen Rechtsprechung gestellt ( BGE 84 1V 119 ff.). Auf dem gleichen
Boden steht laut einem Urteil des Hoge Raad der Niederlande vom 14. Dezember 1956 z.B.
auch das hollandische Recht (GRUR, Ausland 1957 260 f.). g) Das Handel sgericht fuhrt
aus, dem Publikum sei bekannt, dass die Wortmarke Philips und die charakteristische



Philips-Bildmarke Warenzeichen eines Weltkonzerns sind, die nicht nur von der Klagerin,
sondern auch von den andern Konzernfirmen verwendet werden; wer in der Schweiz einen
Philips-Empfanger kaufe, pflege sich daher nur vorzustellen, dass dieser aus einem dem
Konzern angehdrenden Betriebe, nicht aus dem Betriebe der Klagerin im besondern
stamme. Diese Feststellung betrifft tatséchlich Verhdtnisse und bindet daher das
Bundesgericht. Dass sierichtig ist, liegt Ubrigens auf der Hand. Da die Kl&gerin als die eine
der in der Schweiz berechtigten Markeninhaberinnen nicht nur die von ihr selber
hergestellten Erzeugnisse unter den Philips-Marken absetzt, sondern auch Apparate
verkauft, die gleich gekennzeichnet sind, obschon sie teils aus dem Unternehmen der
Muttergesellschaft, teils aus dem Unternehmen eines Dritten stammen, kénnen diese
Marken BGE 86 11 270 S. 285 nicht mehr ausschliesslich auf das Geschéft der Klagerin
hinweisen. Sie deuten nur noch an, dass die Ware aus einem Kreise komme, der aus
mehreren Gesellschaften besteht, und zwar auch aus solchen, die in der Schweiz nicht
markenberechtigt sind. Daraus ergibt sich, dass die Beklagte durch Einfuhr und V erkauf
von Apparaten, welche die Philips-Marken tragen und aus dem gleichen in der Schweiz
nicht markenberechtigten Drittbetriebe stammen, aus dem die Kl&gerin sich bedienen 18sst,
nicht die Gefahr der Tauschung des Publikums Uber die Herkunft der Ware schafft. Der
Kéaufer stellt sich beim Erwerb dieser Apparate nichts anderes vor, als wenn er bei der
Kl&gerin oder bel einem von ihr erméchtigten Wiederverkaufer erwirbt, ndmlich er erstehe
eine Ware, die in einem auch die Klagerin beliefernden Unternehmen hergestellt worden
sai. Der Einwand der Kl&gerin, die Konzernmarke muisse nicht die fabrikationsméassige
Herkunft der Ware angeben, sondern es genlige, wenn sie die mit ihr versehenen Waren von
den andern abhebe, hilft nicht. Als"andere Waren" kommen ja hier nicht jene in Betracht,
die ausin der Schweiz nicht markenberechtigten Unternehmen des Philips-Konzerns
stammen, sondern nur Erzeugnisse aus dem Konzern fremden Betrieben, dadie Kl&gerin
selber Ware aus einem zum Konzern gehtrenden, aber in der Schweiz nicht
markenberechtigten Unternehmen unter den Philips-Marken absetzt. Soweit die Klage sich
auf das Markenrechtsgesetz stiitzt (Rechtsbegehren 1), ist sie daher abzuweisen.

E.4
(Frage des unlauteren Wettbewerbs.) Dispositiv
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