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Regeste

Regeste Verwechselbarkeit von Marken, Art. 6 MSchG. Ganzliche Warenverschiedenheit,
Art. 6 Abs. 3 MSchG. (Erw. 1). Grundsétze fur die Vergleichung von Markenbestandteilen.
Bedeutung der Duldung &hnlicher Marken Dritter (Erw. 2). Massgeblichkeit des
Gesamteindrucks einer aus Firmanamen und Bildbestandteil bestehenden kombinierten
Marke. Einfluss der Weglassung des Wortbestandteils in der jingeren Marke (Erw. 3).
Verkehrsgeltung ist nicht Voraussetzung fur die Schutzfahigkeit einer Marke oder des
Bestandtells einer solchen (Erw. 4). Kumulative Anwendbarkeit des Marken- und
Wettbewerbsrechts (Erw. 6).

Regeste Confusion entre les marques, art. 6 LMF. Marchandises de nature totalement
différente, art. 6 al. 3 LMF (consid. 1). Principes applicables a la comparaison des éléments
de lamarque. Portée de la tolérance de marques semblables appartenant a des tiers (consid.
2). Importance décisive de I'impression d'ensemble d'une margue combinée se composant
d'une raison de commerce et d'un élément figuratif. Influence de |'absence de I'élément
verbal dans|la marque déposée ultérieurement (consid. 3). Le fait qu'une margue ou un
élément de celle-ci se soient imposés dans les affaires n'est pas une condition de leur
protection (consid. 4). Application simultanée du droit des marques et de celui dela
concurrence déloyale (consid. 6).

Regesto Confusione trale marche, art. 6 LMF. Totale diversita della natura delle merci, art.
6 cpv. 3LMF (consid. 1). Principi applicabili per il paragonetragli elementi dellamarca.
Portata della tolleranza di marche simili appartenenti aterzi (consid. 2). Importanza
determinante dell'impressione d'assieme di una marca combinata che si compone del nome
delladittae di un elemento figurativo. Influsso dell'omissione dell'elemento verbale nella
marca depositata dopo (consid. 3). Il fatto che unamarca o un suo elemento si siano imposti
negli affari non € un requisito dellaloro protezione (consid. 4). Applicazione simultanea del
diritto delle marche e del diritto della concorrenza sleale (consid. 6).

Erwagungen

E.1l

Nach Art. 6 Abs. 3 MSchG braucht sich eine Marke nicht im Sinne von Art. 6 Abs. 1 durch
wesentliche Merkmale von der bereits eingetragenen Marke eines andern zu unterscheiden,
wenn sie fur Erzeugnisse oder Waren bestimmt ist, die ihrer Natur nach génzlich von den
mit der dlteren Marke versehenen abweichen. Die Beklagte beansprucht ihre Marke fir
"Textilerzeugnisse aler Art". Unter dieser Warengattung fallen auch die Erzeugnisse, fir
welche die Marke der Klagerin bestimmt ist, ndmlich die Textilstiickwaren und die
Bekleidungsartikel, diese allerdings nur insowelt, als sie aus Textilien hergestellt sind. Die
Beklagte vermag sich daher nicht auf Art. 6 Abs. 3 MSchG zu berufen. Das gélte selbst



dann, wenn ihre Behauptung zutreffen sollte, die Kl&gerin gebrauche ihre Marke nur fir
Bekleidungsartikel, nicht auch fr Textil-Stiickwaren. Denn auch in diesem Falle konnte
nicht gesagt werden, die Beklagte beanspruche ihre Marke fir Waren, die ganzlich von den
mit der Marke der Kl&gerin versehenen abweichen. Eine ganzliche Abweichung lage nicht
einmal dann vor, wenn die eine Marke nur fir Bekleidungsstiicke, die andere nur fir
Textil-Stuckwaren bestimmt wére.

E.2

Die Beklagte macht geltend, ihre Marke unterscheide sich selbst dann genligend von
derjenigen der Klagerin, wenn man nur die beiden Bilder miteinander vergleiche, also den
in der Marke der Kl&gerin Uberdies enthaltenen Bestandtell "Burberrys' beiseite lasse. Fir
die Vergleichung zweler Marken als Ganzes ist gemass standiger Rechtsprechung der
Gesamteindruck entscheidend, den sie beim Betrachter hinterlassen (BGE 90 |1 48, 264
und dort erwahnte Entscheide). Entsprechend muss auch bel der Vergleichung von
Markenbestandteilen auf den Gesamteindruck abgestellt werden, den diese erwecken.
Abweichungen in einzelnen Punkten, die ihn nicht entscheidend beeinflussen. sind rechtlich
ohne Belang. Massgebend ist der Eindruck beim letzten BGE 93 11 424 S. 427 Kaufer der
Ware, der die beiden Marken nicht immer gleichzeitig zu Gesicht bekommt und daher nur
deren charakteristische Merkmale miteinander vergleichen kann, nicht dagegen auch die
nebensachlichen Einzelheiten, die er entweder Uberhaupt nicht beachtet oder rasch wieder
vergisst. Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit von Marken und von Bestandteilen
solcher ist auf das Erinnerungsvermogen des Durchschnittskaufers abzustellen unter
Beriicksichtigung der gesamten Umstande, unter denen sich der Handel mit Waren der in
Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt (vgl. z.B. BGE 58 |1 455 Erw. 2, BGE 78 11
381f., BGE 87 Il 37). Nach diesen Grundsétzen unterscheidet sich das Ritterbild, dasdie
Beklagte als Marke hat eintragen lassen, nicht gentigend von dem in der Marke der Kl&gerin
enthaltenen Ritterbild. Beide Ritter sitzen zu Pferd und halten eine nach vorn gerichtete
Lanze. Zwar galoppiert das Pferd in der Marke der Klagerin, wéhrend sich jenesin der
Marke der Beklagten leicht baumt; aber beide beriihren den Boden nur mit den Hinterhufen,
und bei beiden sind die Beine paarweise ungeféhr parallel. Auch die Haltung des Kopfes
und die Stellung des Schweifes sind bei beiden Pferden ungefahr gleich. Dass jenes der
Kl&gerin gegen links gerichtet ist, das andere gegen rechts, beeinflusst den in der
Erinnerung haften bleibenden Gesamteindruck nicht entscheidend. Dasselbe gilt fir den
Umstand, dass die Schabracke des Pferdes bei der Marke der Beklagten etwas weiter
hinunterreicht und auch den Hals und den Kopf des Tieres bedeckt. Auch die
Verschiedenheiten in der Ausriistung des Ritters sind nicht derart, dass der in der
Erinnerung des Kaufers zurtickbleibende Gesamteindruck ein wesentlich anderer wéare. So
ist namentlich bedeutungslos, dass bel der Marke der Kl&gerin an der Lanze eine Flagge
weht, der Ritter einen Schild trégt und der Helm samt Zier anders gestaltet ist als auf der
Marke der Beklagten. Solchen Einzelheiten schenkt das kaufende Publikum in der Regel
keine Beachtung. Es behdt nur den Eindruck eines Ritters auf galoppierendem oder sich
leicht baumendem Pferd in Erinnerung. Die beiden Bilder unterscheiden sich auch nicht
etwain der Farbe; beide sind weiss. Die Vergleichung der beiden Figuren fuhrt zum
gleichen Ergebniswie z.B. in den FallenBGE 30 |1 603Erw. 3, BGE 3311 176 Erw. 3
undBGE 35 Il 667Erw. 2, wo ein auf den Hinterbeinen stehender mit einem liegenden

L 6éwen, ein Kranich mit einem doppelkopfigen Adler und eine BGE 93 11 424 S. 428 nach
links schauende mit einer gegen rechts gewendeten Helvetia miteinander zu vergleichen
waren. Die Beklagte wendet ein, die Verwechslungsgefahr entfalle schon bel



verhaltnismassig geringen Abweichungen, weil ein Ritter zu Pferd ein schwaches Zeichen
sei, das die Klagerin nicht allein beanspruchen kénne. Dieser Einwand ist unbegrindet.
Zwar liessen Dritte im Jahre 1936 das Bild einer Amazone as Marke fur Strimpfe und
Strickwaren, im Jahre 1947 das Bild eines Ritters mit Lanze und Schild zu Pferd as Marke
fur Baumwollgewebe und schliesslich im Jahre 1953 das Bild eines Ritters auf sich
bdumendem Pferde als Marke fir Decken in das internationale Register eintragen. Diese
Marken vermochten jedoch die Kennzeichnungskraft der klégerischen Marke nicht zu
schwéchen, da sich ausihnen allein noch nicht ableiten |4sst, es sei weit verbreitete Ubung,
das Bild eines Ritters zu Pferd als Marke fur Textilien zu verwenden. Die drel erw&hnten
Marken sind zudem junger als jene der Klagerin. Man konnte dieser also nur vorwerfen, sie
habe, nachdem sie urspriinglich alein das Rittermotiv gebraucht hatte, in der Folge das
Erscheinen dhnlicher Marken geduldet. Solche Duldung hat jedoch nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts héchstens zur Folge, dass der Inhaber der dlteren
Marke das Recht einblsst, sich gegeniiber einem lange Zeit unbehelligt gelassenen
Nachahmer auf die Verwechslungsgefahr zu berufen; dagegen verliert er damit nicht das
Recht, sich gegen den Gebrauch neuer, mit der seinigen verwechselbarer Marken zur Wehr
zu setzen (BGE 7311 61, 189 Erw. 5, BGE 82 Il 543 Erw. 4, BGE 83 |1 219 Erw. 2). Die
wiederholte Nachahmung des alteren Zeichens durch Dritte setzt auch nicht die
Verwechslungsgefahr herab, so dass an die Unterscheidungskraft neuer Marken geringere
Anforderungen zu stellen wéaren asin einem Zeitpunkt, da die Marke des Verletzten noch
von niemandem nachgeahmt worden war.

E.3

Im welteren ist zu prifen, ob gemass der Auffassung der Beklagten die V erwechsel barkeit
deshalb zu verneinen sei, well die Marke der Klagerin ausser der Ritterfigur auch das Wort
"Burberrys' enthdlt. Auch bel der Beurteilung dieser Frage ist auf den Gesamteindruck
abzustellen, den die beiden Marken beim Publikum in der Erinnerung hinterlassen. Die
Verwechselbarkeit darf nicht schon deshalb verneint werden, weil der Firmenname
"Burberrys', der in der Marke der Beklagten fehlt, in jener der BGE 93 11 424 S. 429
Klagerin eine wesentliche Rolle spielt. Denn das schliesst nicht aus, dass auch die
Ritterfigur den Gesamteindruck so erheblich beeinflusst, dassihre Ubernahmein die Marke
der Beklagten das Publikum Uber die Herkunft der Ware im Sinne von Art. 24 lit. aM SchG
irrefihren kann. Gemass Art. 6 Abs. 2 M SchG durfen denn auch Figuren, die in einer
bereits hinterlegten Marke enthalten sind, nur dann in einer neuen Marke wiedergegeben
werden, wenn diese sich dennoch von der andern hinlanglich unterscheidet und, als Ganzes
betrachtet, nicht leicht zu einer Verwechslung Anlass geben kann. Der Gesamteindruck,
den die Marke der Kl&gerin erweckt, wird vom Wortbestandteil "Burberrys' keineswegs so
entscheidend beeinflusst, dass der Bildbestandteil as vollsténdig nebensachlicher Natur
erschiene und seine (nur unwesentlich veranderte) Ubernahme das Publikum nach
algemeiner Lebenserfahrung nicht irrezufiihren vermaéchte. Die Ritterfigur nimmt etwa drei
Viertel der Hohe des schwarzen Markenfeldes ein, das Wort "Burberrys' dagegen nur etwa
ein Viertel. Auch wer vor allem den Namen "Burberrys' beachtet, kann unmdglich die
Figur ganzlich Ubersehen. Sieist auch nicht so klein, dass Durchschnittskaufer ihre
wesentlichen Zge nicht zu erkennen vermdéchten oder sie nicht in der Erinnerung
behielten. Es mag sein, dass gewisse Kaufer mehr vom Namen "Burberrys' als vom
Bildbestandteil der Marke beeindruckt werden, namentlich Fachleute, die mit der Kl&gerin
unmittelbar verkehren und eher auf die Qualitét der angebotenen Ware achten als auf die
Marke. Es gibt wahrscheinlich auch Kaufer, die das Bild der Marke in sich aufnehmen, es



aber nach einer gewissen Zeit nicht mehr beschreiben konnen, wéhrend ihnen der Name
"Burberrys' l&nger in Erinnerung bleibt. Das genugt aber nicht, um die beiden Marken als
nicht leicht verwechselbar erscheinen zu lassen. Abgesehen davon, dass es auch Kaufer mit
stérkerem Erinnerungsvermogen gibt, muss auchjenen Fallen Rechnung getragen werden,
in denen der Kaufer die beiden Marken kurz nacheinander zu Gesicht bekommt, wie es
beim Einkauf von Kleidungsstiicken oder andern Textilwaren durchaus moglichist. In
solchen Féllen kann der Kunde trotz des Namens "Burberrys®, der nur in der Marke der
Kl&gerin vorkommt, durch das beiden Marken gemeinsame Bild des Ritters zu Pferd tber
die Herkunft der Ware irregefiihrt werden. Zudem sind Wort und Bild einer gemischten
Marke erfahrungsgemass nicht untrennbar miteinander BGE 93 11 424 S. 430 verbunden.
Erscheint einmal nur das Bild, so schliesst der Kéufer daraus nicht notwendigerweise, die
Ware stamme aus einem andern Betrieb. Diesen Schluss zieht er selbst dann nicht immer,
wenn er im Firmennamen einen Bestandteil einer bestimmten Marke sieht. Da das
Publikum den Inhalt des Markenregisters gewdhnlich nicht kennt, kann sich der Kéufer
vorstellen, ein und derselbe Geschéftsinhaber fihre mehrere Marken, die eine mit, die
andere ohne seinen Namen, um auf Unterschiede in der Beschaffenheit der Ware
hinzuweisen. Er kann auch meinen, die Marke ohne Namen gehore einem Fabrikanten oder
Handler, der mit dem andern wirtschaftlich eng verbunden ist; denn verbundene
Unternehmen lehnen 6fters ihre Marken aneinander an. Nach der Rechtsprechung ist die
Nachahmung ei nes Markenbildes auch dann unerlaubt, wenn der Nachahmer dem Zeichen
seinen Firmennamen beifigt ( BGE 47 11 235, BGE 62 11 333 ). Anderseits gentigt aber
auch die Weglassung eines fir die dltere Marke charakteristischen Wortesin der sieim
ubrigen nachahmenden jingeren Marke nicht, um Verwechslungen auszuschliessen ( BGE
58 I 458 f.; unvertffentlichtes Urtell der I. Zivilabteilung vom 22. Mé&rz 1966 i.S.
Avia-Verband c. Caltex Oil AG, Erw. 2). So verhdt essich im vorliegenden Fall: Die
Beklagte hat das fur die Marke der Klagerin charakteristische Wort "Burberrys"

weggel assen, lehnt sich aber mit ihrem Zeichen an den ebenfalls wesentlichen
Bildbestandteil der klagerischen Marke so stark an, dass leicht der Eindruck entstehen kann,
die Ware stamme aus dem Betrieb der Kl&gerin oder aus einem mit dieser wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen.

E.4

Die Grunde, aus denen die Vorinstanz die Klage abgewiesen hat, vermogen gegen diese
Uberlegungen nicht aufzukommen. So ist es fur die Frage der Verwechselbarkeit rechtlich
belanglos, dass nach den Feststellungen des Handel sgerichts der Name "Burberrys' sowohl
fUr die Fachkreise als auch fur das Publikum einen Begriff darstellt und dass nicht wenige

L eute den qualitativ einzigartigen Regenmantel der Klagerin ausdrticklich unter seiner
Wortbezei chnung verlangen, und das gleiche gilt fir die weitere Feststellung, es sei
allgemein bekannt, dass die Marke der Kl&gerin aus dem Wort "Burberrys' und einem Bild
bestehe, aber selbst Leute aus der Textilbranche konnten das Bild dieser Marke nicht ohne
welteres aus dem Gedéachtnis beschreiben. Aus diesen Feststellungen zieht das
Handelsgericht BGE 93 Il 424 S. 431 den Schluss, im téglichen Verkehr sai nicht das Bild
des Ritters, sondern der Name "Burberrys' fur die Erzeugnisse der Kl&gerin kennzeichnend,
denn die Ausfuihrungen der fachkundigen Richter Uber die Verhaltnisse unter Fachleuten
dirften ohne weiteres auch auf den Kreis der Kaufer Ubertragen werden; auch diesen werde
sichiin erster Linie der Name "Burberrys' einprégen, nicht das Motiv des Ritters zu Pferd,
zumal dieses Bild keinerlel Gedankenverbindung zu irgendwel chen Textilerzeugnissen
vermittle. Diese Begrundung lauft darauf hinaus, nur das Wort "Burberrys' markenrechtlich



zu schiitzen, weil der Bildbestandteil der Marke sich im Verkehr nicht durchgesetzt habe.
Das Handel sgericht erklart denn auch abschliessend, dem Ritter mit Pferd auf der Marke
der Kl&gerin gehe eine Verkehrsgeltung, wie das Bundesgericht sie z.B. in Sachen
AviaVerband /Caltex Oil AG bejahe, vollstandig ab. Damit verkennt die Vorinstanz
jedoch, dass Marken und Bestandteile von solchen grundsétzlich nicht erst dann schutzfahig
sind, wenn sie sich dem Kéaufer al's Kennzeichen der Ware bestimmter Herkunft eingepragt
haben und das Publikum die Erzeugnisse unter dem betreffenden Zeichen zu verlangen
pflegt. Die Marke und ihre Bestandteile haben Anspruch auf gerichtlichen Schutz gegen
Nachahmungen, sobald die Formlichkeiten der Hinterlegung und Eintragung erfallt sind (
Art. 4 MSchG ), also schon in einem Zeitpunkt, in dem das Publikum sie noch kaum kennt.
Eine Ausnahme gilt nur flr Zeichen und Zeichenbestandteile, die urspriinglich Gemeingut
waren und nur dadurch individualisierende Kraft erlangten, dass sie sich im Verkehr nach
und nach als Kennzeichen fur die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Betrieb
durchsetzten, wiees z.B. in den Fa8llenBGE 55 | 271f. ("Tunbridge Wells" als Marke fiir
Biskuits) undBGE 59 Il 212f. ("Tavannes' als Bestandteil von Uhrenmarken) zutraf. Ferner
kann die Verkehrsgeltung die hinweisende Kraft eines von Natur aus schwachen Zeichens
im Laufe der Zeit erhthen (BGE 63 11 285, BGE 7311 188, BGE 83 11 221, BGE 90 11
264 ). Im vorliegenden Falle kommt dagegen auf die Verkehrsgeltung nichts an. Die
Ritterfigur der kl&gerischen Marke war weder jemalsim Gemeingut noch ein bloss
schwaches Zeichen, sondern besass von Anfang an volle Unterscheidungskraft. Die
Auffassung des Handel sgerichts hétte die unertragliche Folge, dass der Inhaber einer aus
Wort und Bild bestehenden, an sich schutzféhigen Marke selbst die sklavische
Nachahmung des Bildes nicht verbieten lassen konnte, wenn BGE 93 |1 424 S. 432
feststeht, dass das Publikum die Ware unter der Bezeichnung des Markenwortes zu
verlangen pflegt und nicht ohne weiteresin der Lage ist, den Bildbestandteil aus dem
Gedéachtnis zu beschreiben. Sogar reine Bildmarken blieben gegen sklavische
Nachahmungen schutzlos, wenn das Publikum beim Kauf nicht auf sie Bezug nimmt,
sondern die Ware z.B. durch Nennung der Firma des Herstellers zu bezeichnen pflegt.

E.5

Auch die Anbringen der Beklagten in der Berufungsantwort fiihren zu keinem andern
Ergebnis. Das Handelsgericht ist entgegen ihrer Auffassung nicht vom zutreffenden Begriff
der Verwechslungsgefahr ausgegangen, sondern es hat die Marke der Kl&gerin in den
Namen "Burberrys' einerseits und das Bild des Ritters zu Pferd anderseits zerlegt und ihr
den Schutz gegentiber der Marke der Beklagten abgesprochen, weil nur jener, nicht auch
dieser Teil Verkehrsgeltung erlangt habe. Daher kommt auch auf die Ausfihrungen, mit
denen die Beklagte die Kennzeichnungskraft des Bildbestandteils zu widerlegen sucht,
nichts an. Namentlich geht die Behauptung der Beklagten, die Kl&gerin verwende in der
Reklame fir Regenmantel den Namen "Burberrys®, am Kern der Sache vorbei. Die
betreffenden Inserate (Klagebeilagen 8 und 9) enthalten Ubrigens die ganze Marke der
Klagerin. Der Einwand der Beklagten sodann, der Bildteil sei ein "ausgesprochen
schwaches Zeichen", wurde bereits widerlegt.

E.6

Die Klagerin stellt nur die Begehren, die Eintragung der Marke Nr. 213904 nichtig zu
erklaren und der Beklagten zu untersagen, diese Marke im Zusammenhang mit
Textilerzeugnissen im geschéftlichen Verkehr zu verwenden. Das erste Begehren ist nach
dem Markenschutzgesetz wegen der Verwechselbarkeit der beiden Marken begriindet; die



Ungultigkeitserklarung der Marke wird zur L éschung der Eintragung im Markenregister
fuhren ((Art. 34 MSchG ). Das Begehren auf Untersagung des Gebrauchs ist ebenfalls
begrindet. Soweit die Verwendung des Zeichens auf der Ware selbst oder auf ihrer
Verpackung in Frage steht, hat die Kl&gerin den Unterlassungsanspruch sowohl auf Grund
desMSchG (BGE 5811 171 ) alsauch desUWG (Art. 1 Abs. 21it. d, Art. 2 Abs. 11it. b
UWG ); denn die beiden Gesetze sind kumulativ anwendbar ( BGE 92 11 264 Erw. 111/1 und
dort erwahnte Entscheide). Fur den tbrigen geschéftlichen Verkehr, wie z.B. in der
Reklame oder im Briefwechsel, besteht der Unterlassungsanspruch BGE 93 11 424 S. 433
ausschliesslich nach dem Wettbewerbsrecht. Mit dem Unterlassungsgebot ist von Amtes
wegen der Hinwels auf die Strafbestimmung des Art. 292 StGB zu verbinden ( BGE 87 11
112 Erw. 5). Dispositiv
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