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Regeste

Regeste Markenschutz. Verwechslungsgefahr (Art. 6 MSchG). Sie beurteilt sich nach dem
Gesamteindruck, den die einander gegenuberstehenden Zeichen in der Schweiz erwecken
(Grundsatz der Territorialitat). Verwechslungsgefahr zwischen den Marken VALV OLINE
und HAVOLINE (Erw. 3-5).

Regeste Droit des marques. Danger de confusion (art. 6 LMF). Ce danger sapprécie en
fonction de I'impression d'ensemble que les deux signes en présence suscitent en Suisse
(principe de territorialité). Danger de confusion entre les marques VALV OLINE et
HAVOLINE (consid. 3-5).

Regesto Diritto delle marche. Rischio di confusione (art. 6 LMF), Esso si valuta secondo
I'impressione d'assieme che i segni in presenza suscitano in Svizzera (principio della
territorialitd). Rischio di confusione trale marche VALVOLINE e HAVOLINE (consid. 3a
5).

Erwagungen

E.1l

Die Marke HAVOLINE der Beklagten ist nur giltig, wenn sie sich durch wesentliche
Merkmale von der dteren Wortmarke VALV OLINE der Kl&gerin unterscheidet ( Art. 6
Abs. 1 MSchG). Trifft dies nicht zu, so muss sie gel 6scht werden (Art. 34 MSchG ) und ist
der Beklagten der Gebrauch des Wortes HAV OLINE im Sinne des Klagebegehrens zu
verbieten. Der Unterlassungsanspruch ist alsdann sowohl auf Grund des
Markenschutzgesetzes als auch auf Grund der Art. 1 Abs. 2 lit. dund Art. 2 Abs. 11it. b
UWG begriindet. Beide Gesetze verbieten die Verwendung des nachgeahmten Zeichens auf
der Ware selbst oder ihrer Verpackung, und das Gesetz Uiber den unlauteren Wettbewerb
steht ausserdem der Verwendung im Ubrigen geschéftlichen Verkehr, z.B. in der Reklame
oder im Briefwechsel, im Wege ( BGE 93 11 432 Erw. 6, BGE 95 11 464 ).

E.2

Ob sich die beiden Zeichen geniigend voneinander unterscheiden, héngt nur vom Eindruck
ab, den siein der Schweiz erwecken. Die Eintragung der Marke VALV OLINE in das
schwei zerische Register verleiht der Klagerin nur BGE 96 11 236 S. 239 Schutzrechte in
diesem Lande (BGE 92 11 262 , BGE 95 11 362 ), und nur auf Untersagung des Gebrauchs
des Wortes HAV O-LINE im schweizerischen Geschéftsverkehr und auf Ungultigerklérung
als schweizerische Marke zielt die Klage ab. Die Beklagte selber fuhrt aus, es komme
darauf an, ob sich Verwechslungen im Inland ereignen. Dennoch will sie die Verhaltnisse
im Ausland mitbertcksichtigt wissen. Sie macht geltend, die Marken VALV OLINE und
HAV OLINE besténden auf der ganzen Erde, ausgenommen in der Bundesrepublik
Deutschland und in der Schweiz, ungestort nebeneinander, was beweise, dass sie nicht zu



verwechseln seien. Dass im Ausland in ein und demselben Staate beide Marken registriert
sind, sagt indessen nichts dartber aus, ob das Publikum sie daselbst schon verwechselt hat.
Auch die blosse Verwechslungsgefahr - auf die es nach Art. 6 Abs. 1 MSchG allein
ankommt (BGE 40 11 288, BGE 63 Il 287 , BGE 78 11 382) - ist damit nicht widerlegt. Die
Beklagte behauptet nicht, ale auslandischen Staaten priiften vor der Registrierung einer
Marke, ob sie mit den schon eingetragenen verwechselt werden konnten. Sie beruft sich
auch nicht auf auslandische Gerichtsurteile, welche die beiden Marken al's gentigend
unterscheidbar erklart hétten. Sie scheint vor alem sagen zu wollen, im Auslande hétten
sich die Parteien stillschweigend mit der Registrierung beider Marken abgefunden. Sie
rihmt sich selber, sie habe in zahlreichen Landern die Marke VALV OLINE gedul det,
obschon ihr die Prioritét des Eintrages und des Gebrauches des Zeichens HAVOLINE
zugestanden habe. Ubrigens ist die Rechtslage in anderen Staaten nicht notwendigerweise
dieselbe wie in der Schweiz. Die ausléndischen Gesetze stellen vielleicht an die
Unterscheidbarkeit von Marken nicht gleich strenge Anforderungen wie das schweizerische
Recht, das nicht nur auf die Bedurfnisse und Interessen der Markeninhaber Rucksicht
nimmt, sondern auch das Publikum vor Téuschung schiitzen will. Auch erwecken die
beiden Marken im Verkehr in anderen Sprachgebieten und unter anderen wirtschaftlichen
und kulturellen Verhaltnissen nicht notwendigerwei se den gleichen Eindruck wie in der
Schweiz. Dem Umstande, dass die beiden Marken im Auslande nebeneinander registriert
sind, ist daher bel der Beurteilung der Gefahr von Verwechslung in der Schweiz nicht
Rechnung zu tragen. BGE 96 11 236 S. 240

E.3

Die Beklagte sieht im Worte VALV OLINE eine Sachbezeichnung, die auf ein Olerzeugnis
("oline") hinweise, das Ventile (englisch "valve") schmiere. Sie leitet daraus nicht ab, die
Marke der Kl&gerin sei Gemeingut und daher ungultig ( Art. 3 Abs. 2 MSchG ); sie macht
nur geltend, dem Sinn des Zeichens VALV OLINE musse bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr Rechnung getragen werden. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes liegt eine Sachbezeichnung nur dann vor, wenn die Marke nach dem
ublichen Sprachgebrauch fir die beteiligten Kundenkreise offenkundig auf die
Beschaffenheit oder Bestimmung der Ware hinwelst; blosse Anspielungen, die den Sinn des
Wortes nur mit Hilfe der Phantasie erkennen lassen, gentigen nicht ( BGE 54 |1 406 , BGE
5511154, BGE56 11 230f., 410, BGE 5911 80, BGE 6311 428, BGE 70 1l 243, BGE 79
1102, BGE 8311 218, BGE 84 11 224 , 432, BGE 93 11 263). Daher ist in BGE 55 Il 142
ff. Erw. 2 im Worte VALV OLINE keine Sachbezeichnung gesehen worden. Die in den
Bestandteilen "VALV" und "OLINE" liegenden Anspielungen auf "valve" und Ol wurden
dabei eingehend gewdrdigt. Hievon wére heute nur abzuweichen, wenn sich der
Sprachgebrauch seit dem Jahre 1929 entscheidend gedndert hétte, so dass die behauptete
Bedeutung des Wortes VALV OLINE im Gegensatz zu damals nunmehr in die Augen
sprange. Davon kann indessen nicht die Rede sein. "OLINE" ist nach wie vor kein Wort,
das den schweizerischen Landessprachen oder einer in der Schweiz allgemein verstandenen
Fremdsprache angehdren wiirde; diese Buchstabenfolge ist ein reines Gebilde der
Phantasie. Dasselbe ist von den Buchstaben "VALV" zu sagen, die noch immer eine blosse
Anspielung enthalten, die nicht allgemein verstanden wird. Dass die interessierten Kreise
sprachkundiger geworden seien, hilft der Beklagten nicht. Mag auch die Kenntnis der
englischen Sprache in der Schweiz Fortschritte gemacht haben, besondersin
Geschéftskreisen, so gibt es doch unter den Haltern von Motorfahrzeugen, die als Kaufer
der Schmiererzeugnisse der Parteien in Frage kommen, noch grosse Schichten, die weder



den Sinn des englischen "valve" noch die in seiner verstimmelten Form "VALV"
enthaltene Anspielung erfassen. Gewiss hat das Bundesgericht z.B. die Marken
"Hydroformer" (nicht veréffentlichtes Urteil vom 12. Mai 1969 i.S. J.M. Voith GmbH) und
"Synchrobelt" ( BGE 95| 477 ff.) als nicht schutzfahig erachtet. In beiden BGE 96 |1 236 S.
241 Fallen war jedoch auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin zu entscheiden, ob die
international registrierte Marke in der Schweiz zu schiitzen sei. Die Marke der Kl&gerin
steht dagegen im schweizerischen Register und ist vom Bundesgericht am 30. April 1929
alsgultig erklart worden. Die Beklagte ficht die Gultigkeit nicht erneut an; gestritten wird
nur um die Moglichkeit der Verwechslung mit der Marke HAVOLINE. Da kann der
Umstand, dass gewisse Kunden diein "VALVOLINE" enthaltene Anspielung verstehen
maogen, keine Rolle spielen. Fir weite Kreise ist der Sinn des Wortes nicht offenkundig und
schliesst er daher die Gefahr von Verwechslungen nicht aus. Ob eine Marke mit einer
anderen verwechselt werden kann, beurteilt sich Ubrigens nicht nach den einzelnen
Bestandteilen und der Entstehungsgeschichte der beiden Zeichen, sondern nach dem
Eindruck, den sie nach ihrem Klang und ihrem Schriftbild als Ganzes machen ( Art. 6 Abs.
2 MSchG ; BGE 93 11 265 und dort angefihrte Urteile). Wer das Wort VALV O-LINE als
Ganzes hort oder liest, erkennt aber in ihm auf Grund der sprachlichen Trennungsregeln
viel eher die Silben VAL-VO-LI-NE asdie Bestandteile VALV und OLINE. Er wird sich
daher in der Regel des Zusammenhangs mit den Begriffen "valve" und "Oel" nicht bewusst.

E.4

Auch die Marke der Beklagten wird statt s HAV-OLINE eher alsHA-VO-LI-NE
verstanden. Die drei letzen Silben sind identisch mit den drei |letzten Silben der Marke der
Kl&gerin. Die beiden Zeichen unterscheiden sich nur durch die erste Silbe HA bzw. VAL.
Diese Teile haben den Voka a gemeinsam, auf dem der Ton liegt. Dadurch wird die durch
die drel Endsilben geschaffene Verwechsungsgefahr erhoht. Dass die Buchstabenreihe
OLIN oder OLINE in Marken haufig vorkommt, andert nichts. Sie hat zwar an sich geringe
Unterscheidungskraft, ist aber nichtsdestoweniger in beiden Warenzeichen vorhanden und
wirkt sich auf den Eindruck aus, den diese als Ganzes machen. Wer das Wort

VALVOLINE in Erinnerung hat, ohne sich die Silbe VAL scharf eingepragt zu haben, kann
beim Horen oder Lesen des Wortes HAVOLINE, besonders wenn er wiederum nicht
peinlich aufpasst, meinen, es kennzeichne die Ware VALV OLINE oder stamme vom
gleichen Erzeuger wie diese. Die Behauptung der Beklagten, jeder Automobilist, der eine
bestimmte Olmarke BGE 96 |1 236 S. 242 wiinsche, achte genau darauf, ob er wirklich die
verlangte Ware erhalte, widerspricht der Lebenserfahrung. Fur die Gefahr der
Verwechslung der beiden Zeichen sprechen zudem nach wie vor auch die Erwagungen des
bundesgerichtlichen Urteils vom 30. April 1929. Ob heute mehr Schmierdle fur
Motorfahrzeuge auf dem Markt sind als damals, ist sowenig von Belang wie der angebliche
Umstand, dass sich gewisse Automobilisten um die Olmarke gar nicht kiimmern. Ob die
Erzeugnisse der Beklagten nur an Texaco-Tankstellen erhaltlich sind und dasel bst keine
Erzeugnisse der Kl&gerin angeboten werden, ist ebenfalls unerheblich. Denn nach Art. 6
Abs. 1 MSchG ist eine Marke, die sich von der friiher eingetragenen eines Mitbewerbers
nicht durch wesentliche Merkmale unterscheidet, selbst dann ungtiltig, wenn andere
Umstande die Herkunft der angebotenen Ware andeuten, z.B. die Aufmachung der
Verpackung oder Preisunterschiede ( BGE 63 11 286 , BGE 78 |1 382 Erw. 2, BGE 88 |1 382
). Das Gesetz verpflichtet die Beklagte denn auch nicht, ihre Ware ausschliesslich an
Tankstellen anbieten zu lassen, die erkennbar ihre Erzeugnisse und nur solche verkaufen.
Sie kann den Absatz ihrer Ware jederzeit anders organisieren.



E.5

Die Beklagte begriindet die Einrede des Rechtsmissbrauches damit, sie habe in zahlreichen
Landern die Marke VALV OLINE geduldet, obschon dort ihr Recht an der Marke
HAVOLINE dlter sei. Die Klagerin habe daraus Nutzen gezogen und handle gegen Treu
und Glauben, sich in der Schweiz auf eine Verwechslungsgefahr zu berufen, diesiein
vielen anderen Landern durch Eintragung und Gebrauch der Marke VALV OLINE
widerlegt habe. Ihr Verhalten sei ein "venire contra factum proprium”. Die Griinde, aus
denen die Klagerin in gewissen Landern trotz der angeblichen Prioritét der Marke
HAVOLINE die Marke VALVOLINE eintragen liess und die Beklagte sich nicht
widersetzte, sind weder dargelegt noch festgestellt. M6glicherwei se stellen die Gesetze der
betreffenden Lander an die Unterscheidbarkeit der Marken geringere Anforderungen als das
schwei zerische. Von einem Rechtsmissbrauch der Klagerin kann daher nicht die Rede sein,
schon gar nicht von einem offenbaren im Sinne des Art. 2 ZGB . Dass die Schweiz fur die
Erzeugnisse der Parteien nur ein Teil des WeltmarktesBGE 96 11 236 S. 243 ist und die
Beklagte "die Einheit des Absatzgebietes und des Qualitétszeichens verteidigt”, andert
nichts. Das Recht an der Marke ist territorial begrenzt und wechselt von Land zu Land. Was
der Markeninhaber unter der einen Rechtsordnung tut oder unterlasst, kann ihm,
abweichende Staatsvertrége vorbehalten, in den anderen Staaten weder niitzen noch
schaden. Dispositiv
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