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Regeste
Immaterialguter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwagungen

E.1l

Die Beklagte ficht das Urteil der Vorinstanz insoweit nicht an, als die Klage gutgeheissen
und ihr das Zeichen "Limmi" aberkannt wurde. Die Berufung richtet sich ausschliesslich
gegen die - vollstandige - Abweisung des Widerklagebegehrens Ziffer 2. Die Beklagte rugt
insofern die Verletzung von Art. 3 Abs. 1 lit. c und Art. 24 (recte wohl Art. 55) MSchG
sowievon Art. 3lit. d und Art. 9 UWG . Dabel beanstandet sie hauptséchlich, dass die
Vorinstanz ihr Rechtsbegehren in Ziffer 2 der Widerklage als Gesamtheit interpretierte und
die einzelnen Teile des Begehrens nicht als in einem stufenartigen Verhédtnis der Spezialitat
untereinander stehend auslegte.

E.11

Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefahrdet wird, kann vom Richter geméass
Art. 55 Abs. 1 lit. aM SchG insbesondere verlangen, eine drohende Verletzung zu
verbieten. Nach Art. 9 Abs. 1 lit. aUWG kann sodann dem Richter beantragen, eine
drohende Verletzung zu verbieten, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft,
seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschéftsbetrieb oder sonst in seinen
wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Ein rechtlich geschitztes Interesse an
einer Unterlassungsklage setzt voraus, dass eine Verletzung droht ( Art. 9 Abs. 1 lit. aUWG
). Dafur wird die Gefahr der Wiederholung verlangt, die regel massig angenommen werden
kann, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet ( BGE 124 111 72
E. 2amit Hinweis). Das trifft insbesondere zu, wenn der Verletzer zwar im Hinblick auf
den Prozess das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvortragen aber nach
wievor sein Verhalten als rechtmassig verteidigt (Urtell des Bundesgerichts 4C.84/1999 E.
4 vom 13.4.2000, sic! 7/2000 S. 644; vgl. auch BGE 116 11 365 E. 2).

E.12

Die Klé&gerin hat nach den Feststellungen der Vorinstanz die V erwechs ungsgefahr sowonhl
far ihrein der Schweiz verwendete Multicol or-Flasche wie fur die in der Schweiz nicht
verwendete zitronengel be Flasche insbesondere unter Hinwels auf den Entscheid des |GE
im Widerspruchsverfahren vom 4. Dezember 2002 bestritten. Nach den Erwagungen der
Vorinstanz hatte die Beklagte ihr Unterlassungsbegehren damit begriindet, die Kl&gerin
habe auf dem schwei zerischen Markt zumindest Probeverk&ufe mit den Verpackungen
gemass Beilage 1 zur Weisung (farbige Abbildung einer zitronengelben
"Limmi"-Verpackung) durchgefihrt. Die Klagerin bestreitet das Bestehen einer
Wiederholungsgefahr mit der Begriindung, sie habe in der Schweiz die umstrittene



Ausstattung gemass Beilage 1 zur Weisung fir die Widerklage nie verwendet. Damit
unterstellt sie, sie habe keinerlei Anlass zum Unterlassungsbegehren gegeben, wodurch sie
die im vorliegenden Verfahren verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz tibergeht und
den Sachverhalt in unzul&ssiger Weise erganzt (Art. 55 Abs. 1 lit. ¢, 63 Abs. 2 OG). Esist
aufgrund der Feststellungen im angefochtenen Urteil davon auszugehen, dass die Kl&gerin
nicht bestritten hat, Probeverkdufe in der Schweiz mit der "Limmi"-Flasche geméss Beilage
1 zur Widerklagewei sung getétigt zu haben und dass sie die Verwechselbarkeit dieser
Ausstattung mit der als Formmarke eingetragenen Flasche der Beklagten bestritten hat.
Unter diesen Umstanden ist das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage zu
bejahen.

E.13

Unterlassungsklagen miissen auf das Verbot eines genau umschriebenen Verhaltens
gerichtet sein ( BGE 107 |1 82 E. 2b mit Hinweisen). Die verpflichtete Partel soll erfahren,
was sie nicht mehr tun darf, und die Vollstreckungs- oder Strafbehdrden miissen wissen,
welche Handlungen sie zu verhindern oder mit Strafe zu belegen haben ( BGE 88 11 209 E.
[11/2 S. 240 mit Hinweisen). Werden diese Behdrden mit der Behauptung angerufen, der
Beklagte habe eine ihm untersagte Handlung trotz des Verbots des Zivilrichters erneut
begangen, haben sie einzig zu prifen, ob diese tatsachliche Voraussetzung erfillt ist;
dagegen haben sie das Verhalten nicht rechtlich zu qualifizieren ( BGE 84 |1 450 E. 6).
Begehren auf Unterlassung, die sich bel der materiellen Beurteilung a's an sich begrtiindet,
aber als zu umfassend formuliert erweisen, sind im Urteil auf das zul&ssige Mass
einzuschranken ( BGE 107 11 82 E. 2b). Die Vorinstanz hat das Rechtsbegehren 2 der
Widerklage als Einheit betrachtet und aufgrund der Formulierung die Moglichkeit einer
tellweisen Gutheissung der einzelnen Ziffern fir ausgeschlossen gehalten. Sie hat dabei
festgestellt, dassim ersten Tell des Begehrens ein Behdlter beschrieben wird, der
verschiedene Eigenschaften aufwei sen muss, und dass im zweiten Teil mit dem Begriff
"besonders’ auf zusétzliche Eigenschaften (Ziff. 2.1 und 2.2 sowie 2.4) oder konkrete
Beispiele hingewiesen (Ziffer 2.3) wird. Dadie Ziffern 2.1 bis 2.4 in Zusammenhang mit
Ziffer 2 stehen, kdnnen sie nach den Erwagungen im angefochtenen Urteil nicht von dieser
getrennt betrachtet werden.

E.14

Die Vorinstanz hat den bundesrechtlichen Grundsatz verkannt, dass zu weit formulierte
Unterlassungsbegehren - die sich materiell als nur teilweise begriindet erweisen - in
eingeschrankter Form zu schiitzen sind. Soweit daher den Widerklagebegehren in
hinreichend bestimmter Weise zu entnehmen ist, welches Verhalten der Klégerin untersagt
werden soll, ist zu prifen, ob sie allenfalls teilweise materiell geschtitzt werden kénnen.
Daran andert entgegen der Auffassung der Kl&gerin nichts, dass die Teilbegehren nicht in
einem stufenartigen Verhdltnis der Spezialitét zueinander stehen. Die eingeschrankten
Teilbegehren kénnen auch eine bestimmte Teillmenge der allgemein umschriebenen
Handlungen betreffen, deren Verbot begehrt wird. Allein entscheidend erscheint im
Hinblick auf den bundesrechtlichen Unterlassungsanspruch, ob die drohenden Verletzungen
hinreichend konkret umschrieben sind, so dass das anbegehrte Verbot zum Urteil erhoben
werden kann. In diesem Sinneist sowohl fur diein Ziffer 2 durch bestimmte Merkmale
charakterisierten Behdlter fur Zitronen- oder Limettensaft wie fur diein Ziffern 2.1 bis 2.4
besonders definierten Behdlter zu priifen, ob sie mit der von der Beklagten benutzten und
von ihr als Formmarke eingetragenen Ausstattung verwechselbar sind. Zu prifen ist



sodann, ob gegebenfalls das entsprechende Verbot in den Begehren der Beklagten so
konkret bezeichnet ist, dass es zum Urteil erhoben werden kann.

E.2

Die Vorinstanz hat in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht geprft, ob diein den
Rechtsbegehren der Beklagten umschriebenen Behalter mit der von ihr gebrauchten
Ausstattung verwechselbar seien. Sie hat in Bezug auf die allgemein definierten Merkmale
der Behdlter, deren Verbot die Beklagte beansprucht, geschlossen, diese betréfen allgemein
ubliche Merkmale einer Flasche und wirden z.B. auch fur San Pellegrino-, Orangina- oder
die blauwei sse klagerische multicol or-Flasche zutreffen, die mit der von der Beklagten
benutzten Ausstattung nicht verwechselbar seien. Dagegen hat die Vorinstanz
angenommen, die Widerklage wéare wohl fur das Begehren 2.3 gutzuheissen, wenn dieses
alein gestellt worden wére.

E.21

Die Beklagte umschreibt die Behélter fir Zitronen- oder Limettensaft, deren Verwendung
sie der Kl&gerin verbieten lassen will, durch folgende Merkmale: " (Behélter, der) - einen
unteren, sich bis etwa zur Mitte erstreckenden, in der Seitenansicht leicht konvexen
rotationssymmetrischen Teil und einen - oberen, in einen Hals Ubergehenden, in der
Seitenansicht leicht konkaven rotationssymmetrischen Teil aufweist, - wobel im konvexen,
unteren Teil die Oberflache der Behélter eine zitronenartige Oberflachen-Struktur aufweist
und - im konkaven, oberen Tell die Oberflache im Wesentlichen glatt ist, - und der Behélter
mit einer etwa zylindrischen V erschlusskappe verschlossen ist . Die Vorinstanz hat
zutreffend geschlossen, dass die bauchférmige Form, welche mit den ersten beiden
Merkmalen beschrieben wird, fur Flaschen typisch ist, ebenso wie die "im Wesentlichen”
glatte Oberflache. Sie hat ebenfalls zutreffend die "zitronenartige” Oberflachenstruktur fir
den unteren Tell des Behdlters und die "etwa zylindrische Verschlusskappe” nicht als
kennzei chnungskréaftig qualifiziert. Diese Elemente kdnnen auch in ihrer Kombination nicht
allgemein in dem Sinne al's charakteristisch angesehen werden, dass sie vom kaufenden
Publikum als Hinweis auf die Produkte der Beklagten in Erinnerung behalten wirden. Die
Beklagte verkennt den Charakter einer Formmarke, wenn sie sich darauf beruft, dass die
von ihr verwendete Ausstattung vom | GE eingetragen worden ist und wenn sie somit
glaubt, mit derart allgemein umschriebenen Merkmalen die von ihr (konkret) beanspruchte
Form erfassen zu kénnen. Sie Uberschétzt sodann die von der Vorinstanz angefthrten
Beispiele, wenn sie konkrete Unterschiede (im Vergleich zu sémtlichen Merkmalen inihren
Klagebegehren) auflistet. Zudem missachtet sie die Bindung des Bundesgerichts an die
Tatsachenfeststellung der Vorinstanz ( Art. 55 Abs. 1lit. ¢, Art. 63 Abs. 2 OG ), wenn sie
behauptet, ihre Formmarke habe sich im Verkehr durchgesetzt. Die Vorinstanz hat
zutreffend geschlossen, dass diein Ziffer 2 allgemein beschriebenen Merkmalen so weit
definiert sind, dass siein jedem Fall Uber den Schutzbereich der Ausstattung der Beklagten
hinausreichen. Fir eine Einschrankung bestehen insofern weder in der Begriindung noch in
der Formulierung der Klagebegehren hinreichende Anhaltspunkte.

E.2.2

Auch die zusétzlich in Ziffern 2.1, 2.2 und 2.4 der Widerklagebegehren aufgefihrten
Merkmale vermbgen die von der Beklagten verwendete Ausstattung nicht derart zu
charakterisieren, dass daraus hinreichend konkret ersichtlich ware, wodurch die von ihr
verwendeten Behélter im Gedachtnis der Konsumenten individualisiert werden sollen und



welche konkreten Behalter die Kl&gerin fur ihre Zitronen- und Limettensafte nicht
verwenden durfte. Eine reliefartige, nach aussen abstehende Schrift ist - wie die Kl&gerin
bemerkt - fir Plastikflaschen wohl technisch bedingt, jedenfalls aber verbreitet und in
allgemeiner Form daher auch zusammen mit den Ubrigen allgemein umschriebenen
Merkmalen nicht kennzeichnungskréftig. Die gelbe Farbe mit griiner Verschlussklappe ist
fur Zitronensaft beschreibend, jedenfalls aber notorisch verbreitet und daher bar jeder
Kennzeichnungskraft. Sie ist auch zusammen mit den tbrigen Merkmalen - die von der
Beklagten, wie erwahnt, so generell beschrieben werden, dass ihnen kennzeichnende
Wirkung abgeht - nicht geeignet, ihr Produkt bzw. dessen Ausstattung zu kennzeichnen.
Dasselbe gilt schliesslich fur das Widerklagebegehren Ziffer 2.4, das nicht nur jegliche
Beschreibung oder Darstellung der massgebenden Proportionen vermissen lasst, sondern
auch keine Auskunft dariber gibt, wie die beiden Behdlter miteinander verbunden sein
sollen. Es geht auch daraus nicht hervor, welche konkrete Ausstattung die Beklagte alsihr
Kennzeichen fir Limetten- und Zitronensaft beansprucht und welche konkrete Verpackung
oder Warenprésentation der Klagerin damit in Widerspruch stehen und verboten werden
soll. Die Vorinstanz hat Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie aus der Beschreibung
allgemeiner Merkmale in den Rechtsbegehren der Beklagten kein hinreichend bestimmtes
Verbot konkreter Verletzungshandlungen ersehen konnte.

E.23

Die Vorinstanz hat erwogen, das Unterlassungsbegehren in Ziffer 2.3 der Widerklage wére
fur sich allein wohl gutzuheissen. Sie hat insofern geschlossen, die gelb-griine
"Limmi"-Flasche gemaéss Beilage zur Weisung fur die Widerklage lehne sich im gesamten
Eindruck an die gelb-griine "Sicilia'-Flasche derart an, dass sie geeignet sei, beim
Konsumenten V erwechslungen herbei zuftihren. Die beiden Flaschen sehen wie folgt aus:
"Limmi" "Sicilia" Bild nicht abrufbar Nach den Erwagungen der Vorinstanz hinterlassen sie
durch die gleiche H6he, den gleichen Umfang, dieselbe Farbe fur Flasche und Deckel, die
gleiche Oberflachenstruktur wie auch die reliefartige Aufschrift in der Mitte der Flasche
beim oberfl&chlichen Betrachter ein einheitliches Bild. Dieses Bild werde durch die erst
beim genaueren Hinsehen ersichtlichen Unterschiede in den Flaschenflissen und den
Wilsten unterhalb und oberhalb der "Sicilia’-Schrift bzw. unterhalb des"Limmi"-Deckels
sowie durch die unterschiedlichen Schriftzeichen ("Sicilia’ bzw. "Limmi") nicht verandert.
An diesem Gesamteindruck andert nach den Erwégungen der Vorinstanz wohl auch eine
uberdimensional e Etikette kaum etwas, zumal diese nach dem Kauf vom Konsumenten als
erste Handlung weggerissen werde, bevor die Flasche in den Schrank gestellt werde; die
Etikette sei daher wenig geeignet, as unterschei dungskréftiges Element zu wirken.

E.24

Die Klagerin bestreitet die lauterkeitsrechtliche Gefahr der Verwechslung. Sie geht
zutreffend davon aus, dass fUr die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 1it. d
UWG die gesamte Warenprasentation massgebend ist. Zwar ist der Begriff der
Verwechslungsgefahr fir das gesamte Kennzeichenrecht ein einheitlicher ( BGE 128 111
401 E. 5 S. 403). Es geht stets um die Beurteilung, ob ein Zeichen einem andern derart
ahnlich ist, dass die massgebenden Verkehrskreise Gefahr laufen, die gekennzeichneten
Gegenstande zu verwechseln ( BGE 128 111 146 E. 2amit Hinweisen). Fir die
Verwechselbarkeit zweier Zeichen alein, die namentlich durch die prégenden, in der
Erinnerung haftenden Merkmale des Wortlauts, Schriftzugs, des Bildes und der Form etc.
bestimmt wird, gelten denn auch in den verschiedenen Bereichen des K ennzei chenrechts



weitgehend gleiche Kriterien (vgl. etwa BGE 127 111 160 E. 2b,c). Die Umsténde, dieim
Ubrigen die Gefahr falscher Individualisierung erheblich beeinflussen, unterscheiden sich
jedoch je nach dem Rechtsschutz, der fur die Kennzeichen beansprucht wird (Marbach,
Markenrecht, S. 112, in SIWR Bd. |11 Kennzeichenrecht, 1996). So sind etwa fir den
lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz ( Art. 3 lit. d UWG ) Registereintrage nicht
wesentlich. Die Gefahr der Verwechslung mit dhnlich gekennzeichneten Produkten ist
anhand der tatsachlichen Warenprasentation in gesamter Wirdigung aller Umstande in
Betracht zu ziehen, die fur den durchschnittlich aufmerksamem Kaufer die
Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprégen (vgl. BGE 116 11 365E. 4 S.
370). Unter Umsténden kann daher eine hinreichende Abgrenzung gegenuiber dhnlich
ausgestatteten anderen Produkten durch Mittel wie eine zusétzliche Etikettierung
herbeigefihrt werden (vgl. BGE 108 Il 327 E. 5a S. 332 mit Hinweisen). Entgegen der
Ansicht der Kl&gerin kann jedoch nicht angenommen werden, dass eine Etikette in jedem
Fall geeignet sei, eine ansonsten zu bejahende V erwechslungsgefahr zu beseitigen. Nur
wenn damit beim durchschnittlich aufmerksamen Kaufer der Eindruck beseitigt werden
kann, es handle sich um das von ihm gesuchte Produkt, vermag dieses Mittel der

V erwechslungsgefahr vorzubeugen. Durch eine Etikette wird der durch eine Form geprégte
Eindruck nicht ohne weiteres verandert - selbst wenn sie anders dimensioniert oder gar
zusétzlich angebracht ist. Es kann insbesondere auch bei Lebensmitteln nicht ohne weiteres
angenommen werden, der durchschnittlich aufmerksame Kéufer orientiere sich durch die
Lektire der Anschriften. Ihm bekannte Produkte wird er vielmehr anhand der Ausstattung
wahlen, ohne sich durch die Konsultation einer Etikette zwingend zu vergewissern, dass er
nicht ein Konkurrenzprodukt gewéhlt hat. Der Vorinstanz ist im vorliegenden Fall zu
folgen, wenn sie annimmt, dass eine zusétzlich angebrachte oder anders dimensionierte
Etikette den durch die Ahnlichkeit der Flaschen hervorgerufenen Gesamteindruck nicht zu
beseitigen vermag. Aufgrund dieses Gesamteindrucks hat die Vorinstanz anhand der
genannten ubereinstimmenden Merkmale die V erwechslungsgefahr im Ergebnis zutreffend
bejaht. Ein durchschnittlich aufmerksamer Konsument wird aufgrund der Form pragenden
ubereinstimmenden Merkmale Gefahr laufen, die beiden Behélter und dieinihnen
enthaltenen gleichartigen Produkte zu verwechseln.

E.3

Die Berufung ist teilweise begriindet. Die Vorinstanz hat zutreffend die
lauterkeitsrechtliche Gefahr der Verwechslung der von der Beklagten verwendeten
Ausstattung fur Zitronen- und Limettensaft mit der von der Kl&gerin versuchsweisein der
Schweiz verwendeten gelb-grinen "Limmi"-Flasche beaht. Folglich hétte sie das auf diese
Verletzung eingeschrankte Unterlassungsbegehren der Beklagten schiitzen missen. Das
angefochtene Urtell ist daher insoweit aufzuheben, als die Widerklage abgewiesen wird; es
ist in dem Sinne abzuéndern, dass in tellweiser Gutheissung der Widerklage in Bezug auf
Begehren Ziffer 2.3 der Kl&gerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach Art.
292 StGB untersagt wird, ihren Zitronen- und Limettensaft in den von der Beklagten in
Beilage 1 zur Weisung fur das Widerklagebegehren abgebildeten Ausstattung (oben E. 2.3)
anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu setzen. Bel diesem
Verfahrensausgang rechtfertigt sich, die Gerichtsgebtihr den Parteien je zur Halfte zu
auferlegen ((Art. 156 Abs. 3 OG ) und die Parteikosten wettzuschlagen bzw. keine

Partei entschadigung zuzusprechen ( Art. 159 Abs. 3 OG ). Eine Anderung der Verteilung
der kantonalen Gerichtskosten rechtfertigt sich dagegen nicht.
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