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Regeste
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Erwagungen

E.1l

Das Kantonsgericht hat im Wesentlichen ausgeftihrt, die Beklagte 2 habe als Herstellerin
und Lieferantin der Késesorten "Feta' und "Manouri" die Bestellungen der Beklagten 1 von
der Kl&gerin entgegen genommen. Anschliessend habe die Beklagte 2 die Ware mit der neu
geschaffenen Verpackung versehen und diese an die Beklagte 1 spediert. Die Rechnungen
seien der Klagerin gestellt worden. Nach Abschluss des Exklusivliefervertrages, von dem
die Beklagte 2 als Lieferantin zunéchst nichts gewusst habe, sel die Verpackung im
Interesse und nach den Vorstellungen der Beteiligten neu gestaltet worden. Dabei kénne
offen bleiben, wie vidl Initiative von wem ausgegangen sei und wie die Klagerin die Kosten
fUr die neue Gestaltung bezahlt habe, daihr daflr entweder der Zwischengewinn aus den
Kaselieferungen oder die Moglichkeit zur Verfligung gestanden habe, die Beklagte 2 als
Lieferantin zu belasten. Jedenfalls hétten alle Beteiligten ein gleich gutes Recht zur
Verwendung des Zeichens gehabt, das mit der ab 26. Februar 1996 gebrauchten

V erpackung geschaffen worden sei. Damit sei auch jeder Nutzer der gemeinschaftlich
benutzten Zeichen gleichermassen berechtigt gewesen, diese - ohne Verletzung von
Namensrechten der anderen Beteiligten - al's Marken einzutragen. Auch nach dem Abbruch
der Zusammenarbeit mit der Kl&gerin anfangs 1997 seien sowohl die Beklagte 1 als
Abnehmerin as auch die Beklagte 2 a's Lieferantin zur Nutzung der Zeichen berechtigt
gewesen. Daran andere nichts, dass die Klagerin seit der rechtskréftigen Erledigung eines
Widerspruchsverfahrens am 26. November 1998 tiber ein unangefochtenes Markenrecht
verfuge. Denn die Kl&gerin a's Markeninhaberin konne gemass Art. 14 Abs. 1 MschG (SR
232.11) einem Anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung
gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu benutzen.

E.2

Die Klagerin wendet dagegen ein, das Kantonsgericht habe Art. 3 lit. b und Art. 9 UWG
(SR 241) verletzt, indem es zum Vorwurf der UWG-Verletzung gar nicht Stellung
genommen habe. Ferner sei die Vorinstanz zu Unrecht davon ausgegangen, dass das

M SchG al's Spezialgesetz vor dem UWG Vorrang habe. Indem Euro RSCG ihr die
Urheberrechte an der Gestaltung als "enveloppe soleau” durch Zession vom 9. Dezember
1997 riickwirkend per 27. August 1995 abgetreten habe, habe sie Ausschliesslichkeitsrechte
erworben, bevor die Beklagten 1 und 2 die von ihr eingetragenen Marken (als Teil des mit
der Verpackung geschaffenen Zeichens) in Gebrauch genommen hétten. Soweit die
Klé&gerin geltend macht, die Vorinstanz habe zum Vorwurf der UWG-V erletzung nicht
Stellung genommen, erweist sich die Berufung als unbegriindet. Abgesehen davon, dass der



sinngemass erhobene Vorwurf der Verletzung der Begriindungspflicht und damit des
rechtlichen Gehdrs ( Art. 29 Abs 2 BV ) im Berufungsverfahren nicht zu horen ist ( BGE
129 111 753 E. 2.4), muss sich die Klagerin auch entgegen halten lassen, dass der Vorwurf
ohnehin sachlich nicht haltbar wére. Die Vorinstanz hétte sich die Begriindung viel
einfacher machen kénnen, wenn sie sich auf den Vorwurf der Markenrechtsverletzung
beschrankt hétte. Das hat sie nicht getan, indem sie einlasslich und aufgrund eines
sorgfaltigen Beweisverfahrens dargelegt hat, dass die Rechte an der im Interesse und unter
Mitwirkung aller Beteiligten neu geschaffenen Verpackung mit dem neu geschaffenen
Zeichen allen Beteiligten in gleichem Masse zustanden. Die Beklagte 2 hétte Euro RSCG
am 24. Januar 1996 namlich kaum ihr Einversténdnis zur Verwendung des
Herstellernamens "Hotos' auf den neugeschaffenen Verpackungen erteilt, wenn sie nicht
hétte davon ausgehen diirfen, dass sie wie die andern Beteiligten zum Gebrauch der neuen
Verpackung berechtigt ist. Entgegen der Auffassung der Klagerin ist daher die
Hinterlegung der neuen Zeichen durch Euro RSCG am 27. August 1995 als "enveloppe
soleau” als Massnahme zum Schutze aler Beteiligten vor Anspriichen Dritter und nicht als
Massnahme zum Schutze der Firma Euro RSCG - bzw. der Kl&gerin als Zessionarin -
gegentber den Anspriichen der anderen Beteiligten zu verstehen. Der Versuch der Kl&gerin,
alféllige unter dem Gesichtspunkt des Lauterkeits- oder Urheberrechts relevanten élteren
Rechte gegeniiber den Beklagten 1 und 2 aus der im Ubrigen erst mit Schreiben vom 9.
Dezember 1997 ruickwirkend erklarten Zession von Urheberrechten gemass "envel oppe
soleau” abzuleiten, ist somit haltlos. Selbst wenn die Vorinstanz - wie die Klagerin meint -
einem offensichtlichen Versehen erlegen ware, well sie die Rickwirkung der Zession nicht
beachtet habe, wére das Versehen unbeachtlich, da die Zession an einen Beteiligten fur die
andern Beteiligten rechtlich nicht relevant ist.

E.3

Die Kl&gerin macht weiter geltend, die Vorinstanz habe zu Unrecht ein
Weiterbenutzungsrecht der Beklagten 1 und 2 im Sinne von Art. 14 Abs. 1 MSchG fir die
von der Kl&gerin eingetragenen Marken angenommen. Die Kl&gerin habe Euro RSCG
beauftragt, eine neue V erpackung und damit auch Bildmarken zu schaffen. Anschliessend
habe sie sich die Rechte an den von Euro RSCG - als "enveloppe soleau” - hinterlegten
Zeichen abtreten lassen, so dass diese Zeichen von den Beklagten 1 und 2 nur mit ihrer
Zustimmung hétten beniitzt werden durfen. Der Gebrauch der Zeichen mit Zustimmung des
Inhabers gelte in analoger Anwendung von Art. 11 Abs. 3 MSchG als Gebrauch durch
diesen selbst, weshalb der Gebrauch durch die Beklagten nicht in den Anwendungsbereich
von Art. 14 Abs. 1 MSchG falle. Nach dieser Bestimmung kénne der Markeninhaber
"elnem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes
Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen”. Bel den Beklagten 1 und 2 handle es
sich nicht um "Andere", weil der Zeichengebrauch als Gebrauch durch die Klagerin selbst
gelte. Auch diese Rige ist unbegrindet. Nach den fir das Bundesgericht verbindlichen
Feststellungen im angefochtenen Urtell war die neue Verpackung mit den neuen Zeichen
Ergebnis gemeinsamer Bemihungen der Beteiligten und ist lange vor der
Markeneintragung von diesen gemeinsam und gleichzeitig in Gebrauch genommen worden.
Deshalb bedurfte der Gebrauch durch die eine Partei nicht der Zustimmung durch die
andere. Von einem stellvertretenden, nur der Kl&gerin anzurechnenden Gebrauch im Sinne
von Art. 11 Abs. 3 MschG , kann daher keine Rede sein. Entgegen der Auffassung der
Klagerin fallt deshalb der Gebrauch durch die Beklagten 1 und 2 in den
Anwendungsbereich von Art. 14 Abs. 1 MSchG . Da die Vorinstanz bundesrechtskonform



ein Weiterbentitzungsrecht der Beklagten 1 und 2 festgestellt und zu Recht einen Verstoss
gegen das Lauterkeitsrecht verneint hat, ist die Berufung, die sich auf die
Widerrechtlichkeit der Weiterbenitzung der umstrittenen Zeichen stiitzt, abzuwei sen.

E.4

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Klagerin kosten- und entschadigungspflichtig
(Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG).
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