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Regeste

Markenrecht; Domain-Name | Immaterial guter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwagungen

E.1l

1.1.Im Berufungsverfahren hat das Bundesgericht seiner Entscheidung die tatsachlichen
Feststellungen der Vorinstanz zugrunde zu legen, es sei denn, sie beruhten auf einem
offensichtlichen Versehen, seien unter Verletzung bundesrechtlicher Bewelisvorschriften
zustande gekommen oder bedurften der Erganzung, weil das kantonale Gericht in
fehlerhafter Rechtsanwendung einen gesetzlichen Tatbestand nicht oder nicht hinreichend
klé&rte, obgleich ihm die entschei dwesentlichen Behauptungen und Bewel santrége
rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Form unterbreitet wurden ( Art. 63 und 64 OG ;
BGE 127 111 248 E. 2¢). Blosse Kritik an der Beweiswirdigung des kantonalen Gerichts
kann dagegen mit Berufung nicht vorgetragen werden ( BGE 127 |11 73 E. 6a). Die
Klagerinnen sind somit nicht zu hdren, soweit sie die vorinstanzliche Bewe swirdigung
beanstanden und die tatsachlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil erganzen bzw.
von diesen abweichen. Unzuldssig sind auch die mehrfachen Hinweise der Kléagerinnen auf
die im kantonalen Verfahren eingereichten Rechtsschriften, dain der Berufungsschrift
selber darzulegen ist, inwiefern das angefochtene Urtell Bundesrecht verletzt ( BGE 115 11
83 E. 3, mit Verweis; Art. 55 Abs. 11it. c).

E.12

Die Klagerinnen riigen, die Vorinstanz habe die bundesrechtliche Beweisvorschrift von Art.
8 ZGB verletzt. Diese Bestimmung regelt im Bereich des Bundesprivatrechts zunéchst die
Verteilung der Beweislast und verleiht dartiber hinaus der bewei sbel asteten Partel das
Recht, zum ihr obliegenden Beweis zugel assen zu werden. Art. 8 ZGB schreibt dem
Sachgericht dagegen nicht vor, mit welchen Mitteln der Sachverhalt abzuklaren ist oder wie
die Beweise zu wirdigen sind. Die Schlisse, die das kantonale Gericht in tatsachlicher
Hinsicht aus Beweisen und konkreten Umstéanden zieht, sind im Berufungsverfahren nicht
Uberprufbar ( BGE 122 111 219 E. 3c). Soweit sich die Berufung gegen solche Schltisse
richtet, ist darauf nicht einzutreten. Ausserdem bedirfen notorische Tatsachen keines
Beweises ( BGE 117 11 321 E. 2; vgl. auch BGE 123 111 129 E. 3b/aa). Die Vorinstanz nahm
Zu Recht als allgemein bekannt an, dass Marken regelméssig nicht mit der Firma der
jeweiligen Markeninhaberin identisch seien - insbesondere im Lebensmittelbereich, wo ein
Unternehmen unter dem gleichen Firmennamen mehrere Produkte unter verschiedenen
Marken vertreibe. Daher verletzte die Vorinstanz durch den Verzicht auf die in diesem
Zusammenhang von den Klagerinnen beantragten Bewei serhebungen kein Bundesrecht.
Nach den vorinstanzlichen Feststellungen vertreiben im Ubrigen auch die Klagerinnen
etliche Produkte unter Marken, die mit ihrem Firmennamen (Storck) Uberhaupt nicht



Ubereinstimmen (z.B. "Toffifee", "merci”, "Werther's Origina”, "RIESEN" usw.)

E.2

Die Kl&gerinnen beantragen, dem Beklagten den Gebrauch seines Domain-Namens zu
untersagen. Obwohl in der Schweiz bezliglich Domain-Namen verbindliche
Speziavorschriften zu Verwendbarkeit, Exklusivitdt und Schutz fehlen, ist die Bildung von
Internet-Adressen nicht dem rechtsfreien Raum zuzuordnen. Die Kennzeichnungsfunktion
der Domain-Namen hat zur Folge, dass diese gegeniiber absolut geschitzten Kennzeichen
Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben, um Verwechslungen zu vermeiden.
Gestiitzt auf Namen-, Firmen- oder Markenrecht kann die Verwendung eines verletzenden
Zeichens als Domain-Namen grundsétzlich verboten werden, wobei Uber Kollisionen
zwischen verschiedenen Rechten durch Abwégung der gegenseitigen Interessen zu
entscheiden ist ( BGE 125 I11 91 E. 3¢, mit Hinweisen). Domain-Namen unterstehen
Uberdies auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts ( BGE 126 111 239 E. 2c¢).

E.3.1

Der kl&gerische Unterlassungsanspruch stiitzt sich zunéchst auf Art. 15 MSchG (SR
232.11). Nach dieser Vorschrift gilt fUr berihmte Marken ein erweiterter Schutzbereich:
Der Inhaber einer beriihmten Marke kann anderen deren Gebrauch nicht nur fir bestimmte
Warenkategorien, sondern fur jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten, wenn
ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefahrdet oder deren Ruf
ausnutzt oder beeintrachtigt ( Art. 15 Abs. 1 MSchG ). Vorbehalten bleiben allerdings
Rechte Dritter, die erworben wurden, bevor die Marke Berihmtheit erlangt hat ( Art. 15
Abs. 2 MSchG ). Die "Berihmtheit einer Marke" ist ein Rechtsbegriff, den das
Bundesgericht als solchen im Berufungsverfahren frel prift. Hingegen ist eine vom
kantonalen Sachgericht abschliessend zu beurteilende Tatfrage, ob die massgebenden
Parameter des Berihmtheitsgrades der Marke im konkreten Fall erfllt sind oder nicht (vgl.
Urteil des Bundesgerichts 4C.247/1996 vom 13.11.1998 E. 8d; sic! 2/1999 S. 132).

E.3.2

Das Gesetz bestimmt nicht, wann eine Marke als bertihmt zu gelten hat. Der Gesetzgeber
hat bewusst auf eine Legaldefinition verzichtet (vgl. BBI 19911, S. 27). Anhaltspunkte
ergeben sich immerhin daraus, dass Art. 15 MSchG berihmte Marken vor Rufausnutzung
oder -beeintrachtigung sowie vor Beeintrachtigungen ihrer Unterscheidungskraft schiitzen
will. Von diesem Normzweck ist beli der Auslegung des Begriffs der berihmten Marke
auszugehen. Berihmtheit einer Marke ist dort anzunehmen, wo sich der in Art. 15 MSchG
umschriebene erweiterte Schutz sachlich rechtfertigt. Dasist dann der Fall, wenn es dem
Inhaber gelungen ist, seiner Marke eine derart Uberragende V erkehrsgeltung zu verschaffen,
dass ihre durchschlagende Werbekraft sich nicht nur im angestammten Waren- oder
Dienstleistungsbereich nutzen lasst, sondern dartiber hinaus geeignet ist, auch den Absatz
anderer Waren oder Dienstleistungen erheblich zu erleichtern ( BGE 124 111 277E. 1 S.
279). Die berihmte Marke zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Werbekraft einen in den
verschiedensten Bereichen nutzbaren erheblichen wirtschaftlichen Wert darstellt (vgl.
Wilfried Heinzelmann, Der Schutz der beriihmten Marke, Diss. Zurich 1993, S. 126) und
deshalb auch dazu einl&dt, von anderen ausgebeutet zu werden (David, Basler Kommentar,
N 3 zu Art. 15 MSchG ). Berihmtheit setzt voraus, dass die Marke sich bei einem breiten
Publikum allgemeiner Wertschétzung erfreut ( BGE 124 111 277 E. 1 S. 279 1.). Denn
solange nur eng begrenzte produktespezifische Abnehmerkreise die Marke kennen und



schétzen, besteht kein legitimes Bedurfnis nach einem erweiterten Schutz (Marbach,
Markenrecht, in SIWR 111, S. 215).

E.33

Die Vorinstanz stellte in tats&chlicher Hinsicht fest, dass 54% der Gesamtbevdlkerung die
Marke der Kléagerinnen im November 2001 nicht kannten. Diesen Schluss zog die
Vorinstanz aus der Behauptung der Kl&gerinnen, die Marke "RIESEN" habe im November
2001 einen gestitzten Bekanntheitsgrad von 46% erreicht. Sie erwog, dass den
Testpersonen sinngemass gesagt worden sei: "Wir legen Ilhnen nun eine Rethe von
Markennamen von Schokoladeprodukten vor; welche davon kennen Sie?' Von den
Befragten hatten 54% "RIESEN" nicht asihnen bekannt bezeichnet, obwohl "RIESEN" auf
der vorgelegten Markenliste gestanden habe. Damit konne von Berihmtheit der Marke
keine Rede sein. Weiter erwog die Vorinstanz, die Berihmtheit einer Marke setze voraus,
dass das Publikum auf die Nennung der Marke hin die Marke der Ware zuordnen kdnne
(z.B. Rolls Roys - Auto; Coca Cola - Getrénk; Marlboro - Zigarette). Dies sei bel
"RIESEN" offensichtlich nicht der Fall. Denn den Befragten seien unter dem Titel
"Slsswaren" Marken vorgelegt worden mit der Frage, ob sie die einzelnen Marken
erkennten. Obwohl esin einem solchen Fall fur die Befragten viel einfacher sei, eine Ware
einer bestimmten Marke zuzuordnen, hétten nur 46% die Marke gekannt. Daher liege keine
Beriihmtheit der klégerischen Marke vor.

E.34

Wenn die Vorinstanz aus den dargel egten Feststellungen schloss, die klégerische Marke sei
im Zeitpunkt der Umfrage (November 2001) nicht bertihmt im Sinne von Art. 15 MSchG
gewesen, so ist dies bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Aufgrund der im angefochtenen
Urteil festgestellten Tatsachen ist nicht davon auszugehen, dass sich die klagerische Marke
in breiten Bevolkerungskreisen einer allgemeinen Wertschéatzung erfreute, und dass sie
deshalb eine Uberragende V erkehrsgeltung genoss. Die Kl&gerinnen bringen vor, es sei von
einer schematischen - rein quantitativen - Beurteilung abzusehen und eine
Gesamtwrdigung der Umsténde vorzunehmen. Dies ist zwar zutreffend ( BGE 93 11 260 E.
2c, mit Hinweisen; Marbach, aa.O., S. 215; Willi, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht, 2002, N 12 zu Art. 15; David, aa.O., N 3 zu Art. 15 MSchG ;

Streuli-Y oussef, SIWR V/1, S. 144). Indessen Ubersehen sie, dass die Vorinstanz nebst dem
erwahnten Prozentsatz auch die Art und Weise, wie die Befragung vorgenommen wurde,
berticksichtigt hat (oben E. 3.3; zur Fragwirdigkeit demoskopischer Gutachten vgl. BGE
126 111 315 E. 4b/bb, wonach zuverlassige Aussagen u.a. von der Formulierung
entscheidender Fragen und deren Einbettung in einen grésseren Fragenkatal og abhangen;
zur untergeordneten Bedeutung solcher Gutachten vgl. Willi, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht, 2002, N 25 zu Art. 3 MSchG ; Buhler, Basler Kommentar, N
24 zu Art. 29 ZGB ; Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2. Aufl. 2002, N
4.89; Baudenbacher, Kommentar zum UWG, Basel 2001, N 55 zu Art. 3 lit. d UWG).
Zudem hat die Vorinstanz die erfolgreiche Wiedereinfihrung von "RIESEN" im Jahre 1999
berticksichtigt. Sie erwog, wer einen solchen "Relaunch” tétige, gestehe damit selber ein,
dass die Marke den angestrebten Bekanntheitsgrad nicht erreicht habe; folglich sei davon
auszugehen, dass im Zeitpunkt der Eintragung der Domain durch den Beklagten im Jahre
1998, die Marke "RIESEN" - auch nach Auffassung der Kl&gerinnen - nicht berihmt
gewesen sai. Die Vorinstanz hat somit nicht bloss aufgrund der erwahnten Prozentzahl die
Berthmtheit der Marke verneint. Vielmehr hat sie diese Zahl in den Gesamtzusammenhang



gestellt und unter Berticksichtigung der Gbrigen Umstande gewrdigt. Dieses VVorgehen ist
bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Soweit die Kl&gerinnen im Zusammenhang mit dem
massgeblichen Bekanntheitsgrad implizit eine Verletzung von Art. 8 ZGB riigen, Ubersehen
sie, dass die Vorinstanz zu einem Beweisergebnis gelangt ist und nicht auf Beweislosigkeit
geschlossen hat. Art. 8 ZGB ist damit nicht verletzt (BGE 114 11 289 E. 2a).

E.35

Die Kl&gerinnen bringen unter Berufung auf Heinzelmann vor, bei Vorliegen eines
Bekanntheitsgrades von 30-40% der Gesamtbevdlkerung kdnne von einer Uberragenden

V erkehrsgeltung gesprochen werden (vgl. Heinzelmann, Der Schutz der beriihmten Marke,
Diss. Zirich 1994, S. 125). Damit verkennen sie, dass die herrschende L ehre das Abstellen
auf rein quantitative Kriterien ablehnt (Willi, aa.O., N 12 zu Art. 15; Marbach, aa.O., S.
215; David, a.a.0., N 3 zu Art. 15 MSchG ). Mit Begriffen wie "lberragende
Verkehrsgeltung” oder "allgemeine Wertschétzung” ( BGE 124 111 277 E. 1 S. 279) werden
vielmehr qualitative Kriterien der Berihmtheit zum Ausdruck gebracht (Willi, aa.O., N 13
zu Art. 15). Hinzu kommt, dass die nach Ansicht der Kl&agerinnen fir die Bertihmtheit einer
Marke gentigenden 30-40% in der Lehre als zu tief kritisiert werden (Marbach, a.a.O., S.
215). Die deutsche Praxis verlangt denn auch, dass die Marke bel rund 70% des Publikums
bekannt sei (Pedrazzini/Pedrazzini, a.a.O., N 5.162). Esist im Ubrigen widerspriichlich,
wenn die Klagerinnen einerseits das Abstellen auf rein quantitative Kriterien bei der
Prufung der Bertihmtheit ablehnen, anderseits aber die angeblich tberragende
Verkehrsgeltung ihrer Marke mit dem Bekanntheitsgrad von 46% begriinden.

E. 41

Die Vorinstanz schloss, aufgrund der mangelnden Berihmtheit der Marke "RIESEN"
beschranke sich ihr Schutz auf eingetragene gleiche oder gleichartige Waren. Die Marke
der Klagerinnen sal fur die Klasse 30 eingetragen, d.h. fir Slisswaren wie zum Beispiel
Schokolade; der Zweck der Gesellschaft des Beklagten (Riesen GmbH) bestehe hingegen in
der Beratung, Planung und Implementierung von Informatiklésungen im Liegenschafts-
und Wertschriftenhandel usw. Die Vorinstanz hat verbindlich festgestellt ( Art. 63 Abs. 2
OG ), es gebe keinerlei Anhaltspunkte, dass der Beklagte seine Website fir Slisswaren zu
verwenden gedenke; deshalb ertibrige sich auch die Beantwortung der Frage, ob beim
Beklagten Uberhaupt eine markenrechtliche Benutzung des Zeichens "RIESEN" gegeben
sei. Die Klagerinnen bringen dagegen vor, bereits die Registrierung eines Domain-Namens
sei als markenrechtliche Gebrauchshandlung aufzufassen und stelle eine
Markenrechtsverletzung dar. Der Verbotsanspruch von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG greife
namlich insbesondere dann, wenn das Zeichen nicht produktbezogen verwendet werde.

E.4.2

Art. 13 Abs. 1 MSchG raumt dem Inhaber einer Marke das ausschliessliche Recht ein, die
Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Er kann
anderen verbieten lassen, dasselbe Zeichen zu gebrauchen, namentlich dieses auf
Geschéftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschéftlichen Verkehr zu verwenden
(Art. 13 Abs. 2 lit. eMSchG ; BGE 126 111 322 E. 3a). Wie die Kl&gerinnen zutreffend
ausfuhren, dient diese Bestimmung dem Schutze vor besonderen V erwendungsformen,
insbesondere wenn das Zeichen nicht produktbezogen verwendet wird (Willi, Kommentar
MSchG, N 38 zu Art. 13 MSchG ; Marbach, SIWR 11, S. 201 f.). Die Kl&gerinnen
Ubersehen aber, dass die Verbotsrechte von Art. 13 Abs. 2 M SchG nach dessen Wortlaut



sowie nach Lehre und Rechtsprechung nur gegentiber Zeichen gelten, die unter einem
relativen Ausschlussgrund im Sinne von Art. 3 MSchG leiden (David, aa.O., N 10 zu Art.
13 MSchG ; Marbach, SIWR 111, S. 195; Baudenbacher, aa.O., N 130 zu Art. 3 lit. d UWG
; BGE 122 111 382 E. 33, mit Hinweis). Eine der drei kumulativen Bedingungen von Art. 3
Abs. 1 MSchG ist, dass das fragliche Zeichen fiir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt ist ( BGE 128 111 96 E. 2). Mangels einer solchen Bestimmung
auf Seiten des Beklagten hat die V orinstanz bundesrechtskonform geschlossen, die
Kl&gerinnen konnten das beantragte Verbot nicht auf Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG stiitzen.
Im Ubrigen gilt entgegen der Ansicht der Kl&gerinnen die blosse Registrierung eines
Domain-Namens ohne tatséchliche Ingebrauchnahme nicht als ein das Markenrecht
verletzender Gebrauch im Sinne von Art. 13 MSchG (Pedrazzini/Pedrazzini, a.a.O., N 4.33;
Bahler/Lubich/ Schneider/Widmer, Internet-Domainnamen, Zurich 1996, S. 92 f., 100; so
auch das Urteil des Gerichtskreises VIIl Bern-Laupen vom 15. Mérz 1999, E. 7.1, in sic!
172000 S. 24 1.).

E.43

Aufgrund des Ausgefihrten ist auch der Verweis der Klagerinnen auf das Urteil des
Bundesgerichts 4C.377/2002 unbehelflich. Jenes Urteil hielt zwar fest, dassfir die
Verwechselbarkeit zweier Domain-Namen einzig und alein auf den Wortlaut der
Internet-Adressen abzustellen ist - d.h. ohne Ricksicht auf den Inhalt der jeweiligen
Websites und die darauf angebotenen Dienstleistungen (Urtell 4C.377/2002 vom 19. Mai
2003 E. 2.2.). Indessen waren in jenem Fall die von den Parteien angebotenen Waren und
Dienstleistungen identisch. Das Bundesgericht konnte daher ohne auf die von Art. 13 Abs.
21.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG verlangte Tatbestandsvoraussetzung der Gleichheit oder
Gleichartigkeit der Marken Bezug zu nehmen, den angefochtenen Entscheid als
bundesrechtskonform bezeichnen. Die Kl&gerinnen Ubersehen, dass die bundesgerichtliche
Erwégung, wonach es keine Rolle spiele, ob die auf einer Website aufgeftihrten
Dienstleistungen von jenen des Markeninhabers verschieden seien, im Zusammenhang mit
der Prifung der Verwechselbarkeit erfolgte. Der in dieser Erwéagung zitierte - von den
Klagerinnen ebenfalls angerufene - BGE 128 |11 353 bezog sich zudem auf den
Namensschutz geméass Art. 29 Abs. 2 ZGB und nicht auf den markenrechtlichen Schutz
gemass Art. 13 MSchG ; ebenso verhélt es sich bezliglich des von den Klagerinnen
zusétzlich angefuhrten BGE 128 I11 401 . Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist
der Begriff der Verwechslungsgefahr fur das gesamte Kennzeichenrecht einheitlich zu
umschreiben ( BGE 128 [11 401 E. 5 S. 403, mit Hinweisen). Dies bedeutet jedoch nicht,
dass die spezifischen Markenrechts-, Namensrechts- oder Firmenrechtsbestimmungen dem
jeweils Berechtigten den gleichen Schutz gewéhren (Streuli-Y oussef, SSWR V/1, S. 142,
Baudenbacher, a.a.O., N 43 zu Art. 3 lit. d UWG ). Die Tatbestandsvoraussetzungen der
jeweiligen Normen sind unterschiedlich ausgestaltet; z.B. sind die
Tatbestandsvoraussetzungen - und damit auch die Schutzbereiche - von Art. 29 Abs. 2 ZGB
und Art. 13 Abs. 2 MSchG nicht dieselben. Die Verwechslungsgefahr und die Ubrigen
Tatbestandsvoraussetzungen der jeweils angerufenen Schutznormen sind daher stets
auseinander zu halten. Die Klagerinnen verkennen diese Zusammenhange (vgl. dazu auch
Marbach, a.a.0., S. 112). Sie gehen fehl in der Annahme, bei der Prifung der
Tatbestandsmassigkeit sei ebenso wie bei der Verwechsungsgefahr die Frage der
Warenahnlichkeit irrelevant.

E.5



Die Klé&gerinnen beanstanden, die Vorinstanz habe ihnen den Namensschutz zu Unrecht
versagt. Die Marke geniesst zwar wie jedes Wortzeichen Namensschutz nach Art. 29 ZGB .
Voraussetzung fir die Schutzfahigkeit eines Zeichensist aber stets, dass der Verkehr esals
Namen seines Inhabers auffasst (Buhler, Basler Kommentar, N 7 zu Art. 29 ZGB ). Nach
den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist dies hier nicht der Fall, da der Verkehr
die Marke "RIESEN" nicht als Namen ihrer Inhaberin "Storck KG" auffasst (oben E. 1.2).
Die Vorinstanz hat somit bundesrechtskonform keinen Namensschutz gemass Art. 29 ZGB
gewahrt.

E.6
Die Kl&gerinnen machen eine Verletzung von Art. 2 und 3 lit. d UWG geltend.

E.6.1

Unlauter und widerrechtlich gemass Art. 2 UWG ist jedes téuschende oder in anderer Weise
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende V erhalten oder Geschéftsgebaren,
welches das Verhaltnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern
beeinflusst. Den vorinstanzlichen Feststellungen ist nicht zu entnehmen, der Beklagte habe
tauschend bzw. treuwidrig gehandelt. Die Klagerinnen behaupteten im vorinstanzlichen
Verfahren zwar, es bestehe die Gefahr, dass der Beklagte seinen Domain-Namen auch im
Zusammenhang mit Slisswaren einsetzen werde. Indessen rdumten sie ein, diese
Behauptung ohne konkrete Anhaltspunkte aufgestellt zu haben. Die Vorinstanz erwog, dass
mangels Substanziierung deshalb auch nicht von drohenden V erletzungen ausgegangen
werden konne. Aus den Feststellungen im angefochtenen Urteil ergeben sich auch sonst
keine lauterkeitsrechtlich relevanten Umstande. Der von den Klagerinnen geltend gemachte
Verstoss gegen Art. 2 UWG erwelst sich al's unbegriindet.

E.6.2

Die Klé&gerinnen bringen vor, die Vorinstanz habe zu Unrecht auch im Zusammenhang mit
Art. 3lit. d UWG auf die ungentigende Bekanntheit ihrer Marke abgestellt, wasim Ergebnis
bedeuten wiirde, dass diese Norm nur beriihmte Marken schiitze. Mit diesem Einwand
verkenne sie die Rechtslage. Der Schutz aufgrund des M SchG kommt der Marke nur
hinsichtlich des beanspruchten Warenbereichs zu ( Art. 3 Abs. 1 MSchG ). Eine
Nachahmung ausserhalb dieses Bereichs ist grundsétzlich nicht nur nach MSchG, sondern
auch nach UWG zulassig (Heinzelmann, Es kann nicht auf dem Weg des UWG verboten
werden, was das Kennzeichenrecht erlaubt, in FS David, Zurich 1996, S. 96). Soll der
Marke auch Uber den entsprechenden Warenbereich hinaus Schutz vor Nachahmung
zukommen, so muss ihr eine Uberragende V erkehrsgeltung zukommen (oben E. 3.2).
Andernfalls wirden die durch das Markenrecht definierten Schutzbegrenzungen durch das
UWG aufgehoben, was nach Lehre und Rechtsprechung nicht angeht
(Pedrazzini/Pedrazzini, a.a.O., N 5.160, 5.162; Heinzelmann, Der Schutz der beriihmten
Marke, Diss. Zurich 1993, S. 61 f., mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung;
Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialglterrechts, 3. Aufl., S. 203; Heinzelmann, Es
kann nicht auf dem Weg des UWG verboten werden, was das Kennzei chenrecht erlaubt, in
FS David, Zirich 1996, S. 98; vgl. ferner Baudenbacher, aa.O., N 135infine zu Art. 3lit. d
UWG ; Urtell des Bundesgerichts vom 12. Januar 1988, E. 3, SMI 1990/1, S. 109; vgl. auch
BGE 108 Il 69 E. 2b sowie 105 Il 297 E. 4a, je mit Hinweis). Die gertigte Verletzung von
Art. 3lit. d UWG ist unbegriindet. Die Vorinstanz hat verneint, dass eine
Verwechslungsgefahr gegeben sei. Nach der Rechtsprechung ist das Risiko von



V erwechslungen umso geringer, je weniger nah sich die Waren oder Dienstleistungen sind,
fur welche die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden ( BGE 126 111 315 E. 6b/bb,
mit Hinweis; vgl. auch BGE 128 111 353 E. 4). Die Lehre betont ebenfalls, dass die

V erwechslungsgefahr umso geringer ist, je weniger sich die jeweiligen Kundenkreise
uberschneiden (Baudenbacher, aa.O., N 102 zu Art. 3 lit. d UWG ; vgl. auch

Streuli-Y oussef, SIWR V/1, S. 145; Willi, aa.O., N 18 zu Art. 3MSchG ). Die Vorinstanz
hat verbindlich festgestellt, dass die Waren der Klagerinnen und die Dienstleistungen des
Beklagten vollig unterschiedlich sind (oben E. 4.1). Die Parteien sind in ganzlich
verschiedenen Branchen tétig. Esist nicht ersichtlich, inwiefern es zu Verwechslungen
zwischen den jeweiligen Waren bzw. Leistungen kommen konnte. V erwechslungen mit den
Firmen der Kl&gerinnen (Storck KG bzw. Storck GmbH) sind ohnehin ausgeschl ossen.

E.7

Die Klagerinnen berufen sich auf Art. 8 und Art. 6bis PVU (Pariser Verbandsiibereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; SR
0.232.04).

E.71

Gemass Art. 8 PVU wird der Handelsname in allen Verbandslandern, ohne Verpflichtung
zur Hinterlegung oder Eintragung, geschiitzt, gleichgultig ob er einen Bestandteil einer
Fabrik- oder Handelsmarke bildet. Als Angehorige eines Verbandslandes kénnen die
Kl&gerinnen diese Bestimmung zwar anrufen (vgl. Art. 2 Abs. 1 des Abkommens Uber
handel shezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum vom 15. April 1994 [TRIPS];
SR 0.632.20, Anhang 1c). Indessen geniesst der Handel sname eines ausléndischen
Unternehmens in der Schweiz nur den gleichen Schutz wie inléndische Handel snamen
(Urteil des Bundesgerichts 4C.199/2001 vom 6. November 2001 E. 5b, in sic! 3/2002
S.162; so auch Bodenhausen, Pariser Verbandstibereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums, Kommentar, 1971, S. 115 zu Art. 8 PVU ; vgl. auch den Wortlaut von Art. 2
Abs. 1 PVU ). Folglich ist den Klagerinnen, wie sie selbst einrdumen, in der Schweiz nur
dann Schutz geméss PVU zu gewahren, wenn eine Verletzung des Namensrechts oder eine
unlautere Handlung vorliegt. Da, wie dargelegt (oben E. 5, 6), weder die eine noch die
andere Verletzung vorliegt, ist die Berufung auf Art. 8 PV U unbehelflich.

E.7.2

Nach Art. 6bis Abs. 1 PVU ist der Gebrauch einer Marke zu untersagen, wenn sie eine
verwechslungsfahige Abbildung einer anderen Marke darstellt, von der feststeht, dass sie
fur gleiche oder gleichartige Erzeugnisse benutzt wird. Nach den fur das Bundesgericht
verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (oben E. 4.1) bezieht sich der Domain-Name
des Beklagten weder auf gleiche noch gleichartige Waren oder Dienstleistungen der
Klagerinnen. Die Klage kann daher nicht auf Art. 6bis Abs. 1 PVU gestiitzt werden. Die
Kl&gerinnen bringen in diesem Zusammenhang vor, geméass Art. 16 Abs. 3 TRIPS finde
Art. 6bis Abs. 1 PVU sinngemiss auf digjenigen Waren und Dienstleistungen Anwendung,
die denen, fur welche die Marke eingetragen ist, nicht ahnlich sind. Dasist zwar zutreffend
(Staehelin, Das TRIPs-Abkommen, 2. Aufl., S. 97). Indessen tbersehen die Klagerinnen,
dass dies nach Art. 16 Abs. 3 TRIPS nur gilt, sofern die Benutzung dieser Marke im
Zusammenhang mit diesen Waren oder Dienstleistungen auf eine Verbindung zwischen
diesen Waren oder Dienstleistungen und dem Inhaber der eingetragenen Marke hinweisen
wurde und die Interessen des Inhabers der eingetragenen Marke durch diese Benutzung



beei ntréchtigt werden kdnnten. Esist nicht ersichtlich, wie die Benutzung des
Domain-Namens "riesen.ch” durch den Beklagten im Informatik-, Liegenschafts- oder
Wertschriftenhandel auf eine Verbindung zur Storck KG als Inhaberin einer
Schokoladenmarke hinweisen kénnte. Im Ubrigen ist auch nach Art. 16 Abs. 3 TRIPS
erforderlich, dass der Konsument andere Waren oder Dienstleistungen mit denjenigen des
Markeninhabers verwechseln kann (Staehelin, aa.O., S. 97). Wie dargelegt (oben E. 6.2),
Ist diese Voraussetzung hier nicht erfillt. Die Berufung erweist sich somit auch in diesem
Punkt al's unbegrindet.

E.8

Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Diesem
Verfahrensausgang entsprechend ist die Gerichtsgebuhr den Kl&gerinnen zu auferlegen (
Art. 156 Abs. 1 OG ). Da der Beklagte keine Berufungsantwort eingereicht hat, steht ihm
keine Parteientschadigung zu ( Art. 159 Abs. 2 OG).
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