BGer 4C.57/2004 vom 26. April 2004

Bundesgericht, 2004-04-26, DE

Quelle: https://mcp.opencasel aw.ch/entscheid/bger_4C.57 2004
FR: TF 4C.57/2004 du 26 avril 2004

IT: TF 4C.57/2004 del 26 aprile 2004

Regeste
Immaterialguter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwagungen

E.1l

Mit Berufung kann geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid beruhe auf
Verletzung des Bundesrechts mit Einschluss der durch den Bund abgeschlossenen
volkerrechtlichen Vertrége. Wegen Verletzung verfassungsmassiger Rechte der Birger ist
die staatsrechtliche Beschwerde vorbehalten ( Art. 43 Abs. 1 OG ); Erérterungen Uber die
Verletzung kantonalen Rechts sind im Berufungsverfahren ebenfalls unzulassig (Art. 55
Abs. 1lit. cinfine OG). Zu den dem Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde
vorbehaltenen verfassungsmassigen Rechten gehdrt insbesondere die Gewéhrleistung des
rechtlichen Gehérs ( BGE 127 | 54 E. 2b). Bundesrecht ist verletzt, wenn ein in einer
eidgendssischen Vorschrift ausdriicklich ausgesprochener oder daraus sich ergebender
Rechtssatz nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, wahrend es durch Feststellungen
Uber tatsachliche Verhdtnisse unter Vorbehalt der Missachtung bundesrechtlicher
Beweisvorschriften oder offensichtlicher Versehen nicht verletzt ist ( Art. 43 Abs. 2 und 3
OG, Art. 63 Abs. 2 0G).

E.11

Die Klagerin rigt eine Verletzung von Art. 12 MSchG und Art. 8 ZGB . Sie bringt vor, sie
habe vor erster Instanz geltend gemacht, die zu beurteilende Marke sei auch wegen
Nichtgebrauchs gemass Art. 12 MSchG nichtig; sie habe in dieser Hinsicht zur Begriindung
ausgefuhrt, dass die Beklagte alle funktional bedingten Bestandteile ihres Reinigungssets
unter Wortmarken vertreibe; die Beklagte habe dagegen behauptet, dass sieihren
Katalysatorring auch selbsténdig vermarkte. Mit diesem Vorbringen habe sich die
Vorinstanz nicht auseinander gesetzt.

E.12

Der angefochtene Entscheid enthélt keine Feststellungen dariiber, in welcher Weise und seit
wann die Beklagte die beanspruchte Formmarke gebraucht. Es kann daher mangels
verbindlicher Tatsachenfeststellungen nicht beurteilt werden, ob die Beklagte ihre
umstrittene Marke im Sinne von Art. 12 MSchG gebraucht hat. Ebenso wenig kann
festgestellt werden, ob die V orinstanz Bundesrechtsnormen verletzt haben konnte, indem
sieder Ansicht der Kl&gerin insofern nicht folgte. Die Kl&gerin riigt denn auch nicht eine
bundesrechtswidrige Auslegung von Art. 12 MSchG , sondern die Verletzung von Art. 8
ZGB .

E.13



Art. 8 ZGB gibt der beweisbelasteten Partei Anspruch darauf, zum Beweisihrer VVorbringen
zugelassen zu werden; diese bundesrechtliche Beweisvorschrift setzt indes voraus, dass
entsprechende Beweisantrdge im kantonalen Verfahren form- und fristgerecht gestellt
worden sind, was im Berufungsverfahren mit Aktenhinweisen zu belegen ist ( BGE 129 111
18 E. 2.6). Die Kl&gerin begnugt sich mit der Riuge, sie habe entsprechende Behauptungen
aufgestellt, ohne den Nachweis zu erbringen, dass sie prozesskonform Bewelisantrage fur
rechtserhebliche Vorbringen gestellt hétte. Damit ist eine Verletzung von Art. 8 ZGB nicht
dargetan.

E.2

Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. b MSchG zunéchst Formen,
die das Wesen der Ware ausmachen. Es handelt sich dabei um Formen, die das Publikum
aufgrund der Funktion eines Produktes voraussetzt ( BGE 129 [11 514 E. 2.4.1). Funktiona
oder asthetisch notwendige Formen kdnnen ohne Veranderung der spezifischen
Eigenschaften der Ware nicht veréndert oder ausgewechselt werden. Sie sind daher zur
Individualisierung der Ware gegentber gleichartigen Produkten nicht geeignet. Ihr Schutz
wurde zur Monopolisierung von Waren bestimmter Art as solchen fuhren, was dem Zweck
des Kennzeichenschutzes durch das M SchG widerspricht. Es bedarf daher einer Differenz
zwischen den vom Publikum funktional oder asthetisch erwarteten Elementen einer Ware
und der beanspruchten Form ( BGE 129 11l 514 E. 3.1.1 mit Hinweisen).

E.21

Der von der Beklagten als Marke beanspruchte Katalysatortrager in Form eines Zahnrades
mit drei gleichmassig verteilten, verlangerten Radern dient zur Reinigung von
Kontaktlinsen. Der Katalysator, der die Reinigung ermdglicht oder beschleunigt, wird auf
die Oberflache des Tragers aufgetragen. Die Form eines Zahnrades ist als Trager nicht
erforderlich, sondern es gibt fast beliebig geformte Korper, auf deren Oberflache eine
Substanz aufgebracht werden kann und welche daher die Funktion des Katalysatortragers
zu erfillen vermdgen. Die Klagerin behauptet im Ubrigen nicht, die Zahnradform sei
asthetisch notwendig. Sie halt allein dafur, die Form werde flr Katalysatortrager zur
Reinigung von Kontaktlinsen vom Publikum erwartet, weil die meisten Anbieter diese
Form verwenden wirden.

E.22

Das Wesen der Ware vermdgen nur Formen zu pragen, die ohne Verénderung der
spezifischen Eigenschaften der Ware nicht verandert werden konnen und die somit fur die
Ware funktional oder &sthetisch notwendig sind. Nur soweit Formen vom Publikum aus
diesem Grund erwartet werden, machen sie das Wesen der Ware aus. Die Kl&gerin verkennt
dies, wenn sie aus der angeblichen Verwendung von zahnradformigen Katalysatortragern
durch die meisten Konkurrenten der Parteien ableiten will, die Zahnradform entspreche
dem Wesen der Ware. Da zur Reinigung von Kontaktlinsen eine Zahnradform des
Katalysatortrégers weder funktional noch asthetisch notwendig ist, wird eine allféllige
Erwartung des Publikums an die Form dieses Trégers nicht vom Wesen der Ware bestimmt.
Die Vorinstanz hat zutreffend verneint, dass die Form das Wesen der Ware ausmacht.

E.3

Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind sodann gemass Art. 2 lit. b MSchG
Formen, die technisch notwendig sind. Technisch notwendig ist eine Form, wenn fir ein
Produkt der betreffenden Art (technisch) tberhaupt keine alternative Form zur Verfigung



steht oder den konkurrierenden Marktteilnehmern zur L 6sung des technischen Problems
keine andere zumutbare Gestaltungsmoglichkeit zur Verfiigung steht ( BGE 129 111 514 E.
2.4.2,E. 3.2).

E.31

Der Katalysatortréger muss zur optimalen Erfullung seiner Funktion so ausgestaltet sein,
dass er auf moglichst kleinem Raum eine moglichst grosse Oberflache aufweist. Die
technische Aufgabe, eine im Verhdltnis zum beanspruchten Raum moglichst grosse
Oberflache als Trager des Katalysators zu schaffen, |asst sich durch eine Vielzahl von
Formen |6sen. Die Vorinstanz hat als notorisch angesehen, dass etwa auf der Grundlage von
Dreiecken, Rhomben oder anderen geometrischen Formen technisch die erforderliche
Oberflache gleichermassen geschaffen werden kann wie mit der hier umstrittenen
Zahnradform. Die Kl&gerin rugt as Verletzung von Art. 8 ZGB , dass die Vorinstanz weder
durch eigene fachkundige Berechnungen noch durch die Einholung einer Expertise
festgestellt habe, ob andere Mdglichkeiten der Formgebung eine anndhernd gleich grosse
Oberflache zu gewahrleisten vermdchten wie die umstrittene Zahnradform und ob diese
deshalb fur die Hersteller von Reinigungssets zumutbar seien.

E.3.2

Notorische Tatsachen bedirfen keines Beweises ( BGE 117 |1 321 E. 2; vgl. auch 123 111
129 E. 3b/aq). Sofern die Vorinstanz zu Recht al's allgemein bekannt annahm, dass eine
verhatnismassig grosse Oberflache mit einer Vielzahl von Formen geschaffen werden
kann, verletzte sie durch den Verzicht auf die Beweiserhebungen kein Bundesrecht. Es
gehdrt nun in der Tat zum Allgemeinwissen, dass die bekannten geometrischen
Grundformen dreidimensional erweitert und - etwa mit raumlichen Auswolbungen versehen
- vielfach kombiniert werden kénnen. Mit der Vielfalt von Gestaltungen kann auch eine im
Verhdltnis zum beanspruchten Raum hinreichend grosse Oberflache geschaffen werden,
ohne dass technisch die umstrittene Zahnradform beansprucht werden misste.

E.33

Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte daftr und die Kl&gerin behauptet nicht, dass andere
denkbare Formen etwain der technischen Herstellung so erheblich aufwéndiger wéaren, dass
fraglich erscheinen konnte, ob die Wahl anderer Formen zumutbar sei. Ohne entsprechende
Anhaltspunkte konnte die Vorinstanz aber die Rechtsfrage der Zumutbarkeit der Wahl
anderer Formen, die im Verhaltnis zum beanspruchten Raum eine grosse Oberflache
aufweisen, ohne weiteres bejahen. Dass andere Hersteller - aus welchen Griinden auch
immer - ihre Formgebung tatsachlich an die hier umstrittene anndhern, vermag jedenfalls
entgegen der Ansicht der Klagerin eine technische Notwendigkeit nicht auszuwel sen.

E.4

Technisch bedingte oder mitbeei nflusste Formen gehéren regelmassig zum Gemeingut im
Sinnevon Art. 2 lit. aMSchG . Ausnahmsweise kdnnen sie jedoch a's Formmarke
beansprucht werden, wenn sie aufgrund ihrer Originalitdt unterscheldungskréftig wirken
oder sich - was vorliegend nicht behauptet wird - im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt
haben ( BGE 129 11l 514 E. 2.4.3). Die Vorinstanz hat im angefochtenen Urtell
angenommen, der umstrittenen Formgebung des K atalysatortragers konne die

unterschel dungskréftige Originalitét nicht abgesprochen werden. Die Kl&gerin halt dafir,
der zu beurteilenden Form komme keine Unterscheidungskraft zu, weil die Kaufer beim
Erwerb des Original-Reinigungssets die im Innern verborgene Form gar nicht zu Gesicht



bekamen; ausserdem wiirden sie beim Kauf von Ersatz-Katalysatorringen die Form zwar
sehen; indessen wirden die Kéufer den Ersatzteil nicht wegen der Form erwerben wollen,
sondern wegen des von ihnen verwendeten Reinigungssets, das ihnen unter dessen
Wortmarke bekannt sai.

E.41

Zum Gemeingut gehoren Zeichen, die sich etwa in einfachen Zahlen- oder
Buchstabenkombinationen, in gebrauchlichen geometrischen Figuren oder in Angaben Uber
die Beschaffenheit der Ware erschopfen ( BGE 128 111 454 E. 2.1 mit Verweisen). Ob ein
Zeichen zum Gemeingut gehort, ist eine Rechtsfrage, denn die Schutzunfahigkeit dieser
Zeichen liegt letztlich im Freihaltebedlrfnis der Allgemeinheit begrindet ( BGE 118 11 181
E. 3). Das Freihaltebedurfnis, das Art. 2 lit. aM SchG fir gewisse Zeichen allgemein
gewahrleistet, besteht unabhéngig vom tatsachlichen Gebrauch des Zeichens. Wahrend zur
Frage der Durchsetzung eines (gemeinfreien) Zeichensim Verkehr Meinungsumfragen
tauglich sein kénnen (vgl. BGE 128 111 441 E. 1.2), vermdgen sie zur Beurteilung der
Rechtsfrage des Freihaltebeduirfnisses nichts beizutragen. Die Vorinstanz war entgegen der
Ansicht der Kl&gerin nicht gehalten, zur Originalitét der umstrittenen Form bzw. zu deren
Gemeingebrauchlichkeit eine Expertise (Meinungsumfrage) anzuordnen. Der Klagerin kann
insbesondere nicht gefolgt werden, wenn sie in diesem Zusammenhang die
Kennzeichnungskraft der umstrittenen Marke von der Art des Gebrauchs im Verkehr
abhéngig machen will.

E.42

Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass der zahnradférmige K atalysatortréger eine
hinreichend originelle Form aufweist, um unterscheidungskraftig zu wirken. Die Form ist
derart gestaltet, dass der seitlich offene Ring neben kleineren Zacken drei gleichméssig
verteilte, je deutlich grossere Zacken aufweist. Diese verleihen der Zahnradform ein
individuelles Geprége, das die Form des K atal ysatortragers auch von der tiblichen Form
eines Zahnrades abhebt. Die Form ist weder im Alltagsleben unentbehrlich noch fir die
Waren, fUr die sie eingetragen ist, in ihrem Sinngehalt als Maschinenelement zur
Ubertragung von Drehbewegungen beschreibend. Sie hebt sich vielmehr von den
elementaren geometrischen Formen - aus denen sie besteht - individuell so deutlich ab, dass
sie objektiv geeignet ist, vom Publikum als Kennzeichen fir die beanspruchten Waren
wahrgenommen zu werden. Die Vorinstanz hat daher bundesrechtskonform erkannt, dass
die umstrittene Formmarke trotz ihrer technischen Bedingtheit durchaus
unterscheidungskraftig wirkt und nicht dem Gemeingut angehdrt.

E.5

Die Berufung ist abzuweisen. Bel diesem Verfahrensausgang ist die Gerichtsgebihr der
Kl&gerin zu auferlegen ( Art. 156 Abs. 1 OG ). Sie hat der anwaltlich vertretenen Beklagten
Uberdies die Parteikosten zu ersetzen ( Art. 159 Abs. 2 OG ).
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