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Regeste

ADR 1988/89 Nr. 19, S. 84: Art. 243 lit. ¢ ZPO; Art. 5 MSchG; Art. 3 lit. d WG.
Vorsorgliche Massnahme. Kein Markenschutz fir Zeichen, die nicht auf Ware oder
Verpackung stehen. Kein Markenschutz auf dem Umweg tber UWG. Auch die Kombinatio

Erwagungen

E.1l

Wie die Kl&gerin ihre Klage, so stiitzte auch der Kantonsgerichtsprasident die angefochtene
Verfligung sowohl auf das Markenschutzgesetz (MschG) wie auf das UWG. Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtes bietet das M arkenschutzgesetz aber nur Schutz bei
markenmassigem Gebrauch eines Zeichens. Unter einem solchen Gebrauch ist die
Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung zu verstehen (BGE
11311 75, E 2a). Esist unbestritten, dass die Beklagte das in Frage stehende Zei chen weder
auf der Ware selbst noch auf deren Verpackung verwendet, sondern lediglich inihren
Werbeprospekten. Zu Unrecht stiitzte daher der Kantonsgerichtsprasident seine Verfligung
auf das Markenschutzgesetz. Die Klagerin weist zwar auf die im Schrifttum verbreitete
Kritik an dieser restriktiven Rechtsprechung des Bundesgerichtes sowie den Entwurf zu
einem neuen Markenschutzgesetz hin, wo ausdricklich vorgesehen sei, dass der
Markeninhaber andern verbieten konne, ein Zeichen auf Geschéaftspapieren oder in der
Werbung zu gebrauchen. Angesichts der klaren Rechtsprechung des Bundesgerichtes, die
noch jungst (Urtell vom 2. April 1987) bestétigt wurde, braucht darauf aber nicht néher
eingegangen zu werden. Die Kl&gerin beruft sich auf die Registrierung der umstrittenen
Bezeichnung als durchgesetzte Marke und die entsprechende Bewel svermutung. Ein
Warenzeichen, dasim Zeitpunkt, als es zuerst gebraucht oder eingetragen wurde, nur
geringe Unterscheidungskraft hatte, kann durch den haufigen Gebrauch und durch
umfangreiche und wirksame Werbung die volle Unterscheidungskraft erwerben (Troller,
aa.0., 239). In diesen Féllen wird die Marke vom BAGE mit der Anmerkung
"durchgesetzte Marke" eingetragen. HiefUr gentgt Glaubhaftmachung der Verkehrsgeltung.
Diein Art. 5 MschG aufgestellte Beweisvermutung, dass der erste Hinterleger einer Marke
auch der wahre Berechtigte sei, kommt indessen vorliegend wegen der Nichtanwendung
des MschG nicht zum Tragen. Allféllige negative Folgen der Beweislosigkeit sind von der
Klagerin zu tragen (Art. 8 ZGB).

E.3

a) Gemass Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind,
Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschéftsbetrieb eines anderen
herbeizufihren. Diese Bestimmung hat den sog. Kennzeichnungsschutz im Auge, d.h. den
Schutz dessen, was einen Wettbewerber, sein Unternehmen und seine Leistung ausserlich
kennzeichnet und von den Mitbewerbern unterscheidet. Kennzeichnen kann nur, was



fantasievoll und originell ist. Rein beschreibende Angaben wie Sachbezeichnungen,
Beschaffenheitsangaben, Herkunftsbezeichnung etc. oder technisch bedingte Gestaltungen
sind dem Verkehr grundsétzlich freizuhalten und eignen sich nicht zur Monopolisierung fur
eine bestimmte Ware (Urtell der OGK, a.a.O. E. 2b mit Hinweisen). Nach der
Rechtsprechung gelten Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der
Erzeugnisse, fur welche die Bezeichnung bestimmt ist, als Gemeingut; deren Verwendung
ist wettbewerbsrechtlich unbedenklich. Blosse Gedankenassoziationen oder Anspielungen,
die nur entfernt auf eine Ware hindeuten, gentigen dafUr aber nicht; vielmehr muss der
gedankliche Zusammenhang derart sein, dass er ohne besondere Denkarbeit oder
besonderen Fantasieaufwand zu erkennen ist (BGE vom 4. November 1987, publiziert in
PMMB1 1987, 74 1.; 109 Il 258, E. 3). Nur Zeichen, die in diesem Sinne im Gemeingut
stehen und im Verkehr unentbehrlich sind, sind vom Schutz schlechthin ausgeschlossen
(BGE 108 11 119). Hingegen kdnnen sich im Gemeingut stehende Zeichen unter ganz
bestimmten Umsténden dennoch im Laufe der Zeit fir einen ganz bestimmten Tréger im
Verkehr durchsetzen. Haben sie so im Verkehr die Individualisierungsféahigkeit erlangt,
sind sie des Schutzesteilhaftig (Troller, a.a.O., 295). b) Die von der Kl&gerin beanspruchte
Bezeichnung besteht aus der Verbindung der Bezeichnungen "Plastic” und "Color”, wobei
durch den Zusammenzug der beiden Ausdriicke das eine "c" entfallt. Ob die beiden
Bezeichnungen auf Eigenschaft oder Beschaffenheit des Erzeugnisses hinweisen, beurteilt
sich nach dem Eindruck, den die Wortverbindung als Ganzes macht. Die Bestandteile der
Wortkombination "Plasticolor" stehen zweifellos im Gemeingut. "Plastik” oder "Plastic”
sind allgemein bekannte Synonyme fir Kunststoff. "Color" bedeutet auf Lateinisch Farbe
und wird heute des haufigen Gebrauches wegen allgemein auch von Leuten, die der
lateinischen Sprache nicht méchtig sind, in dieser Bedeutung verstanden. Als Beispiele
seien erwahnt: Colorfilm, verschiedene Marken wie Agfacolor, Kodakcolor, Neocolor usw.,
aber auch durchaus géangige Fremdworter wie etwa kolorieren, Kolorit usw. Auffallend ist
die haufige Verwendung von "color" as Bestandtell einer Bezeichnung, wobei haufig in
Kombination mit einem nicht im Gemeingut stehenden Zeichen, wasimmerhin auf eine
gewisse Unentbehrlichkeit hinweist (vgl. Troller, aa.O., 295). Dass es sich um einen
fremdsprachigen Ausdruck handelt, ist unter diesen Umsténden irrelevant (BGE 108 11 220,
E. ¢). ¢) Steht indessen auch die Kombination der beiden Zeichen im Gemeingut?
Grundsétzlich ist davon auszugehen, dass die ungewohnliche Verbindung zweier an sich
gemeinfreier Zeichen eine schutzfahige Marke bilden kann. Weist indessen auch die
Kombination als Ganzes auf die Beschaffenheit der Ware hin, bleibt sieim Gemeingut
(BGE 99 11 402 f. E. lamit Hinweisen). Die vorliegende Verbindung der beiden
gemeinfreien Bestandteile "Plastic” und "Color" weist als Ganzes offensichtlich auf die
Beschaffenheit des Produktes hin. Der Sinngehalt der Wortkombination liegt auf der Hand:
Das Produkt besteht aus Plastik und ist farben. Insofern ist eine solche Kennzeichnung eines
Produktes nicht unterscheidungskréftig, auch wenn dies durch den Zusammenzug der
beiden Zeichen zu einem Zeichen geschieht. Bel dieser Sachlage miissen an die
Unterscheidungskraft hohe Anforderungen gestellt werden. Zufolge der geringen
Individualisierungsfahigkeit der beiden Zeichen, aber auch von deren Kombination konnte
nur bei einem haufigen Gebrauch des Zeichens in Verbindung mit einer wirksamen
Werbung, die gerade dieses Zeichen im Sinne einer Individualisierung herausstellt, davon
ausgegangen werden, dass es volle Unterscheidungskraft erlangt hat und es daher zu einer
Verkehrsgeltung gekommen ist, indem der Konsument gerade aufgrund dieses Zeichens
beim Einkauf an dieses Produkt erinnert wird (Troller, a.a.0., 239). Als Beispiele von an



sich im Gemeingut stehenden Zeichen, die sich aber im Verkehr durchgesetzt haben, nennt
David etwa die Wortkombinationen "Bankverein”, "Zurcher Zeitung", " Schweizerhof"
(Schwei zerisches Wettbewerbsrecht, Bern 1988, Rz 225).

E.4

Der von der Kl&gerin glaubhaft gemachte grosse Umsatz ihrer Briefordner " Plasticolor
Rado" allein reicht hiefur nicht aus. Erforderlich ist zudem, dass sich der Konsument
(Letztabnehmer) aufgrund des ihm beispiel sweise durch Anbringen der Bezeichnung auf
der Ware selber oder durch die Werbung vermittelten Erinnerungsbildes fur das Produkt
interessiert bzw. dieses Produkt wegen der sehr &hnlichen Bezeichnung mit eéinem
Konkurrenzprodukt verwechselt. Die Klagerin fahrt in ihrem Sortiment
Korrespondenzordner in den verschiedensten Ausfihrungen. Allen im vorliegenden
Gerichtsverfahren aufgelegten Ordnern ist gemeinsam, dass auf der Etikette, die entweder
auf den Ordnerriicken geklebt ist oder dort eingeschoben werden kann, oben in einem
rechteckigen Rahmen mit relativ grossen und fetten Buchstaben die Bezeichnung
"BIELLA" steht. Im unteren Teil der Etiketten findet sich ebenfallsin einem rechteckigen
Rahmen, wenn auch mit kleineren Buchstaben, die Bezeichnung "BIELLA neher", darunter
schliesslich je nach Ausfuhrung in feiner Schrift die Bezeichnungen "Radon, "RADO
PLAST", "RADOPLASTICOLOR" sowie "PLASTI-QUATRQ"; unterhalb dieser
Bezeichnungen stehen die Artikelnummern. Die Deckel des "RADQO"- Ordners haben einen
Papiertberzug, wahrend der Ricken mit hellgrauem Plastik Uberzogen ist. Unter die
Bezeichnung "BIELLA" steht zudem in kleiner und feiner Schrift "Bundesordner Classeur
Fédéral". Der "RADOPLAST"-Ordner hat aussen einen vollstandigen Plastikiberzug und
wird in funf Farben angeboten. Der "RADO PLASTICOLOR"- Ordner ist innen und aussen
vollstandig mit Plastik Uberzogen und wird in finfzehn Farben angeboten. Der "PLASTI-
QUATROQO'"- Ordner schliesslich ist zusétzlich mit elner Vier-Ring-Mechanik versehen.
Diese unterschiedlichen Bezeichnungen dienen nebst den Artikelnummern dazu, die
verschiedenen Ausfihrungen der Ordnermarke "BIELLA" auseinanderzuhalten.
Ausschlaggebend fur den Kauf der Ordner der Kl&gerin durfte zweifellosin erster Linie die
bekannte Markenbezeichnung "BIELLA" sein. Fur das Treffen der Wahl unter den
verschiedenen Ausfihrungen wird es sodann darauf ankommen, ob der Kéufer sich mit
einer aufgeklebten Etikette begniigt oder ob er es vorzieht, einen Ordner mit
Einschiebeetikette zu erwerben, ferner ob er einen Ordner mit oder ohne Plastikiiberzug
wunscht. Als weiterer Gesichtspunkt wird in Betracht fallen, ob der Erwerber Wert darauf
legt, einen farbenen Ordner zu erwerben und/oder einen mit Inhaltsverzeichnis. Hingegen
wird der Kaufer aufgrund der kleinen Buchstaben, aber auch der zurtickhaltenden
Farbgebung der Bezeichnung "Plasticolor” - dasselbe gilt sinngemass auch fur die andern
Bezeichnungen - kaum darauf achten, dass die verschiedenen Ausfihrungen nebst
unterschiedlichen Artikelnummern auch noch unterschiedliche Bezeichnungen tragen. Die
Aufschrift "RADO PLASTICOLOR" auf dem Produkt ist geradezu unauffallig und wird
daher vermutlich von den meisten Konsumenten tbersehen. Dementsprechend wird der
Konsument kaum den Ordner "Plasticolor" suchen. Hingegen wird er sich fir das eine oder
andere Produkt aus dem Angebot der Kl&gerin aufgrund der erwahnten, dusserlich gut
sichtbaren Produkteel genschaften entscheiden; unter Umstanden wird dann seine Wahl auf
die bunte Reihe der "Plasticolor”-Ordner fallen, ohne dass er sich aber bewusst sein wird,
dass sie diese spezielle Bezeichnung tragen, die auf die an sich gefragte Beschaffenheit der
Ware hindeutet. In dem von der Klagerin aufgelegten Werbematerial wird allerdings die
Bezeichnung "Plasticolor”, wenn auch meist im Zusammenhang mit zusétzlichen



Bezeichnungen, graphisch hervorgehoben und das fragliche Produkt im Zusammenhang mit
dieser Bezeichnung vorgestellt und angeboten. Einmal steht "RADO PLASTICOLOR",
einmal "PLASTICOLOR", einmal "PLASTICOLOR RADOQ". Diese Prospekte, aufgrund
deren auch nicht klar ist, in welcher Fassung sich nun eigentlich die umstrittene
Bezeichnung durchgesetzt haben soll, durften nun aber in erster Linie fir Ladengeschéfte,
die mit Buromaterialien handeln, bestimmt sein und nicht fur die Konsumenten.
Massgebend ist aber, dass sich eine Bezeichnung beim L etztabnehmer durchgesetzt hat, d.h.
bei jenen Personen, welche das fragliche Gut zum personlichen, privaten, d.h.
nicht-gewerblichen Gebrauch erwerben (David, a.a.0., 562). Esist nun aber zweifel haft,
dass sich die lediglich in den verschiedenen Werbeprospekten und zudem teilweisein
Kombination mit anderen Bezeichnungen bzw. Wortbestandteilen graphisch
hervorgehobene Bezeichnung "Plasticolor” beim Letztabnehmer durchgesetzt, d.h. in
dessen Erinnerungsbild Eingang gefunden hat. Unter diesen Umstanden ist aber die von der
Kl&gerin beanspruchte Rechtsposition nicht wahrscheinlich. Trotz der offenbar grossen
Anzahl umgesetzter Ordner kann nicht angenommen werden, dass die Bezeichnung
"Plasticolor” eine Verkehrsgeltung erreicht hat, die sie des wettbewerbsrechtlichen
Schutzes teilhaftig werden liesse. Damit fehlt es aber an einer der V oraussetzungen zum
Erlass der angefochtenen vorsorglichen Massregeln. de| fr | it Schlagworte ware beklagter
ausfuihrung farbe entscheid buchstabe verkehr konsument werbung umsténde durchgesetzte
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