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9. Fabrik- und Handelsmarken, eto.

Marques de fabrigue, ete.

63. rteil vom 14, Juli 1910 tn Saden
Degoumois, K1 u. Ber.-KL, gegen Pbredt & Eie., Betl. u
ebenfalld Ber.=KL

Nachahmung einer Wortmarke. (Das Wort « HONNEUR » als Nach-
almung des Wortes « BONHEUR » als solchen und als Hauptbestand-
teils einer Kombinalionsmarke ; Verwendung der Marken fir Uhren-
wnd Uhrenbestandteile). Prioritit des Gebrauchs (Art. 5 MScha@).
Fiir den Berufungsrichier verbindliche Beweiswirdigung (Art. 81
0G). — Gesstzeskonkurrenz : Nichtanwendbarkeit der allgemeinen
Grundsdtze uber illoyale Konkurrenz an Stelle der Speziglbestima
mungen des MSchG betr. das Verbot der Markennachohmung und die
Rechtsfolgen seiner Uebertretung. — Nicht geniigende Untersnheid-
barkeit der beiden Marken. (Art. 68 MSchG) : Wiirdigung der mass-
gebenden Faktoren. — Konfiskation der zur Markennachahmung
verwendeten Stempel und Platlen, dagegen nicht auch der mit der
nachgeahmien Marke versehenen Fabrikate (Art. 32 MSchG). Publi-
kation des Urteils? — Schadenersatzpflicht : Faktoren der Eni-
schddigungshemessung.

A. — Durdh Urteil vom 44. Oftober 1909 hat dad Oberges
ridht bes Rantond Solothurn in vorliegender Rechtaitreitiache ev=
fannt:

Gamilidhe Klagebegehren find abgeiviefe.

B. — egen diefed Urteil Hat ver Kldger einerfeitd bie Verus
fung an da3 Bunvedgericht evgriffen wumd anberfeitd bei ber Bors
inftang ein Revifiondgefudy geftellt. Diefes Gefudy hat zu einem
neuerr Urteil bder DBorinftany vom 26. Februar 1940 gefithet,
wodurd evfannt wurbde:

1. Dad Urteil ded Obergeridhtes vom 14. Oftober 1909 it
aufgehoben.

2. Die Rechizbegehren I, IL und 11T der Klage find abgewiefer-

3. Dad Rechyibegehren IV der Klage fjt in dem Sinne gutges
beifen, daf der Beflagtidhaft fitw dle Bufunit unterjagt ijt, e
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Fabrifate mit ber angefoditenen Marfe « Honneur » i
ber urfgnbe D 3u verfefen und u verfaufen. e o

4. Die Betlagtidaft hat dem Kldger wegen illoaler Korfurreny
ben Betrag von 500 Fr. gu Begahlen, webjt Jind zu 59/, feit
pemt Tage der Klaganhebung (23. Degember 1907).

5. Da3 RedytBbegehren VI der Klage it abgewiefer.

C. — Gegen biefed Urteil haben beive Parteien gitltig die Bes
rufung an ba3 Bunbdedgericht ergriffen.

Der RI&'ge}' bat bie in der RKlage geftellten Begehren (abgefehen
von bert yovinftanglich gutgeheifenen Cventualbegehren unter \Biﬁer )
mt{aher aufgenommen und beantragt, dad angefochtene Urteil fei im
@'mn.e diefer Begehren abiududern.

Die Beflagte hat beaniragt: Dad angefodptene Urteil, indbe-
fonb:ere beffen Digpofitive 3 und 4, feien aufjubeben und e3 jolle
ba_mtt beim erften Wrtell vom 14. Oftober 1909 in allen Teilen
fem” Bewenven Gaben, in der Weife, dbaf bdie gegen diefed Urteil
erflirte Berufung al8 unbegriindet, eventuell die RKlage ihrem
gangen Umfange nadh obwiefernt werde.

D.'—— Ju ber heutigen BVerhandlung Baben die Vertveter der
i[?qrtEten be geftellten VerufungSanivige wiederholt und auf Ab-
weifung bder gegnerifen Berufung umter Koftenfolge zu Loften
per @egenpartel gejchlofiern.

Dad Bundedgeridht zieht in Crwdgung:

,1. — Um 10, Degember 1898 hat der Kldger Grnjt Degou-
n}mé, Uprenfabrifant in St. Jmmer, beim eidgendfiijhen Wmte
fqr getftiges Cigentum eine Marfe Nv. 10,627 fiir Nhren und
ntg'renﬁeftanbteile, von  folgender Seftalt, Bhinterlegt: Sn  einem
grngern Kreffe befindet fidy in fowgentrifdher LQage ein Fleinever
Rreid, ver feinerfeitd eine fiinfjadige Sternlinie umjdlieft. Jn
peren Mitte ift der Budhftabe D angebracht. Sm obern Teil ded
bon ven Kretfen gebildetenr Vanded fteht da3 Wort « BONHEUR »,
im untern Teil a8 Wort « DEPOSE »; jwijdhen ben prved
%nrt'en befinden fich) beiderfeitd wel Puufte, — Am 8. Mai 1905
bat die beflagte Firma Obredht & Cie. in Grenchen ebenfalld fiir
ll_,bren und Uhrenbeftandteile bdie Marfe Nv. 418,786 Pinterlegt,
bie audfdlieflich aud dem Worte « HONNEUR » bejteht. Schon
vorher Batte der Kldger feine Marfe « BONHEUR » unter



496 A. Oberste Zivilgerichisinstanz, — L Materiellrechtliche Entscheidungen.

Weglaffung der figuvativen Bejtandteile ver frithern Cintvagung
al3 bloge Wortmarfe gebraudit, wobet er immerhin dle Anfangs-
und Eubbudjftaben diefed, in Bogenjorm gefdyriebenen Worted mit
fleinen Berzievungen umgab. Ju biejer meuen Form ift die Marte
am 44. Wprdl 1907 unter Rv. 21,955 eingetragen worden.

it der vorliegenden RKlage hat mummehr der Kldger die Be-
gebren geftellt :

I Die WMarfe <« HONNEUR » ber Beflogten fei ald eine
Nadyaymung der vom Kidger am 20. Degember 1898 deponierten
und feit diefem Seitpuntte gebraudten Warfe « BONHEUR » 3u
erfldven.

II. Die Hinterlegung der angefochtenen Warfe fei nidtig u
erfldven und dad Umt flir geiftiged Gigentum amguiweifen, biefe
Warfe zu [Biden.

III. Die bei ber Veflagtenr wvorfamdenmen umd mit der Warfe
« HONNEUR » verfehenen Uhren und Whrenbeftandteile, Platten
und Stempel felen u fonfidzieven.

IV. G8 et ber Beflagten fir bdie Sufunjt ju unterfagen, ihre
Fabrifate mit der angefochtenen Marfe u verfehen und u vers
faufen.

V. Die Beflagte habe dem Kldger ben verurfadyten Schaben
mit 10,000 Fr. nebft Bind ju 59/, feit. der Klageanhebung u
erfeen ; eventuell fei fie grundianlicy jhadenerfatpilichtia su erfliven.

VL Dag veruvteilende Cefenutnid fei auf Koften der Beflagten
in vier Reitungen nad) der Wahl ded Gerichtd zu verdffentlichen.

Gntfprecdhend dem Antvag ber Beflagten Hat dle BVorinftany mit
threm erften Urteile vom 44. Oftober 1909 bdie Klage gimzlicy
abgewiefen, von der Crivigung aud, baf die angefodtene Wiarke
fidy geniigend vor der fombinierten Marfe Nr. 10,627 unterfdjeide,
wifrend fie freilich mit ber vom Kldger im Sahre 1907 bhinter=
legten Wortmarfe eine audgefprochene Ihnlichfeit aufweife, daf
hingegen der Kldger den Nachweid bder Priovitdt bed Gebraudyed
feiner Wortmarfe gegemitber ber Wevwendung bder angefodjtenen
Mearte durd) die Beflagte nidht erbracht Habe uud damit eine Bor-
audjebung fitr dle behauptete Marfenvechtdverlefung fehle. Jm
Revifiondurteil vom 26. Februar 1910, Had diejen Entfdeid aufs
bebt, ectlivt dle BVorinftang unter Beridhtigung ihrer frithern An-

nahme, fene Prioritdt ded Gebraudh3 fei durd) dad BeweiSergebnid
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pavgetan; und fie fiihrt bamn aud, baf fie audy fept nodh feine
WMartenvechtdverlebung annehmen fBune, bafy aber eine concurrence
déloyale ber Deflagten vorliege, indem bdiefe oolofer TWeife eine
ver flagerijdhen tdufdend dbhulidhe Marfe verwendet und den Kldger
dadurdh gefhddigt habe. Geftiist hievauf Hat fie im der oben wieders
gegebenen Weife erfannt.

2. — 3n Frage ftehen nur nod) die Zwei gegem bad Wrteil
vom 26, Februar 1910 ergriffenen Berufungen, wikrend die gegen
bad Urtell vom 14. Oftober 1909 eingelegte dadburd) gegenjtandss
o3 geworben ift, bl jened {pdatere Urteil bdiefed fritheve aufge-
Hoben unbd ither jamtliche Klagebegehren neu entidhieden Hat.

3. — 3n tatjachlider Degiehung muf ald erftellt gelten, daf
ber Kliger feine fombinierte Marfe Nr. 10,627 frither hinterlegt
und verwendet, und daf er feine im Jahre 1907 pinterfegte Wort-
matfe « BONHEUR » frither vevwenbdet hat, al3 die Beflagte bdie
angefodytene Marfe « HONNEUR ». Der Vertveter der Beflagten
bat 3war Beute beftvitten, dafy ber Kldget ben Beweid der Prioritdt
bed Gebrauches feiner Wortmarfe « BONHEUR » evbracdyt Habe.
Ulleinr bie Vorinjtanz nimmt geftibt auf verjdhiedene Jeugenauss
fagen (namentlihy ble bed Reugen Ditidheim) ohne Wttenmmwiovigheit
bad Gegenteil an, baf ndmlid) der Kldger feine Wortmarfe jdhon
por bem Jahre 1902 vertvenbdet Dhabe, ald die Beflagte lout ihrer
Behauptung bdie ibrige ouf Balancier-visible-Uhren angubringen
anfing. Dad Bumdedgeridyt hat bie LWung diefer Beweidfrage nidyt
ouf ihre Richtigleit nadpupritfen, nomentlidy audy nidht injoweit,
ald e3 fidh um die Unbefangenheit der abgehdrten Beugen hanbdelt,
von weldem Sefichtdpuntte qud diefe Lofung heute im wefentlichen
angefodyten worden ift. Hat aber ber Kldger jeine Wortmarfe vor
bevfenigen ber Beflagten gebraucht, o ift nach dbem Art. b MESHS
feir MMarfenvedht trop der {pitern Cintvagung feimer Marfe zu
vermuten, unb da die Veflagte diefe VBermutung nidht ju entfrdften
verfucht Bat, fo ift dev Kliger Jowoh! Hinfichtlich feiner Wortmarte
al3 Binjichtlich feiner fombinierten Marfe, bei der audy die Priovitdt
ber Gintragung befteht, im Berhaltnid zur Beflagten ded Marfen-
jdubed teilhaftig.

4. — Geine RKlage ift denn audy eine joldhe aud dem Marfen-
fdhubgefe, inbem lout ihrer Begriindbung der Kliger joroohl feine
fombinierte, ald auch feine Lovtmarfe (biefe freilih, ofme fie in
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ben Rlagebegehren auddritdlich zu erwdbnen) gegen Nadahmung
gefdyitgt umd die gegnerifde Warfe ol gefebwibrige Nadhahmung
erflart wiffen will. Wit Unveht fommt bedhalb die Borinftamy,
trobbem fie annimmt, baf wirtlih eine Nadhahmung vorliege,
bagu, ftatt der marfenvechtlichen Beftimmungen bie iiber die con-
currence déloyale amzumwenven und fraft ihrev der Beflagten den
finftigen Gebraudy dev angefochtenen Marfe zu verbieten und fie
au einer Cntjdhddigung zu verurteilen. Dad BVerbot bder Ftacdhah-
mung eiwer Marfe und bdie an die Wbertvetung diefed BVerboted
gefnitpften Redytdfolgen ergeben fich aud dem WMarfenfdhubgefese
felbit, uubd dad gemeine Recht Famn dabei nicht in Konfurveny mit
vem Spegialgefets, jondern nur, wad bier auer Betvad)t fillt, fub-
fibidr su feiner Grgimgung Plap greifen.

5. — Fir bdie Frage der Nadahmung fommt e3 bei beiben
flagertjchen Marfenr, auch bei der fombintevten Marfe Nr. 10,627,
pavauf am, ob bad von der Veflagten gebroudite Wort « HON-
NEUR » bem vom Kldger gebraudten Worte « BONHEUR »
tdujdend ahulich fei. Denn wenn audy die fombinierte Marte
neben dem Wortbeftandieil nody figurative Glemente aufweijt, o
find biefe doch gegenitber jemem DBeftandteil {o elementaver und
nebenjichlicher Natur, daf fie vor ihm uriiftveten und daf ber
Wortbeftandteil jeimer bildlien wumd loutlichen Gigenart umd
Diftinftivfraft ber gamgen Marfe hr Geprige verleiht und den in
oer @rivmerung Baftenden Cinbruc bewirft. Sobald bedhalb bie
beiben Worte tdufchend dhnlich find, fo genligt da8, um in der
Marfe « HONNEUR > eine unerloubte RNacdahmung audh ber
flagerijchen Kombinationdmarfe gu erblicken, gany abgejehen davon,
ob nidyt der Lortbeftanbteil diefer Marfe fiir fich allein ald jdhup-
fabig gelten mitffe (vergl. tn lesterem Sinne AS 23 1 &, 645,
und Adler, Shitem bed Sftevreidhijhen Martenredited, Wien 1909,
&. 273/8).

Gine folche Fhnlichfeit ber beiden Worte liegt mun in der Tat,
wie aud) die Bovinjtany annimmt, vor : Junddit ift ter Cindbrud,
bent fie auf bad Huge machen, ein jo gleihavtiger, bafy die Mdg-
lichfeit der Berwedp@lung tn hobem GSrabe bejteht. Seded der Lorte
ift 3weifilbly und enthdlt fieben DBudjjtaben, die im allgemeinen
entifdy find und fih in gleicher Rethe folgen, nimlid) mit den
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jwet eingigen Audnabhmen, daf der Anfongdfonjonant hier ein B
und bort ein H, und der Wittelfonjonant hier ein H und bort
etn N ift, weldhe Unterfdhiede aber bei bev ahnlichen Form
biefer mit WMajudteln gefdjriebenen Budsftaben umd bei ber Klein-
Beit ber Sdhrift eine erhebliche Diffevengierung ver gefamten Wort=
Bilber midht zu Bewirferr vermdgen. Neben bdiefe Gleichartigheit ded
Gefichteindructed tritt Jobaun eine foldge bed Eindrucked der ges
fyrodhenen Worte auf das Gehor; ihre Klangwirfung gleicht fidh
im wefentlichen vdllig, indem aud) hier bie swei verfdhiedenen Kon=
fonanten muv eine leidte Nitancierung gur Folge haben. Dasd
eingige bifferengievendbe Moment ift die begrifffiche BVerjchievenbeit
ber Beiden Torte. Wber biefe befist fiiv die Wuterjdjeidbarfeit nicht
fitr fidh allein Beveutung, joudern nur weben und in BVerbinduny
mit dem Gefichtd: und bem Gehreindruct, und durc) die Gleich-
artigfeit der letern wird feine Diftinftiviraft ebenfalld abgejchroadt.
Dazgu fommt fodann namentlidy nod), daf die Verfdhicvenheit ded
Gimmed ber beiben Worte infowett itberhoupt feine Rolle fpielt,
ald bem faufemben Publifum diefer Sinn meiftend nicht erfennbar
tit. Qaut den Nften Defindet fich ndmlich dad Abjakgebiet der frage
lichen Uhren nicht in Franfreich), fomdern in ambern Lindern, be-
fonberd in Rufland, und bei dem mniedbrigen Preife der Ubren
tonmen die Detatlabnehmer — auf diefe, und nicht auf die Grofjijten,
wie die Vovinftany meint, fommt e3 an — fich nur aud Bevdl:
ferung3jchichten vefrutieren, die der framgdiifchen Spracdhe sum grdfiten
Teil nicht michtig find. Kemnt aber der Kiufer die Wortbedeutuny
widht, fo Ht er in viel hoherem Mafe der Vermedydlungdgefahr
audgefest, dte die Gleichartigteit der Gefichtd- und SehdrBeindriicte
in fidy birgt. Dad Gefagte fchon [3ft endlich darauf fehliefen, daf
man e3 mit einer bewufiten Nachahmung gu tun hat. Cin Siweifel
bovitber fann bann nidht mehr obwalten, wenn man fermer bevitd-
fichtigt, daf bie Beflagte ald grdfere Firma diber die in ber Uhren=
brandye verwenbdeten Marfen ovientiert fein umd baber aud bie
gegneriihe Marfe gefannt Habenr mufy und daf fie thre Wortmarfe
nicdht entfprechend bev Gintragung, foxbern in  abgedmberter, ber
Hagertchen angepapter Form verwenbdet at, inbem fie bem Borte
« HONNEUR » ebenfal{s eine bogenformige Geftalt verlieh und
e3 mit dfulicdhen Bergierungen umgab, wie der Kliger (vergl. tm
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itbrigen nody AS 34 II MNr. 93, bef. S. 770 Crw. 6; Bunbded-
gerichtBentfcheid 1. &. RKlingler c¢. Dr. . Blefer & Gie., vom
22, Upril 1910 *; umd Adler, a. a. O., &, 229).

6. — Damit gelangt man ur Gutheiung der betden erften
Klagebegehren, wonady bdie augefochtene Marfe Nr. 18,776 al3
Radpahmung der Hdgerifchen Warfe Nv. 10,627 widtig evflivt
und ihre Lojdung verfiigt werden foll. Ferner ift dad Dbritte
Rlagebegehren geftiit auf die Yrt. 31 und 32 MSHS infoweit
suzujpredien, ald bamit die Konfidfation der Stempel und Platten,
die gur Anbringung der Marfe blenten, verlangt wird. BVou eiwer
Konfisfation audy der mit ber Warfe verfehenen Fabrifate ift
dagegen Wmgang zu wehmen ; denn fie find nad) Audmerjung bded
Martenbilved fir die Beflagte nody verwendbbar, und ein WMip-
broud) fdbeint behalb audgejchloffen, woeil, wie fich qud dem Ge-
fagten bereitd ergibt, audy bad Rechtdbegehren IV gutzubeifen ift,
wonad) der Veklagten verboten werben foll, ihre Fabrifate Hinftig
mit ber angefochtenen Marfe zu verjehen oder u verfaufen. Dem
Begehren VI aber, die Verdffentlichung ved3 CErfenninifjed zu ver
fitgen, ift feine Folge su gebenm. Die Jnteveffenten tm Uhrenbanbdel
evfabren die Ungitltigfeitderflivung ber Marfe fdhon aud dem amt-
lien LWidungdvermerfe, und fliv a3 faufende BVublifum in ben
allein in JFrage Fommenden audwdrtigen Landerm ift die vorges
fdhlagene Publifation wirfungdled. €3 ift oudy durd) bad Berbot,
ole Marfe weiterhin gu vermwenden, gegen fermeve Taujdung hin=
langlicy gejbiist, und dem RKldger fteht e zudbem frei, von fidh
aud auf feine Koften de beteiligten BVerfehrtreife vom Audgange
pe8 Redytdftreited nod) befombderd ju bemadyridtigen.

1. — Dinfidtlich ded3 Schadenerfated (Klagebegehrend V) ijt
3u fagen, daf der Kldger gemdf dem Entjcheid bded Bunbdedgerichts
vom 19. Junt 1896 (US 22 Nr. 94 Giw. 2) zur Liquidierung
audy bed vor der Eintragung der reinen LWortmarfe entjtandenen
Sdabensd beredhtigt ift. Dody wire, felbft wenn man den tn jenem
Cntdyeide aufgeftelliten Grundfisen nidht beipflichten wollte, aud
fdou geftitht auf dle fritheve Cintragung der fombinierten Marfe
felme Legitimation Biegu anguerfenmen, do die neuere Praxid aud
2e8 Bunvedgerichtd ven Schub einer fombinierten WMarfe audy ouf
bie eingeluen iwefentlichen Lortbeftandteile aulgedehut Hat (vergl.

* Nr. 42 dieses Bandes, S. 255 ff. (4nm. d. Red. f. Pa’l.)
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ben fhon gitierten Cntidgeid: AS 23 I &. 645). Jm itbrigen
fallt bei der Schadendbemefiung junichft in Vetradt, dap die Sabl
ber mit der angefocjtenen WMarfe verfauften Whren verhiltnidmifig
gering war (1784 Stiid), baf 3 fich um billige Whren Handelt
unb daf die vom Beflagten ergielte Cinnahme nicht einfad) dem
entgangenen Gewinne be3 Kldgers gleichgeftellt werden Famr, ume
joweniger als die Beflagte ihre Uhren bedeutend billiger verfaufte,
alg bder RKliger (diefer zu 14 b3 13 Fr., jewe gu 5 Fr. bad
Stitf). Jnfoweit wive die von der Borinftany ugelprodene Er-
fagfumme von 500 Jv. audreichend. Dagegen Hat die Borinftany
mit Unvecht verneint, daff dle fligevifhe Wearfe durch dad Bor-
gehen ded Beflagten Ddisfrevitiert worden fei. Nad) den Alten it
ver Abfas ber mit der Fligerifdhen Marfe verfehenen Balancier-
visible-Whren nady vem Nuftreten der geguerijhen Warfe im
Handel von Jahr s Jabr, namentlicy onfangs, in bebeutendem
Mafe, suriicfgegangen. Migent aud) nod) anbdere Urfachen dagu mit=
gewirft haben, Jo mamentlich in grdfevem Umjange bder Umitand,
baf man e8 mit eimem Wobeartifel gu tum Hat, dev mit bev Beit
weniger begehrt tourde, fo liegt doch jebenfall3 eim Gruud aud)
barin, bafp bie Beflagte die fraglige Spegialubr in fchlechtever
Qualitdt fabrigtevte und bamit eine Bevminderung der Rachirage
qud dem Kundenfreid der Klagerin bewirfte. Bon diefemn Sefichtd=
punfte aud vedtfertigt fidh eine Crhihung ded vorinftamlid) ge-
fprochenen Vetraged auf 4500 Fr.
Demnady hat dad Bunbdedgevicht
eviannt:

Die Berufung ded Klagerd wird teilweife guigeheifen, nimlidy
dabim, bafy die Rlagebegebren I, I1 und IV voll sugefprodien wer=
pen, da3 Klagebegehren III, foweit der RKldger die Konfistation
per Platten und Stemyel verlangt, und da3 Klagebegehren Vin
pem Wmfange, baf die bem RKliger zu leiftenve Cutfchddigung von
500 Jr. auf 1500 Fr., zindbar su 5 O/ feit der Klageanhebung
(23. Degember 1907), erhdht wird. Jn den itbrigen Punften
wird ba8 angefodhtene Urteil be3 folothurnifchen Obergerichied vom
26. Februar 1910 bejtdtigt.

Die Berufung der Beflagten wird abgewicfen.



