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19. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. April 1976 i.S. American Brands Inc. gegen
Silva-Verlag.

Regeste (de):
Streit zwischen zwei Markeninhabern Uber die Prioritat von Drittmarken.

1. Abweisung der Widerklage durch die kantonale Instanz; Verzicht der betroffenen Partei auf
Anfechtung (Erw. 1).

2. Art. 5 und 6 Abs. 1 MSchG. Die Prioritat einer Marke wird durch den Gebrauch, nicht durch
die Eintragung bestimmt, wenn die Marke bereits benutzt wird, bevor eine andere mit ihr
verwechselbare eingetragen oder verwendet wird (Erw. 2).

3. Art. 9 Abs. 1 MSchG und Art. 8 ZGB.

- Das Recht an der Marke bleibt bestehen, solange der Gebrauch durch den Berechtigten, und
waére es auch nur in geringem Umfange, andauert (Erw. 3).

- Auch mit der Hinterlegung einer bereits gebrauchten Marke beginnt eine dreijahrige
Karenzfrist (Erw. 4a).

Regeste (fr):
Litige entre deux titulaires de marques sur la priorité de marques de tiers.

1. Rejet de la demande reconventionnelle par linstance cantonale; renonciation de la partie
concernée a attaquer le jugement déféré sur ce point (consid. 1).

2. Art. 5 et 6 al. 1 LMF. La priorité dune marque se détermine par l'usage, et non par
l'enregistrement, lorsque la marque est déja employée, avant qu'une autre, susceptible d'étre
confondue avec elle, ne soit enregistrée ou employée (consid. 2).

3. Art. 9 al. 1 LMF et art. 8 CC.

- Le droit a la marque subsiste tant que l'ayant droit fait usage de la marque, ne serait-ce que
dans une mesure réduite (consid. 3).

- Le dépét d'une marque déja employée entraine aussi le début d'un délai de carence de trois
ans (consid. 4a).

Regesto (it):
Lite tra due titolari di marche vertente sulla priorita di marche di terzi.

1. Reiezione della domanda riconvenzionale da parte dellistanza cantonale; rinuncia della
parte interessata allimpugnazione (consid. 1).

2. Art. 5 e 6 cpv. 1 LMF. La priorita di una marca & determinata dall'uso e non dalla
registrazione, quando la marca € gia usata prima che un‘altra, suscettibile di essere confusa
con essa, sia registrata o usata (consid. 2).

3. Art. 9 cpv 1 LMF e art. 8 CC.

- |l diritto alla marca sussiste fintanto che I'avente diritto ne fa uso, anche se solo in misura
ridotta (consid. 3).
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- Anche il deposito di una marca gia usata determina l'inizio del decorso di un termine di
carenza di 3 anni (consid. 4a).

Sachverhalt ab Seite 112
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A.- Die Genossenschaft Silva-Verlag hinterlegte am 26. April 1948 beim eidgendssischen Amt fir
geistiges Eigentum als Kollektivmarke das Wort SILVA. Dieses Zeichen ist fir Nahrungs- und
Genussmittel sowie Seifenprodukte, d.h. fir Waren der internationalen Klassen 3 und 29-34
bestimmt; es wurde unter Nr. 131'970 registriert und am 20. Marz 1968 unter Nr. 230'479 erneuert.

Das Wort SILVA kommt auch in verschiedenen vom internationalen Blro oder vom eidgendssischen
Amt registrierten Marken anderer Hinterleger vor, besonders in der schweizerischen Wortmarke Nr.
227189 SILVA THINS, die am 7. Juli 1967 von der Firma The American Tobacco Company zum

Gebrauch fir Tabak und Tabakfabrikate, d.h. fir Waren der internationalen Klasse 34 angemeldet
wurde.

B.- Die Genossenschaft Silva-Verlag klagte im Herbst 1968 gegen die American Tobacco Company,

die heute American Brands Inc. heisst, auf Ungultigerklarung der Marke 227189 und auf Erlass eines
gerichtlichen Verbotes, die Bezeichnung SILVA THINS im Zusammenhang mit Tabak und
Tabakfabrikaten im gesamten geschaftlichen Verkehr in der Schweiz zu benltzen.
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Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und erhob Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit
der Kollektivmarke Nr. 230'479 der Klagerin. Das Handelsgericht des Kantons Zlrich hiess am 25.
Mai 1972 die Klage gut und wies die Widerklage mit der Begriindung ab, die Kollektivmarke der
Klagerin kénnte nur fur nichtig erklart werden, wenn die Beklagte selber Inhaberin einer alteren Marke
ware; das treffe nicht zu. Die Beklagte flihrte gegen dieses Urteil kantonale Nichtigkeitsbeschwerde.
Das Kassationsgericht des Kantons Zirich hiess sie am 15. November 1972 in dem Sinne gut, dass
es einen Teil der Eventualbegrindung des angefochtenen Urteils strich. Das Handelsgericht hatte
darin einen angeblichen Verstoss der Kollektivmarke gegen die Marken DA SILVA'S PORT und
PORTO DA SILVA, welche die portugiesische Firma Antonio José Da Silva & Ca. Lda. am 16.
Oktober 1957 fir Portwein international hinterlegt, aber schon vor dem zweiten Weltkrieg in der
Schweiz gebraucht haben soll, mangels Beweises verneint.

C.- Die Beklagte legte gegen das Urteil des Handelsgerichtes auch Berufung ein. Sie beantragte, die
Klage abzuweisen und in Gutheissung der Widerklage festzustellen, dass die Kollektivmarke der
Klagerin nichtig sei. Das Bundesgericht hiess die Berufung am 3. April 1973 dahin gut, dass es das
angefochtene Urteil aufhob und die Sache zu neuer Beurteilung an das Handelsgericht zurlickwies.
Es fuhrte in Bestatigung der Rechtsprechung insbesondere aus, der Beklagten dirfe nicht verwehrt
werden, sich auf die Unglltigkeit der Kollektivmarke SILVA zu berufen, wenn ihre Marke SILVA
THINS sich, wie behauptet, mit den angeblich zuerst gebrauchten Zeichen der Firma Antonio José Da
Silva vertrage, die Kollektivmarke der Klagerin aber nicht. Da das angefochtene Urteil nach dem
Kassationsentscheid keine Erwagungen mehr Uber die Marken dieser Firma enthalte, sei die Sache
zu neuer Beurteilung zuriickzuweisen (BGE 99 I 104 ff.).

Durch Urteil vom 13. September 1975 hiess das Handelsgericht die Klage erneut gut und wies die
Widerklage ab. Es hielt einen prioritdtsbegriindenden Gebrauch der Portweinmarken PORTO DA
SILVA und DA SILVA'S PORT bis zum 22. November 1955 in der Schweiz fir erwiesen, fand
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aber, dass der Beweis fUr die sechziger Jahre nicht als erbracht gelten kénne.

D.- Die Beklagte erklarte die Berufung und stellte am 14. Februar 1975 zudem beim Handelsgericht
ein Revisionsgesuch, das am 16. Dezember 1975 abgewiesen wurde. Mit der Berufung beantragt die
Beklagte, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klagerin beantragt, die
Berufung abzuweisen und das Urteil des Handelsgerichtes zu bestatigen.

Erwégungen

Das Bundesgericht zieht in Erwagung:

1. Die Beklagte erklart einleitend, sie habe den mit der Widerklage geltend gemachten
Léschungsanspruch damit begriindet, dass das klagerische Zeichen keine Kollektivmarke sein kénne
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und zudem nicht markenméssig benutzt werde. Das Bundesgericht habe dieses Begehren bereits am
25. Mai 1972 abgewiesen, und sie komme darauf nicht zuriick, obschon die Widerklage im Urteil des
Handelsgerichtes vom 13. September 1974 (formell) als noch weiter bestehend behandelt und im
Dispositiv abgewiesen worden sei.

Die Beklagte irt. Am 25. Mai 1972 hat nicht das Bundesgericht, sondern das Handelsgericht
erstmals geurteilt, Wobei die Widerklage abgewiesen worden ist. Die Beklagte hat dieses Urteil auch
bezlglich der Widerklage, deren Gutheissung sie mit der Berufung beantragte, an das Bundesgericht
weitergezogen. Dieses hat sodann den angefochtenen Entscheid in vollem Umfange aufgehoben und
die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zuriickgewiesen. Das Handelsgericht hat daher zu
Recht im Urteil vom 13. September 1974 auch Uber die Widerklage entschieden. Die Erklarung der
Beklagten ist als Verzicht auf die Anfechtung dieses Teils des vorinstanzlichen Urteils zu verstehen.
Antrag und Begrindung der Berufung beschranken sich denn auch auf die Hauptklage.

2. Auszugehen ist von der Rechtsprechung, die im Rickweisungsentscheid des Bundesgerichtes
vom 3. April 1973 Uberprift und mit einlasslicher Begriindung bestatigt worden ist (BGE 99 Il 112
Erw. 5 mit Zitaten). Danach darf nicht bloss der Inhaber einer prioritdtsberechtigten Marke, sondern
jedermann, der ein schutzwirdiges Interesse hat, die Marke eines
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anderen wegen mangelnder Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 6 MSchG unglltig erklaren
lassen. Die hiegegen erhobene Kritik (KUMMER, in ZBJV 111 (1975) S. 156 ff.; L. DAVID,
Supplement zu H. Davids Kommentar zum MSchG S. 47) beruht zur Hauptsache auf einer anderen
Wertung der wirtschaftlichen Interessen oder auf bereits widerlegten Einwanden. Es erlbrigt sich,
dazu erneut Stellung zu nehmen, zumal nicht nur die kantonale Instanz, sondern das Bundesgericht
selber an die im Rickweisungsentscheid ausgesprochene Rechtsauffassung gebunden ist (BGE 90 Il
308 Erw. 2a, BGE 98 Il 328, BGE 101 Il 145 /6). Die Klagerin versucht freilich auf diese
Rechtsprechung zurlickzukommen, indem sie einwendet, zur Frage, ob die Portweinmarken
Uberhaupt altere Drittrechte seien, habe das Bundesgericht im Rickweisungsentscheid nicht Stellung
genommen; das hange nach dem Wortlaut des Art. 6 Abs. 1 MSchG von der Eintragung, nicht vom
Gebrauch der Marken ab. Damit verkennt die Klagerin indes, dass das Recht an einer Marke schon
durch ihren der Hinterlegung vorausgehenden befugten markenmassigen Gebrauch erworben werden
kann. Hinterlegung und Eintragung wirken nicht konstitutiv; sie sind geméass Art. 4 MSchG bloss
Voraussetzungen fir den Anspruch auf gerichtlichen Schutz der Marke (vgl. auch Art. 28 Abs. 3
MSchG). Das Recht an der Marke steht vermutungsweise dem ersten Hinterleger zu (Art. 5 MSchG),
dem Vorbenutzer nur dann, wenn er die Vermutung widerlegt (BGE 93 Il 49 Erw. 4 mit Hinweisen,
ferner BGE 96 1l 407, BGE 98 Ib 185). Daraus folgt, dass die Prioritdt einer Marke durch den
Gebrauch, nicht durch die Eintragung bestimmt wird, wenn die Marke bereits benitzt wird, bevor eine
mit ihr verwechselbare andere eingetragen oder verwendet wird. Diesfalls geht die zuerst in Gebrauch
genommene der anderen also selbst dann vor, wenn sie als zweite eingetragen wird. KUMMER raumt
in seiner Kritik denn auch ein, dass die Prioritdt schon durch den markenméssigen Gebrauch
erworben werden kann, "solange diese wenig glickliche Mischung der beiden Begrindungselemente
Eintragung und Gebrauch Gesetz ist" (ZBJV 111 S. 158).

3. Das Handelsgericht hat der Beklagten am 9. November 1970 unter anderem den Hauptbeweis dafir
auferlegt, dass die Portweinmarke DA SILVA'S PORT oder PORTO
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DA SILVA vor dem 26. April 1948, als die Kollektivmarke der Klagerin hinterlegt wurde, in der
Schweiz gebraucht und dass der Gebrauch nicht unentschuldigt wahrend mehr als drei Jahren
unterbrochen worden sei. Gleichzeitig hat es die Klagerin zum Gegenbeweis zugelassen. Die
Beklagte nannte insbesondere den geschéftsfiihrenden Generalsekretar der Firma Da Silva, Fernando
van Zeller, als Zeugen. Die Vorinstanz schloss aus dessen Aussagen und den von ihm eingelegten
Urkunden, die Firma Da Silva habe beide Portweinmarken bereits vor dem zweiten Weltkrieg in der
Schweiz gebraucht. Sie habe auch nach dem Krieg von 1946 bis 1955 unter diesen Marken Portwein
einfihren und hier durch schweizerische Wiederverkaufer, zuletzt durch die Firma Fontanellaz & Cie.
in Bern, absetzen lassen, ohne dass es zu rechtlich erheblichen Unterbriichen gekommen wére. Die
letzte nachgewiesene Bestellung eines Kunden in La Chaux-de-Fonds sei am 22. November 1955
ausgefihrt worden. Durch diesen markenmassigen Gebrauch ihrer Zeichen sei die Firma Da Silva der
Klagerin in der Schweiz zuvorgekommen, habe ihr gegeniiber also ein Prioritédtsrecht erworben. Die
Klagerin hélt dem entgegen, die letzte Lieferung vom 22. November 1955 habe nur aus 24 Flaschen
bestanden und falle deshalb entgegen der Annahme der Vorinstanz als markenmassiger Gebrauch
ausser Betracht; vor der Eintragung der Marke komme es auf den wettbewerbsrechtlichen Gebrauch
an, der aber erheblich sein misse. Bis 1953 habe sich der Gebrauch der Portweinmarken durch die
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Firma Fontanellaz Gbrigens auf die Stadt Bern und ihre Umgebung beschrankt. Das Prioritatsrecht der
Firma Da Silva, das die Vorinstanz aus ihren Feststellungen ableite, gelte daher nur mit dieser
zeitlichen und 6értlichen Einschrankung.

Fir eine solche Beschrankung des Gebrauches ist den Feststellungen des Handelsgerichtes indes
nichts zu entnehmen. Sie ware rechtlich Ubrigens unbeachtlich. Der Gebrauch durch die Firma
Fontanellaz in Bern gilt fir die ganze Schweiz. Die Auffassung der Vorinstanz sodann, fir den
Fortbestand des Rechtes an der Marke geniige, dass diese tats&chlich, wenn auch in geringem
Umfange gebraucht werde, verletzt das Gesetz ebenfalls nicht; es entstdnde gegenteils die Gefahr
erheblicher Rechtsunsicherheit, wenn der Bestand des Rechtes laufend
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von der Einhaltung des Ublichen Absatzes der mit der Marke versehenen Ware abhdngig gemacht
wirde (BGE 81 Il 287). Schon deshalb geht es nicht an, die fir die Entstehung eines
Wettbewerbsverhéltnisses geltenden Kriterien, so insbesondere den Betrieb eines Geschéftes in
nennenswertem Umfang (BGE 79 Il 314 Erw. 2b, BGE 90 Il 199 und 320, BGE 98 Il 62), auf das
Markenschutzrecht zu dbertragen, wo das Recht an einem Warenzeichen schon durch den
markenmassigen Gebrauch erworben werden kann. Das Recht am Zeichen bleibt bestehen, solange
der Gebrauch durch den Berechtigten andauert. Dabei gentigt auch ein geringer Umsatz von Waren,
wenn der Berechtigte den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedirfnis des Marktes zu
befriedigen (BGE 81 Il 287; H. DAVID, N. 8 zu Art. 5 MSchG). Dies gilt umsomehr, als das Gesetz
das einmal entstandene Recht sogar wahrend eines dreijahrigen Nichtgebrauches der Marke schitzt
(Art. 9 MSchG). BGE 100 Il 233 /4 steht dem nicht entgegen. Dort ging es um die Frage, ob ein
Zeichen, das nur auf Exportgitern verwendet wird, gegenlber einer im schweizerischen Markt
gebrauchten Marke ein Vorrecht geniessen kénne. Die Frage wurde mit der Begriindung verneint, das
blosse Anbringen einer Marke auf Waren, die ausschliesslich fir den Export bestimmt sind, gelte
nach schweizerischer Auffassung nicht als markenmassiger Gebrauch. Im vorliegenden Fall wurden
die mit den Marken versehenen Weine jedoch eingefiihrt und in der Schweiz vertrieben, die Marken
also auch hier benltzt. Dazu gehéren Ubrigens nicht bloss Lieferungen an Detailhdndler, sondern
auch der Vertrieb an das kaufende Publikum; warum dieser vom Gebrauch im Sinne des
Markenschutzgesetzes ausgenommen werden sollte, ist nicht zu ersehen, zumal das Interesse des
letzten Kaufers, nicht getduscht zu werden, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine
erhebliche Rolle spielt (BGE 92 Il 275 Erw. 3 mit Zitaten).

4. Fir die Zeit vom 22. November 1955 bis 1967, als die Firma Da Silva ihre Ware durch die
Moévenpick-Gruppe vertreiben liess, nahm das Handelsgericht an, der Beweis fir einen
rechtsgentigenden Gebrauch der Portweinmarken in der Schweiz kénne nicht als erbracht gelten; das
durch die frihere Ingebrauchnahme erworbene Prioritdtsrecht der Firma sei daher nach Ablauf der
dreijahrigen Frist, die am 16. Oktober 1957
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mit der Hinterlegung der Marken begonnen habe, untergegangen und die seit 1948 ununterbrochen
gebrauchte Kollektivmarke der Klagerin sei daraufhin gultig geworden. a) Die Klagerin wirft dem
Handelsgericht Verletzung von Art. 9 MSchG vor, dem nichts dafliir zu entnehmen sei, dass die am
16. Oktober 1957 erfolgte Hinterlegung einen mehr als drei Jahre dauernden Nichtgebrauch der
Portweinmarken heilen kdnne. Sie geht dabei von der Annahme aus, die Marken seien in der Schweiz
schon seit 1953 nicht mehr verwendet worden; sie l&sst also die Lieferung vom 22. November 1955
an einen Kunden in La Chaux-de-Fonds ausser acht. Die Vorinstanz erblickte in dieser Lieferung
indes zu Recht einen Gebrauch im Sinne von Art. 9 MSchG, weshalb die Portweinmarken bis zu ihrer
Eintragung am 16. Oktober 1957 nicht untergingen und der Anspruch der Klagerin auf gerichtlichen
Schutz ihrer Kollektivmarke noch nicht entstehen konnte. Mit der Hinterlegung der Portweinmarken
begann sodann, wie die Vorinstanz zutreffend annimmt, eine dreijdhrige Karenzfrist zugunsten der
Firma Da Silva. Art. 9 MSchG gilt sowohl fiir eingetragene wie fir schon gebrauchte, aber noch nicht
eingetragene Marken; diesfalls kann der Berechtigte mit Hilfe der Eintragung den gesetzlichen Schutz
fur die Dauer von drei Jahren erwirken, dem Ablauf der Frist also vorbeugen, wenn er die Marke
voriibergehend nicht mehr verwendet hat (vgl. BGE 100 Il 236). Es lasst sich deshalb entgegen den
Einwanden der Kl&gerin nicht sagen, die dreijéhrige Karenzfrist vom Hinterlegungsdatum an sei nur fir
den vorgesehen, der die Marke eintragen lasse, aber noch nicht gebrauche. Trafe dies zu, so wlrde
derjenige, der eine Marke schon vor der Eintragung benitzt, schlechter gestellt als derjenige, der ein
Zeichen bloss hinterlegt, aber nicht gebraucht. Dies widersprache dem System des Gesetzes,
wonach das Prioritatsrecht nicht dem ersten Hinterleger, sondern dem Vorbenutzer zukommt. Wenn
der letzte Gebrauch vor der Hinterlegung fast drei Jahre zuriickliegt und nachher fast wieder drei
Jahre bis zur ersten Benutzung verstreichen, heisst das freilich, dass eine Marke geschutzt bleibt,
obschon sie wahrend nahezu sechs Jahren nicht verwendet wird. Das ist jedoch die Folge davon,
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dass die Hinterlegung die gleiche Wirkung hat wie der markenmassige Gebrauch, der ihr vorausgeht.
Nach MATTER
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(Kommentar zum MSchG S. 148/9) ist die Eintragung denn auch einem ersten Akt der Benutzung
gleichzusetzen. Ist eine Marke schon vorher verwendet worden, so hat die Hinterlegung den Sinn
eines neuen Gebrauches, der das Recht an der Marke ebenfalls wahrt, wenn ein anderer inzwischen
kein besseres Recht erworben hat. Dies war hier nicht der Fall. Die Auffassung der Vorinstanz, mit
der Eintragung der Portweinmarken habe eine neue Karenzfrist zugunsten der Firma Da Silva zu
laufen begonnen, ist deshalb nicht zu beanstanden. b) Mit der Wendung, flr die Zeit von 1955 bis
1967 kdnne der Nachweis fiir eine rechtsgeniigende Benitzung der Portweinmarken in der Schweiz
nicht als erbracht gelten, hat das Handelsgericht nicht einen Nichtgebrauch der Marken festgestellt,
wie die Klagerin geltend macht. Das folgt insbesondere nicht aus seinen Erwdgungen Uber die
Aussagen des Zeugen van Zeller, der sich ausdricklich ausserstande erklarte, mit Bestimmtheit
Lieferungsunterbriiche von drei Jahren oder mehr zu verneinen. Die Beweiswirdigung der Vorinstanz
kann vielmehr nur dahin verstanden werden, dass ein rechtsgentigender Gebrauch der Marken von
1955 bis 1967 sich mit Sicherheit weder bejahen noch verneinen liess, also beweislos geblieben ist.
Wer die Folgen davon zu tragen hat, ergibt sich aber nicht aus der Beweislosigkeit, sondern aus der
Beweislast, welche das Handelsgericht nach der Auffassung der Beklagten falsch verteilt haben soll.
Die Beklagte behauptete im kantonalen Verfahren, die klagerische Kollektivmarke habe wegen der
alteren Portweinmarken durch die Hinterlegung nicht glltig entstehen kénnen. Da sie daraus Rechte
ableitete, hatte sie gemass Art. 8 ZGB ihre Behauptung zu beweisen. Dieser Beweis ist der
Beklagten gelungen. Indem das Handelsgericht ihr dariiber hinaus die Beweislast dafir auferlegte,
dass die &lteren Marken ohne unentschuldigte Unterbrechung von mehr als drei Jahren bis 1967 in der
Schweiz gebraucht wurden, machte es eine Einrede der Klagerin zum Beweisthema; fir diese
Tatsache war nicht die Beklagte, sondern die Klagerin beweispflichtig. Denn die Léschung einer
Marke wegen Nichtgebrauchs wéahrend dreier Jahre ist nach Art. 9 MSchG auf Klage einer
interessierten Partei anzuordnen, die den Nichtgebrauch nicht bloss zu behaupten, sondern auch zu
beweisen hat (H. DAVID, Kommentar zum MSchG, N. 9 zu Art. 9). Im Supplement dazu (S. 62)
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stellt L. DAVID dies nicht in Frage; er fhrt nur ergdnzend aus, der Markeninhaber sei nach Treu und
Glauben verpflichtet, zur Abkldrung des Sachverhaltes beizutragen und den Gebrauch nach
Mdglichkeit zu belegen. Damit behandeln diese Autoren den Fall, in dem nur zwei Marken im Spiele
stehen und der Inhaber der jingeren den Nichtgebrauch der &lteren, also eine sog. negative Tatsache
nachzuweisen hat (vgl. BGE 66 Il 147, BGE 76 Il 71, BGE 95 Il 233). Im vorliegenden Fall geht es

dagegen um &ltere Marken eines Dritten, ndmlich der Firma Da Silva, die auf Begehren der Beklagten
veranlasst worden ist, durch Zeugen und Urkunden den Gebrauch der Portweinmarken darzutun, was
eine Mitwirkung der Beklagten weitgehend erubrigte. Das &andert jedoch nichts daran, dass die
Klagerin grundsétzlich den angeblichen Nichtgebrauch der &alteren Drittmarken zu behaupten und zu
beweisen hatte, da sie aus dieser Tatsache das Erléschen des Rechtsschutzes ableitete, den die
Marken durch die Vorbenutzung und die Eintragung erlangt hatten (BGE 97 1l 343; KUMMER, N. 125
zu Art. 8 ZGB). Dasselbe folgt daraus, dass die Klagerin dem von der Beklagten bewiesenen
prioritdtsbegrindeten Gebrauch der Portweinmarken einredeweise eine rechtsvernichtende Tatsache
entgegengehalten hat. Der Beweis flr solche Tatsachen obliegt nach der allgemeinen Regel des Art.
8 ZGB dem, der den Untergang des Rechtes behauptet. Dass der Hauptbeweis den Bestand von
Drittrechten und die Einrede den angeblichen Untergang dieser Rechte betreffen, schliesst die
Anwendung der allgemeinen Regel nicht aus (vgl. GULDENER, Beweiswirdigung und Beweislast, S.
28 ziff. 1; KUMMER, N. 130 und 160 zu Art. 8 ZGB).

Dazu kommt, dass die Firma Da Silva nicht bloss Vorbeniitzerin, sondern erste Hinterlegerin war. Die
Eintragung der klagerischen Kollektivmarke fir Genussmittel war ungdiltig und konnte nach dem, was
bereits feststeht, jedenfalls vor dem 16. Oktober 1960 nicht wirksam werden. Die Firma Da Silva
hatte daher als erste Hinterlegerin die Vermutung fir sich, dass sie die wahre Berechtigte sei (Art. 5
MSchG). Auch deshalb traf nicht die Beklagte die Last des Beweises, dass die Portweinmarken in
den sechziger Jahren in der Schweiz mangels Gebrauches untergingen; dies zu behaupten und
darzutun, war vielmehr Sache der Kl&gerin. Die gesetzliche Vermutung
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ist in einem gerichtlichen Verfahren selbst dann zu berlcksichtigen, wenn sie zugunsten einer
Drittmarke besteht, die erwiesenermassen vor ihrer Hinterlegung im Sinne des Gesetzes gebraucht
worden ist. Dadurch unterscheidet der vorliegende Fall sich denn auch von dem in BGE 17 S. 262
verdffentlichten, auf den MATTER (S. 93 Ziff. Il am Ende) verweist. Dort berief die Beklagte sich auf
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die gesetzliche Vermutung zugunsten einer Drittfirma, wies den Gebrauch der Marke aber nicht nach.
Entgegen L. DAVID (Supplement S. 47 N. 16 zu Art. 5 MSchG) kommt es daher nicht notwendig auf
den Zeitpunkt der Eintragung an. Eine Marke, die im Zeitpunkt der Eintragung wegen
Verwechslungsgefahr mit einer alteren nichtig war, kann gemass BGE 83 Il 219 erst glltig werden,
wenn die altere wegen Nichtgebrauchs untergeht oder infolge Verzichts geléscht wird (vgl. TROLLER,
Kurzlehrbuch des Immaterialglterrechts, S. 121; H. DAVID, N. 16 und 17 am Ende zu Art. 5
MSchG). c) Hatte somit die Klagerin zu behaupten und zu beweisen, dass die Portweinmarken nach
der Hinterlegung in der Schweiz nicht mehr im Sinne des Gesetzes gebraucht wurden, so hat die
Vorinstanz zu Unrecht angenommen, die Beklagte habe die Folgen davon zu tragen, dass der Beweis
nicht als erbracht gelten kdnne. Das angefochtene Urteil ist deshalb gestitzt auf Art. 64 Abs. 1 OG
aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an das Handelsgericht zuriickzuweisen. Seinem
Urteil ist nicht zu entnehmen, ob die Kl&gerin sich durch die Beweisverfiigung vom 9. November 1970
irreflhren liess oder ob sie die Einrede des Nichtgebrauches prozesskonform erhoben hat. Das
Handelsgericht hat sie unter diesem Vorbehalt zum Beweise zuzulassen, dass die Markenrechte der
Firma Da Silva nach dem 16. Oktober 1957, als die Portweinmarken international registriert wurden,
mangels rechtsgeniigenden Gebrauchs der Zeichen in der Schweiz erloschen sind. Falls die Klagerin
dafiir Beweise anbietet, darf der Beklagten nicht verwehrt werden, Gegenbeweise einzureichen. Dass
die Beklagte gegen das Urteil des Handelsgerichtes Uber ihr Revisionsgesuch Kassationsbeschwerde
eingereicht hat, steht dem nicht im Wege, sondern macht den Entscheid des Kassationsgerichtes
allenfalls gegenstandslos.

5. Ist das angefochtene Urteil schon aus diesen Griinden aufzuheben, so kann offen bleiben, ob die
klagerische Kollektivmarke
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auch deshalb nichtig sei, weil die Marken "DaSilva" und "BraSilva" der Firma Weitnauer Trading
Company Ltd. in Basel angeblich 1955 fir Tabakwaren in Gebrauch genommen worden sind, wie die
Beklagte behauptet. Ebensowenig braucht geprift zu werden, ob die Klage auch nach Namensrecht
begrindet ware, wie die Klagerin im Berufungsverfahren geltend machte. Das angefochtene Urtell
enthélt keine Feststellungen zu dieser Frage. Dies gilt insbesondere von der Behauptung der
Klagerin, der Bestandteil "Silva" ihrer Firmenbezeichnung sei im Geschéftsverkehr sogar zu ihrem
Kurznamen geworden. Den Sachverhalt in dieser Beziehung zu ergédnzen und ihn darauf hin zu
prifen, ob die Klage allenfalls aus namensrechtlichen Griinden gutzuheissen sei, ist Sache des
Handelsgerichts, das sich ohnehin nochmals mit dem Fall befassen muss.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zlrich vom
13. September 1974, soweit es angefochten ist, aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung im
Sinne der Erwagungen an die Vorinstanz zurlickgewiesen wird.



