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Teil 1 — Allgemeiner Teil

1. Einleitung

Dieser Teil der Markenrichtlinien befasst sich mit den allgemeinen, fir die verschiedenen
Verfahren vor dem Institut geltenden Verfahrensregeln.

2. Rechtsgrundlagen

Das Institut ist eine Bundesverwaltungsbehdrde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. ¢ VWVG.
Folglich werden die in seiner Zustandigkeit liegenden Verfahren allgemein durch das VwWVG
(Art. 1 Abs. 1 VWVG)' bestimmt, sofern sie nicht durch das MSchG oder ein anderes
Bundesgesetz eingehender geregelt werden (Art. 4 VwWVG). Das VWVG wird seinerseits
durch Art. 37, 39 bis 41 und 43 bis 61 BZP? erganzt.®

Wenn weder das VWVG noch das MSchG die prozessrechtlichen Folgen eines Sachverhalts
regeln, ist gemass Art. 4 VwVG auf andere bundesrechtliche Spezialnormen
zurtickzugreifen. Das Institut ist der Auffassung, dass in Anwendung von Art. 4 VwVG auf die
ZPO zurickzugreifen ist. Das BZP enthalt zwar Regelungen flr einige im VwVG oder
MSchG nicht explizit enthaltene Fragestellungen auf verfahrensrechtlicher Ebene, aber diese
Bestimmungen kénnen nicht angewandt werden. Denn im Verwaltungsverfahren sind
gemass der Rechtsprechung nur die in Art. 19 VWVG explizit genannten Bestimmungen
anwendbar, da diese Aufzahlung als abschliessend betrachtet werden muss.* Des Weiteren
kommt nur das nach dem Inkrafttreten des VwWVG erlassene Bundesrecht in Betracht.
Demzufolge ist auf andere jliingere Bestimmungen des Bundesrechts zuriickzugreifen.
Zudem handelt es sich bei der ZPO um Bundesrecht,® weshalb inre Anwendung durch Art. 4
VwVG nicht ausgeschlossen ist, umso mehr als sie speziell flr die Beilegung zivilrechtlicher
Streitigkeiten vorgesehen ist, von denen sich die Verfahren im Zustandigkeitsbereich des
Instituts in Markensachen mit zwei oder mehreren Verfahrensbeteiligten nicht grundlegend
unterscheiden.

Die verschiedenen Verfahren im Zustandigkeitsbereich des Instituts in Markensachen sind
insbesondere durch folgende Bestimmungen des MSchG und der MSchV geregelt:

1 Genauer in Art. 1 bis 43 VwWVG.
2 Art. 19 VWVG.

3 Die Artikel 38 und 42 bis 49 BZP sind vorliegendenfalls nicht relevant, da sie die miindliche
Anhoérung der Parteien und die Zeugeneinvernahme betreffen (Art. 14 Abs. 1 VWVG).

4BGE 13011473, E. 2.4.

5 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts ist Sache des Bundes (vgl. Art. 122 Abs. 1
BV).
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2.1 Verfahren zur Eintragung von Marken (vgl. Teile 2 und 5)

Das Verfahren zur Eintragung von Marken wird insbesondere durch Art. 28 bis 30 MSchG
und die Ausfuhrungsbestimmungen von Art. 8 bis 19 MSchV geregelt.

2.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerfuhrung (vgl. Teil 3)

Die Verfahren im Zusammenhang mit der Registerfiihrung werden insbesondere durch die
Art. 10, 17 bis 19, 35 und 37 ff. MSchG und die Ausfihrungsbestimmungen von Art. 25 bis
27, 28 bis 32 und 35 MSchV geregelt.

2.3 Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken (vgl. Teile 4 und 5)

Soweit sich weder aus dem MMA noch dem MMP nichts anderes ergibt (Art. 44 Abs. 2
MSchG), wird das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken durch Art. 44 bis
46a MSchG sowie die Ausfiihrungsbestimmungen in Art. 47 bis 49 und 51 f. MSchV
besonders geregelt. Diese durch die GAFO erganzten internationalen Abkommen
bestimmen folglich weitgehend das Verfahren zur internationalen Registrierung von Marken.

2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6)

Das Widerspruchsverfahren wird in Art. 31 bis 34 MSchG und den entsprechenden
Ausfihrungsbestimmungen in Art. 20 bis 24 und 50 bis 52 MSchV geregelt. Neben den
allgemeinen Verfahrensgrundsatzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) kénnen sinngemass die
Bestimmungen des VWV G (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.

2.5 Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)

Das Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs der Marke wird speziell durch Art. 35a und
35b MSchG sowie die Ausfihrungsbestimmungen von Art. 24a bis 24e MSchV geregelt.
Neben den allgemeinen Verfahrensgrundsatzen (vgl. Ziff. 3 ff. unten) kdnnen sinngemass die
Bestimmungen des VWV G (Art. 44 ff.) sowie die ZPO herangezogen werden.

3. Parteien

3.1 Parteirecht

Art. 6 VWVG definiert die Partei als Person, deren Rechte oder Pflichten die Verfligung
berGhren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behdrden, denen ein Rechtsmittel
gegen die Verfugung zusteht. Nach der Rechtsprechung hangt das Parteirecht von den
Rechten oder Pflichten ab, die die fragliche Verfligung beriihren konnte.®

Partei zu sein, setzt Rechtsfahigkeit im Sinne von Art. 11 ZGB voraus. Dies gilt folglich fur
naturliche oder juristische Personen privaten oder 6ffentlichen Rechts, z.B. Bund, Kantone,

6 BVGer B-1099/2007, E. 3.3.3.
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Gemeinden sowie selbststandige offentlich-rechtliche Anstalten des Bundes.” Als Parteien
kénnen auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften®, Konkursmassen und
Erbengemeinschaften® gelten, obwohl sie nur eine beschrankte Rechtspersonlichkeit
besitzen. Keine Parteien sind jedoch einfache Gesellschaften'® sowie nicht selbststandige
offentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesamter) und Anstalten.™

Als Parteien fur die verschiedenen Verfahren in der Zustandigkeit des Instituts gelten
folgende Personen:

3.1.1 Verfahren fur die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung

Als Partei im Verfahren fur die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung gilt
ausschliesslich der Hinterleger. Nach Art. 28 Abs. 1 MSchG kann es sich um alle in Ziff. 3.1
oben genannten Personen handeln (fur weitere Einzelheiten vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 54, fur
Kollektivmarken vgl. Teil 5, Ziff. 9.2, S.191).

Offentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersdnlichkeit kdnnen
ebenfalls Marken hinterlegen. Bei diesen gilt die parteifahige Tragerschaft (z.B. die
Schweizerische Eidgenossenschaft) und nicht die Verwaltungseinheit selber als Partei.
Ahnliches gilt fiir Zweigniederlassungen, die nach schweizerischem Recht iiber keine
Rechtspersonlichkeit verfligen. Das Institut geht davon aus, dass die Hinterlegung flr die
Gesellschaft, der die Zweigniederlassung angehort, getatigt wird.'? Soll die Marke fir eine
juristische Person in Griindung hinterlegt werden, haben alle Grindungsgesellschafter
zusammen (als mehrere Hinterleger) aufzutreten.

Dritten, deren Rechte und Pflichten durch die Eintragung einer Marke berthrt werden
konnten, wird jedoch im Rahmen des Eintragungsverfahrens kein Parteirecht zuerkannt. Sie
koénnen ihre Rechte erst spater im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens oder eines
zivilrechtlichen Verfahrens geltend machen.

3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerfihrung

Der im Markenregister eingetragene Markeninhaber gilt als Partei fur alle Verfahren im
Zusammenhang mit einer Anderung des Registers (Léschungsantrag gemass Art. 35 lit. a
MSchG, Vertreterwechsel, Teilung usw.).

In bestimmten Fallen werden auch Dritte, deren Rechte und Pflichten durch die beantragte
Anderung des Registers beriihrt werden (z.B. Ubertragung, Teillibertragung, Lizenzen) (vgl.
Teil 3, Ziff. 4.1, 4.2 und 4.4) als Partei anerkannt.

"BGE 127 V 80, E. 3a/bb; BGE 127 11 32, E. 2.
8 Art. 562 und 602 OR.

9 BGE 102 la 430, E. 3; fiir die Regeln (iber den Parteiwechsel wahrend des Verfahrens siehe auch
unten (vgl. Ziff. 3.2.2.2 und 3.2.2.3, S. 23).

OBGE 1321256, E. 1.1.
"1 BGer 2A.325/2006, E.2.2; BGE 127 11 32, E. 2b und 2f.

2 Vgl. BGE 120 Il 11 fiir die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im
Betreibungsverfahren.
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3.1.3 Widerspruchsverfahren und Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
3.1.3.1 Aktivlegitimation

3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren — Grundsatz

Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle
Inhaber der dlteren Marke,'® Altere Marken sind hinterlegte oder eingetragene Marken, die
nach Art. 6 bis 8 MSchG eine Prioritat geniessen, und notorisch bekannte Marken, die zum
Zeitpunkt der Hinterlegung der jingeren Marke notorisch bekannt sind (Art. 3 Abs. 2
MSchG). Diese Begriffe werden weiter unten definiert (vgl. Teil 6, Ziff. 2.4, S. 211). Der
Inhaber einer geografischen Marke kann in Abweichung von Art. 31 MSchG keinen
Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).

Fur das Widerspruchsverfahren ist die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der Einreichung
des Widerspruchs massgebend.’ Stimmt das Markenregister im Zeitpunkt der Einreichung
des Widerspruchs nicht mit dem tatsachlichen Markeninhaber Uberein, hat der
Widersprechende seine Aktivlegitimation nachzuweisen, ansonsten auf den Widerspruch
nicht eingetreten werden kann.

3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren — Aktivlegitimation des Lizenznehmers

Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers bedingt eine Prifung der Bestimmungen
des Lizenzvertrags, die den (beschrankten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens
regelmassig sprengt. Im Widerspruchsverfahren wird deshalb nur der im Register
eingetragene Markeninhaber als Partei anerkannt.'® Der Lizenznehmer kann allerdings (wie
irgendeine andere Person) vom Markeninhaber ermachtigt werden, als Vertreter im
Widerspruchsverfahren zu handeln. Diese Ermachtigung muss jedoch dem Institut schriftlich
eingereicht werden und vor Ablauf der Widerspruchsfrist erstellt worden sein.'®

3.1.3.1.3 Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Jede naturliche oder juristische Person (vgl. Ziff. 3.1, S. 19) kann einen Antrag auf Loschung
einer Marke wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Ein besonderes
Interesse muss nicht nachgewiesen werden.

3.1.3.2 Passivlegitimation

3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.

3 BVGer B-6608/2009, E. 5 — REPSOL (fig.) / REXOL.

4Vgl. Art. 31 MSchG; BVGer B-6608/2009, E. 5 und 6.3 — REPSOL (fig.) / REXOL.
5 BVGer B-6608/2009, E. 6.1 — REPSOL (fig.) / REXOL.

6 BVGer B-6608/2009, E. 6.2 — REPSOL (fig.) / REXOL.
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Gegen die Eintragung einer geografischen Marke kann kein Widerspruch erhoben werden
(Art. 31 Abs 1P MSchG).

Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchsprioritat
zur Hinterlegungsprioritat.'”” Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der
Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst spater selbst hinterlegt, kann sich im
Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbenutzungsrecht nach Art. 14 MSchG noch auf
eine langjahrige Duldung seines Zeichens durch den Widersprechenden berufen. Wohl kann
der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von Art. 14 MSchG weiter
gebrauchen. Dieses Weiterbenutzungsrecht verleiht jedoch keinen Anspruch auf eine
Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die Beurteilung des Widerspruchs
keinen Einfluss.®

Ist die angefochtene Marke an einen Dritten Gbertragen worden, ohne dass dieser bereits in
das Markenregister eingetragen wurde, so bleibt der bisherige Inhaber passiviegitimiert (Art.
17 Abs. 3 MSchG).

3.1.3.2.2 Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.

Wie beim Widerspruchsverfahren gilt auch hier: Ist die angefochtene Marke an einen Dritten
Ubertragen worden, ohne dass dieser bereits in das Markenregister eingetragen wurde, so
bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art. 17 Abs. 3 MSchG).

3.2 Ubertragung

3.2.1 Alilgemein

Die Eintragung der Ubertragung hat zur Folge, dass allfllige hangige andere Verfahren
grundsatzlich mit dem neuen, gehdérig im Register eingetragenen Inhaber (vgl. Art. 17
MSchG, vgl. Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75) fortgesetzt werden. Besonderheiten gelten bei Verfahren
mit mehreren Verfahrensbeteiligten:

3.2.2 Besonderheiten

3.2.2.1 Ubertragung wihrend eines Widerspruchs- oder Léschungsverfahrens

Bei der Ubertragung einer Marke wahrend eines Widerspruchs- oder Léschungsverfahrens
ist zwischen der materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgen zu
unterscheiden. Die prozessrechtlichen Folgen einer MarkenUbertragung wahrend der Dauer
des Widerspruchsverfahrens sind weder im MSchG noch im VwVG ausdricklich geregelt. Es

7 Art. 6 MSchG.
8 RKGE in sic! 1999, 418, E. 1 — Konig / Sonnenkonig.
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ist deshalb gemass Art. 4 VwVG auf die spezialgesetzlichen Bestimmungen der ZPO
zuriickzugreifen.'®

Bei der Ubertragung einer Marke wahrend des Verfahrens kann der Erwerber anstelle der
veraussernden Partei in den Prozess eintreten (Art. 83 Abs. 1 ZPO). Dieser Parteiwechsel
kann ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen. Die eintretende Partei haftet fur die
gesamten Prozesskosten; fur die bis zum Parteiwechsel aufgelaufenen Prozesskosten haftet
die ausscheidende Partei solidarisch mit (Art. 83 Abs. 2 ZPO).

3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen

Ohne Markenlbertragung ist ein Parteiwechsel nur mit Zustimmung der Gegenpartei
zuldssig; besondere gesetzliche Bestimmungen Uber die Rechtsnachfolge bleiben
vorbehalten (Art. 83 Abs. 4 ZPO).

Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten ohne
Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h., das Verfahren wird mit ihnen
weitergeflhrt.2°

Bei der Fusion juristischer Personen gehen deren Rechte und Pflichten (und damit auch
allfallige Markenrechte) gemass Fusionsvertrag auf die neue juristische Person Uber und das
Verfahren wird ohne Weiteres mit dieser weitergefihrt.?!

3.2.2.3 Konkurs einer Partei

Mit der Konkurserdffnung verliert der Schuldner die Verfligungsbefugnis tUber das
Markenrecht (Art. 204 SchKG). Die Befugnis geht auf die Glaubigergesamtheit bzw. die
Konkursverwaltung tber (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklaren, ob das Verfahren
fortgesetzt wird oder nicht bzw. ob das Markenrecht gegebenenfalls an einen oder mehrere
Glaubiger abgetreten wird. Bis diese Erklarung erfolgt, kann das Verfahren sistiert werden
(Art. 207 Abs. 2 SchKG).

4. Vertretung und Zustellungsdomizil

4.1 Vertreter

Nach Art. 11 VwVG kann die Partei sich zu jedem Zeitpunkt vertreten oder durch einen
Vertreter verbeistanden lassen.

Als Vertreter in das Register eingetragen wird nur der umfassend bevollméchtigte Vertreter
(Art. 5 Abs. 2 MSchV).

9 Vvqgl. Ziff. 2, S. 18.
20 Das Verfahren wird gemass Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt und der Antritt der
Erbschaft feststeht.

21 Bei Bedarf wird das Verfahren gemass Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt sind und der
Antritt der Erbschaft feststeht; wahrend der Ausschlagungsfrist ist die Parteistellung der Erben
resolutiv bedingt.
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Vertreter kbnnen neben natirlichen Personen auch juristische Personen und
Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften)
sein. Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.

Wird ein Vertreter eingesetzt, richtet das Institut seine Mitteilungen bis zum Widerruf der
Vollmacht ausschliesslich an ihn (Art. 11 Abs. 3 VWVG). Eingaben des vertretenen
Hinterlegers selbst bleiben indessen moglich und entfalten ihre volle Rechtswirkung. Das
Institut entscheidet im Einzelfall, ob die Eingabe des Hinterlegers als Widerruf der Vollimacht
anzusehen ist. Widersprechen sich parallele Eingaben von Hinterleger und Vertreter, wird
die Unklarheit grundsatzlich Gber den Vertreter bereinigt. Eine Ausnahme davon gilt bei
Widerruf der Vollmacht.

4.2 Vollmacht

Lasst sich der Hinterleger vertreten, kann das Institut gemass Art. 5 MSchV eine schriftliche
Vollmacht verlangen. Eine Vollmacht wird grundsatzlich in den Fallen verlangt, in denen ein
Vertreter zeitlich nach der Hinterlegung im Sinne von Art. 28 MSchG bestellt wird.

Verlangt das Institut eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art.
5 MSchV).?2 Miindlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Samtliche Vollmachten
kénnen in Kopie eingereicht werden, wobei es dem Institut freisteht, auf der Vorlage einer
Originalvollmacht zu bestehen. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von
Vollmachtgeber und Bevollmachtigtem, den Umfang der Ermachtigung und die Unterschrift
des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 5 MSchV). Es kann sich um flr
den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten oder um flir samtliche Markenangelegenheiten
ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht auf einzelne Schutztitel
oder Handlungen eingeschrankt, wird sie als Generalvollmacht betrachtet.

Der zum Zeitpunkt der Hinterlegung ohne Vorlage einer Vollmacht im Eintragungsgesuch
aufgefuhrte Vertreter gilt in Bezug auf diesen Schutztitel grundsatzlich als umfassend
vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung fir den Vertretenen
vornehmen. Dem Institut steht es frei, eine Vollmacht nachzuverlangen.

Wird ein Mandat erst nach Eintragung des Schutzrechts erteilt, ist immer eine Vollmacht
einzureichen; dasselbe gilt, wenn der bisherige Vertreter nach der Ubertragung des
Schutzrechts fir einen neuen Inhaber handelt. Bei einer Fusion sind die Umstande des
Einzelfalls zu beachten.??

Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 5.8, S. 38) einzureichen. Ist die Urkunde in
einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Ubersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2
MSchV).

22 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss die Vollmacht als PDF-Beilage
gesendet werden (vgl. Teil 15.15.1, S. 25).

23 Entscheidend ist, ob es sich um eine Absorptions- oder Kombinationsfusion handelt (vgl. Art. 3
FusG).
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Die Partei kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der
Widerruf dem Institut nicht mitgeteilt worden ist, bleibt der Vertreter zu Rechtshandlungen im
Namen des Hinterlegers befugt (Art. 34 Abs. 3 OR).

Falls innerhalb der gesetzten Frist keine Vollmacht eingereicht wird, bleiben Eingaben vom
nicht legitimierten Vertreter unbericksichtigt; auf einen von einem nicht legitimierten
Vertreter eingereichten Loschungsantrag oder Widerspruch wird nach Art. 13 Abs. 2 VwWVG
nicht eingetreten.?

4.3 Zustellungsdomizil

Wenn eine Partei (oder ihr Vertreter) in der Schweiz Gber keinen Wohnsitz oder Sitz verfligt,
muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG).

Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen und tut sie dies nicht, so
wird sie vom Institut in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr
direkt ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert ein Zustellungsdomizil zu bestellen?s. Kommt
sie dieser Aufforderung nicht nach, erlasst das Institut eine formelle Verfligung mit der
Aufforderung zu Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden
Saumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Ubereinkommen vom
15. November 1965% oder nach dem diplomatischen oder konsularischen Weg, wenn das
Haager Ubereinkommen nicht anwendbar ist. Handelt die Partei innerhalb der gesetzten
Frist nicht, wird das Eintragungsgesuch zurlickgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG) bzw.
auf den Widerspruch oder den Léschungsantrag wegen Nichtgebrauchs nicht eingetreten
(Art. 21 Abs. 1 und Art. 24b Abs. 1 MSchV). Wenn die Partei Widerspruchs- bzw.
Antragsgegner im Rahmen eines Widerspruchs- oder Loschungsverfahrens ist, wird das
Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhdrung von Amtes wegen weitergefihrt und im
Endentscheid der Ausschluss der Partei vom Verfahren verfugt (Art. 21 Abs. 2 und 24b
Abs. 2 MSchV). Der Endentscheid wird dieser Partei durch Publikation im Bundesblatt
eroffnet (Art. 36 lit. b VWVG; vgl. auch Ziff. 7.4.2, S. 46).

5. Aligemeine Verfahrensregeln

5.1 Schriftliches Verfahren — Eingabewege

Die Verfahren vor dem Institut werden schriftlich durchgeflihrt. Folglich bedurfen alle
Verfahrenshandlungen (Gesuch, Antrag) grundsatzlich der Schriftform, um vom Institut
beriicksichtigt zu werden.?’

24\VPB 70 Nr. 33.

25 Eine vorlaufige Schutzverweigerung, welche die Aufforderung zur Bestellung eines
Zustellungsdomizils enthalt, wird Uber die OMPI zugestellt (vgl. Teil 4, Ziff. 3.2.4, S. 95).

26 Ubereinkommen Uber die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstiicke im Ausland
in Zivil- oder Handelssachen, Abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965, SR 0.274.131.

27 In Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Verfahrens akzeptiert das Institut unter bestimmten
Umstanden beispielsweise Antrage auf erste und zweite Fristverlangerung per Telefon.
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Um den Weg fiir eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnen, hat das Institut
bei der Mehrheit von Dokumenten gemass Art. 6 Abs. 3 MSchV auf das
Unterschriftserfordernis verzichtet (vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554, sowie
Verzeichnis der Kommunikationswege).?® Abhangig davon, ob fir die betreffende Eingabe
ein Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Falle zu
unterscheiden:

— Wo das Bundesrecht fiir eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das Institut auch
Kopien akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten
Eingabe als Attachment beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Antrage auf
Ruckzug eines Gesuches oder vollstandige oder teilweise Léschung einer Marke (Teil 3,
Ziff. 4.10, S. 79 und 4.6, S. 78) sowie samtliche Eingaben im Widerspruchsverfahren mit
Ausnahme von Fristerstreckungsgesuchen (vgl. Teil 6, Ziff. 2.1, S. 210).

— Beweisurkunden missen bei der Ubermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht
werden (z.B. Ubertragungserklarungen gemass Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75, oder Vollmachten
gemass Ziff. 4.2, S. 24, oder Prioritatsbelege gemass Teil 2, Ziff. 3.4, S. 60, sofern das
Institut die Einreichung verlangt).

— Alle Ubrigen Eingaben kénnen formlos ohne Unterschrift als E-Mail an das Institut
gesandt werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (Ziff. 5.5.3, S. 31) oder
Antrage auf Anderung der Adresse des Inhabers (Teil 3, Ziff. 4.8, S. 78).

Fristwahrend und rechtsgultig sind elektronische Eingaben an das Institut nur, wenn sie an
die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch geschickt werden.

Detaillierte Angaben zu Formerfordernissen und zulassigen Eingabewegen finden sich auf
der folgenden Website: https://ekomm.ipi.ch.

5.2 Zustandigkeitspriifung

Das Institut prift seine Zustandigkeit flr die Behandlung der ihm eingereichten Gesuche und
Antrage von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VWVG). Die Begrindung einer Zustandigkeit durch
Einverstandnis zwischen dem Institut und der Partei (Art. 7 Abs. 2 VWVG) oder unter den
Parteien ist ausgeschlossen.?

Falls sich das Institut als unzustandig erachtet, Uberweist es die Sache ohne Verzug der
zustandigen Behdrde (Art. 8 Abs. 1 VWVG). Falls das Institut seine Zustandigkeit als
zweifelhaft erachtet, so pflegt es darliber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der
Behorde, deren Zustandigkeit infrage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwWVG). Das Institut rdumt den
Parteien die Mdglichkeit ein, zur Frage der Zustandigkeit Stellung zu nehmen. Bei
Streitigkeiten sind die Bestimmungen von Art. 9 VwWVG anwendbar.

28 |iste abrufbar unter https://www.ige.ch/de/ueber-uns/kontakt/kommunikationswege-des-ige.html.
29 \/PB 67 Nr. 66, E. 2a m.w.H.
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5.3 Ausstand

Art. 10 Abs. 1 VWVG enthalt eine abschliessende Liste der Ausstandsgrinde. Danach treten
Personen, die eine Verfligung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn
sie:

a. in der Sache ein personliches Interesse haben;

b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit
ihr eine faktische Lebensgemeinschaft flhren;

bP's mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie
verwandt oder verschwagert sind;

c. Vertreter einer Partei sind oder fur eine Partei in der gleichen Sache tatig waren;
d. aus anderen Grunden in der Sache befangen sein konnten.

Die Garantie einer unabhangigen Behorde erfordert einen Ausstand nach Art. 10 Abs. 1 lit. d
VwVG nicht nur, wenn eine tatsachliche Befangenheit und Voreingenommenheit festgestellt
wird, weil eine innere Einstellung kaum bewiesen werden kann. Es gentigt, wenn Umstande
vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit erwecken und ein
voreingenommenes Handeln der Person, die einen Entscheid zu fallen hat, beflrchten
lassen. Allerdings sind nur die objektiv festgestellten Umstande zu berticksichtigen, wahrend
die rein subjektiven Eindriicke der Partei, die das Ausstandsbegehren stellt, nicht
entscheidend sind.?°

Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverziglich nach dessen Kenntnisnahme beim Institut
geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spatere Anrufung.3' Den Ausgang eines
Verfahrens abzuwarten, um anschliessend im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens die
nicht korrekte Zusammensetzung der Entscheidbehdrde geltend zu machen, obwohl der
Ablehnungsgrund bereits vorher bekannt war, ist treuwidrig.3?

5.4 Feststellung des Sachverhalts

5.4.1 Untersuchungsmaxime

Da das VwWVG zur Anwendung kommt, gilt fur die vor dem Institut durchgeflhrten Verfahren
grundsatzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behoérde den Sachverhalt von Amtes
wegen feststellt (Art. 12 VwVG). Daraus ergibt sich, dass das Institut grundsatzlich unter
Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Beweisfihrungspflicht und die
Aktenfuhrungspflicht tragt (vgl. Ziff. 5.4.2).

Beim Widerspruchs- und Léschungsverfahren handelt es sich um kein typisches
Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfiigung), sondern um ein Verfahren
«sui generisy», das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess

30BGE 138 | 1, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1.
"BGE 1381 1,E.2.2.
32 BGE 126 11l 249, E. 3c; BGer 1C_401/2011, E. 3.1 m.w.H.
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ahnlich ist.®® Fir die Einleitung und den Umfang von Widerspriichen sowie
Léschungsantragen gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime.®* Der Widersprechende
bzw. Antragsteller bestimmt daher, ob er sein Recht gestiitzt auf Art. 3 oder 35a MSchG
ausuben, ob er also Widerspruch erheben bzw. die Léschung einer Marke wegen
Nichtgebrauchs beantragen will oder nicht. Der Widersprechende bzw. Antragsteller
bestimmt auch, in welchem Umfang er sein Recht geltend machen will, und der
Widerspruchsgegner bzw. Antragsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren bzw.
Antrag (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien kdnnen das Verfahren jederzeit durch
Vergleich, Rickzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden. Mit anderen Worten
verfugen die Parteien Uber den Streitgegenstand, und das Institut ist an die gestellten
Rechtsbegehren gebunden.

5.4.2 Mitwirkungspflicht

Die Untersuchungsmaxime wird durch die in Art. 13 VwVG verankerte Mitwirkungspflicht der
Parteien relativiert.

Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a VwWVG sind die Parteien insbesondere verpflichtet, an der
Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren
einleiten. Diese Pflicht ist dadurch gerechtfertigt, dass die Partei aus dem Verfahren einen
Vorteil ziehen oder einen Anspruch ableiten will.3® Sie gilt vorab gerade fiir solche
Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behérden und die diese nicht ohne
vernunftigen Aufwand erheben kénnen.%

Gemass dem im o6ffentlichen Recht anwendbaren allgemeinen Grundsatz von Art. 8 ZGB
tragt die Partei die Folgen des Beweismangels, wenn sie Rechte aus einem einschlagigen
Sachverhalt ableiten will, der unbewiesen geblieben ist oder angesichts des geforderten
Beweismasses nicht glaubhaft gemacht wurde.?’

5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit

Da sich beim Widerspruchs- und Léschungsverfahren zwei Parteien gegeniberstehen und
das Institut die Aufgabe hat, diese gleich und gerecht zu behandeln (Art. 29 Abs. 1 BV),
unterstehen diese Verfahren auch dem Grundsatz der Waffengleichheit. Gemass diesem
Prinzip muss jede Partei eine vernlinftige Méglichkeit erhalten, ihre Argumente unter
Bedingungen vorzutragen, die sie nicht in eine klar nachteilige Position gegeniber ihnrem
Gegner versetzt.®

33 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 — BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

34 BVGer B-4260/2010, E. 8.1.2 m.w.H. — BALLY / BALU (fig.).

35 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 — BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

36 BGE 128 11 139, E. 2b.

37 BGE 135 111 416, insb. E. 2.6.4 — CALVI (fig.); BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 m.w.H. — BEC DE FIN
BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

¥ BGE 137 IV 172, E. 2.6.
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Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime flihrt das Institut im Rahmen von
Widerspruchs- und Léschungsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil
verhindert werden muss, dass die Abklarungen des Instituts die Starkung der prozessualen
Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwachung der Stellung
der anderen Partei nach sich ziehen wirden. Vermag eine Partei die Tatsache, aus der sie
Rechte fiir sich ableitet (z.B. die Notorietat ihres Kennzeichens,*® die Glaubhaftmachung des
Gebrauchs der Marke*® oder ihres Nichtgebrauchs) nicht rechtsgenlglich nachzuweisen, hat
sie in Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen zu tragen.

5.4.4 Beweise
5.4.4.1 Beweismittel

5.4.4.1.1 Grundsatze

Die vor dem Institut zuldssigen Beweismittel sind in Art. 12 VwVG aufgefihrt. In
Entsprechung zum Beweisverfahren sind ausserdem die Art. 37, 39 bis 41 und 50 bis 61
BZP anwendbar.

Zu den geeigneten Beweismitteln gehdren insbesondere Kataloge, Prospekte, Preislisten,
Verpackungen, Etiketten, Rechnungen, Anzahl Abonnenten, Auflagestarke, Lieferscheine,
Exemplare der fraglichen Waren, Werbematerial sowie Angaben zu Umsatz oder
Werbeausgaben. Geeignet sind zudem Benitzungsrecherchen und Bestatigungen von
Dritten (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 247) sowie demoskopische Umfragen (vgl. Teil 5, Ziff. 8.6.2,
S. 181, und Ziff. 11.3, S. 202).

Nach Art. 14 Abs. 1 VWVG kann die Einvernahme von Zeugen nicht vom Institut, sondern
ausschliesslich vom Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. c VWVG) im Rahmen von
Beschwerdeverfahren angeordnet werden.

5.4.4.1.2 Einreichung von Beweismitteln
Fir die Einreichung von Beweismitteln bestehen keine speziellen Formvorschriften.

Das Institut empfiehlt jedoch die Beweismittel in einem Beilagenverzeichnis
zusammenzufassen und zu numerieren. Dabei sollen die Parteien in ihren Eingaben fir jede
vorgebrachte Tatsache die angebotenen Beweismittel mit Verweis auf das
Beilagenverzeichnis nennen, auf welche sie sich stiitzen.

Wenn die Umstande es rechtfertigen (z.B. besonders komplexer Sachverhalt oder besonders
grosse Menge von Beweismitteln, welche nicht zusammengefasst wurden), kann das Institut
eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die
Beweismittel zu numerieren und ihre Eingabe dahin gehend zu préazisieren, dass fur jede

39 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 — Médecins sans frontiéres / Homéopathes sans frontiéres Suisse
(fig.).
40 BVGer B-40/2013, E. 2.2 — EGATROL / EGATROL.
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vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei
dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das Institut aufgrund der Akten.

5.4.4.2 Beweiswiirdigung und Beweismass

Das Institut wiirdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Uberzeugung.*' Ein
Sachverhalt gilt grundsatzlich als erwiesen, wenn sich der Richter von der Richtigkeit einer
Behauptung Uberzeugen konnte. Bei den meisten am Institut durchgefuhrten Verfahren wird
diese Beweiswurdigungsregel allerdings in dem Sinne angewandt, dass eine
Glaubhaftmachung ausreicht. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete
Tatsache nicht nur mdglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswirdigung
wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Uberzeugung des Instituts, doch muss es
zumindest die Moglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, hoher einschatzen als
das Gegenteil .42

5.5 Fristen

5.5.1 Allgemeines
Das Institut legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.

In der Regel setzt das Institut zweimonatige Fristen an. Fir eine Antwort auf eine vorlaufige
Schutzverweigerung fir eine internationale Registrierung aus absoluten
Schutzverweigerungsgriinden betragt die Frist funf Monate. Fir eine Stellungnahme zur
Mitteilung Uber eine vorlaufige Schutzverweigerung fir eine internationale Registrierung aus
relativen Schutzverweigerungsgriinden, d.h. im Fall eines Widerspruchs gegen eine
internationale Registrierung, betragt die Frist jedoch drei Monate.

Wenn ein Gesuch oder Antrag (insbesondere Antrag auf dritte Fristerstreckung,
Widerspruchsschrift oder Antrag auf Loschung wegen Nichtgebrauchs) aufgrund von
Unklarheiten (unklares Rechtsbegehren, ungenigende Begriindung, fehlende Unterschrift)
geklart werden muss, raumt das Institut eine Frist von zehn Tagen zur Berichtigung ein. Flr
eine Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag betragt die Frist 15 Tage.

5.5.2 Berechnung der Fristen

Berechnet sich eine Frist nach Tagen, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden
Tag zu laufen (Art. 20 Abs. 1 VWVG).

Nach den Regeln fir die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der gesetzten oder
gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder
vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nachstfolgenden Werktag.
Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder

41 Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a.
42 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 — GALUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 — ebm (fig.) / EBM Ecotec.

30



Teil 1 — Allgemeiner Tell

Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VWVG). Als Feiertag nach kantonalem Recht*® gilt jeder Tag, der
nach den kantonalen Gesetzen oder den kantonalen Verwaltungs- oder Polizeivorschriften
als mit einem Sonntag gleichgestellt betrachtet wird. Nicht als Feiertage gelten die tbrigen
Tage, an denen die Buros im Gegensatz zu den anderen Betrieben Ublicherweise
geschlossen sind, sowie allfallige mit dem Verwaltungspersonal vereinbarte Briickentage.*
Kommunale Feiertage sind nur gultig, wenn sie vom kantonalen Recht anerkannt sind.

Art. 2 MSchV sieht im Ubrigen vor: Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so
endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl tragt wie der Tag, an dem sie zu
laufen begann. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten
Monats.

5.5.3 Fristerstreckung

Gesetzliche Fristen kdnnen nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VWVG). Dabei handelt es
sich insbesondere um die Beschwerdefrist (30 Tage, Art. 50 Abs. 1 VWVG), die
Widerspruchsfrist (drei Monate, Art. 31 Abs. 2 MSchG) und die Frist fur die Einreichung des
Antrags auf Weiterbehandlung (zwei Monate nachdem der Gesuchsteller von der
Fristversaumnis Kenntnis erhalten hat, spatestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach
Ablauf der versaumten Frist, Art. 41 Abs. 2 MSchG).

Die vom Institut gesetzten Fristen kénnen jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein
Gesuch mit zureichenden Grinden eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Die Praxis der
Fristerstreckung ist im Institut einheitlich geregelt.*®

Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewahrt das Institut in der Regel bis zu
drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche muissen nicht zwingend unterschrieben
sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung hingegen muss unterschrieben sein
und wird nur ausnahmsweise gewahrt, wenn wichtige Griinde glaubhaft gemacht werden.*®

Im Rahmen von Widerspruchs- und Léschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs wird eine
dritte Fristerstreckung nur ausnahmsweise und nach Anhérung der Gegenpartei gewahrt.

Fristen zur Bezahlung von Gebuhren werden nur aus wichtigen Grinden einmal um einen
Monat erstreckt.

Wenn das Institut ein Gesuch um Fristerstreckung ablehnt, gewahrt es eine letzte
ausserordentliche Nachfrist von zehn Tagen, um die fragliche Verfahrenshandlung
vorzunehmen.

43 Eine Liste der kantonalen Feiertage kann unter der folgenden Adresse eingesehen
werden: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-
feiertage.pdf.

“BGE 6311331, E. 2.

45 V/gl. https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/downloads-ige-und-
schutzrechtsuebergreifend.html.

46 F{ir Beispiele vgl. https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/downloads-ige-
und-schutzrechtsuebergreifend.html.
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5.5.4 Einhaltung der Fristen

5.5.4.1 Im Allgemeinen

Nach Art. 21 Abs. 1 VWVG gilt eine Frist als eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe
spatestens am letzten Tage der Frist der Behdrde eingereicht oder zu deren Handen der
Schweizerischen Post libergeben wird. Schriftliche Eingaben an das Institut kdnnen nicht
gultig bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung
vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1bis VWVG).

Die Briefkasten der Schweizerischen Post werden analog zu den schweizerischen
Poststellen behandelt. Gemass der Rechtsprechung ist eine Frist eingehalten, wenn die
schriftliche Eingabe als gewdhnlicher Brief am letzten Tag vor Mitternacht selbst nach der
letzten Leerung in einen Briefkasten geworfen wird. In beiden Fallen wird davon
ausgegangen, dass das Datum der Ubergabe oder des Einwurfs mit dem Datum des
Poststempels zusammenfallt.4”

Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Beauftragte, der sich darauf beschrankt,
seinen Brief in einen Briefkasten zu werfen, sich des Risikos bewusst sein muss, dass dieser
nicht am Tag des Einwurfs, sondern an einem spateren Datum registriert wird. Wenn er die
aus dem Poststempel auf dem Umschlag mit einem Aktenstiick abgeleitete Vermutung
umkehren will, darf von ihm erwartet werden, dass er der zustandigen Behorde aus eigenem
Antrieb mitteilt, dass er die Frist eingehalten hat, und dabei die entsprechenden Beweismittel
vorlegt.*®

Das Institut tragt die Beweislast daflir, dass und wann die Korrespondenz, in der eine Frist
angesetzt wurde, dem Hinterleger zugestellt worden ist. Einschreibebriefe, die vom
Adressaten nicht abgeholt wurden, gelten spatestens am siebten Tag nach dem ersten
erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt (Art. 20 Abs. 2 VWVG).

5.5.4.2 Elektronische Zustellung

Bei elektronischen Eingaben an das Institut Uber die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch gilt
die Frist als gewahrt, wenn das Informatiksystem «ekomm» den Empfang vor Fristablauf per
E-Mail bestatigt (vgl. Art. 21a Abs. 3 VWVG). Ohne Bestatigungs-E-Mail gilt die Eingabe als
nicht zugestellt. Eine Eingabe an eine andere elektronische Adresse des Instituts gilt
ebenfalls als nicht zugestellt.

5.5.4.3 Frist fur die Bezahlung der Gebuhren

Die Bedingungen flr die Einhaltung der Gebuhrenzahlungsfristen werden weiter unten
behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 51).

47 BGer 6B_397/2012, E. 1.1 m.w.H.
48 BGer 6B_397/2012, E. 1.1; BGer 5A_267/2008, E. 3.1.
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5.5.5 Stillstand der Fristen

Nach Art. 22a VwWVG stehen nach Tagen bestimmte Fristen (z.B. die Beschwerdefrist von 30
Tagen nach Art. 50 Abs. 1 VwVG oder die Frist von 30 Tagen ab Hinterlegung zur Abgabe
der Prioritatserklarung nach Art. 14 Abs. 1 MSchV) still:

a) vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern,
b) vom 15. Juli bis und mit 15. August und
c) vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar.

5.5.6 Saumnisfolgen

Nach Art. 23 VwWVG weist das Institut, wenn es eine Frist ansetzt, gleichzeitig auf die Folgen
der Versaumnis hin. Bei einer Nichteinhaltung der Fristen kommen ausschliesslich diese
Folgen in Betracht.

Aus Grinden der Rechtssicherheit sind die im MSchG (z.B. Beschwerdefrist oder
Widerspruchsfrist) und in den tbrigen einschlagigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die im
VwVG geregelte Beschwerdefrist) verankerten gesetzlichen Fristen grundsatzlich
rechtsverwirkend.*® Daraus ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit
verbundenen subjektiven Rechts fuhrt.

5.5.7 Weiterbehandlung

5.5.7.1 Im Allgemeinen

In der Regel hat das Versaumen einer vom Institut gesetzten Frist nicht zwingend einen
Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fallen hat der Hinterleger die Moglichkeit, die
Weiterbehandlung des Verfahrens nach Art. 41 Abs. 1 MSchG zu beantragen.

5.5.7.2 Ausschluss

Nach Art. 41 Abs. 4 lit. a bis e MSchG ist die Weiterbehandlung bei Versdumnis folgender
Fristen ausgeschlossen:

— Einreichung des Weiterbehandlungsantrags inkl. Zahlung der Weiterbehandlungsgebuhr
und Nachholen der versaumten Handlung (Art. 41 Abs. 2 MSchG) (vgl. Ziff. 5.5.7.3, S.
34);

— Inanspruchnahme einer Prioritat (Art. 7 und 8 MSchG%°);

— Einreichung eines Antrags um Umwandlung einer internationalen Registrierung gemass
Art. 46a MSchG (Art. 41 Abs. 4 lit. b MSchG per analogiam);

— Einreichung des Widerspruchs nach Art. 31 Abs. 2 MSchG;

49 Zur Feststellung der Art einer Frist vgl. BVGer B-4177/2011, E. 3 m.w.H.

%0 Eine Ausnahme gilt im Zusammenhang mit der Frist zur Einreichung des Prioritatsbelegs; hier kann
die Weiterbehandlung in Anspruch genommen werden (vgl. RKGE in sic! 2006, 182 — KEW).
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— Einreichung des Verlangerungsantrags fur eine Eintragung nach Art. 10 Abs. 3 MSchG
sowie
— im Léschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.

Das Institut ist im Ubrigen der Auffassung, dass der Ausschluss von Art. 41 Abs. 4 lit. ¢
MSchG in Sachen Widerspruch allgemeiner Natur ist, sodass die Weiterbehandlung in
diesem Verfahren generell ausgeschlossen ist. Art. 41 Abs. 1 MSchG ist eindeutig auf das
Markeneintragungsgesuch zugeschnitten. Dem Zivilprozess oder anderen streitigen
Mehrparteienverfahren ist eine derartige («verschuldensunabhangige»)
Weiterbehandlungsmoglichkeit unbekannt. Sie widerspricht der Zielsetzung eines
beschleunigten Verfahrens. Wahrend des Widerspruchsverfahrens kénnen alle vom Institut
angesetzten Fristen verlangert werden. Verspatete Parteivorbringen, die ausschlaggebend
erscheinen, kdnnen nach Art. 32 Abs. 2 VWVG berlicksichtigt werden. Schliesslich kann
diejenige Partei, die unverschuldet eine Frist verpasst hat, gestutzt auf Art. 24 VwVG eine
Wiederherstellung der Frist verlangen.

5.5.7.3 Verfahren

Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der
Gesuchsteller von der Fristversaumnis Kenntnis erhalten hat (relative Frist), spatestens
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versdumten Frist eingereicht werden
(absolute Frist); innerhalb dieser Frist missen zudem die unterbliebene Handlung vollstandig
nachgeholt®' und die in der Verordnung dafiir vorgesehene Gebliihr bezahlt werden. Der
Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 41 Abs. 1 MSchG), sondern
kann durch blosse Zahlung der Weiterbehandlungsgebuhr erfolgen, sofern der Wille des
Gesuchstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren fur das Institut eindeutig
ist.%2

Das Versaumnis dieser Fristen fihrt zum Verlust des Rechts auf Weiterbehandlung (Art. 41
Abs. 4 lit. a MSchG).

Werden nicht alle Voraussetzungen erflillt (indem beispielsweise lediglich die Gebuhr bezahlt
wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt wurde), wird der Antrag auf
Weiterbehandlung zurickgewiesen. Die Weiterbehandlungsgebuhr wird nicht
zurUckerstattet, wenn sie innert Frist bezahlt wurde.

Werden samtliche Formalitaten fristgerecht erledigt, wird dem Antrag entsprochen und das
Verfahren wieder aufgenommen (Art. 41 Abs. 3 MSchG).

5.5.8 Wiederherstellung der Frist

Die Wiederherstellung einer Frist kann gewahrt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein
Vertreter unverschuldeterweise abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln, sofern er
unter Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht

51 Ein Fristerstreckungsgesuch genliigt diesem Erfordernis nicht.

52 Gemass Art. 6 Abs. 1 IGE-GebV muss jede Zahlung die Angaben enthalten, die den Zweck der
Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen.
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und die versaumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwWVG). Die Wiederherstellung
wird bei Versaumen gesetzlicher oder behdrdlicher Fristen gewahrt.

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt strenge Anforderungen an den Nachweis
unverschuldeter Hindernisse. Denkbar ist z.B. eine ernsthafte Krankheit, nicht aber
Arbeitstiberlastung oder Ferien.%3

Die praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit
relativiert, als nach dieser Bestimmung verspatete Parteivorbringen, die ausschlaggebend
erscheinen, bericksichtigt werden kénnen. Im Rahmen des Eintragungsverfahrens ist die
Anwendung dieser Bestimmung jedoch ausgeschlossen.

5.6 Register- und Akteneinsicht

5.6.1 Grundsatz

Nach Art. 39 MSchG kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen, Uber dessen
Inhalt Auskinfte einholen und Auszige verlangen. Nach der Eintragung der Marke kann jede
Person auch in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG
und Art. 37 Abs. 3 MSchV). Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht
notwendig. Dies gilt auch fur das Widerspruchsverfahren. Vor der Eintragung einer Marke
kénnen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht
nehmen (Art. 37 Abs. 1 MSchV; vgl. auch Teil 3, Ziff. 5.2, S. 80). Diese Bestimmungen des
MSchG und der MSchV haben gegeniber Art. 26 bis 28 VwVG Vorrang.®*

Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist auch wahrend eines hangigen Widerspruchs-
oder Loschungsverfahrens zu entsprechen.*®

5.6.2 Ausnahmen

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschaftsgeheimnisse offenbaren, werden auf
Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV) und unterliegen nicht der Akteneinsicht.

Uber die Einsicht in nach Art. 36 Abs. 3 MSchV ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet
das Institut nach Anhérung derjenigen Partei, welche die Aussonderung verlangt hat (Art. 37
Abs. 4 MSchV). Diesbezlglich vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass im
Zusammenhang mit Art. 27 Abs. 1 lit. b VWVG, dessen Tragweite gleichwertig ist wie Art. 36
Abs. 3 MSchV, nicht jedes entgegenstehende private Interesse eine Verweigerung oder
Beschrankung des Rechts auf Einsichtnahme in das Aktenheft rechtfertigt. Es ist Aufgabe
des Instituts, im Einzelfall abzuwagen, ob ein konkretes Geheimhaltungsinteresse das
grundsatzlich (ebenfalls) wesentliche Interesse an der Akteneinsicht Uberwiegt. Ein
allgemeiner Ausschluss bestimmter Arten von Dokumenten vom Recht auf Einsichtnahme
ware unzulassig. Unter Berucksichtigung des Verhaltnismassigkeitsprinzips sind eine

S3BGE 119 11 86, E. 2a; BGE 112 V 255, E. 2a; BGE 108 V 109, E. 2c.
5 RKGE in sic! 2000, 709, E. 2 — Apex.
% RKGE in sic! 2000, 709, E. 3 — Apex.

35



Teil 1 — Allgemeiner Teil

sorgfaltige und vollstandige Prifung sowie eine Beurteilung der sich widersprechenden
Interessen vorzunehmen.%®

Art. 28 VWVG sieht vor, dass wenn einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstlick
verweigert wird, darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr das
Institut von seinem flr die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem
Gelegenheit gegeben hat, sich zu dussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.

5.7 Rechtliches Gehor

Der durch Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 VwWVG gewahrleistete Grundsatz des rechtlichen
Gehors umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung
eingreifenden Entscheids zur Sache zu dussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit
erheblichen Beweisantragen gehort zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise
entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu aussern, wenn dieses
geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.®’

5.7.1 Recht, sich zur Sache zu aussern

5.7.1.1 Schriftenwechsel

Das Institut ist verpflichtet, die Parteien anzuhdren, bevor es verfugt (Art. 30 Abs. 1 VwWVG).
Es verzichtet darauf, wenn es den Begehren der Parteien voll entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. ¢
VwVG).

5.7.1.1.1 Einparteienverfahren

Das Institut gibt dem Hinterleger in der Regel die Mdglichkeit, sich grundsatzlich bis zu
zweimal zu den Grinden zu dussern, die zur vollstandigen oder teilweisen Ablehnung eines
Gesuchs fulhren kénnen. Unter bestimmten Umstanden sind zusatzliche Schriftenwechsel
denkbar.

5.7.1.1.2 Zweiparteienverfahren

Im Rahmen von Widerspruchs- und Léschungsverfahren hoért das Institut grundsatzlich jede
Partei zu den Vorbringen der Gegenpartei an (Art. 31 VWVG und Art. 22 Abs. 1 und 24c
Abs. 1 MSchV).

Bei einem offensichtlich unzulassigen Widerspruch oder Antrag auf Lodschung wegen
Nichtgebrauchs wird kein Schriftenwechsel durchgefuhrt (Art. 22 Abs. 1 und 24c Abs. 1
MSchV e contrario). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen®® wird ohne Anhérung

% BVGE 2012/19, E. 4.1.1; BGE 115V 297, E. 2c ff. m.w.H.

57 BGer 1C_690/2013, E. 3.1; BGE 137 11 266, E. 3.2; BGE 135 11l 670, E. 3.3.1; BVGer B-4820/2012,
E. 3.1.1 m.w.H. — ABSINTHE, FEE VERTE und LA BLEUE.

58 Z.B. verspatete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Geblihrenzahlung, fehlende Begriindung
usw.
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der Parteien eine Nichteintretensverfugung erlassen. Wird eine internationale Registrierung
angefochten, wird auch in solchen Fallen allenfalls eine vorlaufige Schutzverweigerung
erlassen.®®

Grundsatzlich fihrt das Institut nur einen einzigen Schriftenwechsel durch. Es kann jedoch
die Durchfuhrung zusatzlicher Schriftenwechsel anordnen (vgl. Art. 22 Abs. 4 MSchV). Wird
in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der Marke behauptet
und die KarenZzfrist ist abgelaufen, wird ein zweiter Schriftenwechsel durchgefihrt und der
widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den Gebrauch oder wichtige Grinde fir den
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Art. 32 MSchG). Ist die Karenzfrist noch nicht
abgelaufen, ist die Einrede unzulassig und es wird kein zweiter Schriftenwechsel erdffnet.
Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner (noch) nicht zur Verwechslungsgefahr der
beiden Marken gedussert hat.

Beim Loschungsverfahren wird ein zweiter Schriftenwechsel insbesondere dann angeordnet,
wenn der Antragsgegner Beweismittel einreicht, zu denen sich der Antragsteller dussern
konnen muss.

Reicht der Widersprechende oder Antragsteller keine Replik ein, wird der
Widerspruchsgegner oder Antragsgegner auch nicht zur Einreichung einer Duplik
aufgefordert.

Die Antwort des Widerspruchs- oder Antragsgegners ist in zwei Exemplaren einzureichen
(Art. 22 Abs. 2 und 24c Abs. 2 MSchV). Dasselbe gilt fir die Replik (des Widersprechenden
oder Antragstellers) und die Duplik (des Widerspruchs- oder Antragsgegners) im Fall
zusatzlicher Schriftenwechsel.

5.7.1.2 Replikrecht

Nach dem ersten und gegebenenfalls dem zweiten Schriftenwechsel teilt das Institut dem
Widersprechenden oder Antragsteller die Antwort bzw. Duplik des Widerspruchs- oder
Antragsgegners mit und schliesst den Schriftenwechsel ab.

Im Interesse einer zeitlich angemessenen Verfahrensabwicklung (Art. 29 Abs. 1 BV) setzt
das Institut der gesuch- bzw. antragstellenden Partei keine Frist fir die Wahrnehmung ihres
Replikrechts, um ihr die Méglichkeit fur die Einreichung etwaiger Anmerkungen zu den
Schriftsatzen der Gegenpartei einzuraumen.®° Das Institut geht davon aus, dass die Parteien
ihre Verfahrensrechte kennen und folglich von ihnen erwartet werden darf, dass sie ihr
Replikrecht umgehend und unaufgefordert geltend machen.®’

59 Die Nichteintretensverfligung kdnnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Wahrend
des Beschwerdeverfahrens konnte die Frist fiir den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen.

60 Zum Replikrecht: vgl. insb. BGE 1391189, E. 3.2 m.w.H.

61 BGE 138 | 484, E. 2.5; in diesem Entscheid vertrat das BGer die Auffassung, dass ein innerhalb
eines Monats nach Zustellung eines Schriftsatzes ergangenes Urteil keine Verletzung des
Replikrechts darstellt.
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5.7.1.3 Beruicksichtigung verspateter oder erganzender Parteivorbringen

Verspatete oder erganzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen,
kdnnen grundsatzlich bis zum Verfahrensabschluss berlcksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2
VWVG).52

5.7.2 Beweisanerbieten

Zwar hat eine Partei unter anderem das Recht, erhebliche Beweise vorzubringen und mit
erheblichen Beweisantragen gehort zu werden (Art. 33 Abs. 1 VWVG),®® aber das Institut
kann trotzdem auf Abklarungen verzichten, wenn es aufgrund bereits abgenommener
Beweise seine Uberzeugung gebildet hat und ohne Willkiir in vorweggenommener
Beweiswiirdigung annehmen kann, dass seine Uberzeugung durch weitere
Beweiserhebungen nicht geandert wiirde.®*

5.8 Verfahrenssprache

Die Freiheit der Sprache ist bei Verfahren vor dem Institut gewahrleistet.®® Folglich kdnnen
Eingaben an das Institut nach Art. 3 Abs. 1 MSchV wahlweise in einer Amtssprache des
Bundes (Deutsch, Franzdsisch oder ltalienisch) gemacht werden, wobei fur Personen
ratoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (Art. 70 Abs. 1 BV).

5.8.1 Eintragungsverfahren

Das Eintragungsverfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgefihrt, in der die
Hinterlegung erfolgte (Art. 33a Abs. 1 VwWVG). Die Sprache, in der die Waren- und
Dienstleistungsliste abgefasst worden ist, bestimmt grundsatzlich die Verfahrenssprache fir
das folgende Markenprufungsverfahren. Auf Wunsch des Hinterlegers kann bei hangigem
Verfahren in eine der anderen Amtssprachen gewechselt werden.

Ausnahmen von der Regel der freien Sprachwahl gelten fir Prioritatsbelege (vgl. Ziff. 5.8, S.
38), die nach Art. 14 Abs. 3 MSchV auch in Englisch akzeptiert werden, und fir die Waren-

und Dienstleistungsliste von Gesuchen flr internationale Markenregistrierungen (vgl. Teil 4,

Ziff. 2.2.2, S. 82), die in Franzodsisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV; siehe
Mitteilung des Instituts in sic! 1997, 250).

Erfullen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:

— Wourde das Eintragungsgesuch nicht in Deutsch, Franzosisch, Italienisch oder
Ratoromanisch eingereicht, wird gemass Art. 15 MSchV eine Nachfrist angesetzt und auf
das Gesuch gegebenenfalls nicht eingetreten (Art. 3 Abs. 1 MSchV i.V.m. Art. 70 Abs. 1
BV, Art. 30 Abs. 1 MSchG und Art. 15 MSchV).

62 BVGer B-5557/2011, E. 2 — (fig.) / (fig.).
63 BGE 136 | 265, E. 3.2, BGE 135 Il 286, E. 5.1, BGE 129 Il 497, E. 2.2 und zitierte Entscheide.

64 BGE 130 11 425, E. 2.1, BGE 1251127, E. 6¢/cc in fine, BGE 124 |1 208, E. 4a und zitierte
Entscheide.

65 BVGer B-1297/2014, E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
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— Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Vollmachten, Ubertragungserklarungen) liegt es
gemass Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des Instituts, die Urkunde zu akzeptieren oder
eine Nachfrist zur Ubersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe
— mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge — nicht zu berlcksichtigen. Wahrend
beispielsweise englische Vollmachten grundsatzlich akzeptiert werden kdnnen, wird
beispielsweise bei Ubertragungserklarungen oder Garantie- und Kollektivreglementen
aus Grinden der Rechtssicherheit in der Regel eine Ubersetzung in die
Verfahrenssprache des Gesuches verlangt.

5.8.2 Widerspruchsverfahren und Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Das Verfahren wird nach Art. 33a Abs. 1 VWVG in der Regel in jener Amtssprache
durchgefluhrt, in der der Widerspruch bzw. der Léschungsantrag eingereicht wurde
(Verfahrenssprache).

Gemass dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner
nach seiner Wahl eine der vier Amtssprachen bentzen. Er ist folglich nicht verpflichtet, sich
in der Verfahrenssprache zu aussern.®® Verwendet der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner
eine andere Amtssprache, so kdnnen prozessleitende Verfligungen an den Widerspruchs-
bzw. Antragsgegner auch in seiner Amtssprache erlassen werden. Die Parteien kdnnen
keine Ubersetzung der in einer anderen Amtssprache verfassten Schriftsatze verlangen.
Dies gilt insbesondere im Falle einer Rechtsvertretung, da von einem in der Schweiz tatigen
Rechtsvertreter erwartet werden darf, dass er die schweizerischen Amtssprachen versteht.®”

Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das
Institut eine Ubersetzung sowie eine Bescheinigung ihrer Richtigkeit verlangen (Art. 3 Abs. 2
MSchV) oder mit dem Einverstandnis der anderen Partei darauf verzichten (Art. 33a Abs. 3
VwVG).

6. Sistierung

Das Institut kann das Verfahren per Zwischenverfligung® sistieren.

6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen prajudiziellen Verfahrens

Eine Sistierung des Verfahrens ist insbesondere angezeigt, soweit dessen Ausgang von der
Entscheidung in einem anderen Verfahren abhangt oder dadurch wesentlich beeinflusst
werden konnte, sowie wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur
Entscheidung gelangt.®® Das Widerspruchs- oder Léschungsverfahren ist z.B. auszusetzen,
wenn gegen die strittige Marke eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden
ist, da deren Ausgang fur das Verfahren beim Institut prajudiziell ist. Bei der Eintragung ist

66 BVGer B-1297/2014 E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
67 BGer 4A_302/2013, E. 6 m.w.H.
68 Zum Begriff der Zwischenverfiigung siehe Ziff. 8.2, S. 47.

69 Vgl. fir das Widerspruchsverfahren Art. 23 Abs. 4 MSchV und fiir das Loschungsverfahren Art. 24d
Abs. 2 MSchV sowie Art. 126 ZPO generell.
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eine Sistierung beispielsweise gerechtfertigt, wenn ein Verfahren zur Eintragung einer GUB
oder GGA beim BLW, dem Institut, dem BVGer oder dem BGer hangig ist und sein Ausgang
Auswirkungen auf das Bestehen absoluter Ausschlussgrinde hat.

6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie

Wenn eine Partei (z.B. im Rahmen der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens) eine
Demoskopie durchfiihren |asst, sistiert das Institut das Verfahren auf Gesuch hin fur einen
grundsatzlich verlangerbaren Zeitraum von sechs Monaten.

6.3 Sistierung fiir eine Einigung zwischen den Parteien

Jede Partei kann die Sistierung des Verfahrens beantragen, um sich mit der Gegenpartei
gutlich zu einigen (Art. 33b Abs. 1 VwWVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte
Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmt,
gewahrt. Jede Partei kann jedoch bei einer Sistierung auf Parteiantrag jederzeit die
Aufhebung der Sistierung und die Fortfihrung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 6
VwVG). Es ist zudem zu beachten, dass die Parteien keinen Rechtsanspruch auf Sistierung
haben. Es kdnnen Uberwiegende Grinde des offentlichen Interesses (z.B. die
Rechtsunsicherheit bezuglich des Bestandes von Markenrechten) oder der Zweckmassigkeit
des Verfahrens dagegen sprechen. Das Institut verfiigt insoweit tber einen grossen
Ermessensspielraum: Es kann ein Verfahren sistieren, ist jedoch auch bei Zustimmung aller
Parteien nicht dazu verpflichtet.”® Bei sehr lange bzw (iber mehrere Jahre sistierten
Verfahren kdnnen von den Parteien zusatzlich geeignete Belege zur Glaubhaftmachung von
Vergleichsbemuihungen eingefordert werden.

6.4 Sonstige Sistierungsgriinde

Gemass MSchV gibt es weitere spezielle Griinde, die eine Sistierung des Widerspruchs-
oder Léschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs rechtfertigen (vgl. Teil 6, Ziff. 4.2).

7. Verfugung

Das Institut schliesst das Verfahren durch Erlass einer Endverfigung im Sinne von Art. 5
Abs. 1 VWVG ab.

7.1 Inhalt und Begriindung

Verfugungen sind als solche zu bezeichnen und zu begrinden (Art. 35 Abs. 1 VWVG). Das
Dispositiv der Verfugung muss als deren wesentlicher Bestandteil ausreichend genau sein,
damit die Verfiigung vollstreckbar ist und ihre Einhaltung tberprift werden kann.”

Die Verfugung muss begrundet sein, damit ihr Adressat sich Uber die Tragweite des
Entscheides ein Bild machen und ihn gegebenenfalls bei einer hdheren Instanz sachgerecht

70 Vgl. auch Art. 33b Abs. 1 VWVG.
7 BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H.
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anfechten kann. Gegenstand und Genauigkeit der Begrindung hangen von der Art und den
besonderen Umstanden der Sache ab. Trotzdem genugt es in der Regel, wenn das Institut
wenigstens kurz die Uberlegungen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das
Institut nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbestandlichen Behauptung, jedem Beweismittel
und jedem rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen. Vielmehr kann es sich nach Art. 32
Abs. 1 VWVG ohne Willkir auf die fir den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte
beschranken.”? Wenn das Institut ein Eintragungsgesuch gutheisst, gibt es nicht die Griinde
an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VWVG).

Die Verfugung muss schliesslich eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, d.h., sie muss das
zuldssige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen
(Art. 35 Abs. 2 VWVG) (siehe auch Ziff. 8 unten).

7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Prozessvoraussetzungen fur die
Hinterlegung einer Marke oder die Einreichung eines Widerspruchs oder Loschungsantrags
kann das Verfahren aus folgenden Grinden ohne materiellen Entscheid erledigt werden:
Rickzug, Vergleich oder Gegenstandslosigkeit des Widerspruchs oder Léschungsantrags. In
Zweiparteienverfahren wird ein formeller Entscheid erlassen (Abschreibung), in welchem
insbesondere ein Entscheid Uber die Verfahrenskosten getroffen wird (vgl. Ziff. 7.3.2.4, S.
44). In den Ubrigen Fallen wird der Rlckzug eines Gesuches der Partei schriftlich bestatigt.

7.2.1 Ruckzug

Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Hinterleger, der Widersprechende oder der
Antragsteller (L6schungsantrag) jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und
das Eintragungsgesuch, den Widerspruch oder den Léschungsantrag zurtickzuziehen
(Abstand). Der Rickzug beendet das Verfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen
werden und auch nicht unter einer Bedingung” erfolgen. So wére etwa eine Erklarung, der
Widerspruch oder Léschungsantrag werde nur zurickgezogen, wenn die Waren- und
Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschrankt werde, unzulassig.

Ein Rickzug nach Erlass der Verflgung durch das Institut ist ausser bei einer Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht nicht méglich. In diesem Fall muss der Rickzug der
Beschwerde aufgrund des Devolutiveffekts nach Art. 54 VWVG gegentber der
Beschwerdeinstanz erklart werden.™

2 BVGer B-4820/2012, E. 3.2.1 m.w.H. — Absinthe / Fée verte / La Bleue.

73 Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen
regelmassig bestatigt (vgl. BGer 5A_207/2007, E. 2.3 m.w.H.).

74 Das Bundesverwaltungsgericht hebt in seinem Abschreibungsentscheid zu einem
Widerspruchsverfahren den Entscheid des Instituts (oder die entsprechenden Ziffern des Dispositivs)
auf, da der angefochtene Entscheid ansonsten in Rechtskraft erwachsen wirde (vgl. hierzu BVGer
B-4080/2015 — Abschreibungsentscheid vom 31. Marz 2016). Dies gilt sinngemass auch fur das
Léschungsverfahren.

41



Teil 1 — Allgemeiner Teil

7.2.2 Vergleich

Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich uber den Streitgegenstand
einigen. Da kein «gerichtlicher» Vergleich moglich ist, ist der Vergleich keine
Prozesshandlung, sondern ein rein materiellrechtliches Rechtsgeschéaft der Parteien.
Entsprechend braucht es, damit das Verfahren abgeschrieben werden kann, eine
Prozesshandlung der Parteien, z.B. Rickzug des Widerspruchs oder des Léschungsantrags
oder Léschung der angefochtenen Marke. Reicht die widersprechende oder antragstellende
Partei dem Institut einen Vergleich ein (vgl. Art. 33b VwWVG) oder teilt diesem nur mit, dass
sich die Parteien geeinigt haben, ohne eine ausdriickliche Rickzugserklarung abzugeben,
wird angenommen, dass sie ihren Widerspruch bzw. ihren Loschungsantrag zuruckzieht.
Wird die angefochtene Marke lediglich eingeschrankt und hatte der Widersprechende oder
der Antragsteller den vollstandigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss flr
den «verbleibenden Teil» des Widerspruchs bzw. des Loschungsantrags ein Riuckzug erklart
werden.

7.2.3 Gegenstandslose Widerspriiche und Loschungsantrage

Schliesslich kann das Widerspruchs- oder Loschungsverfahren zufolge
Gegenstandslosigkeit beendet werden. Das Verfahren wird gegenstandslos, weil der
Streitgegenstand weggefallen ist oder weil kein Rechtsschutzinteresse mehr besteht. Dies ist
beispielsweise der Fall, wenn die angefochtene Marke geldscht wird oder die
Widerspruchsmarke als «angefochtene Marke» in einem anderen friGheren Widerspruchs-
oder Loschungsverfahren widerrufen wird.

Wird einer internationalen Registrierung wahrend des Widerspruchsverfahrens der Schutz
fur die Schweiz wegen absoluter Ausschlussgrinde fir dieselben Waren- und
Dienstleistungen verweigert,”® wird das Widerspruchsverfahren ebenfalls gegenstandslos.

7.3 Verfahrenskosten und Parteientschadigungen

7.3.1 Eintragungsverfahren

Die Hinterlegungsgebuihr und ein allfalliger Klassenzuschlag sind bei der Hinterlegung der
Marke zu bezahlen (Art. 28 Abs. 3 MSchG und Art. 18 Abs. 2 MSchV). Sie werden bei
vollstandiger oder teilweiser Zuriickweisung des Eintragungsgesuchs sowie bei verspateter
Zahlung nicht zurtckerstattet.

Das Institut gewahrt bei Eintragungsverfahren keine Parteientschadigungen, auch wenn das
Gesuch nach einem langen Verfahren bewilligt wird.

75 Bei internationalen Registrierungen findet die Priifung auf absolute Ausschlussgriinde in der Regel
erst nach Einreichen eines Widerspruchs statt.
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7.3.2 Widerspruchs- und Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

7.3.2.1 Verfahrenskosten

Die Kosten fur Widerspruchs- und Léschungsverfahren entsprechen den vom Institut
erhobenen Gebuhren. Dabei handelt es sich um Pauschalgebuhren, die unabhangig vom
Umfang und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit sind.”

Die Widerspruchsgebuhr ist innerhalb der Frist fiir die Einreichung des Widerspruchs zu
bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Gebuhr fur das Loschungsverfahren ist innerhalb der
vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 35a Abs. 3 MSchG).

Wird ein Widerspruch nicht fristgerecht eingereicht oder die Widerspruchsgebihr nicht
rechtzeitig bezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht eingereicht. Ebenfalls bei einem vor
Ablauf der Fristen nach Art. 35a Abs. 2 MSchG und 50a MSchV eingereichten
Léschungsantrag oder bei nicht rechtzeitig bezahlter Gebuhr flr den Léschungsantrag gilt
dieser als nicht eingereicht. In all diesen Fallen werden keine Kosten erhoben und eine
bereits bezahlte Gebuhr wird zurtickerstattet (Art. 24 Abs. 1 und Art. 24e Abs. 1 MSchV).
Wird ein Verfahren gegenstandslos oder wird es durch Vergleich oder Abstand erledigt, so
wird die Halfte der Widerspruchs- oder Léschungsgebihr zurlickerstattet (Art. 24e Abs. 2
MSchV).

Kann der Widerspruch oder Léschungsantrag aufgrund eines dem Institut eingereichten
Vergleiches abgeschrieben werden, erhebt das Institut in Anwendung von Art. 33b Abs. 5
VwVG keine Verfahrenskosten, d.h., die Widerspruchs- bzw. Léschungsgebihr wird dem
Widersprechenden bzw. Antragsteller zurlickerstattet, wenn die Bedingungen
(Parteivereinbarung betreffend Kostenverteilung, Rechtsmittelverzicht usw.) gemass Art. 33b
VwVG erfilllt sind.

7.3.2.2 Parteientschadigungen

Eine Parteientschadigung ist eine Vergutung fur eine Partei zur vollstandigen oder teilweisen
Deckung der fur die Wahrnehmung ihrer Interessen entstandenen Kosten. Sie umfasst
insbesondere das Honorar des Vertreters sowie die tbrigen Parteikosten.

Da das Widerspruchs- und Loschungsverfahren einfach, rasch und kostengiinstig sein soll,””
wird pro vom Institut angeordnetem Schriftenwechsel praxisgemass eine
Parteientschadigung von CHF 1200.— zugesprochen.”® Unaufgefordert eingereichte
Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschadigt. Ist die Partei nicht vertreten

6 \Vql. Ziff. 11.2, S. 50.

7 RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 — RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, E. 2 — Nina de
Nina Ricci / Nina.

78 Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 — RED BULL / BULL POWER.
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oder steht der Vertreter in einem Dienstverhaltnis zur Partei, spricht das Institut einen
Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.— Uibersteigen.”®

7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschadigungen bei materiellen
Entscheiden

Mit dem Entscheid tber den Widerspruch oder den Loschungsantrag hat das Institut zu
bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der
unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 und 35b Abs. 3 MSchG). Art. 34 und 35b Abs. 3
MSchG geben dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchs- und Léschungsverfahren wie
in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschadigungen zuzusprechen.

Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.®° Auch wird
der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschadigung zugesprochen.?' Wird der
Widerspruch oder Léschungsantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchs-
bzw. Loschungsgebiihr den Parteien in der Regel je zur Halfte auferlegt und die Parteikosten
werden wettgeschlagen.

Hat der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch
sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens keine
Parteientschadigung zugesprochen.®? Wird bei einer internationalen Registrierung das nach
Art. 21 Abs. 2 MSchV vorgeschriebene Zustellungsdomizil in der Schweiz nicht bezeichnet,
so wird der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und ihm
auch bei Abweisung des Widerspruchs oder Léschungsantrags keine Parteientschadigung
zugesprochen.

7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung)

Muss Uber den Widerspruch oder den Loschungsantrag nicht materiell entschieden werden,
ist in der Abschreibungsverfigung nach allgemeinen Verfahrensgrundsatzen gleichwohl eine
Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen.®

Wird der Widerspruch oder Léschungsantrag ohne zusatzliche Mitteilung der Parteien
zurtckgezogen, ist davon auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind der
widersprechenden bzw. antragstellenden Partei, die den Abstand erklart hat, aufzuerlegen.®
In Bezug auf die Hohe der Parteientschadigung gelten grundsatzlich dieselben Kriterien wie
bei einem materiellen Entscheid.

9 Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren und im
Léschungsverfahen wegen Nichtgebrauchs nicht nach den rechtlichen und tatsachlichen
Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.

80 Art. 66 BGG und Art. 63 VWVG.

81Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VWVG.

82 Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel gemass Art. 22 Abs. 1 MSchV.
83 RKGE in sic! 2002, 759, E. 2 — DIRIS.

8 BGE 105 111 135, E. 4.
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Wird der Widerspruch oder Léschungsantrag unter Hinweis auf eine Einigung der Parteien
zurtickgezogen, ohne dass sich die Parteien gegeniber dem Institut zu den Kosten dussern,
ist anzunehmen, dass die Parteien im Vergleich auch eine Vereinbarung betreffend die
Kosten getroffen haben. Uber eine Entschadigung der Parteikosten ist daher in solchen
Fallen nicht zu befinden.

Soll der Widerspruch oder Loschungsantrag aufgrund eines Vergleiches (gutliche Einigung)
gestutzt auf Art. 33b VwWVG erledigt werden, muss der Vergleich auch einschliessen, dass
die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen (Art. 33b Abs. 1
VwWVG). Fur den Vergleich muss schweizerisches Recht zur Anwendung kommen, und der
Vergleich muss in einer Amtssprache abgefasst oder Gibersetzt sein. Nur wenn alle
Voraussetzungen von Art. 33b VwVG erfilllt sind, erhebt das Institut keine Verfahrenskosten
und die Widerspruchsgebihr wird vollstandig zurtickerstattet (Art. 33b Abs. 5 VwVG).

Sind diese Voraussetzungen nicht erfullt und kann der Widerspruch oder Léschungsantrag
trotzdem zufolge eines Vergleiches der Parteien abgeschrieben werden, wird in Anwendung
von Art. 24 Abs. 2 und 24e Abs. 2 MSchV lediglich die Halfte der Geblhr zurlickerstattet.

Wird die Marke nach Einreichung des Widerspruchs oder des Ldoschungsantrags geloscht,
wird das Verfahren gegenstandslos. Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die
Kostenverteilung nach den folgenden Kriterien: mutmasslicher Verfahrensausgang,
Verursachung der Gegenstandslosigkeit und Veranlassung des Verfahrens.®

Im Widerspruchsverfahren gibt es im Unterschied zu einem Zivilprozess keine «res
iudicata». Als Verfahren «sui generis» steht im Widerspruchsverfahren das Kriterium der
Verursachung der Gegenstandslosigkeit und der Verfahrensveranlassung im Vordergrund.
Fur diese beiden Kriterien ist unter anderem massgebend, ob die widersprechende Partei ihr
vorprozessuales Informationsgebot erfillt hat.5 Da der Widerspruchsgegner nicht
verpflichtet ist, vor einer Markenanmeldung eine Recherche zu machen, wird er haufig erst
nach Einreichung des Widerspruchs auf die Verwechselbarkeit der angefochtenen Marke zur
widersprechenden Marke aufmerksam gemacht und war folglich bis zur Zustellung der
Widerspruchsschrift gutglaubig. Entsprechend kann er nicht verpflichtet werden, die
Widerspruchsgebuhren zu Ubernehmen und der widersprechenden Partei eine
Parteientschadigung zu bezahlen.®” Hat der Widersprechende den Widerspruchsgegner
jedoch vorgangig rechtzeitig® abgemahnt und zur Léschung seiner Marke aufgefordert, so
hat der Widerspruchsgegner, der die Marke erst nach Einreichen des Widerspruchs l6scht,
durch sein Verhalten das Widerspruchsverfahren unnétigerweise verursacht und
entsprechend die Kosten zu Gbernehmen und der widersprechenden Partei eine
Parteientschadigung zu bezahlen. Der mutmassliche Prozessausgang kann dabei nur in
Ausnahmefallen einen Einfluss auf die Kostentragung haben.

85 |GE in sic! 1998, 337; RKGE in sic! 1998, 308, E. 2 — Nina de Nina Ricci / Nina; RKGE in sic! 1998,
583, E. 2 — Groupe Schneider / Schneider.

8 RKGE in sic! 2002, 442, E. 2 — AIROL (fig.) / AIROX.
87 RKGE in sic! 1998, 308, E. 7 — Nina de Nina Ricci / Nina.
8 Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442, E. 6 — AIROL (fig.) / AIROX).
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Die gleichen Uberlegungen gelten auch fiir das Léschungsverfahren. Eine wahrend finf
Jahren nicht gebrauchte Marke wird nicht automatisch aus dem Register geléscht, und der
Markeninhaber tragt keine Verpflichtung, diese I6schen zu lassen (Art. 12 MSchG). Wenn
der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht wird, lebt die Marke bei Gebrauchsaufnahme mit
der ursprunglichen Prioritat wieder auf. Vor diesem Hintergrund ist auch im
Léschungsverfahren von einem vorprozessualen Informationsgebot auszugehen. Ohne
vorgangige Abmahnung ist dem Gesuchsteller bei Anerkennung des Léschungsantrags
keine Parteientschadigung auszurichten.

Das Institut fuhrt zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durch. Entschieden wird
aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt der Abschreibungsverfigung. Die widersprechende
bzw. antragstellende Partei legt deshalb mit Vorteil bereits bei Einreichen der
Widerspruchsschrift oder des Léschungsantrags eine Kopie der Abmahnung bei, ansonsten
angenommen wird, dass keine Abmahnung stattgefunden hat.

7.4 Eroffnung

7.4.1 Schriftlichkeit

Das Institut eréffnet seine Verflgungen grundsatzlich schriftlich (Art. 34 Abs. 1 VwWVG). Die
Er6ffnung erfolgt direkt, wenn die Partei nicht vertreten ist, oder ausschliesslich gegenlber
dem Vertreter, wenn ein solcher bestimmt wurde.

7.4.2 Amtliche Publikation

In folgenden Ausnahmefallen kann das Institut seine VerfUgungen im Bundesblatt (BBI)
eroffnen:

— gegenuber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren
Vertreter hat (Art. 36 lit. a VWVG); dies ist der Fall, wenn das Institut trotz zumutbarer
Suche in den Ublichen Verzeichnissen keine glltige Adresse feststellen konnte;®

— gegenulber einer Partei mit Domizil im Ausland, die keinen Schweizer Vertreter bestimmt
oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 36 lit. b VWVG in
Verbindung mit Art. 42 MSchG).

Die ubrigen in Art. 36 VWVG aufgezahlten Falle, in denen eine Erdffnung durch amtliche
Publikation méglich ist, sind unerheblich.

7.4.3 Eroffnung bei internationalen Registrierungen

Die Eréffnung bei internationalen Registrierungen ist durch einige Besonderheiten
gekennzeichnet, die in den entsprechenden Abschnitten weiter unten (vgl. Teil 4, Ziff. 3.1 ff.
S. 91) behandelt werden.

89 NB: Es darf erwartet werden, dass eine Partei, die ein Verfahren selber eingeleitet hat und folglich
damit rechnen muss, dass ihr Verfahrenshandlungen eréffnet werden, etwaige Adressanderungen
wahrend des Verfahrens von sich aus mitteilt.

46



Teil 1 — Allgemeiner Tell

8. Rechtsmittel

8.1 Endverfiigungen

Gegen Endverfiigungen des Instituts, d.h. Verfigungen, die ein Verfahren beenden, kann
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. e VGG).

Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen ab Eréffnung der Verfligung einzureichen

(Art. 50 Abs. 1 VWVG). Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begrindung mit
Angabe der Beweismittel und die handschriftliche Unterschrift des Beschwerdefuhrers oder
seines Vertreters sowie eine Kopie der angefochtenen Verfugung und die geltend
gemachten Beweismittel zu enthalten, soweit der Beschwerdeflihrer sie in Handen hat
(Art. 52 Abs. 1 VWVG). Das Verfahren vor dem BVGer richtet sich nach dem VwVG, soweit
das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

Gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Markensachen kann Beschwerde
in Zivilsachen beim Bundesgericht erhoben werden. Das Verfahren vor dem Bundesgericht
richtet sich nach dem BGG.

Bei Widerspruchsverfahren entscheidet das Bundesverwaltungsgericht hingegen
letztinstanzlich, weil in dieser Sache kein ordentliches Rechtsmittel gegen die Entscheide
des Bundesverwaltungsgerichts moglich ist (Art. 73 BGG).

8.2 Zwischenverfiigungen

Gegen Zwischenverfligungen des Instituts, d.h. gegen selbststandig eroffnete Verfigungen
zu Rechten und Pflichten, mit denen das Verfahren nicht beendet wird (Art. 5 Abs. 2 VWVG)
(z.B. Sistierung des Verfahrens), kann unter folgenden Bedingungen Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht erhoben werden:

— wenn sie sich auf die Zustandigkeit oder den Ausstand beziehen: keine Bedingungen wie
bei Endverfugungen (Art. 45 Abs. 1 VWVG);

— gegen die Ubrigen Zwischenverfigungen kann nur Beschwerde erhoben werden, wenn
diese einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken kdnnen (Art. 46 Abs. 1 lit. a
VwWVG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
herbeifihren und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten flr ein
weitldufiges Beweisverfahren ersparen wurde (Art. 46 Abs. 1 lit. b VWVG).

Gemass der Rechtsprechung muss die Ursache des Nachteils in der angefochtenen
Zwischenverfigung selbst liegen, und die Nichtwiedergutmachung hangt in der Regel mit
dem Nachteil zusammen, den der Beschwerdefuhrer erleiden wirde, wenn er die
Endverfigung abwarten musste, um die Zwischenverfigung anzufechten. Dabei genugt ein
tatsachlicher, auch rein wirtschaftlicher Nachteil, sofern es nicht lediglich darum geht, eine
Verteuerung des Verfahrens zu verhindern. Im Ubrigen ist es nicht notwendig, dass der
geltend gemachte Schaden im eigentlichen Sinne «nicht wieder gutzumachen» ist; es
genugt, dass er ein gewisses Gewicht hat. Anders ausgedrickt: Der Beschwerdefihrer muss
ein schutzwirdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abanderung der
Zwischenverfigung haben, ohne die Beschwerde gegen die Endverfigung abzuwarten. Es
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obliegt dem Beschwerdeflhrer, darzulegen oder nachzuweisen, weshalb die angefochtene
Zwischenverfugung ihm einen solchen Schaden zuflgt oder zufugen konnte, ausser dies sei
von vornherein ohne jeden Zweifel klar.®®

Beschwerden gegen Zwischenverfiigungen sind ebenfalls innerhalb von 30 Tagen
einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwWVG) und haben die Formvorschriften von Art. 52 Abs. 1
VWVG zu erfullen (vgl. Ziff. 8.1 oben).

9. Rechtskraft

9.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfugung wird formell rechtskraftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen
Rechtsmittel angefochten werden kann.®' Die Verfligung wird 30 Tage nach Eroffnung
rechtskraftig.%?

Die Rechtskraft des Widerspruchsentscheids und des Entscheids im Loschungsverfahren
wird auf entsprechendes Begehren hin einen Monat nach deren Eintritt gebuhrenfrei
bescheinigt.

9.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder spateren
Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern).®® Die materielle
Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begriindung) und
wirkt gegenuber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des namlichen Sachverhalts
(gestltzt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).®** Wird die Eintragung einer Marke
wegen eines Widerspruchs oder Léschungsantrags widerrufen und die Marke danach erneut
hinterlegt und eingetragen, verfligt sie zumindest Uber ein neues Hinterlegungs- bzw.
Prioritatsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt bzw. bei Einreichung eines
neuen Widerspruchs oder Einleitung eines neuen Léschungsverfahrens ein anderer
Streitgegenstand vor.%®

Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das Institut nicht widerrufen wurde,
bindet ein Entscheid Uber einen Widerspruch oder Loschungsantrag die Zivil- oder
Strafgerichte nicht und entfaltet in dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft.

% BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H.

91 BGE 91194, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a.

92 Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VwVG
%3 BGE 133 111 580, E. 2.1.

%4 BGE 101 11 375, E. 1; BGE 116 11 738, E. 2a.

9 Gleich verhalt es sich mit einer internationalen Registrierung, der die Schutzausdehnung fiir die
Schweiz aufgrund eines Widerspruchs verweigert worden ist, falls spater eine (immer noch maégliche)
nachtragliche Schutzausdehnung beantragt wird.
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10. Wiedererwagung und Revision

Im Falle einer Beschwerde kann das Institut die angefochtene Verfligung bis zur
Vernehmlassung von sich aus in Wiedererwagung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwWVG). Die
Wiedererwagung wird in Art. 58 VWVG nicht naher geregelt, entspricht aber einem
allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Dabei ist eine Interessenabwagung
vorzunehmen, und es ist vor Verfugungserlass das rechtliche Gehor zu gewahren (vgl. Ziff.
5.7, S. 36).

Das Institut kann eine Verfliigung nach den unten stehend dargelegten allgemeinen
Grundsatzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in
Wiedererwagung ziehen. Die Eintragung einer Marke kann vom Institut jedoch nicht
widerrufen werden.®® Einzig die Zivilgerichte haben die Moglichkeit, den Bestand einer
eingetragenen Marke spater zu prifen und die Eintragung einer Marke fur nichtig zu erklaren
(Art. 52 und Art. 35 lit. c MSchG). Auch die Parteien kénnen ein Gesuch um
Wiedererwagung stellen, und zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der
Verfugung. Das Gesuch richtet sich an die verfigende Behdrde und enthalt das Ansuchen,
die getroffene Anordnung nochmals zu Uberprifen und durch eine dem Gesuchsteller
vorteilhaftere Verfligung zu ersetzen. Die Verwaltung kann eine Verfligung «pendente litey,
die also noch nicht rechtskraftig ist, abandern, ohne an die fir die Wiedererwagung formell
rechtskraftiger Verfiigungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es
soll damit dem objektiven Recht auf méglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen
werden.%’

Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle
Wiedererwagung begrundet. In bestimmten Fallen besteht allerdings eine Pflicht zur
Wiedererwagung.®® Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Glltigkeit behalt, ist eine
Verwaltungsbehorde verpflichtet, auf einen rechtskraftigen Entscheid zurickzukommen und
eine neue Prifung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der
Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anfuhrt, die ihm im
frGheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen fur ihn
rechtlich oder tatsachlich unméglich war oder keine Veranlassung bestand.®® Aus Griinden
der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer Tatsachen
oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknpft, die in der Praxis bei der
Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fallen gelten. Insbesondere
durfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskraftige Entscheide immer wieder infrage
zu stellen oder gesetzliche Vorschriften liber die Rechtsmittelfristen zu umgehen.'®

Nach Art. 66 VWVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes
wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen

9% RKGE in sic! 2004, 932 — BIN LADIN

7 BGE 107 V 191, E. 1.

%8 BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H.
99 BGE 1271133, E. 6 m.w.H.

100 BGE 127 1133, E. 6.
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beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel
vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche
Tatsachen oder bestimmte Begehren lbersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist,
dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen Uber den Ausstand, die Akteneinsicht oder
das rechtliche Gehor verletzt hat (Abs. 2 lit. ¢). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der
Behorden kdonnen die Parteien also Uber Art. 66 VwWVG ein Revisionsbegehren stellen. Die
Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwVG ab, dass die Parteien berechtigt
seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der Beschwerdefrist bei der
verfigenden Behorde ein Wiedererwagungsgesuch einzureichen.'® In einem
Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwirdigen Vertrauens der
Gegenpartei in den Bestand der Verfligung gegen die Interessen des Gesuchstellers
abzuwéagen.'?

11. Gebiihren

11.1 Im Allgemeinen

Das Institut ist berechtigt, fur die im Zuge der Verfahren erbrachten Leistungen Geblihren zu
verlangen (Art. 13 Abs. 1 IGEG und insb. Art. 28 Abs. 3, 31 Abs. 2 und 35a Abs. 3 MSchG).
Die Einzelheiten sind in der IGE-GebV geregelt.

11.2 Pauschalgebiihren

Die vom Institut erhobenen Geblihren sind Pauschalgebihren (vgl. Art. 3 Abs. 1 IGE-GebV
sowie Anhang 1); sie sind vom Umfang (mehrere Schriftenwechsel, umfangreiche
Beweiserhebungen) und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit unabhangig.

11.3 Falligkeit und Zahlungsmittel

Die Gebuhren sind bis zu dem vom Institut angegebenen Termin zu zahlen (Art. 4 Abs. 1
IGE-GebV).

Die Gebiihren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Uberweisung auf ein dafir
vorgesehenes Konto des Instituts oder durch eine andere vom Institut als zulassig erklarte
Zahlungsart (Art. 5 IGE-GebV) — zurzeit die Belastung eines beim Institut bestehenden
Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl. www.ige.ch/ueber-
uns/zahlungsmethoden.html) — zu bezahlen.

11.4 Ermachtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut

Fir Zahlungen aus dem Kontokorrent beim Institut bedarf es eines entsprechenden
ausdrucklichen schriftlichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen

101 BGE 113 la 151, E. 3 m.w.H.
12 BGE 121 11 273, E. 1alaa.

50



Teil 1 — Allgemeiner Tell

Geschaftsbedingungen zum Kontokorrent'® hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden
Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres
erkennen lassen. Vermerke wie «Konto belasten» oder «zulasten meines Kontos», die der
Kunde auf Antragsformularen usw. anbringt, werden als Auftrage im genannten Sinn
behandelt, vorausgesetzt, der Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und lasst sich ohne
Weiteres dem Auftrag des Kunden entnehmen. Enthalt der Schriftsatz keine derartigen
Angaben, so darf das Institut nicht aufgrund der blossen Einreichung davon ausgehen, dass
es stillschweigend zur Belastung des Kontokorrents ermachtigt ist. Ohne ausdriicklichen
schriftlichen Belastungsauftrag gilt die Gebihr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig
korrigiert wird, als «nicht bezahlt», und auf den Antrag oder Widerspruch kann folglich nicht
eingetreten werden, ' bzw. das Gesuch um Hinterlegung einer Marke wird zuriickgewiesen
(Art. 30 Abs. 2 lit. b MSchG).

11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist fiir die Gebiihren

Als Zahlungseingang fur die Gebuhren gilt die Gutschrift des geschuldeten Betrags auf einem
Konto des Instituts (Art. 7 Abs. 1 IGE-GebV).

Nach Art. 21 Abs. 3 VWVG und Art. 7 Abs. 2 IGE-GebV gilt die Zahlungsfrist als eingehalten,
wenn der geschuldete Betrag rechtzeitig bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder in der
Schweiz einem Post- oder Bankkonto zugunsten des Instituts belastet wurde.

Gemass der Rechtsprechung éndert diesfalls die Tatsache, dass der Betrag noch nicht auf
dem Konto des Instituts gutgeschrieben wurde, nichts an der Einhaltung der Zahlungsfrist.
Fur die Einhaltung dieser Frist ist der Augenblick entscheidend, in dem der Betrag bei der
Schweizerischen Post zugunsten des Instituts eingezahlt oder dem Post- oder Bankkonto
der Partei oder ihres Vertreters belastet wurde.'® Die Erteilung des Zahlungsauftrages am
letzten Tag der Frist reicht somit in der Regel nicht aus, da der Betrag ublicherweise erst am
nachsten Bankwerktag dem Konto belastet wird. Die Frist gilt hingegen grundsatzlich auch
bei einer fehlerhaften Erfassung der Kontonummer als eingehalten.'%®

Fur die Wahrung der Frist zur Bezahlung der Widerspruchsgebihr durch Belastung des
Kontokorrents beim Institut ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von
der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem Institut bzw. der Post Ubergeben wird
und das Konto ab diesem Zeitpunkt jederzeit GUber ein Guthaben verfligt, das zur vollen
Deckung der Gebuhr genigt. Nicht massgebend ist der Zeitpunkt der Ausfihrung des
Belastungsauftrags durch das Institut.

Bei Zahlung mit Kreditkarte gilt als Zahlungseingang der Eingang der
Belastungserméachtigung beim Institut. Betrifft die Ermachtigung eine Gebuhr, die das Institut
noch nicht in Rechnung gestellt hat (z.B. Zahlung der Hinterlegungsgebuhr zusammen mit

103 Pybliziert auf https://www.ige.ch/de/ueber-uns/zahlungsmethoden/kontokorrent.html.

104 RKGE in sic! 2001, 526, E. 4 und E. 5 — Tigermarket; BVGer B-5165/2011, E. 3.2 — Sonnenschein
(fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

105 BGer 9C_94/2008, E. 5.2 m.w.H.

106 \/gl. nicht veroffentlichter Entscheid des BVGer vom 24. Mai 2011 in der Sache B-2415/2011
m.w.H.
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der Markenhinterlegung Uber das Portal «e-Trademark») und fur welche die Zahlungsfrist
nicht gesetzlich festgelegt ist, so gilt der Zeitpunkt der Rechnungsstellung als Tag des
Zahlungseingangs. Die Zahlung ist nur glltig, wenn der Betrag abzlglich der vom
Kreditkartenunternehmen erhobenen Kommission einem Konto des Instituts gutgeschrieben
wird (Art. 8 IGE-GebV).
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1. Einleitung

Das Eintragungsverfahren beginnt mit der Hinterlegung und ist mit der Eintragung oder
Zuruckweisung abgeschlossen (Art. 30 MSchG). Es wird unterteilt in Eingangsprifung,
Formalprifung und Materielle Prifung, wobei Letztere im Teil 5 der Richtlinien behandelt
wird.

Nach erfolgter Eintragung oder Zuriickweisung sind keine Anderungen des Zeichens (vgl.
Ziff. 3.7, S. 63) mehr moglich.

2. Eingangspriufung

2.1 Hinterlegung

Im Rahmen der Eingangsprufung wird lediglich gepruft, ob die Hinterlegung den von Art. 28
Abs. 2 MSchG geforderten Mindestinhalt aufweist. Folgende Punkte werden Uberpruft:

2.1.1 Eintragungsgesuch

Das Eintragungsgesuch ist schriftlich einzureichen und muss nicht unterzeichnet werden
(Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich Gber die vom
Institut zur Verflgung gestellten Anmeldesysteme mdglich (https://e-trademark.ige.ch oder
tm.admin@ekomm.ipi.ch).

Aus den Gesuchsangaben muss die Identitat des Hinterlegers hervorgehen. Neben Name
(bei naturlichen Personen, Vereinen und Stiftungen) oder Firma (bei juristischen Personen)
ist auch die Angabe der Adresse erforderlich (Art. 9 Abs. 1 lit. b MSchV).

2.1.2 Wiedergabe der Marke

Aufgrund der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss erkennbar sein,
welches Zeichen der Hinterleger registrieren lassen will.

2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

Es wird gepruft, ob das Gesuch eine Waren- und Dienstleistungsliste enthalt.

2.1.4 Unvolistandiges Gesuch

Fehlt eines der genannten Elemente, wird dem Hinterleger gemass Art. 15 MSchV eine Frist
zur Vervollstandigung der Unterlagen angesetzt. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben,
wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1 MSchG).
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2.2 Hinterlegungsdatum

Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemass Art. 28 Abs. 2 MSchG (Angabe des
Namens oder der Firma des Hinterlegers, Wiedergabe der Marke, Waren- und
Dienstleistungsliste) mit ausreichender Bestimmtheit vorhanden sind, wird auf das Gesuch
eingetreten und dem Gesuch ein Hinterlegungsdatum zugeordnet." Dieses entspricht dem
Tag des Eingangs des letzten erforderlichen Elementes. Dies gilt grundsatzlich auch bei der
elektronischen Anmeldung, d.h., als Eingangsdatum gilt der Zeitpunkt, zu dem die
Anmeldedaten vollstandig und erfolgreich auf dem System des Instituts gespeichert werden
konnten. Bei der Ubermittlung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch ist dies der Zeitpunkt,
zu dem die vollstandigen Anmeldedaten auf dem Informatiksystem des Instituts eintreffen.?
Bei der Postaufgabe gilt als Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung
der Schweizerischen Post zuhanden des Instituts Ubergeben worden ist (Art. 14a MSchV.)
Der Beweis flr das Aufgabedatum liegt beim Hinterleger.

Die Hinterlegung wird dem Hinterleger bestatigt.
3. Formalprifung
3.1 Hinterlegung

3.1.1 Formular

Die Hinterlegung ist rechtsgultig, sobald die Erfordernisse gemass Art. 28 Abs. 2 MSchG
i.V.m. Art. 9 Abs. 1 MSchV erflllt sind (vgl. Ziff. 2.1.1 bis 2.1.3, S. 53). Allerdings kann einem
Gesuch nur entsprochen werden, wenn das elektronische Anmeldesystem, das amtliche, ein
vom Institut zugelassenes privates oder ein dem Singapur TLT entsprechendes Formular
verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Das Institut kann auf die Einreichung des
Formulars verzichten, wenn eine im Ubrigen formguiltige Hinterlegung alle verlangten
Angaben enthalt (Art. 8 Abs. 2 MSchV).

3.1.2 Hinterleger

Gemass Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede natlrliche oder juristische Person ein
Eintragungsgesuch einreichen (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.1, S. 20). Eine Ausnahme gilt fur
Kollektivmarken, die nicht von nattrlichen Personen hinterlegt werden kénnen (vgl. Teil 5,
Ziff. 9.1 f. S. 191). Auch fur geografische Marken gelten spezielle Bestimmungen fur die
Hinterlegungsberechtigung (vgl. Teil 5, Ziff. 10.3, S. 194).

Bestehen aufgrund der Angaben im Eintragungsgesuch erhebliche Unklarheiten Uber die
bzw. Zweifel an der Rechtspersonlichkeit des Hinterlegers, setzt das Institut dem Hinterleger
unter Androhung der Zurtickweisung des Gesuchs eine Frist zum Einreichen eines HR-

' Betr. Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.7, S. 63.
2Vgl. Mitteilung des Instituts in sic! 2010, 554.
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Auszugs oder eines vergleichbaren Dokuments an (Art. 16 MSchV i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. a
MSchG).

Treten mehrere Personen als Hinterleger auf, sind prinzipiell alle zusammen Hinterleger,
d.h., es liegt in der Regel Miteigentum im Sinne der Art. 646 ff. ZGB vor. Solange kein
gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, kdnnen die Miteigentimer nur gemeinschaftlich
handeln. Eingaben an das Institut sind somit durch alle MiteigentUmer zu unterzeichnen.
Solange weder einer der Hinterleger als Mitteilungsempfanger bezeichnet noch ein
gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, wahlt das Institut eine Person als
Zustellungsempfanger aus (Art. 4 Abs. 2 MSchV).

Verfligt der Hinterleger in der Schweiz tber keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG; vgl. Teil 1, Ziff 4.3, S. 25).

3.2 Wiedergabe der Marke

Die Wiedergabe der Marke umfasst die Darstellung der Marke mit grafischen oder anderen
vom Institut zugelassenen Mitteln. Die Darstellung ist gegebenenfalls durch einen
Farbanspruch (Art. 10 Abs. 2 MSchV) und bei akustischen Zeichen sowie bei nicht
konventionellen Markentypen® mit der entsprechenden Bezeichnung des Markentyps (Art. 10
Abs. 3 MSchV) zu erganzen.

Damit das geschutzte Zeichen den zustandigen Behdrden, Wirtschaftsteilnehmern oder dem
breiten Publikum zuganglich wird, muss die Darstellung fir alle Markentypen in sich
abgeschlossen, eindeutig, leicht zuganglich, verstandlich, dauerhaft und objektiv sein.* Eine
Marke muss grundsatzlich grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Fir besondere
Markentypen kann das Institut weitere Arten der Darstellbarkeit zulassen (Art. 10 Abs. 1
MSchV in fine).5 Das Institut verlangt eine Beschreibung der Marke, wenn diese notwendig
ist, um die Erfullung der Darstellbarkeit bzw. eine prazise Definition des Schutzobjektes
sicherzustellen (vgl. z.B. Ziff. 3.2.9, S. 59).

Die Abbildung darf das Format von maximal 8 x 8 cm nicht Uberschreiten. Wird das
Schutzobjekt mit einer Mehrfachabbildung dargestellt (beispielsweise im Fall einer
dreidimensionalen Marke, vgl. Ziff. 3.2.4, S. 57), muss diese insgesamt das angegebene
Format einhalten.

Genugt die Wiedergabe den Anforderungen von Art. 10 MSchV nicht, wird dies beanstandet
(Art. 16 Abs. 1 MSchV). Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird das Gesuch
zurickgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).

3 Muster, Farbmarken, dreidimensionale Marken, Positionsmarken, Bewegungsmarken, Hologramme.
4 Fir Geruchsmarken vgl. BVGer B-4818/2010, E. 6.3.1 — Duft von gebrannten Mandeln
(Geruchsmarke).

5 Mit dieser Bestimmung wird das Institut mit Blick auf die neuen technischen Mdéglichkeiten im
Rahmen der elektronischen Register- und Aktenfiihrung sowie der elektronischen Publikation
ermachtigt, zu gegebener Zeit nebst der grafischen Darstellung flr besondere Markentypen weitere
Arten der Darstellung zuzulassen.
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Fehlt es dem Gesuch Uberhaupt an einer Wiedergabe des Zeichens, wird dies im Rahmen
der Eingangsprufung unter Androhung des Nichteintretens beanstandet (vgl. Ziff. 2.1.4,
S. 53).

3.2.1 Farbanspruch

Wird kein Farbanspruch geltend gemacht, ist die Marke in allen denkbaren farblichen
Ausfiihrungen geschitzt.® Wird ein Farbanspruch geltend gemacht, missen alle
beanspruchten Farben in Worten umschrieben werden. Die Marke ist in diesem Fall nur in
einer Ausfiihrung in den beanspruchten Farben geschiitzt. Es steht dem Hinterleger frei, die
Farbbezeichnung(en) zusatzlich mittels eines international anerkannten Farbstandards (z.B.
Pantone, RAL oder NCS) zu prazisieren.

Das Institut akzeptiert auch einen teilweisen Farbanspruch. In diesem Fall ist der
Farbanspruch auf einzelne Zeichenelemente beschrankt, wahrend die tbrigen Elemente in
schwarz-weiss hinterlegt und somit in allen denkbaren farblichen Ausfihrungen geschiitzt
sind.

Beispiel fur einen teilweisen Farbanspruch:

CH 649 873

Farbanspruch Rot (Pantone 185)

3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken

Wortmarken sind alle Marken, die ausschliesslich aus druckbaren Zeichen gemass der ISO-
Norm 8859-15 bestehen (vgl. Anhang) und fir die keine Farben beansprucht werden.
Kombinierte Wort-/Bildmarken bestehen aus solchen Elementen und enthalten zusatzlich ein
Bildelement oder einen Farbanspruch. Die Verwendung von Steuerzeichen wie
Zeilenumbrtchen und Tabulatoren ist bei Wortmarken nicht mdglich. Zeichen, die

6 BGE 134 11l 406, E. 6.2.2 — VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN
(fig.).
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Steuerzeichen enthalten, mussen entsprechend als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt
werden.’

Im Falle eines Farbanspruchs bei kombinierten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken muss eine
farbige Abbildung beigefiigt werden (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Auf dem Eintragungsgesuch
mussen zudem alle beanspruchten Farben (inklusive schwarz und weiss) in Worten
umschrieben werden. Betreffend den teilweisen Farbanspruch vgl. Ziff. 3.2.1, S. 56.

Die Erfassung einer Marke im Informatiksystem als Wortmarke, kombinierte Wort-/Bildmarke
oder Bildmarke ist rein technisch-administrativer Natur. Sie sagt weder etwas tber den
Schutzumfang der Marke noch Uber die Art und Weise, wie das Zeichen rechtserhaltend
benutzt werden muss, aus. Hierfur ist einzig der Registereintrag massgebend.

3.2.3 Akustische Marken

Eine akustische Marke ist mithilfe eines Notensystems darzustellen, das alle relevanten
Informationen enthalten muss (insbesondere Notenschlissel, Noten- und Pausenwerte).
Oszillogramme, Sonagramme und Spektrogramme werden nicht akzeptiert; sie bilden keine
genugende grafische Darstellung im Rechtssinne, da sie namentlich keine leicht zugangliche
und verstandliche Wiedergabe beliebiger Téne bzw. Gerausche garantieren.

Akustische Marken, die sich nicht in Notenschrift darstellen lassen, kobnnen erst nach der
Zulassung weiterer Darstellungsarten durch das Institut auf elektronischem Weg dargestellt
werden (vgl. Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen (z.B. Bild- oder
kombinierten Wort-/Bildmarken), ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «akustische
Marke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.2.4 Dreidimensionale Marken

Der dreidimensionale Charakter der Marke muss aus der Abbildung ersichtlich sein und das
Schutzobjekt muss gentigend prazise bestimmt sein. Aus diesem Grund sind perspektivische
Abbildungen oder Mehrfachabbildungen aus verschiedenen Blickwinkeln nétig.® Zudem hat
der Hinterleger auf dem Eintragungsgesuch den Vermerk «Dreidimensionale Marke»
anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV). Fehlt ein solcher Vermerk, wird die Marke vom Institut
als Bildmarke behandelt.

7 Das heisst z.B., dass Zeichen, die auf zwei Zeilen angemeldet werden sollen, als kombinierte Wort-
/Bildmarken hinterlegt werden missen. Hingegen ist es zuldssig, die Darstellung der entsprechenden
Befehle in den verschiedenen Codes als Wortmarke (oder Teil davon) zu hinterlegen, wenn die daflr
bendtigten Zeichen der ISO-Norm 8859-15 entsprechen (vgl. Anhang, S. 249). Als Wortmarke (oder
Teil davon) kénnten also beispielsweise «[», «\n» oder «*J» hinterlegt werden.

8 Vgl. RKGE in sic! 2000, 313 — JANSSEN PHARMACEUTICA.
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Beispiele fur zugelassene grafische Darstellungen:

— CH 609 069, KI. 3

- CH 634 580, KI. 36

3.2.5 Hologramme

Besteht das Hologramm in der rdumlichen Abbildung eines einzigen (unveranderlichen)
Gegenstands, sind mit der Anmeldung entweder eine Abbildung einzureichen, aus welcher
der dreidimensionale Charakter des Gegenstands ersichtlich ist, oder mehrere Abbildungen
des Gegenstands aus verschiedenen Blickwinkeln. Besteht das Hologramm hingegen, je
nach Blickwinkel, in der Abbildung mehrerer Gegenstande oder eines veranderlichen
Gegenstands, muss das Eintragungsgesuch Abbildungen jedes dieser Gegenstande
enthalten.

Auf dem Eintragungsgesuch ist anzugeben, dass der Markenschutz fur ein Hologramm
beansprucht wird (Art. 10 Abs. 3 MSchV), beispielsweise mit dem Hinweis «Die Marke
besteht aus einem Hologramm» oder «Hologrammmarke».

3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken

Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, mussen fur die Hinterlegung von
Farbmarken folgende Voraussetzungen erfullt sein:

Unter «Farbanspruch» ist bzw. sind die beanspruchte(n) Farbbezeichnung(en) zu nennen
und in einem international anerkannten Farbstandard (z.B. Pantone, RAL oder NCS) zu
prazisieren.

Unter «Marke» oder «Bemerkungeny ist zusatzlich der Vermerk «Farbmarke» anzubringen
(Art. 10 Abs. 3 MSchV).

Auf dem Eintragungsgesuch ist eine farbige Abbildung (maximal 8 x 8 cm) anzubringen (Art.
10 Abs. 2 MSchV).
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Bei einer Mehrzahl von Farben kann das Verwendungsverhaltnis der einzelnen Farben bei
der Anmeldung angegeben werden. Eine Angabe in Prozenten ist dabei nicht zwingend
erforderlich. Fehlt eine Angabe des Verwendungsverhaltnisses, wird der Markenprifung die
aus der Abbildung ersichtliche Aufteilung zugrunde gelegt.

3.2.7 Muster

Um Verwechslungen mit Bildmarken auszuschliessen, mussen fur die Hinterlegung von
Mustern folgende Voraussetzungen erfullt sein:

Unter «Marke» oder «Bemerkungen» ist der Vermerk «Muster» anzubringen (Art. 10
Abs. 3 MSchV).

Auf dem Eintragungsgesuch ist eine Abbildung (maximal 8 x 8 cm) einzureichen (Art. 10
Abs. 2 MSchV), die aus einem Ausschnitt aus einer sich grundsatzlich unlimitiert
wiederholenden Verzierung besteht.

3.2.8 Positionsmarken

Aus der Abbildung muss klar hervorgehen, fir welche Teile des dargestellten Objekts der
Markenschutz beantragt wird. Diejenigen Teile, auf die sich der Schutz nicht erstrecken soll,
kénnen beispielsweise mittels gestrichelter Linien dargestellt werden. Im Eintragungsgesuch
kénnen zudem klarende Ausflihrungen aufgenommen werden.

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem
Eintragungsgesuch der Hinweis «Positionsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.2.9 Bewegungsmarken

Aus der grafischen Darstellung der Marke (Art. 10 MSchV) muss die Bewegung, fur die der
markenrechtliche Schutz beantragt wird, ersichtlich sein. Dem Institut sind Abbildungen der
einzelnen Bewegungsschritte einzureichen; zusatzlich ist auf dem Eintragungsgesuch
anzugeben, innert welcher Dauer, Richtung und in welcher Art (z.B. kontinuierlich) die
Bewegung erfolgt.

Um Verwechslungen mit anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem
Eintragungsgesuch der Hinweis «Bewegungsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).
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Beispiel:

CH 585 720, KI. 35 und 41, publizierte
Bemerkung: «Die Marke besteht aus einer
animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz von
Bildern, die mit einem Kleeblattlogo beginnt,
welches sich kontinuierlich in ein
Strichmannchen, welches zuerst mit
waagrechten Armen auf beiden Beinen steht und
zum Schluss das linke Bein anwinkelt und den
rechten Arm hebt, wobei es ein lachendes
Gesicht erhalt, verwandelt. Dem ersten und
letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug
angeflgt, dem ersten <klee blatty, dem letzten
«Coaching fir junge Erwachsene>.»

3.2.10 Geruchsmarken

Bis anhin ist keine Methode zur Darstellung von Gertichen bekannt, welche den
Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit geméss Art. 10 MSchV gerecht wiirde® (vgl.
Ziff. 3.2, S. 55). Weder eine chemische Formel noch eine Umschreibung mit Worten, noch
ein Geruchsmuster, noch eine Kombination dieser Elemente erfiillen die in diesem
Zusammenhang massgebenden Kriterien (vgl. Ziff. 3.2, S. 55). Um Verwechslungen mit
anderen Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis
«Geruchsmarke» anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.3 Markenart

Hinsichtlich der Markenart wird zwischen Individualmarke, Garantiemarke, Kollektivmarke
und geografischer Marke unterschieden. Sofern eine Marke nicht als Individualmarke
eingetragen werden soll, ist die Markenart im Eintragungsgesuch zu erwahnen

(Art. 9 Abs. 2 lit. ¢ und ¢ MSchV). Nachtragliche Anderungen der Markenart fihren in der
Regel zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (vgl. Ziff. 3.7, S. 63). Fur
Garantiemarken, Kollektivmarken und geografische Marken muss ein entsprechendes
Reglement eingereicht werden (Art. 23. Abs. 1 MSchG bzw. Art. 27¢c MSchG)."°

3.4 Prioritatsanspruch

Das Markenrecht steht demjenigen zu, welcher die Marke zuerst hinterlegt (vgl. betr.
Hinterlegungsdatum Ziff. 2.2, S. 54). Als Ausnahmen zu diesem Grundsatz der
Hinterlegungsprioritat (Art. 6 MSchG) sieht das MSchG drei Falle vor, in denen fur die

9 BVGer B-4818/2010, E. 6.2.2 — Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke).

10 Fir Details siehe Teil 5, Ziff. 9.2, S. 191 (fir die Kollektivmarken), Teil 5, Ziff. 9.3, S. 191 (fur die
Garantiemarken) bzw. Teil 5, Ziff. 10.4, S. 194 (fur die geografischen Marken).
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Hinterlegung ein friherer Zeitrang in Anspruch genommen werden kann: Prioritat nach der
Pariser Verbandsibereinkunft, Gegenrechtsprioritdt und Ausstellungsprioritat.

3.4.1 Prioritat nach der Pariser Verbandsilibereinkunft

Voraussetzung fir die Inanspruchnahme der Prioritat nach der Pariser Verbandstbereinkunft
(sog. Unionsprioritat) ist eine Ersthinterlegung in einem PVU-Staat maximal sechs Monate
vor der Hinterlegung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVU i.V.m. Art. 7 MSchG). Der
Fristenlauf beginnt am Tag der ersten Hinterlegung (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVU). Erfolgte also
beispielsweise die auslandische Ersthinterlegung der Marke am 3. Marz, muss das
Schweizer Eintragungsgesuch spatestens am 3. September (Mitternacht) eingereicht
werden. Im Weiteren muss gegenuber dem Institut bis spatestens 30 Tage nach der
schweizerischen Hinterlegung eine Prioritatserklarung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs. 1
PVU i.V.m. Art. 9 MSchG und Art. 14 Abs. 1 MSchV). Wird eine der genannten Fristen nicht
eingehalten, erlischt der Prioritatsanspruch (Art. 9 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1
MSchV). Die schweizerische Hinterlegung bleibt davon unberihrt; als Hinterlegungsdatum
gilt nun der Tag der Einreichung des Eintragungsgesuches (Art. 29 MSchG). Die
Prioritatserklarung ist an keine besondere Form gebunden und erfolgt Gblicherweise unter
der entsprechenden Rubrik des Eintragungsgesuches. Sie hat das Land und das Datum der
Ersthinterlegung zu bezeichnen (Art. 12 Abs. 1 MSchV).

Das Institut kann im Falle von Unklarheiten die Einreichung eines Prioritatsbelegs
verlangen.'! Verlangt das Institut einen Prioritatsbeleg, so muss der Hinterleger diesen
innerhalb von sechs Monaten nach der Hinterlegung einreichen (Art. 14 Abs. 1 MSchV).'?
Reicht der Hinterleger die erforderlichen Dokumente nicht ein, so erlischt der
Prioritdtsanspruch (Art. 14 Abs. 1 MSchV). Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht die
Moglichkeit der Weiterbehandlung.™

Der Prioritatsbeleg muss in Deutsch, Franzdsisch, Italienisch oder Englisch abgefasst sein
(Art. 3 Abs. 2i.V.m. Art. 14 Abs. 3 MSchV). Wird der Prioritatsbeleg in einer anderen
Sprache eingereicht, verlangt das Institut eine Ubersetzung. Die Nachreichung der
Ubersetzung hat innert einer vom Institut angesetzten Frist zu erfolgen (Art. 3 Abs. 2
MSchV). Der Prioritatsbeleg muss ausserdem von der zustandigen Behdrde ausgestellt
worden sein.™

Der Inhaber der prioritatsbegriindenden Anmeldung oder Marke und der Hinterleger in der
Schweiz missen identisch sein, unter Vorbehalt der Ubertragung der Anmeldung bzw.

11 Siehe Art. 9 MSchG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 MSchV sowie Swissness-Botschaft S. 8610.

12 Das Institut wird eine entsprechende Beanstandung so rechtzeitig erlassen, dass die Wahrung der
Frist zur Einreichung des Prioritdtsbeleges mdglich ist.

3 Vgl. RKGE in sic! 2006, 182 — KEW.

14 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss der Prioritatsbeleg als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1 S. 25).
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Marke oder der Ubertragung des Prioritatsrechts.'® Ausserdem muss es sich um den
gleichen oder im Gesamteindruck nur unwesentlich abweichenden Gegenstand handeln
(Art. 4 lit. C Abs. 4 PVU).

Ist die im schweizerischen Gesuch beanspruchte Waren- und Dienstleistungsliste weiter
gefasst als diejenige der Ersthinterlegung, kann lediglich eine Teilprioritat (fur die
ubereinstimmenden Waren und/oder Dienstleistungen) beansprucht werden. Dies ist auf
dem Eintragungsgesuch in der entsprechenden Rubrik mit «Teilprioritat» zu vermerken. Ist
die Waren- und Dienstleistungsliste der Ersthinterlegung weiter gefasst als diejenige der
schweizerischen Hinterlegung, kann die Prioritdt umfassend geltend gemacht werden.

3.4.2 Gegenrechtsprioritat

Ist die Ersthinterlegung nicht in einem Mitgliedstaat der PVU erfolgt, kann die Prioritat nur
dann beansprucht werden, wenn der betr. Staat der Schweiz Gegenrecht gewahrt (Art. 7
Abs. 2 MSchG). Da eine betrachtliche Anzahl der Nicht-PVU-Staaten das TRIPS-Abkommen
unterzeichnet hat, welches in Art. 2 die Anwendbarkeit der materiellrechtlichen
Bestimmungen der PVU statuiert, findet Art. 7 Abs. 2 MSchG in der Praxis kaum noch
Anwendung.'®

Bezlglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtsprioritat vgl. Ziff. 3.4.1, S.
61.

3.4.3 Ausstellungsprioritat

Art. 8 MSchG ermdglicht es unter bestimmten Voraussetzungen, fir die Hinterlegung den
Zeitpunkt der Vorstellung von Waren oder Dienstleistungen auf einer offiziellen oder offiziell
anerkannten Ausstellung im Sinne des Ubereinkommens (iber die internationalen
Ausstellungen (SR 0.945.11) als Prioritdtsdatum in Anspruch zu nehmen.

Das Verfahren zur Geltendmachung der Ausstellungsprioritat unterscheidet sich nicht von
demijenigen betreffend die Unionsprioritat (Art. 9 MSchG). Der Prioritatsbeleg muss jedoch
genaue Angaben Uber die betreffende Ausstellung enthalten (Art. 13 MSchV).

Im Gegensatz zum Patentrecht kommt der Ausstellungsprioritat im Markenrecht nur geringe
praktische Bedeutung zu.

15 Da die Eintragung der Prioritat lediglich eine im Prozessfall zu beweisende Vermutung zur Folge
hat, akzeptiert das Institut die Ubertragung des Prioritatsrechts. Das Bundesgericht hat sich im
Entscheid BGE 42 1l 404 gegen die Mdglichkeit der selbststandigen Ubertragung des Prioritatsrechts
ausgesprochen. Auch ein Teil der Lehre behandelt den Prioritatsanspruch als akzessorisches, d.h. nur
zusammen mit der Marke Ubertragbares Recht.

6 Art. 12 Abs. 3 MSchV, wonach das Institut ein Verzeichnis derjenigen Staaten, die der Schweiz
Gegenrecht nach Artikel 7 Abs. 2 MSchG halten, fuhrt, ist somit hinfallig geworden und wurde
aufgehoben.

62



Teil 2 — Markeneintragungsverfahren

3.5 Beschleunigte Markenpriifung

Damit eine Marke beschleunigt geprift wird, bedarf es eines Antrags (Art. 18a MSchV) und
der Bezahlung der Hinterlegungs-, und Expressgebihr sowie des allfalligen
Klassenzuschlags. Erst wenn die Expressgeblihr zusatzlich zur Hinterlegungsgebihr und
zum Klassenzuschlag bezahlt ist, gilt der Antrag als gestellt und wird die verkulrzte
Behandlungsfrist ausgelost (Art. 18a Abs. 2 MSchV). Bis zum Eingang der Zahlung wird das
Dossier im Rahmen des normalen Prifungsverfahrens behandelt.

3.6 Gebiihren

Nach Art. 28 Abs. 3 MSchG i.V.m. Art. 7 MSchV ist das Institut berechtigt, fur die im Zuge des
Eintragungsverfahrens erbrachten Leistungen Geblhren zu verlangen. Die IGE-GebV legt
Zahlungsmodalitaten (Art. 4 bis 9) und Hohe (Anhang | IGE-GebV) der jeweiligen Gebuhr fest.

Die Hinterlegungsgebuihr und der allfallige Klassenzuschlag sind ab der Hinterlegung
geschuldet und binnen der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 und 3
MSchV). Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird das Gesuch zuriickgewiesen (Art. 30 Abs. 2
lit. b MSchG). Die Gebuhr bleibt nach wie vor geschuldet; verspatet bezahlte Geblhren
werden nicht zurtickerstattet (vgl. u.a. Teil 1, Ziff. 11.3, S. 50).

Wird die Marke fir Waren und/oder Dienstleistungen aus mehr als drei Klassen beansprucht,
ist ab der vierten Klasse fur jede zusatzliche Klasse ein Zuschlag geschuldet
(Klassenzuschlag). Werden im Verlaufe des Eintragungsverfahrens zusatzliche Klassen
hinzugefugt, sind diese innert der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Auch hier flhrt
Fristversdumnis bei der Bezahlung zur Zurlickweisung des Gesuchs, wobei das ganze
Gesuch zuriickgewiesen wird, da das Institut nicht entscheiden kann, fir welche Klassen das
Zeichen eingetragen werden soll. Fallen im Verlaufe des Eintragungsverfahrens Klassen
weg, wird der bereits bezahlte Klassenzuschlag nicht zurtckerstattet.

3.7 Anderung der Marke — Datumsverschiebung

Die Anderung des Zeichens flihrt gemass Art. 29 Abs. 2 MSchG zu einer Verschiebung des
Hinterlegungsdatums, wenn:

- das Zeichen durch ein anderes ersetzt wird, einschliesslich Anderungen des Markentyps
und der Markenart;'”

- das Zeichen in wesentlichen Teilen geandert wird, z.B. wenn es durch die
vorgenommene Anderung erst eintragungsfahig wird oder wenn ein den Gesamteindruck
wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt, hinzugefligt oder geandert wird;

- der Schutzumfang des Zeichens durch die Anderung vergréssert wird, z.B. durch
Verzicht auf einen Farbanspruch oder durch Erweiterung der Waren- und

7 Im Ergebnis vgl. RKGE MA-RS 01/95, E. 3 - MEDISCUS MONARCH. Keine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums erfolgt einzig beim Wechsel von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke, da
beide Markenarten vom Hinterleger (mit-)benutzt werden kénnen und sich deren Funktion nicht
grundlegend unterscheidet.
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Dienstleistungsliste (was nicht einer Ausformulierung von bereits verwendeten Begriffen
oder einer Umklassierung falsch klassierter Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen
ist).

Neues Hinterlegungsdatum ist das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe
oder das Datum, an welchem die Zeichenanderung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch
auf dem Informatiksystem des Instituts eintrifft (vgl. Ziff. 2.2, S. 54).

3.8 Publikation und Gultigkeitsdauer

Wird eine Marke im Register eingetragen, werden die massgeblichen Daten publiziert
(Art. 38 MSchG, Art. 19 und Art. 42 i.V.m. Art. 40 MSchV). Das vom Institut festgelegte
Publikationsorgan (Art. 43 MSchV) ist Swissreg, abrufbar unter https://www.swissreg.ch.

Die Markeneintragung ist wahrend zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an gultig
(Art. 10 Abs. 1 MSchG).

4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

4.1 Rechtliche Grundlagen

Als Folge des Spezialitatsprinzips ist eine Marke nicht abstrakt, sondern nur fir bestimmte
Waren und/oder Dienstleistungen schutzbar. Art. 11 MSchV schreibt entsprechend vor, dass
die Waren und/oder Dienstleistungen, fur welche der Markenschutz beansprucht wird,
prazise zu bezeichnen sind. Dieses Erfordernis dient der Rechtssicherheit.

Die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen ermoglicht es den interessierten Kreisen,
effizient nach registrierten Marken zu suchen und abzuklaren, ob Konfliktpotenzial besteht.
Die prazise Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen und die korrekt vorgenommene
Klassifikation erlauben erst die Bestimmung des Schutzobjekts und des Schutzumfangs von
registrierten Marken. Eine prazise Definition des Schutzobjekts erlaubt es unter anderem zu
bestimmen, fur welche Waren oder Dienstleistungen die Marke rechtserhaltend gebraucht
werden muss (Art. 11 Abs. 1 MSchG).®

Die Schweiz ist als Mitglied des Nizza-Abkommens verpflichtet, die Nizza-Klassifikation
anzuwenden. Insbesondere missen fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die
entsprechenden Klassennummern verwendet werden, und jede Klasse ist gemass der
Reihenfolge der Klassen aufzufuhren (Art. 11 MSchV).

Fehlt bei einem Eintragungsgesuch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wird dies im
Rahmen der Eingangsprufung beanstandet (Art. 15 MSchV i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG)
und dem Gesuch wird kein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Wird der Mangel nicht
fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1i.V.m. Art. 28
Abs. 2 MSchG). Sind lediglich die Klassennummern angegeben, wird angenommen, dass

'8 Siehe dazu Teil 6, Ziff. 5.4.5, S. 223.
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der Hinterleger die zum Zeitpunkt der Hinterlegung in der Nizza-Klassifikation enthaltenen
Oberbegriffe der KlassenUberschriften der betr. Klassen beansprucht.™®

Sind die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht prazise bezeichnet, fordert
das Institut den Hinterleger auf, diese zu prazisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht
behoben, weist das Institut das Gesuch zurtck (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 11
MSchV).2° Nach Méglichkeit unterbreitet das Institut Prazisierungsvorschlage. Dies unter der
Voraussetzung, dass der Sinn der urspruinglichen Formulierung bestimmt werden kann. Die
Verantwortung fir die rechtsgenigliche Ausformulierung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses verbleibt jedoch immer beim Hinterleger. Ebenfalls in der
Verantwortung des Hinterlegers liegt, ob es sich bei der dem Institut unterbreiteten
Formulierung wirklich um eine Prazisierung der urspriinglichen Formulierung handelt. Stellt
die neue Formulierung namlich eine Erweiterung des urspriinglichen Wortlauts dar, kommt
es zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

4.2 Die Nizza-Klassifikation

Die in der Nizza-Klassifikation enthaltenen erlauternden Anmerkungen zu jeder Klasse sowie
die alphabetische Liste der Warenbegriffe (34 Klassen) und Dienstleistungsbegriffe

(11 Klassen) erlauben direkt oder per Analogie die Klassierung der allermeisten Waren und
Dienstleistungen.

Falls eine Ware mithilfe der Klasseneinteilung, der erlauternden Anmerkungen oder der
alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten gemass der Nizza-Klassifikation die
folgenden Kriterien:

a) Fertigwaren werden grundsatzlich nach ihrer Funktion oder Bestimmung klassiert; wenn
dieses Kriterium in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen ist, werden Fertigwaren in
Analogie zu anderen vergleichbaren in der alphabetischen Liste genannten Fertigwaren
klassiert. Falls keine entsprechende Position gefunden werden kann, sind andere
subsidiare Kriterien heranzuziehen, wie z.B. das Material, aus dem die Waren hergestellt
sind, oder ihre Wirkungsweise.

b) Kombinierte Fertigprodukte mit Mehrzweckfunktion (wie z.B. Radiowecker) kénnen
gemass ihren einzelnen Funktionen oder Bestimmungen klassiert werden. Wenn diese
Kriterien in der Klasseneinteilung nicht vorgesehen sind, sind die anderen Kriterien
gemass Absatz (a) anzuwenden.

¢) Rohstoffe, unbearbeitet oder teilweise bearbeitet, werden grundsatzlich nach dem
Material, aus dem sie bestehen, klassiert.

d) Waren, die dazu bestimmt sind, Teile eines anderen Erzeugnisses zu werden, werden
grundsatzlich nur dann in dieselbe Klasse wie dieses Erzeugnis eingeordnet, wenn sie
Ublicherweise fir keinen anderen Zweck verwendet werden kénnen. In allen anderen
Fallen sind die unter (a) genannten Grundsatze anzuwenden.

9 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 — G5, vgl. Ziff. 4.3, S. 66.
20 BVGer B-3920/2011, E. 2 — GLASS FIBER NET.
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e) Soweit Waren — unabhangig davon, ob es sich um Fertigwaren handelt oder nicht — nach
dem Material, aus dem sie hergestellt sind, klassiert werden und aus verschiedenen
Materialien bestehen, werden sie grundsatzlich nach dem Material klassiert, das
Uberwiegt.

f) Behaltnisse, die den Waren angepasst sind, fur deren Aufnahme sie bestimmt sind,
werden grundsatzlich in dieselbe Klasse wie die betr. Waren eingeordnet.

Falls eine Dienstleistung mithilfe der Klasseneinteilung, der erlauternden Anmerkungen oder
der alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten die nachfolgenden Kriterien:

a) Dienstleistungen werden grundsatzlich nach den Dienstleistungsbereichen klassiert, die
in der Klasseneinteilung und den erlauternden Anmerkungen enthalten sind, oder
hilfsweise in Analogie zu anderen vergleichbaren Dienstleistungen, die in der
alphabetischen Liste aufgefiihrt sind.

b) Dienstleistungen im Bereich der Vermietung werden grundsatzlich den gleichen Klassen
zugeordnet, wie die mithilfe der vermieteten Gegenstande erbrachten Dienstleistungen
(z.B. Vermietung von Telefonen, KI. 38). Mietkauf- oder Leasingkauffinanzierung wird
jedoch der Klasse 36 (Finanzwesen) zugeordnet.

c) Dienstleistungen zur Beratung oder Information werden grundsatzlich den gleichen
Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Beratung oder Information
bezieht, z.B. Transportberatung (KI. 39), Unternehmensberatung (KI. 35), Finanzberatung
(KI. 36), Schonheitsberatung (KI. 44). Das Erteilen von Auskiinften bzw. die Weitergabe
von Informationen auf elektronischem Wege (z.B. Telefon, Computer) berihrt nicht die
Klassifikation dieser Dienstleistung.

d) Dienstleistungen im Bereich des Franchisings werden grundsatzlich der gleichen Klasse
zugeordnet wie die vom Franchisegeber erbrachten besonderen Dienstleistungen (z.B.
Unternehmensberatung in Bezug zu Franchisegeschaften [KI. 35], Finanzierungen in Be-
zug zu Franchisegeschéften [KI. 36], juristische Dienstleistungen in Bezug zu Franchise-
geschaften [KI. 45]).

4.3 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenuberschriften der Nizza-
Klassifikation

Die Oberbegriffe der Klassenlberschriften der Nizza-Klassifikation sind gemass Praxis des
Instituts gentigend prazise. Einzige Ausnahme ist der Oberbegriff in der Klassenuberschrift
der Klasse 45 «Von Dritten erbrachte personliche und soziale Dienstleistungen betreffend
individuelle Bedirfnisse». Die Formulierung «personliche und soziale Dienstleistungen» und
der Zusatz «zur Befriedigung personlicher Bedirfnisse» sind zu vage und erlauben auch in
Bericksichtigung der Klassenzugehorigkeit keine konkreten Ruckschlisse auf die Art der
damit beanspruchten Dienstleistungen. Die Angabe «soziale Dienstleistungen» kann
beispielsweise als Hinweis auf diverse Betreuungsdienstleistungen aufgefasst werden,
wahrend personliche Dienstleistungen den Schluss zulassen, dass es sich dabei auch um
Massage- oder Coiffeurdienstleistungen (KI. 44) oder um Dienstleistungen eines
Privatausbilders (KI. 41) handeln kénnte. Der Zusatz «zur Befriedigung persénlicher
Bedurfnisse» ist ebenfalls nicht geeignet, die Art der Dienstleistungen prazise zu
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umschreiben. Persdnliche Bedurfnisse kdnnen durch Dienstleistungen verschiedener
Klassen befriedigt werden, z.B. Bedurfnis nach finanzieller Beratung (KI. 36), Bedurfnis nach
privatem Musikunterricht (KI. 41) oder Bedurfnis nach Unterkunft (KI. 43).

Mit den Oberbegriffen werden jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgedeckt,
die diesen effektiv zugeordnet werden kénnen.?' Das bedeutet, dass mit der Beanspruchung
samtlicher Oberbegriffe einer KlassenlUberschrift nicht in allen Fallen sdmtliche in dieser
Klasse vorkommenden Waren oder Dienstleistungen abgedeckt sind. Beispiele solcher nicht
unter die Oberbegriffe fallenden Produkte sind «Schutzhelme», «Knieschutzer fur Arbeitery,
«Schutzanzuge fur Flieger» (KI. 9), «Notenstander» (KI. 15), «Bugeln von Wasche» (KI. 37),
«Presseagenturen» (KI. 38), «Vermietung von Taucheranziugen (Skaphander)» (KI. 39),
«Vermietung von Generatoren» (KI. 40) oder «Zeitmessung bei Sportveranstaltungen» (KI.
41). Zudem werden mit den Oberbegriffen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen
abgedeckt, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung unter diese Oberbegriffe fallen. Die
Schutzwirkung wird nicht auf weitere in Zukunft in dieser Klasse neu aufgenommene
Oberbegriffe ausgedehnt.?

4.4 Formulierung «samtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»

Eine in der Waren- und Dienstleistungsliste enthaltene Angabe der Art «samtliche
Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» wird vom Institut zwar als dem Erfordernis von Art.
28 Abs. 2 lit. ¢ MSchG genugende Waren- und Dienstleistungsliste erachtet, was fur die
Vergabe eines Hinterlegungsdatums ausreicht. Die Formulierung ist jedoch zu unbestimmt,
um als solche akzeptiert werden zu kénnen.?® Der Hinterleger wird daher in solchen Fallen
zur Prazisierung der Waren- und Dienstleistungsliste aufgefordert. Fir die Beurteilung, ob
der Hinterleger mit der daraufhin nachgereichten Prazisierung eine Erweiterung der Waren-
und Dienstleistungsliste vornimmt, geht das Institut von den Oberbegriffen der
Klassenuberschrift der jeweils beanspruchten Klasse aus. Der Hinterleger soll damit nicht
besser- oder schlechtergestellt werden als derjenige, der lediglich die Klassennummer
ankreuzt, ohne die Waren oder Dienstleistungen Uberhaupt zu bezeichnen. Enthalt eine
nachtragliche Prazisierung einen Begriff, der unter keinen dieser Oberbegriffe fallt, wird dies
als Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses betrachtet und fuhrt zu einer
Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

4.5 Begriffsbestimmung

Bei der Bestimmung von in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgefuhrten
Begriffen ist in einem ersten Schritt auf die lexikalische Definition des fraglichen Begriffs
abzustellen. Bei Begriffen, welche in mehreren Klassen klassiert sind, ist die Systematik der
Nizza-Klassifikation herbeizuziehen. Sind beispielsweise «Wannen» in Klasse 11 zu
beurteilen, so ist aus der Systematik der Klassifikation klar, dass es sich nicht um Wannen
im Sinne der lexikalischen Definition handelt, sondern nur um «Bade- oder Duschwannen»

21 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.2 — G5.
22\/gl. BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 — G5.
28 \/gl. Art. 9 Abs. 1 Singapur TLT.
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(vgl. die nachfolgende Ziffer 4.6). Die allgemeinen und erlduternden Anmerkungen der
Nizza-Klassifikation sind zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu
bertcksichtigen (vgl. Ziffer 4.2). In einem zweiten Schritt sind der allgemeine
Sprachgebrauch und die marktibliche Verwendung miteinzubeziehen,?* solange diese mit
der Systematik der Klassifikation vereinbar sind. Zu berucksichtigen sind schliesslich auch
gesetzliche Begriffsdefinitionen.?

Die vorgenannten Kriterien zur Begriffsbestimmung gelten auch fir die Prifung, welche
Waren oder Dienstleistungen unter einen bestimmten Oberbegriff fallen.

4.6 Mitberucksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung

Far Waren wird die Klassennummer bei der Auslegung der in der Liste verwendeten Begriffe
miteinbezogen und als Teil der Warenausformulierung verstanden. Entsprechend ist ein
Begriff, der in mehreren Klassen vorkommt, nicht zu prazisieren. Dabei ist aber immer auch
die Bedeutung des Begriffs nach den Regeln der Begriffsbestimmung zu berlicksichtigen
(vgl. Ziffer 4.5). Folglich werden unprazise formulierte Begriffe nicht lediglich durch die
Beifigung der Klassennummer klassierbar. Fallt der verwendete Begriff nicht klar unter einen
in der alphabetischen Liste oder den Klassenulberschriften enthaltenen Oberbegriff, ist nach
wie vor eine Prazisierung erforderlich. Eine Formulierung wie «Klasse 7: Motoren» ist
zuldssig, da diese Klasse Motoren enthalt. Werden im Verlauf des Verfahrens zusatzlich
noch Automotoren (KI. 12) beansprucht, fihrt dies zu einer Verschiebung des
Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG), da diese Waren nicht unter die urspriingliche
Formulierung fallen.

Auch bei Dienstleistungen wird die Klassennummer bei der Auslegung der Begriffe
miteinbezogen. Es gilt aber zu bericksichtigen, dass Dienstleistungsumschreibungen oft
nicht klar einem einzigen Oberbegriff der Klassenuberschriften oder einem Begriff in der
alphabetischen Liste zugeordnet werden kénnen. Der Zusatz «soweit in dieser Klasse
enthalten» fuhrt auch bei Dienstleistungen nicht dazu, dass unprazise formulierte Begriffe
den rechtlichen Anforderungen gentgen wurden.

4.7 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen

Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Begriffe werden in der Regel
nicht akzeptiert (vgl. Teil 1, Ziff. 5.8.1, S. 38). Das Institut verlangt praxisgemass fur Begriffe,
die nicht in deutschen, franzdsischen und italienischen Standardwdrterbiichern aufgefuhrt
sind, eine Ubersetzung. Zulssig ist der verwendete Begriff dann, wenn er Eingang in den
Alltagssprachgebrauch gefunden hat (z.B. «Router»). Wird der Begriff jedoch nur
branchenspezifisch als Fachausdruck gebraucht, ergeht nach wie vor eine Beanstandung mit
der Aufforderung zur Neuformulierung in einer Amtssprache. Falls keine genaue
Ubersetzung in der gewahlten Amtssprache besteht, muss der Begriff umschrieben werden.

24 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 Luminous; BGE 4A 444/2013, E. 5.4.2 — G5.

25\/gl. BGE 4A 444/2013, E. 5.4.2 — G5, wo das BGer zur Begriffsbestimmung auch auf die
gesetzlichen Definitionen der Begriffe «Nahrungserganzungsmittel» und «Arzneimittel» abstellte (mit
Verweis auf die Ausfliihrungen der Vorinstanz in E. 5.3).
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Der fremdsprachige Begriff kann in Klammern als Prazisierung beigeflgt werden, z.B. in
Klasse 15 «chinesische Trompeten (suona)».

4.8 Die Begriffe «Teile», «Zubehor» und «Vorrichtungen»

Begriffe wie «Teile», «Zubehdry, «Accessoires» oder «Vorrichtungen» bezeichnen in
Alleinstellung keine konkrete Ware. Sie sind daher nicht geniigend prazise, um klassiert
werden zu konnen. Diese Begriffe kdnnen nur klassiert werden, wenn sie entweder als Teile
oder Bestandteile einer klassierbaren Ware genannt werden, z.B. «Bohrmaschinen und
deren Teile und Zubehdr» in Klasse 7, und mit dieser Ware eine eindeutige Einheit bilden.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass mdglicherweise nicht alle Teile oder samtliches Zubehor
einer Bohrmaschine in Klasse 7 fallen (z.B. Akkumulatoren fur Bohrmaschinen waren in
Klasse 9 zu klassieren). Das Institut akzeptiert auch den Begriff «... und Zubehor dazu,
soweit in dieser Klasse enthalten», sofern tiberhaupt solches Zubehor in der entsprechenden
Klasse klassiert ist («<Handschuhe und Zubehor dazu, soweit in Klasse 25 enthalten» wirde
z.B. nicht akzeptiert werden, weil kein Zubehor zu Handschuhen in Klasse 25 bekannt ist).
Wird diesem Zusatz eine Aufzahlung von Zubehdrwaren angehangt, ist darauf zu achten,
dass diese alle in die bezeichnete Klasse fallen. Beispielsweise wird die Umschreibung
«Fahrrader und Zubehor dazu, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, insbesondere
Gepacktrager, Helme und Fahrradleuchten» beanstandet, weil nicht alle der aufgezahlten
Waren in der entsprechenden Klasse eingeteilt sind (Helme [KI. 9] und Fahrradleuchten [KI.
11]). Der Begriff «Vorrichtung» ist hinsichtlich der Art, der Funktion oder des Zwecks der
Vorrichtung zu prazisieren, beispielsweise «Rettungsvorrichtungen» in Klasse 9 oder
«Vorrichtungen zum Losmachen von Booten» in Klasse 12.

4.9 Die Begriffe «Sets» und «Kits»

Es ist handelstiblich, dass gewisse Waren in sog. «Sets» oder «Kits» verkauft werden. Wenn
es sich um ein Set gleicher Waren, beispielsweise ein «Farbstifte-Set» (KI. 16) oder ein
«Messer-Set» (KI. 8), handelt, ist die Klassierung einfach zu handhaben. Gleiches gilt fur in
einem Set verkaufte Waren, welche alle dem gleichen Zweck dienen, wie beispielsweise ein
«Erste-Hilfe-Set» (KI. 5) oder ein «Manikure-Set» (KI. 8). Solche Begriffe werden nicht
beanstandet, auch wenn die einzelnen Waren nicht zwingend in der gleichen Klasse klassiert
wirden (beispielsweise enthalten «Erste-Hilfe-Sets» i.d.R. eine Schere [KI. 8]). Entscheidend
fur die Klassierung ist, dass solche Sets oder Kits Ublicherweise so auf dem Markt als Einheit
verkauft werden und dass die Hauptbestandteile eines solchen Kits in derselben Klasse
eingeteilt sind wie das Kit selbst. Begriffe wie «Kits mit chemischen Erzeugnissen» oder
«Sets fur Mechaniker» sind hingegen zu vage, um klassiert werden zu kénnen. Weder ist
klar, was in den Sets oder Kits enthalten ist, noch welchen Zweck die in den Sets oder Kits
enthaltenen Waren haben. In solchen Fallen sind die Waren einzeln zu nennen und
entsprechend zu klassieren.

4.10 Der Begriff «Systeme» als Ware

«Systeme» bestehen immer aus verschiedenen Bestandteilen. Folglich kann der Begriff
«Systeme» nur akzeptiert werden, wenn klar ist, aus welchen Bestandteilen die Systeme
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bestehen, und diese derselben Klasse angehdren. Weiter kann der Begriff «Systeme»
akzeptiert werden, wenn er als Synonym von Begriffen wie — geraten, — anlagen,

— einrichtungen verwendet wird. So werden beispielsweise die Begriffe «Computersysteme»
(KI. 9), «Navigationssysteme» (KI. 9), «Beleuchtungssysteme» (KI. 11) oder «Bremssysteme
fur Fahrzeuge» (KI. 12) zugelassen.

4.11 Art der Dienstleistungen der Klassen 38 und 42

Gemass den erlauternden Anmerkungen der Nizza-Klassifikation umfasst die Klasse 38 im
Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person erméglichen, mit einer
anderen durch ein sinnesmassig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Die
Dienstleistungen der Klasse 38 betreffen somit den technischen Aspekt der Ubertragung und
weisen weder Inhalt noch Thema auf.?® Zudem werden Dienstleistungen, die den Zugang zu
Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, als
Telekommunikationsdienstleistungen interpretiert und der Klasse 38 zugeordnet.

Dienstleistungen wie «Programmieren von Websites», «Vermieten von Speicherplatz zur
Benutzung als Websites (hosting)» oder «Design von Datenbanken und Websites» fallen
hingegen in die Klasse 42.

4.12 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»

Das Institut I8sst die Formulierungen «Detailhandel» und «Engroshandel» tel quel zu. Unter
diesen Begriffen ist jedoch folgende Dienstleistung zu verstehen: «Das Zusammenstellen
verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) fur Dritte, um den Verbrauchern
Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern».?’” Es handelt sich dabei um
Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten,
Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten.?® Unter Detailhandel ist somit
eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen.?®° Somit fallen die Produktion und der
Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Begriffe
«Detailhandel» oder «Engroshandel», sondern die betr. Waren sind in der entsprechenden
Warenklasse einzuordnen.®® Auch die Formulierung «Vertrieb» entspricht nicht den Begriffen
«Detailhandel» oder «Engroshandel» und ist zu prazisieren, wenn er in der Klasse 35
beansprucht wird.

26 RKGE in sic! 2003, 34 — NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); BGer in sic! 2004, 400 —
DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

27 Nizza-Klassifikation, Erlauternde Anmerkungen zur Klasse 35.

28 BVGer B-6856/2014, E. 4.2 — sportsdirect.com (fig.) / sportdirect.com (fig.); BVGer B-5296/2012, E.
4.3.3 — toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-8240/2010, E. 5 — AUS DER REGION. FUR DIE
REGION; BVGer B-5530/2013, E. 3.1 — MILLESIMA / MILLEZIMUS.

29Vgl. auch Teil 6, Ziff. 6.1.3, S. 230.
30 BVGer B-516/2008 — AFTER HOURS.
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4.13 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse
40

Die Herstellung von Waren ist grundsatzlich keine Dienstleistung im Sinne der Nizza-
Klassifikation, sie wird von den entsprechenden Waren abgedeckt und somit sind die
hergestellten Waren in den entsprechenden Warenklassen zu klassieren. Die Dienstleistung
«kundenspezifische Herstellung von Waren» kann jedoch unter bestimmten
Voraussetzungen akzeptiert werden.

Zum einen muss die Herstellung zwingend auf Bestellung eines Dritten erfolgen. Werden die
Waren auf eigene Rechnung hergestellt und anschliessend an Dritte verkauft, so ist dies
keine Dienstleistung im Sinne der Klasse 40, es mussen die hergestellten Waren
beansprucht werden.

Zum anderen muss die Formulierung zwingend die Prazisierung enthalten, dass eine Ware
sinngemass den spezifischen Bedlrfnissen eines Kunden bzw. den konkreten
Anforderungen oder Vorgaben eines Kunden entsprechend hergestellt wird. Diese
Voraussetzungen mussen nicht kumulativ erfullt sein, sondern je nach Art der Ware, die
hergestellt wird. So kann beispielweise eine Dentalprothese grundsatzlich nur den
spezifischen Bedurfnissen eines Kunden angepasst sein, wahrend bei der Herstellung von
Spezialmedikamenten vermutlich nach einem Rezept oder anderen konkreten technischen
Vorgaben vorzugehen ist. Wahlt ein Hinterleger eine alternative Formulierung, ist zu prufen,
ob die Formulierung genugend prazise ist und ob die Formulierung geeignet ist, eine
Dienstleistung im Sinne von KI. 40 zu definieren.

Schliesslich missen die hergestellten Waren prazise genannt werden. Eine prazise
Bezeichnung der betr. Waren drangt sich unter dem Aspekt der Begrenzung des
Schutzumfangs auf. Es gelten dabei grundsatzlich die gleichen Kriterien zur Prifung, ob ein
Begriff genligend prazise ist, wie in den entsprechenden Warenklassen. Eine Ausnahme ist
dort zu machen, wo ein Begriff in Anwendung der «Klassenpraxis» als genugend prazise
erachtet wird (vgl. Ziffer 4.6). So ist beispielsweise der Begriff «Motoren» unter
Bertcksichtigung der Klassennummer gentigend prazise erachtet und kann ohne zusatzliche
Prazisierung sowohl in Klasse 7 als auch in Klasse 12 akzeptiert werden. Ein solcher Begriff
muss als «Warennennung» in Klasse 40 prazisiert werden, da der Klassenbezug fehlt.

Formulierungen wie «Waren im Bereich xy» werden nicht akzeptiert. Der Begriff «im
Bereich» ist derart vage, dass in der Regel Waren verschiedener Klassen in diesen
«Bereich» fallen kdnnen. So kdnnen beispielsweise «Waren im Bereich Medizin» Waren der
Klassen 1, 5, 9, 10, 16 und allenfalls sogar Lebensmittelklassen umfassen.

Beispiele fur zulassige Formulierungen:

«Kundenspezifische Herstellung von Automobilteilen auf Bestellung und nach Vorgaben
eines Kundeny.

«Kundenspezifische Herstellung von Pharmazeutika auf Bestellung und nach den
Anforderungen eines Kunden».
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4.14 Problematische Formulierungen

Angaben, die keine inharente objektive Eigenschaft der betroffenen Waren und
Dienstleistungen bezeichnen, gehoren grundsatzlich nicht in ein Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis.3' Daher werden rein marketingrelevante Kriterien, wie
Absatzgebiet oder Preis, zuriickgewiesen. Des Weiteren sind auch Zweckbestimmungen
unzulassig, die auf die Gebrauchsabsicht des Hinterlegers und nicht auf inharente
Eigenschaften des Produkts Bezug nehmen. Eine Angabe wie «Schreibgerate fur
Werbezwecke» muss daher zurtickgewiesen werden, denn ob beispielsweise ein
Kugelschreiber als Werbetrager wahrgenommen wird, ist nicht anhand des Produkts selbst,
sondern nur im Kontext seiner Verwendung zu entscheiden. Demgegeniber ist eine Angabe
wie «Sportwagen» nicht zu beanstanden, da damit inharente Eigenschaften der Ware
angesprochen werden.

Unzulassig ist auch die Verwendung von spezialrechtlich geschiitzten geografischen
Angaben oder von Marken als Produktbezeichnung im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis. Hier geht es um den Schutz der Marken oder der geschiitzte
Angaben, die nicht durch eine rein generische Verwendung entwertet werden sollen. Ein
Warenverzeichnis, das die Angabe «Tequila» in der Klasse 33 enthalt, muss
zurtickgewiesen werden, da der Ausdruck «Tequila» kein generischer Begriff, sondern eine
geschitzte Bezeichnung fiir eine Spirituose aus Agave mit Ursprung in Mexiko ist.®? Zulassig
ist hingegen die Verwendung geschitzter geografischer Angaben nicht anstelle, sondern zur
naheren Bestimmung von Sachbezeichnungen. In diesem Sinn kann eine Angabe wie
«Spirituosen mit der geschutzten Ursprungsbezeichnung <Tequilay» in der Klasse 33
akzeptiert werden, ebenso wie beispielsweise «Kase mit der geschitzten
Ursprungsbezeichnung «Gruyére»>» in der Klasse 29 oder «Wirste mit der geschitzten
geografischen Angabe <Saucisson Vaudois>» in derselben Klasse.

4.15 Klassifikationshilfsmittel

Die Verantwortung fur Inhalt und Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste obliegt
dem Hinterleger, denn anhand dieser bestimmt sich das Schutzobjekt seiner Marke.
Hingegen bietet das Institut im Zusammenhang mit Fragen bezliglich der Klassifikation und
Formulierung von Waren oder Dienstleistungen die folgenden Hilfsmittel an:

— Die komplette aktuelle Auflage der Nizza-Klassifikation ist in Deutsch und Franzésisch
auf der Website des Instituts (https://www.ige.ch/) als PDF-Dokument herunterladbar.

— Auf der Website des Instituts befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch,
Franzdsisch, Italienisch und Englisch) geflhrten sog. «Klassifikationshilfe», einer
Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen
wie auch die Prufung vollstadndiger bestehender Listen auf ihnre Konformitat mit den
Eintragen in der Datenbank des Instituts und der OMPI sowie den darin integrierten

31 Vgl. BVGer B-5642/2014, E. 9.2 — EQUIPMENT.

82 | andwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten; SR 0.632.315.631.11.
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Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt (http://wdl.ipi.ch). Dieses Instrument ist in
die elektronische Markenanmeldung (https://e-trademark.ige.ch) integriert und kann beim
Ausflllen des Formulars eingesetzt werden. Die Klassifikationshilfe tGbersetzt auch
einzelne Begriffe oder ganze Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse. Die in der
Klassifikationshilfe enthaltenen Begriffe wurden in enger Zusammenarbeit mit der OMPI
validiert. Daher besteht zwischen den Datenbanken der OMPI und des Instituts ein sehr
hoher Ubereinstimmungsgrad. Die mithilfe der Klassifikationshilfe auf Franzdsisch
Ubersetzten Begriffe entsprechen damit grundsatzlich der OMPI-Praxis und sollten im
Rahmen einer internationalen Registrierung nicht mehr vonseiten der OMPI| beanstandet
werden.

Die Hinterleger kbnnen mit dem Institut eine Standardliste von Waren und
Dienstleistungen erarbeiten. Samtliche Begriffe aus gutgeheissenen Standardlisten
werden in die Klassifikationshilfe aufgenommen. Zukunftige Gesuche, welche
ausschliesslich die Standardliste oder Teile davon verwenden, werden unter dem Aspekt
der Klassifikation als unproblematisch erkannt.

Das Institut betreibt die E-Mail-Adresse wdl@ipi.ch fur Anfragen im Zusammenhang mit
der Klassierung und Formulierung von Waren und Dienstleistungen. Dieses Angebot
versteht sich als Hilfestellung bei der Klassierung von spezifischen, schwierig
einzuteilenden Waren oder Dienstleistungen. Nicht unter dieses Angebot fallt jedoch die
Anfertigung von Ubersetzungen ganzer Listen (z.B. aus dem Englischen ins Deutsche
oder Franzosische). Auch die (Vor-)Prifung einer ganzen Waren- und
Dienstleistungsliste ist von diesem Angebot ausgenommen, denn die formelle Prifung
bzw. die Prifung der Waren- und Dienstleistungsliste ist eine Arbeit, die erst im Rahmen
der Markenprufung erledigt und mit der Bezahlung der Hinterlegungsgebuhr abgegolten
wird.
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1. Einleitung

Das Institut fuhrt im Interesse der Rechtssicherheit das Markenregister (Art. 37 MSchG).
Dritte mussen sich Uber die eingetragenen Schutzrechte informieren kénnen. Zu diesem
Zweck wird fur jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung ein Aktenheft erstellt
und nachgefuhrt (Art. 36 MSchV). Aus diesem Aktenheft sind samtliche die Marke betr.
Verfahrensablaufe ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Eintragungsverfahren,
eventuelle Widerspruchsverfahren, die Verlangerung, Anderungen oder auch die Léschung
der betr. Marke. Das Reglement einer Garantie- oder Kollektivmarke sowie das Reglement
einer geografischen Marke sind ebenfalls Bestandteil des Aktenhefts (Art. 36 Abs. 2 MSchV).

Das Register enthalt nebst den Angaben zur Eintragung der Marke alle spateren
Anderungen betreffend das Recht an der Marke (Art. 40 Abs. 1 bis 3 MSchV). Das Institut
kann zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von 6ffentlichem
Interesse sind (Art. 40 Abs. 4 MSchV). Samtliche Anderungen eingetragener Angaben
werden auf https://www.swissreg.ch publiziert.

Antrage auf Anderungen von eingetragenen Angaben konnen per Post/Kurier, Telefax oder
per E-Mail (an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch) gesendet werden. Antrage, fur welche
Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollstandige Léschung

Ziff. 4.6, S. 78 und 4.10, S. 79), mussen jedoch per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht
werden. Missen einem Antrag zusatzliche Dokumente beigelegt werden (z.B. eine Urkunde,
wonach eine Marke auf einen Erwerber Ubertragen wurde, vgl. Ziff. 4.1 und 4.2, S. 751.),
kénnen diese ebenfalls als PDF-Beilage eingereicht werden.

Das Institut bewahrt die Akten geldschter Marken wahrend funf Jahren nach der Léschung
auf (Art. 39 Abs. 1 MSchV). Die Akten zurtickgezogener oder zurtickgewiesener
Eintragungsgesuche sowie vollstandig widerrufener Marken werden wahrend finf Jahren
nach der Zurlckziehung, der Zurtickweisung oder dem Widerruf aufbewahrt (Art. 39 Abs. 2
MSchV).

2. Eintragung

Nach Abschluss der Eingangsprifung (Art. 15 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 53), der
Formalprifung (Art. 16 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 54) und der materiellen Prifung (Art. 17
MSchV, vgl. Teil 5, S. 99 ff.) tragt das Institut die Marke ein, wenn keine
Zuruckweisungsgrunde vorliegen bzw. alle beanstandeten Mangel behoben worden sind
(Art. 30 Abs. 3 MSchG).

Nach der Eintragung erfolgt die Veréffentlichung der Marke (Art. 19 Abs. 1 MSchV). Dem
Markeninhaber wird die Eintragung bestatigt, diese Bestatigung enthalt alle im Register
eingetragenen Angaben (Art. 19 Abs. 2 MSchV und Art. 40 Abs. 1 und 2 MSchV).

Internationale Registrierungen mit Schweizer Basis (vgl. Teil 4, Ziff. 2, S. 81) und
internationale Registrierungen mit Schutzwirkung fur die Schweiz (vgl. Teil 4, Ziff. 3, S. 90)
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werden nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen. Diese werden
ausschliesslich in dem von der OMPI in Genf gefuhrten internationalen Register registriert.

3. Verlangerungen

Eine Markeneintragung kann bei Ablauf der zehnjahrigen Schutzfrist auf Antrag und gegen
Entrichtung der Verlangerungsgebihr beliebig oft um jeweils zehn Jahre verlangert werden
(Art. 10 Abs. 2 MSchG und Art. 26 Abs. 4 MSchV i.V.m. Anhang | IGE-GebV). Der Antrag auf
Verlangerung kann frihestens zwolf Monate vor Ablauf der Gultigkeitsdauer, muss jedoch
spatestens innerhalb von sechs Monaten nach deren Ablauf dem Institut eingereicht werden
(Art. 10 Abs. 3 MSchG und Art. 26 Abs. 1 MSchV). Die Verlangerungsgebihr ist innerhalb
der Fristen nach Art. 10 Abs. 3 MSchG zu bezahlen (Art. 26 Abs. 4 MSchV). Wird die
Verlangerungsgebuhr nach Ablauf der Gultigkeitsdauer bezahlt, so ist ein Zuschlag zu
entrichten (Art. 26 Abs. 5 MSchV). Fur die Einreichung des Verlangerungsantrages ist die
Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4 lit. d MSchG).

In der Regel erinnert das Institut den im Register eingetragenen Inhaber oder dessen
Vertreter vor dem Ablaufdatum Gber den Ablauf der Gultigkeitsdauer (Art. 25 MSchV). Diese
Mitteilung stellt eine unverbindliche Dienstleistung des Instituts dar, aus deren Unterlassung
der Inhaber keinerlei Rechte ableiten kann.

Bei der Verlangerung einer Eintragung konnen keine Anderungen der Marke selbst oder
Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorgenommen werden. Es
kénnen jedoch gleichzeitig mit dem Verléangerungsantrag allfallige Anderungen der
Markeneintragung (Art. 28 ff. MSchV) sowie eine Einschrankung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses (Art. 35 MSchV) beantragt werden. Die Verlangerung ist ein
reiner Formalakt, d.h., absolute Schutzausschlussgrinde gemass Art. 2 MSchG werden
grundsatzlich nicht gepruft.

4. Anderungen und Léschung

Wahrend des Eintragungsverfahrens kann ein Eintragungsgesuch kostenlos geandert
werden. Die Anderung als solche wird nicht publiziert; aber alle Gesuche und deren
Anderungen (allerdings nicht historisiert) sind tiber https://www.swissreg.ch &ffentlich
einsehbar. Bei der spateren Eintragung werden die dannzumal geltenden Daten
veroffentlicht. Auch nach der Eintragung der Marke sind Anderungen im Register
gebiihrenfrei. Nach der Eintragung werden die Anderungen publiziert.

4.1 Ubertragungen

Der Markeninhaber kann die Marke ganz oder teilweise Ubertragen (Art. 17 Abs. 1 MSchG).
Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG; vgl. Ziff. Teil 5,
Ziff. 10, S. 193). Die Ubertragung bedarf zu ihrer Gultigkeit der schriftlichen Form (Art. 17
Abs. 2 MSchG).

Eine Markenibertragung ist grundsatzlich auch ohne entsprechende Anderung des
Registereintrages rechtswirksam. Ein aussenstehender Dritter wird in seinem guten Glauben
an den Registereintrag nur ausnahmsweise geschuitzt. Ein Rechtserwerb vom
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nicht berechtigten eingetragenen Inhaber ist auch bei gutem Glauben nicht moglich.
Hingegen kénnen Klagen nach dem MSchG bis zur Eintragung der Ubertragung im Register
gegen den im Register eingetragenen Inhaber gerichtet werden (Art. 17 Abs. 3 MSchG).
Einzig bei Garantie- und Kollektivmarken ist die Eintragung der Ubertragung im Register
Gultigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).

Fir die Eintragung der Ubertragung in das Markenregister muss ein Antrag eingereicht
werden. Dieser kann vom bisherigen Inhaber oder vom Erwerber gestellt werden und muss
eine ausdrickliche Erklarung des bisherigen Inhabers, die Marke an den Erwerber
Ubertragen zu wollen, oder eine andere gentigende Urkunde, nach welcher die Marke an den
Erwerber ibergegangen ist, enthalten’ (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Gentigende Urkunden sind
beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Ubertragungserklarung. Der Erwerber
(falls nétig oder erwlinscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls
erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, vgl.
Teil 1, Ziff. 4.2, S. 24).

Das Institut stellt vorgedruckte Formulare fiir Ubertragungsantrage und -erklarungen zur
Verfligung.

4.2 Teillibertragungen

Die Ubertragung kann auch nur einen Teil der beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen betreffen. Dadurch bleibt die urspriingliche Marke mit eingeschranktem
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erhalten und es entsteht eine neue
Markeneintragung mit dem Ubertragenen Teil des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses. Die Schutzdauer beider Marken bleibt unverandert.

Der Antrag muss dieselben Anforderungen erfiillen wie eine vollstandige Ubertragung (vgl.
Teil 3, Ziff. 4.1, S. 75). Zusatzlich mussen die Waren und/oder Dienstleistungen, welche dem
neuen Inhaber Ubertragen worden sind, im Antrag und im Dokument, aus welchem die
Ubertragung hervorgeht, prazise bezeichnet werden.

4.3 Teilung

Unabhangig von einer Teilibertragung kann das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
einer eingetragenen Marke oder eines Eintragungsgesuches jederzeit so aufgeteilt werden,
dass zwei oder mehr Marken oder Eintragungsgesuche entstehen (Art. 17a MSchG).

Voraussetzung ist ein Gesuch des Inhabers, welches genau bezeichnet, wie die
beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen aufzuteilen sind.

Mit der Teilung entstehen rechtlich selbststandige Eintragungen oder Eintragungsgesuche,
welche das Hinterlegungs- und Prioritatsdatum der urspringlichen Eintragung bzw. des
ursprunglichen Gesuchs behalten (Art. 17a Abs. 3 MSchG). Bei der Teilung von
Eintragungsgesuchen ist fur jedes Teilgesuch eine Hinterlegungsgebuhr zu bezahlen.

' Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch miissen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).
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4.4 Lizenzen

Der Inhaber einer Marke kann diese Dritten mittels Lizenzvertragen zum Gebrauch
Uberlassen. Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG). Der
Lizenzvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Die Lizenz kann sich in Form einer
Teillizenz nur auf einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen beziehen oder nur fir ein
bestimmtes Gebiet gelten (Art. 29 Abs. 1 lit. d MSchV). Mit einer ausschliesslichen Lizenz
(Art. 29 Abs. 1 lit. ¢ MSchV) wird dem Lizenznehmer das ausschliessliche Recht zum
Gebrauch der Marke eingeraumt. Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register
eingetragen ist, werden flr die gleiche Marke keine weiteren Lizenzen eingetragen, die mit
der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind (Art. 29 Abs. 3 MSchV).

Analog der Regelung betr. die Ubertragung ist die Eintragung der Lizenz im Markenregister
grundsatzlich keine Giiltigkeitsvoraussetzung. Allerdings schutzt eine eingetragene Lizenz
den Lizenznehmer vor einem gutglaubigen Markenerwerber. Einzig bei der Kollektivmarke ist
die Eintragung der Lizenz im Register Gultigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).

Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Markeninhaber als auch vom
Lizenznehmer gestellt werden. Er muss von einer ausdricklichen Erklarung des
Markeninhabers oder einer sonstigen geniigenden Urkunde? begleitet sein, aus der die
Uberlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV). Im Weiteren muss der
Antrag die genaue Anschrift des Lizenznehmers sowie, falls gewiinscht, die Art der Lizenz
(ausschliessliche Lizenz, Teillizenz) enthalten. Bei Teillizenzen missen zudem die Waren
und/oder Dienstleistungen angegeben sein oder das Teilgebiet, auf welches sich die
Teillizenz erstreckt. Das Institut stellt vorgedruckte Formulare fir Lizenzeintragungen zur
Verfugung.

Vorstehendes gilt auch bei der Vergabe von Unterlizenzen. Sofern jedoch die Anmeldung
nicht vom Markeninhaber selbst eingereicht wird, muss zusatzlich der Nachweis erbracht
werden, dass der Lizenznehmer zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt ist (Art. 29 Abs. 2
MSchV).

4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung

Der Inhaber kann eine Marke an Dritte verpfanden oder diesen zur Nutzniessung
uberlassen. In Art. 19 MSchG wird nur die Mdglichkeit der Einrdumung dieser Rechte
erwahnt. Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind vor allem in den Art. 745 ff. und

Art. 899 ff. ZGB enthalten. Die Verpfandung einer Marke setzt wie die Ubertragung eine
schriftliche Vereinbarung voraus.

Die Eintragung der Verpfandung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des
Markeninhabers oder aufgrund einer anderen gentigenden Urkunde?® (Art. 30 MSchV). Wie
bei der Ubertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung fiir die

2 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch miissen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).

3 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch miissen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 25).
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Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutglaubiger Dritter vor
(Art. 19 Abs. 2 MSchG).

Die Eintragung einer Pfandung, einer Verfligungsbeschrankung oder eines Arrests erfolgt
auf Antrag der zustandigen Behdrden (Art. 30 lit. b MSchV).

4.6 Teilldschung

Der Inhaber einer Marke kann jederzeit deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
einschranken (Art. 35 MSchG, Art. 35 MSchV). Ein solcher Antrag kommt einer Teilldschung
gleich. Der Markenschutz fir die geléschten Waren und/oder Dienstleistungen kann deshalb
nur mehr durch eine Neueintragung — mit entsprechendem neuem Schutzbeginn bzw.
neuem Hinterlegungsdatum im Sinne von Art. 29 Abs. 1 MSchG — wiedererlangt werden.

Die Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer eingetragenen Marke
ist unzulassig, da sie die Wirkung einer nachtraglichen Schutzausdehnung hatte. Der Schutz
fur weitere Waren und/oder Dienstleistungen kann nur durch die erneute Hinterlegung eines
identischen Zeichens flr die zusatzlich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
erlangt werden.

4.7 Reglementsanderung

Wird das Reglement einer eingetragenen Garantie- oder Kollektivmarke nachtraglich
geandert, muss diese Anderung dem Institut vorgelegt und von diesem gepriift und
genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 24 MSchG).

Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer
nachtraglichen Anderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geandert,
muss auch dieses neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem gepruft und
genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 27¢ MSchG).

4.8 Sonstige Anderungen

Der Name und die Adresse des Inhabers einer eingetragenen Marke sowie der Name und
die Adresse eines allfalligen Vertreters gehéren zum gesetzlich vorgeschriebenen
Registerinhalt (Art. 40 Abs. 1 MSchV) und mussen im Interesse der Rechtssicherheit mit den
tatsachlichen Verhaltnissen ubereinstimmen. Dritte mussen sich Uber die eingetragenen
Marken informieren kdnnen.

Alle Anderungen, die eingetragene Angaben betreffen (Anderung der Adresse, der Firma
oder des Namens des Inhabers oder Vertreters, Vertreteranderungen), werden aufgrund
einer entsprechenden Erklarung des Markeninhabers oder einer anderen gentugenden
Urkunde in das Markenregister eingetragen und verdffentlicht (Art. 40 Abs. 3 lit. h MSchV).
Diese Anderungen sind gebiihrenfrei.
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4.9 Berichtigungen

Fehlerhafte Eintragungen im Markenregister werden auf Antrag des Hinterlegers oder, wenn
sie auf einem Versehen des Instituts beruhen, von Amtes wegen berichtigt (Art. 32 MSchV).
In beiden Fallen ist die Berichtigung gebuhrenfrei.

4.10 Loschungen

Eine Markeneintragung wird gemass Art. 33 und 35 MSchG i.V.m. Art. 35 MSchV ganz oder
teilweise geldscht, wenn

- die Eintragung durch einen rechtskraftigen Widerspruchsentscheid widerrufen wird
(Art. 33 MSchG),*

- der Inhaber oder sein Vertreter dies beantragt (Art. 35 lit. a MSchG),

- die Eintragung innerhalb der vorgesehenen Fristen nicht verlangert wird (Art. 35 lit. b
MSchG),

- die Eintragung durch ein rechtskraftiges richterliches Urteil nichtig erklart wird (Art. 35 lit.
¢ MSchG),8

- die geschitzte Ursprungsbezeichnung oder die geschiitzte geografische Angabe, auf die
sich eine geografische Marke stiitzt, geléscht wird (Art. 35 lit. d MSchG),°

- ein Antrag auf Léschung gutgeheissen wird (Art. 35 lit. e MSchG).5

Die vollstandige oder teilweise Loschung einer Marke ist gebuhrenfrei. Nicht gebuhrenfrei ist
die Léschung wegen Nichtgebrauchs einer Marke (Art. 35 MSchV).

5. Markenregister, Auskiinfte und Akteneinsicht

5.1 Markenregister

Das Institut fuhrt das Markenregister (Art. 37 MSchG) und erteilt Auskiinfte tGber dessen
Inhalt (Art. 39 MSchG). Fur jedes Eintragungsgesuch und jede Markeneintragung wird ein
Aktenheft erstellt, aus welchem der Verlauf der Verfahren bezlglich dieser Marke ersichtlich
sein muss (Art. 36 MSchV). Dies gilt auch fur allfallige international registrierte Marken mit
Ursprungsland Schweiz (Art. 49 Abs. 1 MSchV) und fir internationale Schutzausdehnungen
nach dem Madrider System. Auf Antrag erstellt das Institut einen Auszug aus dem Register
(Art. 41 Abs. 2 MSchV).

4 Gegenuber international registrierten Marken tritt an die Stelle des Widerrufs der Eintragung nach
Art. 33 MSchG die Schutzverweigerung (Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV), welche das Institut nicht
veroffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

5 Gegenlber international registrierten Marken tritt an die Stelle der Léschung der Eintragung nach
Art. 35 lit. c—e MSchG die Ungultigerklarung (Art. 52 Abs. 1 lit. b MSchV), welche das Institut nicht
verdffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).
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5.2 Auskiinfte und Akteneinsicht

Auf ein entsprechendes Gesuch hin erteilt das Institut Dritten Auskunft Gber
Eintragungsgesuche (einschliesslich zuriickgezogener oder zuriickgewiesener; Art. 38 Abs.
1 MSchV). Diese Auskunft umfasst nur diejenigen Angaben, die im Falle einer spateren
Eintragung der Marke publiziert werden (Art. 38 Abs. 2 lit. a MSchV). Bei zurlickgewiesenen
Gesuchen wird zusatzlich der Grund der Zurickweisung angegeben (Art. 38 Abs. 2 lit. b
MSchV)e.

Gemass Art. 39 MSchG i.V.m. Art. 41 MSchV kann jede Person in das Markenregister
Einsicht nehmen und Uber dessen Inhalt Auskiinfte und Registerausziige verlangen.
Zusatzlich kann Einsicht in das Aktenheft eingetragener Marken verlangt werden (Art. 37
Abs. 3 MSchV).

Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft eines Eintragungsgesuchs vor der Eintragung, nach
der Zurlickziehung oder Zurtickweisung des Gesuchs ist beschrankt auf den Hinterleger,
dessen Vertreter sowie Personen, die entweder nachweisen kdnnen, dass ihnen vom
Hinterleger eine Markenverletzung vorgeworfen wird, oder die vom Hinterleger ausdricklich
zur Einsichtnahme ermachtigt worden sind (Art. 37 Abs. 1 und 2 MSchV). Die Legitimation
derjenigen Personen, welche um Akteneinsicht ersuchen, muss dem Institut mittels
genugender Belege dargelegt werden. Auf Antrag wird die Einsichtnahme durch Abgabe von
Kopien gewahrt (Art. 37 Abs. 5 MSchV).

Bezlglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen
Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6, S. 35).

6. Prioritatsbelege

Fur die Beanspruchung des Hinterlegungsdatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz
gemass PVU stellt das Institut auf Antrag einen Prioritdtsbeleg aus (Art. 41a MSchV). Dieser
enthalt eine Kopie des Markeneintragungsgesuchs sowie einen Datenbankauszug mit den
aktuellen Registerdaten.

6 Leitentscheide werden in die «Priifungshilfe» des Instituts (https://ph.ige.ch) aufgenommen.
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1. Einleitung

Das MMA und das MMP sind unabhangige Vertrage mit getrennter, sich aber
Uberschneidender Mitgliedschaft. Alle Vertragsparteien haben entweder nur das MMP oder
beide Vertrage unterzeichnet.

Durch die internationale Registrierung nach dem MMA oder dem MMP kann der
Markenschutz auf andere Vertragsparteien des Madrider Systems ausgedehnt werden. Am
16. Oktober 2016 gehdrten diesem System 98 Vertragsparteien an.

Artikel 9%*¢es MMP sieht vor, dass bei Verfahren zwischen Staaten, die sowohl dem MMA als
auch dem MMP angehoren, das MMP zur Anwendung kommt.’

2. Internationale Registrierung von Marken mit Schweizer Basis

2.1 Grundvoraussetzungen zur Benilitzung des Madrider Systems

Fur eine internationale Registrierung unter dem Madrider System gelten folgende
Grundsatze:

a) Die internationale Registrierung kann sowohl gestitzt auf eine eingetragene nationale
Marke (Basiseintragung) als auch gestitzt auf ein Gesuch (Basisgesuch) erfolgen.

b) Die Schweiz gilt als Ursprungsland des Inhabers, wenn folgende Voraussetzungen erflillt
werden (Art. 2 MMP):

Der Hinterleger muss

— in der Schweiz eine tatsachliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche
oder Handelsniederlassung haben oder

— seinen Wohnsitz in der Schweiz haben oder

— Schweizer Staatsangehdriger sein.

Gemass Art. 3" MMP ist eine territoriale Ausdehnung auf die Vertragspartei, deren Behérde
die Ursprungsbehdrde ist, nicht méglich. Fur Inhaber einer internationalen Registrierung mit
Schweizer Basis bedeutet dies, dass die Schweiz zu keinem Zeitpunkt via das Madrider
System benannt werden kann.

2.2 Gesuche um internationale Registrierung (Art. 3 MMP)

Sind die oben erwahnten Grundvoraussetzungen erflllt, so kann online
(https://www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=de) oder mittels Ausflllen des Formulars

" In Bezug auf die Geblhrenentrichtung (siehe Ziff. 2.2.2, S. 82) und die Schutzverweigerungsfrist
(siehe Ziff. 3.2.1, S. 94) bestehen jedoch zwei Einschrankungen.
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«Gesuch um internationale Registrierung» die internationale Registrierung der
Basiseintragung oder des Basisgesuchs beantragt werden.

Das Gesuch um internationale Registrierung ist zwingend dem Institut einzureichen.

2.2.1 Berechnung der Prioritat

Grundsatzlich ist es madglich, die Prioritat der Erstanmeldung (vgl. Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 61) fir
die internationale Registrierung zu beanspruchen (Art. 4 PV0).

Bezieht sich der Antrag auf internationale Registrierung auf eine Basiseintragung (vgl.

Ziff. 2.1, S. 81), kann die Prioritat der schweizerischen Hinterlegung in Anspruch genommen
werden, sofern die schweizerische Marke innerhalb von sechs Monaten seit ihrer
Hinterlegung in das Markenregister eingetragen wird (dies, weil das Eintragungsdatum der
schweizerischen Marke grundsatzlich dem Datum des Empfangs des Gesuchs um
internationale Registrierung entspricht; vgl. Regel 11.1) GAFO). Wurde also beispielsweise
die Marke am 3. Marz hinterlegt, muss sie spatestens am 3. September eingetragen sein.
Das Institut empfiehlt, das Gesuch um internationale Registrierung so frih wie moglich
einzureichen, idealerweise zusammen mit der Hinterlegung des schweizerischen Gesuchs.

Wenn fiir die schweizerische Hinterlegung oder fir die internationale Anmeldung die Prioritat
aus einer frilheren Hinterlegung beansprucht worden ist (Art. 4 PVU), beginnt die
sechsmonatige Frist schon an jenem Datum zu laufen, und die Gbrigen vorstehend
angefluhrten Fristen verklrzen sich entsprechend.

Stitzt sich der Antrag auf internationale Registrierung auf ein Basisgesuch (vgl. Ziff. 2.1

S. 81), spielt der Zeitpunkt der Eintragung der schweizerischen Marke keine Rolle fur die
Berechnung dieser Frist, sodass diesbezliglich keine besonderen Fristen zu beachten sind.
Die Hinterlegung des internationalen Gesuchs muss in einem solchen Fall einfach innerhalb
von sechs Monaten seit der ersten Hinterlegung erfolgen. Falls allerdings die Schweizer
Markenanmeldung nach Abschluss der formellen und materiellen Prifung durch das Institut
zurtickgewiesen wird, kommt es zur Loschung der internationalen Registrierung, ohne dass
bereits bezahlte internationale Gebuhren zurtckerstattet werden.

2.2.2 Inhalt und Priifung des Gesuchs durch das Institut

Das Gesuch um internationale Registrierung muss vom Inhaber (Hinterleger) der
schweizerischen Marke gestellt werden und sich auf die gleichen (oder weniger) Waren
und/oder Dienstleistungen und dasselbe Zeichen sowie die gleiche Markenart? beziehen wie
die Basiseintragung oder das Basisgesuch. Die benannten Vertragsparteien missen
bezeichnet werden.

Die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen muss in Franzdsisch eingereicht werden (Art.
47 Abs. 3 MSchV, Regel 6.1)a) und b) GAFO). Es kann (zusétzlich) eine Ubersetzung der

2 Bei einer Garantie-, Kollektiv- oder geografischen Marke wird das Gesuch vom Institut mit dem
Vermerk «marque collective, marque certification ou marque de garantie» an die OMPI weitergeleitet
(Regel 9)4)x) GAFO).

82



Teil 4 — Internationale Registrierungen

Waren- und/oder Dienstleistungsliste in Englisch oder Spanisch beigelegt werden, welche
die OMPI Ubernehmen kann (Regel 6.4) a) GAFO); das Institut kontrolliert allerdings nicht,
ob diese Ubersetzung korrekt ist, und die Bereinigung allfalliger Unstimmigkeiten betreffend
die Ubersetzung der Waren- und/oder Dienstleistungsliste hat direkt (iber die OMPI zu
erfolgen.

Werden die vorgenannten formalen Voraussetzungen nach Ansetzen einer Frist nicht erfullt,
wird das Gesuch um internationale Registrierung zurtickgewiesen (Art. 48 Abs. 2 MSchV).

Nach der Prifung des Gesuchs wird dem Hinterleger eine Rechnung zugestellt und Frist zur
Bezahlung der nationalen (fir die Bearbeitung der Anmeldung und Weiterleitung an die
OMPI, IGE-GebV Anhang 1) und internationalen (Regel 10 GAFO Gebuhrenverzeichnis
Ziff. 1 bis 3) Gebuhren gesetzt. Nach Bezahlung dieser Gebuhren und Behebung der
formellen Mangel wird das Gesuch um internationale Registrierung der OMPI tGbermittelt.
Werden die Geblhren nicht fristgerecht beglichen oder die formellen Mangel nicht behoben,
wird das Gesuch um internationale Registrierung zurtickgewiesen.

2.2.3 Prifung des Gesuchs und Registrierung durch die OMPI

Enthalt das Ubermittelte Gesuch Mangel, so werden diese von der OMPI dem Hinterleger
und dem Institut mitgeteilt, jeweils mit dem Vermerk, wer innert welcher Frist den Mangel
beheben muss (Regeln 11, 12 und 13 GAFO).

Nach erfolgter Eintragung im internationalen Register publiziert die OMPI die Marke in der
Gazette (Regel 32 GAFO) und schickt dem Hinterleger eine «Eintragungsbescheinigung».
Der Hinterleger ist gehalten, die Richtigkeit der eingetragenen Informationen zu lberprifen
und das Institut im Falle von Fehlern sofort zu benachrichtigen (vgl. Ziffer 2.7, S. 89).

2.2.4 Entscheid beziiglich Schutzfihigkeit durch die benannten Lander

Die Eintragung wird auch an die benannten Vertragsparteien weitergeleitet, welche nun die
internationale Registrierung gemass der jeweiligen nationalen Gesetzgebung prifen und
dem Hinterleger eine allfallige Schutzverweigerung innert der in Art. 5 MMP festgelegten
Fristen mitteilen missen (vgl. Ziff. 3.2, S. 94).

Eventuelle Mitteilungen Uber die vorlaufige Schutzverweigerung richten die Behérden der
benannten Vertragsparteien an die OMPI, welche sie an den Hinterleger weiterleitet (Regel
17 GAFO). Der Hinterleger muss in einem solchen Fall direkt mit der Beh6érde Kontakt
aufnehmen, welche die Schutzverweigerung erlassen hat, wozu i.d.R. ein lokaler Vertreter
bestellt werden muss.

Falls keine vorlaufige Schutzverweigerung ausgesprochen wird, muss die benannte
Vertragspartei gemass Regel 18%" 1) GAFO der OMPI eine Erklarung betr. die
Schutzgewahrung einreichen (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91).
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2.3 Nachtragliche Benennungen («désignation postérieure»; Art. 3t' 2) MMP,
Regel 24 GAFO)

Ist eine internationale Registrierung bereits im internationalen Register eingetragen, kdnnen
weitere Vertragsparteien nachtraglich benannt werden, d.h., es kann eine nachtragliche
Schutzausdehnung auf diese Lander beantragt werden. Die nachtragliche Benennung kann
fur samtliche oder nur einen Teil der in der internationalen Registrierung beanspruchten
Waren und/oder Dienstleistungen erfolgen.

Der Antrag auf nachtragliche Benennung kann Uber das Institut eingereicht oder vom
Hinterleger direkt an die OMPI gesandt werden.

Erfolgt der Antrag Uber das Institut, wird dem Hinterleger nach erfolgter Prifung des Antrags
eine Rechnung fur die internationalen Gebuhren (Regel 24 GAFO; Gebuhrenverzeichnis
Ziff. 5) geschickt und der Antrag nach deren Bezahlung der OMPI Ubermittelt.

Fallt der Antrag auf nachtragliche Benennung terminlich nahe auf den Erneuerungszeitpunkt
der internationalen Registrierung, so konnte mit der nachtraglichen Benennung zugewartet
werden, bis die Erneuerung erfolgt ist. Gemass Regel 24.3)c)ii) GAFO werden namlich bei
der Erneuerung fur sédmtliche zu diesem Zeitpunkt geschutzten Parteien die falligen
internationalen Gebuhren erhoben. Erfolgte die nachtragliche Benennung beispielsweise
zwei Monate vor der Erneuerung, so waren innert zweier Monate die Gebuhren zweimal zu
bezahlen. Auf dem Antrag muss vermerkt werden, dass die nachtragliche Benennung nach
der Verlangerung gemacht werden soll.

Es kann auch angegeben werden, dass eine nachtragliche Benennung nach der Eintragung
einer Anderung behandelt werden soll, wenn diese Anderung auch fiir die betreffend
Benennung gelten soll.

Solange eine vorlaufige Schutzverweigerung in einem Land hangig ist, ist keine
nachtragliche Benennung dieses Landes mdéglich. Wurde hingegen ein Schutzverzicht oder
eine definitive vollstandige Schutzverweigerung fir eine Vertragspartei eingetragen, so ist
eine nachtragliche Benennung mdglich. Eine nachtragliche Benennung ist ebenfalls mdglich,
wenn beispielsweise durch eine Einschrankung oder eine definitive teilweise
Schutzgewahrung nur ein Teil der Waren und Dienstleistungen fir diese Vertragspartei zum
Schutz zugelassen wurde, jedoch lediglich fur die zuriickgewiesenen Waren und/oder
Dienstleistungen.

Das weitere Verfahren im Anschluss an die Eintragung einer nachtraglichen Benennung im
internationalen Register gestaltet sich gleich wie dasjenige nach der Eintragung eines
Gesuchs um internationale Registrierung (vgl. Ziff. 2.2, S. 81).

2.4 Anderungen betr. internationale Registrierungen

Als Anderungen gelten gemass Regel 25 GAFO die folgenden Eintragungen in das
internationale Register: Inhaberanderung (Ubertragung, Teillibertragung), Einschrankung,
Schutzverzicht, Namens- oder Adressénderung des Inhabers und Anderung des Vertreters.
Im Gegensatz zur Regelung des MSchG fallt geméass GAFO die Eintragung von Lizenzen
und Verfligungsbeschrankungen nicht unter den Oberbegriff der Anderung. Sollte die
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schweizerische Basiseintragung geandert werden, wird die entsprechende internationale
Registrierung nicht automatisch angepasst (eine Ausnahme gilt im Falle des Erléschens der
Wirkung des Basisgesuchs gemass Art. 6.3) MMP, vgl. Ziff. 2.5.4, S. 88).

2.4.1 Inhaberanderung («changement de titulaire»; Regel 25.1)a)i) GAFO)

Die Anderung des Inhabers einer internationalen Registrierung kann sich auf alle oder nur
einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Ebenso kann sie
fur alle oder nur einen Teil der benannten Vertragsparteien vorgenommen werden. Eine
Inhaberanderung kann nur dann eingetragen werden, wenn der neue Inhaber die
Voraussetzungen fir die Einreichung eines Gesuchs um internationale Registrierung erfullt
(vgl. Ziff. 2.1, S. 81). Diese Voraussetzungen mussen fur jede einzelne in der internationalen
Registrierung benannte Vertragspartei erfullt sein; sind sie es nur in einem Teil der
benannten Lander, ist nur eine Teillibertragung der Registrierung flir diese Lander maoglich.

Der Antrag kann Uber das Institut oder direkt bei der OMPI eingereicht werden und muss
vom aktuellen Inhaber oder von dessen Vertreter gestellt werden.

Ist die Schweiz das Land des neuen Inhabers, akzeptiert das Institut — wie von der GAFO
vorgesehen — auch Gesuche um Ubertragung, die vom neuen Inhaber gestellt werden. Dem
Eintragungsgesuch muss insbesondere eine vom bisherigen Inhaber unterzeichnete
ausdriickliche Erklarung der Ubertragung beiliegen (wobei eine Kopie ausreicht). Geniigend
kdnnen aber auch andere Dokumente sein, wie beispielsweise ein HR-Auszug, ein
Kaufvertrag oder eine richterliche Verfligung.

Bei Teilubertragungen mussen die zu Ubertragenden Waren und Dienstleistungen (in
Franzosisch) und/oder die betroffenen Lander explizit aufgefuhrt werden. Die Eintragung
einer teilweisen oder vollstandigen Ubertragung in das internationale Register ist
gebuhrenpflichtig (GAFO Gebulhrenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.2 Einschrankung («limitation»; Regel 25.1)a)ii) GAFO)

Der Inhaber einer internationalen Registrierung kann eine Einschrankung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses fir einige oder alle benannten Vertragsparteien eintragen
lassen. In der Wirkung unterscheidet sich die Eintragung einer Einschrankung betrachtlich
von der Eintragung einer Teilldschung (vgl. Ziff. 2.5.3, S. 87). Die Eintragung einer
Einschrankung fuhrt nicht zu einem definitiven Wegfall der betroffenen Waren und/oder
Dienstleistungen. Diese sind immer noch im internationalen Register enthalten und kénnen
bei einer nachtraglichen Benennung neu beansprucht werden, und zwar sogar dann, wenn
die Einschrankung flr samtliche benannten Vertragsparteien erklart worden ist. Bei einer
teilweisen Loschung hingegen werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen
endgultig aus dem internationalen Register gestrichen, und der Markenschutz kann fir diese
Waren und/oder Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder
beansprucht werden.

Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen und kann direkt bei der
OMPI oder unter den Voraussetzungen von Art. 45 Abs. 1 lit. b MSchG Uber das Institut
eingereicht werden. In letzterem Fall mussen die Waren und/oder Dienstleistungen in
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Franzosisch aufgefihrt werden. Die Vertragsparteien, welche durch die Eintragung der
Einschrankung betroffen sind, missen erwahnt werden. Die Eintragung einer Einschrankung
in das internationale Register ist geblhrenpflichtig (GAFO Gebihrenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.3 Schutzverzicht («renonciation»; Regel 25.1)a)iii) GAFO)

Im internationalen Register kann der Schutzverzicht flir eine oder mehrere der benannten
Vertragsparteien fur sdmtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen beantragt
werden. Im Gegensatz zur Eintragung einer vollstandigen Loschung fuhrt die Eintragung
eines Schutzverzichts nicht zum definitiven Wegfall der internationalen Registrierung. Nur die
benannte/n Vertragspartei/en, auf die sich der Schutzverzicht bezieht, wird bzw. werden aus
dem Register gestrichen. Eine nachtragliche (Wieder-)Benennung dieser Vertragsparteien ist
demnach mdglich. Der Antrag muss durch den Inhaber oder dessen Vertreter erfolgen. Auf
dem Antrag sind die Vertragsparteien aufzufiihren, welche vom Schutzverzicht betroffen
sind. Der Antrag kann utber das Institut oder auch direkt der OMPI eingereicht werden. Ein
Antrag Uber das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung
eines Schutzverzichts in das internationale Register ist gebUhrenfrei.

2.4.4 Namens- oder Adressanderung des Inhabers («modification du titulaire»;
Regel 25.1)a)iv) GAFO)

Namens- und Adressanderungen des Inhabers werden ebenfalls in das internationale
Register eingetragen. Die Antrage kdnnen entweder direkt bei der OMPI oder Uber das
Institut gestellt werden, wenn dieses die Behorde des Landes des Inhabers ist. Die
Eintragung einer Namens- oder Adressanderung in das internationale Register ist
gebuhrenpflichtig (GAFO Gebuhrenverzeichnis Ziff. 7).

2.4.5 Anderung des Vertreters («<changement de mandataire»; Regel 3 und
25.1)a)i) GAFO)

Antrage auf Vertreteranderungen kénnen entweder direkt bei der OMPI oder — sofern die
Schweiz das Land des Markeninhabers im Sinne des MMP ist — Uber das Institut gestellt
werden. Die Eintragung einer Vertreteranderung ist gebuhrenfrei.

2.5 Sonstige Eintragungen betr. internationale Registrierungen

2.5.1 Lizenz («licence»; Regel 20°s GAFO)

Gemass Regel 20 GAFO konnen auch Lizenzen in das internationale Register eingetragen
werden. Diese Eintragung entfaltet in den benannten Vertragsparteien, welche eine solche
Eintragung erlauben, dieselbe Wirkung wie eine im nationalen Register eingetragene Lizenz.
Die Eintragung ist gebuhrenpflichtig (GAFO Gebuhrenverzeichnis Ziff. 7) und kann entweder
direkt bei der OMPI, Uiber die Behoérde des Landes des Inhabers der Registrierung oder tber
die Behorde einer Vertragspartei, in Bezug auf welche die Lizenz gewahrt wird, eingereicht
werden. Dem Institut missen Unterlagen eingereicht werden, welche die Lizenzvergabe
ausreichend dokumentieren. Als ausreichend gilt eine ausdriickliche Erklarung des Inhabers,
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dass er die Benutzungsrechte an den Lizenznehmer abgetreten hat, oder beispielsweise
eine Kopie des Lizenzvertrages. Das Institut leitet einen entsprechenden Antrag an die OMPI
weiter. Der Antrag muss die Vertragsparteien, flr welche die Lizenz erteilt wurde, den
Umfang der Lizenz und gegebenenfalls deren Dauer angeben. Bei Teillizenzen muss zudem
angegeben werden, fur welche Waren und/oder Dienstleistungen die Lizenz gewahrt wurde;
wurde die Lizenz nur fur einen Teil des Gebietes einer benannten Vertragspartei erteilt, ist
dieses Gebiet anzugeben.

Unterlizenzen kdnnen im internationalen Register nicht eingetragen werden.

2.5.2 Ersetzung («remplacement»; Art. 4°'s 1) MMP — Regel 21 GAFO)

Ist dieselbe Marke in einer benannten Vertragspartei bereits als nationale Marke
eingetragen, so gilt die nationale Marke gemass Art. 4° 1) MMP als durch die internationale
Registrierung derselben Marke ersetzt. Voraussetzung hierfir ist, dass fur beide
Registrierungen derselbe Inhaber eingetragen ist, die internationale Registrierung in der
benannten Vertragspartei geschitzt ist, alle fir die nationale Marke geschuitzten Waren
und/oder Dienstleistungen in der internationalen Registrierung enthalten sind und die
nationale Marke alter ist als die internationale Registrierung.

Altere Rechte, z.B. die (Gebrauchs-)Prioritat der nationalen Registrierung, werden durch die
Ersetzung nicht tangiert.

Die altere nationale Registrierung wird durch die Ersetzung nicht geldscht, sondern existiert
so lange weiter, bis sie nicht mehr erneuert wird. Eine Erneuerung empfiehlt sich
insbesondere dann, wenn die Basiseintragung, auf welcher die internationale Registrierung
beruht, noch innerhalb der finfjdhrigen Abhangigkeitsspanne (vgl. Ziff. 2.5.4, S. 88) liegt.

Gemass Art. 4° 1) MMP gilt die Ersetzung ohne Weiteres als erfolgt, sobald die
Voraussetzungen dazu erfullt sind. Die Eintragung einer Ersetzung ist aus diesem Grund
nicht obligatorisch. Die OMPI empfiehlt die Eintragung dennoch, um Dritte Gber die
Ersetzung zu informieren. Der Antrag auf Ersetzung ist bei der Behdrde der betroffenen
Vertragspartei zu stellen, welche die Ersetzung im nationalen Register eintragt und die OMPI
hieriber informiert. Die OMPI ihrerseits informiert den Inhaber und publiziert eine
entsprechende Mitteilung in der Gazette. Die Eintragung einer Ersetzung ist gebuhrenfrei.

2.5.3 Loschung («radiation»; Regel 25.1)a)v) GAFO)

Der Inhaber hat die Mdglichkeit, die internationale Registrierung fur alle oder nur einen Teil
der Waren und/oder Dienstleistungen aus dem internationalen Register zu I6schen. Der
Antrag kann Uber das Institut oder auch vom Inhaber direkt der OMPI eingereicht werden.
Ein Antrag Uber das Amt einer benannten Vertragspartei ist ausgeschlossen. Die Eintragung
einer Léschung ist gebuhrenfrei.

Mit einer Loschung werden die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen definitiv aus
dem Register gestrichen, und der Markenschutz kann fir diese Waren und/oder
Dienstleistungen nur mittels erneuter internationaler Registrierung wieder beansprucht
werden (diese neue internationale Registrierung erhalt eine neue Nummer). Insofern hat die
Teilléschung eine viel drastischere Wirkung als eine Einschréankung der Warenliste (vgl. Ziff.
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2.4.2, S. 85), und die vollstdndige Léschung hat weiterreichendere Folgen als ein
Schutzverzicht (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86).

2.5.4 Abhangigkeit/Unabhangigkeit (Art. 6.3) MMP, Regel 22 GAFO)

Wahrend eines Zeitraums von funf Jahren ab Datum der internationalen Registrierung («date
d’enregistrementy) bleibt der sich aus der internationalen Registrierung ergebende Schutz
vom Schicksal der Basiseintragung bzw. des Basisgesuchs abhangig. Der Schutz kann nicht
langer in Anspruch genommen werden, wenn innerhalb dieser funf Jahre die Wirkung des
Basisgesuches bzw. der Basiseintragung teilweise oder ganz erloschen ist (beispielsweise
infolge Léschung, Teilldéschung oder Zurickziehung des Gesuchs). Relevant sind in diesem
Zusammenhang auch Ereignisse, die aufgrund eines Verfahrens eintreten, welches
innerhalb der funfjahrigen Abhangigkeit angestrengt wurde, aber erst viel spater zum
Abschluss gelangt. Unter dem MMP wurde eine Mdglichkeit des Umgehens der Wirkungen
dieser absoluten Abhangigkeit eingefligt, das Instrument der sog. Umwandlung (vgl. Ziff.
255, S. 88).

2.5.5 Umwandlung («transformation»; Art. 9auinavies NJMP)

Eine internationale Registrierung, deren Basiseintragung oder -anmeldung innert der flinf
Jahre der Abhangigkeitsfrist (Art 6.3) MMP) im Ursprungsland teilweise oder vollstandig
geléscht wurde (vgl. Ziff. 2.5.4 S. 88), kann in nationale Anmeldungen umgewandelt werden
(Art. Qauinauies NMP),

Der Antrag auf Umwandlung muss innerhalb dreier Monate nach der Loschung der
internationalen Registrierung beim Institut eingereicht werden (Art. 9auinavies MMP; Art. 46a
Abs. 1 lit. a MSchG). Die Eintragung einer Umwandlung ist gebuhrenfrei.

Eine umgewandelte nationale Anmeldung erhélt dasselbe Hinterlegungsdatum wie die
urspruingliche internationale Registrierung (falls Letzterer die Prioritat einer friiheren
Hinterlegung gemass Art. 4 PVU zuerkannt wurde, gilt diese Prioritat auch fir die
umgewandelte nationale Anmeldung). Die umgewandelte Anmeldung wird einer materiellen
Prifung unterzogen werden (Art. 9auinavies MMP i.\V.m. Art. 46a Abs. 1 Bst. d MSchG). Nach
der Prifung des Umwandlungsantrags wird die Marke mit einem entsprechenden Vermerk
publiziert. Gegen eine aus einer Umwandlung hervorgegangene Marke kann kein
Widerspruch eingereicht werden (Art. 46a Abs. 2 MSchG).

2.5.6 Zusammenfiihrung («fusion»; Regel 27.3) GAFO)

Regel 27.3) GAFO sieht vor, dass zwei internationale Registrierungen, welche durch eine
teilweise Ubertragung getrennt wurden und den gleichen Inhaber haben (beispielsweise
nach weiteren Ubertragungen), auf Antrag des Inhabers wiederum zu einer Registrierung
zusammengefuhrt werden kénnen. Die Zusammenflhrung kann sich auch nur auf einen Tell
der urspringlichen internationalen Registrierung beziehen. So kdnnen z.B. bei einer
Registrierung, welche durch mehrere Teilibertragungen in funf verschiedene
Registrierungen aufgeteilt wurde, lediglich drei Teile zusammengefihrt werden. Die
Zusammenfuhrung ist nicht méglich fir internationale Registrierungen, welche zwar identisch
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sind und dem gleichen Inhaber gehdren, jedoch durch unabhangige internationale
Registrierungen entstanden sind.

Der Antrag kann direkt bei der OMPI oder Uber die Behdrde des Landes des Inhabers
gestellt werden. Die Eintragung einer Zusammenfihrung ist gebuhrenfrei.

2.5.7 Verfiigungsbeschrankung («restriction du droit de disposer»; Regel 20
GAFO)

Im internationalen Register kann eingetragen werden, dass der Inhaber einer internationalen
Registrierung nicht frei Uber diese verfugen kann (Regel 20 GAFO). Eine solche
Beschrankung kann sich auf die ganze Registrierung oder auch nur auf einzelne benannte
Lander beziehen. Die entsprechende Mitteilung kann durch den Inhaber selber oder durch
die Behdrde des Landes des Inhabers erfolgen. Sie kann zudem durch die Behérde einer
benannten Vertragspartei erfolgen, allerdings nur mit Wirkung fir diese Vertragspartei.
Mogliche Formen der Verfligungsbeschrankungen sind Verpfandung, Pfandung und
Verfligungsbeschrankungen von Gerichten und Vollstreckungsbehérden. Die Aufhebung
einer solchen Verfligungsbeschrankung muss durch den Beglinstigten der Behdrde mitgeteilt
werden, welche die Eintragung beantragt hatte. Die Eintragung einer
Verfligungsbeschrankung wird dem Inhaber von der OMPI mitgeteilt und in der Gazette
publiziert; sie ist gebuhrenfrei.

2.6 Erneuerung der internationalen Registrierung («renouvellement»; Regeln 29
bis 31 GAFO)

Internationale Registrierungen kénnen jeweils fur zehn Jahre erneuert werden. Die OMPI teilt
dem Markeninhaber und seinem Vertreter den Ablauf der Schutzfrist sechs Monate vor dem
Ablaufdatum mit (Art. 7.3) MMP). Aus der Unterlassung dieser Mitteilung kann der Inhaber
bzw. sein Vertreter keine Rechte in Bezug auf die Erneuerung herleiten (Regel 29 GAFO).
Fir die Erneuerung reicht die Bezahlung der dafur falligen Gebuhren (Regel 30 GAFO;
Gebuhrenverzeichnis Ziff. 6; bezuglich Erneuerung und Zeitpunkt einer nachtraglichen
Benennung vgl. Ziff. 2.3, S. 84). Das Erneuerungsverfahren (schriftlich oder online) findet
ausschliesslich zwischen dem Inhaber oder seinem Vertreter auf der einen Seite und der
OMPI auf der anderen Seite statt. Das Institut ist nicht in dieses Verfahren einbezogen und
leitet demzufolge weder Erneuerungsantrage an die OMPI weiter, noch nimmt es
Gebuhrenzahlungen hierfur entgegen.

2.7 Berichtigungen («rectifications»; Regel 28 GAFO)

Fehler einer internationalen Registrierung kdnnen auf Antrag der betroffenen Behdrde und in
gewissen Fallen auch auf Antrag des Markeninhabers berichtigt werden, wenn:

— es sich um Fehler handelt, die auf einem Versehen der OMPI beruhen; diesfalls kann die
OMPI den Fehler auch von Amtes wegen berichtigen;

— es sich um offensichtliche Fehler handelt und die Korrektur selbstredend ist;
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— der Fehler beispielsweise den Namen oder die Adresse des Inhabers, das Datum oder
die Nummer der Basiseintragung betrifft.

Alle anderen Falle, welche auf einem Irrtum des Hinterlegers oder seines Vertreters beruhen
(wie beispielsweise, wenn versehentlich nicht alle gewiinschten Lander bezeichnet oder die
Waren bzw. Dienstleistungen nicht vollstandig angegeben worden sind), kdnnen nicht
berichtigt werden (Regel 28 GAFO).

Fehler, die auf einem Versehen der Behdrde des Inhabers beruhen und deren Behebung die
Rechte an der internationalen Registrierung berihrt, kbnnen nur berichtigt werden, wenn der
Antrag innerhalb von neun Monaten nach dem Datum der Veroéffentlichung des fehlerhaften
Eintrags bei der OMPI eingeht. Fur den Inhaber ist es deshalb von hdchster Wichtigkeit, die
«Eintragungsbescheinigung» oder die «Mitteilung» der Anderung gleich bei Erhalt auf Fehler
in der Eintragung zu Uberprifen. Stellt er Fehler fest, hat er unverziiglich das Institut zu
benachrichtigen (sofern das Gesuch vom Institut behandelt wurde). Dieses wird die
Eintragung einer Berichtigung verlangen.

Berichtigungen werden durch die OMPI dem Inhaber und den Behérden der benannten
Vertragsparteien mitgeteilt und in der Gazette veroffentlicht. Berichtigungen sind
gebuhrenfrei.

Aufgrund einer Berichtigung beginnen flur die vom Fehler betroffenen benannten
Vertragsparteien die fur Prifung und Widerspruch gemass Art. 5.2) MMP geltenden Fristen
erneut zu laufen, sofern sich aufgrund der Berichtigung Schutzverweigerungsgriinde
ergeben, die bei der urspringlich mitgeteilten internationalen Registrierung nicht bestanden.

3. Internationale Registrierung mit Schutzwirkung fiir die Schweiz

Auf der Grundlage der Bestimmungen in Art. 5.2 MMA wie auch Art. 5.1 MMP prift das
Institut jede international registrierte Marke, fir welche die Schutzausdehnung auf die
Schweiz mitgeteilt worden ist (vgl. Ziff. 2.2.1, S. 82).23 Wenn materielle oder formelle Mangel
vorliegen, erlasst das Institut eine provisorische Schutzverweigerung (Art. 52 MSchV), gegen
welche der Hinterleger Stellung nehmen kann.* Betr. die Prifung relativer Ausschlussgriinde
bei internationalen Registrierungen mit Schutzwirkung fur die Schweiz wird auf Teil 6 dieser
Richtlinien verwiesen.

3 Eine allfallige Schutzverweigerung unter diesem Titel muss sich auf die in der PVU genannten
Grlnde stitzen kénnen; siehe BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 — Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 —
PROLED (fig.).

4 Seit dem 1. Januar 2017 kann das Institut Schutzverweigerungen wegen formeller Griinde erlassen
(vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG in Art. 52 MSchV); dies ermoglicht dem Institut insbesondere gemass
seiner Praxis, offensichtlich nicht korrekt ausformulierte Waren- und Dienstleistungsformulierungen
zurlickzuweisen. Vgl. Erlauternder Bericht zum «Swissness»- Ausflihrungsrecht, Bern, 2. September
2015 zu Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV, S. 9 unter
https://www.ige.ch/fleadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter
ungen_DE.pdf.
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3.1 Verfahren vor der OMPI

3.1.1 Berechnung der Frist zur Prifung von Gesuchen um Schutzausdehnung
fir die Schweiz

Die Frist zur Prufung einer internationalen Registrierung betragt gemass Art. 5.2) MMP ein
Jahr bzw. 18 Monate® (vgl. Ziff. 3.2.1, S. 94). Sie beginnt mit dem Versand der Mitteilung der
internationalen Registrierung an die Behorden der benannten Vertragsstaaten. Die Prifung
wird abgeschlossen mit der Schutzgewahrung (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91) oder der Mitteilung betr.
die vorlaufige Schutzverweigerung (vgl. Ziff. 3.1.3, S. 91).

3.1.2 Mitteilung iliber die Schutzgewdhrung gemass Regel 18t 1) GAFO

Sind keine Schutzverweigerungsgrinde gegeben, schickt das Institut der OMPI innert zwoIf

bzw. 18 Monaten (Art. 5.2) MMP) eine Mitteilung Uber die Schutzgewahrung. Die Information
der Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewahrung erfolgt durch die
OMPI.

3.1.3 Inhalt der Mitteilung einer vorlaufigen Schutzverweigerung

Die Mitteilung der vorlaufigen Schutzverweigerung muss am letzten Tag der in Art. 5.2) MMP
genannten Fristen der Post Gbergeben oder elektronisch Gibermittelt werden (Regel 18
GAFO, Verwaltungsvorschrift 11 und 14). Fristwahrend ist somit das Aufgabe- und nicht das
Empfangsdatum. Neben der Nummer der internationalen Registrierung muss die Mitteilung
die Grinde der Schutzverweigerung, die Rechtsgrundlagen, die Angabe derjenigen Waren
und/oder Dienstleistungen, auf die sich die Schutzverweigerung bezieht, und die Frist zur
Stellungnahme enthalten (Art. 5.2) MMP sowie Regel 17 GAFO). Das Institut flhrt in der
vorlaufigen Schutzverweigerung explizit diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen auf,
denen keine Schutzverweigerungsgrinde entgegenstehen.

3.1.4 Beanstandungen der OMPI («Avis d’irrégularités», Regel 18 GAFO)

Entspricht die Mitteilung Uber die vorlaufige Schutzverweigerung nicht den von MMP und
GAFO vorgesehenen Bedingungen, teilt die OMPI dies dem Institut in Form eines «avis
d’irrégularité» gemass Regel 18 GAFO mit. Vorbehaltlich der in Regel 18.1)a) GAFO
aufgelisteten Falle (wozu eine verspatete Mitteilung der Schutzverweigerung zahlt) fordert
die OMPI das Institut auf, seine Mitteilung innerhalb von zwei Monaten nach der
Aufforderung zu berichtigen. Einer innert Frist berichtigten Schutzverweigerung wird das
Datum der Postaufgabe oder der elektronischen Ubermittlung der urspriinglichen
fehlerhaften Mitteilung zuerkannt (Regel 18.1)d) GAFO). Zwecks Stellungnahme zur
berichtigten Mitteilung Uber die vorlaufige Schutzverweigerung steht dem Inhaber wiederum
eine Frist von finf Monaten seit deren Versand zur Verfligung.

5 Die Schweiz hat eine entsprechende Erklarung gemass Art. 5.2)b) MMP abgegeben.
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3.1.5 Einschrankung, Verzicht und Loschung (Regel 25 GAFO)

Zwecks Uberwindung einer Schutzverweigerung durch das Institut hat der Inhaber die
Moglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen einzuschranken, auf die
internationale Registrierung zu verzichten oder sie ganz oder teilweise zu I6schen. Die
benannten Vertragsparteien werden von der OMPI (iber die erfolgten Anderungen informiert
und haben das Prifungsverfahren entsprechend anzupassen. Damit die Mitteilung der OMPI
Uber die erfolgte Anderung nicht mit dem definitiven Entscheid des Instituts betr. die
Schutzverweigerung in Widerspruch steht, wird empfohlen, das Institut Gber die bei der
OMPI beantragte Anderung zu informieren.

A) Einschrankung gemass Regel 25.1)a)ii) GAFO

Ein Inhaber, dem eine vorlaufige Schutzverweigerung mitgeteilt worden ist, hat die
Méoglichkeit, die Liste der Waren und/oder Dienstleistungen mit Wirkung fur die Schweiz
einzuschranken. Die entsprechende Mitteilung hat nicht gegeniiber dem Institut zu erfolgen,
sondern sie ist direkt gegenliber der OMPI abzugeben (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 85).6 Kann ein
Zeichen aufgrund der erfolgten Einschrankung zum Schutz zugelassen werden (dies ist dann
der Fall, wenn die Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die sich die vorlaufige
Schutzverweigerung gerichtet hat, nicht mehr beansprucht werden), teilt das Institut dies der
OMPI mit. In der entsprechenden Mitteilung der Schutzgewahrung gemass Regel 18" 2)i)
GAFO wird auf die erfolgte Einschrankung verwiesen. Die OMPI leitet diese Mitteilung an
den Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter.

Bleiben die mit der vorlaufigen Schutzverweigerung mitgeteilten Schutzausschlussgrinde
trotz erfolgter Einschrankung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, wird
das Verfahren auf der Grundlage der eingeschrankten Liste fortgefihrt.

Das Institut ist nicht verpflichtet, jede Art von Einschrankung zu akzeptieren: Regel 27.5)
GAFO raumt den Behorden der benannten Vertragsparteien die Mdglichkeit ein, eine
Einschrankung fur ihr Territorium als unwirksam zu erklaren. Das Institut wird eine Anderung
namentlich dann fur unwirksam erklaren, wenn die Einschrankung einen unzuldssigen Begriff
enthalt (z.B. eine geschitzte Ursprungsbezeichnung als Sachbezeichnung) oder eine
Ausdehnung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen zur Folge hat. Eine solche
Erklarung der Unwirksamkeit hat innerhalb von 18 Monaten ab Versand der Mitteilung der
Einschrankung durch die OMPI zu erfolgen (Regel 27.5)c) GAFO).

B) Verzicht gemass Regel 25.1)a)iii) GAFO

Der Inhaber kann jederzeit auf den Schutz seiner Marke fur eine oder mehrere der
benannten Vertragsparteien verzichten (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86). Der entsprechende Verzicht,
der sich auf sdmtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, wird im
internationalen Register eingetragen und in der Folge den Behdrden des betroffenen
benannten Landes mitgeteilt. Mit dem Verzicht auf den Schutz der internationalen
Registrierung in der Schweiz wird das Verfahren gegenstandslos und ohne Weiteres
beendet, d.h., ohne dass diesbezuglich ein formlicher Entscheid ergeht (dies gilt auch in

6 Akzeptiert der Inhaber eine vom Institut vorgeschlagene Einschrankung, kann er dies
ausnahmsweise direkt dem Institut mitteilen (vgl. Ziff. 3.2.5, Bst. C, S. 96).
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Fallen, in denen zuvor eine Mitteilung Uber die vorlaufige Schutzverweigerung erlassen
wurde).

C) Léschung gemass Regel 25.1)a)v) GAFO

Eine Loschung der internationalen Registrierung betrifft sdmtliche benannten
Vertragsparteien und kann vom Inhaber der Marke fir samtliche oder fur einen Teil der
ursprunglich beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen erklart werden (vgl. Ziff. 2.5.3,
S. 87). Sie wird gegeniiber der OMPI beantragt und nach erfolgter Eintragung im
internationalen Register den benannten Vertragsparteien mitgeteilt. Auf das laufende
Verfahren haben vollstandige und teilweise Loschung folgende Auswirkungen:

— Wenn der Inhaber die internationale Registrierung fur samtliche Waren und/oder
Dienstleistungen lI6schen lasst, wird das laufende Verfahren gegenstandslos und
ohne Weiteres beendet, d.h., ohne dass diesbeztiglich ein férmlicher Entscheid
ergeht (dies gilt auch in Fallen, in denen zuvor eine Mitteilung Uber die vorlaufige
Schutzverweigerung erlassen wurde).

— Erklart der Inhaber die L6schung der internationalen Registrierung lediglich fir einen
Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, prift das Institut die Auswirkungen dieser
teilweisen Loschung auf das laufende Verfahren. Falls der internationalen
Registrierung fur die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen der Schutz
gewahrt werden kann (in Fallen, in denen sich die vorlaufige Schutzverweigerung
ausschliesslich auf nunmehr geléschte Waren und/oder Dienstleistungen bezogen
hat), teilt das Institut dies der OMPI mit. Die OMPI leitet diese Mitteilung an den
Inhaber bzw. dessen eingetragenen Vertreter weiter. Wenn hingegen trotz teilweiser
Léschung der Grund fir die Schutzverweigerung fortbesteht, wird das Verfahren fir
die verbleibenden Waren und/oder Dienstleistungen fortgesetzt (zu den
Unterschieden zwischen einer Einschrankung und einer teilweisen Loschung vgl.
vorstehend Ziff. 2.4.2, S. 85).

3.1.6 Bestatigung oder Rucknahme einer vorlaufigen Schutzverweigerung
(Regel 18t 2), 3) und 4) GAFO)

Ist einmal eine vorlaufige Schutzverweigerung der OMPI mitgeteilt worden, wird das
Verfahren vor der OMPI mit der Mitteilung der definitiven Schutzverweigerung oder aber der
teilweisen oder vollumfanglichen Schutzgewahrung abgeschlossen. Adressat der
entsprechenden Erklarungen gemass Regel 18®" 2) oder 3) GAFO ist die OMPI, welche fiir
das Weiterleiten an den Inhaber bzw. seinen Vertreter besorgt ist. Da die
Schutzverweigerung bzw. die teilweise Schutzgewahrung auf der Ebene des Verfahrens vor
dem Institut formlich verfiigt wird, sind die Mitteilungen Uber die Schutzverweigerung oder
teilweise Schutzgewahrung gegeniiber der OMPI grundsatzlich deklaratorischer Natur.

Reagiert hingegen der Inhaber innert der Frist von funf Monaten nicht auf die Mitteilung der
vorlaufigen Schutzverweigerung, beginnt mit Zustellung der Mitteilung der definitiven
Schutzverweigerung gemass 18" 2) oder 3) GAFO durch die OMPI fiir den Inhaber sowohl
die Frist fur ein allfalliges Gesuch um Weiterbehandlung gemass Art. 41 MSchG als auch die
Beschwerdefrist gegen den Entscheid zu laufen. Macht der Inhaber von einer dieser
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Méoglichkeiten Gebrauch und fihrt dies zu einem Verfahrensausgang, der nicht der
ursprunglichen Erklarung entspricht, muss das Institut der OMPI entsprechend Mitteilung
gemass Regel 18" 4) GAFO machen.

3.1.7 Ungiiltigerklarung («invalidation»; Regel 19 GAFO)

Unter Ungdltigerklarung ist jede Entscheidung der im jeweiligen Land zustandigen
Verwaltungs- oder Justizbehorde zu verstehen, durch welche die Wirkung einer
internationalen Registrierung im Gebiet dieser benannten Vertragspartei aufgehoben oder
widerrufen wird. Die Unguiltigerklarung kann sich auf einen Teil der beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen beschranken. Die Behdrde der betr. Vertragspartei muss der
OMPI den Entscheid und die davon betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen mitteilen,
falls sie Kenntnis davon hat. Die Angaben werden im internationalen Register eingetragen
und in der Gazette veroffentlicht. Die OMPI informiert den Inhaber Uber die Ungtiltigerklarung
und, falls gewtiinscht, die Behorde der betroffenen Vertragspartei tGiber das Datum der
Registrierung der Ungultigerklarung. Die Eintragung einer Ungultigerklarung ist gebuhrenfrei.

3.1.8 Berichtigung (Regel 28 GAFO)

Fehlerhafte Eintrage im internationalen Register konnen berichtigt werden (Regel 28 GAFO).
Eine erfolgte Berichtigung wird den benannten Vertragsparteien mitgeteilt und 16st eine
(neue) Frist von einem Jahr bzw. 18 Monaten zur Mitteilung einer allfalligen vorlaufigen
Schutzverweigerung aus, wenn nach der Berichtigung Schutzverweigerungsgrinde
bestehen, die fur die urspringlich mitgeteilte internationale Registrierung nicht galten. Ist vor
dem Institut bereits ein Verfahren hangig, wird geprift, ob die Berichtigung Auswirkungen
darauf hat, und gegebenenfalls wird eine entsprechend angepasste Mitteilung der
vorlaufigen Schutzverweigerung versandt. Diese Mitteilung 16st fur den Inhaber der
internationalen Registrierung wiederum eine Frist von finf Monaten fur die Stellungnahme
aus. Fuhrt die Berichtigung dazu, dass die internationale Registrierung in der Schweiz zum
Schutz zugelassen werden kann, lasst das Institut der OMPI entsprechend eine Mitteilung
Uber die Schutzgewahrung gemass Regel 18" 2) GAFO zukommen.

3.2 Verfahren vor dem Institut

3.2.1 Frist zur Priifung von Gesuchen um Schutzausdehnung fiir die Schweiz

Die OMPI tragt Gesuche um internationale Registrierung, die allen Anforderungen
entsprechen, im internationalen Register ein und informiert die Behérden der benannten
Vertragsparteien. Die Vertrage raumen den Behdrden Fristen von einem Jahr bzw. 18
Monaten (Art. 5.2) MMP) ab der Mitteilung («date de notification») ein,” um eine allfallige
vorlaufige Schutzverweigerung mitzuteilen. Dem Institut steht im Zusammenhang mit
internationalen Registrierungen auf der Grundlage des MMP die Frist von 18 Monaten zur

7Vgl. BVGer in sic! 2009, 417, E. 3. — Sky / SkySIM; BVGer in sic! 2008, 51, E. 2 — Gitarrenkopf
(dreidimensionale Marke).
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Mitteilung einer vorlaufigen Schutzverweigerung zur Verfligung.® Da die Frist von

18 Monaten gemass Art. 5.2)b) MMP nur dann anwendbar ist, wenn die Schweiz bei einer
internationalen Registrierung benannt wird, bei der die Ursprungsbehérde einzig dem MMP
angehort (Art. 9%¢%€s 1) b) MMP), priift das Institut Gesuche in den meisten Fallen trotzdem
innert Jahresfrist. Mit der Mitteilung einer vorlaufigen Schutzverweigerung nach Ablauf dieser
Frist ist folglich nur in Ausnahmefallen zu rechnen.

Die internationale Registrierung wird innert kiirzerer Frist geprift, wenn der Inhaber eine
beschleunigte Prifung seiner internationalen Registrierung auf absolute Ausschlussgriinde
gemass Art. 18a MSchV verlangt und die entsprechende Geblhr bezahlt (Ziff. 3.2.8, S. 97).

3.2.2 Mitteilung liber die Schutzgewdhrung gemass Regel 18t 1) GAFO

Gemass Regel 18" 1) GAFO ist eine Erklarung betr. die Schutzgewahrung (wenn zuvor
keine vorlaufige Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) obligatorisch.® Die Information der
Inhaber der internationalen Registrierungen betr. die Schutzgewahrung erfolgt durch die
OMPI (vgl. Ziff. 3.1.2, S. 91).

3.2.3 Mitteilung einer vorlaufigen Schutzverweigerung und Frist zur
Stellungnahme

Bei Vorliegen absoluter Ausschlussgriinde erlasst das Institut eine vorlaufige
Schutzverweigerung. Diese Mitteilung ist an die OMPI gerichtet und wird von dieser an den
Markeninhaber oder an dessen bei der OMPI registrierten Vertreter weitergeleitet. Die
Schutzverweigerung erfolgt umfassend fur alle Waren und/oder Dienstleistungen («refus
total») oder nur fur einen Teil derselben («refus partiel»).

Gemass Art. 5.1) MMP ist die Schutzverweigerung «nur unter Bedingungen zulassig, die
nach der Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums auf eine
zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar waren». Die nach dieser
Bestimmung zulassigen Zurtckweisungsgrunde entsprechen denjenigen von Art. 2 MSchG
(vgl. Teil 5).

Der Inhaber hat finf Monate Zeit, um auf die Mitteilung der vorlaufigen Schutzverweigerung
zu antworten. Es handelt sich hierbei nicht um eine gesetzliche, sondern um eine vom
Institut angesetzte behdrdliche Frist (vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 30). Sie beginnt mit dem Versand
der vorlaufigen Schutzverweigerung durch das Institut zu laufen und nicht erst mit deren
Eingang beim Inhaber bzw. dessen Vertreter.

3.2.4 Vertretung und Zustellungsdomizil

Zur Wahrung seiner Rechte braucht der im Ausland domizilierte Inhaber ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz (Art. 42 MSchG; vgl. Teil, 1, Ziff. 4.3, S. 25). Ernennt der

8 Die Schweiz hat die entsprechende Erklarung gemass Art. 5.2)b) MMP abgegeben.

9 Diese Regelung bezweckt insbesondere die Inhaber (iber den Stand der Schutzgewahrung ihrer
internationalen Registrierung in den benannten Vertragsparteien zu informieren.
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Inhaber einen Vertreter, muss auch dieser Uber ein Zustellungsdomizil in der Schweiz
verflgen (falls es sich um einen Vertreter mit Sitz im Ausland handelt), und der Vertreter
muss gehorig bevollmachtigt sein (vgl. Teil 1, Ziff. 4.2, S. 24). Substitutionsvollmachten des
bei der OMPI registrierten Vertreters werden akzeptiert.

In Fallen, in denen das Institut die vorlaufige Schutzverweigerung mit einem konkreten
Vorschlag zur Einschréankung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen (beispielsweise
hinsichtlich der Herkunft) oder zur Einschrankung des Schutzobjekts (beispielsweise mittels
eines negativen Farbanspruchs) verbindet, kann der Inhaber bzw. sein bei der OMPI
eingetragener Vertreter das Einverstandnis in einer Amtssprache direkt gegenliber dem
Institut erklaren, ohne dass ein Zustellungsdomizil erforderlich ware. Ein Schriftenwechsel
zwischen dem Institut und dem Inhaber bzw. dessen Vertreter findet diesfalls nicht statt. Der
internationalen Registrierung wird in der Schweiz mit der entsprechenden Einschrankung der
Schutz gewahrt (das Verfahren findet seinen Abschluss mit der Mitteilung im Sinne der
Regel 18" 2)ii) GAFO, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist).

3.2.5 Verfahren bei Stellungnahme des Inhabers

Antwortet der Inhaber auf die vorlaufige Schutzverweigerung, unterscheidet sich das weitere
Verfahren grundsatzlich nicht von dem auf schweizerische Marken anwendbaren Verfahren.

A) Festhalten an der vorlaufigen Schutzverweigerung

Halt das Institut vollstandig oder teilweise an der Schutzverweigerung fest (Art. 17 Abs. 2
MSchV), wird das Verfahren mit einer entsprechenden Verfligung abgeschlossen. Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Eroffnung (Art. 31, 32 und 33 lit. e VGG)
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gefuhrt werden. Nach Eintritt der
Rechtskraft informiert das Institut die OMPI liber den Ausgang des Verfahrens mittels
einer Erklarung gemass Regel 18" 2) oder 3) GAFO.

B) Rucknahme der vorlaufigen Schutzverweigerung

Wenn das Institut aufgrund der vorgebrachten Argumente seine urspringliche
Beurteilung revidiert und beschliesst, die internationale Registrierung in der Schweiz zum
Schutz zuzulassen, schliesst es das Verfahren mit einer direkt an die OMPI gerichteten
Erklarung lber die Schutzgewahrung gemass Regel 18®" 2)i) GAFO ab.

C) Der Inhaber schlagt eine Einschrankung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen
vor oder akzeptiert eine vom Institut vorgeschlagene Einschrankung

Falls der Inhaber eine Einschrankung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen
vorschlagt oder eine vom Institut vorgeschlagene Einschrankung akzeptiert, mit der
Folge, dass der Marke der Schutz in der Schweiz gewahrt werden kann, schliesst das
Institut das Verfahren mit der Erklarung der teilweisen Schutzgewahrung gemass Regel
18" 2)ii) GAFO ab, gegen die kein Rechtsmittel gegeben ist. Der Entscheid wird dem
Inhaber in diesen Fallen nicht per Verfugung erdffnet (vgl. Ziff. 3.2.4, S. 95). Sollte der
Inhaber auf sein erklartes Einverstandnis zur Einschrankung zurickkommen wollen, ist
dies nur unter den eingeschrankten Voraussetzungen eines Wiedererwagungsverfahrens
moglich.
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D) Der Inhaber verzichtet auf den Schutz in der Schweiz

Ein Schutzverzicht gemass Regel 25.1)a)iii)) GAFO kann nicht unmittelbar gegenuber der
Behdrde einer benannten Vertragspartei erklart werden (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 86); das
Institut tritt auf entsprechende Antrage folglich nicht ein.

Hat der Inhaber kein Interesse mehr an der Schutzausdehnung fur die Schweiz, stehen ihm
zwei Vorgehensweisen zur Verfugung: Er kann entweder das Institut um Erlass einer
Zuruckweisungsverfligung ersuchen, welche von der Erklarung der definitiven und
vollstandigen Schutzverweigerung gegeniiber der OMPI geméss Regel 18®" 3) GAFO gefolgt
wird, oder er kann auch direkt gegenltber der OMPI den Schutzverzicht gemass Regel
25.1)a)iii) erklaren.

3.2.6 Verfahren in Fallen unterbliebener Stellungnahme des Inhabers

Nimmt der Inhaber nicht innerhalb der Frist von fliinf Monaten zu einer vorlaufigen
Schutzverweigerung Stellung, erklart das Institut die definitive Schutzverweigerung bzw. die
definitive teilweise Schutzgewahrung gemass Regel 18" 3) oder 18" 2)ii) GAFO. Diese
Erklarung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und enthalt namentlich einen Hinweis
auf die Moglichkeit der Weiterbehandlung gemass Art. 41 MSchG.

Beantragt der Inhaber frist- und formgerecht die Weiterbehandlung, wird das Verfahren, wie
vorstehend unter Ziff. 3.2.5, S. 96 beschrieben, fortgesetzt, ohne dass das Institut seine
vorgangig erwahnte Erklarung zurlickzieht. Nach rechtskraftigem Abschluss des Verfahrens
durch Verfligung des Instituts oder Entscheid einer Rechtsmittelinstanz, welche den Inhalt
der Erklarung gemass Regel 18" 2) oder 3) GAFO bestatigt, wird das Institut gegentiber der
OMPI keine neue Erklarung abgeben; hingegen erfolgt eine Erklarung gemass Regel 18" 4)
GAFO in denjenigen Fallen, in denen der Endentscheid inhaltlich von der urspriinglichen
Erklarung gemass Regel 18" 2) oder 3) GAFO (vgl. vorstehenden Absatz) abweicht.

3.2.7 Weiterbehandlung bei Fristversaumnis

Der Inhaber kann — gleich wie im Verfahren auf Eintragung einer nationalen Marke — von der
in Art. 41 MSchG vorgesehenen Mdglichkeit der Weiterbehandlung Gebrauch machen (vgl.
dazu im Einzelnen Teil 1, Ziff. 5.5.7, S. 33).

3.2.8 Beschleunigtes Prifungsverfahren

Im Rahmen des Verfahrens der Schutzausdehnung seiner internationalen Registrierung hat
der Inhaber die Mdglichkeit, eine beschleunigte Durchfiihrung der Prifung zu beantragen
(Art. 18a MSchV). Die formellen Voraussetzungen der beschleunigten Prifung werden in Teil
2, Ziff. 3.5, S. 63 dargestellt.

Der Antrag auf beschleunigte Priufung kann sowohl vor Ablauf der fir die Erklarung der
vorlaufigen Schutzverweigerung geltenden Frist als auch nach erfolgter entsprechender
Erklarung gestellt werden.

A) Gesuche um beschleunigte Prifung vor Ablauf der Frist zur vorlaufigen
Schutzverweigerung
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Stellt der Inhaber den Antrag vor Ablauf der Frist zur Mitteilung einer vorlaufigen
Schutzverweigerung, wird die Prifung auf absolute Ausschlussgriinde nach Eingang der
Gebuhr durchgefihrt. Kann der internationalen Registrierung der Schutz in der Schweiz
gewahrt werden, wird dies dem Inhaber Gber die OMPI mit einer Erklarung gemass Regel
18" 1) GAFO mitgeteilt, wobei zunachst der Ablauf der Widerspruchsfrist abgewartet
wird. Eine allfallige vorlaufige Schutzverweigerung aufgrund absoluter
Schutzausschlussgriinde wird der OMPI innert kurzer Frist mitgeteilt. Diesfalls wird das
Verfahren fortgesetzt wie vorstehend in Ziff. 3.2.3 bis 3.2.6, S. 95 ff. ausgeflihrt.

Gesuche um beschleunigte Prufung nach erfolgter Mitteilung der vorlaufigen
Schutzverweigerung

Wird ein entsprechender Antrag nach erfolgter Mitteilung der vorlaufigen
Schutzverweigerung gestellt, findet das beschleunigte Prifungsverfahren vom Moment
der Bezahlung der Gebuhr an auf den weiteren Schriftenwechsel zwischen dem Institut
und dem Inhaber Anwendung.

Eine beschleunigte Durchfiihrung des Verfahrens betr. relative Ausschlussgriinde ist von
Gesetzes wegen nicht vorgesehen.
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1. Rechtsgrundlagen
Art. 1 Abs. 1 MSchG

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Art. 30 Abs. 2 lit. ¢, d und e sowie Abs. 3 MSchG
Das Institut weist das Eintragungsgesuch zuriick, wenn:
c. absolute Ausschlussgriinde vorliegen.

d. die Garantie- oder Kollektivmarke den Erfordernissen der Artikel 21—-23 nicht
entspricht.

e. die geografische Marke den Erfordernissen der Artikel 27a—27c¢ nicht entspricht.
Es tragt die Marke ein, wenn keine Zurlckweisungsgriunde vorliegen.

Art. 2 MSchG: absolute Ausschlussgriinde
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:

a. Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke fir die Waren
oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, fir die sie beansprucht werden;

b. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen und Formen der Ware oder
Verpackung, die technisch notwendig sind;

c. irrefihrende Zeichen;

d. Zeichen, die gegen die 6ffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht
verstossen.

Diese nationalen Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen' den Vorgaben, welche mit
Art. gavinadies |it B Ziff. 2 und 3 PVU statuiert werden und in Bezug auf die Priifung von
Gesuchen um Schutzausdehnung international registrierter Marken auf die Schweiz (vgl.
dazu Teil 4, Ziff. 2, S. 81) zu beachten sind.

2. Funktion der Marke und Markenfahigkeit

Art. 1 Abs. 1 MSchG definiert die Marke als Zeichen, das geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Als Kennzeichen hat die Marke zunachst Unterscheidungsfunktion: Sie soll die
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen so individualisieren, dass den Adressaten
bzw. den Abnehmern ermdglicht wird, die Produkte eines bestimmten Unternehmens aus der

' Vgl. bezlglich eines Vorbehalts nachfolgend Ziff. 7.1, S. 154.
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Fulle des Angebots jederzeit (wieder) zu erkennen und somit vom Angebot der Ubrigen
Anbieter zu unterscheiden.? Ausserdem erfiillt die Marke eine Herkunftsfunktion:® Sie
gewahrleistet, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem
bestimmten Betrieb (oder aus einem von mehreren wirtschaftlich eng verbundenen
Betrieben) stammen.

Ein Zeichen ist markenfahig, wenn es abstrakt betrachtet — d.h. ohne Berlcksichtigung
bestimmter Waren oder Dienstleistungen — geeignet ist, die Markenfunktion zu erfiillen.* Die
Markenfahigkeit wird aus diesem Grund auch als abstrakte Unterscheidungskraft
bezeichnet.® Die Markenfahigkeit fehlt nur solchen Zeichen, die unter keinen denkbaren
Umstanden vom Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Markeninhabers verstanden
und erkannt werden kénnen. Neben Zeichen, die zu komplex sind (beispielsweise
Strichcodes), sind namentlich auch solche Zeichen nicht markenfahig, die von den
Abnehmern gedanklich nicht als einheitliches, zusammengehdrendes Kennzeichen
wahrgenommen werden. Letzteres ist dann der Fall, wenn kein geschlossener
Gesamteindruck entsteht, z.B. bei langeren Texten oder Melodien®.

3. Allgemeine Grundsatze betr. absolute Ausschlussgriinde

3.1 Gleiche Priifungskriterien fur alle Markenarten und -typen

Bei der materiellen Prifung von nationalen Markenhinterlegungen und internationalen
Registrierungen mit Schutzausdehnung auf die Schweiz wird grundsatzlich’ der gleiche
Massstab angelegt.®

Fur die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der
Beurteilung der absoluten Ausschlussgrinde die gleichen Beurteilungskriterien. Dies gilt
auch fir die verschiedenen Markentypen (z.B. Wort-, Bild- oder Farbmarken, kombinierte
Wort-/Bildmarken, dreidimensionale Marken). Es kénnen sich allerdings insofern bei der

2 BGE 137 111 403, E. 3.3.2 — Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 Ill 547, E. 2.3 —
Stuhl (dreidimensionale Marke); BGE 122 11l 382, E. 1 — Kamillosan / Kamillan; BVGer B-2418/2014,
E. 3 — Bouton (Bildmarke).

SBGE 128 1ll 454, E. 2 — YUKON; BGE 135 Ill 359, E. 2.5.3 — (akustische Marke); BVGer
B-2828/2010, E. 2 — roter Koffer (dreidimensionale Marke). ((diese Fussnote auf Seite 98 platzieren))

4 BVGer B-5456/2009, E. 2.1 — Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).

5 Die abstrakte, waren- und dienstleistungsunabhangige Unterscheidungskraft geméss Art. 1 Abs. 1
MSchG ist zu unterscheiden von der konkreten Unterscheidungskraft, die im Rahmen des
Gemeinguttatbestands von Art. 2 lit. a MSchG in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen gepruft wird (vgl. Ziff. 4.2, S. 109).

6 Vgl. zur Einpragsamkeit bzw. Kiirze einer Melodie BGE 135 Ill 359, E. 2.5.6 — (akustische Marke);
vgl. auch BVGer B-8240/2010, E. 3 — AUS DER REGION. FUR DIE REGION.

7 Vgl. bezlglich der Einschrankung zu diesem Grundsatz nachfolgend Ziff. 7.1, S. 154.

8 Soweit in Teil 5 die Begriffe «Markeneintragungsgesuchy», «Hinterleger», «Zurlickweisung des
Markeneintragungsgesuchs» verwendet werden, stehen diese stellvertretend auch fir die analogen
Bezeichnungen betr. internationale Registrierungen mit Schutzausdehnung fiir die Schweiz, namlich
«Gesuch um Schutzausdehnung», «Inhaber der international registrierten Marke» und
«Schutzverweigerung».
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Beurteilung Unterschiede ergeben, als nicht alle Zeichentypen vom Verkehr gleich
wahrgenommen werden.® Die Wahrnehmung eines Zeichens, das z.B. aus der Form, der
Farbe oder dem Muster der Ware selbst besteht, ist nicht zwingend dieselbe wie bei einem
Zeichen, das vom ausseren Erscheinungsbild der Ware unabhangig ist. Entsprechend
unterscheidet das Institut bei der Berlcksichtigung der Wahrnehmung der Abnehmer
zwischen den konventionellen (vgl. lit. A, S. 113) und den nicht konventionellen Zeichen (vgl.
lit. B, S. 137). Auf die Markenart geografische Marken findet Art. 2 lit. a MSchG keine
Anwendung (Art. 27a MSchG).

3.2 Gesamteindruck

Fir die Beurteilung eines Zeichens ist grundsatzlich der Gesamteindruck massgebend.®
Dieser ergibt sich aus der Kombination aller Zeichenelemente, wie beispielsweise dem
beschreibenden Grad des Wortes/der Worter, dem Schriftbild, der grafischen Ausgestaltung
und Farben."" In jedem Einzelfall ist der Einfluss der einzelnen Elemente auf den
Gesamteindruck zu beurteilen.

Wahrend aus der Verbindung gemeinfreier mit unterscheidungskraftigen Elementen ein
gemass Art. 2 lit. a MSchG schutzfahiges Ganzes entstehen kann, kénnen die
Schutzausschlussgriinde der Irrefihrung (Art. 2 lit. ¢ MSchG) sowie des Verstosses gegen
geltendes Recht, die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Art. 2 lit. d MSchG)
grundsétzlich nicht durch weitere, schutzfahige Elemente (iberwunden werden.'? Solche
Elemente enthaltende Zeichen sind i.d.R. dem Markenschutz nicht zugénglich.® Eine
unterschiedliche Beurteilung ergibt sich namentlich insofern, als Modifikationen oder
Mutilationen* infrage stehen: Wahrend diese ein Zeichen gemass Art. 2 lit. a MSchG
schutzfahig machen kénnen, bleiben die Schutzhindernisse gemass Art. 2 lit. c und d MSchG
grundsatzlich immer dann bestehen, wenn der Sinngehalt des Zeichens trotz der
sprachlichen Veranderung erkennbar bleibt.'®

9Vgl. BGE 134 11l 547, E. 2.3.4 — Stuhl (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer 4A_374/2007, E. 2.5
— Praliné (dreidimensionale Marke).

10 BGE 133 1ll 342, E. 4 — Verpackungsbehalter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 659,

E. 2 — GlobalePost (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 5.1 — ASV; BVGer B-684/2009, E. 3.1 —
Outperform.Outlast.

" BVGer B-6748/2008, E. 10 — XPERTSELECT; BVGer B-1643/2007, E. 6 — basilea
PHARMACEUTICA (fig.). Fir kombinierte Wort-/Bildmarken vgl. Ziff. 4.6, S. 131.

12 Vgl. betr. Art. 2 lit. c MSchG BVGer B-1988/2009, E. 4.3 — EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard
saint germain paris 5e (fig.).

13 Eine Ausnahme kommt in besonderen Féllen infrage, in denen die weiteren schutzfahigen
Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des fraglichen Elements
fuhren; vgl. betr. Herkunftsangaben BGer 4A_357/2015, E. 5.3 — INDIAN MOTORCYCLE sowie z.B.
die Konstellationen gemass Ziff. 8.4.1, S. 169 und 8.4.8, S. 174.

4 Vgl. Ziff. 4.4.9.2, S. 126 und Ziff. 8.6.1, S. 179.

15 Im Zusammenhang mit dem Verstoss gegen geltendes Recht gemass Art. 2 lit. d MSchG sind die
spezialgesetzlichen Bestimmungen zu beachten (vgl. Ziff. 7.2 ff.; S. 155 ff. und 8.7 ff., S. 185 ff.).
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3.3 Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen

Ein Zeichen wird nicht abstrakt geprift. Ob Schutzhindernisse vorliegen, ist immer in Bezug
auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen, flr die das Zeichen konkret
beansprucht wird.'® Ein Zeichen ist grundsatzlich bereits dann von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn der Schutzausschlussgrund nur flir einen Teil der unter den
Oberbegriff fallenden Waren bzw. Dienstleistungen erfilllt ist.'” Ob ein Begriff unter einen
Oberbegriff fallt, ist im Einzelfall zu prifen. Die Subsumtion einer Einzelware unter mehrere
Oberbegriffe ist nicht grundsatzlich ausgeschlossen (vgl. zur Begriffsbestimmung vorne

Teil 2, Ziff. 4.5 und 4.6, S. 67 ff.)."® Das Institut lasst ein Zeichen von Amtes wegen fir all
jene Waren bzw. Dienstleistungen zu, fur welche keine Schutzausschlussgrinde vorliegen —
eines diesbezlglichen ausdricklichen Eventualantrags bedarf es nicht.®

3.4 Beurteilung auf der Grundlage des Eintragungsgesuches

Gegenstand der Markenprifung ist das zur Eintragung angemeldete Zeichen in Verbindung
mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen; die Prifung erfolgt gestitzt auf
die Angaben im Eintragungsgesuch.?° Hintergriinde oder das Motiv der Markenhinterlegung
bleiben unberiicksichtigt.?' Vorbehaltlich des Falles, dass eine Verkehrsdurchsetzung
geltend gemacht wird, bleiben auch die Umstande einer bereits erfolgten Benutzung des
Zeichens ausser Betracht.?? Die Art und Weise einer beabsichtigten zukiinftigen Benutzung,
d.h. die Frage, ob und wie die Marke nach dem Willen des Hinterlegers spater tatsachlich
gebraucht werden soll, ist fir die Markenprifung ebenfalls nicht massgebend.??

6 BGer 4A_455/2008, E. 4.3 — AdRank; BGer 4A_492/2007, E. 3.4 — GIPFELTREFFEN; BGer in sic!
2005, 278, E. 3.3 - FIREMASTER; BVGer B-7272/2008, E. 5 und 5.3 — SNOWSPORT.

7 \Vgl. z.B. betr. Formmarken BVGer B-7419/20086, E. 6.1.1 — Verpackungsbehalter (dreidimensionale
Marke) und fur beschreibende Angaben BVGer B-283/2012, E. 7.1.2 - NOBLEWOOD; BVGer B-
3377/2010, E. 5.5 — RADIANT APRICOT. Bei der Prifung der offensichtlichen Irrefihrungsgefahr gilt
dieser Grundsatz nicht, da es genlgt, wenn das Zeichen flr ein unter den Oberbegriff fallendes
Produkt nicht tduschend benutzt werden kann (vgl. Ziff. 5.2, S. 151).

8 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 — LUMINOUS.

9 BVGer B-8515/2007, E. 4 — Abfallbehalter (dreidimensionale Marke).

20 BGE 137 111 403, E. 3.3.6 — Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 120 11 310, E. 3a -
The Original (dreidimensionale Marke); BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 und 6 — roter Koffer
(dreidimensionale Marke); BVGer B-3331/2010, E. 6.1 — Paradies.

21 BVGer B-4848/2013, E. 4.4 — COURONNE; BVGer B-2713/2009, E. 4 — Wireless USB-Symbol
(Bildmarke).

22 BGE 140 111 109, E. 5.3.2 — ePostSelect (fig.); vgl. auch BVGer B-4763/2012, E. 2.1 -
BETONHULSE; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 — roter Koffer (dreidimensionale Marke). Vgl. im
Weiteren Ziff. 4.3.1, S. 109.

23 BVGer B-7425/2006, E. 3.2 — Choco Stars.
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3.5 Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise

Der Beurteilung eines Zeichens ist das mutmassliche Verstandnis eines erheblichen® bzw.
nicht unbedeutenden?® Teils der betroffenen schweizerischen Verkehrskreise zugrunde zu
legen. Abgestellt wird grundsatzlich auf die potenziellen?® Abnehmer der infrage stehenden
Waren und/oder Dienstleistungen?’ — je nach Einzelfall sind dies die Durchschnittsabnehmer
und/oder spezialisierte Fachkreise;?® auch Zwischenabnehmer sind zu beriicksichtigen.?® Im
Rahmen der Prufung des Gemeingutcharakters gemass Art. 2 lit. a MSchG beurteilt sich die
Freihaltebedurftigkeit eines Zeichens nach dem Bediirfnis bzw. Verstandnis der
(potenziellen) Konkurrenten.*° Betr. die Beurteilung der Schutzausschlussgriinde gemass
Art. 2 lit. d MSchG vgl. Ziff. 6, S. 152.

Massgebend fur die Bestimmung der Abnehmer und der Konkurrenten ist das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis gemass Eintragungsgesuch®' (vgl. auch vorstehend Ziff. 3.4).

An die Aufmerksamkeit, welche die Endverbraucher von Konsumgttern der Kennzeichnung
von Produkten durch Marken widmen, sind keine Ubertriebenen Anforderungen zu stellen; es
ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.? Durchschnittsabnehmer sind
nach der Praxis des Instituts durchschnittlich informierte, aufmerksame und verstandige
Personen; Kenntnisse, fur die es besonderer Interessen oder Nachforschungen bedarf,
durfen diesfalls nicht vorausgesetzt werden.®® Sind Fachleute betroffen, geht das Institut
grundsatzlich von entsprechend erhdhter Aufmerksamkeit bzw. vertieften fachspezifischen
Kenntnissen aus (vgl. zu Sprachkenntnissen nachfolgend Ziff. 3.6).

24 Vgl. BGer in sic! 1998, 397, E. 1 — Avantgarde; BVGer B-2854/2010, E. 3 — PROSERIES; BVGer
B-4080/2008, E. 2.6 — AUSSIE DUAL PERSONALITY.

25\/gl. BGer 4A_528/2013 — ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 Il 109; BGE 129 Il 225
E. 5.1 — MASTERPIECE; BVGer B-1785/2014, E. 3.6 — HYDE PARK; BVGer B-1646/2013, E. 3.4 —
TegoPort.

26 \/gl. BGer 4A_38/2014 — KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 11l 297; BGE 135 IIl 416,
E. 2.4 — CALVI (fig.); BVGer B-5484/2013, E. 2.1 — COMPANIONS.

27 BGer in sic! 2007, 824, E. 6.1 f. — Turbinenfuss (dreidimensionale Marke); BVGer B-283/2012,
E. 4.2 - NOBLEWOOD; BVGer B-3052/2009, E. 4 — DIAMONDS OF THE TSARS.
28 BVGer B-1364/2008, E. 3.4 — ON THE BEACH.

29 BGer in sic! 2013, 533 f., E. 3.2.3 — Wilson («auch Fachkreise oder Zwischenhandler kdnnen
angesprochen werden»); BVGer B-5484/2013, E. 2.3 - COMPANIONS; BVGer B-2418/2014, E. 3.1 -
Bouton (Bildmarke).

30 \gl. BGer 4A_38/2014 — KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 Il 297; BGE 139 1l 176, E. 2
—YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 — RAPUNZEL,; BVGer B-279/2010, E. 3 — Paris Re.

31 BVGer B-8005/2010, E. 3 — Cleantech Switzerland; BVGer B-2828/2010, E. 5.2.2 — roter Koffer
(dreidimensionale Marke).

32 BGE 137 111 403, E. 3.3.6 — Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 Ill 547, E. 2.3.3
— Stuhl (dreidimensionale Marke).

33 BVGer B-7427/2006, E. 3.4 — Chocolat Pavot (fig.).
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Ein Zeichen ist bereits dann zuriickzuweisen, wenn ein Schutzausschlussgrund nur aus
Sicht eines der betroffenen Verkehrskreise gegeben ist;** die Grosse der Verkehrskreise
bzw. deren zahlenmassiges Verhaltnis zueinander spielt dabei keine Rolle.® Richtet sich ein
Produkt (auch) an Fachkreise, so muss es zuriickgewiesen werden, wenn es z.B. allein von
diesen als direkt beschreibend verstanden wird.%®

3.6 Beriuicksichtigte Sprachen

In sprachlicher Hinsicht erfolgt die Prufung in erster Linie bezuglich des Deutschen, des
Schweizerdeutschen, des Franzosischen, des Italienischen und des Ratoromanischen. Jeder
Sprache kommt der gleiche Stellenwert zu, d.h., ein Zeichen ist zuriickzuweisen, wenn es in
einem Sprachgebiet der Schweiz aufgrund des betr. Verstandnisses nicht zum Markenschutz
zugelassen werden kann.*’

Fremdsprachen werden berlcksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der
massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann.*® Ob dem so ist, wird
grundsatzlich in jedem Einzelfall geprift. Die Bekanntheit von Waortern des englischen
Grundwortschatzes ist ohne Weiteres anzunehmen,*® wobei davon ausgegangen wird, dass
die Durchschnittsabnehmer nicht nur englische Wérter mit leicht verstandlichem Sinngehalt,
sondern auch komplexere Aussagen verstehen.*’ Die Tatsache alleine, dass ein Zeichen
aus Wortelementen besteht, die keine Amtssprache darstellen, schliesst folglich nicht aus,
dass dieses dem Gemeingut angehort.*! Berlicksichtigt wird weiter, dass bestimmte

34 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 — NOBLEWOOD; BVGer B-8058/2010, E. 4.2 — IRONWOOD;
BVGer B-1228/2010, E. 2.3 — ONTARGET; BVGer B-4053/2009, E. 3 — easyweiss; BVGer
B-990/2009, E. 3 — BIOTECH ACCELERATOR,; vgl. auch BGer 4A_455/2008, E. 4.3 — AdRank.

35 Vgl. BGer in sic! 2013, 533, E. 3.2.2 — Wilson; BVGer B-5296/2012, E. 3 — toppharm Apotheken
(fig.); a.M. wohl BVGer B-464/2014, E. 2.5 — PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE und
B-4822/2013, E. 3.1 — SO WHAT DO | DO WITH MY MONEY.

3 BVGer B-283/2012, E. 4.2 und 5 — NOBLEWOOD; BVGer B-6629/2011, E. 5.1 — ASV; vgl. auch
BGer 4A_455/2008, E. 4.3 — AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 4 — SMArt.

37 BGer 4A_266/2013, E. 2.1.2 — Ce’Real; BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 - MAGNUM (fig.); BGE 131 llI
495, E. 5 — FELSENKELLER; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 — GlobalePost (fig.); BVGer B-3549/2013,
E. 3.2 - PALACE (fig.).

38 \/gl. BVGer B-464/2014, E. 2.3 — PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. So kdnnen sich
Fremdwdrter zu branchenspezifischen Sachbezeichnungen entwickeln, die auch vom breiten
Publikum verstanden werden (vgl. BVGer B-3920/2011, E. 7.2 — GLASS FIBER NET). Fur die
Beurteilung des Verstosses gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten ist immer auch der
Sinn von Fremdwdrtern zu berlcksichtigen (vgl. Ziff. 6, S. 152).

39 BVGer B-283/2012, E. 4.3 — NOBLEWOOD; BVGer B-3377/2010, E. 5.2 — RADIANT APRICOT;
BVGer B-1364/2008, E. 3.2 — ON THE BEACH; RKGE in sic! 2003, 802, E. 4 - WE KEEP OUR
PROMISES.

40 BVGer B-5786/2011, E. 2.3 — QATAR AIRWAYS; BVGer B-6748/2008, E. 7 — XPERTSELECT;
BVGer B-7410/2006, E. 3 - MASTERPIECE II.

41 BGE 120 Il 144, E. 3aa — YENI RAKI.
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Fachkreise auf inrem Fachgebiet*? (iber bessere Fremdsprachenkenntnisse verfligen* (z.B.
ist Englisch Fachsprache auf dem Gebiet der Informatik).

3.7 Grenzfalle

Gemass Rechtsprechung sind im Rahmen der Prifung der absoluten Ausschlussgriinde
gemass Art. 2 lit. a MSchG Grenzfalle einzutragen, da im Streitfall die Uberpriifung
eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt.**

Wo es nicht um die Zugehorigkeit zum Gemeingut, sondern um einen irrefiihrenden*®, gegen
geltendes Recht, die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Charakter*®
eines Zeichens geht, gilt dieser Grundsatz allerdings nicht.*’

3.8 Gleichbehandlung

Im Rahmen der Markenprifung sind, aufgrund der in Art. 8 BV statuierten
Gleichbehandlungspflicht, Sachverhalte, die ohne Weiteres vergleichbar sind und sich in
rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterscheiden, gleich zu behandeln.*® Gegenlber sich
selbst kann kein Anspruch auf Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden.*®
Die Gleichbehandlung kann nur insoweit infrage stehen, als die fraglichen Sachverhalte in
jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind®® (z.B. nach Art und Weise der Zeichenbildung,®

42\Vgl. BVGer B-5484/2013, E. 3.2 — SO WHAT DO | DO WITH MY MONEY; BVGer B-3920/2011,
E. 7.2 - GLASS FIBER NET.

43 Vgl. BGer 4A_455/2008, E. 4.3 — AdRank; BGer in sic! 2007, 899, E. 6.2 — WE MAKE IDEAS
WORK; BVGer B-4762/2011, E. 3.3 - MYPHOTOBOOK.

44 BGE 130 Il 328, E. 3.2 — Uhrband (dreidimensionale Marke); BGE 129 Ill 225, E. 5.3 —
MASTERPIECE; BVGer B-6503/2014, E. 3.2 — LUXOR; BVGer B-6629/2011, E. 4.4 — ASV.

45 BGer in PMMBI 1994 |1 76, E. 5 — ALASKA; BVGer B-5451/2013, E. 3.4 — FIRENZA.

46 BGE 136 Ill 474, E. 6.5 — Madonna (fig.); BVGer B-2925/2014, E. 3.5 — Cortina (fig.).

47 BVGer B-6363/2014, E. 3.5 — MEISSEN.

48 BVGer B-8586/2010, E. 7.2 — Colour Saver; BVGer B-7421/2006, E. 3.4 — WE MAKE IDEAS
WORK; BVGer B-1580/2008, E. 5.1 — A-Z.

49 BGer 4A_62/2012, E. 3 — Doppelhelix (Bildmarke); BGer in sic! 2004, 400, E. 4 — DISCOVERY
TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-2225/2013, E. 8.1 — Ein Stlick Schweiz; BVGer
B-3304/2012, E. 4.1.2 — Roter Halbmond (Bildmarke).

50 Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 — terroir (fig.); BVGer B-4710/2014, E. 5 — SHMESSE (fig.) /
TGMESSE (fig.).

51 Allein aufgrund des Umstands, dass die zu vergleichenden Zeichen Slogans sind, lasst sich die
Vergleichbarkeit nicht bejahen (B-8240/2010, E. 7.3 — AUS DER REGION. FUR DIE REGION); auch
ist eine reine Wortmarke nicht ohne Weiteres mit einer kombinierten Wort-/Bildmarke vergleichbar
(BVGer B-1710/2008, E. 4.1 — SWISTEC) und ein Wort in Alleinstellung nicht mit einer Wortmarke, die
einen zusatzlichen Wortbestandteil enthalt (BVGer B-1580/2008, E. 5.2 — A-Z).
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Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen®). Altere Entscheide kdnnen
fur die aktuelle Praxis nicht verbindlich sein.>

Bei Bejahen der Vergleichbarkeit mit einer eingetragenen Marke und festgestellter
Bundesrechtswidrigkeit des zu prifenden Zeichens kann nur ein Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht infrage stehen.** Weicht die Praxis in Einzelfallen vom Recht
ab, kann aufgrund einer solchen Voreintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht
geltend gemacht werden.>® Nur wenn das Recht in einer Mehrzahl von Fallen unkorrekt
angewendet wird und das Institut unmissverstandlich zum Ausdruck bringt, dass es an seiner
rechtswidrigen Praxis festhalten will, kann eine Gleichbehandlung im Unrecht verlangt
werden.*® Hat das Institut seine Praxis geandert, besteht ebenfalls kein Anspruch auf
Behandlung nach der alten Praxis, selbst wenn die neue Praxis erst mit dem beurteilten Fall
eingeflhrt worden ist.%’

Der Grundsatz der Gleichbehandlung im Markenbereich ist restriktiv anzuwenden.®® Zwar
mussen die zu vergleichenden Sachverhalte nicht in allen ihren Elementen identisch sein,*®
doch kénnen bereits geringfligige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der
Schutzfahigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein.®® Dazu kommt, dass bei der
erneuten Beurteilung der Schutzfahigkeit eingetragener Marken Zurlickhaltung geboten ist.®

3.9 Vertrauensschutz

Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch
auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behordliche Zusicherungen oder sonstiges,

52 Gemass BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. - V (fig.), BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 — FIREMASTER und
BVGer B-8586/2010, E. 7.2 — Colour Saver setzt die Gleichbehandlung voraus, dass die
Vergleichsmarken fir die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen beansprucht werden; in BVGer
B-4848/2009, E. 6 — TRENDLINE / COMFORTLINE und RKGE in sic! 2004, 774, E. 10 —
READY2SNACK wird die gegenteilige Auffassung vertreten.

53 Das BVGer verneint in der Regel die Vergleichbarkeit von Marken, deren Eintragung mehr als acht
Jahre zuruckliegt: BVGer B-646/2014, E. 5.1 — PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE; BVGer
B-1165/2012, E. 8.3 — Mischgeratespitzen (dreidimensionale Marken); BVGer B-283/2012, E. 9.1 —
NOBLEWOOD; BVGer B-5786/2011, E. 8.1 — QATAR AIRWAYS; vgl. auch RKGE in sic! 2004, 573,
E. 8 — SWISS BUSINESS HUB.

54 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 — V (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 — FIREMASTER; BVGer
B-3815/2014, E. 8.1 — RAPUNZEL; BVGer B-2937/2010, E. 6.2 — GRAN MAESTRO.

%5 Vgl. BVGer B-4854/2010, E. 6.3 — Silacryl.

% BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.7 — terroir (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 — FIREMASTER,;
BVGer B-2225/2011, E. 8.1 — Ein Stlick Schweiz.

57 BGer in sic! 2005, 646, E. 5 — Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke), mit Hinweis auf BGE 127
I1113.

58 Vgl. BVGer B-3815/2014, E. 8.1 — RAPUNZEL.
% BVGer B-1165/2012, E. 8.1 — Mischgeratespitzen (dreidimensionale Marken).

60 BGer 4A_261/2010, E. 5.1 f. — V (fig.); BVGer B-3549/2013, E. 8.1 — PALACE (fig.); vgl. auch
BVGer B-2768/2013, E. 3.3 — SC STUDIO COLETTI (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 7.2 — Colour
Saver.

61 Vgl. BVGer B-653/2009, E. 7.1 — EXPRESS ADVANTAGE.
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bestimmte Erwartungen begriindendes Verhalten der Behorden.%? Vorausgesetzt wird, dass
die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage
vertrauen durfte und gestitzt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht
mehr riickgangig machen kann.®3 Durch einzelne Eintragungen vergleichbarer Marken wird
kein berechtigtes Vertrauen geschaffen.®

3.10 Auslandische Entscheide

Ein Anspruch auf Eintragung einer Marke aufgrund auslandischer Eintragungen besteht
nicht; gemass standiger Rechtsprechung haben auslandische Entscheide keine prajudizielle
Wirkung.®® Jedes Land priift die Schutzfahigkeit einer Marke nach seiner eigenen
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verkehrsanschauung.®®

Der Umstand, dass ein Zeichen im Ausland eingetragen wurde, darf zwar von den
schweizerischen Eintragungsbehoérden mitbericksichtigt werden; handelt es sich jedoch um
einen nach schweizerischer Rechtsauffassung klaren Fall, kdnnen auslandische
Eintragungen unberiicksichtigt bleiben.®” Generell ist zu beachten, dass einerseits das
Sprachverstandnis der angesprochenen schweizerischen Abnehmerkreise vom
Sprachverstandnis in einem anderen Staat abweichen kann. Andererseits kann — weil jedes
Land Uber einen grossen Ermessensspielraum bei der Markenpriifung verfiigt® — die
Eintragungspraxis eines auslandischen Markenamtes je nach Zeichenart und nationalen
Gegebenheiten von der schweizerischen abweichen.®®

Wo die Schutzhindernisse der Irreflihrung, des Verstosses gegen geltendes Recht, die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten’® infrage stehen, sind auslandische Eintragungen
unbeachtlich (zur Ausnahme betr. auslandischer Hoheitszeichen vgl. Ziff. 8.8.2, S. 190).
Massgebend sind allein das Verstandnis der beteiligten Verkehrskreise in der Schweiz sowie
das Schweizer Recht. Im Ubrigen verfolgt das Institut im Bereich der Herkunftsangaben eine
Praxis, welche von derjenigen der ausléandischen Amter abweicht.

62 BVGer B-4818/2010, E. 5.1 — Duft von gebrannten Mandeln (Geruchsmarke); vgl. auch BGE 129 |
161, E. 4.1; BVGer B-915/2009, E. 7 — VIRGINIA SLIMS NO. 602.

63 BGer 4A_62/2012, E. 4 — Doppelhelix (Bildmarke); BVGer B-5456/2009, E. 7 — Kugelschreiber
(dreidimensionale Marke).

64 BVGer B-5296/2012, E. 4.8 — toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-3920/2011, E. 5.4 — GLASS
FIBER NET; BVGer B-3650/2009, E. 6.2 — 5 am Tag.

65 BGer 4A_261/2010, E. 4.1 — V (fig.); BGE 130 Ill 113, E. 3.2 - MONTESSORI; BVGer B-283/2012,
E. 10 - NOBLEWOOD; BVGer B-2937/2010, E. 5 - GRAN MAESTRO.

6 BGE 135 111 416, E. 2.1 — CALVI (fig.); BGer in sic! 2005, 278, E. 4.3 — FIREMASTER; BGer in sic!
2004, 400, E. 4 — DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BGE 129 11l 225, E. 5.5 —-
MASTERPIECE.

67 BGer 4A_261/2010, E. 4.1 mit Hinweisen — V (fig.); BGer 4A_455/2008, E. 7 — AdRank; BGer in sic!
2007, 831, E. 5.3 — Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-4854/2010, E. 7 — Silacryl.

68 BGE 135 IIl 416, E. 2.1 — CALVI (fig.).
69 BGE 129 Il 225, E. 5.5 —- MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-5484/2013, E. 7 — COMPANIONS.
70 \Vgl. BGE 136 IIl 474, E. 6.3 — Madonna (fig.).
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3.11 Internetrecherchen

Zur Beurteilung der Frage, wie ein Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen
verstanden wird, stitzt sich das Institut auf einschlagige Worterblcher und Lexika. Die
diesbezliglichen Nachforschungen kénnen durch eine Internetrecherche erganzt werden;
Angaben auf Internetseiten kdnnen Indizien dafir sein, wie ein Begriff verstanden wird.”" Das
Internet kann insbesondere dazu dienen, im Rahmen der Prifung des Gemeingutcharakters
die Banalitat eines Begriffs oder einer Begriffskombination oder deren Ublichkeit im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu belegen;’?
Entsprechendes gilt beziiglich der Banalitat bzw. Ublichkeit einer Form oder eines Motivs.
Lasst sich eine nicht markenmassige Verwendung durch Dritte nachweisen, spricht dies
gegen die markenrechtliche Schutzfahigkeit. Internetrecherchen kommen auch zum Zug,
wenn es darum geht, die Bandbreite der auf dem Markt angebotenen Formen oder Motive im
betr. Produktsegment zu ermitteln bzw. zu illustrieren.”

Auch auslandische Internetseiten kdnnen zur Beurteilung der Ublichkeit eines Zeichens
herangezogen werden.’ Diese konnen unter Beriicksichtigung aller objektiven Umstande ein
Indiz darstellen fir die Beurteilung, ob ein Zeichen in der Schweiz unterscheidungskraftig
und/oder freihaltebedurftig ist (vgl. Ziff. 4.3.2, S. 111).

4. Gemeingut

4.1 Gesetzliche Grundlagen

Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 1, S. 99), wonach Zeichen vom Schutz ausgeschlossen sind, die
Gemeingut sind, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben, entspricht der
Regelung von Art. 6aunavies it B Ziff. 2 PVU7®. Gemass jener Bestimmung darf die Eintragung
von Marken verweigert werden, wenn sie

— jeder Unterscheidungskraft entbehren oder

— ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des
Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen kdnnen, oder

' BVGer B-283/2012, E. 6.4.2 - NOBLEWOOD; BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 — LUMINOUS.

2\/gl. BGer 4A_492/2007, E. 3.2 — GIPFELTREFFEN und BVGer B-4080/2008, E. 5.1.2 — AUSSIE
DUAL PERSONALITY.

73 BGE 133 Ill 342, E. 4.4 — Verpackungsbehalter (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGer

4A 466/2007, E. 2.3 — Milchmause (dreidimensionale Marke).

74 BVGer B-5484/2013, E. 4 — COMPANIONS; BVGer B-127/2010, E. 4.2.3 -V (fig.); BVGer in sic!
2008, 217, E. 4.4 — Vuvuzela. Gemass BVGer B-1920/2014, E. 5.3 — Nilpferd (Bildmarke) ist durch
das Institut zu belegen, dass auf auslandischen Internetseiten gezeigte Waren auch in der Schweiz
angeboten oder dennoch online von einem Schweizer Publikum wahrgenommen werden. Aus Sicht
des Instituts entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass sich die Abnehmer in der Regel
auch auf ausléndischen Seiten informieren.

75 BGer 4A_266/2013, E. 2.2.1 — Ce’Real; BGer 4A_648/2010, E. 2.1 — PROLED (fig.); BGer
4A_492/2007, E. 2 — GIPFELTREFFEN; BVGer B-283/2012, E. 3 - NOBLEWOOD.
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— in den redlichen und standigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz
beansprucht wird, Gblich sind.

4.2 Der Begriff des Gemeinguts

Die Bestimmung von Art. 2 lit. a MSchG widerspiegelt das Allgemeininteresse, eine
unberechtigte Monopolisierung von Zeichen als Marken (vgl. zur Markenfunktion Ziff. 2, S.
99) zu verhindern.”® Der Tatbestand des Gemeinguts erfillt eine Doppelfunktion; vom
Markenschutz ausgeschlossen sind:

— Zeichen, die nicht geeignet sind, die Waren und/oder Dienstleistungen funktionsgemass
zu individualisieren, d.h., mit anderen Worten, Zeichen, die keinen Hinweis auf eine
bestimmte betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen
darstellen (fehlende konkrete Unterscheidungskraft; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.1, S. 109),
sowie

— Zeichen, die im Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb
freizuhalten sind (Freihaltebedurfnis; vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.2, S. 111).

Wenn auch die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestands, fehlende konkrete
Unterscheidungskraft und Freihaltebediirfnis, als grundsatzlich eigenstandige
Schutzausschlussgrinde auseinanderzuhalten sind, Gberschneiden sie sich in der Praxis
haufig.”” Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind i.d.R. zugleich freihaltebedurftig und
umgekehrt.

4.3 Markenprufung gestutzt auf Art. 2 lit. a MSchG

4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft

Der Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft ergibt sich unmittelbar aus
der gesetzlichen Funktion der Marke, namlich der Unterscheidung der Waren und/oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen (vgl. Ziff. 2 S. 99).
Ihm kommt daher im Rahmen der Markenprufung zentrale Bedeutung zu.

Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, die keinen Hinweis auf eine bestimmte
betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen darstellen.
Dies ist insbesondere der Fall bei Zeichen, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder im
Geschaftsverkehr im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden Waren und/oder
Dienstleistungen Ublicherweise verwendet werden.”® Ohne konkrete Unterscheidungskraft
sind namentlich auch Zeichen, die sich in Angaben erschdpfen, welche im Verkehr zur
Bezeichnung der Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen

76 BGer in RSPl 1992, 222, E. 1.b — Remederm.

7\/gl. BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 — THINK / THINK OUTDOORS; BGE 139 1l1 176, E. 2 - YOU /
ONLY YOU.

78 \Vgl. die Ausfiihrungen betr. libliche Zeichen nachfolgend unter Ziff. 4.4.4, S. 121.
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konnen.”®® Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft dariiber hinaus all jenen
Zeichen, welche gegenuber den vorgenannten nur geringfligige Abweichungen aufweisen,
mit anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden und/oder Ublichen Zeichen
nicht in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den
einheitlichen Prufungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten
Zeichen als banale Zeichen.

Zu banalen Zeichen im vorerwahnten Sinne zdhlen unter anderem Worter oder Bilder, mit
denen Waren und/oder Dienstleistungen oder deren Eigenschaften beschrieben werden,
Waren- oder Verpackungsformen, die sich von den Ublicherweise verwendeten nicht
genugend unterscheiden, oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die
gewohnlich farbig gestaltet sind.?’

Die fehlende konkrete Unterscheidungskraft ist auf der Grundlage des mutmasslichen
Verstandnisses der Abnehmer der Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen® (vgl. im
Einzelnen Ziff. 3.5, S. 103).

Die konkrete Eignung eines Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, ist
konstitutives Erfordernis des Markenschutzes. Ein Zeichen, dem die konkrete
Unterscheidungskraft fehlt, ist aus diesem Grund vom Markenschutz ausgeschlossen, und
die Frage nach dem Freihaltebedrfnis kann grundsétzlich offenbleiben.?® Wurde ein
Freihaltebedurfnis festgestellt, braucht umgekehrt die Frage der Unterscheidungskraft nicht
geprift zu werden.®

Der Schutzausschlussgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft greift erst dann,
wenn einem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Bei der Prifung der originaren (urspriinglichen) Unterscheidungskraft spielt der bereits
erfolgte Gebrauch bzw. die «Bekanntheit» eines Zeichens keine Rolle;® die originare
Unterscheidungskraft wird hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen .
Die nachtraglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft wird vom Institut nur auf
Antrag gepruft.8”

® BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 - MAGNUM (fig.); BGE 131 Il 495, E. 5 — FELSENKELLER.

80 |n der Prifungspraxis betr. Wortmarken machen die beschreibenden Zeichen den tiberwiegenden
Teil der Zeichen aus, die aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft zurlickgewiesen werden
mussen; vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.2, S. 113.

81 Vgl. betr. die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die Ausfiihrungen
unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff., S. 113 ff.

82 BGE 139 111 176 E. 2 — YOU / ONLY YOU; BVGer B-283/2012, E. 4.2 — NOBLEWOOD; BVGer
B-516/2008, E. 4 — AFTER HOURS.

8 BVGer B-4848/2013, E. 4.6 —- COURONNE; BVGer B-283/2012, E. 8 - NOBLEWOOD; vgl. schon
RKGE in sic! 2004, 216, E. 9 — GRIMSELSTROM.

84 BGer 4A_619/2012, E. 5.3 — YOU / ONLY YOU (auszugsweise publiziert als BGE 139 Ill 176).

85 \V/gl. BVGer B-5786/2011, E. 5.5 — QATAR AIRWAYS; BVGer B-7427/2006, E. 7 — Chocolat Pavot
(fig.).

8 BGE 140 Ill 109, E. 5.3.2 — ePostSelect (fig.); BVGer B-1759/2007, E. 8 — PIRATES OF THE
CARIBBEAN.

87 Vgl. Verkehrsdurchsetzung Ziff. 11, S. 195.
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4.3.2 Freihaltebediirfnis

Freihaltebedurftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr
angewiesen ist.® Im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs miissen Zeichen vom
Markenschutz ausgeschlossen werden, die fir den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar
unentbehrlich sind und die folglich von einem einzelnen Gewerbetreibenden nicht
monopolisiert werden dirfen.®®

Die Freihaltebedurftigkeit beurteilt sich nach dem Bedurfnis bzw. Verstandnis der
(potenziellen) Konkurrenten.®® Entscheidend ist, ob diese aktuell oder in Zukunft auf die
Verwendung des Zeichens angewiesen sind.

Die Prifung absoluter Ausschlussgriinde im Eintragungsverfahren hat unabhangig vom
Ausschliesslichkeitsrecht, das eine eingetragene Marke dem Inhaber verleiht (Art. 13
MSchG), zu erfolgen.®' Das Freihaltebediirfnis ist nicht an den Nachweis einer aktuellen
Benutzung durch Dritte gekniipft. Es genlgt, dass die aktuelle oder kiinftige Verwendung
ernsthaft in Betracht fallt.*2 Beispielsweise sind Worter freizuhalten, die zur Bezeichnung der
Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen,®® aber auch Farben oder Formen, die eine
banale Ausstattung von Produkten darstellen. Es spielt keine Rolle, ob fiir ein Zeichen ein
oder mehrere gleichwertige Ausdriicke (Synonyme) existieren; das Freihaltebeddrfnis
beschrankt sich nicht auf unersetzliche Angaben, fiir die keine Alternativen bestehen.®

Das Freihaltebedurfnis wird im Rahmen der Markenprufung i.d.R. nur in zweiter Linie, nach

erfolgter Prifung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens, beurteilt; fehlt einem

Zeichen die Unterscheidungskraft, kann die Frage des Freihaltebedirfnisses offengelassen
werden (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 109). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht worden, muss
das Freihaltebedlrfnis zwingend gepruft werden.

An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedurfnis, mit der Folge, dass eine
Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 11.1.2, S. 197). Die Regelung von Art. 2
lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedlrfnisses an bestimmten
dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.12.4, S. 142).

88 \VVgl. BGE 131 11l 121, E. 4.1 — Smarties / M&M'’s (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011,
E. 2.2 - QATAR AIRWAYS; BVGer B-5274/2009, E. 2.1 f. - SWISSDOOR.

8 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.2 — THINK / THINK OUTDOORS (fig.).

%0 Vgl. BGE 139 111 176, E. 2 — YOU / ONLY YOU; BVGer B-3815/2014, E. 4.1 —- RAPUNZEL; BVGer
B-5786/2011, E. 2.2 — QATAR AIRWAYS; BVGer B-6097/2010, E. 4.1 — Belladerm.

91 BGer in sic! 2009, 167, E. 5.3 — POST.

92 BGer in sic! 2007, 899, E. 6.3 —- WE MAKE IDEAS WORK mit Hinweis auf BGE 128 Il 454, E. 2.1 —
YUKON; vgl. auch BVGer B-3920/2011, E. 11.1 — GLASS FIBER NET; BVGer B-5274/2009, E. 2.1
und 4.4 — SWISSDOOR.

% BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 — RADIO SUISSE ROMANDE.

% Vgl. BVGer B-3920/2011, E. 11.1 — GLASS FIBER NET; BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 —
SNOWSPORT.
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4.3.3 Negative Einschrankung der Waren- und Dienstleistungsliste

Mit einer negativen Einschrankung werden in der Waren- und Dienstleistungsliste bestimmte
Waren und/oder Dienstleistungen explizit ausgeschlossen.

Beispiele:
— Klasse 31: Friichte mit Ausnahme von Apfeln
— Kilasse 9: Computer mit Ausnahme von Computern flr Fahrrader

Negative Einschrankungen werden in Ausnahmefallen akzeptiert, wenn eine positive
Formulierung (mit der samtliche beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen im
Einzelnen aufgezahlt werden) nicht moglich ist. Sie haben zur Folge, dass sich der
Markenschutz nicht (mehr) auf jene Waren und/oder Dienstleistungen bezieht, bezlglich
deren das Zeichen gemass Art. 2 lit. a MSchG im Gemeingut steht. Ob eine negative
Einschrankung zulassig ist, wird in jedem Einzelfall unter Berucksichtigung aller relevanten
Umstande gepriift. Folgende Voraussetzungen mussen erfillt sein:

— Die negative Einschrankung muss so formuliert sein, dass damit alle problematischen
Waren und/oder Dienstleistungen ausgeschlossen werden.®® Beispielsweise wéare im
Zusammenhang mit einem Zeichen GARTEN die Formulierung «Moébel, mit Ausnahme
von Gartenmdbeln aus Plastik» unzulanglich, weil damit Gartenmdbel aus anderen
Materialien nach wie vor beansprucht sind und somit das Schutzhindernis des
beschreibenden Charakters nicht vollstandig beseitigt wiirde.

— Aus der Formulierung muss klar hervorgehen, woflr der Markenschutz beansprucht
wird; damit das Schutzobjekt gentigend bestimmt ist, missen die Waren und/oder
Dienstleistungen prazise bezeichnet sein (Art. 11 MSchV).% Eine Einschrankung auf
«Textilstoffe mit Ausnahme von Stoffen fir Hosen» beispielsweise wird nicht akzeptiert,
da es keine spezifischen Stoffe fur Hosen gibt und das Schutzobjekt folglich bei dieser
Formulierung nicht klar ist.

— Die negative Einschrankung darf keine IrrefiGhrungsgefahr begriinden (vgl. Ziff. 5,
S. 150). Wird z.B. ein Zeichen ABC WELTKLASSE WEIN fir «alkoholische Getranke
mit Ausnahme von Wein» beansprucht, werden damit bei den Abnehmern Erwartungen
ausgeldst, die aufgrund der Warenliste zwingend nicht erfillt werden kénnen. Ein
solches Zeichen wirde deshalb als offensichtlich irrefiUhrend zurickgewiesen werden.
In Ausnahmefallen vermégen besondere Umstande des Einzelfalls (erhéhte
Aufmerksamkeit des Publikums 0.a.) die prinzipiell bestehende Irrefiihrungsgefahr zu
beseitigen.

9 Vgl. in diesem Sinne BGer 4A_492/2007, E. 4.1 — GIPFELTREFFEN; vgl. auch BVGer
B-3920/2011, E. 10.3 — GLASS FIBER NET betr. die Oberbegriffe.

% BGer 4A_492/2007, E. 4.2 — GIPFELTREFFEN.
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A. Konventionelle Zeichen
4.4 Wortmarken

4.4.1 Allgemeines

Die haufigste Ursache fir den Schutzausschluss von Wortzeichen unter dem Titel
Gemeingut ist deren beschreibender Charakter. Zeichen, die sich in beschreibenden
Angaben bezuglich der Waren und/oder Dienstleistungen erschopfen, fur die sie
beansprucht werden, fehlt in aller Regel die konkrete Unterscheidungskraft.®” Solche
Zeichen sind zudem grundsatzlich freihaltebedurftig (vgl. zu fehlender Unterscheidungskraft
und Freihaltebedirfnis im Allgemeinen Ziff. 4.2, S. 109 f.).

Im Gemeingut stehen zudem Wortzeichen, die zwar nicht beschreibend, aber Ublich sind
(vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 4.4.4 ff., S. 121 ff.).

4.4.2 Beschreibende Angaben

Beschreibende Angaben sind sachliche Hinweise betr. die Waren oder Dienstleistungen.®®
Sie werden von den betroffenen Verkehrskreisen nicht als individualisierender Hinweis auf
eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft) und sollen
grundsatzlich fur jedermann zum Gebrauch freigehalten werden (Freihaltebediirfnis).*®

Die Markenprufung stitzt sich in diesem Zusammenhang auf folgende Grundsatze:

4.4.2.1 Spezifische und allgemeine Angaben

Neben spezifisch auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen zugeschnittenen
Bezeichnungen sind auch solche Angaben beschreibend, die sich in allgemeiner Weise auf
Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art beziehen konnen.'® In die zweite Kategorie
kdnnen insbesondere allgemeine Qualitatshinweise und reklamehafte Anpreisungen fallen®’
(vgl. Ziff. 4.4.3, S. 121).

Es ist nicht ndtig, dass vom Zeichen bei abstrakter Betrachtung spontan auf die Waren oder
Dienstleistungen geschlossen wird; entscheidend ist vielmehr, ob das Zeichen von den
betroffenen Verkehrskreisen als beschreibend betrachtet wird, wenn sie es im konkreten
Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen antreffen.'%?

9 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 - MAGNUM (fig.); BGE 131 Il 495, E. 5 — FELSENKELLER.
9% BVGer B-283/2012, E. 4.1 — NOBLEWOOD.

9 BGE 134 11 223, E. 3.4.4 — SEAT auto emocion.

100 BGer in sic! 1998, 397, E. 1 — AVANTGARDE.

101 \Vgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 — terroir (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3 - WE MAKE
IDEAS WORK; BGE 129 11l 225, E. 5.1 — MASTERPIECE; vgl. auch BVGer B-4848/2013, E. 4.2 —
COURONNE; BVGer B-1228/2010, E. 4.2.3 — ONTARGET; BVGer 7245/2009, E. 2 — LABSPACE.

102 BVGer B-1364/2008, E. 3.3 — ON THE BEACH; BVGer B-6910/2007, E. 4 — 2LIGHT.
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4.4.2.2 Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand

Ein Zeichen, das bloss Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthalt, die nur
entfernt auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hinweisen, ist nicht beschreibend.'®
Zum Markenschutz zugelassen werden Zeichen, deren Sinngehalt in Bezug auf die infrage
stehenden Waren oder Dienstleistungen unbestimmt oder unklar ist. Nur wenn zwischen der
Bezeichnung und der Ware oder Dienstleistung ein so unmittelbarer und konkreter
Zusammenhang besteht, dass die Bezeichnung ohne besondere Denkarbeit und ohne
Fantasieaufwand auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte schliessen lasst, ist das
Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen.’® Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei
(oder mehr) verstandliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung keine besondere
Denkarbeit.'® Das Kriterium fiir die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters
bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen.'%

4.4.2.3 Kombinationen mehrerer Begriffe

Da fur die Beurteilung der Gesamteindruck massgebend ist (vgl. Ziff. 3.2, S. 101), ist es bei
zusammengesetzten Zeichen nicht entscheidend, ob die einzelnen Bestandteile je fir sich
genommen beschreibend sind.'” Vgl. betr. die Bewertung des Gesamteindrucks im
Einzelnen nachfolgend Ziff. 4.4.9.1.1 f., S. 125.

4.4.2.4 Neue Wortschopfungen

Ob der fragliche Ausdruck im Verkehr tatsachlich (schon) verwendet wird, ist fur die
Beurteilung nicht relevant. Es ist unerheblich, ob der Hinterleger das Zeichen selbst kreiert
hat.'®® Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst inren
beschreibenden Charakter nicht aus.'® In einer Bezeichnung wird stets ein bekannter
Bedeutungsinhalt gesucht.'® Auch neue Wortschopfungen kénnen Gemeingut bilden, wenn

103 BGer in sic! 2005, 649, E. 2 — GlobalePost (fig.); BVGer B-4848/2013, E. 2.2 — COURONNE;
BVGer B-2937/2010, E. 2.2 — GRAN MAESTRO.

104 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 — MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2007, 899, E. 4.2 — WE MAKE IDEAS
WORK; BGE 131 111 495, E. 5 — FELSENKELLER; BVGer B-283/2012, E. 4.1 — NOBLEWOOD;
BVGer B-8186/2008, E. 2.2 — BABYRUB.

105 BVGer B-4710/2014, E. 3.2 — SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 -
toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 — NOBLEWOOD.

106 BVGer B-283/2012, E. 4.1 — NOBLEWOOD; BVGer B-613/2008, E. 2.3 — NanoBone.

197 \Vgl. BVGer B-1710/2008, E. 3.4 — SWISTEC und BVGer B-7426/2006, E. 2.4 — THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND.

108 BVGer B-6629/2011, E. 7.2 — ASV; BVGer B-2713/2009, E. 4 in fine — Wireless USB-Symbol
(Bildmarke).

109 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 - MAGNUM (fig.); BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 — terroir (fig.); BGer
in sic! 2005, 649, E. 2 — GlobalePost (fig.); BVGer B-8586/2010, E. 2.5 — Colour Saver.

110 BVGer B-4854/2010, E. 5.2 — Silacryl; BVGer B-3650/2009, E. 5.1 — 5 am Tag; BVGer
B-1710/2008, E. 3.3 — SWISTEC.
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ihr Sinn fir die betroffenen Verkehrskreise auf der Hand liegt.'" Das ist insbesondere dann
der Fall, wenn sie aufgrund der Regeln der Sprachbildung oder des Sprachgebrauchs von
den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage Uber bestimmte Eigenschaften der Waren oder
Dienstleistungen aufgefasst werden''? (vgl. zu Modifikationen und Mutilationen Ziff. 4.4.9.2,
S. 126). Entsprechend ist die Tatsache, dass ein Ausdruck nicht in Worterbuchern zu finden
ist, kein Kriterium zugunsten der Schutzfahigkeit eines Zeichens.'3

4.4.2.5 Doppel- oder Mehrfachbedeutungen

Die allfallige Doppel- oder Mehrfachbedeutung eines Zeichens fihrt nicht zu dessen
Schutzfahigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutungen eine unmittelbare Aussage
Uber die betr. Ware oder Dienstleistung darstellt."™ An die Stelle einer bei abstrakter
Betrachtung gegebenen Mehrdeutigkeit kann ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem
Charakter treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder
Dienstleistung gesetzt wird.""> Wenn sowohl ein sinnentleertes oder widerspriichliches als
auch ein sinnergebendes Verstandnis des Zeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen maglich ist, werden die massgebenden Verkehrskreise von Letzterem
ausgehen."® Das Vorliegen mehrerer beschreibender Bedeutungen, die alle gleich nahe-
liegen, macht ein Zeichen nicht unterscheidungskraftig.'"”

4.4.2.6 Synonyme

Es spielt keine Rolle, ob flr ein Zeichen ein oder mehrere gleichwertige Ausdriicke
(Synonyme) existieren. Die Unterscheidungskraft wird dadurch nicht beeinflusst, und das
Freihaltebedurfnis beschrankt sich nicht auf unersetzliche Angaben, fir die keine
Alternativen bestehen.''® Der Umstand, dass im Verkehr eine zweite Bezeichnung existiert,
nimmt einem Begriff mit anderen Worten nicht die Eigenschaft als Gemeingut.'"®

111 BVGer B-283/2012, E. 4.5 —- NOBLEWOOD; BVGer B-7204/2007, E. 8 - STENCILMASTER.

12 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.1 — terroir (fig.); BGer in sic! 2000, 287, E. 3b — BIODERMA; BVGer
B-6629/2011, E. 7.2 — ASV; BVGer B-8586/2010, E. 2.5 — Colour Saver.

113 BVGer B-4762/2011, E. 5.2 - MYPHOTOBOOK; BVGer B-990/2009, E. 4.2.1 — BIOTECH
ACCELERATOR; BVGer B-6352/2007, E. 8 — AdRank; vgl. auch BGE 140 111 297, E. 3.5.3 f. —
KEYTRADER.

114 \Vgl. BGer 4A_492/2007, E. 3.4 — GIPFELTREFFEN; BGer in sic! 2005, 649, E. 2 und 2.3 —
GlobalePost (fig.); BGE 116 11 609, E. 2a — FIORETTO; BVGer B-4848/2013, E. 4.3 - COURONNE.

115 BGer in sic! 2005, 278, E. 3.3 — FIREMASTER; BVGer B-1190/2013, E. 3.4 — ERGO (fig.); BVGer
B-613/2008, E. 2.3 — NanoBone.

116 BVGer B-1580/2008, E. 3.4.2 — A-Z.

117 BVGer B-1190/2013, E. 3.3 — ERGO (fig.).

118 BVGer B-3920/2011, E. 11.1 — GLASS FIBER NET.
119 BVGer B-7272/2008, E. 5.3.1 — SNOWSPORT.

115



Teil 5 — Materielle Markenprifung

4.4.2.7 Fallgruppen beschreibender Angaben

Zu den beschreibenden Angaben zahlen neben Sachbezeichnungen auch Hinweise auf
(tatsachlich vorhandene oder auch nur moégliche'?) Eigenschaften und Merkmale'' der
Waren oder Dienstleistungen. Die nachfolgende Aufzahlung ist nicht abschliessend.

4.4.2.7.1 Sachbezeichnungen

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich in Sachbezeichnungen
erschépfen, d.h. in Angaben, welche die Art bzw. die Gattung der Waren und/oder
Dienstleistungen, fur welche die Marke beansprucht wird, bezeichnen.

Beispiele:
- APFEL fir Frichte (KI. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION fur Verlagserzeugnisse (KI. 16)

4.4.2.7.2 Beschaffenheitsangaben

Angaben, welche die Beschaffenheit bzw. objektive Eigenschaften der Waren und/oder
Dienstleistungen beschreiben, fir die sie beansprucht werden, kénnen nicht als Marken
registriert werden.'?? Dies gilt auch, wenn sich die Beschreibung nur auf einzelne
Eigenschaften der Ware bzw. Dienstleistung bezieht.'>

Beispiele:
- ALLFIT fur Implantate und Zahnfullstoffe (KI. 5, 10)'
- SMART flur Waffen (KI. 13)'%

4.4.2.7.3 Hinweise auf Ausstattungsmerkmale

Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung stehen insbesondere dann im Gemeingut,
wenn sie Elemente beschreiben, die bei den betroffenen Waren allgemein tblich sind, oder
wenn damit auf verwendungsmassige Vorteile hingewiesen wird.'?8

Beispiele:

120 \/gl. BVGer B-4762/2011, E. 6.3 - MYPHOTOBOOK; BVGer B-2713/2009, E. 5.1 — (fig.); BVGer
B-5518/2007, E. 4.2 — PEACH MALLOW.

121 \Vgl. BGer in sic! 2005, 649, E. 2 — GlobalePost (fig.); BGer in sic! 2004, 400, E. 3.1 — DISCOVERY
TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; BVGer B-283/2012, E. 4.1 — NOBLEWOOD; BVGer
B-5786/2011, E. 2.2 — QATAR AIRWAYS; BVGer B-3650/2009, E. 2 — 5 am Tag.

122 \/gl. BVGer B-4854/2010, E. 3 f. — Silacryl.

123 \/gl. BVGer B-6070/2007, E. 3.3.1 - TRABECULAR METAL.
124 RKGE in sic! 1997, 302 — ALLFIT.

125 RKGE in sic! 2003, 806 — SMArt.

126 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 — MAGNUM (fig.); BVGer B-6068/2014, E. 2.2 — GOLDBAREN;
BVGer B-5274/2009, E. 2.2 — SWISSDOOR.
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— Ein Zeichen GOLD BAND wird fur Tabakwaren zurlickgewiesen, weil ein goldenes Band
eine Ausstattung darstellt, die fur diese Produkte bzw. deren Verpackung haufig
verwendet wird."?’

— Ein Zeichen ROTRING ist schutzfahig fur Werkzeuge,'?® da rote Ringe nicht zu den
Ublichen Ausstattungen dieser Waren bzw. derer Verpackung zahlen.

Geht es um einen Hinweis auf die Form der Waren, kommt es nicht allein auf die
vorgenannten Kriterien an; Gemeingut bilden auch Zeichen, die eine Form beschreiben,
welche flr die betroffenen Waren nicht unerwartet'?® ist. Dieser Aspekt ist auf der Grundlage
der Formenvielfalt im betroffenen Warenbereich zu beantworten.'® Als nicht unerwartet
gelten nicht nur Formen, die haufig vorkommen, sondern — insbesondere bei grosser
Formenvielfalt — auch solche, die blosse Spielarten innerhalb des banalen Formenschatzes
darstellen.

4.4.2.7.4 Angaben betr. die Zweckbestimmung oder die Destinatare

Zeichen, welche den Zweck beschreiben, dem die Waren und/oder Dienstleistungen dienen,
sind vom Markenschutz ausgeschlossen.’®' Dabei genligt es, wenn die betroffenen
Verkehrskreise das Zeichen als Beschreibung eines moglichen Verwendungszwecks
verstehen.'®? Entsprechendes gilt fiir Angaben, mit denen die Abnehmer der Waren und/oder
Dienstleistungen beschrieben werden.'®

Beispiele:
— VIAGGIO fir Eisenbahnwagen (KI. 12)'34

— ELLE fur Produkte, die sich an Frauen richten'®

127 BGer in PMMBI 1967 | 37 — GOLD BAND.
126 BGE 106 Il 245 — ROTRING.

129 Dieses Kriterium ergibt sich insofern, als ein Zeichen, das aus dem Hinweis auf eine erwartete
Form der Waren besteht, von den betroffenen Verkehrskreisen grundsatzlich ohne besondere
Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand (vgl. dazu Ziff. 4.4.2, S. 113) als beschreibende Angabe
erkannt wird. Vgl. auch BVGer B-2054/2011, E. 5.2, 5.4 und 5.5.1 — MILCHBARCHEN, wo u.a. darauf
abgestellt wird, dass die Barenform fir bestimmte Waren mdglich und nicht unerwartet ist.

130 \V/gl. auch Ziff. 4.12.5 zweiter Absatz, S. 143 beziiglich des Vorgehens bei der Ermittlung des
banalen Formenschatzes.

131 Betr. Waren: BVGer B-283/2012, E. 8 - NOBLEWOOD; BVGer B-6097/2010, E. 3.1 — Belladerm;
betr. Dienstleistungen B-4762/2011, E. 6.2 - MYPHOTOBOOK.

132 BVGer B-6629/2011, E. 7.4.2 — ASV.

133 BGer 4A_38/2014 — KEYTRADER, E. 3.2, nicht publ. in BGE 140 lll 297: «die Bezeichnung der
avisierten Benutzer oder Empfanger».

134 BVGer B-1000/2007 — Viaggio.
135 BGer in sic! 1997, 159 — ELLE.
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4.4.2.7.5 Hinweise auf die Wirkungsweise

Hinweise auf die bzw. eine Wirkungsweise oder Funktionsart der Waren kdnnen nicht als
Marken geschiitzt werden.'3¢

Beispiele:

— RAPIDE fir Arzneimittel (KI. 5)

— COOL ACTION fur Mittel zur Kérper- und Schonheitspflege (KI. 3)'%
— FITNESS fur Nahrungsmittel (KI. 29, 30, 32)'3%

4.4.2.7.6 Inhaltsangaben und beriihmte Namen

Verschiedene Waren und Dienstleistungen kénnen bestimmte thematische Inhalte haben,
um derentwillen sie gewdhnlicherweise gekauft werden, wie beispielsweise
Verlagserzeugnisse (KI. 16), elektronische Publikationen und bespielte Datentrager (Kl. 9)
oder Unterhaltung (KI. 41). Zeichen, welche sich in einem sachlichen Hinweis auf den
moglichen thematischen Inhalt dieser Waren und/oder Dienstleistungen erschopfen, sind
grundsatzlich vom Markenschutz ausgeschlossen.'®

Beispiele:
— TIERE fur Bucher (KI. 16)
— JAZZ fir Compact-Discs (KI. 9)

Insgesamt fantasievolle Bezeichnungen'*° bzw. solche mit einem unterscheidungskraftigen
Bestandteil'*" werden nicht als beschreibende Inhaltsangaben qualifiziert und sind
schutzfahig.

Beispiele:
— DERKLEINE PETER u.a. flr KI. 9 und 16
—  Wii SPORTS (CH 587 365) u.a. fur KI. 9, 16, 28

Dem Grundsatz nach konnen Zeichen, die aus einem Personennamen bestehen,
unabhangig von der Identitat des Hinterlegers und den beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen als Marken eingetragen werden. Dies gilt auch betr. die Namen von
bekannten — realen oder fiktiven — Persdnlichkeiten.

136 \/gl. BVGer B-8586/2010, E. 6.2 — Colour Saver; BVGer B-6291/2007, E. 5 —- CORPOSANA.
187 RKGE in sic! 2003, 134 — COOL ACTION.
138 RKGE in sic! 2003, 800 — FITNESS.

139 BGE 128 1l 447, E. 1.6 — PREMIERE; BGer in sic! 2004, 400, E. 3.3 — DISCOVERY TRAVEL &
ADVENTURE CHANNEL.

1490 Das BVGer verlangt eine «gewisse Originalitat» (BVGer B-3331/2010, E. 6.3.2 — Paradies; BVGer
B-1759/2007, E. 3.5 — PIRATES OF THE CARIBBEAN).

141 Vgl. BVGer B-3528/2012, E. 5.2.3 — VENUS (fig.).
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Eine Ausnahme zum Grundsatz der Eintragungsfahigkeit gilt insbesondere fir die Namen
von realen Persdnlichkeiten, die auf ihrem Gebiet einen tUberragenden Einfluss ausgelbt
haben (beispielsweise aufgrund eines CEuvre von aussergewohnlicher Bekanntheit) und
deren Namen sehr haufig zur Beschreibung des thematischen Inhalts gewisser Waren
und/oder Dienstleistungen benutzt werden.

Beispiel:

—  MOZART fir Tontrager (KI. 9)

4.4.2.7.7 Angaben betr. den Anbieter der Waren bzw. den Erbringer der
Dienstleistungen

Zeichen, welche den Anbieter der Waren oder den Erbringer der Dienstleistungen der Art
nach beschreiben, sind vom Markenschutz ausgeschlossen.'#? Sie werden nicht als
Hinweise auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden und sind i.d.R.
freihaltebedurftig.

Beispiele:
—  QATAR AIRWAYS fir Transportwesen (KI. 39)™3
- FARMER fur Fruchtsafte, Fruchtgetranke, alkoholische Getranke (KI. 32 und 33)'#

4.4.2.7.8 Farbbezeichnungen

Zeichen, die eine Farbe beschreiben, stehen im Gemeingut, wenn die Farbe flir die Produkte

ein Kaufkriterium darstellt (z.B. GELB fur Kleider oder Textilien) oder

wesensbestimmend (z.B. GRUN fiir Farben, Lacke oder Kosmetika) oder

— wesensbedingt (z.B. ROT fir Tomaten) ist oder

als Sach- bzw. Eigenschaftsbezeichnung fur die entsprechenden Produkte verwendet
wird (ORANGE [franzésisch] fur Orangen bzw. CORAIL fur Wein).

Auf PINK flir Baumaterialien aus Metall beispielsweise trifft keines dieser Kriterien zu; ein
solches Zeichen ware entsprechend eintragungsfahig.

Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gelten vorstehende Kriterien nur beschrankt, da
Dienstleistungen als solche grundsatzlich keine Farbe haben.

An Farbbezeichnungen besteht unter Umstanden ein absolutes Freihaltebedurfnis, das der
Verkehrsdurchsetzung entgegensteht.'#5

142\/gl. BGE 140 111 297, E. 3.5.1 — KEYTRADER.
143 BVGer B-5786/2011 — QATAR AIRWAYS.

144 BVGer B-3550/2009 — FARMER.

145 \/gl. Ziff. 11.1.2, S. 196.
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4.4.2.7.9 Weitere beschreibende Angaben

Neben den unter den vorstehenden Ziffern genannten Fallgruppen werden im Weiteren
Angaben zuriickgewiesen, die beispielsweise beschreibend sind fur:

— die Menge (DUO fir Spiele [KI. 28])."4¢
— den Wert (50er-MOGGE flir Zuckerwaren [KI. 30]),

— einen Anlass oder den Zeitpunkt der Produktion einer Ware (BERN 2006 fir die
Organisation von Messen fiir wirtschaftliche Zwecke [KI. 35] oder SPATLESE fir Wein
[KI. 33]),

— die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistung oder des dabei benutzten
Hilfsmittels (BAHN CARD fiir Transportdienstleistungen [KI. 39]'4"; GLASS FIBER NET
fur Telekommunikation [KI. 38]'%8),

— den Verkaufsort der Waren bzw. den Ort der Erbringung der Dienstleistungen'#®
(SUPERMARKT fur Milchprodukte [KI. 29] oder COMPUTER WELT filr
Datenverarbeitungsgerate [KI. 9]) oder

— den Herkunftsort der Waren oder Dienstleistungen (Herkunftsangaben; vgl. Ziff. 8,
S. 166 ff.).

4.4.2.7.10 International Nonproprietary Names (INN)

Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) flr pharmazeutische Zwecke genehmigte und
zugeteilte internationale Freinamen, sog. International Nonproprietary Names oder Generic
Names, sind als Sachbezeichnungen i.w.S. dem Gemeingut zuzurechnen und kénnen
entsprechend nicht als Marken eingetragen werden. Das Gleiche gilt auch flr
gemeinschaftliche Stamme.' das sind Wortteile, die die Zugehorigkeit eines INN zu einer
Gruppe von Wirkstoffen indizieren.'® Zeichen, die eine gentigende Abwandlung dieser
Bezeichnungen darstellen, kdnnen eingetragen werden, sofern die Abwandlung dem
Zeichen Unterscheidungskraft verleiht und das Freihaltebedurfnis entfallen I&sst. Dass die
massgebenden Verkehrskreise eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff erkennen,
schliesst eine hinreichende Unterscheidungskraft der Abwandlung nicht aus. Beispielsweise
stellt die Marke Rebinyn (IR 1 226 148) eine genligende Abwandlung des INN ROBININ dar.

4.4.2.7.11 Namen von Pflanzensorten

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Namen von Pflanzensorten. Als
Sachbezeichnungen beschreiben diese direkt die Art bzw. Gattung der beanspruchten

146 BGE 118 Il 181 — DUO.

147 BGer in sic! 2004, 500 — BahnCard.

148 BVGer B-3920/2011 — GLASS FIBER NET.

149 BVGer B-3549/2013, E. 5.2.2 — PALACE (fig.).

150 \/gl. die unter http://www.who.int/medicines/services/inn/stembook/en/ einsehbare Liste der WHO.
151Vgl. BVGer B-5871/2011, E. 4.3.7 — GADOVIST / GADOGITA.
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Pflanzen und sind deshalb auch freihaltebedurftig. Ist der Name der Pflanzensorte zudem im
Sortenschutzregister'? eingetragen, ist das Gesuch auch wegen Verstosses gegen
geltendes Recht zurlickzuweisen (Art. 2 lit. d MSchG).

4.4.3 Allgemeine Qualitatshinweise und reklamehafte Anpreisungen

Angaben, welche sich (in allgemeiner Weise'®?) auf die Qualitat der Waren oder
Dienstleistungen beziehen oder sich in allgemeinen reklamehaften BerGhmungen des
Angebots erschopfen, wie etwa PRIMA, MASTER, SUPER, TOP und MEGA, werden von
den Abnehmern als reine Anpreisung verstanden und stehen im Gemeingut;'®* das Gleiche
gilt fir Zeichen, die sich in einer reklamehaften Selbstdarstellung des Anbieters der Waren
bzw. Dienstleistungen erschopfen.’®® Zeichen, welche aus der Kombination einer
Qualitadtsangabe und beschreibenden Elementen bestehen, sind vom Markenschutz
ausgeschlossen (betr. Slogans vgl. nachfolgend Ziff. 4.4.5, S.122).

Beispiele:
- MASTERPIECE fiir Finanzdienstleistungen (KI. 36)'%
— ROYAL COMFORT fur Toilettenpapier und Taschentticher (KI. 16)'”

4.4.4 Ubliche Zeichen

Neben den beschreibenden Angaben sind vom Markenschutz auch Zeichen
ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen tblicherweise Verwendung finden.'®® Solche Zeichen gelten als banal.
Ihnen fehlt die konkrete Unterscheidungskraft, weil sie ebenso wenig wie beschreibende
Zeichen geeignet sind, einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft darzustellen.
Zudem besteht an solchen Ausdricken i.d.R. ein Freihaltebedurfnis.

Im Weiteren sind — insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedirfnisses —
Zeichen zuruckzuweisen, die Worte des allgemeinen wirtschaftlichen bzw. geschéftlichen
Sprachgebrauchs darstellen, wie beispielsweise ENTERPRISE'>® oder NETTO'® fiir
beliebige Produkte.

152 \/gl. www.blw.admin.ch und www.upov.int.
153 \/gl. BVGer B-4848/2013, E. 4.2 — COURONNE; BVGer B-6747/2009, E. 5.3 - WOW.

154 \/gl. BGer 4A_343/2012, E. 2.1 — Ein Stiick Schweiz, auszugsweise publiziert in sic! 2013, 95;
BGer in sic! 2007, 899, E. 4.3, 6.1 — WE MAKE IDEAS WORK; BGer in sic! 1998, 397, E. 1 —
AVANTGARDE; BVGer B-1228/2010, E. 2.3 — ONTARGET.

155 \VVgl. BGer in sic! 2010, 907, E. 2.3.2 und 2.3.4 — terroir (fig.); BGer 4A_648/2010, E. 2.3 — PROLED
(fig.).

156 BGE 129 11l 225 — MASTERPIECE.

157 RGKE in sic! 2003, 495 — ROYAL COMFORT.

158 BVGer B-1561/2011, E. 3.2 - TOGETHER WE'LL GO FAR; BVGer B-3792/2011, E. 2.5 -
FIDUCIA; BVGer B-4762/2011, E. 3.2 - MYPHOTOBOOK.

159 RKGE MA-AA 03/95, E. 2 - ENTERPRISE.
160 RKGE in sic! 2005, 367 — NETTO.
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4.4.5 Slogans

Slogans sind Schlagworte, die insbesondere in der Werbung verwendet werden. Sie werden
zurickgewiesen, wenn sie einzig aus Angaben bestehen, welche:

— Eigenschaften der Waren und/oder Dienstleistungen (wie beispielsweise deren Art,
Zweckbestimmung oder Wirkungsweise) oder den Unternehmenszweck beschreiben,®’

- allgemeine Qualitatshinweise und reklamehafte Anpreisungen darstellen,'6?

— Woérter oder Phrasen, die in der Werbung haufig verwendet werden, einfache
Aufforderungen'®® (Kaufaufforderungen oder solche, die in einem direkten
Zusammenhang zu den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen stehen) oder in
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen ubliche
Redewendungen darstellen.

Auch Slogans, die ausschliesslich aus einer Kombination der genannten Angaben bestehen,
werden zurickgewiesen.

In den erwahnten Fallen fehlt einem Slogan die konkrete Unterscheidungskraft, da die
Abnehmer darin keinen individualisierenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
erkennen. Slogans dieser Art sind zudem freihaltebedurftig.'8*

Beispiele:
— BETTER THINGS FOR BETTER LIVING fir Arzneimittel (KI. 5)
— DAS IST FUR SIE fiir beliebige Produkte

Als Marken eingetragen werden kénnen Slogans, die blosse Anspielungen enthalten und
deren beschreibender Charakter nur mit besonderer Denkarbeit erkennbar ist, sowie
Slogans, die ein unterscheidungskraftiges Element enthalten.

Beispiel:
— METTEZ UN TIGRE DANS VOTRE MOTEUR fur Treibstoff (KI. 4)
— KATZEN WURDEN WHISKAS KAUFEN! (CH 322 804) fur Futter fiir Haustiere (K. 31)

161 Vgl. BVGer B-4822/2013, E. 2.3 — SO WHAT DO | DO WITH MY MONEY.

162 \/gl. BVGer B-464/2014, E. 4.3 —- PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. Vqgl. zu allgemeinen
Qualitatshinweisen und reklamehaften Anpreisungen auch Ziff. 4.4.3, S. 121.

163 BGE 134 11 223, E. 3.4.4 — SEAT auto emocion.

164 \/gl. BVGer B-8240/2010, E. 3.3 und 6.2 — AUS DER REGION. FUR DIE REGION; vgl. betr.
reklamehafte Anpreisungen BVGer B-6747/2009, E. 5.3 - WOW.
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4.4.6 Firmen

Die rechtlichen Voraussetzungen der Eintragung einer Marke in das Markenregister weichen
von jenen betr. die Eintragung einer Firma in das Handelsregister ab,%% zumal der
Gebrauch einer Firma, anders als eine Marke, nicht im Zusammenhang mit Waren und
Dienstleistungen steht, sondern einen Hinweis auf einen Unternehmenstrager darstellt.'”
Werden Firmen zur Eintragung als Marken angemeldet, prift das Institut deren
Eintragungsfahigkeit gemass Art. 2 lit. a MSchG wie flr jedes andere Zeichen.'®®

Hinweise auf die Gesellschaftsform sowie deren Abkulrzungen (beispielsweise AG, GmbH,
Inc. usw.) tragen grundsatzlich nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens bei.

Beispiele fur nicht schutzfahige Zeichen:
— SWISS BUSINESS AIRLINE GmbH fir Transportdienstleistungen (KI. 39)
— POMME S.A. fur Detailhandel (KI. 35)

4.4.7 Domainnamen und Telefonnummern

Domainnamen kénnen als Marken nicht eingetragen werden, wenn ihnen Schutzhindernisse
gemass Art. 2 MSchG entgegenstehen. Generische Top Level Domains wie .COM, .ORG
oder .NET und nationale Top Level Domains wie .CH, .DE usw. als technisch erforderliche
Endungen einer Internetadresse werden von den Abnehmern auch bei einer Verwendung
zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen als Hinweis auf eine Internetseite der
betr. Art bzw. Nationalitat verstanden. Diese (bekannten) Top Level Domains kdnnen
insbesondere darauf hinweisen, dass die Waren bzw. Dienstleistungen online bestellt oder
eingesehen werden kdnnen. Als banale Angaben sind sie in Alleinstellung nicht schutzfahig
und bewirken im Regelfall auch in Kombination mit beschreibenden oder Gblichen Angaben
keinen unterscheidungskraftigen Gesamteindruck.'®®

Nationale Top Level Domains sind Hinweise auf das betr. Land'® und werden somit als
geografische Angaben geprift (vgl. Ziff. 8, S. 166).

Beispiele:
— AUTO.COM ist nicht schutzfahig flr Autovermietung (KI. 39)

— ABC.CH ist fur beliebige Produkte und Dienstleistungen nur unter der Voraussetzung
schutzfahig, dass die Bestimmungen der Art. 47 ff. MSchG eingehalten sind

165 \/gl. BGE 140 111 297, E. 3.5 — KEYTRADER; BGE 134 |11 223, E. 3.4.4 — SEAT auto emocion;
BVGer B-3792/2011, E. 4.2 — FIDUCIA; BVGer B-386/2008, E. 12 — GB; BVGer B-1710/2008, E. 6 —
SWISTEC.

166 Betr. die Priifung von Firmen und Namen siehe die Anleitung und Weisung an die kantonalen
Handelsregisterbehdérden unter
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf.

167 \/gl. BVGer B-3792/2011, E. 4.2 — FIDUCIA; BVGer B-7408/2006, E. 4.3 — bticino (fig.).
168 BVGer B-386/2008, E. 12.2 — GB; BVGer B-3259/2007, E. 15 — OERLIKON.

169 \/gl. BVGer B-3394/2007, E. 5.8 — SALESFORCE.COM.

170 RKGE in sic! 2002, 351 — AMAZON.DE.
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Telefonnummern sind grundsatzlich schutzfahig. Eine Ausnahme gilt fir Nummern bzw.
Vorwahlen, wie beispielsweise «0800», die aufgrund ihrer Ublichkeit im Geschéaftsverkehr
nicht als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden
und freihaltebedurftig sind. Bei der Kombination mit gemeinfreien weiteren Elementen ist die
Eintragungsfahigkeit aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen und insbesondere bei
Ublichen Kombinationen zu verneinen.

Beispiel:

— 0800PIZZA (ist nicht schutzfahig fur Verpflegung (Kl. 43))

4.4.8 Freizeichen

Freizeichen sind urspringlich unterscheidungskraftige Zeichen, die im Lauf der Zeit infolge
ihrer allgemeinen Verwendung im Verkehr zu Gemeingut geworden sind. Die
Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die nur (noch) als beschreibende Hinweise
verstanden werden."”" Das Institut ibt Zurlickhaltung bei der Beurteilung der Frage, ob ein
Zeichen zum Freizeichen geworden ist und deshalb nicht als Marke eingetragen werden
kann.

Die Rechtsprechung differenziert zwischen registrierten und nicht registrierten Zeichen: Bei
registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen,
wenn alle an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der
Inanspruchnahme der Dienstleistung beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis
auf die Herkunft der Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschaftsbetrieb,
sondern als Gemeingut ansehen. Demgegeniber ist ein nicht als Marke geschitztes
Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die
Abnehmer, es im Sinne einer beschreibenden bzw. iblichen Bezeichnung verwenden.'”?

4.4.9 Grundsatzlich eintragungsfahige Zeichen

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind die vorstehend beschriebenen Zeichen, wenn sie
sich in beschreibenden oder blichen und daher banalen Angaben erschopfen.'” Sie
kénnen als Marken eingetragen werden, sofern sie (zusatzliche) unterscheidungskraftige
Merkmale aufweisen, welche den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.

Im Einzelnen sind die unter den nachfolgenden Ziffern genannten Kriterien grundsatzlich
geeignet, die fir den Markenschutz erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen und das
Freihaltebedurfnis entfallen zu lassen. Zu bertcksichtigen sind jeweils alle Umstande des
Einzelfalles. Je beschreibender oder banaler ein Zeichen ist, desto hdhere Anforderungen
sind an die weiteren, zur Unterscheidung geeigneten Elemente zu stellen. Ein Zeichen kann
insbesondere durch das Zusammentreffen mehrerer Kriterien, die fir sich alleine genommen
nicht genugen wirden, Schutzfahigkeit erlangen.

71 Vgl. BGE 130 11l 113, E. 3.1 — MONTESSORI.
72\/gl. BGE 130 Il 113, E. 3.3 — MONTESSORI.
73 Vgl. BGer 4A_330/2009, E. 2.3.2 - MAGNUM (fig.); BGE 131 Il 495, E. 5 — FELSENKELLER.
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4.4.9.1 Kombinationen von Zeichen des Gemeingutes

Es genugt, wenn die Marke als Ganzes (in Kombination aller Einzelelemente)
unterscheidungskraftig und nicht freihaltebediirftig ist.””* Das Institut tragt aus verschiedenen
Zeichen des Gemeingutes zusammengesetzte Marken ein, sofern die Kombination einen
unterscheidungskraftigen Gesamteindruck ergibt.

4.4.9.1.1 Kombination beschreibender oder iiblicher Elemente

Als Grundsatz gilt, dass Wortkombinationen zurickgewiesen werden, wenn sie vom
Sinngehalt her unmittelbar verstandlich und in sprachlicher Hinsicht nicht ausreichend
modifiziert oder ungewohnlich'”® bzw. falsch sind.

Folglich kann ein Zeichen, bestehend aus zwei oder mehreren beschreibenden Elementen,
schutzfahig sein, wenn der Kombination ein von der blossen Summe der Einzelelemente
verschiedener, nicht beschreibender Sinngehalt zukommt.'”®

Beispiele fur schutzfahige Zeichen:
- LIPOLEVRES (IR 693 436, KI. 3, 5)
— INFOINVENT (IR 687 583, Kl. 16, 35, 41, 42)

Unterscheidungskraftig kdnnen im Weiteren Kombinationen sein, die eine klar erkennbare
sprachliche Unregelmassigkeit aufweisen. Es gentigt nicht jede noch so geringe
Abweichung; grammatikalische Unregelmassigkeiten verhindern nicht per se, dass ein
Zeichen als beschreibende Aussage verstanden wird."”” Auch neue, bisher ungebrauchliche
Wortbildungen sind zum Gemeingut zu rechnen, wenn sie einen sofort verstandlichen
beschreibenden Sinn ergeben (vgl. Ziff. 4.4.2, S. 113). Das blosse Zusammenschreiben
zweier Begriffe beispielsweise kann ein Zeichen nicht schutzfahig machen.'”® Kann ein
Zeichen (namentlich in der visuellen Wahrnehmung oder in der Aussprache'”®) ohne
Weiteres in zwei (oder mehr) verstandliche Wortteile zerlegt werden, bedeutet die Zerlegung
keine besondere Denkarbeit.'® Werden die Bestandteile eines Zeichens in der Reihenfolge
umgestellt (Inversion), fiihrt dies ebenfalls nicht ohne Weiteres zur Schutzfahigkeit.'®!

Zeichen, die nicht auf Anhieb als aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt erkannt
werden, sondern vielmehr als einheitliche Begriffe erscheinen, kbnnen schutzfahig sein.

74 BGer 4A_528/2013, E. 5.1 — ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 Il 109.
175 \Vgl. BVGer B-2225/2011, E. 6.1.4 — Ein Stlick Schweiz.

176 BGer in sic! 2010, 797, E. 4.3.1 — PNEUS-ONLINE.COM (fig.); BVGer B-283/2012, E. 4.4 —
NOBLEWOOD.

177 BVGer B-283/2012, E. 4.6 — NOBLEWOOD.

178 \/gl. BVGer B-7204/2007, E. 7 — STENCILMASTER; RKGE in sic! 2004, 220, E. 8 — smartModule
und smartCore.

79 V/gl. BGE 140 111 297, E. 3.5.4 — KEYTRADER.

180 BVGer B-5296/2012, E. 4.3.1 — toppharm Apotheken (fig.); BVGer B-283/2012, E. 6.3 —
NOBLEWOOD.

181 Vgl. RKGE in sic! 1998, 477, E. 2c — SOURCESAFE.
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4.4.9.1.2 Kombinationen beschreibender oder uiblicher Angaben mit einzelnen
Buchstaben oder Ziffern

Kombinationen von gemeinfreien Angaben und einfachen Zeichen, namlich Buchstaben oder
Ziffern, sind grundsatzlich schutzfahig, sofern dem einfachen Zeichen in Bezug auf die
fraglichen Waren und Dienstleistungen kein bestimmter Sinngehalt zukommt. Ist ein
bestimmter Sinngehalt gegeben, gelten die allgemeinen Regeln flir die Beurteilung von
Kombinationen beschreibender Elemente (vgl. Ziff. 4.4.9.1.1, oben).

Beispiele fur schutzfahige Zeichen:
— WORLDWIDE 9 fir Telekommunikation (KI. 38)
— MASTER B flr Fahrzeugzubehor (Kl. 12)

Werden bei der Kombination einer beschreibenden Angabe mit einem Einzelbuchstaben
vom Betrachter die zwei Bestandteile nicht ohne besondere Denkarbeit erkannt, ist fur die
Beurteilung von einem einheitlichen Begriff auszugehen.

Ein Zeichen SQUALITY wird beispielsweise grundsatzlich als ein Wort aufgefasst,'®2
wahrend bei IPUBLISH die Lesart | und PUBLISH naheliegt.'8?

4.4.9.2 Modifikationen und Mutilationen

Werden bei beschreibenden oder Ublichen Angaben Buchstaben oder ganze Silben
weggelassen (Mutilation), geandert oder hinzugefiigt (Modifikation), kann dies bewirken,
dass das Zeichen unterscheidungskraftig wird und das Freihaltebediirfnis entfallt.'®* Es
genigt nicht jede noch so geringe Abanderung eines Zeichens.'®

Massgebend ist, ob die Modifikation oder Mutilation von den betroffenen Verkehrskreisen
erkannt wird und eine so deutliche Abweichung von der korrekten bzw. tblichen
Schreibweise darstellt, dass der Gesamteindruck wesentlich beeinflusst wird (vgl. Ziff. 4.4.9,
S. 124). Ob bei Zeichen, die durch Veranderung eines zum Gemeingut gehérenden
Ausdrucks gebildet wurden, der beschreibende bzw. tbliche Charakter oder der
Fantasiegehalt Uberwiegt, ist gestutzt auf die Umstande des jeweiligen Einzelfalles unter
Berlcksichtigung des Schriftbildes, der Phonetik und des Sinngehalts zu beurteilen. Der
Gesamteindruck kann beispielsweise durch das Andern eines einzelnen Buchstabens im
einen Fall stark verandert werden (namentlich bei kurzen Wértern und in Fallen, wo der
Sinngehalt verandert wird), wahrend er in einem anderen kaum beeinflusst wird. Ein Zeichen
ist somit zurlickzuweisen, wenn die im Gesamteindruck stehende Bedeutung eindeutig

182 RKGE in sic! 2001, 131, E. 3 — SQUALITY.
183 RKGE in sic! 2004, 95, E. 4 — IPUBLISH.

184 Betr. die Moglichkeit des Fortbestands der Schutzausschlussgriinde gemass Art. 2 lit. cund d
MSchG vgl. Ziff. 3.2, S. 101 sowie die Ausflihrungen unter Ziff. 5 ff., S. 150 ff.

185 Vgl. BGer 4P.146/2001, E. 2b)aa) — IAM; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 — Deozinc; BVGer
B-990/2009, E. 4.2.1 - BIOTECH ACCELERATOR; BVGer B-7427/2006, E. 4.3 — Chocolat Pavot

(fig.).
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erkennbar bleibt'8 bzw. die Modifikation oder Mutilation den Gesamteindruck nicht
wesentlich verandert.

Modifikationen oder Mutilationen, die tblich (geworden) sind, verleihen einem Zeichen keine
Unterscheidungskraft. Das gilt beispielsweise flr folgende Schreibarten: «4» anstatt «for»,
«2» anstatt «to» bzw. «too», «@» anstatt «a» bzw. «at», «xXMAS» anstatt «christmas».
Heutzutage ist der Gebrauch von Abkirzungen insbesondere durch die verbreitete
Korrespondenz (iber E-Mail und SMS gang und gabe.®”

Modifikationen oder Mutilationen, die nur einzelne Buchstaben betreffen, reichen
grundsatzlich nicht aus. BLAK (anstatt «black») fir Kohle, DECAP (anstatt «décape») fur
Abbeizmittel oder NENDA (anstatt «Nendaz») fur Mineralwasser werden zurickgewiesen, da
sich diese Zeichen nur durch einen Buchstaben vom nicht eintragungsfahigen Begriff
unterscheiden und die geanderte Schreibweise auf die Aussprache keinen Einfluss hat.'8®

Beispiel fur ein schutzfahiges Zeichen:
— COMPUTEACH (CH 598 167, KI. 9, 16, 38, 41, 42)
Beispiel fur ein nicht schutzfahiges Zeichen:

— SERVICENTER (KI. 37, 39, 41, 42)

4.4.9.3 Pleonasmen, Wortwiederholungen, Wortspiele

Eine Haufung sinnverwandter Ausdriicke bzw. die Uberflissige Wiederholung eines
beschreibenden Wortsinns (Pleonasmus) kann ein eintragungsfahiges Ganzes bilden (z.B.
ein Zeichen TINIMINI; tiny = winzig, mini = sehr klein).

Von Pleonasmen zu unterscheiden sind Wiederholungen ein und desselben Begriffs. Ist der
wiederholte Begriff in Alleinstellung nicht schutzfahig, andert daran auch dessen
Wiederholung nichts (z.B. CURRY-CURRY).

Aus beschreibenden Elementen bestehende Zeichen kdnnen als Marken geschuitzt werden,
wenn sie ein klar zutage tretendes und gegenuber der beschreibenden Grundbedeutung
dominierendes Wortspiel enthalten. Eine unwesentliche Doppeldeutigkeit macht ein Zeichen
nicht schutzfahig.

Beispiel fur ein schutzfahiges Zeichen:

— AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, KI. 32)

4.4.9.4 Symbolische Bezeichnungen

Symbolische Zeichen beschreiben den Kennzeichnungsgegenstand nicht direkt, sondern
mithilfe eines Sinnbildes. Sie sind grundsatzlich als Marken eintragbar, sofern sie nicht im
Verkehr allgemein ublich sind.

186 \/gl. BGer in sic! 2014, 24 ff., E. 2.2 in fine — Ce’Real.
87 BVGer B-6748/2008, E. 10 — XPERTSELECT.
188 \/gl. BVGer B-1710/2008, E. 3.5 — SWISTEC und BGer in sic! 2005, 366, E. 4 — Micropor.
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Beispiele fur schutzfahige Zeichen:
— LILIPUT (CH 475 970, KI. 25)
— BLUE WATER (CH 451 907, KI. 3)

4.4.9.5 Mehrere Sprachen

Beschreibende oder Ubliche Zeichen mit Bestandteilen aus drei oder mehreren
verschiedenen Priufungssprachen sind grundsatzlich schutzfahig. Blosse Zweisprachigkeit
macht ein Zeichen i.d.R. nicht unterscheidungskraftig; hingegen kann sie in Kombination mit
weiteren Elementen, z.B. geringfligigen Mutilationen, zu Unterscheidungskraft fihren.

Aus einer Fremdsprache stammende Worter, deren Verwendung in der Schweiz ublich
geworden ist (Lehnworter, z.B. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB), haben auf den
Gemeingutcharakter eines Zeichens grundsatzlich keinen Einfluss.

Beispiel fur schutzfahiges Zeichen:
— FreshDelica (IR 727 588, KI. 31)
Beispiel fur nicht schutzfahiges Zeichen:

-  AQUASWISS
4.5 Einfache Zeichen

4.5.1 Einzelne Buchstaben und Ziffern

Einfache Zeichen, und als solche grundsatzlich nicht eintragbar, sind insbesondere einzelne
Buchstaben des lateinischen Alphabets (A bis Z) oder einzelne Grundzahlen der arabischen
(0 bis 9) und rémischen Zahlenreihe.'® Einzelne Buchstaben und Grundzahlen sind zwar im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen oft nicht beschreibend,
ihnen fehlt aber aufgrund ihrer Banalitat die konkrete Unterscheidungskraft. Ausserdem sind
Grundzahlen und Buchstaben in Alleinstellung wegen ihrer zahlenmassigen Beschrankung
dem Verkehr freizuhalten.

4.5.2 Buchstaben- oder Zahlenkombinationen

Nicht schutzfahig sind Zeichen, die als Kurzbezeichnungen oder Abklirzungen eine
eigenstandige Bedeutung erlangt haben und in Verbindung mit den beanspruchten Waren
und/oder Dienstleistungen beschreibend sind (so z.B. als Mass- oder Typenangaben).'®

Beispiele fur nicht schutzfahige Zeichen:

— 4WD fur Fahrzeuge (4-Rad-Antrieb)

189 BGer 4A_261/2010, E. 2.1 — V (fig.); vgl. auch BVGer B-55/2010, E. 2.2 — G (fig.); BVGer
B-1580/2008, E. 2.3 — A-Z.

190 BVGer B-6629/2011, E. 4.3 — ASV.
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— kp fur Messgerate (Kilopond)
— V8 fur Fahrzeuge (8 Zylinder in V-Form)
— M8 flr Schrauben (metrisch/8 mm)

Buchstaben- oder Zahlengruppen oder Kombinationen davon sind schutzfahig, wenn sie in
Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keine beschreibenden
Angaben oder Abkulrzungen darstellen oder keine erkennbare beschreibende Jahreszahl
wiedergeben.

Beispiele fur schutzfahige Zeichen:
— 4x4 (CH 418 344, KI. 25, allerdings nicht eintragungsfahig fir Motorfahrzeuge [KI. 12])
- PCC (CH 481 135, KI. 9, 16, 42)

4.5.3 Ausgeschriebene Buchstaben und Zahlen

Ausgeschriebene lateinische Einzelbuchstaben, wie «ZET» fur den Buchstaben «Z» oder
«ACCA» fur den Buchstaben «H» in italienischer Sprache, sind unterscheidungskraftig.
Diese Schreibweise ist im taglichen Verkehr auch nicht unentbehrlich.
Unterscheidungskraftig sind grundsatzlich auch Grundzahlen, die in Worten formuliert sind,
wie z.B. «<ACHT». Eine Ausnahme besteht dort, wo Grundzahlen in Verbindung mit
bestimmten Waren auch ohne die jeweils relevante Masseinheit als Mengenangabe
betrachtet werden.

4.5.4 Geometrische Figuren

Zu den einfachen Zeichen gehoéren ferner die einfachen geometrischen Figuren, im
Wesentlichen Dreieck, Rechteck, Quadrat und Kreis.'®" In Alleinstellung sind sie aufgrund
ihrer Banalitat nicht unterscheidungskraftig sowie aufgrund ihrer begrenzten Zahl
freihaltebedurftig. Hingegen kdnnen einfache geometrische Figuren mit grafischer
Ausgestaltung, Kombinationen von einfachen geometrischen Figuren unter sich oder mit
einfachen Zeichen durchaus schutzfahig sein.

Beispiele schutzfahiger Zeichen:

- O CH 484 666, KI. 42

IR 879 264 (KI. 25)

191 BVGer B-2713/2009, E. 2 — Wireless USB-Symbol (Bildmarke).
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4.5.5 Interpunktionen und weitere druckbare Zeichen

Interpunktionen in Alleinstellung gehdren zu den einfachen Zeichen und gelten aufgrund
ihrer Banalitat als nicht unterscheidungskraftig und wegen ihrer zahlenmassigen
Beschrankung als freihaltebedurftig. Beispiele sind Punkt (.), Komma (,), Bindestrich (-).
Entsprechendes qilt fiir weitere druckbare Zeichen neben Buchstaben und Ziffern gemass
ISO-Norm 8859-15 (vgl. den Anhang, S. 250, vgl. zu einfachen Buchstaben und Ziffern
vorstehend Ziff. 4.5.1, S. 128) wie Gleichheitszeichen (=), Plus- (+) oder Minuszeichen (-)
oder die simple Abbildung eines Sterns (*). Kombinationen solcher einfachen Zeichen unter
sich oder mit anderen einfachen Zeichen, z.B. Buchstaben oder Zahlen, kénnen schutzfahig
sein.

Beispiele schutzfahiger Zeichen:

- N (CH 656 895, KI. 7, 12)192
- 1+ (IR 691 908, KI. 20)

4.5.6 Grundsatzlich eintragungsfahige Zeichen

4.5.6.1 Fremde Schriften und Alphabete

Das Institut tragt Einzelbuchstaben sowie ausgeschriebene Buchstaben fremder Schriften,
z.B. des griechischen Alphabets, ein, wenn sie nicht beschreibend sind. Nicht
eintragungsfahig ist z.B. der griechische Buchstabe a fir Apparate zur Messung von
Alphastrahlen.

Beispiele fur schutzfahige Zeichen:
— GAMMA (CH 630 735, KI. 9, 42)
— DELTA (CH 658 197, KI. 35, 41, 45)

In der Schweiz unubliche Schriften (z.B. chinesisch, japanisch oder kyrillisch) werden als
Bildzeichen behandelt und grundsatzlich als unterscheidungskraftig und nicht
freihaltebedurftig erachtet.'®® Der Sinngehalt von in uniiblichen Schriften gehaltenen Zeichen
wird demgegenuber fir die Beurteilung, ob ein Zeichen gegen die &ffentliche Ordnung oder
die guten Sitten verstosst, berticksichtigt (vgl. Ziff. 6, S. 152).

Beispiele:

_ /]'E fj"{ j]:é'f CH 463 814,KI.1,2,3,4,6,7,8,9,17, 20

192 Farbanspruch: Dunkelgrau (Anthrazit) PANTONE, PMS 425; Orange PANTONE, PMS 148.

193 Eine Ausnahme besteht fiir Zeichen, die aufgrund des bilateralen Vertrags iber den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Bezeichnungen zwischen
der Schweiz und der Russischen Féderation geschitzt sind (vgl., Ziff. 8.7.1, S. 185).
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_ OI]TI/II\/[A CH 479 392, KI. 34

4.5.6.2 Monogramme

Einzelbuchstaben des lateinischen Alphabets oder Grundzahlen, die grafisch ausgepragt,
also als Monogramm oder Signet konzipiert oder mehrfarbig gestaltet sind, sind schutzfahig,
sofern die grafische Ausgestaltung den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.’®*

Beispiele schutzfahiger Zeichen:

—
- \ CH 498 510, KI. 16, 28, 35

- CH 452 689, KI. 37

4.6 Kombinierte Wort-/Bildmarken

Entsprechend den allgemeinen Grundsatzen'® sind kombinierte Wort-/Bildmarken' nach
dem Gesamteindruck zu prifen.'®”

Gemeinfreie Zeichen kénnen mit schutzfahigen Elementen so kombiniert oder grafisch
gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unterscheidungskréftig werden.'®® Das
Freihaltebedurfnis entfallt in einem solchen Fall.

Voraussetzung fur den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskraftigen Elemente den
Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.’®® Ob dies der Fall ist, ist ein Ermessensentscheid.
Im Einzelnen gilt, was folgt:

194 Die Gestaltung darf sich nicht im Naheliegenden erschopfen; vgl. BGE 134 1ll 314, E. 2.5 - M / M-
joy; BVGer B-55/2010, E. 2.2 — G (fig.); BGer 4A_261/2010, E. 2.2 i.V.m. E. 2.3 -V (fig.).

195 \Vgl. Ziff. 3.2, S. 101.
196 Zur Definition vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.2, S. 56.

197 BVGer B-5659/2008, E. 3.7 — Chocolat Pavot (fig.) Il; BVGer B-1643/2007, E. 6 — basilea
PHARMACEUTICA (fig.); RKGE in sic! 2004, 926, E. 3 und 6 — Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

198 BGer in sic! 1997, 159, E. 5b — ELLE; BVGer B-1260/2012, E. 5.4 — BURGENSTOCK; BVGer
B-1643/2007, E. 6 — basilea PHARMACEUTICA (fig.).

199 BVGer B-5295/2012, E. 4.4.1 — toppharm Apotheken (fig.); vgl. auch BVGer B-7427/2006, E. 6 —
Chocolat Pavot (fig.).
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a. Beider Kombination gemeinfreier Worte, Ziffern oder anderer druckbarer Zeichen mit
weiteren Elementen:
— Je beschreibender oder Ublicher die Wortelemente sind, desto héhere Anforderungen
sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen.?®® Das Bundesgericht verlangt in diesem
Zusammenhang «Originalitat» der grafischen Darstellung.?’!

— Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden erschopfen;?°2 z.B. sind etikettenhafte
Ausgestaltungen wie Umrahmungen und Unterstreichungen grundsatzlich nicht
geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.?%

— Ubliche Schriftarten®**, regelmassige Handschriften?® und Varianten in der
Gross-/Kleinschreibung?® geben grundsatzlich keine Unterscheidungskraft, ebenso
wenig wie Zusammen-/Getrenntschreibung?” und Interpunktion?®® bei Wortmarken.

— Das Hinzufiigen von Bildern (sofern diese nicht ihrerseits beschreibend, Uiblich oder
banal sind; vgl. dazu Ziff. 4.7, S. 134) reicht grundsatzlich aus, um die
Unterscheidungskraft bejahen zu kénnen. Dies gilt auch, wenn das Bildelement
ungleich kleiner als das Wortelement ist, solange es den Gesamteindruck wesentlich
beeinflusst.

— Eine groéssere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen.?®®

b. Bei der Kombination gemeinfreier Bildmotive mit weiteren Elementen:

— Sofern unterscheidungskraftige Elemente auf gemeinfreien Motiven (vgl. dazu Ziff. 4.7,
S. 134) angebracht sind, ist ihr Einfluss auf den Gesamteindruck in analoger
Anwendung der in Ziff. 4.12.5.1, S. 143 angefihrten Kriterien zu bewerten.
Insbesondere sind Elemente unbeachtlich, die im Vergleich zum Motiv zu klein sind, um
den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.

— Eine gréssere Anzahl von Farben kann zur Unterscheidungskraft beitragen.

200 BGer 4A_330/2009, E. 2.3.6 — MAGNUM (fig.); BVGer B-1190/2013, E. 3.6 — ERGO (fig.); BVGer
B-55/2010, E. 2.2 — G (fig.).

201 BGer 4A_528/2013, E. 5.2.3 — ePostSelect (fig.), nicht publ. in: BGE 140 Il 109; BGer
4A_261/2010, E. 2.1 und 2.3 -V (fig.).

202 BGer 4A_528/2013 — ePostSelect (fig.), E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 |1l 109; BGer 4A_261/2010,
E.2.2f.—V (fig.); BGer in sic! 2005, 649, E. 2.3 — GlobalePost (fig.).

203 BVGer B-1643/2007, E. 6 — basilea PHARMACEUTICA (fig.).
204 7 B. Computerschriften, vgl. BVGer B-55/2010, E. 3.1 — G (fig.).

205 BGer in sic! 2010, 907, E. 2.4 — terroir (fig.); BVGer B-5659/2008, E. 3.7 und 5.4 — Chocolat Pavot
(fig.) Il; B-7427/2006, E. 5 — Chocolat Pavot (fig.).

206 BGer 4A_266/2013, E. 2.2 — Ce’'Real; vgl. auch BVGer B-2999/2011, E. 9 — DIE POST; BVGer
B-6352/2007, E. 9 — AdRank; RKGE in sic! 2003, 806, E. 5 — SMArt.

207 BVGer B-5274/2009, E. 4.2 — SWISSDOOR; BVGer B-6257/2008, E. 11.3 — Deozinc; BVGer
B-7204/2007, E. 7 — STENCILMASTER.

208 \/gl. BGer 4A_266/2013, E. 2.2 — Ce’Real; RKGE in sic! 2001, 738, E. 2 — Expo.02.
209 Zum Ungeniigen eines einfachen Farbanspruchs vgl. BVGer B-1190/2013, E. 3.6 — ERGO (fig.).
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Beispiele fur schutzfahige Zeichen:

i :
- ' CH 661 953, KI. 16, 25, 41

;
Wil

LAL
_ @ing@@M@ﬁd! CH 504 137, div. Klassen

Beispiele fur nicht schutzfahige Zeichen:

- IR 866 199 KI. 29, 32210
Farbanspruch: Gold

tof
Apotneken CH 56867/2011, KI. 3, 5, 10, 16, 35, 41,

42, 44211
Farbanspruch: Rot (Pantone 186, RAL
3027), Grau (Pantone Cool Gray 10, RAL
7037), Weiss

- W CH 54082/2008, K. 29-332'2

Farbanspruch: Blau
CH 7299, 7300/2001, KI. 1, 392™3

Farbanspruch: Gelb

210 BGer 4A_330/2009 — MAGNUM (fig.).

211 BVGer B 5296/2012 — toppharm Apotheken (fig.).

212 BGer in sic! 2010, 907 — terroir (fig.).

213 RKGE in sic! 2004, 926 — Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).
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- CH 2755/2005, KI. 52

Farbanspruch: Blau (Pantone 294)

4.7 Bildmarken

Eine Bildmarke besteht ausschliesslich aus einem oder mehreren grafischen oder bildlichen
Elementen.?'

Beispiel fur schutzfahiges Zeichen:

L
- Y CH 489 939 KI. 35, 36, 42

%

Bildzeichen, bestehend aus zwei- oder dreidimensionalen Darstellungen, kénnen gleich wie
Wortzeichen als beschreibende Hinweise auf die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie
beansprucht werden, wahrgenommen werden.?'® Im Gemeingut stehen tbliche bzw.
naheliegende bildliche Darstellungen (z.B. die naturgetreue Wiedergabe) insbesondere

— der Ware oder ihrer Verpackung,
— eines Teils derselben (z.B. der Oberflachengestaltung in Form eines Musters?'’),

— der sonstigen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen (z.B. der angewendeten
Technik?'8, der Zweckbestimmung, der Destinatare oder des Verkaufsortes).

Schutzfahig, d.h. unterscheidungskraftig und nicht freihaltebedurftig, sind diejenigen
Bildzeichen, die sich entweder in der Art ihrer grafischen Ausgestaltung genligend von
banalen bildlichen Darstellungen abheben?'® oder deren Gegenstand (Motiv) genligend von

214 BVGer B-1643/2007 — basilea PHARMACEUTICA (fig.).

215 Als Bildmarken gelten auch Zeichen, die aus einer auf maximal 8x8 cm begrenzten Musterung
bestehen. Die nachfolgend angefihrten Grundsatze kénnen auch auf Zeichen Anwendung finden, bei
denen das abgebildete Motiv mit Wort- oder Zahlenelementen versehen ist.

216 \/gl. BVGer B-6203/2008, E. 3.2 ff. — Chocolat Pavot (fig.) Ill.

217 BVGer B-2655/2013, E. 5 — Wiener Geflecht (Bildmarke); RKGE in sic! 2005, 280, E. 7 —
Karomuster (Bildmarke); vgl. zu Mustern Ziff. 4.10, S. 138.

218 BVGer B-2713/2009, E. 5.4 — Wireless USB-Symbol (Bildmarke): das weit verbreitete Symbol fiir
«Universal Serial Bus» (USB)- und «wireless»-Technik beschreibt den mdglichen Anwendungsbereich
der Waren und Dienstleistungen.

219 \Vgl. BVGer B-2713/2009, E. 2 und 5.4 — Wireless USB-Symbol (Bildmarke): Das Bildzeichen ist
nicht unterscheidungskraftig ausgestaltet.
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den banalen Formen bzw. Motiven des entsprechenden Waren- oder
Dienstleistungssegments abweicht.??°

Besteht das Zeichen aus Elementen, die keinen Bezug zu den Waren und Dienstleistungen
aufweisen, indem sie weder beschreibend noch ublich sind, ist es grundsatzlich
eintragungsfahig. Dies gilt insbesondere flir Zeichen, die aus der Kombination??! grafischer
Elemente bestehen, ohne als Ausschnitt aus einer Verzierung und damit als Muster (vgl.
dazu Ziff. 4.10, S. 138) zu erscheinen.

Beispiele fur schutzfahige Zeichen:

CH 592 766, KI. 30. Das Zeichen erschopft sich nicht in
einer naturgetreuen, banalen Darstellung der Ware
selbst, sondern weist zusatzliche Elemente auf
(«Eiswdrfel», Beleuchtung, Wassertropfen).

CH 684 344, KI. 11, 30 und 43: Das Zeichen weicht
durch das Element der wimpelférmigen Tropfen
ausreichend von der banalen Darstellung einer
Darreichungsform ab.

Beispiele fur nicht schutzfahige Zeichen:

- IR 690 455, KI. 3222

220 \Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 3.3 — Bouton (Bildmarke). In diesem Zusammenhang kommen die flr
die Prifung von dreidimensionalen Marken geltenden Kriterien (Ziff. 4.12, S. 140) analog zur
Anwendung; vgl. BVGer B-1920/2014, E. 3.2 — Nilpferd (Bildmarke); BVGer B-2713/2009, E. 2 —
Wireless USB-Symbol (Bildmarke); BVGer B-6203/2008, E. 3.2 und 4 ff. — Chocolat Pavot (fig.) Ill.

221 Betr. die Gemeingutzugehorigkeit von einfachen geometrischen Figuren vgl. Ziff. 4.5.4, S. 129.

222 RKGE in sic! 2003, 498 — Waschmitteltablette (Bildmarke).
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IR 744 631, KI. 20, 24223, Das Zeichen zeigt einen
Ausschnitt eines banalen Karomusters. Im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren fehit
dem Zeichen die Unterscheidungskraft.

N IR 1 064 983, KI. 3, 20, 21.2* Das Zeichen zeigt einen

P 8 { Ausschnitt aus einem banalen Muster, das dem sog.
= ></x ¥ - «Wiener Geflecht» entspricht. Im Zusammenhang mit
- - - bestimmten Waren der KI. 3, 20 und 21 (kosmetische
9 L Produkte, Kosmetikaccessoires und Mdbel) fehlt dem

Zeichen die Unterscheidungskraft.

4.8 Piktogramme

Piktogramme sind stilisierte bildliche Darstellungen, die Informationen oder
Orientierungshilfen vermitteln. Sie kbnnen insbesondere Uber die Verwendung oder die
Zweckbestimmung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen informieren (z.B.
Recycling-Piktogramme). Nicht unterscheidungskraftig sind Zeichen, deren Ausgestaltung
sich auf die reine Informationsvermittlung beschrankt, oder Zeichen, die von Ublichen
Darstellungsvarianten nicht genligend abweichen.

Beispiel fur nicht schutzfahiges Zeichen:

Das Zeichen hebt sich nicht gentigend von den
Ublicherweise fur Verpflegungsdienstleistungen
verwendeten Piktogrammen ab.

4.9 Akustische Marken

Es kdnnen verschiedene Kategorien akustischer Zeichen unterschieden werden: die
menschliche Sprache, musikalische oder gerauschhafte akustische Zeichen??® sowie
Mischformen davon.

Akustische Zeichen werden als Marken eingetragen, wenn sie unterscheidungskraftig und
nicht freihaltebedurftig sind. Musikalische oder gerauschhafte akustische Zeichen sind unter

223 RKGE in sic! 2005, 280 — Karomuster (Bildmarke).

224 BVGer B-2655/2013 — Wiener Geflecht (Bildmarke).

225 Da Gerausche nicht in Notenschriften dargestellt werden kénnen, erlangen sie gegenwartig
aufgrund der ungenligenden grafischen Darstellbarkeit den Markenschutz nicht (vgl. Teil 2, Ziff. 3.2.3,
S. 57).
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anderem dann nicht originar unterscheidungskraftig, wenn den Melodien, Ténen oder
Gerauschen in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ein
beschreibender Sinngehalt zukommt (z.B. Motorengerausch fir PKW) oder sie in diesem
Zusammenhang gebrauchlich sind (z.B. ein bekanntes Weihnachtslied flr
Christbaumschmuck). Bei Kombinationen von Melodien mit Gesang oder gesprochenem
Text ist der Gesamteindruck massgebend.

Betr. die formellen Voraussetzungen an die Hinterlegung einer akustischen Marke vgl. Teil 2,
Ziff. 3.2.3, S. 57. Betr. die Markenfahigkeit einer Melodie vgl. Ziff. 2, S. 99.

B. Nicht konventionelle Zeichen

Im Unterschied zu den konventionellen Zeichen fallt bei den nicht konventionellen das
Zeichen vielfach mit dem ausseren Erscheinungsbild der beanspruchten Waren zusammen.
Dies gilt insbesondere bei Waren- und Verpackungsformen, Farben und Mustern sowie bei
der Bewegung eines Objekts, das mit der beanspruchten Ware identisch ist.

Obwohl fir alle Markentypen die gleichen Kriterien betr. Beurteilung der konkreten
Unterscheidungskraft gelten,??® kann es schwieriger sein, bei einem Zeichen, das mit dem
ausseren Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammenfallt, die
Unterscheidungskraft nachzuweisen als bei einem Wort- oder Bildzeichen.??” Wahrend die
Abnehmer gewohnt sind, dass Marken aus Wartern oder Bildern bestehen, gilt dies nicht in
gleichem Mass fiir nicht konventionelle Zeichen wie Warenformen, Farben oder Muster.?28
Werden z.B. die Form eines Blrostuhls, eine Farbe oder ein Muster als Marken fir
Blromaobel beansprucht, so erkennt der Abnehmer in diesen Zeichen a priori die Form, die
Farbe oder die Oberflachengestaltung der Bliromébel, nicht aber eine Marke. Nur wenn ein
Zeichen Uber seine technische oder asthetische Funktion hinaus vom Abnehmer unmittelbar
als betrieblicher Herkunftshinweis (vgl. Ziff. 2, S. 99) wahrgenommen wird, ist es originar
unterscheidungskraftig.?2°

Die Prifung der Unterscheidungskraft von nicht konventionellen Zeichen erfolgt anhand
eines Vergleichs mit der oder den banalen Waren- oder Oberflachengestaltungen des
beanspruchten Warensegments (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 109). Unterscheidungskraft besitzen nur
diejenigen Zeichen, die auffallig von banalen Waren- und Oberflachengestaltungen des
entsprechenden Produktsegments abweichen.?° Aufgrund der im beanspruchten
Warensegment Ublicherweise verwendeten Form- oder Oberflachengestaltungen sind

226 \/gl. BGE 137 111 403, E. 3.3.2 — Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BVGer B-2418/2014,
E. 3.5 — Bouton (Bildmarke).

227 \/gl. BGer 4A_374/2007, E. 2.5 — Praliné (dreidimensionale Marke), wo festgehalten wird, dass es
nicht zu beanstanden, sondern richtig ist, wenn fiir die entsprechende Priifung die Kriterien gewahlt
werden, die der Art des Zeichens angemessen sind.

228 \/gl. BGE 134 Ill 547, E. 2.3.4 — Stuhl (dreidimensionale Marke).
229 \/gl. BGE 137 111 403, E. 3.3.4 mit Hinweisen — Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

230 BGE 137 111 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 — Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 IlI
547, E. 2.3.4 — Stuhl (dreidimensionale Marke).
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gedanklich eine oder mehrere banale Gestaltungen zu definieren. Je grésser die
Gestaltungsvielfalt ist, desto mehr Gestaltungsvarianten gelten als banal.?"

Aus der Tatsache, dass sich ein Zeichen von existierenden Gestaltungen unterscheidet,
kann nicht direkt auf das Vorhandensein von Unterscheidungskraft geschlossen werden .32
Jede Gestaltung, die sich durch neue oder leicht abgeanderte Elemente von bestehenden
Gestaltungen des gleichen Produktsegments abhebt, kann von den Abnehmern bei genauer
Betrachtung von den «alten» Gestaltungen unterschieden werden. Mit anderen Worten
individualisieren zwar neue Gestaltungen oder Gestaltungselemente wie Formen, Farben
oder Muster eine Ware; dies sagt jedoch noch nichts tUber die originare Unterscheidungskraft
einer bestimmten Gestaltung aus (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 143).

Bei Zeichen, die mit dem dusseren Erscheinungsbild oder einer Funktion (Bewegungsmarke)
der beanspruchten Waren zusammenfallen, ist auch nach intensivem Gebrauch vielfach
zweifelhaft, ob diese Zeichen Uberhaupt als Marke wahrgenommen werden. Vielmehr
erkennen die angesprochenen Abnehmer die Form der Ware oder Verpackung, deren
Funktion oder Ausstattung.?*® Dass das Institut aufgrund dieser Sachlage bei nicht
konventionellen Zeichen ein demoskopisches Gutachten als geeignetstes Beweismittel flr
die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet, schliesst die Berucksichtigung
von Gebrauchsbelegen nicht von vornherein aus.?*

4.10 Muster
Ein Muster ist eine sich grundsatzlich unlimitiert wiederholende Verzierung.

Die nachfolgenden Grundsatze gelten fir Zeichen, die als Ausschnitt aus einer solchen
Verzierung erscheinen.?*® Die Beurteilung der Eintragungsfahigkeit basiert auf der Annahme,
dass das Muster die Oberflachengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren
Verpackung darstellt. Entsprechend werden die Abnehmer in einem Muster in erster Linie
das aussere Erscheinungsbild der beanspruchten Waren erkennen und keinen betrieblichen
Herkunftshinweis.

Dies gilt insbesondere bei Waren, bei denen die Oberflachengestaltung wesentlich ist, wie
bei Textilien, Kleidern, Mdbeln oder Modeaccessoires. Bei Mustern, die flr diese
Warenkategorien hinterlegt werden, ist die originare Unterscheidungskraft nur selten
gegeben. Schutzfahig sind Muster, die genigend von den im betroffenen Warensegment

231 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 — Milchmause (dreidimensionale Marke); vgl. auch BGE 133 Il 342,
E. 4.4 — Verpackungsbehalter (dreidimensionale Marke).

232 BV/Ger B-8515/2007, E. 7.2 — Abfallbehalter (dreidimensionale Marke).

233 \/gl. fir Waren- bzw. Verpackungsformen BGE 130 Il 328, E. 3.5 — Uhrband (dreidimensionale
Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 — Flasche (dreidimensionale Marke).

234 Vgl Ziff. 11.3.2, S. 202.

235 Dies gilt ungeachtet dessen, ob diese Zeichen im Markeneintragungsgesuch als «Bildmarken»
bezeichnet werden. vgl. dazu die in Ziff. 4.6, S. 131 angeflhrten Beispiele.
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Ublichen und somit banalen Gestaltungen abweichen.?*® Mustern, die so komplex sind, dass
sie nicht wiedererkannt werden koénnen, fehlt die (abstrakte) Unterscheidungskraft.

Soweit Muster flr Dienstleistungen beansprucht werden, wird die Eintragungsfahigkeit
basierend auf der Annahme beurteilt, dass das Muster als Oberflachengestaltung namentlich
in der Korrespondenz (etwa auf Briefkdpfen), auf Rechnungen, Internetseiten, Enseignes
oder in der Reklame verwendet wird. Auch in diesem Zusammenhang werden Muster in
erster Linie als dekorative Elemente wahrgenommen; die Unterscheidungskraft wird anhand
eines Vergleichs mit Ublichen bzw. banalen Mustern ermittelt.

Betr. Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches
Gutachten als geeignetstes Beweismittel.?%’

Beispiel fur ein nicht schutzfahiges Zeichen:

- KI. 20 (Mobel), 24 (Textilstoffe)

— Zwei weitere Beispiele finden sich in Ziff. 4.6 S. 131.

4.11 Farbmarken

Eine (abstrakte) Farbmarke wird ausschliesslich durch eine Farbe oder Farbkombination
gebildet. Beansprucht wird Markenschutz fur die Farbgebung als solche.

Die Beurteilung der Eintragungsfahigkeit basiert auf der Annahme, dass die Farbe die
Oberflachengestaltung der Ware, gegebenenfalls auch von deren Verpackung darstellt.
Insofern als bei der Farbmarke das Erscheinungsbild der Ware bzw. Verpackung und das
Zeichen miteinander verschmelzen, ist die Wahrnehmung durch die Abnehmer eine andere
als bei Zeichen, bei denen der Kennzeichnungsgegenstand vom Kennzeichen verschieden
ist (vgl. lit. B, S. 137). Zudem besitzt der grésste Teil der Waren oder der Verpackungen
naturgemass eine Farbe, die in erster Linie der asthetischen oder funktionellen Gestaltung
dient. In Bezug auf Dienstleistungen gilt dies sinngeméass. Haben auch Dienstleistungen als
solche naturgemass keine Farbe, so werden doch Farben im Dienstleistungsbereich in den
verschiedensten Formen verwendet.?3® Die Abnehmer sind somit im Wirtschaftsverkehr
stéandig mit Farben aller Art konfrontiert (wobei sowohl Einzelfarben wie auch
Farbkombinationen verwendet werden); sie erkennen in Farben oder Farbkombinationen
grundsatzlich keinen betrieblichen Herkunftshinweis, da sich die Hauptfunktion von Farben in

238 |n diesem Zusammenhang kommen die flr die Priifung von dreidimensionalen Marken i.e.S.
geltenden Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 143) analog zur Anwendung. Gemass BVGer B-2655/2013, E. 3.6,
E. 5.5.1 — Flachenmuster ist die Gemeinfreiheit insbesondere danach zu beurteilen, ob im
beanspruchten Waren- oder Dienstleistungsbereich dhnliche Muster bekannt bzw. Ublich sind, von
denen sich das beanspruchte Muster nicht durch seine Originalitat abhebt.

287 \gl. Ziff. 11.3.2, S. 202.

238 \/gl. in diesem Zusammenhang RKGE in sic! 2002, 243, E. 2 und 5b — Farbe Gelb (Farbmarke).
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aller Regel in asthetischen Zwecken erschopft und somit der Funktion einer Marke
grundsatzlich entgegensteht.

Die Unterscheidungskraft einer Farbe oder Farbkombination kann nur dann bejaht werden,
wenn sich die Farbe genligend von den banalen Farben des entsprechenden Waren- bzw.
Dienstleistungssegments abhebt. Werden im betroffenen Segment unterschiedlichste Farben
verwendet, gilt entsprechend eine Vielzahl von Farben als banal.

Es besteht zudem ein Bedurfnis der Wirtschaftsteilnehmer, ihre Produkte farblich zu
gestalten bzw. Farben im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen zu
verwenden. Es liegt im Interesse der Konkurrenz, dass die Verfugbarkeit von Farben nicht
Ubermassig eingeschrankt wird. An Farben und Farbkombinationen besteht demnach ein
erhebliches Freihaltebedurfnis.

Eine Farbe oder Farbkombination als solche kann sich im Verkehr als Marke durchsetzen,
sofern sie nicht einem absoluten Freihaltebediirfnis untersteht.?*® Da Farben im
Wirtschaftsleben dusserst Gblich sind und auch nach langerem Gebrauch auf dem Markt
noch als asthetisches Element und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst
werden, sind die Anforderungen an eine Verkehrsdurchsetzung hoch. Betr. Geltendmachung
der Verkehrsdurchsetzung betrachtet das Institut ein demoskopisches Gutachten als
geeignetstes Beweismittel.?*°

Beispiele (durchgesetzte Marken):

— Farbe GELB?' (CH 496 219), Kl. 36 (Zahlungsverkehr, Kontofiihrung), 39 (Brief- und
Pakettransport, Beférderung von Schnellpost, Beférderung von Paketen und
abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetriebe nach Fahrplan)

— Farbe Zink-Gelb RAL 1018 (CH 612 176), KI. 7 (Hochdruckreinigungsgerate)
4.12 Dreidimensionale Marken (Formmarken)

4.12.1 Begriff
Zwei verschiedene Arten dreidimensionaler Marken werden unterschieden:

Die dreidimensionale Marke i.e.S. besteht aus einer dreidimensionalen Waren- oder
Verpackungsform oder aus einem Teil derselben. Das Zeichen und der
Kennzeichnungsgegenstand fallen zusammen.?42

239 Ein absolutes Freihaltebedirfnis ist beispielsweise gegeben bei Farben, welche die natirliche
Farbe der beanspruchten Produkte darstellen (z.B. die Farbe Rot fir Tomaten), oder welche fir die
betreffenden Produkte gesetzlich vorgeschrieben sind (z.B. Rot fur Handfeuerldscher).

240 Vgl. Ziff. 11.3.2, S. 202.
241 RKGE in sic! 2002, 243 — Farbe Gelb (Farbmarke).

242 \/gl. BGE 129 1ll 514, E. 2.1 — Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 —
Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).
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Beispiel:

CH 541 393, KI. 29 (u.a. Milch, Milchprodukte)

Bei dreidimensionalen Marken i.w.S. sind Kennzeichnungsgegenstand und Zeichen nicht
identisch.?*® Sie bestehen entweder unabhangig von Form oder Verpackung einer Ware und
kénnen entsprechend von diesen ohne Beeintrachtigung des Gebrauchszweckes getrennt
werden?** (z.B. Mercedes-Stern), oder aber sie werden nicht fir Waren, sondern fiir
Dienstleistungen beansprucht.

Beispiel:

CH 634 580 (K. 36)

4.12.2 Dreidimensionale Marken i.w.S.

Unter die dreidimensionalen Marken i.w.S. fallen z.B. radumlich gestaltete Worter,
Buchstaben, Zahlen oder bildliche Darstellungen (Reliefs, Figuren, geometrische Korper).
Diese Zeichen werden grundsatzlich wie zweidimensionale Zeichen geprift und gehéren
zum Gemeingut, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen beispielsweise ausschliesslich aus beschreibenden oder tblichen Angaben,
oder aus banalen, einfachen Raumformen (geometrische Kérper wie Kugeln, Prismen,
Wiirfel usw.) bestehen bzw. sich hiervon nicht ausreichend unterscheiden.

Zu dreidimensionalen Marken i.w.S. gehdren auch Formen, welche fir Dienstleistungen
geschitzt werden sollen. Verkérpert die Form einen Gegenstand, um den es bei der
Erbringung der Dienstleistung geht (z.B. ein Auto fur die Vermietung von Fahrzeugen) oder
der dabei Ublicherweise zum Einsatz kommt (z.B. eine Schere fir Dienstleistungen eines
Friseursalons), bringt das Institut im Rahmen von Art. 2 lit. a MSchG analogieweise die fur
dreidimensionale Marken i.e.S. geltenden Grundsatze (vgl. Ziff. 4.12.3, S. 142, Ziff. 4.12.5,
S. 143 und Ziff. 4.12.5.2 S. 147) zur Anwendung.

Der Gemeingutcharakter eines dreidimensionalen Zeichens i.w.S. beurteilt sich nach Art. 2
lit. a MSchG; Art. 2 lit. b MSchG findet keine Anwendung.?*

243 Die dreidimensionalen Marken i.w.S. werden der Einfachheit halber im Zusammenhang mit den
nicht konventionellen Zeichen dargestellt. Dreidimensionale Marken i.w.S. gehdren im Gegensatz zu
den dreidimensionalen Marken i.e.S. zu den konventionellen Zeichen.

244 \/gl. BGE 129 Ill 514, E. 2.1 — Lego (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2005, 646, E. 2 —
Zahnpastastrang (dreidimensionale Marke).

245 A M. BVGer B-5456/2009, E. 2.4, 5 und 6.1 — Kugelschreiber (dreidimensionale Marke).
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4.12.3 Dreidimensionale Marken i.e.S.

Bei dreidimensionalen Marken i.e.S. (Waren- und Verpackungsformen) fallen Zeichen und
Kennzeichnungsgegenstand zusammen (vgl. lit. B, S. 137). Entsprechend schwierig ist es,
die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen. Bei der
Beurteilung ist zu berlcksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer Waren- oder
Verpackungsform und deren Teilen grundsatzlich die Gestaltung der Ware bzw. der
Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis.?*® Die Gestaltung
einer Waren- oder Verpackungsform ist denn auch in erster Linie auf die Erflllung
funktionaler oder asthetischer Kriterien ausgerichtet und nicht darauf, als betrieblicher
Herkunftshinweis zu dienen.?*” Nur wenn eine hinterlegte Form tber ihre funktionalen oder
asthetischen Merkmale hinaus als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft dient, ist
sie unterscheidungskraftig im Sinne des Markenschutzgesetzes.

Dreidimensionale Marken i.e.S. werden sowohl auf den Ausschlussgrund gemass Art. 2 lit. a
als auch auf die Ausschlussgrinde gemass Art. 2 lit. b MSchG geprift. Liegt kein
Ausschlussgrund gemass Art. 2 lit. b MSchG vor, bleibt stets der Gemeingutcharakter der
hinterlegten Form gemass Art. 2 lit. a MSchG zu prufen.

4.12.4 Ausschlussgriinde gemass Art. 2 lit. b MSchG

Gemass Art. 2 lit. b sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und technisch
notwendige Waren- und Verpackungsformen vom Markenschutz absolut ausgeschlossen.
Eine Waren- oder Verpackungsform, die unter den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG
fallt, kann nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung Markenschutz erlangen.

4.12.4.1 Wesen der Ware

Das Wesen der Ware stellen Warenformen dar, deren wesentliche Formmerkmale sich aus
rein generischen Formelementen des entsprechenden Warensegments zusammensetzen.
Unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 lit. b MSchG sind bei der Markenprifung die Elemente
einer Ware festzulegen, die spezifisch Produkte der entsprechenden Gattung
charakterisieren. Falls Warenformen Uber die wesensbedingten Formelemente hinaus
asthetisch ausgestaltet sind, machen sie grundsatzlich nicht mehr das Wesen der Ware aus.
Warenformen, die nur minimale Abweichungen von rein generischen Formelementen des
entsprechenden Produktsegments aufweisen, fallen auch unter den Ausschlussgrund Wesen
der Ware.

Als Wesen der Ware zurtuckgewiesen wird z.B. ein schlichter, «nackter» Ring ohne jegliche
Ausgestaltung, beansprucht flr Fingerringe, oder ein einfacher runder Ball, beansprucht fur
Spielballe.

246 BGer in sic! 2007, 831, E. 5 — Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 Il 328, E. 3.5 —
Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-498/2008, E. 2.1 — Spruhflasche (dreidimensionale
Marke).

247 BGE 134 Ill 547, E. 2.3.4 — Stuhl (dreidimensionale Marke).
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Insbesondere Verpackungsformen flir Waren, die an sich keine eigene feste Form haben
(z.B. Flussigkeiten, Pulver, gasformige Stoffe), fallen ebenfalls unter den Ausschlussgrund
Wesen der Ware, falls ihre wesentlichen Merkmale aus rein generischen Formelementen
bestehen.?*® An solchen Verpackungsformen besteht ein absolutes Freihaltebediirfnis.

4.12.4.2 Technisch notwendige Form

Sowohl die Form der Ware selbst als auch die Form ihrer Verpackung kdnnen technisch
notwendig sein. Eine Form ist dann als technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG
anzusehen, wenn den Konkurrenten fiir ein Produkt der betreffenden Art zur Erfiillung der
gleichen technischen Wirkung tberhaupt keine alternative Form zur Verfliigung steht oder
eine Formalternative im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet
werden kann.?*® Keine zumutbaren Gestaltungsalternativen sind gegeben, wenn die
Konkurrenten auf die naheliegendste bzw. am besten geeignete Form verzichten und eine
weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grosseren Herstellungskosten
verbundene Losung wahlen missten.?%

Weist eine Waren- oder Verpackungsform neben technisch notwendigen Elementen eine
asthetische Gestaltung auf, so ist der Tatbestand nicht erfillt. Technisch notwendige Formen
mit minimalen asthetischen Ausgestaltungen fallen allerdings noch unter den
Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG.

Von der technischen Notwendigkeit gemass Art. 2 lit. b MSchG ist die technisch bedingte
Warenform zu unterscheiden, die bei der Priifung des Gemeingutcharakters gemass
Art. 2 lit. a MSchG berticksichtigt wird (vgl. Ziff. 4.12.5, S. 143).

4.12.5 Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG)

4.12.5.1 Allgemeine Grundsatze

Als Gemeingut gelten neben einfachen geometrischen Grundelementen insbesondere
Waren- oder Verpackungsformen, die weder in ihren Elementen noch in deren Kombination
vom Erwarteten und Gewohnten bzw. vom banalen Formenschatz abweichen und daher
mangels «Originalitat» im Gedéachtnis der Abnehmer nicht haften bleiben.?' Mit anderen
Worten gehdrt eine Form dann nicht zum Gemeingut, wenn sie sich auffallig von den im

248 \/gl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2 — Lindor-Kugel (dreidimensionale
Marke) und BGE 131 Il 121, E. 3.2 — Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).

249 \/gl. BGer in sic! 2006, 666, E. 2.3 — Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke).

250 \/gl. BGer 4A_20/2012, E. 2 f. — Lego Il (dreidimensionale Marke); BGE 129 11l 514, E. 3.2.1 f. —
Lego (dreidimensionale Marke); BGE 131 1ll 121, E. 3.1 — Smarties / M&M'’s (dreidimensionale
Marken).

251 BGer 4A_466/2007, E. 2.1 — Milchmause (dreidimensionale Marke); BGE 133 Ill 342, E. 3.3 —
Verpackungsbehalter (dreidimensionale Marke).
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beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment banalen Formgestaltungen abhebt?*2
(vgl. lit. B, S. 137) und dadurch von den betroffenen Verkehrskreisen im Sinne eines
Herkunftshinweises verstanden wird.?%3

In diesem Sinne sind bei der Markenprifung zuerst, gestitzt auf die im beanspruchten
Waren- bzw. Dienstleistungssegment?®* tiblicherweise verwendeten Formen?®® gedanklich
eine oder mehrere banale Waren- bzw. Verpackungsformen zu definieren. Bei dieser
Definition der banalen Waren- bzw. Verpackungsform spielt die Formenvielfalt im
betreffenden Segment eine wesentliche Rolle.?*® Denn bei grosser Formenvielfalt ist es
schwieriger, eine nicht banale Form zu schaffen, die von den Abnehmern nicht nur als
Variante einer der gewohnlichen Formen,?” sondern als betrieblicher Herkunftshinweis
erachtet wird.?5® Dementsprechend gilt eine Vielzahl von Formen bzw. Formelementen als
banale Gestaltung, wenn im jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsbereich eine grosse
Formenvielfalt herrscht.?%

Anschliessend ist die Abweichung der hinterlegten Form von der oder den banalen Waren-
bzw. Verpackungsformen des entsprechenden Segments zu beurteilen, wobei der
Gesamteindruck der hinterlegten Form zu wiirdigen ist.?° Dabei gilt, dass die Unublichkeit
einer Form (weil sie auf dem Markt neu ist bzw. nur durch ein Unternehmen verwendet wird)
deren Zugehorigkeit zum Gemeingut nicht ausschliesst.?®' Denn entscheidend ist nicht, dass
sich die zu beurteilende Form von ihren Konkurrenzprodukten bzw. den von konkurrierenden
Dienstleistungsanbietern verwendeten Formen unterscheidet.??2 Massgebend ist einzig, dass
die Abweichung von dem im betreffenden Segment Gblichen Formenschatz derart auffallig,
unerwartet oder ungewdhnlich ist, dass die Form von den Abnehmern als betrieblicher

252 \/gl. fur die Formenvielfalt bei Warenformen BGE 137 Ill 403, E. 3.3.3 und 3.3.5 -
Wellenverpackung (dreidimensionale Marke); BGE 134 Ill 547, E. 2.3.4 — Stuhl (dreidimensionale
Marke).

253 \/gl. BGE 133 11l 342, E. 3.3 — Verpackungsbehalter (dreidimensionale Marke) und RKGE in sic!
2005, 471, E. 6 — Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).

254 Es kann aufgrund der massgebenden Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise und der Natur
der betroffenen Waren erforderlich sein, einen weiter gefassten Warenbereich zugrunde zu legen; vgl.
BVGer B-1360/2011, E. 6.1 f. — Flaschenhals (dreidimensionale Marke).

255 \/gl. BGE 133 Ill 342, E. 3.3 — Verpackungsbehalter (dreidimensionale Marke). Im Zeitpunkt des
Entscheids auf dem Markt erhaltliche Nachahmungen sind mit einzubeziehen (BVGer B-1165/2012,
E. 5.4 — Mischgeratespitzen [dreidimensionale Marken]).

256 Betr. das Vorgehen zur Ermittlung des Formenschatzes vgl. Ziff. 3.11, S. 108.

257 BVGer B-8515/2007, E. 7.2 — Abfallbehalter (dreidimensionale Marke).

258 BGer 4A_466/2007, E. 2.4 — Milchmause (dreidimensionale Marke); vgl. auch BVGer B-1920/2014,
E. 5.4 — Nilpferd (Bildmarke).

259 \Vgl. RKGE in sic! 2005, 471, E. 6 mit Hinweisen — Siebstrahlregler (dreidimensionale Marke).

260 BGE 133 Il 342, E. 4 — Verpackungsbehalter (dreidimensionale Marke); BGer in sic! 2007, 831,

E. 5 — Flasche (dreidimensionale Marke); BVGer B-2676/2008, E. 4 — Flasche (dreidimensionale
Marke).

261 BGer in sic! 2007, 831, E. 5.2 — Flasche (dreidimensionale Marke); BGE 130 11l 328, E. 2.2 -
Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.8 — Mischgeratespitzen
(dreidimensionale Marken).

262 BV/Ger B-2828/2010, E. 4.1 — roter Koffer (dreidimensionale Marke).
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Herkunftshinweis verstanden wird.?®® Eine nur individuelle und erinnerbare Form werden die
massgebenden Verkehrskreise i.d.R. nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der
entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen.?% So kann auch eine unibliche
Formgebung funktional bedingt (z.B. durch Herstellung oder durch Gebrauchszweck)
und/oder von dsthetischen Uberlegungen gepragt sein und somit lediglich als rein
dekoratives bzw. als technisches Element verstanden werden. Solche Formen sind banal.
Als banal gelten auch Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass
sie technisch notwendig sind (technisch bedingte Formen).

Entscheidend fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist gemass den
allgemeinen Grundsatzen (vgl. Ziff. 3, S. 100) dessen Wahrnehmung durch die
angesprochenen Abnehmerkreise. Nur wenn Letztere beim unbefangenen Betrachten einer
Waren- oder Verpackungsform neben deren funktionalen oder asthetischen Aspekten auch
einen betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen, kann die Form als Marke geschutzt
werden.

Betr. Verkehrsdurchsetzung vgl. Ziff. 11.3.2, S. 203.

Beispiele schutzfahiger Zeichen:

- IR 801 959, KI. 33 (alkoholische Getranke)

- CH 618 695, KI. 29 und 30

263 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 — Chocolat Pavot (fig.) Ill; BVGer B-8515/2007, E. 2.1 ff. —
Abfallbehalter (dreidimensionale Marke). Vgl. auch BGE 134 11l 547, E. 2.3.4 — Stuhl
(dreidimensionale Marke) und BVGer B-5456/2009, E. 2.3 — Kugelschreiber (dreidimensionale Marke),
wo eine auffallige Unterscheidung von samtlichen im betroffenen Segment Ublichen Formen und ein
langfristiges Haftenbleiben in der Erinnerung gefordert wird.

264 BVGer B-6203/2008, E. 4.2 — Chocolat Pavot (fig.) IlI.
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Beispiele nicht schutzfahiger Zeichen:

- Kl. 20 (Verpackungsbehalter aus Kunststoff)?65

- Kl. 30 (Schokoladeprodukte, namlich Pralinen)?¢®

Kl. 29 (u.a. Fischereierzeugnisse, Fertiggerichte)?®” und
43 (Verpflegung von Gésten, Catering)?%®

- KI. 18 (u.a. Lederwaren, Handtaschen)?®®

265 BGE 133 Ill 342 — Verpackungsbehalter (dreidimensionale Marke).
266 BGer 4A_374/2007 — Praliné (dreidimensionale Marke).

267 BGer 137 Il 403 — Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).

268 BV/Ger B-6313/2009 — Wellenverpackung (dreidimensionale Marke).
269 RKGE in sic! 2004, 98 — Handtasche (dreidimensionale Marke).
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- KI. 9 (u.a. Radios)?"°

- Kl. 16 (Zigarettenschachteln); Kl. 34 (u.a. Zigaretten)?""

4.12.5.2 Kombination einer gemeinfreien Form mit unterscheidungskraftigen
zweidimensionalen Elementen

Bei gemeinfreien Formen, die mit zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen,
bildlichen Darstellungen, Farben) kombiniert sind, kann der Ausschlussgrund des
Gemeinguts nur dann entfallen, wenn die zweidimensionalen Elemente weder beschreibend
noch funktional sind und sich — soweit eine grafische bzw. farbliche Gestaltung infrage steht
— von der Gestaltungsvielfalt im betroffenen Warenbereich ausreichend abheben.?"?
Vorausgesetzt ist im Weiteren, dass die zweidimensionalen Elemente den Gesamteindruck
wesentlich beeinflussen.?”® Es ist daher nicht ausreichend, dass diese bloss in irgendeiner
Weise sichtbar auf der banalen Form angebracht sind; vielmehr missen sie bei einer
Gesamtbetrachtung des Zeichens auf den ersten Blick gut erkennbar sein.?’
Unterscheidungskraftige zweidimensionale Elemente, die im Vergleich zur Form entweder zu
klein sind?’® oder sich an ungewohnter Stelle befinden, sind nicht geeignet, dem hinterlegten
Zeichen im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen.

Beispiele fur schutzfahige Zeichen:

270 RKGE in sic! 2006, 33 — Radiogehause (dreidimensionale Marke).

211 BGer in sic! 2006, 666 — Zigarettenverpackung (dreidimensionale Marke).

272 \/gl. BGer in sic! 2008, 110, E. 3.2.5 — Schokoladekugeln (dreidimensionale Marken); BGer in sic!
4/2000, 286, E. 3c — runde Tablette (dreidimensionale Marke); BVGer B-1165/2012, E. 5.7 —
Mischgeratespitzen (dreidimensionale Marken); BVGer B-498/2008, E. 4.2 — Behalter
(dreidimensionale Marken). In der Rechtsprechung wird in diesem Zusammenhang darauf abgestellt,
ob die nicht unterscheidungskraftigen Elemente auf Giberraschende bzw. originelle Art und Weise
kombiniert sind.

273 BVGer B-6203/2008, E. 4.3 — Chocolat Pavot (fig.) IlI.

214 \/gl. BVGer B-7379/2006, E. 4.4 — Leimtube (dreidimensionale Marke).

275 BVGer B-2676/2008, E. 6.2 — Flasche (dreidimensionale Marke).
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- IR 847 313, KI. 9, 11, 16

- IR 879 107, KI. 29

Beispiel fur ein nicht schutzfahiges Zeichen:

CH 55569/2004, KI. 29, 30 (der kaum erkennbare
Schriftzug «Bonne Maman» beeinflusst den
Gesamteindruck ungentigend; das Karomuster
ist nicht unterscheidungskraftig).2’®

4.13 Positionsmarken

Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement,
an immer derselben (Waren-)Position und in immer konstanten Grossenverhaltnissen
auftretend. Die Position alleine ist nicht schutzfahig, die Kombination von Zeichen und
Position kann jedoch im Gesamteindruck Unterscheidungskraft haben.

Durch die Positionierung auf dem Produkt fallt bei der Positionsmarke das zu schutzende
Zeichen mit dem Erscheinungsbild der beanspruchten Ware zusammen. Es ist grundsatzlich
zweifelhaft, ob die Abnehmer im Zeichen lediglich ein reines Zier- oder technisches Element
erkennen oder ob sie aufgrund der fest definierten Gestaltung und Position auf der Ware
auch einen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft sehen. Die Unterscheidungskraft ist bei
Zeichen gegeben, die sich nicht in einer beschreibenden oder banalen Angabe erschdpfen
und sich von den banalen Ausstattungen des betroffenen Warensegments gentgend
abheben.?”’

Eine Positionsmarke ist auch fur Dienstleistungen denkbar, sofern sie auf einem Gegenstand
angebracht ist, mittels dessen die Dienstleistung erbracht wird. Diesfalls kommen die
vorstehend angefiihrten Grundsatze mutatis mutandis zur Anwendung, und die Frage der

276 BVGer B-7401/2006 — Verpackung (dreidimensionale Marke).

217 In diesem Zusammenhang kommen die fir die Priifung von dreidimensionalen Marken geltenden
Kriterien (Ziff. 4.12.5, S. 143) analog zur Anwendung.
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Unterscheidungskraft ist in Bezug auf den fraglichen Gegenstand und die betroffene
Dienstleistung zu prufen.

Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann eine Positionsmarke flir Waren nur flr die
im Zeichen dargestellte Warenart beansprucht werden (zu den formellen Erfordernissen betr.
die Markenhinterlegung vgl.Teil 2, Ziff. 3.2.8, S. 59).

Beispiel eines schutzfahigen Zeichens:

CH 585 153 (Farbanspruch: Schwarz, Gold, gelb)
KI. 29, 30

‘‘‘‘‘‘

4.14 Bewegungsmarken
Das Schutzobjekt besteht aus einem Bewegungsablauf.

Problematisch in Bezug auf die Beurteilung der Schutzfahigkeit sind Zeichen, die in der
Bewegung eines Objekts bestehen. Ist das Objekt mit der beanspruchten Ware identisch,
fallen das Zeichen (die Bewegung) und die beanspruchte Ware zusammen; beispielsweise
bei der Offnungsbewegung einer Autotiir. Die Abnehmer werden in dieser Bewegung in
erster Linie eine (technische) Funktion der Ware und keinen betrieblichen Herkunftshinweis
erkennen. Die Unterscheidungskraft kann nur bejaht werden, wenn das Zeichen von einer fir
das beanspruchte Warensegment banalen Bewegung klar abweicht. Als banal gelten
Bewegungen, die von den angesprochenen Konsumenten als technisch oder funktional
bedingt wahrgenommen werden. Eine banale Bewegung wird i.d.R. auch freihaltebedurftig
sein. Problematisch sind im Weiteren Bewegungszeichen, wenn das Objekt, das die
Bewegung ausfuhrt, zwar nicht mit den betroffenen Waren identisch ist, aber als Bild- oder
dreidimensionale Marke gleichwohl nicht eintragungsfahig ware (vgl. Ziff. 4.7, S. 134, Ziff.
4.12.2, S. 141 und Ziff. 4.12.5, S. 143).

Bewegte, zweidimensionale Grafiken stellen eine besondere Art der Bildmarke dar; fur die
Beurteilung des Gemeingutcharakters kann somit auf Ziff. 4.7, S. 134 verwiesen werden.

In formeller Hinsicht wird neben der bildlichen Darstellung der einzelnen Bewegungsschritte
eine Beschreibung verlangt, welche die zeitliche Abfolge der Bilder festlegt (vgl. auch Teil 2,
Ziff. 3.2.9, S. 59).

Beispiel eines schutzfahigen Zeichens:

CH 585 720, KI. 35 und 41, publizierte Bemerkung: «Die
Marke besteht aus einer animierten, 2 Sekunden
dauernden Sequenz von Bildern, die mit einem
Kleeblattlogo beginnt, welches sich kontinuierlich in ein
Strichmannchen, welches zuerst mit waagrechten Armen
auf beiden Beinen steht und zum Schluss das linke Bein
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anwinkelt und den rechten Arm hebt, wobei es ein
lachendes Gesicht erhalt, verwandelt. Dem ersten und
letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug angeflgt,
dem ersten <klee blatty, dem letzten «Coaching fiir junge
Erwachsene>.»

4.15 Hologramme

Die Holografie ermdglicht die Speicherung und Wiedergabe des rdumlichen Bildes eines
oder mehrerer Gegenstande. Je nach Blickwinkel sind der dreidimensionale Charakter eines
Gegenstands oder verschiedene Ansichten, Gegenstande oder Elemente ersichtlich.

Wie bei Wort-, Bild- und kombinierten Wort-/Bildmarken sind die Abnehmer gewohnt, dass
Marken aus Hologrammen bestehen konnen. Entsprechend beurteilt sich auch der
Gemeingutcharakter nach den fir diese Zeichentypen geltenden Grundsatzen (vgl. Ziff. 4.4,
S. 113, Ziff. 4.6, S. 131 und Ziff. 4.7, S. 134).

Betr. formelle Voraussetzungen an die Hinterlegung einer Hologrammmarke vgl. Teil 2, Ziff.
3.2.5, S. 58.

4.16 Sonstige Markentypen

Aufgrund des weiten Markenbegriffs von Art. 1 MSchG sind weitere Markentypen denkbar,
so z.B. Geruchs- und Geschmacksmarken oder Tastmarken. Diesen Markentypen steht
zurzeit die fehlende grafische Darstellbarkeit entgegen (Art. 10 MSchV; vgl. Teil 2, Ziff. 3.2,
S. 55). Auf die Darstellung der materiellen Voraussetzungen fr die Bejahung der
Schutzfahigkeit wird deshalb verzichtet.

5. Irrefithrende Zeichen

5.1 Allgemeines

Art. 2 lit. ¢ MSchG schliesst irrefihrende Zeichen vom Markenschutz aus. Ob ein Zeichen
irrefihrend ist, beurteilt sich aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise; entscheidend ist
grundsétzlich, ob der Sinngehalt erkannt wird.?’® Nach der Praxis des Instituts ist die Gefahr
der IrrefGhrung i.d.R. nur dann gegeben, wenn aufgrund der beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen ausgeschlossen ist, dass das Zeichen korrekt benutzt werden kann.

Ein Zeichen wird somit grundsatzlich nur dann zurtickgewiesen, wenn es offensichtlich
irrefGhrend ist (vgl. Ziff. 5.2, unten).

In Bezug auf Herkunftsangaben gilt in Anwendung des nationalen Rechts (Art. 47 MSchG
i.V.m. Art. 2 lit. ¢ MSchG) eine abweichende Praxis, welche zusatzlich u.a. von den
relevanten Bestimmungen des TRIPS-Abkommens gestitzt wird (vgl. Ziff. 8.6.1, S. 179). In
diesem Zusammenhang wird nicht auf die Méglichkeit einer korrekten Benutzung abgestellt,

278 \Vgl. Ziff. 3.2, S. 101.
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sondern muss jegliche Moglichkeit der Irreflihrung der Abnehmer ausgeschlossen werden.
Folglich werden Zeichen, die Herkunftsangaben enthalten oder ausschliesslich aus solchen
bestehen, nur mit einer Einschrankung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen
auf die entsprechende Herkunft eingetragen (vgl. Ziff. 8.6.6, S. 184).

5.2 Offensichtliche Irrefihrungsgefahr

Offensichtlich irrefiihrend ist ein Zeichen, wenn es bei den Abnehmern bestimmte
Erwartungen weckt, welche angesichts der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
zwingend nicht erflllt werden kénnen.279: 280

Beispiele:

- Ein Zeichen mit dem Wortelement CAFE wird als offensichtlich irrefithrende Angabe fiir
Kaffeeersatz zurickgewiesen, weil darin kein Kaffee enthalten ist (Art. 64 Verordnung
des EDI uber alkoholfreie Getranke [insbesondere Tee, Krautertee, Kaffee, Safte, Sirupe,
Limonaden], SR 817.022.111). Hingegen wird ein solches Zeichen fir Oberbegriffe wie
Kakao zugelassen, weil hierunter nach der Systematik der Klassifikation von Nizza auch
solche Getranke fallen, die nicht ausschliesslich aus Kakao bestehen und somit auch
Kaffee enthalten kdnnen.

— Ein Zeichen mit den Wortelementen ZITRONE oder ORANGE oder entsprechenden
Abbildungen wird fir Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser wegen
IrrefUhrungsgefahr zurlickgewiesen, weil jene nicht aromatisiert sein oder
Fruchtsaftanteile enthalten darfen (vgl. in diesem Zusammenhang Art. 13 und Art. 22
i.V.m. Art. 2 der Verordnung des EDI tber Trink-, Quell- und Mineralwasser, SR
817.022.102).

— Zeichen mit dem Bestandteil BIO werden fir synthetische Waren als irrefiihrend
zurickgewiesen, fur landwirtschaftliche Produkte hingegen ohne Weiteres zugelassen.

— Zeichen, die einen klar erkennbaren Hinweis auf Gold enthalten (z.B. GOLDEN RACE),
werden flr mit Gold plattierte Waren als offensichtlich irrefiihrend zuriickgewiesen. "
Keine Irrefihrungsgefahr besteht bei diesen Zeichen nur fir solche Waren, die aus Gold
sein kdnnen, namentlich Uhren, Schmuckwaren, Flllfederhalter und Kugelschreiber oder
Geschirr. Ebenfalls keine Irrefihrungsgefahr besteht, wenn der Hinweis in Bezug auf die
beanspruchten Waren symbolisch und daher fantasievoll erscheint.

— Nicht schutzfahig sind Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Vorbeugung,
Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder die den
Eindruck entstehen lassen, dass solche Eigenschaften vorhanden sind (Art. 10 Abs. 2 lit.
c LGV, vgl. auch Ziff. 7.5, S. 165). Auf dieser Grundlage werden Elemente wie MED und

279 \gl. BGer in sic! 2007, 274, E. 4.3 — Champ.

280 Eg existieren verschiedene spezialgesetzliche Bestimmungen, welche Verbote der Benutzung
irrefUhrender Angaben in Verbindung mit gewissen Waren enthalten. Werden die verponten Begriffe
ausdriicklich genannt, greift zusatzlich der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes
Recht gemass Art. 2 lit. d MSchG (vgl. Ziff. 7.5, S. 165).

281 BGer in PMMBI 1987 | 11 — GOLDEN RACE.
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PHARM fir Getranke der Klassen 32 und 33 und allgemein fiir Lebensmittel?®? als
irrefGhrend zurtckgewiesen. Keine IrrefUhrungsgefahr besteht nur fur Waren mit
medizinischer oder therapeutischer Wirkung, namentlich solche der Klassen 3 und 5.

— Marken fir alkoholische Getranke mit mehr als 1,2 Volumenprozent dirfen keine
Angaben enthalten, die sich in irgendeiner Weise auf die Gesundheit beziehen (Art. 10
Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV). Zeichen, die solche Angaben enthalten (wie
«starkend», «kraftigend», «energiespendend», «fur die Gesundheit», «tonisch» oder
«Vitaminy), werden als irrefiihrend zuriickgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5, S. 165).

— Das Element LIGHT inklusive seiner Ubersetzungen ist fir alkoholische Getranke
irrefUhrend. Die Ausnahme von dieser Regel gilt flr Bier, da bei Unterschreiten eines
bestimmten Prozentsatzes an Alkoholgehalt von Gesetzes wegen die Moéglichkeit der
Bezeichnung als «Leichtbier» vorgesehen ist (Art. 43 Abs. 3 der Verordnung des EDI
uber alkoholische Getranke, SR 817.022.110).

— Zeichenelemente wie «light» oder «mild» werden im Weiteren gemass Art. 17 TabV flr
Tabakerzeugnisse wegen Irrefiihrungsgefahr zuriickgewiesen (vgl. auch Ziff. 7.5, S.
165).

5.3 Verlust des irrefilhrenden Charakters infolge Gebrauchs

Der Gebrauch eines Zeichens, das bei den Abnehmern irrefihrende Vorstellungen Uber die
gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen hervorrufen kann, beseitigt die
Tauschungsgefahr grundsatzlich nicht. Allerdings kann eine Angabe unter bestimmten
Umstanden ihren irrefiUhrenden Charakter verlieren. Das ist der Fall, wenn sie durch
intensiven Gebrauch ausnahmsweise eine eigenstandige Bedeutung erlangt hat, die im
Laufe der Zeit derart in den Vordergrund getreten ist, dass Irrefiihrungen praktisch
ausgeschlossen werden kdnnen («secondary meaning»). Sofern der Hinterleger diese
Entwicklung mit geeigneten Mitteln (vgl. Ziff. 8.6.2, S. 181) glaubhaft macht, kann das
Zeichen als Marke eingetragen werden.

Beispiel:

CH 351 861, KI. 29, 32

6. Zeichen, die gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen

Art. 2 lit. d MSchG schliesst unter anderem Zeichen vom Markenschutz aus, die gegen die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen.?® Die Beurteilung dieser Begriffe
erweist sich in der Praxis als schwierig. Dies ist einerseits darauf zurtickzufiihren, dass nicht
jede Gesetzesverletzung einen Verstoss gegen die 6ffentliche Ordnung darstellt und sich
das Verstandnis der guten Sitten im Lauf der Zeit erheblich verandert. Andererseits ist es

282 Tierfutter fallt nicht unter den Begriff der Lebensmittel; vgl. die Definition in Art. 3 LMG.
283 Betr. die Wirdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S.101.
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nicht einfach, sittliche Werte klar und eindeutig zu definieren. Fur die Beurteilung, ob ein
Zeichen gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstdsst, sind auch
Fremdworter sowie der Sinngehalt von Zeichen, die in fir die Schweiz unublichen Schriften
gehalten sind, zu berticksichtigen.

Als gegen die offentliche Ordnung verstossend werden Zeichen zuriickgewiesen, die gegen
wesentliche Grundsatze des schweizerischen Rechts verstossen. Ordnungswidrig sind
beispielsweise Zeichen, welche das Empfinden auslandischer Staatsangehoriger verletzen,
das Ansehen der Schweiz herabmindern oder die diplomatischen Beziehungen stéren
koénnten. Hierzu werden Zeichen gezahlt, die geeignet sind, die schweizerischen
Landesinteressen zu beeintrachtigen. Auch die Verwendung der Namen von
Magistratspersonen oder bekannten Politikern oder Politikerinnen in einer Marke wird ohne
Einverstandnis des bzw. der Berechtigten als gegen die 6ffentliche Ordnung verstossend
betrachtet. Solche Namen werden deshalb nicht zur Eintragung als Marke zugelassen. Diese
Einschrankung gilt i.d.R. bis ein Jahr nach Aufgabe des entsprechenden Amtes.

Sittenwidrig sind z.B. Zeichen, die einen rassistischen, religionsfeindlichen bzw. das religidse
Empfinden verletzenden oder sexuell anstdssigen Inhalt haben.?* Fir die Beurteilung der
Sittenwidrigkeit ist die schweizerische Auffassung massgebend. Zeichen, die das
sozialethische, moralische, religidse oder kulturelle Empfinden breiter Bevélkerungskreise
verletzen, verstossen gegen diese Gesetzesbestimmung, wobei auch auf in der Schweiz
lebende Minoritaten Riicksicht zu nehmen ist.28%

Bei Zeichen, die das religidse Empfinden tangieren kénnen, kommt es auf die Sicht eines
durchschnittlichen Angehérigen der betroffenen Religionsgemeinschaft an.?®¢ Es werden nur
solche Zeichen mit religidsem Inhalt zurtickgewiesen, welche ein zentrales Motiv der
betroffenen Religion bzw. den Namen einer wichtigen Figur verwenden. Ist dies der Fall, liegt
die Sittenwidrigkeit grundsatzlich unabhangig von den beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen in der Wahl des Zeichens zur kommerziellen Nutzung, welche eine
Verletzung des religidsen Empfindens der betroffenen Religionsangehoérigen bewirken
kann.?8” Ausnahmen sind denkbar, wenn das Zeichen fiir Waren oder Dienstleistungen
beansprucht wird, die einen religidsen Bezug aufweisen, oder wenn die Abnehmer an die
wertneutrale Verwendung religidéser Motive fir entsprechende Waren oder Dienstleistungen
ausserhalb des religidsen Bereichs gewohnt sind. Traditionell gebrauchlich ist beispielsweise
die Verwendung der Namen katholischer Heiliger fiir alkoholische Getranke?® oder religioser
Symbole fir Schmuckwaren.

Beispiele:

— ordnungswidrige Zeichen: «Didier Burkhalter» oder «Barack Obama» (ohne
Einverstandnis der Berechtigten), «11™" September 2001».

284 BVGer B-438/2010, E. 3.1 — BUDDHA BAR.

285 BGE 136 11l 474, E. 3 — Madonna (fig.); RKGE in sic! 2001, 34, E. 7 — SIDDHARTA.

286 BGE 136 111 474, E. 4.2 — Madonna (fig.).

287 BGE 136 11l 474, E. 3 — Madonna (fig.); BVGer B-438/2010, E. 3.1 und 6.2 —- BUDDHA BAR.
288 BGE 136 111 474, E. 4.2 — Madonna (fig.).
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— sittenwidrige Zeichen: MOHAMMED fur alkoholische Getranke, BUDDHA BAR u.a. fur
CDs, DVDs, Unterhaltung, Musikdarbietungen.?® SIDDHARTA fiir Fahrzeuge,
Transportwesen sowie Beherbergung und Verpflegung von Gasten.?®®

Schutzfahige Zeichen:

- CH 667 807, KI. 14, 18, 25

- CH 505 111, KI. 39, 41, 43, 44

7. Zeichen, die gegen geltendes Recht verstossen

7.1 Allgemeine Bemerkungen

Der Schutzausschlussgrund des Verstosses gegen geltendes Recht gemass Art. 2 lit. d
MSchG greift bei Zeichen, die mit landesrechtlichen Vorschriften einerseits und/oder den
internationalen, staatsvertraglich begriindeten Verpflichtungen der Schweiz andererseits in
Konflikt stehen.

Auf der Grundlage der Bestimmung von Art. 63inaves |it B Ziff. 3 PVU kann eine Verletzung
geltenden Rechts gegenlber einer international registrierten Marke nur dann als
Schutzverweigerungsgrund angefuhrt werden, wenn gleichzeitig ein Verstoss gegen die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt.?®!

Zurickgewiesen werden sowohl Zeichen, deren Eintragung als Marken landesrechtlich oder
staatsvertraglich ausdriicklich untersagt ist.?? als auch Zeichen, welche Angaben enthalten
oder ausschliesslich aus solchen bestehen, deren Benutzung aufgrund landesrechtlicher
oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist.%

Bei der Prifung der Frage, ob ein Zeichen einen Bestandteil enthalt, dessen Benutzung
aufgrund landesrechtlicher oder staatsvertraglicher Bestimmungen untersagt ist, ist einzig
der betreffende Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der

289 B\/Ger B-438/2010 — BUDDHA BAR.
29 RKGE in sic! 2001, 34 — SIDDHARTHA.
291 BGE 135 111 648, E. 2.2 — UNOX (fig.).

292 \/g|. Ziff. 7.2 bis 7.4, S. 154 ff. Vgl. weiter auch das Internationale Ubereinkommen zum Schutz
von Pflanzenziichtungen (SR 0.232.163), das die Eintragung einer geschutzten Sortenbezeichnung
als Marke ausschliesst.

293 Vgl. Ziff. 7.5, S. 165.
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Gesamteindruck des Zeichens sind fur diese Beurteilung grundsatzlich nicht
ausschlaggebend;?** sie werden jedoch im Rahmen der Priifung bestimmter von der
Rechtsprechung anerkannter Ausnahmekonstellationen berilicksichtigt, in denen weitere,
schutzfahige Zeichenelemente zu einem ohne Weiteres erkennbaren Bedeutungswandel des
fraglichen Elements flhren kdnnen?*® und somit bewirken, dass dieses nicht in der
geschutzten Bedeutung erkennbar ist.

7.2 Wappenschutzgesetz

Das Wappenschutzgesetz (WSchG) verbietet die Eintragung verschiedener offentlicher
Hoheitszeichen und amtlicher Bezeichnungen als Marken. Soweit die Eintragung gemass
WSchG zulassig ist, beanspruchen erganzend die in Ziff. 8, S. 166 zu Herkunftsangaben
festgehaltenen Grundsatze betr. Art. 2 lit. a und ¢ MSchG Geltung.

7.2.1 Offentliche Zeichen der Schweiz

Mit der «Swissness»-Gesetzgebung erfahrt das WSchG eine Totalrevision. Das
Schweizerkreuz darf von jedermann fir Waren und Dienstleistungen schweizerischer
Herkunft verwendet und entsprechend auch als Markenbestandteil eingetragen werden.
Verboten ist demgegeniber die Eintragung von Zeichen als Marken oder Markenbestandteil,
deren Gebrauch nach den Art. 8 bis 13 WSchG unzulassig ist. Vom Eintragungsverbot sind
Zeichen ausgenommen, fir die das EJPD oder die zustandigen kantonalen Behdrden ein
Weiterbenitzungsrecht erteilt haben (Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Art. 35 Abs. 2 und 4 WSchG).

7.2.1.1 Wappen

Das Schweizerwappen ist ein Schweizerkreuz in einem Dreieckschild (Art. 2 WSchG und
Anhang | des Wappenschutzgesetzes). Das Schweizerkreuz ist ein im roten Feld aufrechtes,
freistehendes weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je einen Sechstel langer als
breit sind (Art. 1 WSchG).

Das Schweizerwappen, die Wappen der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden, die
charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen im Zusammenhang mit einem
Wappenschild sowie die mit ihnen verwechselbaren Zeichen dirfen nicht als Marke bzw.
Markenbestandteil eingetragen werden.?*® Davon ausgenommen ist die Eintragung als
Marke durch das Gemeinwesen, zu dem diese Zeichen gehoren (Art. 14 Abs. 1i.V.m. Art. 8
Abs. 1 WSchG). Das Eintragungsverbot umfasst auch die Wortzeichen, die sich auf das
Schweizerwappen oder das Wappen eines Kantons, Bezirks, Kreises oder einer Gemeinde
beziehen (z.B. «Schweizer Schild» oder «Berner Wappen») oder die damit verwechselbar

2% BGE 134 111 406, E. 5.2 — VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
295 BGE 135 111 648, E. 2.5 — UNOX (fig.).

29 Das Eintragungsverbot gilt auch in den Féllen, in denen Art. 8 Abs. 4 und 5 WSchG den Gebrauch
zulassen (Abs. 4 nennt die Falle, in denen der Gebrauch der Wappen nach Art. 8 Abs. 1 WSchG
durch andere Personen als das berechtigte Gemeinwesen zulassig ist (Bst. a bis f); gemass Abs. 5
kénnen die Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden den Gebrauch ihrer Wappen durch andere
Personen auch in weiteren Fallen vorsehen; vgl. auch Swissness-Botschaft, S. 8629 bis 8631).
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sind (Art. 14 Abs. 1i.V.m. Art. 8 Abs. 2 WSchG). Diese Bestimmung ist beschrankt auf
Wappen, erstreckt sich aber nicht auf die charakteristischen Bestandteile der
Kantonswappen, sodass sprachliche Anspielungen auf diese Bestandteile, wie «Basler
Stab», «Uri Stier» oder «Berner Bary, zulassig sind.

Beispiel fur ein schutzfahiges Zeichen des Gemeinwesens:

ML
N Logistik CH 683 143, K. 35, 39, 40, 41, hinterlegt durch die

Stadt Bern
Y/ Stadt Bern

7.2.1.2 Amtliche Bezeichnungen

Verboten ist die Eintragung amtlicher Bezeichnungen in Alleinstellung (z.B.
«Eidgenossenschaft», «Bund», «Kanton», «kantonal», «Gemeinde», «kkommunal») und mit
diesen verwechselbarer Ausdrucke. Neben den amtlichen Bezeichnungen im engeren Sinn
sind auch Bezeichnungen oder Ausdriicke geschitzt, die auf eine amtliche Tatigkeit oder
eine hoheitliche Funktion schliessen lassen (z.B. «Polizei»). Erfolgt die Anmeldung durch
das Gemeinwesen oder durch Personen, die eine behdrdliche oder behérdennahe Téatigkeit
ausuben, wird die Eintragung gewahrt (Art. 14 Abs. 1i.V.m. Art. 9 WSchG).

Wird demgegenuber eine amtliche Bezeichnung in Verbindung mit anderen Wort- oder
Bildelementen verwendet, kann sie eine vollkommen andere Bedeutung erhalten und wird in
dieser Form nicht mehr als Hinweis auf eine Behdrde verstanden. In entsprechender
Kombination kann es sein, dass die geschutzten Bezeichnungen nicht mit dem Staat oder
seinen Organen in Verbindung gebracht werden und auch nicht auf Beziehungen zu den
Behdrden hinweisen (z.B. «Eidgendssisches Turnfest» oder «Eidgendssisches Schwing- und
Alplerfest», da in diesen beiden Kombinationen dem Begriff «Eidgendssisch» eine
Bedeutung zukommt, die nicht auf eine angeblich amtliche Beziehung zum Gemeinwesen
hinweist). Hier gilt der allgemeine Vorbehalt, dass ein Zeichen nicht irrefiihrend?®” sein,
gegen die offentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen darf (Art.
14 Abs. 1i.V.m. Art. 9 Abs. 3 WSchG).

7.2.1.3 Fahnen und andere Hoheitszeichen

Die Fahnen und die anderen Hoheitszeichen der Eidgenossenschaft (namentlich das
Schweizerkreuz), der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie damit verwechselbare
Zeichen durfen als Markenbestandteil eingetragen werden, es sei denn, das Zeichen ist
irreflihrend?®® oder verstosst gegen die 6ffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes

297 Gemass Art. 9 Abs. 3 WSchG ist eine Eintragung irrefiihrend, falls die amtliche Bezeichnung
falschlicherweise mit dem Staat und seinen Organen in Verbindung gebracht wird und/oder auf

Beziehungen mit den Behoérden hinweist. Zur Irrefihrungsgefahr vgl. auch Swissness-Botschaft,
S. 8631.

298 Zur Irrefihrungsgefahr vgl. Swissness-Botschaft, S. 8632 bis 8633.
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Recht®® (Art. 14 Abs. 1i.V.m. Art. 10 WSchG). Insbesondere miissen fir eine Eintragung als
Marke die Voraussetzungen von Art. 2 lit. ¢ MSchG in Bezug auf die Irrefihrung Uber die
geografische Herkunft erflllt sein (Art. 13 WSchG); d.h., das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis muss entsprechend eingeschrankt werden (vgl. Ziff. 8.6.6, S.
184).

7.2.1.4 Nationale Bild- und Wortzeichen

Nationale Bild- und Wortzeichen, die sich auf nationale Symbole wie Wahrzeichen,
Heldengestalten, Statten oder Denkmaler der Schweiz3® beziehen, diirfen von jedermann
frei gebraucht werden und Bestandteil einer Marke sein. Das Zeichen darf allerdings nicht
irrefhrend®' sein und nicht gegen die 6ffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes
Recht verstossen (Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 11 WSchG).

Beispiel fur ein schutzfahiges Zeichen:

CH 678 250, KI. 30, 32, 43, eingetragen mit
Einschrankung der Waren auf
schweizerische Herkunft und negativem
Farbanspruch hinsichtlich des Kreuzes.

7.2.2 Offentliche Zeichen des Auslandes

Wappen, Fahnen und andere Hoheitszeichen oder mit ihnen verwechselbare Zeichen sowie
Bild- und Wortzeichen auslandischer Staaten dirfen nur zugunsten des Staates als Marke
oder Bestandteil davon eingetragen werden, zu dem sie gehoéren (Art. 17 i.V.m. Art. 15 Abs.
1 WSchG). Eine Ausnahme besteht dann, wenn das berechtigte Gemeinwesen3%? eine
Ermachtigung erteilt hat (Art. 16 Abs. 1 WSchG). Der Nachweis der Ermachtigung kann
insbesondere mittels Einreichen einer Kopie der entsprechenden Bescheinigung Uber die
Eintragung des Zeichens als Marke im «Ursprungsland» (Art. 16 Abs. 2 lit. a WSchG) oder
durch ein anderes gleichwertiges Dokument der zustandigen auslandischen Behorde
erbracht werden (Art. 16 Abs. 2 lit. b WSchG).

299 Zum Verstoss gegen die 6ffentliche Ordnung, die guten Sitten und das geltende Recht vgl.
Swissness-Botschaft, S. 8633 bis 8634.

300 F{jr Beispiele vgl. Swissness-Botschaft zu Art. 7 WSchG, S. 8627.
301 Betrifft die geografische Irreflihrungsgefahr. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8634.

302 Die Eintragung einer EU-Gemeinschaftsmarke gilt nicht als Ermachtigung eines berechtigten
Gemeinwesens.
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7.2.3 Priifung der Verwechselbarkeit

7.2.3.1 Allgemeine Grundsatze

Das Eintragungsverbot gilt auch fur Zeichen, die mit den gemass Wappenschutzgesetz
geschutzten Hoheitszeichen verwechselt werden konnen. Die schweizerische Regelung geht
weiter als die Mindestanforderungen von Art. 6% Abs. 1 lit. a PVU. Diese Bestimmung
verpflichtet die Verbandslander, die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen
staatlichen Hoheitszeichen der Verbandslander, der von diesen eingefihrten amtlichen Pruf-
und Gewahrzeichen und -stempel sowie jede Nachahmung im heraldischen Sinne als
Fabrik- oder Handelsmarke oder als Bestandteil solcher Marken zurtickzuweisen oder fir
unguiltig zu erklaren.®*® Eine Nachahmung im heraldischen Sinne liegt dann vor, wenn trotz
Stilisierung bzw. Abanderung des geschutzten Hoheitszeichens das hinterlegte Zeichen den
Charakter einer Wappendarstellung aufweist und im Verkehr als ein staatliches
Hoheitszeichen aufgefasst wird. Massgebend ist deshalb, ob das fragliche Zeichen den
Eindruck eines hoheitlichen Zeichens erweckt. Die schweizerische
Wappenschutzgesetzgebung verbietet indessen nicht nur die Eintragung von
Nachahmungen im heraldischen Sinne, sondern die Eintragung «verwechselbarer Zeichen»
schlechthin. Dadurch sollen ohne Ricksicht auf den heraldischen Charakter diejenigen
Kunstgriffe verhindert werden, bei denen sich die Nachahmer allenfalls damit begniigen
wilrden, die geschitzten Zeichen nur unbedeutend, aber doch so weit ausreichend
abzuandern, dass keine Nachahmung im heraldischen Sinne mehr vorliegt.

Die Abanderung des geschutzten Hoheitszeichens bzw. seiner wesentlicher Bestandteile
kann eine Verwechslungsgefahr ausschliessen, wenn das Zeichen nicht mehr mit dem
geschutzten Hoheitszeichen in Verbindung gebracht wird. Bei haufig verwendeten
Wappenmotiven reichen schon geringe Unterschiede in der Darstellung, um eine
Verwechslungsgefahr auszuschliessen.3%*

Beispiele fur schutzfahige Zeichen:

CH 585 008 (keine Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge Osterreichs)

303 Dies sofern die zustandigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben.

304 BGer 4A_101/2007, E. 4.2 — Doppeladler: «Das in beiden Zeichen enthaltene Motiv des
Doppeladlers ist zunachst — insbesondere als Bildmotiv in Wappen — notorisch derart verbreitet, dass
regelmassig schon eher geringe Unterschiede in der Darstellung die Gefahr der Verwechslung
verringern.»
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CH 598 185 (gentigende Abanderung des Adlers
des deutschen und des dsterreichischen
Wappens)

IR 994 062 (Da der Léwe ein Ubliches
Wappenmotiv darstellt, kann der vorliegende
Zeichenbestandteil nicht eindeutig einem
Wappen zugeordnet werden. Zudem gentigende
Abanderung des Loéwen der geschitzten
Hoheitszeichen der deutschen Bundeslander
Saarland und Rheinland-Pfalz, des
Osterreichischen Bundeslandes Salzburg und
des Staatswappens von Senegal).

Beispiele fur nicht schutzfahige Zeichen:

- IR 1 026 289 (Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge Italiens)

IR 1161 192 (Verwechslungsgefahr mit der
Staatsflagge und dem Wappen ltaliens)

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines Zeichens mit einem geschutzten
Hoheitszeichen ist nur das fragliche Zeichenelement massgebend. Die Gbrigen Teile des
Zeichens sind fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr folglich nicht zu bertcksichtigen.
Anders als bei der Prifung der Unterscheidungskraft eines Zeichens gemass Art. 2 lit. a
MSchG wird bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Zusammenhang
grundsatzlich nicht auf den Gesamteindruck abgestellt.>% Ob der fragliche
Zeichenbestandteil neben anderen grossere oder geringere Bedeutung hat, ist unerheblich;
es genugt, dass er tatsachlich und erkennbar vorhanden ist. Jedoch ist auch vom
Bundesgericht anerkannt, dass die weiteren Zeichenelemente im Einzelfall zu einem

305 BGE 80 | 58, E. 2, a.M. RKGE in sic! 2002, 855, E. 3 f. - SWISS ARMY CHEESE (fig.); vgl. zur
insoweit Ubereinstimmenden Rechtslage im Anwendungsbereich des Rotkreuzgesetzes BGE 134 Il
406, E. 5.2 — VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).
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Bedeutungswandel fiihren kdnnen.*® Sofern dieser offensichtlich ist und dazu fiihrt, dass der
fragliche Zeichenbestandteil gar nicht mehr als eines der gesetzlich geschutzten
Hoheitszeichen erkannt wird, greift das Eintragungsverbot nicht. Dies gilt auch bei Zeichen,
die ein Kreuz in Kombination mit weiteren Elementen enthalten: Wenn aufgrund des
Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem Kreuz die ohne Weiteres erkennbare
Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusatzlich») zukommt, und somit keine
Gedankenverbindung zum (Schweizer)Kreuz hervorgerufen wird, liegt mit Letzterem keine
Verwechslungsgefahr vor.

Beispiel fur ein ohne Einschrankung der Warenliste schutzfahiges Zeichen:

CH 685 544 (Farbanspruch: Rot [CMYK-Wert:
15/100/100/0], Weiss)

Unter das Eintragungsverbot fallt auch die schwarz-weisse Wiedergabe eines farbigen
Hoheitszeichens, die das Hoheitszeichen an sich oder dessen wesentlichen Bestandteil
erkennen lasst.

Fur die Verwechslungsgefahr mit einem nach Art. 8 WSchG geschitzten Wappen ist
entscheidend, ob eine Form verwendet wird, die von den Konsumenten noch als Wappen
aufgefasst wird.%%” Auch das Verbot, die charakteristischen Bestandteile der Kantonswappen
als Marken flr Private einzutragen, bezieht sich auf die wesentlichen Wappenbestandteile in
ihrer charakteristischen Ausfiihrung (wie beispielsweise den stehenden Appenzeller Baren,
den schreitenden Berner Baren oder den steigenden Thurgauer Lowen) im Zusammenhang
mit einem Wappenschild, nicht aber auf das blosse Motiv (Bér, Lowe).3%® Sobald der fragliche
Bestandteil eines Zeichens nicht auf ein konkretes 6ffentliches Wappen hinweist bzw. von
den Konsumenten nicht mehr als Wappen erkannt wird, ist eine Verwechslungsgefahr zu
verneinen und das Zeichen kann als Marke eingetragen werden.

306 \/gl. BGE 135 111 648, E. 2.5 — UNOKX (fig.) fir das NZSchG und BGE 134 Il 406, E. 5.3 — VSA
VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

307 Da das Schweizerwappen und die Schweizerfahne das gleiche Motiv zum Gegenstand haben — ein
aufrecht stehendes weisses Kreuz in einem roten Feld —, muss bei der Beurteilung der
Verwechselbarkeit dieser beiden Zeichen eine sinnvolle und nachvollziehbare Abgrenzung gemacht
werden kénnen. Ausgangspunkt flr eine solche Abgrenzung bildet der Wappenschild (vgl. Swissness-
Botschaft, S. 8622 und 8628).

308 Auch hier ist diese Prazisierung notig, weil die pragenden Bestandteile der Kantonswappen auch in
den entsprechenden Kantonsfahnen enthalten sind. Damit wird ein Widerspruch zu Art. 10 WSchG
vermieden. Vgl. Swissness-Botschaft, S. 8628.
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7.2.3.2 Beseitigung der Verwechslungsgefahr mittels eines Farbanspruchs

7.2.3.2.1 Beim Schweizerwappen

Die Charakterisierung des Schweizerwappens als Schweizerkreuz in einem Dreieckschild
(Art. 2 und 1 WSchG) sowie die Tatsache, dass fur den Durchschnittskonsumenten der
Bezug zwischen dem Schweizer.Kreuz und den Farben Rot und Weiss offensichtlich ist,
fuhrt dazu, dass ein Kreuz, welches in anderen Farben dargestellt wird, oder ein weisses
Kreuz auf andersfarbigem Grund nicht mit dem Schweizerkreuz verwechselt wird.>%° Die
Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerkreuz kann somit durch einen positiven (z.B.
grunes Kreuz) oder negativen Farbanspruch («das in der Marke enthaltene Kreuz wird weder
in Weiss auf rotem Grund noch in Rot auf weissem Grund noch in einer anderen zu
Verwechslungen mit dem Schweizerkreuz oder dem Zeichen des Roten Kreuzes fuhrenden
Farbe wiedergegeben») ausgeschlossen werden.®'° Ein Farbanspruch ,schwarz/weiss" ist
nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit dem Schweizerwappen zu beseitigen, da es
sich dabei um eine Ubliche Darstellung des Schweizerwappens handelt, wenn keine Farben
verwendet werden®'".

Ebenso wird durch einen positiven oder negativen Farbanspruch die geografische
IrrefUhrungsgefahr gemass Art. 2 lit. ¢ MSchG, die mit einem mit dem Schweizerkreuz
verwechselbaren Zeichenelement einhergeht, beseitigt (vgl. Ziff. 7.2.1.3, S. 156).

Beispiel fur ein schutzfahiges Zeichen:

CH 566 939, KI. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25
(Farbanspruch: Weiss, Blau)

7.2.3.2.2 Bei auslandischen Hoheitszeichen

Wenn das auslandische Hoheitszeichen nur in bestimmten Farben geschitzt ist, kann die
Verwechselbarkeit mit dem geschiitzten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch
einen positiven oder negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen
Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklarung Uber die
Schutzgewahrung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorldufige Schutzverweigerung)
mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss im Einzelfall so formuliert werden, dass eine
Gefahr der Verwechslung mit einem konkreten auslandischen Hoheitszeichen
ausgeschlossen werden kann. Eine Erklarung tber die Schutzgewahrung mit Vorbehalt, die
einen positiven Farbanspruch enthalt, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems
und ist daher unzulassig.

309 RKGE in sic! 1999, 36, E. 6 — CERCLE+.

310 Diese Formulierung schliesst somit auch eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen des Roten
Kreuzes aus; vgl. Ziff. 7.3, S. 162.

311 Siehe Swissness-Botschaft S. 8628.
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7.2.4 Elektronisches Verzeichnis der geschiitzten 6ffentlichen Zeichen

Das Institut fuhrt ein elektronisches Verzeichnis der éffentlichen Zeichen der Schweiz und
der offentlichen Zeichen, die ihm auslandische Staaten mitgeteilt haben

(Art. 18 Abs. 1 WSchG und Art. 3 WSchV). Das Verzeichnis wird elektronisch veréffentlicht
(Art 18 Abs. 2 WSchG) und ist unter https://www.ige.ch/juristische-
infos/rechtsgebiete/marken.html abrufbar.

7.3 Schutz des Roten Kreuzes

Das Bundesgesetz betr. den Schutz des Zeichens des Roten Kreuzes und des Namens des
Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR 232.22) schliesst in Art. 7 die Eintragung von Marken
aus, deren Gebrauch nach den Bestimmungen des Rotkreuzgesetzes unzuldssig ist. Dies
betrifft das Zeichen des Roten Kreuzes oder die Worte «Rotes Kreuz» oder «Genfer Kreuz»
oder ein anderes damit verwechselbares Zeichen oder Wort (dies betrifft sowohl Waren- wie
auch Dienstleistungsmarken; siehe hierzu auch Art. 75 Ziff. 3 MSchG). Entsprechendes gilt
fir die Zeichen des roten Halbmondes, des roten Lowen mit roter Sonne auf weissem Grund
und den «Roten Kristall»3'? sowie fiir die Worte «Roter Halbmond», «Roter Léwe mit Roter
Sonne» und «Schutzzeichen des dritten Protokolls» oder «Roter Kristall» (Art. 12 des
Rotkreuzgesetzes). Gemass Rechtsprechung ist ein rotes Kreuz bzw. ein roter Halbmond in
jeder beliebigen Form und Farbnuance auf einem beliebigen weissen Grund geschiitzt.3'3
Diese Zeichen stehen in engem Zusammenhang zu bestimmten Farben, weshalb die
Verwechslungsgefahr (wie beim Schweizerkreuz) durch einen speziellen Farbanspruch
ausgeschlossen werden kann (vgl. Ziff. 7.2.3.1, S. 161). Das Rotkreuzgesetz untersagt die
Verwendung der geschitzten Zeichen als Bestandteil einer Marke grundsatzlich ohne
Rucksicht darauf, welche Bedeutung ihnen zusammen mit anderen Elementen der Marke
zukommt und welche Waren oder Dienstleistungen mit der Marke gekennzeichnet werden
sollen.3™ Betr. die Priifung der Verwechselbarkeit wird auf die Ausflihrungen in Ziff. 7.2.3,
S.158 verwiesen. Bei Zeichen, die neben einem Kreuz weitere Elemente enthalten, greift das
Eintragungsverbot nicht, wenn aufgrund des Zusammenspiels aller Zeichenelemente dem
Kreuz die ohne Weiteres erkennbare Bedeutung von «plus» (bzw. «mehr», «zusatzlich»)
zukommt und somit keine Gedankenverbindung zu einem (Roten) Kreuz hervorgerufen wird.

312 Das Schutzzeichen des dritten Zusatzprotokolls vom 8. Dezember 2005 zu den Genfer
Abkommen.

313 BGE 134 111 406, E. 3 und 5.2 — VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER
AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); BVGer B-3304/2012, E. 2.3.2, 3.4 — Roter Halbmond (Bildmarke);
vgl. auch BGE 140 Il 251, E. 5.3.1 betr. die L6schung der Marke CH 472 632 pmc chantepoulet
permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).

314 BGE 134 111 406, E. 5.2 — VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.);
BVGer B-3304/2012, E. 3.3 — Roter Halbmond (Bildmarke).
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Beispiel fur ein schutzfahiges Zeichen:

INTERNATIONAL
GREEN CROSS

CH 464 394, KI. 41, 42 (Farbanspruch: Griin)

FOR HEALTH

7.4 Internationale Organisationen

Staatliche Hoheitszeichen (Wappen, Flaggen, amtliche Prif- und Gewahrszeichen und
-stempel) der Mitgliedstaaten sind gemass Art. 6 PVU vor Nachahmung geschiitzt und
durfen weder als Fabrik- oder Handelsmarke3'® oder als Bestandteile solcher eingetragen
noch kennzeichenmassig benutzt werden. Den gleichen Schutz geniessen die Kennzeichen
(Namen, Abklrzungen, Flaggen, Wappen, Sigel) zwischenstaatlicher internationaler
Organisationen (Art. 6" Abs. 1 lit. b PVU). Art. 6 PVU ist eine Bestimmung des
Markenrechts, die den Schutz 6ffentlicher Interessen zum Ziel hat. Es gilt, die staatlichen
Hoheitszeichen bzw. die Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen vor
der Benutzung bzw. Rufausbeutung durch Einzelne zu schiitzen.

In Ausflhrung der internationalen Verpflichtungen erliess die Schweiz das Bundesgesetz
zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Nationen und
anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG, SR 232.23). Art. 6 dieses Gesetzes
verbietet die Eintragung von Marken, welche die Namen, Abklirzungen (Sigel), Wappen,
Flaggen und andere Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen oder damit
verwechselbare Zeichen enthalten, die der Schweiz von der Weltorganisation flr geistiges
Eigentum (OMPI) mitgeteilt und veroffentlicht worden sind (Art. 1, 2, 3 und 4 NZSchG).3'®
Das Institut fuhrt eine Liste der geschutzten Wort- und Bildzeichen zwischenstaatlicher
Organisationen (Verzeichnis der geschitzten Abkirzungen); eine aktuelle Version ist auf der
Website des Instituts zu finden (www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html).
Eine Ausnahme vom Verbot der Markeneintragung besteht dann, wenn bei Kennzeichen der
Vereinten Nationen der Generalsekretar der Vereinten Nationen bzw. bei Kennzeichen der
Spezialorganisationen der Vereinten Nationen oder anderer zwischenstaatlicher
Organisationen die dafur zustandigen Stellen die Markeneintragung des geschutzten
Kennzeichens ausdriicklich erlaubt haben.

Art. 6% PVU gewahrt den Zeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen in
verschiedener Hinsicht einen deutlich geringeren Schutz als das NZSchG.3"” So bleibt
beispielsweise den Verbandslandern aufgrund der ausdriicklichen Regelung von Art. 6%

315 Fiir die Mitgliedstaaten des Singapur TLT ist die Anwendung von Art. 6t" PVU auf
Dienstleistungsmarken gemass Art. 16 zwingend.

316 Eine Veroffentlichung muss nicht zwingend im Bundesblatt erfolgen. Das Institut kann das
Publikationsorgan bestimmen (Art. 4 Abs. 3 NZSchG). Zurzeit erfolgt die Veroffentlichung nach wie
vor im Bundesblatt.

317 BGE 135 111 648, E. 2.4 — UNOKX (fig.); BVGer B-7207/2009, E. 3.3 f. — Dee Cee style (fig.); BVGer
B-1409/2007, E. 4.3 — Meditrade (fig.).
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Abs. 1 lit. ¢ PVU das Recht gewahrt, die Schutzverweigerung auf Falle zu beschranken, bei
denen das Publikum Uber das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer des
Zeichens und der Organisation irregefiihrt wird. Zudem sieht die PVU nur einen Schutz vor
Nachahmung im heraldischen Sinne vor.

Demgegeniiber geht das NZSchG als Spezialgesetz bewusst weiter als Art. 6" PVU und
verbietet die Aufnahme der geschutzten Kennzeichen auch in Dienstleistungsmarken. Das
NZSchG statuiert ein absolutes Benutzungsverbot: Das Verbot gilt selbst dann, wenn keine
Verwechslungsgefahr besteht.®'® und es ist unbeachtlich, fiir welche Waren und
Dienstleistungen das Zeichen hinterlegt wurde.®'® Der nationale Schutz auf der Grundlage
des NZSchG geht auch insofern weiter, als er sich nicht auf Nachahmungen im heraldischen
Sinne beschrankt, sondern auf jedes verwechselbare Zeichen schlechthin, ohne Ricksicht
auf dessen heraldischen Charakter, erstreckt (Art. 6 NZSchG; zum Begriff der Nachahmung
im heraldischen Sinne vgl. Ziff. 7.2.3, S. 158). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein mit
einem geschutzten Zeichen verwechselbares Zeichen vorliegt, ist nur das fragliche
Zeichenelement massgebend. Die Ubrigen Teile des Zeichens sind fir diese Beurteilung
folglich nicht zu bericksichtigen.3?°

Beispiele nicht schutzfahiger Zeichen:

IR 820 974, KI. 11 (Inhaberin ist ein privates
Unternehmen [BGE 135 Il 648]).

w %% IR 654 472, KI. 11, 12 (Inhaberin ist ein privates
- Unternehmen).
IR 618 346, KI. 9 (Inhaberin ist ein privates
- ESA ( P
Unternehmen).

Nicht vom absoluten Schutzausschluss gemass NZSchG erfasst werden Falle der
Verwendung einer geschutzten Bezeichnung in unveranderter Form, in denen dem
geschutzten Zeichen eine weitere eigenstandige Bedeutung — insbesondere als
beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache — zukommt, welche
aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Zeichens®?! im Vordergrund steht.*?? Diese
Regelung greift allerdings nur, sofern die geschutzte Bezeichnung innerhalb des Zeichens
nicht durch grafische Gestaltung bzw. separate Anordnung hervorgehoben ist.323

Beispiele:

318 BVGer B-7207/2009, E. 3.3 — Dee Cee style (fig.); BGE 105 Il 135, E. 2c — BIS.

319 BGE 135 111 648, E. 2.5 f. — UNOX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.1 — UNO VIRGINIA SLIMS VS
(fig.); vgl. zum Gesamteindruck auch Ziff. 3.2, S. 101.

320 BGE 135 111 648, E. 2.5 — UNOKX (fig.); BGE 134 IIl 406, E. 5.2 — VSA VERBAND
SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

321 In diesem Zusammenhang ist auf den Gesamteindruck des zu priifenden Zeichens abzustellen.
322 BGE 135 111 648, E. 2.5 — UNOKX (fig.); BVGer B-3296/2009, E. 2.2.2 — UNO VIRGINIA SLIMS VS
(fig.).

323 \/gl. BVGer B-2768/2013, E. 3.2 — SC STUDIO COLETTI (fig.).
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CH 633 334, KI. 3; hier steht nicht die geschiitzte
Abklrzung fir die «Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL)», sondern die weitere

- eigenstandige Bedeutung als englische
Ubersetzung fiir das Wort «Ol» im Vordergrund.

KI. 25; hier steht nicht die geschutzte Abklrzung
fur die «United Nations Organisation (UNO)»,
sondern die weitere eigenstandige Bedeutung als
italienische Ubersetzung fiir die Zahl «eins» im
Vordergrund.

- UNO, DUE, TRE

Grundsatzlich kommt den publizierten Zeichen ein Schutz gegen eine Wiedergabe in jeder
beliebigen Farbe zu.3** Wenn das Kennzeichen einer internationalen Organisation im
Einzelfall nur in einer bestimmten Farbe geschutzt ist, kann die Verwechselbarkeit mit dem
geschitzten Zeichen bei nationalen Eintragungsgesuchen durch einen positiven
Farbanspruch bzw. bei nationalen Eintragungsgesuchen und internationalen Registrierungen
durch einen negativen Farbanspruch ausgeschlossen werden. Bei internationalen
Registrierungen wird ein negativer Farbanspruch der OMPI durch eine Erklarung Uber die
Schutzgewahrung mit Vorbehalt (im Anschluss an eine vorlaufige Schutzverweigerung)
mitgeteilt. Der negative Farbanspruch muss vergleichbar mit demjenigen fir das
Schweizerkreuz oder fur das Zeichen des Roten Kreuzes formuliert werden (vgl. Ziff. 7.2.3.1,
S.161). Eine Erklarung Uber die Schutzgewahrung mit Vorbehalt, die einen positiven
Farbanspruch enthalt, entspricht nicht den Vorgaben des Madrider Systems und ist daher
unzulassig.

7.5 Verbot der Benutzung bestimmter Begriffe

Verschiedene Bundesgesetze enthalten Verbote der Benutzung bestimmter Begriffe in
Verbindung mit gewissen Waren. Zweck dieser Bestimmungen ist der Ausschluss einer
maoglichen Irrefihrung. Werden die verponten Begriffe vom Gesetz genannt, weist das
Institut Zeichen, welche diese Angaben enthalten oder aus ihnen bestehen, aufgrund
Verstosses gegen geltendes Recht gemass Art. 2 lit. d MSchG zurick. Beispielsweise
enthalten Art. 10 Abs. 2 lit. g LGV und Art. 29h Abs. 3 LKV im Zusammenhang mit

324 BVGer B-1509/2007, E. 7.3.5 — Meditrade (fig.).
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alkoholischen Getranken das Verbot der Benutzung von Angaben, die sich in irgendeiner
Weise auf die Gesundheit beziehen (z.B. «starkend»). Art. 10 Abs. 2 lit. c LGV verbietet u.a.
Hinweise, die einem Lebensmittel Eigenschaften der Behandlung oder Heilung einer
menschlichen Krankheit zuschreiben (z.B. «med», «pharmy), und Art. 17 Abs. 3 TabV
verbietet die Verwendung von Angaben auf der Verpackung von Tabakerzeugnissen, die
den Eindruck erwecken, ein bestimmtes Tabakerzeugnis sei weniger schadlich als ein
anderes (z.B. «leicht», «mild»). Der Gebrauch solcher Angaben ist irrefihrend und stellt
gleichzeitig einen Verstoss gegen geltendes Recht dar. Entsprechende Zeichen werden
somit sowohl gestutzt auf Art. 2 lit. ¢ als auch aufgrund Art. 2 lit. d MSchG zurlckgewiesen
(vgl. auch Ziff. 5.2, S.151).

Die von der Schweiz abgeschlossenen bilateralen Vertrage betr. den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geografischen Angaben sowie
das Abkommen Uber handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS;
SR 0.632.20) sehen einen Schutz fir diejenigen Herkunftsangaben vor, die sie ausdricklich
auflisten, sowie fir alle geografischen Namen und Zeichen, die unter die vom jeweiligen
Vertrag gegebene Definition fallen. Entsprechend stlitzt sich die Zurtickweisung eines
Zeichens, das einen in den Vertragen umschriebenen Tatbestand erflllt, in erster Linie auf
den Verstoss gegen geltendes Recht.®?® In zweiter Linie finden auch die in Art. 2 lit. c und —
je nach Zeichen — Art. 2 lit. a MSchG geregelten Zuriickweisungsgriinde Anwendung (vgl.
auch Ziff. 8.8, S. 189).

8. Herkunftsangaben

8.1 Begriff der Herkunftsangabe

Art. 47 Abs. 1 MSchG definiert als Herkunftsangabe (HKA) jeden direkten oder indirekten
Hinweis auf die geografische Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, einschliesslich
Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft
zusammenhangen, und zwar ohne Rucksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem
bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.®?6 Ob geografische Namen und
Zeichen von den massgebenden Verkehrskreisen im Sinne einer Herkunftsangabe
verstanden werden, ist im konkreten Fall nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den die
fragliche Bezeichnung beim Publikum hinterlasst.3?” Der Begriff «Herkunftsangabe» ist somit
enger gefasst als die Begriffe «geografisches Zeichen» bzw. «geografischer Namey;
Letztere umfassen sdmtliche Bezeichnungen geografischen Inhalts unabhangig von deren
Qualifikation als Herkunftsangaben.

325 BGer in sic! 2003, 337, E. 2.4 — Schlumpagner / Schlumpenoise; vgl. auch BGer in sic! 2007, 274,
E. 3.1 f. — Champ.

326 BGE 132 11 770, E. 3.1 — COLORADO (fig.); vgl. auch BGer 4A_357/2015, E. 4.2 — INDIAN
MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 6.3.5 — HYDE PARK; BVGer B-7407/2006, E. 3.3 —
TOSCANELLA.

327 \Vgl. BGer 4A_508/2008, E. 4.2 — AFRI-COLA.
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Wie die Marke hat auch die Herkunftsangabe die Funktion, bestimmte Waren bzw.
Dienstleistungen von solchen gleicher Natur zu unterscheiden. Die Unterscheidung soll hier
aber nicht bezlglich der betrieblichen Herkunft erfolgen. Mit der Angabe sollen die
Abnehmer vielmehr auf eine bestimmte geografische Herkunft hingewiesen werden; diese
steht im Prinzip in keinem Bezug zu einem bestimmten Unternehmen.

Der Schutz einer Herkunftsangabe besteht automatisch, d.h. eine Registrierung der
geografischen Angabe oder eine behordliche Bewilligung zum Gebrauch sind nicht
notwendig.??® Der Schutz nach Art. 47 ff. MSchG verbietet den Gebrauch unzutreffender
Herkunftsangaben oder mit solchen verwechselbarer Bezeichnungen sowie den Gebrauch
tauschender Herkunftsangaben.

8.2 Herkunftsangaben als Marken

Werden Herkunftsangaben als Marken hinterlegt, finden die absoluten Ausschlussgriinde
von Art. 2 MSchG Anwendung (vgl. Ziff. 8.5, S. 177 und 8.6, S. 179). Davon ausgenommen
sind die geografischen Marken. Auf diese findet Art. 2 lit. a MSchG keine Anwendung (vgl.
Ziff. 10, S. 193).

Die Prifung der Eintragungsfahigkeit als Marke steht auf der Grundlage des
Erfahrungssatzes, wonach eine geografische Bezeichnung, verwendet zur Kennzeichnung
von Waren, nach der Lebenserfahrung beim Kaufer im Allgemeinen die Vorstellung weckt,
die damit bezeichneten Produkte stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den
die Angabe hinweist.3?° Dieser Erfahrungssatz beansprucht auch fir die Kennzeichnung von
Dienstleistungen Geltung.3° Allerdings ist die Beziehung zwischen der Dienstleistung und
ihrem Herkunftsort i.d.R. nicht derart eng wie zwischen einem Produkt und dem Ort seiner
Herstellung, und es sind in diesem Zusammenhang teilweise andere Ausnahmen zum
Erfahrungssatz zu beachten als fur Waren (vgl. nachfolgend Ziff. 8.4.5 ff., S. 172). Auch bei
Zeichen, die aus geografischen und nicht geografischen Elementen bestehen, findet der
Erfahrungssatz Anwendung.3'

328 Betr. den Schutz flr Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemass
Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4, S. 187.

329 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 — WILSON; BGE 135 111 416, E. 2.2 — CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008,
E. 4.2 - AFRI-COLA; BGE 97179, E. 1 — CUSCO; BVGer B-6503/2014, E. 3.4 und 4.3 — LUXOR.

330 Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 — RADIO SUISSE ROMANDE.

331 BGer 4A_357/2015, E. 4.3 — INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-4710/2014, E. 3.2 — SHMESSE
(fig.) TGMESSE (fig.); BVGer B-1646/2013, E. 3.3 — TegoPort; vgl. auch BGer 4A_6/2013, E. 2.2 —
WILSON; BGE 135 Il 416, E. 2.2 — CALVI (fig.); BGer 4A_508/2008, E. 4.2 — AFRI-COLA.

167



Teil 5 — Materielle Markenprifung

8.3 Arten von Herkunftsangaben

8.3.1 Direkte Herkunftsangaben

Direkte Herkunftsangaben sind exakte Bezeichnungen der geografischen Herkunft einer
Ware oder einer Dienstleistung: z.B. Namen von Kontinenten, Staaten, Kantonen, Regionen,
Stadten, Ortschaften, Bezirken oder Talern.332

8.3.2 Indirekte Herkunftsangaben

Indirekte Herkunftsangaben sind Zeichen, die eine Herkunftserwartung wecken, ohne den
Herkunftsort der Waren und Dienstleistungen unmittelbar zu nennen.?*® Sie weisen nicht
ausdriicklich, sondern insbesondere mit sprachlichen oder bildlichen Symbolen3** auf ein
bestimmtes geografisches Gebiet hin. Darunter fallen beispielsweise bekannte Namen und
Abbildungen von Bergen, Seen, Flissen, Strassen, Platzen, Bauwerken oder Monumenten,
sofern diese nationale oder regionale Wahrzeichen darstellen.®* Indirekte Herkunftsangaben
kdnnen im Weiteren Namen und bekannte Abbildungen berihmter historischer bzw.
allegorischer Personlichkeiten sein, wie z.B. «Wilhelm Tell» oder «Uncle Sam»3%,

In bestimmten Fallen kdnnen die Namen von Bergen, Seen und Flissen direkte
Herkunftsangaben darstellen, wenn namlich die damit bezeichnete Ware tatsachlich aus
bzw. von dem Berg, dem See oder dem Fluss stammt (z.B. Mineralwasser, dessen Quelle
am Matterhorn gelegen ist).3%”

Beispiel einer indirekten Herkunftsangabe:

— Freiheitsstatue (Die Freiheitsstatue wird als Hinweis auf die USA aufgefasst.)

8.3.3 Einfache Herkunftsangaben

Als einfache Herkunftsangaben gelten Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren
oder Dienstleistungen, ohne dass mit diesem Hinweis eine bestimmte Qualitat der damit
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird (Art. 47 MSchG). Der
Hinweis beschrankt sich ausschliesslich auf die Aussage, dass die Ware oder die
Dienstleistung aus einem bestimmten Ort stammt.

Beispiele:

332 Den Ortsnamen gleichgestellt sind sprachlich korrekt gebildete Ableitungen, z.B. das Adjektiv
(BVGer B-5274/2009, E. 2.7 — SWISSDOOR).

333 \Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 3.3 — LUXOR.

334 \/gl. betr. nationale Symbole auch Art. 7 i.V.m. Art. 11 WSchG.
335 Vgl. BVGer B-5024/2013, E. 5.2 — STRELA.

336 RKGE in sic! 1999, 644, E. 3 — UNCLE SAM.

337 Wenn geografische Bezeichnungen der genannten Art im konkreten Fall (insbesondere aufgrund
sachlicher Unmdglichkeit einer entsprechenden Herkunft; vgl. Ziff. 8.4.4, S. 171) als direkte
Herkunftsangaben ausscheiden, bleibt die Prifung als indirekte Herkunftsangaben vorzunehmen (vgl.
betr. den Namen eines Stadtparks BVGer B-1785/2014, E. 6.1 i.V.m. E. 6.2 - HYDE PARK).
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— Berner Konfiture
— Schweizer Teigwaren

— Deutsche Kleider

8.3.4 Qualifizierte Herkunftsangaben

Von qualifizierten Herkunftsangaben spricht man, wenn eine bestimmte Qualitat, ein
besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften der Waren im Wesentlichen auf die
geografische Herkunft zurtickzufiihren sind, d.h., wenn die geografischen Verhaltnisse
(naturliche oder menschliche Faktoren) eines Landes, einer Region oder eines Ortes einen
wesentlichen Einfluss auf die Merkmale der Produkte haben. Beispiele fir qualifizierte
Herkunftsangaben sind «Genéve« fur Uhren, «Schweiz» fur Schokolade oder Uhren,
«Carrara» flur Marmor, «Alsace» flr Honig oder «Kreta» fir Olivendl. Auch bei
Dienstleistungen kdénnen ein besonderer Ruf oder andere bestimmte Eigenschaften
wesentlich mit ihrer geografischen Herkunft zusammenhangen.

Fir die qualifizierte Herkunftsangabe fur Waren werden oftmals auch die Begriffe
(geschutzte) geografische Angabe und (geschiutzte/kontrollierte) Ursprungsbezeichnung
(«appellation d’origine») verwendet. Anders als im Lebensmittel-, Landwirtschafts- und
Weinrecht sind die Begriffe der geografischen Angabe und der Ursprungsbezeichnung im
Markenschutzgesetz nicht explizit erwahnt, fallen aber unter die Definition von Art. 47
MSchG.338

8.4 Nicht als Herkunftsangaben geltende Bezeichnungen

Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen gemass Art. 47 Abs. 2 MSchG
geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden
konnen.3%

Nicht als Herkunftsangaben gelten insbesondere**° geografische Namen und Zeichen, die
sich in die nachfolgend angeflhrten Gruppen einordnen lassen.

Werden geografische Namen und Zeichen mit zusatzlichen Elementen verwendet, sind
weitere Ausnahmen denkbar, in denen die fraglichen Bezeichnungen aufgrund des
Gesamteindrucks des Zeichens keine Herkunftsangaben darstellen.3*! Voraussetzung dafir
ist, dass die geografischen Namen und Zeichen offensichtlich in einem anderen

338 Betr. den Schutz flr Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben gemass
Landwirtschaftsrecht vgl. Ziff. 8.7.4, S. 187.

339 BGE 128 Il 454, E. 2.1 und 2.2 — YUKON.

340 Vgl. BGer 4A_357/2015, E. 4.4 — INDIAN MOTORCYCLE; BVGer B-1785/2014, E. 3.4 — HYDE
PARK.

341 \Vgl. BVGer B-4710/2014, E. 3.2 — SHMESSE (fig.))TGMESSE (fig.); BVGer B-5480/2009, E. 7.2 —
Milanello (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 2.2 — EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain
paris 5e (fig.).
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Sinnzusammenhang stehen und insofern ein Verstandnis als Herkunftsangaben
ausgeschlossen ist.3#?

8.4.1 Angaben mit doppelter Bedeutung

Geografischen Namen und Zeichen kann in der Alltagssprache ein weiterer Sinngehalt
zukommen.* Falls dieser zweite Sinngehalt aufgrund des Gesamteindrucks des Zeichens
und/oder der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich ist und
dominiert,3* fallt die geografische Bedeutung ausser Betracht und kann das Zeichen aus
diesem Grund nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.

Beispiele:

- PHONIXW CH 575 706, KI. 9, 11, 35

- ﬁr'1"‘||jll‘tfi; [ rwerlag  CH 571586, K. 16 und 41

——_——

 CHILI IS

CH 611 934, KI. 35, 41, 43, 44

Aufgrund der Bildelemente dominieren in diesen Beispielen die Bedeutungen als
mythologischer Vogel, Sakralbau bzw. Gewtrzpflanze gegenuber jenen als geografischer
Name der Hauptstadt von Arizona, einer deutschen Universitatsstadt bzw. eines
sudamerikanischen Staates. Demgegentber war bei der Wortmarke PHOENIX (IR 714 454)
fur Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfiimerie, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und
Schonheitspflege usw.) kein unmittelbar erkennbarer klarer Bezug zum Vogel aus der
antiken Mythologie ersichtlich und folglich die geografische Bedeutung massgebend. Die
Wortmarke PHOENIX wurde daher als direkte Herkunftsangabe beurteilt und als irrefiihrend
zuriickgewiesen.34

342 BGer 4A_357/2015, E. 4.5 — INDIAN MOTORCYCLE; BGer 4A_508/2008, E. 4.2 — AFRI-COLA;
BVGer B-2303/2007, E. 2.3 und 5.4 f. — Tahitian NONI (fig.).

343 Soweit die Beurteilung aus Sicht von Fachleuten erfolgt, sind allfallige weitere Sinngehalte in der
Fachsprache zu bertcksichtigen.

344 BGer in sic! 2013, 534, E. 3.3.2 — Wilson; BGE 135 11l 416, E. 2.3 — CALVI (fig.); BVGer
B-608/2015, E. 4.1 — MAUI JIM; BVGer B-1646/2013, E. 3.3 — TegoPort; vgl. schon RKGE in sic!
1998, 475, E. 3b — Finn Comfort (fig.).

345 RKGE in sic! 2004, 428 — PHOENIX.
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8.4.2 Unbekannte geografische Namen

Die Frage der Bekanntheit bzw. der Unbekanntheit eines geografischen Namens ist
einzelfallweise zu prifen. Die Namen von Stadten, Ortschaften, Talern, Regionen oder
Landern, die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind, gelten als
Fantasiezeichen und konnen nicht als Herkunftsangaben verstanden werden.**¢ Je
abgelegener und je weniger bekannt eine Ortschaft oder Landesgegend ist, desto geringer
ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt Uberhaupt erkannt wird, und desto
eher wird der Name der Ortschaft oder Landesgegend als Fantasiebezeichnung
aufgefasst.®*” Die Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands®*® bringt es mit sich, dass ein
allfalliges (zukunftiges) Freihaltebedurfnis aus Sicht der Konkurrenten gesondert zu prifen
bleibt.®*® Fir die Beurteilung der Bekanntheit werden u.a. die folgenden Kriterien
herangezogen: Bevolkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische, wirtschaftliche (Tourismus,
Industrie) und kulturelle Bedeutung,**° besonderer Ruf.

Beispiele fur unbekannte geografische Namen:
- YUKON (IR659288;KI.3,5,6,38,9,10-12, 14, 16, 18, 20-28 und 32)*"
- NYALA (CH 543 179; KI. 10, 25 und 28)

8.4.3 Symbolische Zeichen

Als symbolisch gelten diejenigen Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen trotz
eines bekannten geografischen Gehalts offensichtlich nicht als Hinweis auf die Herkunft der
Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden®? (z.B. ALASKA fiir mentholhaltige
Zigaretten oder ATNA fiir Bunsenbrenner). Der Anwendungsbereich dieser
Ausnahmefallgruppe ist beschrankt.3®3 Schutzfahig sind Zeichen, bei denen aufgrund des
klar erkennbaren®* Symbolgehalts die Verwendung der geografischen Namen und Zeichen
im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nicht
zu einer Ideenverbindung zum betreffenden Land oder dem geografischen Gebiet fihren

346 BGE 135 111 416, E. 2.6.1 — CALVI (fig.); BVGer B-915/2009, E. 3.1 — VIRGINIA SLIMS NO. 602.
Betr. die Anwendung des TRIPS-Abkommens oder eines bilateralen Vertrags vgl. unten Ziff. 8.7.1, S.
185.

347 BGE 128 1I1 454, E. 2.1.1 — YUKON.

348 Vgl. ziff. 4.2 f., S. 109 f.

349 Vgl. ziff. 8.5.1, S. 177.

350 Vgl. BVGer B-5451/2013, E. 4.4 — FIRENZA.
351 BGE 128 Il 454 — YUKON.

352 BGE 135 11 416, E. 2.6.2 — CALVI (fig.); BVGer B-6959/2009, E. 4.1 — CAPRI (fig.); BVGer
B-915/2009, E. 3.2 — VIRGINIA SLIMS NO. 602.

353 BGE 135 111 416, E. 2.6.2 — CALVI (fig.); BVGer B-608/2015, E. 4.2 — MAUI JIM.
354 BGer 4A_508/2008, E. 4.2 — AFRI-COLA.
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kann;3° dies setzt voraus, dass sie klar erkennbar auf andere als geografische
Eigenschaften der Waren bzw. Dienstleistungen anspielen.3%

Beispiele:
- MAGIC AFRICA (IR 967 030) fur Parfimeriewaren in KI. 3

- COPACABANA (CH 402 682) symbolisch fur Waren in Zusammenhang mit
Schwimmbadern der KI. 1, 6, 11, 19, 20, 28

8.4.4 Sachliche Unmaglichkeit

Kommt ein Ort oder eine Gegend fir die massgebenden Verkehrskreise offensichtlich nicht
als Herstellungsort oder als Herkunftsort der verwendeten Ausgangsstoffe und Bestandteile
der Waren oder als Herkunftsort der Dienstleistungen infrage.>*’ gelten die bekannten
geografischen Namen und Zeichen nicht als Herkunftsangabe. In diesem Zusammenhang
spielt es zum einen keine Rolle, ob sich die Existenz des betroffenen Wirtschaftszweiges vor
Ort nachweisen lasst.®*® zum anderen reicht die blosse Unwahrscheinlichkeit einer
entsprechenden Herkunft nicht aus.3%°

Beispiele:
- SAHARA fir Papier und Pappe
-  MATTERHORN fir Bananen

8.4.5 Typenbezeichnungen

Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das damit bezeichnete
Erzeugnis stamme aus diesem Ort, werden nicht als Herkunftsangaben verstanden.3¢°

Eine Typenbezeichnung kann offensichtlich als solche unter den weiteren
Markenbestandteilen erkennbar sein.

Beispiel:
SCHLAFZIMMER MODELL VENEDIG

Eine Typenbezeichnung kann aber auch dann gegeben sein, wenn das Zeichen einen in der
Schweiz fur die betroffenen Waren bekannten Unternehmens- oder Markennamen enthalt
(die Bekanntheit muss entweder notorisch sein oder durch den Hinterleger nachgewiesen
werden) und wenn die Abnehmer in der entsprechenden Branche daran gewdhnt sind,
geografische Namen und Zeichen als Typenbezeichnungen wahrzunehmen.

355 Vgl. BGE 128 111 454, E. 2.1.2 — YUKON.

356 BGer 4A_324/2009, E. 5.1 — GOTTHARD; BVGer B-608/2015, E. 4.2 — MAUI JIM; BVGer
B-386/2008, E. 7.4 — GB.

357 BGE 135 |1l 416, E. 2.6.6 — CALVI (fig.); BGE 128 Il 454, E. 2.1.3 — YUKON.
358 BGE 135 |1l 416, E. 2.6.6 — CALVI (fig.).

359 BVGer B-608/2015, E. 3.3 — MAUI JIM; BVGer B-6503/2014, E. 5 — LUXOR; BVGer B-6959/2009,
E. 4.2 - CAPRI (fig.).

360 BGE 135 |1 416, E. 2.6.3 — CALVI (fig.); BGE 128 Il 454, E. 2.1.4 — YUKON.
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Beispiel:
TAG HEUER MONZA CH 478 864, Kl. 14 (Uhren und Zeitmessinstrumente)

Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in der Marke enthaltene
Herkunftsangabe eingeschrankt werden; dies ist der Fall, wenn der betreffende Ort flr die
beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst. In diesem Fall begriundet der Ruf
eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft der Waren.

8.4.6 Gattungsbezeichnungen

Herkunftsangaben, die ihren urspriinglichen Sinngehalt verloren haben und von den
massgeblichen Verkehrskreisen nicht mehr als Hinweis auf die geografische Herkunft der
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, sondern nur noch als Bezeichnung der Art,
der Sorte oder der Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, sind
als Gattungsbezeichnungen zu qualifizieren. Entsprechend besteht auch keine Gefahr mehr,
dass die Konsumenten durch die Verwendung solcher Angaben als Marke oder Bestandteil
einer Marke Uber die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen irregefuhrt
werden. Beispiele fur Gattungsbezeichnungen sind WIENERLI fir Wirste oder EAU DE
COLOGNE fur Parfumeriewaren.

Gattungsbezeichnungen stehen zum freien Gebrauch offen und gelten als Zeichen des
Gemeinguts, weshalb sie nicht als Marken eingetragen werden kdnnen. Die Umwandlung
einer Herkunftsangabe zur Gattungsbezeichnung wird nicht leichthin angenommen. Die
Bezeichnung muss wahrend Jahrzehnten als Sachbezeichnung verwendet worden sein, und
die damit gekennzeichnete Ware darf nicht mehr mit dem urspriinglichen Herkunftsort in
Verbindung gebracht werden. Zudem darf die Umwandlung erst dann als abgeschlossen
angesehen werden, wenn sich bei allen beteiligten Verkehrskreisen die einheitliche Meinung
durchgesetzt hat, dass es sich bei der Angabe nur noch um eine Sachbezeichnung
handelt.>®"

8.4.7 Betriebliche Herkunft

Nicht als Herkunftsangaben gelten u.a. Zeichen, die vom Publikum ausschliesslich®®? als
Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Waren verstanden werden. Mit diesen
Angaben verbinden die angesprochenen Verkehrskreise keine geografischen
Herkunftserwartungen.®? In der Wahrnehmung der massgebenden Verkehrskreise zeichnet
sich eine solche Angabe durch Besonderheiten aus, die eine Gedankenverbindung zum
entsprechenden geografischen Ort im Sinne eines Hinweises auf die geografische Herkunft
der beanspruchten Waren ausschliessen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn (erstens) das
Zeichen einen Hinweis auf einen «Betrieb» (im engeren oder weiteren Sinne) sowie
(zweitens) bestimmte, ohne Weiteres erkennbare Informationen beziglich seines

361 BGer in PMMBI 1974 1 11, E. 2 — HOLIDAY PILS.

362 Es genligt nicht, wenn das Zeichen sowohl als geografischer als auch als betrieblicher
Herkunftshinweis verstanden wird (BVGer B-3259/2007, E. 11 — OERLIKON).

363 RKGE in sic! 2003, 429, E. 7 — OKK Offentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).
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Tatigkeitsfeldes enthalt und Letzteres (drittens) offensichtlich nichts mit der Herstellung der
beanspruchten Waren zu tun hat.

Erkennen die Abnehmer in geografischen Namen und Zeichen einzig einen Hinweis auf die
betriebliche Herkunft, dann entfallt grundsatzlich eine Irrefiihrungsgefahr betr. die Herkunft
der beanspruchten Waren. Ausnahmsweise muss allerdings das Warenverzeichnis auf die in
der Marke enthaltene Herkunftsangabe eingeschrankt werden; dies ist der Fall, wenn der
betreffende Ort flir die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst. In diesem Fall
begriindet der Ruf eine besondere Erwartung der Konsumenten in Bezug auf die Herkunft
der Waren. Dies gilt selbst dann, wenn sich die Konsumenten des Hinweises auf ein
bestimmtes Unternehmen bewusst sind. Bei Uhren oder Schokolade muss beispielsweise
grundsatzlich eine Einschrankung auf schweizerische Herkunft vorgenommen werden, falls
ein Zeichen einen Hinweis auf die Schweiz beinhaltet.

Das Kriterium des betrieblichen Herkunftshinweises findet sich in verschiedenen Bereichen
(vgl. Ziff. 8.4.11, S. 175 betr. Namen von Luftfahrtgesellschaften, Ziff. 8.4.12, S. 176 betr.
Namen von Sportorganisationen).

8.4.8 Verkaufsort (Messen u.A.)

Geografische Hinweise auf den Verkaufsort, welche deutlich auf den Ort des Angebots
Bezug nehmen, werden weder fur die beanspruchten Waren noch fur Dienstleistungen als
Herkunftsangabe aufgefasst.

Beispiele:
—
_ CH 615 653, KI. 12 und 4236
-
_ designer CH 669 700, KI. 25, 35, 39
outlet
Landquart

8.4.9 Titel von Medien und Verlagserzeugnissen; Inhaltsangaben

Zeichen, welche flr Zeitungen, Radio- oder Fernsehsendungen oder andere (Tele-)
Kommunikationsmittel hinterlegt werden und geografische Namen enthalten, stellen dann

364 Die deutliche Bezugnahme auf den Verkaufsort erfolgt in diesem Beispiel mit dem
Zeichenbestandteil ,Auktion®; bezlglich der Wirdigung der nationalen Top Level Domain vgl. Ziff.
4.4.7,8.123.
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keine Herkunftsangaben dar, wenn die geografische Bezeichnung auf den Titel, das Thema
oder den Inhalt der Waren oder Dienstleistungen hinweist. Dieser Grundsatz gilt
insbesondere fiir Verlagserzeugnisse, worunter beispielsweise bespielte Musikkassetten,
bespielte CDs und Videofilme (KI. 9), Zeitungen, Zeitschriften, Fotos und Biicher (KI. 16)
fallen; er gilt nicht flr unbespielte Kassetten, unbeschriftete Aufzeichnungsmaterialien,
Druckereierzeugnisse und Drucksachen usw.

Beispiele:

CH 595 560: ohne Einschrankung zugelassen fir

. - Verlagserzeugnisse.
Radiotelevisione

svizzera

_ Nldwaldner CH 504 253: keine Einschrankung fiir Fotos®6®
Wochenblatt

8.4.10 Geografische Hinweise in der Gastronomie

Im Zusammenhang mit Esswaren und Getranken werden geografische Bezeichnungen nicht
als Herkunftsangaben verstanden, wenn sie offensichtlich auf eine bestimmte Art von Gericht
oder Getrank hinweisen. Bei Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie (KI. 43) sind
geografische Namen und Zeichen keine Herkunftsangaben, wenn sie klar erkennbar auf
einen anderen Aspekt als die Herkunft der angebotenen Dienstleistung hinweisen, z.B. auf
die Ausstattung eines Lokals oder die Art der Kliche oder Verpflegung.

Beispiele:
— ABC PIZZA HAWAII: Dieses Zeichen kann ohne Einschrankung der Warenliste

zugelassen werden, da «Pizza Hawaii» nur auf ein bestimmtes Gericht hinweist.

— ABC Swiss Chalet: Dieses Zeichen kann fir Verpflegungsdienstleistungen (KI. 43) ohne
Einschrankung der Dienstleistungsliste zugelassen werden, da «Swiss Chalet» nur
einen Hinweis auf die Ausstattung des Lokals darstellt.

8.4.11 Namen von Luftfahrtgesellschaften

Bei Zeichen, die klar auf eine Luftfahrtgesellschaft hinweisen, gelten geografische Namen

und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangaben. Die im Zeichen enthaltenen geografischen
Namen und Zeichen gelten hingegen dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort
fur die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst (vgl. Ziff. 8.4.7, S. 173).

365 RKGE in sic! 2003, 34 — Nidwaldner Wochenblatt (fig.).
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Beispiel:

- ABC AIR KOLN (KI. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): Fiir Biere (KI. 32) gilt KOLN als
Herkunftsangabe, da die Stadt flr diese Waren einen besonderen Ruf geniesst. Bei allen
anderen Waren steht der betriebliche Herkunftshinweis im Vordergrund. Beztiglich
Dienstleistungen besteht hingegen eine Herkunftserwartung; entsprechend mussen die
Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erflllt sein.

8.4.12 Namen von Sportorganisationen und kulturellen Organisationen

Geografische Namen und Zeichen in Bezeichnungen, die klar auf einen Sportverband oder
eine kulturelle Organisation hinweisen, werden i.d.R. fir Waren nicht als Herkunftsangaben
aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings
dann als Herkunftsangabe, wenn der betreffende Ort flr die beanspruchten Waren einen
besonderen Ruf geniesst (vgl. Ziff. 8.4.7, S. 173).

Beispiele:

CH 621 086; ohne Einschrankung zugelassen fir
Kl. 14, 16, 18, 21, 24-25, 28, 35, 41.

THE

m[E]‘V[ CH 513 168; ohne Einschrankung zugelassen
- GOSPEL insbesondere fir Kl. 25

SINGERg

8.4.13 Namen von sportlichen und kulturellen Anlassen

Bei klaren Hinweisen auf einen sportlichen oder kulturellen Anlass werden geografische
Namen und Zeichen i.d.R. nicht als Herkunftsangabe aufgefasst. Die im Zeichen enthaltenen
geografischen Namen und Zeichen gelten allerdings dann als Herkunftsangabe, wenn der
betreffende Ort fur die beanspruchten Waren einen besonderen Ruf geniesst (vgl. fir den
besonderen Ruf Ziff. 8.4.7, S. 173).

Beispiel:

— ABC AICHI — EXPO 2005 — JAPAN (KI. 1-32): fir die Waren der Kl. 9 (elektronische
Gerate) und Kl. 12 (Fahrzeuge) gilt JAPAN als Herkunftsangabe, da das Land fur diese
Waren einen besonderen Ruf geniesst.
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8.4.14 Geografische Hinweise bei Tabakwaren

Geografische Hinweise im Zusammenhang mit Tabakwaren gelten grundsatzlich als
Herkunftsangaben. Nicht als Herkunftsangaben gelten hingegen Zeichen, die aufgrund des
Gesamteindrucks des Zeichens einzig als Hinweis auf die besondere Tabakmischung
wahrgenommen werden (z.B. AMERICAN BLEND).

8.4.15 Reisedienstleistungen

In Zeichen, die geografische Namen und Zeichen enthalten und fur Reisedienstleistungen
hinterlegt werden, wird i.d.R. kein Herkunftshinweis erkannt, sondern werden die
geografischen Namen und Zeichen als Hinweis auf die Reisedestination verstanden.

Beispiele:

- CH 637 536, KI. 39 und 43

- CH 438 869, KI. 39 (Veranstaltung von Reisen)

8.5 Gemeingut

8.5.1 Direkte Herkunftsangaben

Direkte (einfache oder qualifizierte, vgl. Ziff. 8.3.1, S. 168 ff.) Herkunftsangaben beschreiben
die geografische Herkunft eines Produkts eindeutig und sind deshalb Gemeingut.*%® Dies gilt
nicht bloss, soweit solche geografische Bezeichnungen von den massgebenden
Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden
kénnen, sondern auch, soweit sie klinftig von den betroffenen Unternehmen als
Herkunftsangabe fiir diese verwendet werden kdnnten.*®” Da die angesprochenen Abnehmer
in direkten Herkunftsangaben keinen individualisierenden Hinweis auf eine bestimmte
betriebliche Herkunft im Sinne der markenrechtlichen Herkunftsfunktion erkennen, fehlt es

366 BVGer B-6503/2014, E. 3.3 — LUXOR; BVGer B-4710/2014, E. 3.1 — SHMESSE (fig.)) TGMESSE
(fig.).
367 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 — Wilson; BGE 128 Il 454, E. 2.1 — YUKON.
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diesen Zeichen an der konkreten Unterscheidungskraft.*®® Dazu kommt, dass es jedem
Anbieter moglich sein muss, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen
hinzuweisen; direkte Herkunftsangaben sind deshalb auch freihaltebedurftig. In diesem
Zusammenhang wird neben den aktuellen Verhaltnissen auch darauf abgestellt, ob die
geografische Bezeichnung in Zukunft — unter Berucksichtigung der kunftigen wirtschaftlichen
Entwicklung — als Herkunftsangabe fur die betroffenen Waren oder Dienstleistungen
verwendet werden konnte.*®® Herkunftsangaben gelten daher so lange als freihaltebeduirftig,
als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige
Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen.?°

Fir die Beurteilung des Freihaltebedurfnisses sind u.a. folgende Kriterien massgebend:
Bevolkerungszahl, Besiedlungsdichte, politische und wirtschaftliche Bedeutung (Tourismus,
Industrie) usw. Die Doppelfunktion des Gemeinguttatbestands kann dazu flihren, dass im
Prufungszeitpunkt aus Sicht der Abnehmer als unbekannt zu qualifizierenden geografischen
Namen und Zeichen der Markenschutz aufgrund eines (zuklnftigen) Freihaltebedlrfnisses
aus Sicht der Konkurrenten zu verweigern ist.

Sofern eine auslandische Herkunftsangabe flr die gleichen Waren bzw. Dienstleistungen im
Register des Ursprungslands eingetragen wurde, gilt sie (auch) in der Schweiz als nicht
freihaltebedurftig.®”! Diese Praxis greift auch, wenn eine Eintragung durch das EUIPO erfolgt
ist.2 Der im Ausland erfolgte Registereintrag sagt jedoch nichts (iber die
Unterscheidungskraft eines Zeichens in der Schweiz aus. Entscheidend fir die Beurteilung
dieses Aspekts ist die Sachlage in der Schweiz®” (vgl. Ziff. 4.3. S. 109 f.). Entsprechend
l&sst der im Ursprungsland erfolgte Registereintrag keine Rickschlisse auf die Frage des
Vorhandenseins von Unterscheidungskraft in der Schweiz zu.3"

8.5.2 Indirekte Herkunftsangaben

Im Gegensatz zu den direkten Herkunftsangaben stehen indirekte Herkunftsangaben
grundsatzlich nicht im Gemeingut.®”® Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz — und somit
Gemeingut — bilden insbesondere die folgenden Bildzeichen, soweit sie Ublicherweise als
Herkunftshinweise verwendet werden und im konkreten Fall nicht eine unubliche grafische
Gestaltung aufweisen:3"® das Schweizerkreuz und die Schweizerfahne, die Fahnen der

368 Betr. die Wirdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2, S. 101.
369 \Vgl. BGE 128 11l 454, E. 2.1 — YUKON.
370 BGer 4A_6/2013, E. 2.2 — Wilson.

371 Vgl. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 — Wilson; diese Praxis geht zurlick auf BGE 117 Il 327 ff. —
MONTPARNASSE. Nach der Praxis des Instituts kann der auslandische Eintrag nicht beriicksichtigt
werden, wenn er eine kombinierte Marke betrifft (a.M. BGer 4A_6/2013, E. 4.3 — Wilson).

372 BVGer B-6363/2014, E. 7.1 — MEISSEN.
373 BGE 129 Ill 225, E. 5.5 — MASTERPIECE.

374 Die Frage nach dem Freihaltebediirfnis ist nur dann relevant, falls der auslandischen
Herkunftsangabe in der Schweiz Unterscheidungskraft zukommt.

375 BVGer B-6503/2014, E. 3.3 — LUXOR; BVGer B-4080/2008, E. 2.5 — AUSSIE DUAL
PERSONALITY.

376 V/gl. die allgemeinen Ausfliihrungen zu Bildmarken, Ziff. 4.7, S. 134.
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Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden sowie die entsprechenden auslandischen
Hoheitszeichen.*”” Unabhangig von der Zugehérigkeit zum Gemeingut ist stets auch zu
prufen, ob nicht der Ausschlussgrund der Irrefiihrungsgefahr gemass Art. 2 lit. ¢ MSchG378
oder die Ausschlussgriinde gemass Art. 2 lit. d MSchG gegeben sind.

8.5.3 Verkehrsdurchsetzung bei direkten Herkunftsangaben

Zeichen des Gemeinguts konnen sich grundsatzlich im Verkehr durchsetzen (vgl. dazu die
allgemeinen Ausfuhrungen in Ziff. 11, S. 195). Direkte Herkunftsangaben sind jedoch in
Berticksichtigung des zukiinftigen Freihaltebedurfnisses i.d.R. als unentbehrlich zu
qualifizieren und daher absolut freihaltebeduirftig. Die Moglichkeit der Verkehrsdurchsetzung
ist somit grundsatzlich ausgeschlossen.

Ausnahmen vom absoluten Freihaltebedirfnis fur direkte Herkunftsangaben sind
insbesondere moglich, wenn aus tatsachlichen Griinden die Unentbehrlichkeit zu verneinen
ist, oder bei auslandischen Herkunftsangaben, wenn das Zeichen fiir identische Waren oder
Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke eingetragen ist.>"®

8.6 Irrefiihrung uber die geografische Herkunft

8.6.1 Grundsatz

IrrefUhrend ist jedes Zeichen, das wegen seines Sinngehalts einen falschen Riuckschluss auf
die Art oder Beschaffenheit der damit gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen
zulasst.®®° Nach der Lebenserfahrung weckt eine als Marke oder deren Bestandteil
verwendete geografische Bezeichnung beim Kaufer im Allgemeinen die Vorstellung, die
Waren und Dienstleistungen stammten aus dem Land oder dem Ort, auf das oder den die
Angabe hinweist (vgl. zu diesem Erfahrungssatz im Einzelnen vorstehend Ziff. 8.2, S. 167).
Als irrefihrend gilt somit ein Zeichen, das geografische Namen und Zeichen enthalt — und
sei es nur als untergeordneten Bestandteil®®' — oder aus solchen besteht und die
angesprochenen Abnehmer zur Annahme verleitet, die betreffenden Waren und/oder
Dienstleistungen stammten aus dem Land oder aus dem Ort, auf das oder den die Angabe
hinweist, obwohl dies in Wirklichkeit nicht zutrifft.382 In Fallen der Kombination mit weiteren
Elementen ist zu prifen, ob diese dem Zeichen im Gesamteindruck einen Sinngehalt geben,

877 Beziiglich allen genannten in- und auslandischen Zeichen bleiben die Verbotsbestimmungen des
Wappenschutzgesetzes vorbehalten; vgl. Ziff. 7.2, S. 155.

378 BVGer B-2925/2014, E. 3.3 — Cortina (fig.).

379 BGE 117 11 327, E. 2b - MONTPARNASSE; BVGer B-7256/2010, E. 7.1 — GERRESHEIMER.

380 \/gl. BGer 4A_508/2008, E. 3.2 — AFRI-COLA; BGE 132 111 770, E. 2.1 — COLORADO (fig.); RKGE
in sic! 2004, 428, E. 2 — PHOENIX. Betreffend die Wirdigung des Gesamteindrucks vgl. Ziff. 3.2,

S. 101.

381 BGer in PMMBI 1977 | 18, E. 3 — COLONIA (fig.); BVGer B-1988/2009, E. 4.3 — EAU DE LIERRE
diptyque 34 boulevard saint germain paris 5¢ (fig.).

382 \/gl. BGE 135 111 416, E. 2.1 — CALVI (fig.); BGer in sic! 2007, 274, E. 4.1 — Champ; BVGer
B-6503/2014, E. 3.1 — LUXOR; BVGer B-5480/2009, E. 4.2 — Milanello (fig.).
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der ein Verstandnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die infrage stehenden Waren und
Dienstleistungen ausschliesst®®? (vgl. vorstehend Ziff. 8.4). Entscheidend ist, ob das Zeichen
bei den Abnehmern eine ldeenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem
bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe
weckt.®* Auch eine mutilierte oder modifizierte geografische Bezeichnung kann
herkunftsbezogene Erwartungen wecken und daher irrefiinrend sein.* Dies ist der Fall,
wenn ihr geografischer Sinngehalt trotz der sprachlichen Veranderung erkennbar bleibt —
und gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung gemass Art. 2 lit. a MSchG schutzfahig sein
sollte (vgl. vorstehend Ziff. 3.2, S. 101).

Das Verbot der Irreflihrungsgefahr3 betr. Herkunftsangaben bezweckt den Schutz des
Publikums vor Irrefiihrung tber die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren und/oder
Dienstleistungen,®” und dies ohne Ruicksicht darauf, ob die geografische Herkunft dem
Produkt einen bestimmten Ruf verleiht.*® Die strenge Wahrung der Wahrheitspflicht ist
deshalb im Markeneintragungsverfahren sicherzustellen.®® Aus diesem Grund gilt die Regel,
wonach bei der Prifung der absoluten Ausschlussgriinde Grenzfalle einzutragen sind, nur
fur die Prifung des Gemeingutcharakters gemass Art. 2 lit. a MSchG (vgl. Ziff. 3.7, S. 105).

Gemass langjahriger Praxis des Instituts, welche vom Bundesgericht bestatigt wurde,3%°
werden Zeichen, die eine Herkunftsangabe enthalten oder aus einer solchen bestehen, in
Anwendung von Art. 47 i.V.m. Art. 2 lit. ¢ MSchG nur zum Markenschutz zugelassen, wenn
jegliche Irrefihrungsgefahr durch eine Einschrankung des Warenverzeichnisses
ausgeschlossen werden kann®' (vgl. dazu im Einzelnen Ziff. 8.6.6, S. 184). Mit anderen
Worten reicht — anders als nach den allgemeinen Regeln betr. irrefihrende Zeichen (vgl. Ziff.
5.1 f., S. 150 ff.) — die Mdglichkeit der korrekten Benutzung als solche bei Herkunftsangaben
nicht aus fir die Erteilung des Markenschutzes. Das Erfordernis der Einschrankung hat
einerseits praventive Wirkung und verkleinert de facto die IrreflUhrungsgefahr; andererseits
wird damit der Schutzumfang beschrankt (der sich gemass Art. 11 Abs. 1 MSchG nur auf die
auf eine bestimmte Herkunft eingeschrankten Waren bezieht, mit der Folge, dass ein
Gebrauch fir Waren anderer Herkunft keinen rechtserhaltenden Gebrauch gemass Art. 12
Abs. 1 MSchG darstellt)®*®?. Eine Lockerung dieser Praxis wirde den nationalen und

383 Vgl. BGer 4°_357/2015, E. 4.5 und 4.5.2 — INDIAN MOTORCYCLE.
384 BGE 132 11 770, E. 2.1 — COLORADO (fig.); BVGer B-5451/2013, E. 3.3 — FIRENZA.

385 BVGer B-5451/2013, E. 4.3 — FIRENZA; vgl. auch BGer 4A_508/2008, E. 4.2 — AFRI-COLA und
BVGer B-4710/2014, E. 4.5 — SHMESSE (fig.) TGMESSE (fig.).

38 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 und 4.5 — INDIAN MOTORCYCLE; tatsachlich eingetretener
Tauschungen bedarf es nicht: BGE 135 111 416, E. 2.5 — CALVI (fig.).

%87 BGE 135 1l 416, E. 2.5 — CALVI (fig.); BGer in PMMBI 1994 | 76, E. 5 — ALASKA.

388 BGE 135 1l 416, E. 2.5 — CALVI (fig.); BGE 132111 770, E. 3.1 — COLORADO (fig.); BVGer
B-1223/2010, E. 2.2 — TOURBILLON (fig.); BVGer B-7408/2006, E. 4.2 — bticino (fig.).

389 BGE 132 11 770, E. 3.2 — COLORADO (fig.).

390 BGE 135 11 416, E. 2.4 — CALVI (fig.); BGE 132 Il 770, E. 4 — COLORADO (fig.); vgl. auch BVGer
B-915/2009, E. 6 — VIRGINIA SLIMS NO. 602; BVGer B-7408/2006, E. 4.4 — bticino (fig.).

391 Ob die in Art. 48a bis 48d MSchG statuierten Vorgaben im konkreten Einzelfall erfillt sind, wird
vom Institut im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens nicht gepruft.

392 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 — INDIAN MOTORCYCLE.
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internationalen Verpflichtungen (aus dem TRIPS-Abkommen und den internationalen
Vertréagen) der Schweiz widersprechen. Eine Einschrankung nach der geografischen
Herkunft wird auch in Bezug auf Dienstleistungen verlangt®*®® (vgl. dazu wiederum Ziff. 8.6.6,
S. 184).

8.6.2 Verlust des irrefuhrenden Charakters durch Erlangung einer
eigenstandigen zweiten Bedeutung («secondary meaning»)

Grundséatzlich ist davon auszugehen, dass selbst ein intensiver Gebrauch eine
Irrefiihrungsgefahr Gber die geografische Herkunft nicht zu beseitigen vermag.3%
Ausnahmsweise kénnen jedoch irrefihrende Herkunftsangaben aufgrund eines solchen
Gebrauchs eine eigenstandige zweite Bedeutung («secondary meaning») erlangen.3% Dies
ist nur dann anzuerkennen, wenn der Hinterleger glaubhaft macht, dass erstens die
ursprunglich irrefuhrende Angabe tatsachlich eine zweite, eigenstandige Bedeutung erlangt
hat und dass zweitens diese zweite Bedeutung im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren und/oder Dienstleistungen fiir die massgebenden Verkehrskreise dermassen im
Vordergrund steht, dass eine Irreflihrungsgefahr tber die geografische Herkunft im
konkreten Fall praktisch ausgeschlossen werden kann.3%

Dieser Nachweis stellt keinen Anwendungsfall der Verkehrsdurchsetzung dar, da nicht die
Erlangung der Unterscheidungskraft bzw. der Hinweis auf die betriebliche Herkunft im
Vordergrund steht, sondern der Bedeutungswandel einer Herkunftsangabe, die ihren
urspriinglichen Sinngehalt verloren und eine zweite eigenstéandige Bedeutung erlangt hat.>%”
Das Glaubhaftmachen kann insbesondere durch Einreichen von Gebrauchsbelegen
erfolgen, sofern diese konkrete Anhaltspunkte bezlglich des Verlusts der geografischen
Bedeutung liefern. Liegen keine solchen Belege vor, bleibt die Mdglichkeit einer
demoskopischen Umfrage.

8.6.3 Korrektive

Korrektive dienen zur Beseitigung geografischer oder sachlicher Mehrdeutigkeiten in einer
Marke. Massgebend fur die Beurteilung der Zulassigkeit eines Korrektivs sind in materieller

393 \V/gl. in diesem Zusammenhang den erlauternden Bericht zum «Swissness»-Ausflihrungsrecht vom
2.9.2015,S. 23
(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter
ungen_DE.pdf). Der Grund fir die Einschrankung liegt unter anderem im Umstand, dass es den
Rahmen des Markeneintragungsverfahrens sprengen wirde, die Erfullung der in Art. 49 MSchG
statuierten kumulativen Vorgaben zu tberprufen; die Einschrankung ist verhaltnismassig und erlaubt
eine analoge Berticksichtigung der mit dem Urteil des BGer 4A_357/2015, E. 4.2 — INDIAN
MOTORCYCLE fir Waren angestellten Erwagungen.

394 BVGer B-6530/2014, E. 7.1 — LUXOR.

395 \V/gl. BGer in PMMBI 1996 | 26, E. 2b — SAN FRANCISCO 49ERS; BGE 89 | 290, E. 6 — Dorset / La
Guardia (mit Hinweis auf die durchgesetzte Zigarettenmarke PARISIENNE); BVGer B-915/2009,
E. 3.6 — VIRGINIA SLIMS NO. 602.

3% Vgl. auch BGE 125 111 193, E. 1e — BUDWEISER.
397 Vgl. BVGer B-6503/2014, E. 7.2 — LUXOR.
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Hinsicht die inhaltliche Aussagekraft des Korrektivs und in formeller Hinsicht dessen Grosse,
Form und Anordnung und damit seine Erkennbarkeit in der Marke.

Ein Korrektiv muss echt sein, d.h. den Tatsachen entsprechen. Damit ein Korrektiv akzeptiert
werden kann, mussen beide Herkunftsangaben den massgebenden Verkehrskreisen als
solche bekannt sein. Unechte Korrektive wie etwa ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sind
offensichtlich tduschend und daher unzulassig. Korrektive kdnnen auch mittels
Bildelementen erfolgen.

Beispiel:

— ABC CAMBRIDGE (KI. 25 [Kleider]. Es gibt Orte namens Cambridge in Grossbritannien
und in den USA. Das Institut wirde dieses Zeichen fur Waren US-amerikanischer
Herkunft eintragen, wenn ein geografisches Korrektiv beigefiigt wird [z.B. «<made in
USA»]. Ohne Korrektiv wirde eine Einschrankung der Waren auf britische Herkunft
erfolgen, da die Herkunftsangabe CAMBRIDGE den massgebenden Schweizer
Verkehrskreisen in erster Linie als Name einer englischen Stadt bekannt ist.)

8.6.4 Entlokalisierende Zusatze

Sog. entlokalisierende Zusatze, wie etwa «Typ», «Art», «nach Rezept», «Genrey,
«méthodey, «style» und «fagon», die oftmals zusammen mit geografischen Bezeichnungen
verwendet werden, schliessen die Gefahr der Irrefihrung tber die Herkunft der betreffende
Waren und/oder Dienstleistungen nicht aus (Art. 47 Abs. 3 MSchG). Solche Zusatze sind
nicht geeignet, die Erwartungen der Abnehmer in Bezug auf die geografische Herkunft der
damit gekennzeichneten Produkte zu beseitigen.** Im Gegenteil werden sie meist bewusst
mit der Absicht eingesetzt, das Produkt in die Nahe von Produkten zu riicken, die tatsachlich
aus dem betreffenden Ort stammen, um so von deren Ruf zu profitieren. Das Institut Iasst ein
Zeichen mit einem entlokalisierenden Zusatz nur dann zum Markenschutz zu, wenn die
Warenliste auf die Herkunft eingeschrankt wird, die dem verwendeten geografischen Namen
und Zeichen entspricht. So ware beispielsweise das Zeichen ABC Swiss Style nur
schutzfahig, wenn das Warenverzeichnis auf Waren schweizerischer Herkunft eingeschrankt
wurde.

8.6.5 Geografische Bezeichnungen betr. Forschung, Design oder andere
spezifische Tatigkeiten

Bezieht sich eine geografische Bezeichnung im Gesamteindruck des Zeichens klar nur auf
eine spezifische Tatigkeit im Zusammenhang mit der Ware (etwa Forschung, Design,
Prifung, Verpackung; vgl. Art. 47 Abs. 3" MSchG), l6st sie keine Erwartungen an die
geografische Herkunft der Ware als solcher, sondern auf die Herkunft der entsprechenden
Tatigkeit aus. Damit die Bezeichnung im Gesamteindruck lediglich als Hinweis auf die
Herkunft eines Produktionsschrittes verstanden wird, muss die grafische Gestaltung derart
sein, dass ein Verstandnis als Herkunftsangabe in Bezug auf die Herkunft der Waren
ausgeschlossen ist. Dabei sind das Schriftbild und ein allfalliger Farbanspruch zu

398 BGer in PMMBI 1974 1 11, E. 5 — HOLIDAY PILS.
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berlcksichtigen. Beispielsweise muss aufgrund der Angaben «designt in der Schweiz» fur
Schuhe oder «gerauchert in Osterreich» fiir Lachs keine Einschrankung auf die Herkunft der
beanspruchten Waren vorgenommen werden, sondern nur auf die entsprechenden
Produktionsschritte des Designs («Schuhe, deren Design vollumfanglich in der Schweiz
stattgefunden hat») bzw. des Raucherns («Lachse, die vollumfanglich in Osterreich
gerauchert wurden»).

Beispiel eines mit Einschrankung auf die Herkunft der entsprechenden Tatigkeit
schutzfahigen Zeichens:

B KUL JN (Farbanspruch: Schwarz, Weiss. «Waren, deren Design
RIKON vollumfanglich in der Schweiz stattgefunden hat»)

SWISS DESIGN

Fehlt es an der genannten klaren und ausschliesslichen Bezugnahme auf eine spezifische
Tatigkeit, sind die Waren auf die entsprechende Herkunft einzuschranken.

Beispiele von Zeichen, die nur mit Einschrankung auf Waren schweizerischer Herkunft
schutzfahig sind:

CH P-513 768 («Innovation» ist keine spezifische
SWISS INNOVATION Tatigkeit).

o /\\ CH P-519 511 (Weder ist «Technologie» eine spezifische
— - Tatigkeit, noch bezieht sich «Swiss» aufgrund der
Swiss'tec 29 9

unterschiedlichen Typografie klar auf «Tec»).

Mit der Wortmarke sind die Elemente «SWISS» und
- fj\(/jv\l/is\/giSIGN by «DESIGN» auch in unterschiedlichen Farben geschitzt,
sodass sich «SWISS» nicht klar auf «DESIGN» bezieht.
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8.6.6 Einschrankungspraxis

Enthalt ein Zeichen einen Hinweis auf die geografische Herkunft, so ist seine Eintragung als
Marke nur fur Waren und Dienstleistungen zulassig, welche diesem Hinweis auch
entsprechen; daher muss das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf der Grundlage der
Erwartungen der Konsumenten so eingeschrankt werden, dass eine Irrefiihrung
ausgeschlossen wird (vgl. vorstehend Ziff. 8.6.1, S. 179). Folgende Fallgruppen kdénnen
unterschieden werden:

— Bei einfachen schweizerischen und auslandischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.3.3,
S. 168) fir Waren wird auf das betreffende Herkunftsland eingeschrankt.3%®

— Bei einfachen schweizerischen und auslandischen Herkunftsangaben fir
Dienstleistungen wird ebenfalls auf das betreffende Land eingeschrankt (vgl. Art. 47
Abs. 4 MSchG).

— Bei qualifizierten schweizerischen und auslandischen Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.3.4,
S. 169) wird auf die fragliche Angabe (Ort, Region oder Land) als solche eingeschrankt,
weil bei diesen eine bestimmte Qualitat, ein besonderer Ruf oder andere bestimmte
Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen im Wesentlichen auf die geografische
Herkunft zurtickzufuhren sind. Zu nennen sind insbesondere folgende Kategorien:

o Bodenprodukte wie Friichte, Gemise; Wein und Spirituosen*® und gewisse
Milchprodukte.

0 Industrielle Produkte (ein besonderer Ruf bzw. eine bestimmte Qualitat sind
z.B. bei folgenden Herkunftsangaben zu berucksichtigen: ST. GALLEN far
Stickereierzeugnisse, oder HEREND fiir Porzellanwaren).

o Dienstleistungen (ein besonderer Ruf ist z.B. bei folgenden Herkunftsangaben
zu beriicksichtigen: GENEVE fiir kundenspezifische Herstellung von Uhren
oder DAVOS fur medizinische Dienstleistungen eines Lungensanatoriums).

o Mineralwasser, die aus einer bestimmten Quelle stammen. Beinhaltet ein
Zeichen die Angabe der Quelle (source, fonte und dergleichen), so hat die
Einschrankung der Waren bezuglich ihrer Herkunft auf die entsprechende
Quelle zu erfolgen. Beispiel: Ein Zeichen ABC RHEINFELDER CRISTALIN-
THERME erfordert eine Einschrankung auf Mineralwasser aus der Cristalin-
Quelle Rheinfelden.

0 Bei geschutzten Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geschitzten
geografischen Angaben (GGA) gemass Landwirtschaftsrecht (vgl. Ziff. 8.7.4,
S. 188) und gemass Art. 50a MSchG bezieht sich die Einschrankung auf das
im Pflichtenheft der geschitzten Bezeichnungen definierte geografische

399 BGE 132 111 770, E. 2.3i.V.m. E. 4 — COLORADO (fig.); BGE 117 Il 327, E. 2 - MONTPARNASSE.

400 F{ir die Prufung der Irrefiihrungsgefahr bei Wein und Spirituosen und die allfallige Einschrankung
der Warenliste vgl. Ziff. 8.8, S. 189.
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Gebiet. Die Einschrankung erfolgt deshalb auf die geschuitzte
Ursprungsbezeichnung oder geschiitzte geografische Angabe*°".

Beispiel:
?ib_r?nz —

CH 501 173, KI. 29: Milchprodukte, nadmlich Kase mit der
geschitzten Ursprungsbezeichnung «Sbrinzy.

WSS pURGER -

o Eine Einschrankung auf die geschutzte Bezeichnung ist im Weiteren aufgrund
staatsvertraglicher Verpflichtungen erforderlich (vgl. zum sektoriellen
Abkommen mit der Europaischen Gemeinschaft sowie den bilateralen
Vertragen Ziff. 8.7.1, S. 186).

o Enthalt ein Zeichen einen Hinweis auf eine grenzuberschreitende Region,
muss sich die Einschrankung grundsatzlich auf den angesprochenen Raum
(Region) beziehen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Region hinreichend
bestimmt ist. Eine engere Einschrankung erfolgt dann, wenn ein in der Region
enthaltenes Land einen besonderen Ruf fir die beanspruchten Waren
geniesst.

Beispiel:

IR 714593, KI. 32: kohlensaurehaltiges Wasser und Apfelsaft
enthaltende Getranke; alle vorgenannten Waren aus der
Bodensee-Region

8.6.7 Sich widersprechende Bezeichnungen

Als entlokalisierender Zusatz (vgl. 8.6.4, S. 182) gilt auch die Verwendung von zwei sich
widersprechenden Herkunftsangaben wie z.B. im Zeichen ABC SCHWEIZER CHINESE. In
einem solchen Fall ist eine wahrheitsgemasse Einschrankung der Warenliste nicht maglich,
weshalb das Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen ist.

401 Hinweis: Art. 16 Abs. 6, 1. Satz, LwG sieht vor, dass «wer Namen einer eingetragenen
Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe fiir gleiche oder gleichartige
landwirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verarbeitungsprodukte verwendet, das Pflichtenheft nach
Absatz 2 Buchstabe b erfullen muss». Aus diesem Grund werden Markeneintragungsgesuche mit
Angaben, fur die beim BLW ein entsprechendes Registrierungsgesuch als GUB/GGA hangig ist, bis
zum definitiven Entscheid UGber die Eintragung der GUB/GGA sistiert. Damit stellt das Institut sicher,
dass die hinterlegte Marke — als Voraussetzung fir die Eintragung — gegebenenfalls den
Anforderungen der Landwirtschaftsgesetzgebung und somit auch Art. 2 lit. c und d MSchG entspricht.
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8.7 Verstoss gegen geltendes Recht (Art. 2 lit. d MSchG)

Es wird auf die allgemeinen Ausfuhrungen in Ziff. 7.1, S. 154 verwiesen. Fur
Herkunftsangaben ergeben sich in Bezug auf die Schutzfahigkeit besondere Regeln, da
neben verschiedenen staatsvertraglichen Verpflichtungen auch die Bestimmungen des
Landwirtschaftsrechts zu beachten sind.

8.7.1 Bilaterale Vertrage
Bei der Markenprufung sind insbesondere folgende bilaterale Vertrage zu bertcksichtigen:

— Vertrage Uber den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen
geografischen Bezeichnungen zwischen der Schweiz und Deutschland, Frankreich,
Spanien, Portugal, Ungarn, der Tschechoslowakei*®?, der Russischen Fdderation sowie
Jamaika 403

— Sektorielles Abkommen zwischen der Schweiz und der Europaischen Gemeinschaft vom
21. Juni 1999 (ber den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81),
insbesondere dessen Anhang 7 Uber den Handel mit Weinbauerzeugnissen, Anhang 8
Uber die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen im Sektor
Spirituosen und aromatisierte weinhaltige Getranke sowie Anhang 12 zum Schutz von
Ursprungsbezeichnungen (GUB) und geografischen Angaben (GGA) fur
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.*%*

Sowohl das sektorielle Abkommen zwischen der Schweiz und der Europaischen
Gemeinschaft als auch die mit Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Vertrage
beinhalten Listen mit geschiitzten geografischen Bezeichnungen.*% Diese geschiitzten
Namen gelten in der Schweiz unabhangig davon, ob sie den angesprochenen
Abnehmerkreisen bekannt sind, als Herkunftsangaben; es gilt das Ursprungslandprinzip.
Dies hat zur Folge, dass eine Herkunftsangabe im Sinne der erwahnten vélkerrechtlichen
Bestimmungen in Alleinstellung nicht als Marke geschitzt werden kann und in
unterscheidungskraftiger Kombination eine Eintragung grundsatzlich nur im Falle einer
Einschrankung der Warenliste auf die entsprechende Herkunft méglich ist (gemass der
geschutzten Bezeichnung nach dem jeweiligen Abkommen); vgl. nachfolgend Ziff. 8.8.2.1,
S. 190.

402 Der Vertrag mit der Tschechoslowakei ist von den beiden Nachfolgestaaten, der Tschechischen
Republik und der Slowakei, tUbernommen worden.

403 \/gl.: Deutschland (SR 0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49), Spanien (SR
0.232.111.193.32), Portugal (SR 0.232.111.196.54), Ungarn (SR 0.232.111.194.18), der
Tschechoslowakei (SR 0.232.111.197.41), der Russischen Foderation (SR 0.232.111.196.65) sowie
Jamaika (SR 0.232.111.194.58).

404 Seit dem 1. Dezember 2011 sind die in der Anlage 1 von Anhang 12 aufgefiihrten GUB und GGA
in der Schweiz geschtzt.

405 Die mit den Einzelstaaten abgeschlossenen bilateralen Vertrage schiitzen die betreffenden
Bezeichnungen und Namen auch gegen eine Benutzung in abweichender Form, sofern trotz der
Abweichung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr besteht (vgl. jeweils Art. 4 Abs. 2 der
Vertrage).
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8.7.2 TRIPS-Abkommen

Das TRIPS-Abkommen stellt Minimalerfordernisse auf; den Mitgliedstaaten ist es
unbenommen, einen weiter gehenden Schutz fur geografische Herkunftsangaben
vorzusehen.4%

Gemass Art. 22 Abs. 3 TRIPS lehnen die «Mitglieder [...] von Amts wegen, sofern ihre
Rechtsvorschriften dies zulassen, oder auf Antrag einer beteiligten Partei die Eintragung
einer Marke ab, die eine geografische Angabe enthalt oder aus ihr besteht, fir Waren, die
ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben, oder erklaren sie fur ungultig, wenn
die Verwendung der Angabe in der Marke fir solche Waren im betr. Mitgliedstaat geeignet
ist, die Offentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts irrezufiihren.» Dieser Schutz
bezieht sich auf qualifizierte Herkunftsangaben (vgl. Art. 22 Abs. 1 TRIPS).4%”

Werden geografische Angaben im Zusammenhang mit Weinen oder Spirituosen verwendet,
greift der weiter gehende Schutz gemass Art. 23 Abs. 2 TRIPS. Mit dieser Bestimmung
werden geografische Angaben im Sinne von Art. 22 Abs. 1 TRIPS unabhangig vom
Vorliegen einer IrrefUhrungsgefahr geschutzt. Es ist somit irrelevant, ob die betreffende
geografische Angabe den schweizerischen Durchschnittsabnehmern bekannt ist.4%® Die
Regelung von Art. 23 Abs. 2 TRIPS beruht auf dem Ursprungslandprinzip, nicht dem
Schutzlandprinzip; ob eine Angabe zurtickzuweisen ist, bemisst sich nach dem Schutz, der
ihr im Ursprungsland gewahrt wird.

Art. 23 Abs. 2 TRIPS ist aufgrund seiner konkreten Formulierung in der Schweiz direkt
anwendbar.

8.7.3 Stresa-Abkommen

Die Ursprungsbezeichnungen, die im Anhang A des internationalen Abkommens vom

1. Juni/18. Juli 1951 Uber den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der
Benennungen fur Kase (Stresa-Abkommen; SR 0.817.142.1) aufgefuhrt sind, kdnnen nur fur
Kéase aus der bezeichneten Region (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola und
Parmigiano Reggiano) als Elemente einer Marke eingetragen werden (vgl. Art. 3 des
Abkommens). Diese Bezeichnungen sind in der Zwischenzeit in der Europaischen Union als
geschitzte Ursprungsbezeichnungen eingetragen. Das Warenverzeichnis wird entsprechend
eingeschrankt.

Die Benennungen im Anhang B (z.B. Camembert, Saint-Paulin) sind derjenigen
Vertragspartei zugewiesen, die diese Benennung als erste anwandte und auch Uber eine
behdrdliche Regelung der Eigenschaften der jeweiligen Kasesorte verflgte. Sie dirfen
hingegen auch zur Bezeichnung von Kase verwendet werden, der auf dem Gebiet einer
anderen Vertragspartei hergestellt worden ist. Voraussetzung ist, dass der Kadse den vom
betr. Vertragsstaat festgelegten Kriterien entspricht. Als Elemente einer Marke kénnen diese
Bezeichnungen eingetragen werden; das Warenverzeichnis wird jedoch auf das

406 BVVGer B-6503/2014, E. 2.1 — LUXOR; BVGer B-1785/2014, E. 2.4 - HYDE PARK.
407 \Vgl. dazu im Einzelnen BGer 4A_674/2010, E. 3.2 ff. - ZACAPA.
408 BGer 4A _674/2010, E. 2 — ZACAPA.
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Ursprungsland gemass dem Abkommen eingeschrankt (z.B. BRIE NATIONAL:
Einschrankung auf Kase franzésischer Herkunft). Enthalt demgegeniber die Marke einen
Hinweis auf das Produktionsland, so erfolgt eine Einschrankung auf das Produktionsland
(z.B. BRIE ETOILE SUISSE: Einschrankung auf Kase schweizerischer Herkunft).

8.7.4 Landwirtschaftsgesetz (LwG)

Das Landwirtschaftsgesetz sieht seit dem 1. Juli 1997 ein Register fir geografische
Bezeichnungen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen vor (Art. 16 LwG). Dieses Register orientiert sich stark an der EU-Verordnung
Nr. 1151/2012%%°, welche ein européisches Register flir geschiitzte Ursprungsbezeichnungen
und geografische Angaben eingeflhrt hat.

Das Register fur qualifizierte Herkunftsangaben von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und
verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen (GUB/GGA-Register) wird vom BLW
gefuhrt. Mit dem Register wurden die beiden Begriffe «Geschitzte Ursprungsbezeichnung»
(GUB) und «Geschitzte Geografische Angabe» (GGA) in das schweizerische Schutzsystem
der Herkunftsangaben eingeflihrt. Zurzeit (Stand Januar 2017) sind 34 Bezeichnungen im
Register eingetragen:
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-
und-geografische-angaben.html. GUB und GGA sind Gemeingut gemass Art. 2 lit. a MSchG.
Dies gilt auch fur die Hinterlegung des fraglichen Zeichens durch die Gruppierung von
Produzenten, welche die Eintragung der GUB oder GGA beantragt hat. Die Tatsache, dass
das entsprechende Zeichen im GUB/GGA-Register aufgenommen wurde, bedeutet nicht,
dass es unterscheidungskraftig im Sinne des Markenrechts ware. Da mit der Eintragung im
GUB/GGA-Register der Gebrauch der geschiitzten Bezeichnung allen Produzenten
offensteht, welche das Pflichtenheft erflllen, verstarkt der Registereintrag das Bedurfnis, die
Bezeichnung als Zeichen des Gemeingutes freizuhalten (absolutes Freihaltebedrfnis).*1°
Demgegenuber kann ein Zeichen mit einer GUB/GGA als Marke eingetragen werden, wenn
es weitere unterscheidungskraftige Zeichenelemente enthalt.*'"

Um eine Irrefiihrung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskraftiges
Zeichen mit einer GUB/GGA nur eingetragen, wenn das Warenverzeichnis fur das fragliche
Produkt auf das im Pflichtenheft der geschiitzten Bezeichnung definierte geografische Gebiet
eingeschrankt wird.*'? Zur Einschrankung vgl. Ziff. 8.6.6, S. 184.

409 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. November
2012 Uber Qualitatsregelungen flr Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.

410 \gl. Fn. 401, betr. Sistierung von Markeneintragungsgesuchen, die Angaben enthalten oder aus
solchen bestehen, fur die beim BLW ein Registrierungsgesuch als GUB/GGA hangig ist.

411 /gl RKGE in sic! 2006, 484, E. 10 — Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).

412 Dies gilt auch, wenn eine ungeniigende Modifikation oder Mutilation der geschitzten GUB/GGA in-
frage steht, bei welcher die Gefahr der Verwechselbarkeit besteht.
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8.7.5 Art. 50a MSchG

Das Institut fuhrt geméass Art. 50a MSchG ein Register flr geografische Angaben fir Waren,
mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verarbeiteten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und Wein sowie waldwirtschaftlichen Erzeugnissen und deren
Verarbeitungsprodukten. Fir die Einzelheiten wird auf die separaten Richtlinien verwiesen
(vgl. www.ige.ch).

Um eine Irreflihrung der Abnehmer auszuschliessen, wird ein unterscheidungskraftiges
Zeichen mit einer geschitzten geografischen Angabe gemass Art. 50a MSchG nur
eingetragen, wenn das Warenverzeichnis flr das fragliche Produkt auf das im Pflichtenheft
der geschitzten Bezeichnung definierte geografische Gebiet eingeschrankt wird. Zur
Einschrankung vgl. Ziff. 8.6.6 S. 184.

8.8 Wein und Spirituosen: Beurteilung von Marken, die geografische Namen
und Zeichen enthalten, gemass Art. 2 lit. a, c und d MSchG

Geografische Namen und Zeichen im Zusammenhang mit Wein und Spirituosen werden
grundsatzlich als qualifizierte Herkunftsangaben behandelt (vgl. Ziff. 8.3.4 f., S. 169 und
8.7.1f., S. 186). Der Schutz betr. Weinbauerzeugnisse und Spirituosen aufgrund des
nationalen Rechts, aufgrund von Staatsvertragen (bilaterale Vertrage sowie TRIPS-
Abkommen) sowie das Bestehen von kantonalen Regelungen betr. Qualitdtsanforderungen
sind entscheidend fir die Prifung von Zeichen, die ausschliesslich aus geografischen
Namen und Zeichen bestehen oder solche beinhalten.

8.8.1 Nationale Herkunftsangaben

Gemass Art. 25 der Verordnung vom 14. November 2007 Uber den Rebbau und die Einfuhr
von Wein (Weinverordnung; SR 916.140) fuhrt und veréffentlicht das BLW ein
schweizerisches Verzeichnis der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUB/AOC) fir
Weine nach Art. 21.4'3 Die Kantone Ubermitteln dem Bundesamt ihr Verzeichnis der von
ihnen geregelten kontrollierten Ursprungsbezeichnungen und die Fundstellen der
einschlagigen kantonalen Gesetzgebung.

— Art. 2 lit. a MSchG: Besteht ein Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, so stellt das
Zeichen Gemeingut gemass Art. 2 lit. a MSchG dar.

— Art. 2lit. c MSchG: Bei Zeichen, die eine gemass kantonalem Recht geschitzte
Herkunftsangabe enthalten, muss das Warenverzeichnis entsprechend auf die in der
kantonalen Gesetzgebung aufgefiihrte Bezeichnung eingeschrankt werden. Geniessen
die geografischen Namen und Zeichen gemass kantonalem Recht keinen Schutz, ist
entscheidend, ob am entsprechenden Ort Wein produziert wird; je nachdem erfolgt die
Einschrankung auf den Ort oder die Schweiz.

413 Das Verzeichnis der geschitzten Weinbezeichnungen der Schweiz ist einsehbar unter:
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und-
spirituosen.html.
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— Art. 2 lit. d MSchG: Fehlt eine Einschrankung gemass vorstehendem Lemma ist das
Zeichen auch aufgrund Verstosses gegen geltendes Recht zurlickzuweisen.

Die geschitzten Ursprungsbezeichnungen fir Spirituosen sind dem ebenfalls vom BLW
gefuhrten Register der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben (GUB/GGA-
Register) zu entnehmen; vgl. dazu vorstehend

Ziff. 8.7.4, S. 188).

8.8.2 Auslandische Herkunftsangaben

8.8.2.1 Bilaterale Vertrage
Auf der Grundlage des Ursprungslandprinzips (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 186) gilt Folgendes:

— Art. 2lit. a und d MSchG: Ist die Herkunftsangabe in den von der Schweiz
abgeschlossenen bilateralen Vertragen aufgefuhrt (vgl. Ziff. 8.7.1, S. 186), stellt sie in
Alleinstellung Gemeingut gemass Art. 2 lit. a MSchG dar und eine Eintragung als Marke
ist ausgeschlossen.

— Art. 2 lit. c und d MSchG: Bei Zeichen, die neben unterscheidungskraftigen Elementen*'4
eine gemass einem bilateralen Vertrag geschitzte Ursprungsbezeichnung telquel oder in
veranderter Form beinhalten, muss die Warenliste auf die geschitzte
Ursprungsbezeichnung eingeschrankt werden, sofern aus Sicht der Schweizer
Konsumenten eine Verwechslungsgefahr besteht.*'> Wurde die geschiitzte Bezeichnung
telquel Ubernommen und erscheint das Zeichen im Gesamteindruck als Name, greifen
besondere Bestimmungen.41

8.8.2.2 TRIPS

— Art. 21it. a, c und d MSchG: Geniesst das Zeichen keinen Schutz gemass bilateralen
Vertragen, so prift das Institut gestitzt auf das TRIPS-Abkommen, ob das Zeichen einen
Ort bzw. eine Region (unabhangig von deren Bekanntheit in der Schweiz) bezeichnet,
der oder die einen Bezug zu Wein oder Spirituosen hat. Falls ja, ist eine Eintragung nur
mit einer Einschrankung der Warenliste auf den jeweiligen Ort (bzw. die Region) moglich.
Besteht das Zeichen einzig aus einer Herkunftsangabe, stellt es Gemeingut gemass Art.
2 lit. a MSchG dar.

414 Es kann sich um grafische oder weitere Wortelemente handeln.
415 BGE 125 111 193, E. 1b — Budweiser; BVGer B-30/2009, E. 3.7 — ALVARO NAVARRO.

416 Unter dem Vorbehalt der Irrefliihrung ist die Eintragung als Marke unter der Voraussetzung
zulassig, dass es sich um den Namen des Anmelders (bei juristischen Personen: den Namen des
Grunders) handelt und ein schutzwirdiges Interesse nachgewiesen wird.
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8.8.2.3 Ubersicht

Der Eintragung eines Zeichens fur Wein oder Spirituosen, das eine staatsvertraglich erfasste
auslandische Herkunftsangabe enthalt, stehen somit je nach Einzelfall Schutzhindernisse
gemass Art. 2 lit. a, c und d MSchG entgegen:

— Art. 2lit. d MSchG: Ein Zeichen, das gegen einen bilateralen Vertrag oder das TRIPS-
Abkommen verstosst, ist wegen Verletzung von geltendem Recht zurickzuweisen.

— Art. 2lit. a MSchG: Besteht das Zeichen einzig aus geografischen Namen und Zeichen,
die unter die bilateralen Vertrage oder das TRIPS-Abkommen fallen, stellt das Zeichen
Gemeingut gemass Art. 2 lit. a MSchG dar.

— Art. 2 lit. ¢ MSchG: Ohne Einschrankung der Warenliste auf den betreffenden Ort (bzw.
die Region) oder auf die geschutzte Ursprungsbezeichnung nach dem jeweiligen
bilateralen Vertrag ist das Zeichen irrefihrend gemass Art. 2 lit. ¢ MSchG.

9. Kollektiv- und Garantiemarken

9.1 Einleitung

FUr die drei Markenarten Individual-, Garantie- und Kollektivmarke gelten hinsichtlich der
Prifung der absoluten Ausschlussgriinde die gleichen Beurteilungskriterien.*'” Es wird auf
die vorstehenden Ausfiihrungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen. Ein Eintragungsgesuch fur eine
Garantie- oder Kollektivmarke ist gemass Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG zudem
zurlckzuweisen, wenn das Reglement nicht den Erfordernissen der Artikel 21 bis 23 MSchG
entspricht (vgl. nachstehende Ausfiihrungen). Das Reglement muss in einer schweizerischen
Amtssprache verfasst sein (Art. 3 Abs. 1 MSchV).

9.2 Kollektivmarken

Zweck der Kollektivmarke ist eine einheitliche Kennzeichnung von Produkten der Mitglieder
einer Vereinigung (Art. 22 i.V.m. Art. 1 MSchG). Mit der Kollektivmarke soll in erster Linie auf
die Zugehorigkeit zu einer bestimmten Vereinigung hingewiesen werden. Als Hinterleger
kommen keine natirlichen Personen infrage, sondern gemass Art. 22 MSchG nur
Vereinigungen. Diese brauchen indessen keine Rechtspersonlichkeit zu haben; es genuigt,
dass die Vereinigung Tragerin von Rechten und Pflichten sein kann und prozessfahig ist. Als
Inhaber kommen deshalb nicht nur Vereine oder Genossenschaften, sondern auch andere
Koérperschaften mit offenem Mitgliederkreis in Betracht (Kollektiv- und
Kommanditgesellschaften). Die Kollektivmarke darf vom Markeninhaber selbst verwendet
werden.

Zusatzlich zu den allgemeinen formellen Erfordernissen (vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 54 und Ziff.
3.3, S. 60) muss der Hinterleger dem Institut gemass Art. 23 Abs. 1 MSchG ein Reglement
mit folgendem Mindestinhalt einreichen: Inhaber der Marke, Kreis der Berechtigten und

417 \gl. BGE 137 11l 77, E. 2.2 — «Sterne-Marken» fiir das Erfordernis der Unterscheidungskraft einer
Garantiemarke.
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Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben (Art. 23 Abs. 3 MSchG).
Das Reglement darf nicht gegen geltendes Recht, die 6ffentliche Ordnung oder die guten
Sitten verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das
Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das
Markeneintragungsgesuch zurtck (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2
MSchV).

9.3 Garantiemarken

Die Garantiemarke ist ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers von
verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und zum einen dazu dient, gemeinsame
Merkmale wie die Beschaffenheit (Kleider aus Baumwolle), die geografische Herkunft
(Schweizer Produkte, Produkte aus dem Wallis), die Art der Herstellung (Produkte aus
biologischem Anbau oder tiergerechter Haltung, umweltfreundliche Herstellung) oder andere
gemeinsame Merkmale (technische Eigenschaften: Produkte mit Typenprifung oder aus
fairem Handel) von Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen zu gewahrleisten.
Zum anderen dient sie dem Zweck, Waren und/oder Dienstleistungen der Gruppe von
Unternehmen, die zum Gebrauch der Garantiemarke berechtigt sind, von Waren und/oder
Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.*'®

Als Hinterleger kommen alle Personen infrage (Art. 21 Abs. 1i.V.m. Art. 28 MSchG). Der
Markeninhaber, der die Marke selber nicht gebrauchen darf (Art. 21 Abs. 1 und 2 MSchG),
hat die Einhaltung der gemeinsamen Merkmale zu Gberwachen. Das Benutzungsverbot gilt
ebenfalls fur wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbundene Personen.

Wie bei der Kollektivmarke haben die Gesuchsakten ein Reglement zu enthalten, das
folgenden Mindestinhalt aufweisen muss:

Angaben, die eine Zuordnung des Reglements zur Marke erlauben, Inhaber der Marke,
gemeinsame Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen, welche die Marke
gewahrleisten soll, Kontrollmechanismen sowie angemessene Sanktionen fur den Fall des
unzulassigen Markengebrauchs (Art. 23 Abs. 2 MSchG).

Das Reglement darf nicht gegen die offentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes
Recht verstossen (Art. 23 Abs. 4 MSchG).

Fehlt ein Reglement oder entspricht es nicht den gesetzlichen Anforderungen, fordert das
Institut den Hinterleger zur Behebung des Mangels auf und weist gegebenenfalls das
Markeneintragungsgesuch zurtck (Art. 30 Abs. 2 lit. d MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 und 2
MSchV).

Der Markeninhaber muss jedermann gegen angemessenes Entgelt den Gebrauch der
Garantiemarke flr Waren oder Dienstleistungen gestatten, welche die nach dem
Markenreglement gewahrleisteten gemeinsamen Merkmale aufweisen (Art. 21 Abs. 3
MSchG).

418 \gl. BGE 137 Il 77, E. 2.2 — «Sterne-Marken»; BGE 131 111 495, E. 4 — FELSENKELLER.
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10. Geografische Marken

10.1 Allgemeines

FUr geografische Marken gelten hinsichtlich der Prifung der absoluten Ausschlussgriinde
grundsatzlich die gleichen Beurteilungskriterien wie fur die Ubrigen Markenarten. Es wird auf
die vorstehenden Ausfiihrungen unter Ziff. 1 bis 8 verwiesen, insbesondere auf das
Erfordernis der Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (vgl. Ziff.
8.6.1, S. 179 und 8.6.6, S. 184). In Abweichung von Art. 2 lit. a MSchG konnen als
geografische Marken auch Zeichen eingetragen werden, die zum Gemeingut gehéren

(Art. 27a MSchG).

Als geografische Marken kdnnen unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen
beispielsweise samtliche in ein Register eingetragenen Ursprungsbezeichnungen (z.B.
«Gruyére») und geografischen Angaben (z.B. «Waadtlander Saucisson») ebenso wie die auf
kantonaler Ebene geschitzten Weinbezeichnungen (z.B. «Epesses») eingetragen werden.
Dasselbe qilt fur geografische Angaben, die in einer Verordnung des Bundesrates geregelt
sind (z.B. Uhren).

Eine geografische Marke darf von jeder Person gebraucht werden, sofern die Anforderungen
des Reglements erfillt werden (sog. freier Gebrauch gemass Art. 27d Abs. 1 MSchG). Sie
schuldet dafiir dem Inhaber weder ein Entgelt (Art. 27¢c Abs. 2 MSchG), noch bendtigt sie
dessen Erlaubnis.

Der Inhaber einer geografischen Marke kann Benutzern lediglich verbieten, diese im
geschaftlichen Verkehr fir identische oder vergleichbare Waren zu gebrauchen, sofern der
Gebrauch nicht dem Reglement entspricht (sog. Verbotsanspruch gemass

Art. 27d Abs. 2 MSchG). Er kann jedoch keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer
Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).

10.2 Eintragbare Zeichen

Das System der geografischen Marke setzt zwingend eine vorgangige Registrierung*'® oder
eine von der Schweiz anerkannte auslandische (kontrollierte) Ursprungsbezeichnung,
geografische Angabe*? oder das Bestehen einer Verordnung des Bundesrates*?'
beziehungsweise eine gleichwertige auslandische Regelung voraus.*??

Gemass Art. 27a MSchG kdnnen geografische Marken eingetragen werden fur:

419 Vgl. hierzu Fn. 423.

420 7 B. eine auslandische Bezeichnung, die durch Anhang 12 des sektoriellen Abkommens zwischen
der Schweiz und der Europaischen Gemeinschaft in der Schweiz als Ursprungsbezeichnung oder
geografische Angabe anerkannt ist, oder eine auslandische Ursprungsbezeichnung fur Wein, welche
gemass BLW den Voraussetzungen im Sinne von Art. 63 LwG entspricht (Art. 27a lit. b MSchG).

421Vgl. Fn. 427.
422 Art. 27a lit. ¢ MSchG.
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eine nach Art. 16 LwG eingetragene Ursprungsbezeichnung oder eingetragene
geografische Angabe*? (Art. 27a lit. a MSchG),

eine nach Art. 50a MSchG eingetragene geografische Angabe?*?*

(Art. 27a lit. a MSchG),

eine nach Art. 63 LwG geschiitzte kontrollierte Ursprungsbezeichnung*?®

(Art. 27a lit. b MSchG),

eine auslandische Weinbezeichnung, die den Anforderungen im Sinne von Art. 63
LwG entspricht*?® (Art. 27a lit. b MSchG),

eine Herkunftsangabe, die Gegenstand einer Verordnung des Bundesrates nach
Art. 50 Abs. 2 MSchG*? ist (Art. 27a lit. c MSchG),

eine auslandische Herkunftsangabe, die sich auf eine gleichwertige auslandische
Regelung stitzt (Art. 27a lit. ¢ MSchG).

10.3 Hinterlegungsberechtigte

Zur Hinterlegung einer geografischen Marke berechtigt ist gemass Art. 27b MSchG nur:

die Gruppierung, die die Ursprungsbezeichnung oder die geografische Angabe hat
eintragen lassen, oder, wenn diese Gruppierung nicht mehr besteht, die
reprasentative Gruppierung, die sich fir den Schutz dieser Ursprungsbezeichnung
oder geografischen Angabe einsetzt (Art. 27b lit. a MSchG); der Schweizer Kanton,
der die kontrollierte Ursprungsbezeichnung schuitzt, oder die auslandische Behdrde,
die fur die Regelung von Weinbezeichnungen zustandig ist, welche Art. 63 LwG
entsprechen, sowie die Gruppierung, die eine solche auslandische Weinbezeichnung
hat schitzen lassen (Art. 27b lit. b MSchG);

die Dachorganisation einer Branche, fir die der Bundesrat gestutzt auf

Art. 50 Abs. 2 MSchG eine Verordnung erlassen hat oder die sich auf eine
gleichwertige auslandische Regelung stutzt (Art. 27b lit. ¢ MSchG).

423 Sog. landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des BLW eingetragen sind gemass Art. 13
der GUB/GGA-Verordnung fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12. Art. 16 Abs. 2°is LwG und
die vorgenannte GUB/GGA-Verordnung fur landwirtschaftliche Erzeugnisse erlauben die
Registrierung von Bezeichnungen geografischer Gebiete des Auslands in der Schweiz.

424 Sog. nicht landwirtschaftliche GUB/GGA, welche im Register des Instituts eingetragen sind gemass
Art. 11 der GUB/GGA-Verordnung fir nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse; SR 910.12.

425 S0g. Wein-KUB, welche im Register des BLW eingetragen sind gemass Art. 25 der
Weinverordnung des Bundes; SR 916.140.

426 \Wird ein Gesuch um Eintragung einer auslandischen Weinbezeichnung als geografische Marke
eingereicht, so konsultiert das Institut das BLW. Dieses prift, ob die in der Weingesetzgebung
festgelegten besonderen Bedingungen fur die auslandische Weinbezeichnung erfullt sind (Art. 17
Abs. 2 MSchV i.V.m. Art. 27a lit. b MSchG).

427 \/gl. die «Swiss made»-Verordnung fiir Uhren; SR 232.119.
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10.4 Markenreglement

Der Hinterleger einer geografischen Marke muss dem Institut ein Reglement Uber den
Gebrauch der Marke einreichen, welches dem Pflichtenheft oder der massgebenden
Regelung genau entsprechen muss (Art. 27¢c Abs. 1 und 2 MSchG).

Der Hinterleger darf im Markeneintragungsverfahren keine zusatzlichen Voraussetzungen
einfihren, welche im Pflichtenheft oder in der massgeblichen Regelung selber nicht
vorgesehen sind.

Weiter darf das Reglement fir den Gebrauch der geografischen Marke kein Entgelt vorsehen
(Art. 27c Abs. 2 MSchG).

Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer
nachtraglichen Anderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geéndert,
muss das neue Reglement dem Institut vorgelegt und von diesem geprift und genehmigt
werden (in analoger Anwendung von Art. 27¢ MSchG).

10.5 Beurteilungsgrundlagen

Sind die vorgenannten Voraussetzungen fur die Eintragung einer geografischen Marke
gemass Art. 27a bis 27¢c MSchG erflillt, wird diese mit dem Vermerk «geografische Marke»
in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 lit. d® MSchV).

Das Institut weist das Eintragungsgesuch flr eine geografische Marke zurtick, wenn dieses
den Erfordernissen der Art. 27a bis 27c MSchG nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. e MSchG
i.V.m. Art. 17 Abs. 1 MSchV).

10.6 Sistierung

Erfolgt die Markenanmeldung vor dem rechtskraftigen Abschluss der fir die Zeichen gemass
Art. 27a MSchG vorgesehenen (Prufungs-)Verfahren, so wird das
Markeneintragungsverfahren von Amtes wegen bis zum rechtskraftigen Entscheid der
zustandigen Stellen*? sistiert.

11. Verkehrsdurchsetzung
11.1 Allgemeines

11.1.1 Begriff

Gemass Art. 2 lit. a MSchG kénnen sich Zeichen des Gemeinguts flr die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen.

428 Das BLW ist zustandig fiir die landwirtschaftlichen GUB/GGA und auslandischen
Weinbezeichnungen, das Institut fur die nicht landwirtschaftlichen GUB/GGA und die auslandische
Aquivalenz zur Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG, die Kantone fiir die Wein-KUB und der
Bundesrat fir die Verordnung nach Art. 50 Abs. 2 MSchG
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Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der
Abnehmer der betroffenen Waren und Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als
individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird.*?° Dies setzt
i.d.R. voraus, dass das Zeichen wahrend langerer Zeit markenmassig gebraucht worden
ist.**° Die blosse Bekanntheit eines Zeichens ist nicht mit Verkehrsdurchsetzung
gleichzusetzen.*3"

Die Verkehrsdurchsetzung ist ein Rechtsbegriff, ob ihre Voraussetzungen im konkreten
Einzelfall erflllt sind, dagegen eine Tatfrage.*3?

Von der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen sind die absolut freihaltebedirftigen Zeichen
(vgl. nachfolgend Ziff. 11.1.2).

Von der Verkehrsdurchsetzung zu unterscheiden ist der Verlust der Irrefihrungsgefahr
(Art. 2 lit. ¢ MSchG) durch Erlangung einer zweiten, eigenstandigen Bedeutung («secondary
meaning»; vgl. oben Ziff. 8.6.2, S. 181).

Sind die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfillt, wird die Marke mit dem
Vermerk «durchgesetzte Marke» in das Markenregister eingetragen
(Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV).433

Bei entsprechendem Antrag des Hinterlegers kann ein Zeichen, das aus der Kombination
einer durchgesetzten Marke XYZ mit weiteren, nicht unterscheidungskraftigen Elementen
besteht, mit dem Vermerk «<XYZ>: durchgesetzte Marke» im Register eingetragen werden.
Zeichenseitig ist hierfur vorausgesetzt, dass die durchgesetzte Marke im neuen Zeichen als
solche erkannt wird und den Gesamteindruck wesentlich beeinflusst.*** Die
Verkehrsdurchsetzung des fraglichen Bestandteils wird in jedem Einzelfall unter Abstellen
auf den im Zeitpunkt des Entscheids verwirklichten Sachverhalt und unter Anwendung der
aktuellen Praxis Uberprift.#*® Die Berlicksichtigung der Durchsetzung kann grundséatzlich nur
fur jene Waren und Dienstleistungen erfolgen, fur welche sie im friheren Verfahren
anerkannt wurde.

429 BGer 4A_38/2014 — KEYTRADER, E. 4.2 nicht publ. in BGE 140 Ill 297; BGE 140 1ll 109, E. 5.3.2
— ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 — POST; BGE 131 Ill 121, E. 6 — Smarties / M&M's
(dreidimensionale Marken); BGE 130 11l 328, E. 3.1 — Uhrband (dreidimensionale Marke);

BGE 128 1l 441, E. 1.2 — Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 — ASV.

430 BVGer B-6629/2011, E. 9.3 — ASV; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 — Bouton (Bildmarke).
431 Vgl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.5 — Bouton (Bildmarke); BVGer B-2225/2011, E. 7.1 — Ein Stlck
Schweiz.

432 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 — POST; BGE 130 Ill 328, E. 3 — Uhrband (dreidimensionale Marke).
433 Zur Funktion des Vermerks «durchgesetzte Marke» vgl. BGE 140 Il 109, E. 5.3.3 — ePostSelect
(fig.).

434 Ob dies der Fall ist, beurteilt sich nach den gleichen Grundsatzen, welche flr die Ermittlung der
origindren Unterscheidungskraft zusammengesetzter Zeichen gelten (vgl. vorstehend Ziff. 4.3.1

S. 109).

435 \/gl. BGE 140 111 109, E. 5.3.2 f. — ePostSelect (fig.).
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11.1.2 Schranke der Verkehrsdurchsetzung: absolutes Freihaltebediirfnis

Zeichen, an denen ein absolutes Freihaltebedulrfnis besteht, kdnnen unabhangig vom
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht als Marke eingetragen werden.**¢ Sie sind daher
selbst nach intensivem Gebrauch nicht als Marke schutzfahig.*¥’

Von einem absoluten Freihaltebedirfnis ist auszugehen, wenn die Konkurrenten aktuell oder
in Zukunft auf die Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den infrage stehenden
Waren oder Dienstleistungen**® angewiesen sind.**®* Neben den in Art. 2 lit. b MSchG
aufgeflihrten Waren- und Verpackungsformen sind Sachbezeichnungen wie «Brot»,
«Schuhe», «Kleider», «Wolle» absolut freihaltebediirftig.**° Im Weiteren besteht ein
absolutes Freihaltebedirfnis i.d.R. an direkten Herkunftsangaben (vgl. Ziff. 8.5.3, S. 179)*1
und unter Umstanden auch an sonstigen beschreibenden Angaben sowie elementaren oder
banalen Zeichen**? und Farben (vgl. Ziff. 4.5, S. 128). Gegen die Unentbehrlichkeit sprechen
i.d.R. die fehlende allgemeine Verwendung**® des Zeichens sowie die Tatsache, dass es
durch zahlreiche gleichwertige Alternativen*** ersetzt werden kann.

11.1.3 Geltendmachen und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung

Ob sich ein Zeichen im Verkehr durchgesetzt und damit nachtraglich Unterscheidungskraft
erworben hat, wird vom Institut nur auf Antrag geprift.*4® Ein Antrag ist im Weiteren
erforderlich, wenn sich der Hinterleger auf eine zu einem friiheren Zeitpunkt eingetragene
durchgesetzte Marke berufen will (vgl. Ziff. 11.1.1 in fine S. 195).

436 \/gl. BGer 4A_38/2014 — KEYTRADER, E. 4.1 nicht publ. in BGE 140 Ill 297; BGer in

sic! 2010, 162, E. 3.1 — RADIO SUISSE ROMANDE; BGer in sic! 2009, 167, E. 5 — POST;

BGE 134 1ll 314, E. 2.3.5 — M/ M-joy; BVGer B-279/2010, E. 4.1 — Paris Re.

437 Vgl. BGE 137 1ll 77, E. 3.4 — «Sterne-Marken»; BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 — POST; RKGE in
sic! 2005, 653, E. 8 - MARCHE.

438 BGer 4A_330/2014, E. 2.2.3 — THINK / THINK OUTDOORS.

439 BGE 134 Ill 314, E. 2.3.3 — M/ M-joy; vgl. auch BVGer B-2418/2014, E. 6.1.3 — Bouton
(Bildmarke); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 — QATAR AIRWAYS.

440 BGE 64 Il 244 — WOLLEN-KELLER.

441 Vgl. BGer in sic! 2010, 162, E. 3.1 — RADIO SUISSE ROMANDE. Gemass Bundesgericht muss
das Bestehen eines absoluten Freihaltebediirfnisses auch bei direkten Herkunftsangaben geprift
werden.

442 BGE 134 Il 314, E. 2.3.3 — M/ M-joy; BGE 131 1ll121, E. 4.3 f. — Smarties / M&M'’s
(dreidimensionale Marken).

443 BGE 134 Il 314, E. 2.3.3 — M/ M-joy; BGE 131 1lI121, E. 4.4 — Smarties / M&M'’s
(dreidimensionale Marken).

444 BGer in sic! 2009, 167, E. 5.1 — POST; BGE 134 Ill 314, E. 2.3.3 — M / M-joy; BGE 131 1l 121,
E. 4.4 — Smarties / M&M'’s (dreidimensionale Marken); BVGer B-5786/2011, E. 6.1 — QATAR
AIRWAYS.

445 BVGer B-2609/2012, E. 2.3 — SCHWEIZER FERNSEHEN; BVGer B-4519/2011, E. 3.8, 3.10 —
Rhéatische/Bernina-/Albulabahn.
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Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen.*4¢ Im
Markeneintragungsverfahren genugt es, dass die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens
glaubhaft gemacht wird.*” Somit ist erforderlich, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit fiir
die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht.*® Die Verkehrsdurchsetzung kann nicht erst
im Rechtsmittelverfahren geltend gemacht werden.**° Dies kann aber fiir den
Markenhinterleger — auch im Falle des Obsiegens — die Ubernahme der Kosten des
Beschwerdeverfahrens zur Folge haben.*%°

Das Verstandnis eines Zeichens durch die Abnehmer kann direkt durch eine reprasentative
Befragung der massgeblichen Verkehrskreise (Demoskopie; vgl. nachfolgend Ziff. 11.3, S.
202) ermittelt werden.**" Mdglich ist auch der indirekte Nachweis des Verstéandnisses mittels
Belegen, welche erfahrungsgemass Indizien beziiglich der Wahrnehmung liefern (vgl.
nachfolgend Ziff. 11.2, S. 200). Ob die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft erscheint oder nicht,
ist anhand samtlicher eingereichter Belege in freier Beweiswirdigung zu entscheiden
(bezlglich der Beweiswlrdigung, vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 30). Das Institut erachtet die
Demoskopie im Rahmen der Beweiswiirdigung als aussagekraftigstes Beweismittel;*5?
angesichts des Grundsatzes der freien Beweiswurdigung sind die Beweisanforderungen
jedoch fallweise festzusetzen und «schablonenhafte Beweisregeln» abzulehnen.*%® Gemass
bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Kombination der verschiedenen Beweismittel
(Gebrauchsbelege und Demoskopie) moglich.*** Jedoch kénnen mittels Demoskopie
ermittelte ungentgende Werte nicht mit zusatzlich eingereichten Belegen kompensiert
werden.

11.1.4 Massgebliche Verkehrskreise

Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung erfolgt auf der Grundlage der Auffassung der
Abnehmer; auf deren Verstandnis ist fur die Frage der (gewandelten) Bedeutung des
Zeichens abzustellen. Die Bestimmung der Abnehmer im konkreten Fall erfolgt aufgrund der
Waren und Dienstleistungen, fir welche das Zeichen angemeldet worden ist. Es kann sich
um die Durchschnittsabnehmer oder um Fachkreise (d.h. Spezialisten aus Handel, Gewerbe

446 BVGer B-6363/2014, E. 7.2 — MEISSEN; BVGer B-5786/2011, E. 7.1 — QATAR AIRWAYS mit
Verweis auf RKGE in sic! 2002, 242, E. 5.a — Farbe Gelb (Farbmarke); BVGer B-2225/2011, E. 2.3.1
— Ein Stlick Schweiz; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 — FARMER.

447 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.1 — POST; BGE 130 Ill 328, E. 3.2 mit Hinweisen — Uhrband
(dreidimensionale Marke).

448 BGE 130 Il 328, E. 3.2 mit Hinweisen — Uhrband (dreidimensionale Marke).

449 So tendenziell BVGer B-6068/2014, E. 1.2 — GOLDBAREN; a.M. noch BVGer B-6629/2011,
E. 9.3.5 - ASV.

450 BVGer B-6629/2011, E. 13.1.2 — ASV.

451 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 — POST; BGE 131 1ll 121, E. 6 — Smarties / M&M’s
(dreidimensionale Marken); BGE 130 11l 328, E. 3.1 — Uhrband (dreidimensionale Marke);
BGE 128 1l 441, E. 1.4 — Appenzeller (fig.).

452 \/gl. BGE 131 1ll 121, E. 7.1 f. und 8 — Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).
453 BGE 130 Il 328, E. 3.4 mit Hinweisen — Uhrband (dreidimensionale Marke).
454 BGE 131 Il 121, E. 7.3 und 8 — Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).
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und Industrie) oder um beide handeln. Massgebend sind neben den tatsachlichen auch alle
potenziellen Abnehmer.#%°

Nicht jede nach Art. 11 MSchV zulassige Formulierung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses kann im Rahmen des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung
zu einer entsprechenden Einschrankung der Abnehmerkreise fiihren.**® Eine Einschrankung
der Abnehmer nach marketingmassigen Kriterien wie etwa Preis oder Qualitat ist
ausgeschlossen.*’

11.1.5 Ort der Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung muss grundsatzlich fir die ganze Schweiz glaubhaft gemacht
werden.*%® Fiir Einzelheiten betr. Belege vgl. Ziff. 11.2.4, S. 201 und betr. Demoskopien
Ziff. 11.3.5, S. 204.

11.1.6 Hinterlegungsdatum

Aufgrund des Hinterlegungsprinzips gemass Art. 6 MSchG muss die Verkehrsdurchsetzung
zum Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen**® und bei der Eintragung noch andauern. Ist die
Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungszeitpunkt nicht hinreichend belegt, kann das
Hinterlegungsdatum bei schweizerischen Marken auf den Zeitpunkt, fur den der
entsprechende Nachweis erbracht wird, verschoben werden.*°

455 BGer 4A_38/2014 — KEYTRADER, E. 4.4, nicht publ. in: BGE 140 Ill 297; vgl. auch BVGer in

sic! 2007, 625, E. 4 — Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke): Die Durchschnittsabnehmer und nicht
bloss Personen, welche gelegentlich oder regelmassig Energy Drinks konsumieren, sind
massgeblicher Verkehrskreis von Energy Drinks (da Energy Drinks am Markt mit anderen nicht
alkoholischen Getranken in Konkurrenz stehen und die Abnehmer regelmassig die Wahl zwischen
Energy Drinks und anderen nicht alkoholischen Getranken haben).

456 \/gl. BVGer in sic! 2007, 625, E. 4 — Farbkombination Blau/Silber (Farbmarke).

457 Vgl. BGE 134 111 547, E. 2.3.2 — Stuhl (dreidimensionale Marke): Einschrankung auf Kaufer von
«Designmdébeln» unzulassig.

458 BGE 128 11l 441, E. 1.2 — Appenzeller (fig.); BGE 127 Il 33, E. 2 — BRICO; BGE 120 Il 144, E. 3c -
YENI RAKI; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.4 — ASV; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.5 — Ein Stuck Schweiz.
459 BVGer B-6363/2014, E. 7.3 — MEISSEN; BVGer B-2225/2011, E. 2.3.2 — Ein Stlick Schweiz;
BVGer B-279/2010, E. 4.4 mit Hinweisen — Paris Re; BVGer B-3394/2007, E. 6.1 —
SALESFORCE.COM.

460 RKGE in sic! 2002, 242, E. 6 — Farbe Gelb (Farbmarke); die ehemalige RKGE hielt aber in diesem
Entscheid auch fest, dass ein friiheres Hinterlegungsdatum akzeptiert werden kann, wenn keine
Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass die Verkehrsdurchsetzung erst nach dem Zeitpunkt der
Hinterlegung erfolgt ist. Bei international registrierten Marken ist keine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums mdglich (BVGer B-279/2010, E. 4.4 — Paris Re).
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11.2 Indirekter Nachweis mittels Belegen

11.2.1 Allgemeines

Die Ermittlung, ob sich das betroffene Zeichen fur bestimmte Waren oder Dienstleistungen
als Marke durchgesetzt hat, kann sich auf Tatsachen stutzen, die erfahrungsgemass einen
Rickschluss auf die Wahrnehmung dieses Zeichens durch den Abnehmer erlauben.*6' Dazu
gehoren etwa langjahrige bedeutsame Umsatze, die unter einem Zeichen getatigt worden
sind, oder intensive Werbeanstrengungen.*%? Soweit der Hinterleger diesbezliglich Belege
einreicht, missen diese aufzeigen, in welcher Form, fir welche Waren und Dienstleistungen,
in welchem Gebiet und Umfang, durch wen sowie seit wann das angemeldete Zeichen
markenmassig eingesetzt worden ist.

Der Gebrauch des Zeichens muss durch den Hinterleger oder durch einen Dritten mit dessen
Zustimmung erfolgt sein.*3

11.2.2 Beweismittel

Die zulassigen Beweismittel bestimmen sich nach Art. 12 VwVG. Bezuglich der geeigneten
Beweismittel, um den indirekten Nachweis zu belegen vgl. Grundsatz in Teil 1, Ziff. 5.4.4.1,
S. 29. Auch Bescheinigungen von einschlagigen Fachverbanden kdnnen ein Indiz dafur sein,
dass das fragliche Zeichen von den Abnehmern als Hinweis auf den Geschéaftsbetrieb des
Hinterlegers verstanden wird.*%* Die eingereichten Beweismittel miissen sich auf die Zeit vor
dem Hinterlegungsdatum beziehen .46

Auf Antrag werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschaftsgeheimnisse
enthalten, aus dem Aktenheft ausgesondert und unterliegen nicht der Akteneinsicht durch
Dritte (vgl. Teil 3, Ziff. 5.2, S. 80, letzter Abschnitt).

11.2.3 Bezug zu den Waren und Dienstleistungen

Aufgrund des markenrechtlichen Spezialitatsprinzips kann sich die Verkehrsdurchsetzung
nicht auf andere Waren- und Dienstleistungen erstrecken als diejenigen, fur welche sie
glaubhaft gemacht wurde.*%¢ |st die Verkehrsdurchsetzung fiir einzelne Waren und
Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht dies nicht die Verkehrsdurchsetzung fur den

461 BGE 131 1l 121, E. 6 — Smarties / M&M'’s (dreidimensionale Marken); BGE 130 Il 328, E. 3.1 mit
Hinweisen — Uhrband (dreidimensionale Marke); BVGer B-6629/2011, E. 9.3.1 — ASV.

462 BGE 140 111 109, E. 5.3.2 — ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 — POST.

463 \/gl. BVGer B-7397/2006, E. 12 — Gitarrenkopf (dreidimensionale Marke).

464 \/gl. RKGE in sic! 1997, 475, E. 3 — Optima.

465 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 — QATAR AIRWAYS; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.2 — ASV; vgl. zum
Hinterlegungsdatum Ziff. 11.1.6, S. 199.

466 BVGer B-1260/2012, E. 2.4 — BURGENSTOCK; BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 — ASV; BVGer
B-2999/2011 E. 8 — DIE POST; RKGE in sic! 2002, 242, E. 5a — Farbe Gelb (Farbmarke) (keine
Ausdehnung der Verkehrsdurchsetzung auf die sog. Hilfsmittel, mittels deren eine Dienstleistung
erbracht wird).
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entsprechenden Oberbegriff nach sich.*¢” Gebrauchsbelege missen daher samtliche Waren
und Dienstleistungen abdecken, fur welche das Zeichen als durchgesetzte Marke
eingetragen werden soll.

11.2.4 Ort des Gebrauchs

Grundsétzlich sind Belege betr. die ganze Schweiz einzureichen.*®® In der Praxis reichen
solche aus, welche die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen (Deutschschweiz,
Romandie, Tessin) abdecken. Belege, welche einen Gebrauch im Ausland zeigen, sind zum
Nachweis des Verstandnisses der Abnehmer im Inland grundsatzlich unbehelflich,*¢° kénnen
aber in Ausnahmefallen ein zusatzliches Indiz darstellen.

11.2.5 Dauer des Gebrauchs

Im Sinne einer allgemeinen Regel verlangt das Institut den Nachweis eines zehnjahrigen
markenmassigen Gebrauchs des Zeichens fir die fraglichen Waren und Dienstleistungen.
Dieser muss vor dem Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein.*’® Die eingereichten Belege
mussen diese Zeitspanne vollstandig abdecken.

Je nach Intensitat des Gebrauchs und der aufgewendeten Werbemittel kann in besonderen
Fallen — etwa bei Tageszeitungen mit hohen Auflagezahlen — auch der Gebrauch wahrend
eines kirzeren Zeitraums gentigen.*’! Gleiches gilt fir den Nachweis eines kontinuierlich
gesteigerten Umsatzes wahrend eines kirzeren Zeitraums.*2

11.2.6 Markenmassiger Gebrauch

Die Belege miissen einen markenmassigen Gebrauch des Zeichens zeigen.*”® Die blosse
Bekanntheit eines Zeichens sagt nichts Uber dessen Funktion als betrieblicher
Herkunftshinweis aus (vgl. oben Ziff. 11.1.1, S.195). Nicht anrechenbar sind Belege, die
einen rein dekorativen*’#, firmenmassigen*’® oder einen Gebrauch fur Hilfswaren*’® zeigen.

Das Zeichen muss nicht zwingend auf den betroffenen Waren angebracht werden.
Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten und

467 So zieht beispielsweise die glaubhaft gemachte Verkehrsdurchsetzung fiir «<Hosen» nicht die
Verkehrsdurchsetzung fur «Bekleidung» nach sich, da darunter u.a. auch «Mantel» fallen.

468 BGE 127 Ill 33, E. 2 — BRICO; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 mit Hinweisen — FARMER.
469 BVGer B-2687/2011, E. 6.2 —- NORMA.
470 \/gl. zum Hinterlegungsdatum Ziff. 11.1.6, S. 199.

471 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 — QATAR AIRWAYS; BVGer B-3550/2009, E. 4.2.1 — FARMER;
BVGer B-788/2007, E. 8 — traveltip DAS MAGAZIN FUR FERIEN (fig.).

472 BVGer in sic! 2007, 745, E. 5 — YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

473 \/gl. betr. ein als Bildmarke angemeldetes Zeichen, das als Teil der Gestaltung der Ware
verwendet wird BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1, 6.3.4 f. — Bouton (Bildmarke).

474 BVGer B-1260/2012, E. 2.4 — BURGENSTOCK.
475 BVGer B-6629/2011, E. 9.3.3 — ASV; BVGer B-2687/2011, E. 6.2 — NORMA.
476 BVGer B-5786/2011, E. 7.2 — QATAR AIRWAYS.
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Rechnungen sein, soweit daraus ein Bezug zu den betroffenen Waren und Dienstleistungen
ersichtlich ist.*”” An einem solchen kann es bei einem unternehmensbezogenen Gebrauch
der Marke fehlen: Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschaftsbezeichnung
stellt kein produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten
Hinweis auf ein Unternehmen dar.

11.2.7 Abweichender Gebrauch

In der Regel muss das Zeichen auf dem Markt als solches und so in Erscheinung treten, wie
es hinterlegt ist und geschiitzt werden soll.*® Der langjahrige Gebrauch eines originar
schutzunfahigen Zeichens in Kombination mit anderen Elementen schliesst Riickschlisse
auf die Verkehrsdurchsetzung dieses Zeichens in Alleinstellung nicht in jedem Fall aus.*™®
Soweit die Belege eine solche Verwendung zeigen, ist der Gesamteindruck zu wirdigen.
Entscheidend flir die Anrechnung der Belege ist, ob das als Marke angemeldete Zeichen im
Gesamteindruck als wesentlich erscheint bzw. ob es Letzteren eindeutig zu beherrschen
vermag. Dies ist namentlich dann nicht der Fall, wenn der Gebrauch des Zeichens
zusammen mit anderen unterscheidungskraftigen Merkmalen erfolgt.*®° Der Gesamteindruck
kann aber auch durch nicht unterscheidungskraftige Elemente wesentlich beeinflusst
werden. In solchen Konstellationen kann die Verkehrsdurchsetzung i.d.R. nur mittels einer
direkten Befragung der Abnehmer nachgewiesen werden (vgl. dazu nachfolgend Ziff. 11.3,
S. 202).

Fur die Klarung der Frage nach dem abweichenden Gebrauch finden die Kriterien des
rechtserhaltenden Gebrauchs (Art. 11 Abs. 2. MSchG) keine Anwendung.*®'

11.2.8 Umfang des Gebrauchs

Die Belege mussen langjahrige bedeutsame Umsatze, die unter einem Zeichen getatigt
worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen zeigen.*®2 Daflr geeignet sind
beispielsweise Angaben Uber verkaufte Stiickzahlen, Auflagezahlen, Umsatzzahlen,
Preislisten, Werbeaufwendungen und Rechnungen.

11.3 Direkter Nachweis mittels Demoskopie

11.3.1 Aligemeines

Eine korrekt konzipierte und durchgefuhrte reprasentative Meinungsumfrage (Demoskopie)
stellt das sicherste Mittel dar, um die Wahrnehmung eines Zeichens durch die Abnehmer zu

477 \/gl. BVGer B-2418/2014, E. 6.3.1 — Bouton (Bildmarke).
478 \/gl. BGer in PMMBI 1980 | 10, E. 4 — DIAGONAL; BVGer B-3550/2009, E. 4.3.3 - FARMER.
479 BVGer B-5786/2011, E. 7.1 — QATAR AIRWAYS.

480 \/gl. BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 — POST; BGE 130 Ill 328, E. 3.5 — Uhrband (dreidimensionale
Marke).

481 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.2 — POST.
482 BGE 140 111 109, E. 5.3.2 — ePostSelect (fig.); BGer in sic! 2009, 167, E. 6.2 — POST.
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klaren.*8® Sie kann als direkter Nachweis dafiir dienen, dass ein originar nicht
unterscheidungskraftiges Zeichen zum Zeitpunkt der Durchfihrung der Demoskopie (vgl.
dazu oben Ziff. 11.1.6, S. 199) als Marke wahrgenommen wird.

11.3.2 Anwendungsfalle

Eine demoskopische Umfrage ist erforderlich, wenn die zur Verfligung stehenden Belege
den vorstehend in Ziff. 11.2.3 bis 11.2.8 angefuhrten Vorgaben nicht gerecht werden.
Demgegeniiber stellt sie in folgenden Fallen lediglich das geeignetste Beweismittel dar:*8*

— Aufgrund der hohen Banalitat des Zeichens bleibt auch nach intensivem Gebrauch
zweifelhaft, ob die Abnehmer es als Marke wahrnehmen.*8®

— Bei Zeichen, welche mit dem dusseren Erscheinungsbild der Waren zusammenfallen,
wie unlimitierten Musterungen (vgl. Ziff. 4.10, S. 138), abstrakten Farben (vgl. Ziff. 4.11
S. 139) oder banalen Waren- und Verpackungsformen (vgl. Ziff. 4.12, S. 140). Anders als
Wort- oder Bildzeichen werden solche Zeichen von den betroffenen Abnehmern auch
nach langjahrigem Gebrauch grundsatzlich nicht als betrieblicher Herkunftshinweis
wahrgenommen, sondern als die Gestaltung der Ware selber,* deren Funktion oder
dekorative Ausstattung.

11.3.3 Zu verwendendes Zeichen

Bei der Durchfiihrung der Umfrage ist das Zeichen so, wie es im Eintragungsgesuch
enthalten ist, zu verwenden (v.a. hinsichtlich Ausgestaltung, Proportionen, Farbgebung und
Grosse). Bei dreidimensionalen Zeichen ist den zu Befragenden nach Moglichkeit die Form
als solche vorzulegen, da die Abbildung im Markeneintragungsgesuch lediglich die fir die
Registerpublikation nétige Reduktion auf zwei Dimensionen darstellt.

11.3.4 Bezug zum Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Es ist grundsatzlich fur jede Ware und/oder Dienstleistung eine gesonderte Befragung
durchzufiihren. Werden mehrere Waren und/oder Dienstleistungen in einer Frage
zusammengefasst, lassen sich keine Rickschlisse ziehen, ob sich das Umfrageresultat auf
alle oder nur auf einzelne der in der Fragestellung genannten Waren und/oder
Dienstleistungen bezieht.*%”

483 BGE 131 Il 121, E. 8 — Smarties / M&M'’s (dreidimensionale Marken).

484 Das Abstellen auf Gebrauchsbelege ist in diesem Zusammenhang nicht von vornherein
ausgeschlossen.

485 \/gl. BGE 130 11l 328, E. 3.4 — Uhrband (dreidimensionale Marke).
486 BGE 130 Il 328, E. 3.5 — Uhrband (dreidimensionale Marke).
487 RKGE sic! 2002, 242, E. 5b — Farbe Gelb (Farbmarke).
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11.3.5 Ort der Durchfiihrung

Aus dem Grundsatz, wonach die Verkehrsdurchsetzung fur die ganze Schweiz
nachzuweisen ist (vgl. oben Ziff. 11.1.5, S. 199), folgt nicht, dass jede noch so kleine Region
in die demoskopische Umfrage miteinbezogen werden muss. Die Reprasentativitat bezogen
auf die gesamte schweizerische Wohnbevoélkerung muss jedoch gewahrleistet sein.
Entscheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw. Sprachregionen der
Schweiz (Deutschschweiz, Romandie, Tessin) entsprechend ihren Anteilen an der
schweizerischen Gesamtbevolkerung berticksichtigt werden und dass eine korrekte Stadt-
Land-Verteilung beachtet wird.

Bei nicht «sprachgebundenen» Zeichen, welche nachweislich in der ganzen Schweiz
vermarktet werden, ist unter bestimmten Umstanden eine regional durchgefiihrte Umfrage
fur die demoskopische Beweisfiihrung ausreichend.*®® Glaubhaft zu machen ist diesfalls
zusatzlich, dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und
dass Werbeaufwand und Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind.*3°

Die Umfrage ist in einem neutralen Umfeld durchzufiihren.4%

11.3.6 Art der Erhebung

Die Art der Umfrage richtet sich nach dem Gegenstand der Befragung, d.h. nach dem
fraglichen Zeichen. Haufigste Durchfiihrungsart in der Praxis ist die persénlich-mindliche
Umfrage, bei welcher den Befragten das Zeichen unmittelbar vorgelegt wird (beispielsweise
eine Form bzw. eine Abbildung bei Bildmarken, kombinierten Wort-/Bildmarken oder
Farbmarken).

Anders als bei personlich-mindlichen Umfragen bestehen bezlglich online mittels Computer
und schriftlich durchgefihrter Umfragen aus verschiedenen Grinden je nach Markentyp
Vorbehalte. Diese Arten der Erhebung sind nur bei Erfillung bestimmter Voraussetzungen
zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung geeignet und sollten sinnvollerweise vor der
Durchfiihrung mit dem Institut abgesprochen werden .4

488 BGE 131 Il 121, E. 7.3 — Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).
489 BGE 131 Il 121, E. 7.3 — Smarties / M&M’s (dreidimensionale Marken).

490 Mit neutralem Umfeld ist namentlich gemeint, dass die Befragung nicht an einem Ort durchgefiihrt
werden darf, an welchem das betroffene Produkt den Abnehmern aus anderen Griinden als der
Verkehrsdurchsetzung bekannt ist. Beispielsweise wirde eine Durchfihrung der Demoskopie in
Sichtweite eines Werbebanners des Hinterlegers deren Aussagekraft erheblich verfalschen.

491 Bei online mittels Computer durchgefiinrten Umfragen ist namentlich die Reprasentativitat in Bezug
auf die Altersstruktur der Befragten nicht gewahrleistet (vgl. nachfolgend Ziff. 11.3.7, S. 204). Bei
diesen wie bei den schriftlichen Umfragen muss die Spontaneitat der Antworten sichergestellt und die
Mithilfe Dritter ausgeschlossen werden kdnnen. Bei computergestiitzten Umfragen ist insbesondere
sicherzustellen, dass nicht zu einer vorherigen Frage «zuriickgesprungen» und die Antwort verandert
werden kann; Entsprechendes gilt bei schriftlich durchgefihrten Umfragen, wo zusatzlich die
Beantwortung der Fragen in der richtigen Reihenfolge ohne vorherige Kenntnis der nachfolgenden
Fragen gewahrleistet sein muss.
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Die telefonische Durchfihrung kommt einzig bei reinen Wortmarken infrage. Bei allen
anderen Markentypen scheitert diese Methode daran, dass den Befragten das Zeichen nicht
wie hinterlegt vorliegt.

11.3.7 Reprasentativitat

Bei der Umfrage muss eine reprasentative Gruppe der Abnehmer befragt werden. Nach
Festlegen der massgebenden Verkehrskreise (vgl. oben Ziff. 11.1.4, S. 198) ist daraus i.d.R.
eine aussagekraftige Stichprobe zu bilden.

Sind nur Fachkreise betroffen, kann je nach infrage stehenden Waren bzw. Dienstleistungen
die ermittelte Grundgesamtheit so klein sein, dass alle Betroffenen ohne Weiteres
identifizierbar sind. Diesfalls drangt sich eine Befragung aller Betroffenen auf.

Bei grosserem Umfang der Grundgesamtheit (vor allem bei Durchschnittsabnehmern) ist die
Stichprobe die einzige Mdglichkeit, da nicht samtliche Betroffenen befragt werden koénnen.
Damit die Umfrage reprasentativ ist, muss sichergestellt sein, dass die Stichprobe von hoher
Qualitat ist, d.h. in moglichst vielen voneinander unabhangigen Merkmalen ein verkleinertes
Abbild der zu befragenden Grundgesamtheit darstellt.

Die Anzahl der Befragten (d.h. der Umfang der Stichprobe) wirkt sich direkt auf die
Fehlerspanne (Fehlertoleranz) der Stichprobenergebnisse aus: Je grosser die Anzahl der
Befragten ist, desto kleiner ist die Fehlerspanne und desto aussagekréaftiger folglich die
Demoskopie. Im Sinne einer Grundregel betrachtet das Institut eine Ausgangszahl von
mindestens 1000 Befragten als ausreichend, wenn Durchschnittsabnehmer zu befragen
sind,*®? und eine Ausgangszahl von mindestens 200 Befragten, wenn die Auffassung von
Fachkreisen zu ermitteln ist.

11.3.8 Zu stellende Fragen

Der Aussagewert demoskopischer Umfragen ist in hohem Mass von der Qualitat der
gestellten Fragen abhangig.*®® Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse einer bereits
durchgefuhrten Demoskopie durch das Institut aufgrund konzeptioneller Mangel in Methodik
und Durchfiihrung als ungentigend bewertet werden,*** empfiehlt sich eine vorgangige
Absprache der geplanten Umfrage mit dem Institut. Die Fragen mussen im Zusammenhang
mit der betroffenen Ware bzw. Dienstleistung zwingend auf die Ermittlung des Bekanntheits-,
des Kennzeichnungs- sowie des Zuordnungsgrades zielen.*%®

492 B-1818/2011, E. 5.2.4 — SAVANNAH.

493 B-5169/2011, E. 5.4 — OKTOBERFEST-BIER.

494 Vgl. in diesem Zusammenhang BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 — POST.
495 \/gl. BVGer B-5169/2011, E. 5.3 —- OKTOBERFEST-BIER.
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Fir den Fragebogen empfiehlt das Institut im Kern folgenden Aufbau:4%

a)

b)

Ermittlung des Bekanntheitsgrades

Fragebeispiel: Kennen Sie [die Bezeichnung XY / diese Farbe / diese Form / usw.] in
Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung]?

Antwortmaglichkeiten: Ja / Nein / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].

Unter Vorlage des Zeichens soll dessen Bekanntheit in Zusammenhang mit der infrage
stehenden Ware bzw. Dienstleistung ermittelt werden. Es ist darauf zu achten, dass die
mdglichen Antworten durch den Interviewer vorgegeben werden.

Ermittlung des Kennzeichnungsgrades

Fragebeispiel: Stellt [diese Bezeichnung / diese Farbe / diese Form / usw.] im
Zusammenhang mit [Ware/Dienstleistung] einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes oder
auf verschiedene Unternehmen dar, oder ist das lhrer Ansicht nach kein Hinweis auf
irgendein Unternehmen?

Antwortmdglichkeiten: Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen / Hinweis auf
mehrere bzw. verschiedene Unternehmen / das ist meiner Ansicht nach kein Hinweis auf
irgendein Unternehmen / ich kann dazu nichts sagen [weiss nicht, keine Antwort].

Hierbei handelt es sich um die rechtlich entscheidende Frage, mit der geprift wird, in
welchem Mass die Befragten das Zeichen in Zusammenhang mit der beanspruchten
Ware und/oder Dienstleistung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen und ihm

somit kennzeichnenden Charakter beimessen.

Bei der Kennzeichnungsfrage sind (inklusive der Antwortmdglichkeit ich kann dazu nichts
sagen [weiss nicht, keine Antwort]) stets vier Antwortmdglichkeiten, welche zumindest
sinngemass den oben angeflhrten Beispielen entsprechen, durch den Interviewer
vorzugeben.

Da bei der Verkehrsdurchsetzung die nachtraglich aufgrund des Gebrauchs erworbene
Unterscheidungskraft ermittelt wird, durfen nur diejenigen Personen weiter zum
Kennzeichnungsgrad befragt werden, die das Zeichen bereits kennen und demzufolge
bei der Frage nach der Bekanntheit des Zeichens mit «Ja» geantwortet haben. Zur
Ermittlung des Grades der Verkehrsdurchsetzung werden nur diejenigen Antworten
miteinbezogen, welche im Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen
erkennen.

Ermittlung des Zuordnungsgrades

Fragebeispiel: Auf welches Unternehmen weist [die Bezeichnung XY / diese Form / diese
Farbe / usw.] hin?

496 Bezliglich der korrekten Fragestellung werden teilweise auch andere Auffassungen vertreten. Das
vorliegend aufgeflihrte 4-Alternativen-Modell (Frage b) ist jedoch ein in der Praxis haufig gewahltes
und seit Jahren bewahrtes Modell.
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Diese Frage dient der Feststellung, ob das Zeichen durch die Befragten dem
Markenhinterleger und nicht etwa dessen Konkurrenten zugeordnet wird. Es geht um
eine zusatzliche Absicherung; die Identifikation des Hinterlegers dient der Uberpriifung
der Befunde zur Frage betr. den Kennzeichnungsgrad. Die Frage ist offen, d.h. ohne
vorgegebene Antwortmadglichkeiten, zu stellen. Die Identifikation des Unternehmens kann
unter Umstanden auch durch andere Indikatoren als die namentliche Nennung erfolgen,
beispielsweise durch zutreffende Beschreibung des Unternehmens. Es ist nicht
erforderlich, dass das Unternehmen den Abnehmern namentlich bekannt ist.*?” Klare
Fehlzuordnungen sind jedoch vom ermittelten Wert des Kennzeichnungsgrads
abzuziehen.4%®

Es ist nicht ausgeschlossen, den Befragten neben diesen Kernfragen zusatzliche
sachdienliche Aufklarungsfragen zu stellen, beispielsweise zum Zweck der Bestimmung der
massgeblichen Abnehmer (vgl. oben Ziff. 11.1.4, S. 198) oder zur Beantwortung der Frage,
seit wann das Zeichen von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis
wahrgenommen wird. Solche Fragen missen auf eine Weise formuliert und zu einem
Zeitpunkt gestellt werden, dass dadurch die korrekte Ermittlung des Bekanntheits-,
Kennzeichnungs- und Zuordnungsgrades nicht beeintrachtigt wird.

11.3.9 Grad der Verkehrsdurchsetzung

Das Bundesgericht hat den Wert von zwei Dritteln der reprasentativ Befragten als einen fir
die Annahme der Verkehrsdurchsetzung ausreichenden Richtwert bezeichnet; es hat dabei
allerdings gleichzeitig auf einen Richtwert von jedenfalls Giber 50 Prozent verwiesen, den es
in einem weiteren Entscheid betr. die Frage einer notorisch bekannten Marke angenommen
hatte.4%°

Bei einem unter 50 Prozent liegenden Kennzeichnungsgrad wird das fragliche Zeichen
nachweislich bzw. per logischen Umkehrschluss von der Mehrheit der Abnehmer gerade
nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet.

11.3.10 Darstellung und Inhalt der demoskopischen Umfrage

Das demoskopische Gutachten ist dem Institut unter Gbersichtlichem und neutral
dargestelltem Einbezug der Untersuchungsanlage, der Methode sowie der Ergebnisse
einzureichen. Die dargelegten Ergebnisse mussen nachvollziehbar sein; das Institut behalt
sich vor, gegebenenfalls weitere klarende Unterlagen nachzufordern. Insbesondere sind
samtliche Antworten der Befragten auf alle gestellten Fragen aufgeteilt nach Landesteilen
bzw. Sprachregionen einzeln und unter Angabe der entsprechenden Prozentzahl auf
eindeutige und Ubersichtliche Art auszuweisen. Es ist darauf zu achten, dass als Basis
(entsprechend 100 Prozent) stets von der Gesamtzahl der Befragten ausgegangen wird.5%

497 BGE 128 Il 441, E. 1.2 — Appenzeller (fig.); BVGer B-6629/2011, E. 9.3 — ASV.

498 BVGer B-5169/2011, E. 5.6 und 7.3 — OKTOBERFEST-BIER.

499 BGer in sic! 2009, 167, E. 6.4.1 — POST, mit Verweis auf BGE 130 Il 267, E. 4.7.3 — Tripp Trapp.
500 BVGer B-5169/2011, E. 6.9 — OKTOBERFEST-BIER.
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Die gestellten Fragen sind im Originalwortlaut aller verwendeten (Landes-)Sprachen
wiederzugeben. Das demoskopische Gutachten muss eine Unterschrift des
Sachverstandigen enthalten, mit der die Korrektheit der gemachten Angaben bestatigt wird.
Samtliche verwendeten Unterlagen, insbesondere das vorgelegte Zeichen, sind (im Original)
beizulegen.
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1. Einleitung

Das Widerspruchsverfahren gibt den Inhabern alterer Marken die Méglichkeit, sich nach
erfolgter Publikation vor der Eintragungsbehdérde auf relative Ausschlussgriinde des Art. 3
MSchG zu berufen. Der Widerspruch richtet sich prozessual betrachtet zwar gegen den
Entscheid des Instituts, eine Marke einzutragen oder einer internationalen Registrierung die
Schutzausdehnung in der Schweiz zu gewahren. Der Widerspruch ist jedoch weder eine
Einsprache noch eine Beschwerde, weil der Widersprechende eine neue Thematik aufgreift’
und nicht eine nochmalige Beurteilung einer bereits gepruften und eingetragenen Marke
beantragt.

Das Widerspruchsverfahren ist ein registerrechtliches Verfahren und soll deshalb méglichst
einfach, rasch und kostengtinstig sein.? Insoweit handelt es sich um ein summarisches
Verfahren, das eher abstrakt schematisch abzulaufen hat und nicht zur Klarung komplizierter
Einzelsachverhalte geeignet ist.> Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31
MSchG allein die Priifung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine
Marke vom Markenschutz auszuschliessen.* Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch
einen Vergleich beider Marken in ihrer registrierten Form erfolgen, wobei beweisbedurftige
Umstande (z.B. die Bekanntheit der alteren Marke) nur insoweit berticksichtigt werden
kénnen, als die flr sie wesentlichen Tatsachen institutsnotorisch, unstreitig oder «glaubhaft
gemacht» sind. Demgegenuber ist eine Reihe von Fragen, die flr die endgliltige
Berechtigung an einer Marke bedeutsam sein kénnen, im Widerspruchsverfahren nicht zu
bertcksichtigen. Im Hinblick auf diese Grundsatze ist das Vorbringen der
Verfahrensbeteiligten prinzipiell auf die Fragen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr
beschrankt;® darliber hinausgehende Argumentationen, z.B. lauterkeits-, firmen- oder
namensrechtliche Argumentationen, sind nicht zu berlcksichtigen.® Das
Rechtsmissbrauchsverbot als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist ein
Rechtsprinzip, das grundsatzlich fiir die gesamte Rechtsordnung gilt.” Das Argument der
Rechtsmissbrauchlichkeit einer Eintragung als sog. Defensivmarke kann jedoch im
Widerspruchsverfahren nicht gehért werden.®

' Es geht im Widerspruchsverfahren um relative und nicht mehr um absolute Ausschlussgriinde wie
bei der Markenprufung.

2 BVGer B-1995/2011, E. 6 — Coca-Cola (fig.) / Caffé cosi (fig.).

3 BVGer B-5467/2011, E. 2.2.1 — NAVITIMER / Maritimer.

4 BVGer B-8006/2010, E. 7 — viva! (fig.) / viva figurstudios fir frauen (fig.).
5 BVGer B-433/2013, E. 3.1 - METRO / METROPOOL.

6 BVGer B-3012/2012, E. 6.4.2.1 — PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

" BVGer B-40/2013, E. 1.2 - EGATROL / EGATROL.

8 BVGer B-6665/2010, E. 3 — HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-2678/2012, E. 6.2.1 —
OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.
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Der erweiterte Schutz der berthmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs (Art. 15
MSchG) kann im Widerspruchsverfahren ebenfalls nicht geltend gemacht werden.® Art. 31
Abs. 1 MSchG verweist ausdrticklich nur auf die relativen Ausschlussgriinde nach Art. 3
Abs. 1 MSchG, nicht aber auf die Bestimmungen zum Schutz der beriihmten Marke.

2. Sachentscheidvoraussetzungen

Der Inhaber einer alteren Marke kann gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch
erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der
Veroffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begriindung einzureichen.
Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.1 Widerspruchsschrift

Der Widerspruch ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen (Art. 20 MSchV)."® Dazu
kann das vom Institut zur Verfligung gestellte Formular verwendet werden."" Ein
Formularzwang besteht jedoch nicht. Die beiden Exemplare der Widerspruchsschrift miissen
unterzeichnet sein. Die Unterschrift auf einer durch Telefax oder elektronisch Gbermittelten
Eingabe wird als rechtsgultig anerkannt. Fehlt auf einer Eingabe die rechtsgultige
Unterschrift, so wird das ursprungliche Einreichungsdatum anerkannt, wenn eine inhaltlich
identische und unterzeichnete Eingabe innerhalb eines Monats nach Aufforderung des
Instituts nachgereicht wird (Art. 6 Abs. 2 MSchV). Eingaben per E-Mail missen an die
speziell fur elektronische Eingaben vorgesehene E-Mail-Adresse (tm.admin@ekomm.ipi.ch)
geschickt werden.'? Es genlgt hierbei die Einreichung eines einzigen Exemplars der
Eingabe.

Art. 20 MSchV bestimmt die notwendigen Angaben, die ein Widerspruch zu enthalten hat:
a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechenden;

b) die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der
Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stutzt;

c) die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die
Firma des Markeninhabers;

d) die Erklarung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;

e) eine kurze Begriindung des Widerspruchs.

9 BVGer B-3663/2011, E. 7.4.4 — INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE; BVGer
B-2630/2012, E. 5.1.1 — LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

10 Auch samtliche weiteren Eingaben und Belege wie Stellungnahme, Replik, Duplik, Registerausziige
usw. sind (ausser bei elektronischer Eingabe) in zwei Exemplaren einzureichen.

" Es kann beim Institut bestellt oder direkt Gber das Internet heruntergeladen werden
(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/d/m551d.doc).

12 V/gl. https://ekomm.ipi.ch.
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2.2 Rechtsbegehren

Dem Begehren muss entnommen werden kdonnen, dass die Eintragung einer bestimmten
Marke in einem bestimmten Umfang angefochten wird. Richtet sich der Widerspruch nur
gegen einen Teil der Waren und/oder Dienstleistungen, fir welche die angefochtene Marke
eingetragen ist, sind die entsprechenden Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen
genau anzugeben (Art. 20 lit. d MSchV). Es reicht in diesem Zusammenhang nicht, wenn
z.B. angegeben wird, der Widerspruch richte sich gegen alle «gleichartigen Waren oder
Dienstleistungen». Der Antrag muss vielmehr so prazise abgefasst sein, dass das Verfahren
ohne weitere Abklarungen instruiert werden kann.'® Um Differenzen bei der Ubersetzung zu
vermeiden, wird empfohlen, bei teilweisen Widersprichen die Waren, gegen welche sich der
Widerspruch richtet, in derjenigen Sprache anzugeben, in welcher sie im Register
eingetragen sind. Aus der Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschrankung des
Widerspruchs auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Ablauf der
Widerspruchsfrist zulassig ist, die Erweiterung bzw. Rickgangigmachung einer friiheren
Einschrankung dagegen nicht.™

Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Widersprechenden eine kurze Nachfrist gegeben,
um das Rechtsbegehren zu prazisieren.

2.3 Begriindung

Aus Art. 31 Abs. 2 MSchG ergibt sich, dass der Widerspruch begriindet sein muss. Eine
kurze Begrundung genugt (Art. 20 lit. e MSchV), sollte jedoch samtliche entscheidrelevanten
Tatsachen enthalten. Fehlt die Begriindung ganz, wird auf den Widerspruch nicht
eingetreten.

2.4 Parteien

2.4.1 Aktivlegitimation
Fir die Berechtigung zur Erhebung eines Widerspruchs vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.1, S. 21.

2.4.1.1 Hinterlegte oder eingetragene Marke

Als alter gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Prioritat nach den Art. 6 bis 8
MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Gemass Art. 6 MSchG steht das Markenrecht
demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungsprioritat). Zu beachten ist auch
eine allfallige Prioritat nach der PVU oder die Ausstellungsprioritat (Art. 7 und 8 MSchG). Der
Hinterlegungszeitpunkt wird im Markenrecht nach Tagen bestimmt. Bei gleicher Prioritat ist
ein Widerspruch ausgeschlossen.

13 RKGE in sic! 2000, 111, E. 3 f. — LUK (fig.) / LuK.
4 RKGE in sic! 2005, 293, E. 2 — BalTec / B.A. Tech.
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2.4.1.2 Notorisch bekannte Marke

2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen

Widerspruch gegen eine Neueintragung kann gegebenenfalls auch derjenige erheben,
dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art.
6°s PVU in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Der Begriff der
notorisch bekannten Marke wird im MSchG nicht definiert. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG verweist
lediglich auf Art. 6° PVU, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung und den
Gebrauch von Marken zu untersagen, die mit einer im Inland notorisch bekannten Marke
verwechselbar sind. Gemass Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPS'® findet Art. 6°¢ PVU auf
Dienstleistungen entsprechende Anwendung. Bei einer behaupteten Notorietat ist auf den
Widerspruch einzutreten, es sei denn, die widersprechende Partei ware nicht Tragerin des
geltend gemachten Rechts. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiellrechtliche
Frage.'®

2.4.1.2.2 Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts

Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der
Schweiz notorisch bekannten auslandischen Marke vor missbrauchlichen
Markenaneignungen im Inland schutzen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist
Ausfluss einer Interessenabwagung, wonach es sich unter besonderen Umstanden
rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland
bekannten Marke Rechtsschutz zu gewahren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen
ist. Art. 6”5 PVU sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher
Markenpiraterie entgegenzuwirken."”

Es wird insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische
Marke nur ein Inhaber einer (alteren) auslandischen Marke berufen kann, dessen Marke in
der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland
geschitzte Marke stitzen, ist der Widerspruch ohne weitere Prifung der erforderlichen
Bekanntheit des Widerspruchszeichens bereits aus diesem Grund abzuweisen.'®

2.4.1.2.3 Die erforderliche Bekanntheit

Der massgebliche Zeitpunkt fur die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der
Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke.'® Die PVU spricht
im franzdsischen Originaltext in Bezug auf den Begriff «notorisch bekannte» Marke von

5 SR 0.632.20 Anhang 1 C.

6 BVGer B-2323/2009, E. 1.2 — Circus Conelli; RKGE in sic! 2000, 699, E. 2 — internet.com /
InternetCom (fig.).

7 BVGer B-1752/2009, E. 3.3.4 — Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.).

8 BVGer B-1752/2009, E. 5 — Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); BVGer B-2323/2009, E. 6 — Circus
Conelli.

19 V/gl. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.2.3 — G (fig.) / G (fig.).
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«marque notoirement connue» bzw. in der amtlichen englischen Ubersetzung von «well-
known mark». Entsprechend genugt die blosse Bekanntheit einer Marke noch nicht zur
Inanspruchnahme der Vorteile gemass Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der
Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr «notorisch» bekannt sein, um im
Widerspruchsverfahren beriicksichtigt werden zu kénnen.?° Mit anderen Worten sind fiir das
Erreichen der notorischen Bekanntheit hdhere Anforderungen anzusetzen als bei einer
eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzumfang einer
bekannten Marke zuerkannt werden soll (vgl. Ziff. 6.7, S. 238). So halt auch das
Bundesgericht fest, «la marque doit étre non seulement connue en Suisse, mais encore
notoire».?' Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis
der Existenz der Marke im Inland voraus.

Nach der gemeinsamen Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken
der OMPI beurteilt sich die Notorietat einer Marke nach den Umstanden des Einzelfalls,
wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen:?? der Bekanntheitsgrad
der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische
Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die
geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige
Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietat durch die
zustandigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten, sowie der mit der Marke verbundene Wert.
Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die
Vertriebskanale sowie die Handler genannt. Das Bundesgericht hat erkannt, dass die
notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht voraussetzt und
sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt. Im
Ubrigen hat es aber die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad der Notorietat bisher nicht
naher umschrieben.?®

Es genliigt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist.2* Den
massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von
einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber
beansprucht wird.?> Die Notorietat der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen
Offentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in
Betracht kommt. Dies wird i.d.R. bedingen, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv
gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird oder dass die Marke im Ausland
gebraucht wird und die Kunde davon in die Schweiz gedrungen ist. Das Bundesgericht hat
erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz nicht
voraussetzt, sondern sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen

20 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 — Richemont / Richmond Swiss Watch.
21 BGer in sic! 2001, 318, E. 3c — CENTRAL PERK.

22 Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betr. Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000,
48 f.

23 BGE 130 111 267, E. 4.4 und 4.7.3 — Tripp Trapp.
24 BGE 130 11l 267, E. 4.7.2 — Tripp Trapp.
25 BGE 130 11l 267, E. 4.4 und 4.7.3 — Tripp Trapp.
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Verkehrskreisen beurteilt.?® Die Notorietat kann sich dabei im Rahmen der Spezialitat des
Markenrechts nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen beziehen, namlich auf
diejenigen, fur welche die Marke gebraucht oder beworben wird. Eine notorisch bekannte
Marke kann keinen Schutz fir Waren oder Dienstleistungen beanspruchen, die ausserhalb
der mit der Marke versehenen Waren und Dienstleistungen liegen.?” Eine Ausdehnung des
Markenschutzes uber den Gleichartigkeitsbereich hinaus kommt im Widerspruchsverfahren
nicht infrage und kann einzig im Rahmen eines Zivilprozesses geltend gemacht werden.®

2.4.1.2.4 Glaubhaftmachung der Notorietat

Der «eingeschrankte» Untersuchungsgrundsatz im Widerspruchsverfahren (Teil, 1, Ziff. 5.4.1
f., S. 27) gilt auch fur die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So, wie
vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder
angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich
auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass
er sein Recht nachweist.?® Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit
seines Kennzeichens nicht rechtsgenuglich nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von
Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen.

Das Gesetz dussert sich nicht konkret dazu, ob im Widerspruchsverfahren die notorische
Bekanntheit zu beweisen oder lediglich glaubhaft zu machen ist. In Bezug auf die Einrede
des fehlenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke halt Art. 32 MSchG jedoch explizit fest,
dass die Glaubhaftmachung des Gebrauchs durch den Widersprechenden genligt. Daraus
ware zu schliessen, dass Uber die Ubrigen Tatsachen im Widerspruchsverfahren,
insbesondere das Vorliegen einer notorisch bekannten Marke, der strikte Beweis zu flihren
ware. Dies wirde meist die Durchfiihrung eines ausgedehnten Beweisverfahrens bedingen,
was nicht dem Sinn und Zweck des Widerspruchsverfahrens als mdglichst einfachem und
raschem Verfahren entsprechen wiirde. Zudem kommt dem Entscheid im
Widerspruchsverfahren in einem allfalligen Zivilprozess keine Bindungswirkung zu.°
Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht véllig
Uberzeugt ist, sie aber Gberwiegend fur wahr halt, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind.®'

2.4.2 Passivlegitimation

Bzgl. Passivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.2.1, S. 21.

26 BGE 130 Il 267, E. 4.4 — Tripp Trapp; BGer in sic! 2011, 241, E. 5.1 — G (fig.) / G (fig.).

27 RKGE in sic! 2007, 521, E. 8 — Richemont / Richmond Swiss Watch.

28 BGE 130 111 267, E. 4.9 — Tripp Trapp.

29 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 — Médecins sans frontiéres / Homéopathes sans frontiéres Suisse
(fig.).

30 BGE 128 Il 441, E. 2 — Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): Nichtigerklarung

einer Marke im Zivilprozess trotz vorgangiger Abweisung eines gegen dieselbe Marke gerichteten
Widerspruchs; BVGer B-3556/2012, E. 2.2.2 -TCS/ TCS.

31 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 — GALLUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 — ebm (fig.) / EBM Ecotec.
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2.5 Widerspruchsfrist

Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Verdffentlichung der Eintragung
beim Institut einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Frist ist nicht erstreckbar (Art. 22
Abs. 1 VWVG), und eine Weiterbehandlung bei Fristversaumnis ist ausgeschlossen (Art. 41
Abs. 4 lit. c MSchG).

Schweizer Marken werden in Swissreg (abrufbar unter: https://www.swissreg.ch) publiziert.

Die internationalen Registrierungen werden in dem von der OMPI bestimmten
Publikationsorgan (zurzeit «Gazette OMPI des marques internationales») verdffentlicht
(Art. 43 Abs. 1 MSchV, Art. 44 Abs. 2 MSchG i.V.m. Regel 32 GAFO).

Die Widerspruchsfrist wird durch die Publikation der Schweizer Marke in Swissreg ausgeldst.
Folglich beginnt die Widerspruchsfrist am Tag der Publikation um Mitternacht zu laufen.

Bei internationalen Registrierungen beginnt die Frist um Mitternacht am ersten Tag des
Monats zu laufen, der dem Monat der Veroffentlichung der entsprechenden
Schutzausdehnung in der Gazette folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV).

Bezuglich der Fristberechnung wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen (vgl.Teil 1, Ziff.
5.5.2, S. 30).

Beispiele fur die Fristberechnung:

Publikation einer Schweizer Marke in Swissreg am 17. Juli 2014: Fristbeginn 17. Juli 2014
um 24 Uhr; Fristablauf 17. Oktober 2014 um 24 Uhr.

Publikation einer Internationalen Registrierung in der Gazette vom 17. Juli 2014: Fristbeginn
am 1. August 2014 um 24 Uhr; Fristablauf am 1. November 2014 um 24 Uhr.

2.6 Widerspruchsgebiihr

2.6.1 Zahlungsfrist und Gebiihrenhohe

Die Widerspruchsgebihr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2
MSchG). Die Hohe der Gebuihr betragt CHF 800.—.%2 Das Widerspruchsverfahren ist dabei
auf einen Vergleich zwischen der Marke, auf welche der Widerspruch gestuitzt wird, und der
angefochtenen Marke beschrankt. Wird der Widerspruch auf mehrere Marken gestutzt, wird
fur jede Marke ein selbststandiges Verfahren eréffnet.®® Dasselbe gilt auch, wenn sich der
Widerspruch gegen mehrere Marken richtet. Pro Widerspruchsverfahren ist je eine Gebuhr
zu bezahlen.?* Indessen kann im Sinne einer Verstarkung des Schutzumfanges einer
Widerspruchsmarke der Umstand beriicksichtigt werden, dass ihr Inhaber neben der
Widerspruchsmarke noch weitere, davon abgeleitete Serienmarken verwendet.®

32 |GE-GebV Anhang .

33 Vgl. Widerspruchsformular Ziffern 4 und 7.

34 RKGE in sic! 2004, 103, E. 3 — Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB — The Montreux Jazz Label.
35 BVGer B-5076/2011, E. 9.1 — Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).
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Bezuglich der Zahlungsmittel und der Zahlungsfrist wird auf den Allgemeinen Teil verwiesen
(vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 und 11.5, S. 50 f.).

Wird die Widerspruchsgebihr nicht innert Frist bezahlt, fehlt es an einer
Prozessvoraussetzung und der Widerspruch gilt als nicht eingereicht (Art. 24 Abs. 1 MSchV).

Stitzt sich der Widerspruch auf mehrere Marken oder richtet sich der Widerspruch gegen
mehrere Marken, wurde aber innert Frist nur eine Gebuhr entrichtet, kann der
Widersprechende innert einer vom Institut angesetzten Nachfrist auch nach Fristablauf noch
klarstellen, fur welchen der erhobenen Widerspriiche die Gebuihrenzahlung bestimmt ist.3¢
Eine erganzende Zahlung ist indessen zufolge der abgelaufenen Widerspruchsfrist nicht
mehr moglich, und eine Weiterbehandlung ist ausgeschlossen.?’

2.6.2 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts

Die Widerspruchsgebuhr ist auch in den Fallen, in denen eine Rechnung des Instituts verlangt
wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemass IGE-GebV zu bezahlen (vgl. Teil
1, Ziff. 11.3 ff, S. 50).

3. Mangel des Widerspruchs

3.1 Nicht behebbare Mangel

Auf einen nach Fristablauf eingereichten Widerspruch wird nicht eingetreten. Da es sich um
eine gesetzliche Frist handelt, kann sie nicht erstreckt werden (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m.
Art. 22 Abs. 1 VWVG). Gleich verhalt es sich bei nicht oder verspatet bezahlter
Widerspruchsgeblhr (Art. 31 Abs. 2 MSchG).3® Nicht eingetreten werden kann sodann auf
einen Widerspruch,

— der ohne Begrindung eingereicht wird (Art. 31 Abs. 2 MSchG);

— der sich gegen eine geldschte oder nicht eingetragene Marke richtet (Art. 31 Abs. 1
MSchG);

— der sich nicht auf eine (altere) Marke stutzt (Art. 31 Abs. 1 MSchG);
— der sich gegen eine altere Marke richtet (Art. 31 Abs. 1i.V.m. Art 3 MSchG);
— der sich gegen ein Markengesuch richtet;°

— bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder die
Identifikation der sich gegenlberstehenden Marken, GUberhaupt fehlt (Art. 20 MSchV);

3 Vgl. aber RKGE in sic! 1999, 283, E. 4 — Chalet.
37 Art. 31 Abs. 2i.V.m. Art. 41 Abs. 4 lit. c MSchG.

38 RKGE in sic! 2003, 502 — Widerspruchsgebdhr 1l; BVGer B-6608/2009, E. 5 — REPSOL (fig.) /
REXOL.

39 Nach Ansicht des Instituts ist ein Widerspruch gegen ein Markengesuch aufgrund des eindeutigen
Wortlautes von Art. 31 MSchG, dass sich der Widerspruch gegen die «Eintragung» richtet,
ausgeschlossen.
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— bei dem die Aktivlegitimation,*® die Partei- und/oder Prozessfahigkeit nicht gegeben ist.

3.2 Behebbare Mangel

Behebbare Mangel liegen vor, wenn fur den Widerspruch wesentliche Elemente zwar
vorhanden, aber fehlerhaft sind. Bei behebbaren Mangeln wird eine Nachfrist angesetzt mit
dem Hinweis darauf, dass bei versdumter Frist auf den Widerspruch nicht eingetreten werde
(Art. 23 VWVG).

Eine Nachfrist ist z.B. anzusetzen bei einem Widerspruch,

— bei dem ein Zustellungsdomizil nach Art. 42 MSchG bezeichnet werden muss und ein
solches noch fehlt,

— bei dem sich die Parteien vertreten lassen, das Institut Zweifel Uber das
Vertretungsverhaltnis hat und die Vertretervollmacht fehlt (Art. 21 und 5 MSchV);

— der keine Unterschrift enthalt.*!

Eine Nachfrist wird im Weiteren angesetzt, wenn Rechtsbegehren unklar oder
auslegungsbediirftig sind, insbesondere wenn Unklarheiten in Bezug auf den Umfang des
Widerspruchs bestehen (Art. 20 lit. d MSchV).*? Untergeordnete Mangel konnen auch ohne
Nachfristansetzung durch die Parteien oder von Amtes wegen korrigiert werden.*®

Wird nur teilweise Widerspruch erhoben, d.h., richtet sich der Widerspruch nur gegen
einzelne Klassen bzw. einzelne Waren und/oder Dienstleistungen, sind die Waren und
Dienstleistungen, welche bei der angefochtenen Marke zu widerrufen sind, im Einzelnen
aufzufiihren. Unzulassig ware also z.B. folgendes Rechtsbegehren: «Es sind alle
gleichartigen Waren und Dienstleistungen zu widerrufen.» Beim Widerspruchsverfahren
handelt es sich um ein reines Registerverfahren, bei welchem ein Gestaltungsurteil
(beispielsweise eine Umformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses) nicht
moglich ist. Wie im Zivilprozess ist das Rechtsbegehren so zu formulieren, dass es bei
Gutheissung des Widerspruchs unverandert in das Dispositiv des Entscheides Gibernommen
werden kann. Dem Widersprechenden wird eine Nachfrist angesetzt, um den Umfang des
Widerspruchs zu prazisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird auf den
Widerspruch in Bezug auf die unklaren Rechtsbegehren (ganz oder teilweise) nicht
eingetreten.**

Ist die widersprechende Partei im Markenregister nicht (oder noch nicht) als Markeninhaber
der Widerspruchsmarke eingetragen, so wird ihr eine Nachfrist angesetzt, um ihre
Aktivlegitimation im Zeitpunkt des Einreichens des Widerspruchs nachzuweisen.*® Kann die
Aktivlegitimation nicht nachgewiesen werden, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.

40 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 — Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

41Vgl. zZiff. 2.1, S. 209.

42 BVGer B-5165/2011, E. 3.3 — Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

43 RKGE in sic! 2001, 813, E. 9 — Viva / CoopViva (fig.).

4 RKGE in sic! 2000, 111, E. 4 ff. — LUK (fig.) / LuK.

45 \Vgl. Art. 17 MSchG; BVGer B-5165/2011, E. 3.3 — Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).
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Sind mehrere Personen Inhaber einer Marke oder Inhaber eines Markenrechts, so fordert
das Institut sie auf, einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. Die Vertretungsvollmacht
muss diesfalls von allen Markeninhabern unterschrieben sein. Solange kein Vertreter
bestimmt wurde, kénnen die Markenhinterleger oder Markeninhaber gegeniiber dem Institut
nur gemeinschaftlich handeln (Art. 4 MSchV).

3.3 Behebung von Mangeln innerhalb der Widerspruchsfrist

Werden Mangel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom Institut vor Ablauf
der Widerspruchsfrist festgestellt, wird die widersprechende Partei dartiber nach Moglichkeit
in Kenntnis gesetzt. Es besteht diesbezlglich jedoch keinerlei Anspruch der Parteien. Wird
der Widerspruch erst am letzten oder zweitletzten Tag der Frist eingereicht, kann die
widersprechende Partei nicht mehr auf die Mangel aufmerksam gemacht werden.

4. Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

4.1 Mehrere Widerspriiche gegen eine Marke

Die Behandlung der Widerspriiche kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art.
23 Abs. 1 MSchV). Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl oder die Hohe der
Widerspruchsgeblihren.*6

Art. 23 Abs. 2 MSchV ermdglicht die Sistierung des Widerspruchsverfahrens betr. weitere
Widerspriche, wenn gegen die angefochtene Marke bereits ein Widerspruch hangig ist. Aus
Griinden der Zweckmassigkeit kann das Institut einen Widerspruch entscheiden und die
Behandlung der Gbrigen Widerspriche aussetzen.

4.2 Sistierung

Neben dem vorangehend erwahnten Beispiel (vgl. auch Teil 1, Ziff. 6, S. 39) wird das
Widerspruchsverfahren auch ausgesetzt, falls sich der Widerspruch nicht auf eine
eingetragene Marke, sondern lediglich auf eine Markenhinterlegung stitzt. Diesfalls wird das
Widerspruchsverfahren bis zur Eintragung der Widerspruchsmarke sistiert (Art. 23 Abs. 3
MSchV).

Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruch auf eine internationale Registrierung stitzt,
welche Gegenstand einer vorlaufigen Schutzverweigerung aus absoluten
Ausschlussgriinden ist oder sein konnte. Bis Uber diese Schutzverweigerung endguiltig
entschieden ist, wird das Widerspruchsverfahren sistiert (Art. 51 Abs. 1 MSchV).

Ein weiterer Grund zur Sistierung von Amtes wegen ist gegeben, wenn die international
registrierte Widerspruchsmarke oder die angefochtene internationale Registrierung geldscht
wird, der Inhaber aber die Moglichkeit hat, die Umwandlung*’ in ein nationales Gesuch zu
beantragen (Art. 9ainauies MMP und Art. 46a MSchG). Die Umwandlung kann innerhalb von

46 Siehe vorne Ziff. 2.6.1, S. 214.
47 Teill 4, Ziff. 2.5.5, S. 88.
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drei Monaten nach Léschung der internationalen Registrierung beim Institut beantragt
werden. Das aus einer Umwandlung hervorgegangene Gesuch wird sodann einer
materiellen Prifung auf absolute Ausschlussgriinde unterzogen. Das Widerspruchsverfahren
wird in diesen Fallen bis zum Abschluss dieser Prifung sistiert. Wird keine Umwandlung
beantragt, wird das Verfahren nach Ablauf der dreimonatigen Frist abgeschrieben.

4.3 Information liber eingegangene Widerspriiche

Auf der Datenbank https://www.swissreg.ch ist ersichtlich, ob gegen eine Marke ein
Widerspruchsverfahren hangig ist. Die Widerspruchsinformationen in Swissreg erlauben es,
Ruckschlisse auf den Beginn der flinfjahrigen Karenzfrist zu ziehen. Es wird eine der
folgenden Statusinformationen angezeigt:

— bisher kein Widerspruch

— héngig beim Institut

— Entscheid Institut vom ...

— héngig bei BVGer

— Entscheid RKGE bzw. BVGer vom ...

Sind seit Ablauf der Widerspruchsfrist mehr als zwei Wochen vergangen, kann angenommen
werden, dass gegen die Marke kein Widerspruch eingereicht worden ist.*® Die Publikation
dieser Statusinformation ist jedoch unverbindlich.

Auf entsprechendes Gesuch hin bestatigt das Institut frihestens zwei Wochen nach Ablauf
der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Widerspruch
erhoben worden ist.

5. Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren

5.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die Zeichen, so wie sie im
Register eingetragen sind, und die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Register
eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen.*®

5.2 Einrede des Nichtgebrauchs

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben,
muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem spateren
Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberiicksichtigt.®® Die Behauptung des

48 Bei den zwei Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen allfalliger Verzégerung bei
der Zustellung oder Bearbeitung.

49 BVGer B-2296/2014, E. 3.1 — ysl (fig.) / sl skinny love (fig.).
50 BVGer B-4471/2012, E. 3 — ALAIA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).
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Nichtgebrauchs muss klar und unmissverstandlich aus der Widerspruchsantwort
hervorgehen. Es genugt beispielsweise nicht, dass die Ausfuhrungen nur den Schluss
zulassen, der Widerspruchsgegner sei offenbar von einem beschrankten Gebrauch der
Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass er diese Behauptung klar aufstellt.5" Ist nach
den Ausserungen des Widerspruchsgegners nicht klar, ob er tatsachlich den Nichtgebrauch
im Sinne von Art. 32 MSchG behauptet, ist ihm Gelegenheit zu bieten, dies zu prazisieren.
Im Widerspruchsverfahren ist der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke vom
Widerspruchsgegner lediglich zu behaupten (Art. 32 MSchG) und nicht glaubhaft zu machen,
wie es Art. 12 Abs. 3 MSchG flr einen Zivilprozess voraussetzt.

Ist die Karenzfrist im Zeitpunkt der Einrede noch nicht abgelaufen oder wird die Einrede im
Verlauf des Verfahrens zuriickgezogen, muss der Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht
gepruft werden.

Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist oder die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, sind
die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen fiir die Gleichartigkeit massgebend,
auch wenn die Marke tatsachlich nicht oder nur fur einen Teil der eingetragenen Waren
und/oder Dienstleistungen gebraucht wird.>? Wird der Gebrauch nach Ablauf der Karenzfrist
aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der urspriinglichen Prioritat wieder auf
(Art. 12 Abs. 2 MSchG). Voraussetzung ist, dass in der Zeitspanne zwischen Ablauf der
Karenzfrist und dem Gebrauch der Marke niemand den Nichtgebrauch geltend gemacht hat.

5.3 Karenzfrist

Art. 12 Abs. 1 MSchG gewahrt dem Markeninhaber eine flnfjahrige Karenzfrist zur
Gebrauchsaufnahme. Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemass
Art. 32 MSchG unzulassig und deshalb nicht zu beachten.%?

5.3.1 Beginn der Karenzfrist

Fur Schweizer Marken beginnt die Karenzfrist nach unbenitztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG).

Die Berechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen hangt von verschiedenen
Faktoren ab. Zuerst gilt es zu prifen, ob die internationale Registrierung von einer
Schutzverweigerung betroffen ist. In diesem Fall beginnt die Karenzfrist mit rechtskraftigem
Abschluss dieses Verfahrens zu laufen,% analog zur Situation bei Schweizer Marken
gemass Art. 12 Abs. 1 MSchG.

51 BVGer B-5641/2012, E. 3.1 — NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).
52 BVGer B-6665/2010, E. 2.2 — HOME BOX OFFICE / Box Office.
53 BVGer B-433/2013, E. 3.1 — METRO / METROPOOL.

54 Der Abschluss des Verfahrens erfolgt entweder mit Erlass einer Verfligung auf nationaler Ebene
oder mit Erlass einer Erklarung liber die Schutzgewahrung gemass Regel 18" GAFO. Vgl. zur
Fristberechnung auch BVGer B-576/2009 E. 4 — (fig.) / Targin (fig.), (fig.) mit Verweisen auf die
Rechtsprechung.
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Wurde hingegen bei einer internationalen Registrierung eine Erklarung der
Schutzgewahrung gemass Regel 18" 1) GAFO® erlassen, beginnt die Karenzfrist mit dem
Datum der Gazette, in welcher diese Erklarung publiziert wurde, zu laufen.%

Falls keine vorlaufige Schutzverweigerung oder Schutzgewahrung gemass Art. 18 1 GAFO
im Register eingetragen wurde, wird der Beginn der Karenzfrist unterschiedlich berechnet.
Massgebend ist dabei nicht das Datum der Eintragung im internationalen Register, weil zu
diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob die internationale Registrierung zum Schutz in der
Schweiz zugelassen wird. Die Karenzfrist beginnt vielmehr erst ab dem Zeitpunkt zu laufen,
ab welchem feststeht, dass dem Zeichen keine Schutzausschlussgriinde mehr
entgegenstehen (kdnnen). Bei internationalen Registrierungen hangt dieser Zeitpunkt vom
Ausfihrungsregime, dem diese Marke unterstellt ist (vgl. hierzu Teil 4, Ziffer 3.2.1, S. 94),
sowie vom Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification») ab.

Wenn das MMP Anwendung findet, betragt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung
18 Monate (Art. 5.2)b) MMP).5” Die Karenzfrist beginnt folglich 18 Monate nach dem Datum
der Mitteilung («date de notification»), d.h. dem Datum, an welchem die OMPI das
Registerblatt der nationalen Behdrde gesandt hat und die Frist fiir das Erlassen einer
Schutzverweigerung lauft (vgl. Regel 18.1)a)iii)) GAFO). Dieses Datum kann ohne Weiteres
um mehrere Monate vom eigentlichen Eintragungsdatum im internationalen Register
abweichen.

Wenn das MMP lediglich aufgrund von Art. 95 1)b) MMP Anwendung findet, beginnt die
Frist ein Jahr nach dem Datum der Mitteilung der Schutzausdehnung («date de notification»)
zu laufen.

Findet das MMA Anwendung, so betragt die Frist zum Erlass einer Schutzverweigerung ein
Jahr. Die Karenzfrist beginnt folglich in diesen Fallen zwolf Monate nach dem Datum der
Mitteilung («date de notification»).

5.3.2 Verlangerung der Markeneintragung

Bei der Verlangerung der Markeneintragung (Art. 10 Abs. 2 MSchG) handelt es sich um
einen reinen Formalakt. Dieser |6st weder eine neue Benutzungsschonfrist aus (vgl. Art. 12
Abs. 1 MSchG), noch kann gegen die verlangerte Marke Widerspruch erhoben werden.

5.3.3 Ablauf der Karenzfrist wahrend des Verfahrens

Erhebt der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme die Einrede des
Nichtgebrauchs und ist zu diesem Zeitpunkt die Karenzfrist abgelaufen, so muss der

% Gemass Regel 18" 1) GAFO ist die Erklarung der Schutzgewahrung (wenn zuvor keine vorlaufige
Schutzverweigerung mitgeteilt wurde) seit dem 1. Januar 2011 obligatorisch (GAFO-Anderung vom

1. September 2009).

56 Dies aus Griinden der Rechtssicherheit: Lediglich das Datum der Gazette-Publikation ist sowohl fiir
den Markeninhaber als auch fur Dritte klar und einfach ersichtlich.

57 Die Schweiz hat eine Erklarung abgegeben, gemass welcher die Jahresfrist fiir den Erlass einer
Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird.
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Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Grinde fur den Nichtgebrauch
glaubhaft machen (Art. 22 Abs. 3 MSchV i.V.m. Art. 32 MSchG).

Ist die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, bleibt die Einrede
unbeachtlich. Wird die Einrede erst nachtraglich erhoben, ist sie unzulassig und wird auch
nicht im Sinne eines Novums berlicksichtigt.®® Dies gilt auch fiir das Beschwerdeverfahren, in
dem eine erst in diesem Verfahren erhobene Einrede des Nichtgebrauchs nicht
berlicksichtigt wird.5°

5.4 Glaubhaftmachung des Gebrauchs

5.4.1 Gebrauch in der Schweiz

Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz.®° Eine Ausnahme ergibt sich aus
dem Ubereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betr. den gegenseitigen
Patent-, Muster- und Markenschutz.®' Gemass Art. 5 Abs. 1 dieses Ubereinkommens gilt der
Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer
Recht ist jedoch massgebend flr die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als
rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind.®2 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
kénnen jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehdrige sowie Angehdrige dritter
Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus
diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es fir juristische Personen gentigt, wenn sie
eine tatsachliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder
Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben.®® Die Marke muss zudem in
beiden Staaten geschiitzt sein.5

Der Gebrauch einer Marke fir die Ausfuhr (Exportmarke) ist gemass Art. 11 Abs. 2 MSchG
ausdriicklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die Exportmarke muss dabei nicht in
der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber fir die Waren und Dienstleistungen
verwendet werden, die von der Schweiz oder von Deutschland aus angeboten werden. Die
reine Auslandsbenutzung ist nicht rechtserhaltend.5®

5.4.2 Zeitlicher Gebrauch

Ist die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke wahrend
der letzten funf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen

58 \Vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV.

59 BVGer B-4471/2012, E. 3 — ALAIA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

60 BVGer B-6251/2013, E. 2.5 — P&C (fig.) / PD&C.

61 SR 0.232.149.136; BVGer B-6251/2013, E. 2.5 — P&C (fig.) / PD&C.

62 BGer in sic! 2009, 268, E. 2.1 — GALLUP.

63 BGE 124 1l 277, E. 2c — Nike; BVGer B-3294/2013, E. 3.6 — Koala (fig.) / Koala’s March (fig.).
64 BVGer B-576/2009, E. 6 — (fig.) / Targin (fig.), (fig.).

65 BVGer B-4540/2007, E. 5 — Streifenmarke / (fig.) Streifenmarke.
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(Art. 32 MSchG).¢ Es geniigt, wenn nur der Gebrauch in jlingster Zeit dargetan wird. Die
Beweismittel mussen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs
beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zugeordnet
werden kénnen. Undatierbare Belege kdnnen aber unter Umstanden in Kombination mit
anderen, datierbaren berlcksichtigt werden.®” Der Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs
ist auch entscheidend bei der Gebrauchsaufnahme nach Ablauf der Karenzfrist: Solange
niemand den Nichtgebrauch geltend macht, kann der Gebrauch auch nach Ablauf der
Karenzfrist erstmals oder erneut aufgenommen werden (Art. 12 Abs. 2 MSchG).

5.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird
in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genligen zu
wollen.%® Massgebend fir die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchentiblichen
Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berticksichtigen sind Art,
Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstande des Einzelfalls.®® Nicht als
ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch
einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden.”® Um als ernsthaft
zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesgericht bisher
abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genugt bereits ein geringer Umsatz,
wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Beduirfnis des
Marktes zu befriedigen.”’ Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Benutzung der Marke
gefordert als bei Luxusgiitern.” Blosse Einzelaktionen sind kein ernsthafter
Markengebrauch.”

5.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend
wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genlgt, wenn ein Zeichen
vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden
wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten,
Rechnungen usw. sein.” Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten
Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.”

66 BVGer B-3294/2013, E. 4.3 — Koala (fig.) / Koala’s March (fig.).

67 BVGer B-6251/2013, E. 2.6 mit Hinweisen — P&C (fig.) / PD&C.

68 BVGer B-2910/2012, E. 4.5 — ARTELIER / ARTELIER.

69 BVGer B-6251/2013, E. 2.3 mit Hinweisen — P&C (fig.) / PD&C.

70 BGE 81 11 284, E. 1 — Compass / Kompass; RKGE in sic! 2007, 41, E. 4 — Okay (fig.) / Okay (fig.).
""BGE 102 Il 111, E. 3 — SILVA/ SILVA THINS; BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 — funf Streifen (fig.) /
funf Streifen (fig.).

2 BVGer B-7487/2010, E. 3 — sparco (fig.) / SPARQ.

73 BVGer B-5830/2009, E. 3.2.1 in fine — finf Streifen (fig.) / fUnf Streifen (fig.).

74 BVGer B-5530/2013, E. 2.7 — MILLESIMA / MILLEZIMUS.

75 BVGer B-2678/2012, E. 3 — OMIX/ ONYX PHARMACEUTICALS.
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An einem hinreichenden Bezug zu den zu kennzeichnenden Waren und/oder
Dienstleistungen fehlt es bei einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch der Marke.®
Die ausschliessliche Verwendung als Firma oder Geschaftsbezeichnung stellt kein
produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal, sondern einen abstrakten Hinweis auf ein
Unternehmen dar.”” So gilt etwa die Verwendung des Firmennamens im Briefkopf von
Lieferscheinen und Rechnungen nur dann als funktionsgerechter und markenmassiger
Gebrauch fir die gelieferte oder fakturierte Ware, wenn die mit dem Firmennamen
Ubereinstimmende Marke auch in konkreten Liefer- oder Rechnungspositionen in einen
direkten, sinngemassen Bezug zur Ware gesetzt wird.”®

Die blosse Registratur eines Domainnamens, der die entsprechende Marke enthalt, stellt als
solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Website keinen rechtserhaltenden
Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den
Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren und
Dienstleistungen tatsachlich nachgefragt worden sind.”®

5.4.5 Gebrauch fiir die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

5.4.5.1 Subsumption

Die Marke ist geschuitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder
Dienstleistungen gebraucht wird, fr die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In
einem ersten Schritt ist dabei zu prifen, ob die Produkte, fur welche die Marke gebraucht
wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen (vgl.
Teil 2, Ziffer 4.5, S. 67). Dabei ist insbesondere zu bericksichtigen, dass die Verwendung
von Oberbegriffen der Klassenuberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren
abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden kénnen.® Allfallige Einschrankungen der
Waren- und Dienstleistungsliste sind zu beachten. Ist beispielsweise eine Marke nur fir
Waren einer bestimmten geografischen Herkunft zum Schutz zugelassen, ist der Gebrauch
fur Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.®

5.4.5.2 Problematik des Teilgebrauchs

Teilgebrauch liegt vor, wenn der Gebrauch einer fur einen Oberbegriff eingetragenen Marke,
lediglich fur einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren oder Dienstleistungen
glaubhaft gemacht wird. Es stellt sich in dieser Konstellation die Frage, fir welche Waren
oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt.

76 BVGer B-5530/2013, E. 2.3 — MILLESIMA / MILLEZIMUS.
77 BVGer B-5543/2012, E. 7.1.2 — six (fig.) / SIXX, sixx (fig.).
78 BVGer B-5902/2013, E. 5.6 — WHEELS / WHEELY.

79 BVGer B-2910/2012, E. 9.1.1 — ARTELIER / ARTELIER.

80 BVGer B-1686/2012, E. 4.2 — CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss
chocolate.ch (fig.); siehe auch Teil 2, Ziff. 4.3 S. 66.

81 BGer 4A_357/2015, E. 4.2 — INDIAN MOTORCYCLE.
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Damit der Markeninhaber nicht Gber Gebuhr in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit
eingeschrankt wird, wirkt der Gebrauch gemass Bundesverwaltungsgericht nicht nur fir
diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, fir welche der Gebrauch glaubhaft
gemacht wurde®?.

Das Bundesverwaltungsgericht wendet eine erweiterte Minimallésung an, nach welcher der
Gebrauch fur diejenigen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend wirkt, fir welche aus
Sicht der massgeblichen Verkehrskreise der kilinftige Gebrauch durch die festgestellte
Gebrauchshandlung nahegelegt und erwartet wird. Ausserdem wird der Gebrauch flr einen
ganzen eingetragenen Oberbegriff anerkannt, wenn der festgestellte Gebrauch Produkte
betrifft, welche flr den Oberbegriff prototypisch sind, und der Oberbegriff eng und prazise
bestimmt werden kann®. Zudem missen die Waren ins gangige Sortiment eines
branchentypischen Anbieters gehdren®*. Gemass dem Bundesverwaltungsgericht entspricht
dieser Losungsansatz der erweiterten Minimalldsung des deutschen Rechts®, welche im
Wesentlichen mit der vom EUIPO und vom Gericht der EU angewendeten Praxis
Ubereinstimmt.

Vor diesem Hintergrund wendet das Institut auch die erweiterte Minimallésung an. Unter
gewissen Bedingungen, welche in der Praxis entwickelt werden mussen, wirkt der Gebrauch
fur bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend flir einen Oberbegriff, der
diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf
samtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. bund ¢
MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt
werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig
beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff®
ausgedehnt werden, d.h. auf eine Warenkategorie, welche eine breite Gruppe von Waren
oder Dienstleistungen oder Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst®”. Der
Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Auspréagungen ahnlicher Waren
oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht
so unterschiedlich sind, dass koharente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden
konnen®. Waren oder Dienstleistungen gehdéren dann zur gleichen Gruppe oder
Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften

82 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 — Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3
— Gadovist / Gadogita

83 BVGer 5871/2011, E. 2.3 — Gadovist / Gadogita
84 BVGer 5871/2011, E. 2.3 — Gadovist / Gadogita
85 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 — Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.)

86 BVGer B-6249/2014, E. 4.6 — Campagnolo (fig.) / F.LLI Campagnolo (fig.); BVGer 5871/2011, E. 2.3
— Gadovist / Gadogita

87 Vgl. in diesem Sinne BVGer 5871/2011, E. 2.3 — Gadovist / Gadogita
88 \/gl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 — ALADIN; EuG T-256/04, Ziff. 26 - RESPICUR
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und die Zweckbestimmung?®® im Wesentlichen ibereinstimmen. Diese Gruppen oder
Untergruppen dirfen nicht ohne Willkiir weiter unterteilt werden kénnen®.

5.4.6 Gebrauch in abweichender Form

Eine Marke ist grundsatzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur
so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag.®'
Art. 11 Abs. 2 MSchG lasst den Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht
wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Das Weglassen nebensachlicher
Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulassig, wahrend
das Weglassen eines unterscheidungskraftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und
damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch fiihrt.%? Entscheidend ist
daher, dass der kennzeichnungskraftige Kern der Marke, der das markenspezifische
Gesamtbild pragt, seiner Identitat nicht beraubt wird und dass trotz der abweichenden
Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt.® Dies ist nur der Fall,
wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch
der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke
sieht.** Die Anforderungen an die Zeichenidentitat im Kernbereich der Marke sind wesentlich
strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit. Jedes Weglassen eines
unterscheidungskraftigen Elements flihrt dabei grundsatzlich zu einem anderen Gesamtbild,
weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen
fur die Beurteilung der Schutzfahigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Dies kann
etwa bei der Weglassung von Bildelementen zutreffen, die vom Verkehr lediglich als
ornamentale Ausschmuckungen des kennzeichnungsstarken Markenkerns ohne eigene
Unterscheidungskraft aufgefasst werden.®® Hingegen ware als allgemeiner Grundsatz
abzulehnen, dass eine kombinierte Wort-/Bildmarke bereits dann als rechtserhaltend benutzt
anzusehen ist, wenn nur der kennzeichnungskraftige Wortbestandteil benutzt wird. Vielmehr
sind stets die Verhaltnisse des konkreten Falls massgebend.®® Die Rechtsprechung pflegt
bei der Prufung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch
Weglassen eingetragener Markenbestandteile i.d.R. strenger zu beurteilen als
Abweichungen durch ein Hinzufligen von weiteren Elementen.®”

89 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 45 — ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a — Cynaretten
[/Circanetten New

9 Vgl. in diesem Sinne EuG T-126/03, Ziff. 46 — ALADIN; BPatG 25 W (pat) 52/02E. 1a — Cynaretten
/Circanetten New

91BGE 139 1l1 424, E. 2.2.2 — M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) mit Verweis auf BGE 130 IlI
267, E. 2.4 — Tripp Trapp.

92 BVGer B-4465/2012, E. 2.6 — LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

9 BGE 130 Ill 267, E. 2.4 — Tripp Trapp; BVGer B-6251/2013, E. 2.4 mit Hinweisen — P&C (fig.) /
PD&C.

94 BVGer B-2678/2012, E. 6 — OMIX/ ONYX PHARMACEUTICALS.

9% BGE 139 Il 424, E. 2.3.2 — M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.).

9% BGE 130 Ill 267, E. 2.4 — Tripp Trapp.

97 BVGer in sic! 2009, 524, E. 5.1 mit Hinweisen — Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).
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Hinzufigungen, die Uber grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden
Gebrauch dann, wenn die Marke nicht mehr als unabhangiges Zeichen wahrgenommen
wird, sondern als Teil eines umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich fiir den
rechtserhaltenden Gebrauch ist daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne
Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird, also weder in einem «Zeichenwald» verschwindet
noch als Teil eines Gesamtzeichens erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame
Sinnaussage integriert. Rein beschreibende Zusatze verandern den Gesamteindruck i.d.R.
nicht. Ob die Marke noch selbststandig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweils
im Einzelfall zu bestimmen.®®

5.4.7 Gebrauch fir Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen

Als Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen werden Angebote verstanden, welche lediglich der
Promotion des Hauptproduktes dienen und i.d.R. unentgeltlich abgegeben werden.* Ob eine
Verwendung der Marke fur diese Hilfswaren bzw. Hilfsdienstleistungen als Markengebrauch
anzurechnen ist, hangt davon ab, ob die betroffenen Verkehrskreise zwischen dem
Kennzeichen auf den Hilfswaren und der markenspezifischen Ware oder Dienstleistung
einen kennzeichnungsmassigen Bezug herstellen, bzw. davon, ob das Zeichen
funktionsgemass als Mittel zur Individualisierung des Hauptproduktes verstanden wird.'® So
durften Prospekte, welche Transportdienstleistungen des Markeninhabers betreffen, als
Hilfswaren dem Produkt « Transportdienstleistungen» (Klasse 39) zugerechnet werden, nicht
jedoch der Klasse 16 fur Drucksachen.

Beim Gebrauch der Marke auf unentgeltlich abgegebenen Werbeartikeln (Feuerzeugen,
Zindholzbriefchen, Aschenbechern, Klebern usw.), sog. «Merchandising-Artikeln», fehlt
i.d.R. ebenfalls der direkte Bezug zum Hauptprodukt, sodass der Gebrauch nicht diesem
zugerechnet werden kann. Fur Dienstleistungsmarken ist die Verwendung der Marke im
Zusammenhang mit Hilfswaren hingegen oft auch die einzige mogliche Form, wie die Marke
verwendet werden kann.

5.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich
den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des
Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat
zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt.'®" Sie kann vertraglich, beispielsweise im
Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als
rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich
eng verbundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden."%2

9% BVGer B-4465/2012, E. 2.6 — LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.
%9 BGE 116 11 463, E. 2c — Coca Cola.

100 RKGE in sic! 2002, 758, E. 2 — Le Meridien / Meridiani.

101 BVGer B-3294/2013, E. 3.10 — Koala (fig.) / Koala’s March (fig.).

102 BVGer B-892/2009, E. 5.3 — HEIDILAND / HEIDIALPEN.
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Das blosse Dulden von Handlungen Diritter stellt hingegen keine Zustimmung dar.'® Von
massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke fur den Markeninhaber
gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tatig wird.%

Gegenuber dem Institut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch
die «stillschweigende», sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes
oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Es genugt folglich nicht,
einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers, ohne
dass diese Tatsache irgendwie belegt wird.

5.5 Wichtige Grunde fiir den Nichtgebrauch

Bei Vorliegen wichtiger Griinde kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz
Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1i.V.m. Art. 32 MSchG). Umstande, die
unabhangig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis flr die Benutzung der
Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschrankungen oder sonstige staatliche Vorschriften
betr. die Waren und/oder Dienstleistungen, fir welche die Marke geschutzt ist, werden als
triftige Grande fur die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPS). Diese
Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche
Griinde, die vollig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische
oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem
Markeninhaber zuzurechnen.'%

5.6 Verfahrensrechtliches

5.6.1 Schriftenwechsel
Es wird auf die Ausflhrungen in Teil 1, Ziff. 5.7.1.1.2, S. 36 verwiesen.

5.6.2 Beweisfuhrungslast, Beweismass und Beweismittel

Gemass Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige
Grunde fur den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Folglich ist der Widersprechende
beweisbelastet und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen.'® Da der Gebrauch
der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen Uberprift wird, sondern der
Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs ausdricklich erheben muss, gilt in
Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime.'?” Das bedeutet, dass das
Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom
Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchfiihrt.

103 BVGer B-40/2013, E. 2.6 — EGATROL / EGATROL.
104 BVGer B-2910/2012, E. 4.3 — ARTELIER / ARTELIER.
105 RKGE in sic! 1998, 406, E. 3 — Anchor / Ancora.

106 BVGer B-2910/2012, E. 4.1 — ARTELIER / ARTELIER.

107 BVGer B-40/2013, E. 2.2 — EGATROL / EGATROL. BVGer B-5530/2013, E. 2.1 — MILLESIMA /
MILLEZIMUS.
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Auch hat das Institut die eingereichten Beweismittel nicht (mehr) zu prifen, falls die Einrede
zurtckgezogen oder der Gebrauch der Marke vom Widerspruchsgegner ganz oder teilweise
anerkannt wird.'® Was die Parteien im Sachverhalt tibereinstimmend vorbringen, namlich
dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem aufgrund der im
Widerspruchsverfahren geltenden Dispositionsmaxime'® als Urteilsgrundlage so
hingenommen werden.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt
zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» zu machen (bezliglich der Glaubhaftmachung,
vgl. Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 30).

Bezuglich der Beweismittel wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 5, Ziff. 5.4.4.1, S.
29).

Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von Internetseiten, die nach Geltendmachung des
Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben enthalten, welche Riickschliisse auf
einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen.'® Gemass
Praxis des Instituts kann sog. eidesstattlichen Erklarungen im Widerspruchsverfahren,
isoliert betrachtet, keine erhdohte Beweiskraft zukommen, weil das schweizerische
Verfahrensrecht dieses Beweismittel nicht kennt. Da es sich dabei jedoch um eines der
wichtigsten Mittel handelt, um die Tragweite des Gebrauchs hinsichtlich Umfang und
Zeitraum der Marke in Deutschland darzulegen und bei Falschaussagen mit strafrechtlichen
Konsequenzen zu rechnen ist, kann die nach deutschem Recht abgegebene eidesstattliche
Erklarung nach Auffassung des Instituts in der Gesamtwurdigung, d.h. zusammen mit
zusatzlich ins Recht gelegten, rechtsgenuglichen Dokumenten, als Indiz fur die
Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden. Das
Bundesverwaltungsgericht ist diesbezlglich strenger und qualifiziert eidesstattliche
Erklarungen als reine Parteibehauptungen.'"

5.7 Entscheid uber die Einrede des Nichtgebrauchs

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen
Ausschlussgrinde gemass Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft
gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestutzt und ist daher
ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgriinde abzuweisen.'"2

6. Widerspruchsgriinde

Gemass Art. 3 Abs. lit. a bis ¢ MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die

108 BVGer B-5732/2009, E. 4 — Fllgel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.).
109 RKGE in sic! 2000, 111, E. 6 — LUK (fig.) / LuK.
110 BVGer B-3294/2013, E. 3.8 — Koala (fig.) / Koala’s March (fig.)

111 BVGer B-3294/2013, E. 5.2 — Koala (fig.) / Koala’s March (fig.); BVGer B-5902/2013, E. 2.6 —
WHEELS / WHEELY.

112 BVGer B-3416/2011, E. 8 — LIFE / my life (fig.), my life (fig.).
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— mit einer alteren Marke identisch und fir die gleichen Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind wie diese;

— mit einer alteren Marke identisch und flr gleichartige Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;

— einer alteren Marke ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

6.1 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen
konnen, die unter der Verwendung ahnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder
Dienstleistungen wirden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch
wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen
Unternehmen hergestellt.!"® Eine (ibereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten
Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag fur sich allein noch
keine Gleichartigkeit zu begriinden, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative
Hilfsfunktion erfdllt.'™

Massgebend fir die Beurteilung sind ausschliesslich die im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis der alteren Marke enthaltenen und nicht die aktuell mit der Marke
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.''® Erhebt der Widerspruchsgegner jedoch
form- und fristgerecht die Einrede des Nichtgebrauchs, sind nur diejenigen Waren und
Dienstleistungen massgebend, fur welche der Widersprechende den Gebrauch der Marke
glaubhaft gemacht hat.'®

In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemass
als Argument fiir oder gegen die Gleichartigkeit gelten kénnen."'” Dabei ist davon
auszugehen, dass eine Marke nur fur solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen
kann, flr welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitatsprinzip).''® In einem ersten Schritt ist
daher zu bestimmen, welche Bedeutung den Waren und Dienstleistungen zukommt und
welche Waren und Dienstleistungen effektiv unter diese Begriffe fallen (vgl. Teil 2, Ziffer 4.5,
S. 67). Eine Ausnahme von diesem Spezialitatsprinzip wird bei der berihmten Marke
gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3
MSchG beschrankten Kognition jedoch nicht berufen kann.'"®

113 BVGer B-2710/2012, E. 4.1 — AON / AONHewitt (fig.).

114 BVGer B-2710/2012, E. 5.4.2 — AON / AONHewitt (fig.); BVGer B-3012/2012, E. 5.2 — PALLAS /
Pallas Seminare (fig.).

115 BVGer B-531/2013, E. 2.2 — GALLO / Gallay (fig.); BVGer B-6099/2013, E. 4.2.1 — CARPE DIEM /
carpe noctem.

116 BVGer B-2296/2014, E. 3.1 — ysl (fig.) / sl skinny love (fig.).
17 BVGer B-317/2010, E. 5.2 — Lifetex / LIFETEA.

118 BGE 128 IIl 96, E. 2b — Orfina; BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 — Coolwater / cool water; BVGer
B-2630/2012, E. 5.1.1 — LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

"9 Vqgl. Teil 1, Ziff. 5.4.1, S. 27.
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6.1.1 Indizien fur die Gleichartigkeit

Substituierbarkeit: Waren konnen dann gleichartig sein, wenn sie aufgrund ihres
Verwendungszwecks, ihrer Eigenschaften und ihrer Preislage als «austauschbar» gelten.?

Gleiche Technologien und gleiche Zweckbestimmung: Waren sind gleichartig, wenn dahinter
das gleiche Know-how in der Herstellung vermutet werden kann.'?’

Hauptware/Zubehor: Erganzendes Zubehor wird haufig auch vom Hersteller der Hauptware
angeboten. Bildet eine Ware eine sinnvolle Erganzung des Hauptangebotes, ist dies ein
Indiz fir Gleichartigkeit.'??

Gleiche Vertriebskanale: Massgebend kénnen hier nicht Grossverteiler sein, weil diese heute
fast alle denkbaren Waren anbieten.'?® Hingegen kann der Verkauf von Waren in
Spezialgeschaften zusammen mit anderen Indizien durchaus in Betracht gezogen werden.'?*

6.1.2 Indizien gegen die Gleichartigkeit

Unterschiedliche Abnehmerkreise: Richten sich die Waren an unterschiedliche Abnehmer, ist
eine Gleichartigkeit i.d.R. zu verneinen.'?®

Getrennte Vertriebskanale: Getrennte Vertriebskanale sprechen flir ein unterschiedliches
Herstellungs-Know-how und somit haufig fiir fehlende Gleichartigkeit.'®

Hauptware/Bestandteil: Zwischen Hauptware und Bestandteilen besteht meistens keine
Gleichartigkeit.’?” Dies gilt insbesondere bei komplexen Produkten.

Rohstoffe/Zwischenprodukte: Rohstoffe und Zwischenprodukte sind in aller Regel nicht
gleichartig zur Fertigware.'?® Eine Ausnahme kann sich ergeben, wenn die Rohstoffe fiir die
Qualitat der Fertigprodukte aus der Sicht des Publikums eine derart wesentliche Bedeutung
haben, dass sie unweigerlich demselben Markeninhaber zugeschrieben werden.?°

6.1.3 Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen,
sondern auch im Verhaltnis zwischen Waren und Dienstleistungen.’* Wegen des

120 BVGer B-7768/2008, E. 3 — URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-3126/2010, E. 6.1 — CC (fig.) /
Organic Glam OG (fig.).

121 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 — WINSTON / WICKSON, Wilton.

122 BVGer B-4362/2012, E. 5.1 — WINSTON / WICKSON, Wilton.

123 BVGer B-644/2011, E. 3.5 — Dole (fig.) / Dole (fig.).

124 BVGer B-4260/2010, E. 6.3 — BALLY / BALU (fig.).

125 BVGer B-3126/2010, E. 6.3.2 — CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

126 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 — zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

127 BVGer B-7768/2008, E. 3 — URSA (fig.) / URSA PAINT; BVGer B-7505/2006, E. 7 — Maxx (fig.) /
max Maximum + value (fig.); BVGer B-7485/2006, E. 6 — BOOSTER / Turbo Booster (fig.).

128 BVGer B-6804/2010, E. 3.1 — zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).
129 RKGE in sic! 2004, 418, E. 5 — Resinex / Resinex.
130 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 — AON / AONHeuwitt (fig.).
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unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der Gblichen
Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prifen, ob das Publikum annehmen
kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem
Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem
Warenbereich gehérende Dienstleistung erbringt.’®' Zur Feststellung dieser
Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein, zu prufen, ob die Dienstleistung fur die Waren von
besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veranderung dient, und somit die
Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen.'? So
kénnen etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot
erganzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. «service aprés vente»).'®® Auch zwischen
dem Entwurf und Entwickeln von Computerhardware und Software in Klasse 42 einerseits
und Computerhardware und Software der Klasse 9 andererseits besteht Gleichartigkeit, da
es sich bei Letzteren um komplexe technische Systeme handelt, die sowohl fur den
kundenspezifischen Einsatz wie auch fur den Massengebrauch vorab entwickelt werden
mussen und bisweilen umfangreiche Anpassungs- und Parametrisierungsarbeiten mit sich
bringen, weshalb eine Abgrenzung zwischen der Entwicklung und dem Verkauf der fertigen
Produkte schwierig oder sogar ausgeschlossen erscheint.’®* Allen diesen Fallgruppen
gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der
Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die Uber bloss
thematische Bertihrungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht.'3®

Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber
auch tatsachlich gewerbsmassig angeboten werden. Die sog. Hilfswaren oder auch
Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Férderung des Absatzes der Hauptware erbracht
werden, gehdren nicht dazu. Hilfswaren sind z.B. Kataloge, Preislisten, Prospekte,
Werbeartikel usw. So kann ein Reiseunternehmen den Schutz seiner Marke, welche nur fur
«Veranstaltung von Reisen» (Klasse 39) eingetragen ist, nicht einfach auf «Drucksachen»
(Klasse 16) ausdehnen, auch wenn fur die Reisen mittels Katalogen geworben wird.
Entsprechend ware eine Gleichartigkeit zwischen «Reiseveranstaltung» und «Drucksachen»
zu verneinen.'® Keine Gleichartigkeit besteht auch zwischen einzelnen Waren der Klassen 1
bis 34 und der Dienstleistung «Detailhandel» der Klasse 35, bei welcher es sich gemass
Nizza-Klassifikation um «Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren
Transport) fur Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern»
und somit um eine besondere Art der Warenpromotion handelt."”

131 BVGer B-8105/2007, E. 4.2 — ACTIVIA / Activia, Activia (fig.).

132 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.3 — DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX.

133 BVGer B-2710/2012, E. 4.3 — AON / AONHewitt (fig.).
134 BVGer B-259/2012, E. 4.2 — FOCUS / AbaFocus.
135 BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 — (fig.) / Bonewelding (fig.).

136 BVGer B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, E. 5.2.1 — DIAPASON COMMODITIES
MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS
COMMODITY INDEX.

137 \Vgl. Teil 2, Ziff. 4.12, S. 70; RKGE in sic! 2007, 39, E. 4 ff. — Sud Express / Expressfashion.
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6.2 Zeichenidentitat

Zeichenidentitat nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b liegt vor, wenn die Marken absolut gleich sind.
Das Kriterium der Identitat ist restriktiv auszulegen.

6.3 Zeichenahnlichkeit

Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen.'* Nach
bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genligend unterscheiden,
aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren bzw.
Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen.’® Dieses wird die Zeichen meist nicht
gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt
wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene
Erinnerungsbild des friiher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenlbersteht.'? Beim
Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind,
auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedéachtnis haften zu bleiben.'*!

Das Hinzufligen zusatzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer
bestehenden Marke ist immer dann ungenugend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet
sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn
somit die Marken in inrem wesentlichen Bestandteil Gbereinstimmen.'? Daran andert auch
nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen erganzt wird.'*® Dieses Vorgehen
fuhrt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr i.w.S. Zur Schaffung
einer neuen Marke darf nicht einfach eine altere Marke unverandert Gbernommen und mit
dem eigenen Kennzeichen erganzt werden.'** Wird eine altere Marke oder einer ihrer
kennzeichnungskraftigen und im Gesamteindruck als selbststandiges Element
wahrgenommenen Bestandteile in ein jlingeres Zeichen Gbernommen, kann eine
Zeichenahnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das Gbernommene Zeichen(element)
derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualitat verliert, mithin im
jingeren Zeichen nicht mehr als selbststandiges Element erscheint.’®

6.3.1 Wortmarken

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den
Sinngehalt bestimmt.'*® Die Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen gentigt i.d.R., um eine

138 BVGer B-3012/2012, E. 6.1.1 mit Hinweisen — PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

139 BGE 121 Ill 377, E. 2a — BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 — R RSW Rama Swiss
Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

140 BVGer B-5641/2012, E. 9.3 — NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

141 BGE 121 11l 377, E. 2a — BOSS / BOKS.

142 BVGer B-7500/2006, E. 9.1 — Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

143 BVGer B-1077/2008, E. 7.3 — SKY / SkySIM.

144 BVGer B-201/2009, E. 6.5 — Atlantic (fig.) / TISSOT ATLAN-T.

145 BVGer B-1009/2010, E. 5.1 — CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

146 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 — R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.
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Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen.'’” Der Klang seinerseits wird vom
Silbenmass, von der Aussprachekadenz und von der Aufeinanderfolge der Vokale
beeinflusst. Indizien flir Zeichenahnlichkeit sind eine identische Vokalfolge'® sowie der
Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen.'*® Das Schriftbild wird vor allem durch die
Wortlange und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben
gekennzeichnet.® Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedachtnis haften bleiben,
kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine
grossere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben. '

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkirlich auch gedanklich verarbeitet, was er
hort und liest, kann fir den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt
entscheidend sein.'® In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch
Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die
sich beim Horen und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrangen, dominieren
regelmassig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt
auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer,
dass sich das kaufende Publikum durch einen ahnlichen Klang oder ein ahnliches Schriftbild
tauschen lasst.’*® Dabei ist zu beriicksichtigen, dass es bereits genligt, wenn in einer der vier
Amtssprachen eine Verwechslungsgefahr droht bzw. e contrario, dass der Sinngehalt der
konfligierenden Marken in allen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar erkannt werden
muss, um eine bestehende Zeichenahnlichkeit zu kompensieren.'%*

Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Lange. Kurzworter werden akustisch
und optisch leichter erfasst und pragen sich leichter ein als langere Worter. Damit verringert
sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge
Verhorens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor.'%

6.3.2 Bildmarken

Stehen sich zwei Bildmarken gegenuber, sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte
der Marken auf inre Verwechselbarkeit zu priifen.'®® Die grosste Schwierigkeit liegt darin, die
unzulassige Ahnlichkeit von der blossen Ubereinstimmung im Bildmotiv abzugrenzen. Eine

147 BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.2 — sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); BVGer
B-4260/2010, E. 4 — BALLY / BALU (fig.).

148 BVGer B-6732/2014, E. 4.2.3 — CALIDA / CALYANA.

149 B\/Ger B-6665/2010, E. 9.2 — HOME BOX OFFICE / Box Office; BVGer B-4864/2013, E. 5.3 —
OMEGA / OU MI JIA (fig.).

150 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen — R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss
Watch AG.

151 BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen — FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE.

152 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.2 — APPENZELLER / Appenberger.

153 BGE 121 Ill 377, E. 2b — BOSS / BOKS; BVGer B-37/2011, E. 5.3 — SANSAN / Santasana.
154 BVGer B-6099/2013, E. 5.2.2 mit Hinweisen — CARPE DIEM / carpe noctem.

155 BGE 121 Il 377, E. 2b — BOSS / BOKS; BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen — R RSW
Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

156 BVGer in sic! 2009, 33, E. 4 — Herz (fig.) / Herz (fig.); BVGer B-5557/2011, E. 5.1 — (fig.) / (fig.).
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Ubereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist zulassig, sofern sich die angefochtene Marke
als eigenstandige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder
Bearbeitung der Widerspruchsmarke prasentiert.’” Doch auch hier sind der Gesamteindruck
und die diesen pragenden Bestandteile von Bedeutung.'s®

6.3.3 Kombinierte Wort-/Bildmarken

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der
Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden
werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist fiir die Beurteilung letztlich der
Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem
Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu.'® Ausschlaggebend
ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente.®® Enthalt eine Marke
sowohl kennzeichnungskraftige Wort- als auch Bildelemente, kénnen diese das
Erinnerungsbild gleichermassen pragen.'®! Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus
untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlassigt werden. %2

6.3.4 Dreidimensionale Marken (Formmarken)

Die allgemeinen Grundsatze gelten prinzipiell auch fur die Kollision von dreidimensionalen
Marken, nur ist hier den Besonderheiten dieses Markentyps Rechnung zu tragen. Der
Schutzbereich ist umso kleiner, je mehr die Form durch die technische Funktion oder den
Zweck der Ware vorgegeben ist und sich nicht von anderen, allgemein tblichen
Gestaltungen klar abhebt.'®® Setzt sich die dreidimensionale Marke aus mehreren
Gestaltungselementen zusammen, so ist eine wertende Prifung der einzelnen Elemente
vorzunehmen. Zu prifen ist, welche Elemente iberhaupt schutzfahig sind und den
Gesamteindruck wesentlich beeinflussen.'®* Ubereinstimmungen in schutzunfahigen
Formbestandteilen begriinden grundsatzlich keine Markenahnlichkeit.'6®

Auch eine Ahnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer dreidimensionalen Marke ist
moglich. In der Regel wird aber die unterschiedliche dimensionale Gestaltung zu einer
unterschiedlichen Bildwirkung fihren. Die Grenze findet der Schutz von Bildmarken dort, wo
fur Letztere lediglich das abstrakte Motiv der Bildmarke Ubernommen, jedoch abweichend

157 BVGer B-1494/2011, E. 5.2 - HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) /
MARCUARD HERITAGE (fig.).

158 BVGer in sic! 2007, 914, E. 6 — INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic
Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).

159 BVGer B-7505/2006, E. 10 — Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

160 BVGer B-7367/2010, E. 6.1.2 — HOFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

161 BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 — 5™ AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.).

162 BVGer in sic! 2008, 36, E. 7.1.1 — Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer B-7367/2010, E. 6.7 — HOFER
FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

163 \/gl. auch BGE 135 Il 446, E. 6.5 — Maltesers (fig.) / Kitkat POP CHOC (fig.).
164 RKGE in sic! 2006, 35, E. 4 — Kaserosette (3D) / Kaserosette (fig.).
165 \/gl. auch BGE 135 Il 446, E. 6.3.4 und E. 6.5 — Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).
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ausgestaltet wird.'®® Sobald die dreidimensionale Marke als eigenstandige Gestaltung des
gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Bildmarke erkannt wird,
besteht keine Verwechslungsgefahr. Allein die Moglichkeit einer gedanklichen Verbindung
aufgrund des Ubereinstimmenden Sinngehaltes begriindet keinen Abwehranspruch.

Eine Folge dieses Grundsatzes ist, dass fur Bildmarken gegentber dreidimensionalen
Marken nur dort ein Abwehranspruch besteht, wo Letztere die prazise dreidimensionale
Umsetzung der Bildmarke ist."®” Dies setzt voraus, dass die Bildmarke derart ausgestaltet ist,
dass im Erinnerungsbild Gberhaupt eine dreidimensionale Vorstellung haften bleiben kann.®®

6.4 Verwechslungsgefahr

6.4.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die
(aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr.'®® Eine
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG ist dann anzunehmen, wenn
das jlingere Zeichen die altere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeintrachtigt. Eine
solche Beeintrachtigung ist gegeben, sobald zu beflirchten ist, dass die massgeblichen
Verkehrskreise sich durch die Ahnlichkeit der Marken irrefiihren lassen und Waren, die das
eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss
entfernte Méglichkeit von Fehlzurechnungen gentigt dabei allerdings nicht. Erforderlich ist,
dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
verwechselt.?

6.4.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr

Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum
die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ahnlichkeit aber
falsche Zusammenhange vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene
Produktlinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener
Unternehmen kennzeichnen.'”

166 |nstitut in sic! 1998, 481, E. 10 — «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke).
167 |nstitut in sic! 1998, 481, E. 10 — «Pincettes de Poisson» (dreidimensionale Marke).

168 \Verneint im Widerspruchsentscheid vom 13. Mai 1998 (W1746) in sic! 1998, 481 — «Pincettes de
Poisson» (dreidimensionale Marke).

169 BVGer B-4260/2010, E. 5.1, E. 7 und E. 8.1.1 — BALLY / BALU (fig.); BVGer B-1396/2011, E. 2.5 —
TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); BVGer B-5641/2012, E. 7.1.2 — NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

170 BGE 122 111 382, E. 1 — Kamillosan / Kamillan; BGE 119 11 476, E. 2d — Radion / Radomat.

71 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 mit Hinweisen — R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss
Watch AG; BGE 122 1l 382, E. 1 — Kamillosan / Kamillan; BVGer B-6099/2013, E. 2.3 — CARPE DIEM
/ carpe noctem.
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6.5 Wechselwirkung zwischen Markenahnlichkeit und Waren- und
Dienstleistungsgleichartigkeit

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil —i.e.S. oder
i.w.S. — verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern
stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Der
Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des
Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der dlteren Marke beanspruchen kann.
Andererseits ist zu berucksichtigen, fur welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich
gegenlberstehenden Marken hinterlegt sind.'”?

Je naher sich die Waren und Dienstleistungen sind, fir welche die Marken registriert sind,
desto grosser wird das Risiko von Verwechslungen und desto starker muss sich das jlingere
Zeichen vom alteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.'”® Dasselbe gilt
auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung.'”* Ergibt
bereits die Prifung, dass die Waren oder Dienstleistungen nicht gleichartig sind, ist die
Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Diesfalls ist die
Ahnlichkeit der Zeichen nicht mehr zu priifen.'”®

6.6 Aufmerksamkeit

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder
Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die
Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus,
dass bei «Massenartikeln des taglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und
einem geringeren Unterscheidungsvermogen der Konsumenten zu rechnen ist als bei
Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von
Berufsleuten beschrankt bleibt.'”® Aufgrund der Formulierung der Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung mdglich, weshalb in
solchen Fallen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist.'””

Gemass standiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R. mit erhdhter
Aufmerksamkeit gekauft.””® Von einem erhéhten Aufmerksamkeitsgrad wird auch in
Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschéftsfihrungs-, Management-
und Werbedienstleistungen) und 36 (Bank-, Finanz-, Geld-, Immobilien- und
Versicherungsgeschafte) ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und

72 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 — R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGE
122 11 385, E. 1 — Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3663/2011, E. 3.3 — INTEL INSIDE, intel inside
(fig.) / GALDAT INSIDE.

173 BGE 128 1l 96, E. 2c — ORFINA; BGE 122 IIl 382, E. 3a — Kamillosan / Kamillan.
174 BVGer B-6732/2014, E. 2.1 — CALIDA / CALYANA.
175 BVGer B-644/2011, E. 4 — Dole (fig.) / Dole (fig.).

176 BGer in sic! 2012, 106, E. 2.2.4 — APPENZELLER / Appenberger; BGE 122 11l 382, E. 3a -
Kamillosan / Kamillan; BVGer B-3508/2008, E. 4 — KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

77 BVGer B-4260/2010, E. 7 — BALLY / BALU (fig.).
78 BVGer B-1760/2012, E. 4.2 mit Hinweisen — ZURCAL / ZORCALA.
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Nutzen des Vertragsverhaltnisses regelmassig Uberprifen und dem Abschluss
entsprechender Vertrage i.d.R. eine aufmerksame Abklarung unterschiedlicher Kriterien
vorausgeht.'”® Gleiches gilt fur Dienstleistungen der Klassen 42 (wissenschaftliche und
industrielle Dienstleistungen) und 44 (medizinische Dienstleistungen und medizinische
Informationsdienstleistungen), welche nicht nur alltégliche Bedurfnisse abdecken und daher
eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen.'® Hingegen werden Unterhaltungs-
und Ausbildungsdienstleistungen (Klasse 41) mit einer gewissen Regelmassigkeit und daher
mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.'®" Waren der Klasse 14 (Uhren
und Schmuckwaren) kénnen als teure Luxusobjekte mit grosster Sorgfalt erworben werden,
aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des taglichen Bedarfs, weshalb
von durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgegangen wird.'8? Ebenfalls ein durchschnittlicher
Aufmerksamkeitsgrad wird beim Erwerb von alkoholischen Getranken (Klasse 33)
angenommen: Obwohl sie von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhdhter
Aufmerksamkeit gekauft werden, ist flr diese allgemeinen Waren des taglichen Bedarfs auf
breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen.'® Gleiches gilt fiir Waren
der Klasse 34: Als Genussmittel richten sich Zigaretten, Tabak und Rauchwaren an ein
breites Publikum, von dem bei der Prifung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere
Aufmerksamkeit erwartet werden darf.'® Waren der Klasse 25 (Bekleidung) werden im
Vergleich zu Massenartikeln des taglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhdhten
Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden.'® Als
Massenartikel des taglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit des
Publikums auszugehen ist, gelten etwa Lebensmittel der Klassen 29 und 30", Getranke der
Klasse 32'® sowie Seifen und Kosmetika (Klasse 3)'88.

6.7 Kennzeichnungskraft

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fur
schwache Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei
schwachen Marken genligen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine

179 BVGer B-1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 — CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).
180 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.1 — PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

181 BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 — PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

182 BVGer B-4260/2010, E. 7 — BALLY / BALU (fig.).

183 BVGer B-531/2013, E. 3.3 — GALLO / Gallay (fig.).

184 BVGer B-2630/2012, E. 4.2.2 — LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.
185 BVGer B-6732/2014, E. 5.2 — CALIDA / CALYANA.

186 BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 — Activia / Acteva; BVGer B-5557/2011, E. 7 — (fig.) / (fig.).
187 BGE 126 Il 315, E. 6b — RIVELLA / apiella.

188 BVGer B-4260/2010, E. 7 — BALLY / BALU (fig.) mit Verweis auf BGE 122 111 382, E. 3 —
Kamillosan / Kamillan.
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hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen'®. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des
allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen.'®® Aus der Tatsache allein, dass einem Zeichen
eine Bedeutung zukommt, kann indessen nicht automatisch auf dessen Schwache
geschlossen werden; geschwacht wird ein Zeichen(element) erst, wenn dieser Sinngehalt im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist.™"

Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphare des Gemeinguts begrenzt. Was
markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemass dem allgemeinen Verkehr zur freien
Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschrankung des Schutzumfangs von Marken,
welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen ahnlich sind. Solche Marken kénnen zwar
gultig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehdérende
Element.'®2 193 Dies gilt grundsatzlich auch fiir starke Marken.'®* Damit aufgrund einer
Ubereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmeféllen doch
Verwechslungsgefahr besteht, mussen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss
beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensitat der
Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhéhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der
gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen.'®® Allenfalls kdnnen
auch weitere Umstande berucksichtigt werden, z.B. die Verwendung des gemeinfreien
Markenbestandteils als Serienmarke.%

Wohl kénnen mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgriinde gemass Art. 3 Abs. 1
MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prifung der
Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmassigen Gehalt und damit den
Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Ohne Klarung des Schutzumfangs der alteren
Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht
erfolgen.’” Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts tiber ihre Kennzeichnungskraft aus,

189 \/gl. hierzu die im Rahmen des EUIPO-Konvergenzprogramms beschlossene gemeinsame Praxis
zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskraftiger und schwacher Bestandteile auf die
Verwechslungsgefahr (KP5), welche der Praxis des Instituts im Ergebnis entspricht. Die Kriterien
dieser gemeinsamen Praxis kdnnen herangezogen werden. Weiter Informationen unter:
https://www.tmdn.org/network/converging-practices.

190 BGer in sic! 2011, 666, E. 5.1 — R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; BGer in
sicl 2015, 238, E. 3 — Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner.

191 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.1 — PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

192 BVGer B-8242/2010, E. 4.4 — LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.).

193 \V/gl. Fn. 189.

194 RKGE in sic! 2007, 537, E. 11 und E. 12 — Swissair / swiss (fig.); BVGer B-3064/2010, E. 6.6 —
(fig.) / (fig.).

195 BGer in sic! 2015, 238, E. 3 — Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; BVGer B-3757/2011,
E. 5.9 — WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.).

196 BGE 127 1l 160, E. 2d/bb — Securitas (fig.).

197 BGE 122 Il 382, E. 2a — Kamillosan / Kamillan; BVGer B-317/2010, E. 3.3 und 6. — Lifetex /
LIFETEA.
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weil gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prifung der absoluten
Ausschlussgriinde nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfalle einzutragen sind.'®®

Die Annahme einer erhdhten oder verminderten Kennzeichnungskraft stellt eine rechtliche
Wertung dar und ist folglich von Amtes wegen zu beurteilen. Dabei ist zu unterscheiden, ob
eine verminderte oder erhdhte Kennzeichnungskraft festgestellt werden soll. Da auch sog.
«schwache» Marken eingetragen werden (mussen), muss das Institut im Rahmen des
Widerspruchs die allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
beurteilen und feststellen kdnnen. Entsprechend flihrt das Institut eigene Recherchen in
Woérterblchern, allgemeinen Lexika und auch im Internet durch. Zu Recherchen, welche
nicht eine offensichtliche Tatsache belegen oder mit welchen die Parteien nicht rechnen
mussen (z.B. Recherchen in Speziallexika, Internetrecherchen) wird den Parteien in
Anwendung von Art. 29 VwVG das rechtliche Gehor eingeraumt.

Bekannte Marken'®® verfligen Uiber eine erhéhte Kennzeichnungskraft?®. Im
Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhdhten Kennzeichnungskraft indessen
nur in beschranktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; haufig kommt es
vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte
Marke und habe deshalb eine erhéhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbeziglich
Belege einzureichen. Verfugt das Institut Gber keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der
Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genlgt es nicht, die angebliche
Bekanntheit einfach nur zu behaupten:?*" Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren
Bekanntheit institutsnotorisch ist (z.B. die Bekanntheit der Marke «Coca-Cola» fur Getranke).
Vermag der Widersprechende die Bekanntheit seiner Marke nicht rechtsgenuglich
nachzuweisen, hat er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das Institut geht von der
originaren Kennzeichnungskraft der Marke aus.

Die Kennzeichnungskraft sog. «durchgesetzter Marken» beurteilt sich gleich wie die
Kennzeichnungskraft originar unterscheidungskraftiger Zeichen. Die Eintragung einer Marke
als «durchgesetzte Marke» gibt noch keine Auskunft Giber deren Schutzumfang.?%?
Insbesondere besagt die Verkehrsdurchsetzung fur sich alleine nur, dass eine Marke
aufgrund ihrer Benutzung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Dies allein
rechtfertigt aber noch keinen erweiterten Schutzumfang.?%

7. Verfahrensabschluss (Entscheid uiber den Widerspruch)

Ist der Widerspruch begriindet, wird er ganz oder teilweise gutgeheissen und die
angefochtene Marke wird ganz oder teilweise widerrufen; andernfalls wird der Widerspruch
abgewiesen (Art. 33 MSchG).

198 BGE 130 Il 328, E. 3.2 — Uhrband (dreidimensionale Marke); vgl. Teil 5, Ziff. 3.7, S. 105.

199 Der vom Bundesgericht verwendete Begriff «im Verkehr durchgesetzt» ist problematisch, weil er
mit dem Begriff «durchgesetzte Marke» im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG verwechselt werden kann.

200 BVGer B-4260/2010, E. 9.2 — BALLY / BALU (fig.).

201 BVGer B-3012/2012, E. 7.1.3.2 — PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

202 BVGer B-7017/2008, E. 5.2 — PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.).

203 RKGE in sic! 2005, 749, E. 7 — Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).
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8. Eroffnung der Verfligung

8.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke

Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verflgung dem Inhaber oder Vertreter in der
Schweiz oder gegebenenfalls an das angegebene Zustellungsdomizil in der Schweiz
zugestellt (das Datum der Eréffnung ergibt sich aus den Belegen der eingeschriebenen
Postzustellung).

Kann die Verflgung nicht zugestellt werden, wird sie im Bundesblatt publiziert (Art. 36 lit. a
und lit. b VWVG). Das Datum der Er6ffnung ist in diesem Fall das Publikationsdatum.

8.2 Verfahrensrechtliche Besonderheiten bei internationalen Registrierungen

Ist eine internationale Registrierung angefochten, hat der Widerspruchsgegner den Sitz oder
Wohnsitz jeweils im Ausland und muss daher ein Zustellungsdomizil in der Schweiz
bezeichnen bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz bestellen
(Art. 42 MSchG).

8.2.1 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der keine
absoluten Ausschlussgriinde vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Grinden wird zuerst immer eine vorlaufige Schutzverweigerung
(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein
Zustellungsdomizil oder einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu
bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorlaufigen Schutzverweigerung werden nur relative
Ausschlussgriinde geltend gemacht. Erfolgt die Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw.
die Bestellung eines Vertreters nicht fristgerecht, wird der Widerspruchsgegner zwar vom
Verfahren ausgeschlossen (Art. 21 Abs. 2 MSchV), kann jedoch nach wie vor ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 11b Abs. 1 VwWVG).

Bezeichnet bzw. benennt der Widerspruchsgegner kein Zustellungsdomizil bzw. keinen
Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz, wird ihm die Verfugung durch
Publikation im Bundesblatt eroffnet (Art. 36 lit. a und b VwVG).2% Nach Eintritt der
Rechtskraft wird an die OMPI je nach Widerspruchsentscheid eine «déclaration d’octroi de la
protection», eine «déclaration de refus total» oder eine «déclaration d’octroi partiel de la
protection» Ubermittelt.

8.2.2 Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, bei der absolute
Ausschlussgrinde vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Grinden wird zuerst immer eine vorlaufige Schutzverweigerung
(«refus provisoire») erlassen, in welcher der Widerspruchsgegner beauftragt wird, ein
Zustellungsdomizil bzw. einen Vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu

204 RKGE in sic! 1999, 423, E. 3 — Patek Philippe / Grand Philippe Genéve.

241



Teil 6 — Widerspruchsverfahren

bezeichnen bzw. zu bestellen. In dieser vorlaufigen Schutzverweigerung werden sowohl
relative als auch absolute Ausschlussgrinde geltend gemacht.

Grundsatzlich werden zuerst die absoluten Ausschlussgriinde behandelt, und das
Widerspruchsverfahren wird formell sistiert.

Der Einfachheit halber soll im Folgenden nur der haufigste Fall dargestellt werden, in
welchem die relativen und die absoluten Ausschlussgriinde dieselben Waren- und
Dienstleistungen der angefochtenen internationalen Registrierung betreffen:

8.2.2.1 Rechtzeitige Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. Benennung
eines Vertreters

Wird innert Frist ein Zustellungsdomizil bezeichnet bzw. ein Vertreter benannt und kann die
Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgriinde (vgl. Teil 5, Ziff. 3 ff., S. 100 ff.) ganz oder
teilweise zugelassen werden, wird dieser Entscheid erdffnet und das Widerspruchsverfahren
fortgesetzt.

Ist an den absoluten Ausschlussgriinden vollumfanglich oder teilweise festzuhalten, wird
dieser Entscheid mittels Verflgung eréffnet (mit Hinweis auf die Ubliche
Beschwerdemdglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG). Wird innert Frist keine Beschwerde
eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos abgeschrieben bzw. in
Bezug auf die nicht zurtickgewiesenen Waren und Dienstleistungen fortgesetzt. Andernfalls
wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens wieder
aufgenommen.

8.2.2.2 Fehlen der Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. der Benennung
eines Vertreters innert Frist

Wird die Frist zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils bzw. zur Benennung eines
Vertreters nicht eingehalten, wird eine definitive Schutzverweigerung (wegen absoluter
Ausschlussgriinde) erlassen (vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 25).2° Wird daraufhin weder
Beschwerde erhoben noch ein Antrag auf Weiterbehandlung gestellt, wird das
Widerspruchsverfahren (nach Ablauf von etwa sieben Monaten) als gegenstandslos
abgeschrieben. Andernfalls wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des
Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen. Die
Abschreibungsverfigung wird dem Widerspruchsgegner durch Publikation im Bundesblatt
eroffnet.

9. Kasuistik

Samtliche seit dem 1. Juli 2008 ergangenen materiellen Entscheide sind Uber die
Prifungshilfe des Instituts (https://ph.ige.ch/ph/) einsehbar.

205 J.a. gemass Art. 42 MSchG, Art. 16 und 17 MSchV — mit Hinweis auf die Beschwerde- und
Weiterbehandlungsmdglichkeit nach Art. 33 lit. e VGG und 41 MSchG.
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Teil 7 — Loschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs

1. Einleitung

Mit dem Verfahren zur Léschung wegen Nichtgebrauchs nach Art. 35a MSchG erhalt jede
Person die Mdglichkeit, die Loschung einer Eintragung wegen Nichtgebrauchs der Marke
nach Art. 12 Abs. 1 MSchG zu beantragen. Vorbehalten bleiben wichtige Grunde fur den
Nichtgebrauch.

2. Sachentscheidvoraussetzungen und Aktivlegitimation

Jede Person kann die Léschung einer Marke wegen Nichtgebrauchs beantragen (Art. 35a
Abs. 1 MSchG; fur weitere Einzelheiten zur Aktivlegitimation vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.3.1.3, S. 21).
Der Léschungsantrag, der sich sowohl auf eine schweizerische Eintragung als auch auf eine
internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz beziehen kann, kann
frihestens funf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines
Widerspruchsverfahrens flnf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt
werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG) (siehe auch Ziff. 2.4, S. 244).

2.1 Loschungsantrag

Der Loéschungsantrag ist schriftlich in zwei Exemplaren einzureichen und muss unterzeichnet
werden. Die Einreichung kann per E-Mail an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch erfolgen.

Der Léschungsantrag muss folgende Angaben enthalten (Art. 24a lit. a bis e MSchV):
a) den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Antragstellers;

b) die Registernummer der Markeneintragung, deren Loschung beantragt wird, sowie den
Namen oder die Firma des Markeninhabers;

c) die Erklarung, in welchem Umfang die Léschung beantragt wird;

d) eine Begrindung des Antrags auf Léschung, die insbesondere den Nichtgebrauch
glaubhaft macht;

e) entsprechende Beweismittel.

Ein Antrag auf Léschung wegen Nichtgebrauchs kann auch parallel zu einem
Widerspruchsverfahren gestellt werden (vgl. Teil 1, Ziff. 6.1, S. 39). Fur einen vom
Widerspruchsgegner gestellten Antrag auf Loschung gelten die gleichen
Zulassigkeitsbedingungen wie fur einen von einem Dritten gestellten Loschungsantrag.
Folglich ist der Antragsteller, der gleichzeitig Widerspruchsgegner im Widerspruchsverfahren
ist, insbesondere verpflichtet, die Loschungsgebihr zu bezahlen und den Nichtgebrauch
glaubhaft zu machen; er kann sich nicht darauf beschranken, den Nichtgebrauch der Marke
geltend zu machen.
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Wenn parallel zu einem Widerspruchsverfahren ein Antrag auf Léschung gestellt wird, kann
das Institut nach Art. 23 Abs. 4 MSchV das Widerspruchsverfahren aussetzen und zuerst
Uber den Antrag auf Loschung wegen Nichtgebrauchs entscheiden (Teil 6, Ziff. 4.2, S. 218).
Im Fall einer vollstandigen Léschung der vom Antrag auf Léschung betroffenen Eintragung
wird das Widerspruchsverfahren grundsatzlich unzulassig, weil es sich nicht mehr auf eine
altere Marke stltzt;! wird der Antrag auf Loschung hingegen teilweise gutgeheissen,
behandelt das Institut den Widerspruch auf der Grundlage der teilweise geldschten Marke.

2.2 Rechtsbegehren

Dem Begehren muss entnommen werden kdnnen, dass die Loschung einer bestimmten
Marke in einem bestimmten Umfang wegen Nichtgebrauchs beantragt wird (vgl. Art. 24a lit. c
MSchV). Richtet sich der Léschungsantrag nur gegen einen Teil der Waren und/oder
Dienstleistungen, fiir die die angefochtene Marke eingetragen ist, sind die entsprechenden
Waren und/oder Dienstleistungen im Einzelnen genau anzugeben. Aus der
Dispositionsmaxime ergibt sich, dass eine Beschrankung des Léschungsantrags auf
einzelne Waren und/oder Dienstleistungen auch noch nach Einleitung des Verfahrens
zulassig ist.

Ist das Rechtsbegehren unklar, wird dem Antragsteller eine kurze Nachfrist angesetzt, um
das Rechtsbegehren zu prazisieren (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5, S. 30). Bei
unbenultztem Fristablauf wird auf das Gesuch nicht eingetreten.

2.3 Begrundung des Loschungsantrags und Beweismittel

Der Antrag auf Loschung muss begriindet sein und dabei insbesondere den Nichtgebrauch
nach Art. 11 und 12 MSchG (Art. 24a lit. d MSchV) glaubhaft machen. Folglich sind mit dem
Gesuch die entsprechenden Beweismittel einzureichen, auf die sich die Glaubhaftmachung
des Nichtgebrauchs stutzt (Art. 24a lit. e MSchV) (siehe auch Ziff. 4.1, S. 247).

Fehlt eine Begrundung oder werden keine angemessenen Beweismittel eingereicht, wird
dem Gesuchsteller eine Frist zur Nachreichung angesetzt (zu den Fristen vgl. Teil 1, Ziff. 5.5,
S. 30). Wenn diese Mangel innerhalb der angesetzten Nachfrist nicht behoben werden, wird
auf das Gesuch nicht eingetreten.

2.4 Frist zur Einreichung des Loschungsantrags

Der Léschungsantrag kann frihestens funf Jahre nach unbenutztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder im Falle eines Widerspruchsverfahrens funf Jahre nach Abschluss
des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a Abs. 2 lit. a und b MSchG).

Bei Schweizer Marken kann aufgrund der in Swissreg verdffentlichten Angaben der Zeitpunkt
bestimmt werden, ab dem ein Antrag auf L6schung wegen Nichtgebrauchs gestellt werden
kann (vgl. zu diesem Punkt: Teil 6, Ziff. 4.3, S. 219).

' Siehe Teil 6, Ziff. 2.4, S. 210.
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Bei internationalen Registrierungen unterscheidet sich der Fristbeginn, je nachdem, ob eine
vorlaufige Schutzverweigerung erlassen wurde oder nicht (Art. 50a MSchV). Wenn keine
vorlaufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die Flnfjahresfrist nach Ablauf der
Frist, die dem Institut zum Erlass einer vorlaufigen Schutzverweigerung zustand (Art. 5.2)
MMP?2), oder mit Erlass der Erklarung tber die Schutzgewahrung (Regel 18%" 1) GAFO) zu
laufen.® Wenn eine vorlaufige Schutzverweigerung erlassen wurde, beginnt die flnfjahrige
Frist nach rechtskraftigem Abschluss des nationalen Verfahrens zur Schutzgewahrung in der
Schweiz zu laufen.

Auf einen vor Ablauf dieser Fristen eingereichten Léschungsantrag tritt das Institut gemass
Art. 35a Abs. 1 MSchG nicht ein.

2.5 Gebiihr fir die Loschung wegen Nichtgebrauchs

Die Gebuhr ist innerhalb der vom Institut angesetzten Frist zu bezahlen. Es handelt sich um
eine Pauschalgebuhr, die sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren bemisst. Die
Geblhr betragt CHF 800.— *

Wird die Gebuhr nicht innert Frist bezahlt (zu den Zahlungsbedingungen und der Beachtung
der Zahlungsfrist vgl. Teil 1, Ziff. 11.3 ff, S. 50), gilt der Loschungsantrag als nicht gestellt
und es wird nicht auf ihn eingetreten (Art. 35a Abs. 3 MSchG).

2.6 Weiteres Verfahren bis zum Entscheid

Bei einem offensichtlich unzulassigen Antrag auf Loschung wird kein Schriftenwechsel
durchgeflhrt (Art. 24c MSchV). In diesem Fall teilt das Institut einen Nichteintretensentscheid
ohne vorgangige Anhorung den Parteien mit.

Ein nicht offensichtlich unzulassiger Léschungsantrag wird dem Markeninhaber zur
Stellungnahme zugestellt (Art. 24c Abs. 1 MSchV; zum Schriftenwechsel vgl. Teil 1, Ziff.
5.7.1.1, S. 36 ff).

2 Die Verplichtung zum Erlass eine Erklarung Uber die Schutzgewahrung gemass Regel 18" 1) GAFO
besteht erst seit dem 1.1.2011.

3 Vgl. Erlauternder Bericht zum «Swissness»-Ausfilhrungsrecht, einsehbar unter
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/swissness_verordnungen_d/MSchV_Erlaeuter
ungen_DE.pdf: Die Berechnung der Frist fallt unterschiedlich aus, je nachdem, ob die internationale
Registrierung Gegenstand einer Schutzverweigerung in der Schweiz war oder nicht. Falls eine
vorlaufige Schutzverweigerung — aus absoluten oder relativen Schutzausschlussgriinden — erlassen
wurde, beginnt die Frist nach rechtskraftigem Abschluss dieses Verfahrens. Wurde keine
Schutzverweigerung erlassen, beginnt sie nach Ablauf der Frist fir die Mitteilung der
Schutzverweigerung, welche zwolf oder 18 Monate betragt, je nachdem, ob das MMA oder das MMP
Anwendung findet. Falls eine Erklarung Uber die Schutzgewahrung erlassen wurde, was
beispielsweise der Fall ist, wenn die beschleunigte Prifung verlangt worden ist, beginnt die Frist mit
Erlass dieser Schutzgewahrung.

4Vgl. Anhang IGE-GebV.
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3. Aligemeine Bemerkungen zum Verfahren

3.1 Beweisfiuihrungslast, Beweismass und Beweismittel

Nach Art. 35b MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft zu
machen. Gelingt dies, hat der Markeninhaber den Gebrauch seiner Marke oder wichtige
Grinde fir den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (zum Begriff der Glaubhaftmachung:
Teil 1, Ziff. 5.4.4.2, S. 30). Die Parteien sind fir die jeweiligen Tatsachen beweisbelastet und
haben die entsprechenden Beweismittel beizubringen.®

3.2 Mehrere Loschungsantrage gegen eine Marke

Die Behandlung mehrerer Léschungsantrage gegen dieselbe Marke kann in einem einzigen
Verfahren vereinigt werden (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 1 MSchV). Dies
hat jedoch keinen Einfluss auf die Anzahl und die Hohe der zu entrichtenden Gebuhren fiir
die Loschung.

Wenn gegen dieselbe Marke bereits ein Léschungsantrag hangig ist, kann das Institut
weitere Loschungsantrage sistieren (Art. 24d MSchV in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2
MSchV). Aus Griinden der Zweckmassigkeit kann das Institut Gber einen der
Léschungsantrage entscheiden und die Behandlung der Ubrigen Antrage aussetzen.

4. Loschungsgriinde

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12
Abs. 1 MSchG geldscht werden. Das Vorliegen wichtiger Griinde fir den Nichtgebrauch
bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht
nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG gebraucht wird.

Der Antragsteller muss in seinem Antrag den Nichtgebrauch der angefochtenen Marke
glaubhaft machen (Art. 24a lit. d MSchV (vgl. Ziff. 4.1, S. 247).

Der Antragsgegner hat mehrere Méglichkeiten, um auf den Loschungsantrag zu reagieren:
Er kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs seiner Marke anfechten (vgl. Ziff. 4.1,

S. 247) und/oder den Gebrauch der angefochtenen Marke glaubhaft machen (vgl. Ziff. 4.2,
S. 247). Ferner hat er die Mdglichkeit, das Bestehen wichtiger Grunde fur den Nichtgebrauch
glaubhaft zu machen (vgl. Ziff. 4.3, S. 247).

Wenn sich der Antragsgegner darauf beschrankt, die vom Antragsteller geltend gemachte
Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der Marke zu bestreiten, ordnet das Institut keinen
zweiten Schriftenwechsel an.

Die Wirdigung der Fragen zum Gebrauch der Marke im Rahmen des Léschungsverfahrens
erfolgt in zwei Schritten. Zuerst prift das Institut, ob der Antragsteller den Nichtgebrauch der
Marke glaubhaft gemacht hat. Diese Prifung erfolgt von Amtes wegen, selbst wenn der
Antragsgegner die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht formell bestreitet.

5Vgl. zu den Beweismitteln: Teil 1, Ziff. 5.4.4.1, S. 29.
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Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke glaubhaft gemacht hat, pruft das
Institut in einem zweiten Schritt, ob der Antragsgegner den Gebrauch der Marke gemass den
Anforderungen von Art. 11 MSchG glaubhaft gemacht hat oder ob wichtige Griinde fiir den
Nichtgebrauch vorliegen.

4.1 Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs

Nach Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG hat der Antragsteller den Nichtgebrauch der Marke
glaubhaft zu machen. Diese Bedingung entspricht Art. 12 Abs. 3 MSchG. Sie hangt jedoch
von den konkreten Gesamtumstanden des jeweiligen Falls ab. Folglich zieht das Institut
insbesondere die Art der Waren und/oder Dienstleistungen in Betracht, in deren
Zusammenhang der Gebrauch der Marke bestritten wird. Zudem ist auch die Person des
Hinterlegers zu berlcksichtigen.

Der Antragsteller hat geeignete Beweismittel (beispielsweise Benutzungsrecherchen,
Bestatigung von Dritten) einzureichen. Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als
Negativsachverhalt kann in den meisten Fallen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das
Institut die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der
Grundlage eines Indizienblindels fest. Unter diesen Umstanden wird die Glaubhaftmachung
des Nichtgebrauchs i.d.R. nicht auf der Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt.

Unter diesem Gesichtspunkt kann der Antragsgegner die Behauptungen und Beweismittel
des Antragstellers anfechten. Des Weiteren kann er Beweismittel vorlegen, die ernsthafte
Zweifel an der Glaubhaftmachung der Behauptung des Nichtgebrauchs durch den
Antragsteller aufkommen lassen.

Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist
es den Léschungsantrag ab, ohne zu prifen, ob die vom Antragsgegner eingereichten
Beweismittel den Gebrauch der Marke gemass Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob
wichtige Grunde fur den Nichtgebrauch vorliegen.

4.2 Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Marke

Der Antragsgegner kann auch den Beweis der Glaubhaftmachung des Gebrauchs seiner
Marke gemass den Anforderungen von Artikel 11 MSchG erbringen. Dazu hat er alle
geeigneten Beweismittel vorzulegen.

Im Rahmen des Ldschungsverfahrens nach Art. 35a MSchG erfolgt die Wirdigung der
Glaubhaftmachung des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen Kriterien wie im
Widerspruchsverfahren, wenn der Widersprechende auf entsprechende
Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat.
Siehe diesbezulglich die Erklarungen weiter oben (vgl. Teil 6, Ziff. 5.4 ff., S. 222 ff.).

4.3 Wichtige Grunde fur den Nichtgebrauch

Wenn die Marke nicht gebraucht wird, kann der Antragsgegner das Vorliegen wichtiger
Grinde fir den Nichtgebrauch geltend machen. Als wichtige Griinde gelten Umstande, die
unabhangig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis fur die Benutzung der
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Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschrankungen oder sonstige staatliche Vorschriften
betr. die Waren, fur die die Marke geschutzt ist. Unter diesem Gesichtspunkt sind die weiter
oben in den Markenrichtlinien enthaltenen Erwagungen zum Widerspruchsverfahren zu
beachten (siehe dazu: Teil 6, Ziff. 5.5, S. 228).

5. Verfahrensabschluss

5.1 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Wenn die Bedingungen fiir ein Eintreten auf den Antrag nicht erfillt sind,® erklart das Institut
den Antrag auf Loschung fur unzulassig und fallt keinen materiellen Entscheid.

Das Loschungsverfahren kann auch bei Riickzug, Vergleich und gegenstandlos gewordenen
Antragen ohne materiellen Entscheid abgeschlossen werden (vgl. Teil 1, Ziff. 7.2, S. 41 f).

5.2 Materieller Entscheid

Sofern der Antrag zulassig ist (vgl. Ziff. 2, S. 243 ff), schliesst das Institut das Verfahren mit
einem materiellen Entscheid ab.” Je nach Verfahrensausgang weist es den Léschungsantrag
ab oder heisst ihn vollstandig oder teilweise gut (Art. 35b Abs. 1 und 2 MSchG). Gleichzeitig
entscheidet es, ob und in welchem Masse die Kosten (Gebuhr und Parteientschadigung) der
obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG).8

5.2.1 Abweisung des Loschungsantrags
In den folgenden Fallen weist das Institut den Loschungsantrag ab:

a) Der Antragsteller macht den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft (Art. 35b
Abs. 1 lit. a MSchQG) (siehe: Ziff. 4.1, S. 247).

b) Der Antragsgegner und Inhaber der angefochtenen Marke macht den Gebrauch der
Marke oder wichtige Griinde flr den Nichtgebrauch glaubhaft (Art. 35b Abs. 1 lit. b
MSchG) (siehe: Ziff. 4.2 und Ziff. 4.3, S. 247).

5.2.2 Gutheissung des Loschungsantrags

Wenn der Antrag berechtigt ist, wird er vom Institut gutgeheissen. Ab dem Inkrafttreten® des
Léschungsentscheids 16scht das Institut die betreffende Eintragung ganz oder teilweise
(Art. 35 lit. e MSchG), wobei der Umfang der L6schung vom Umfang des Rechtsbegehrens
im Gesuch abhangt (vgl. Ziff. 2.2, S. 244).

6 Vqgl. Ziff. 2, S. 242 ff.

7 Zum Inhalt des Entscheids vgl. Teil 1, Ziff. 7.1, S. 40 ff.
8Vgl.Teil 1, Ziff. 7.3, S. 42 ff.

9Vgl. Teil 1, Ziff. 9, S. 48 ff.
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5.2.3 Teilweise Gutheissung des Loschungsantrags

Wenn der Antragsteller den Nichtgebrauch nur fur einen Teil der Waren und/oder
Dienstleistungen glaubhaft macht oder macht der Antragsgegner den Gebrauch oder
wichtige Griinde fur den Nichtgebrauch nur fir einen Teil der Waren und/oder
Dienstleistungen glaubhaft, heisst das Institut den Antrag nur fir einen Teil gut (Art. 35b
Abs. 2 MSchG) und die Eintragung wird teilweise geloscht (Art. 35 lit. e MSchG). In diesem
Zusammenhang ergibt sich daraus die Frage nach der Auswirkung des teilweisen
Gebrauchs der Marke auf die Bezeichnung der im Register eingetragenen Waren und/oder
Dienstleistungen, insbesondere wenn sie in Bezug zu einem Oberbegriff eingetragen ist.

Beim Loschungsverfahren wendet das Institut die gleiche Losung wie im
Widerspruchsverfahren an, namlich die sogenannte erweiterte Minimallésung'®. Der
Teilgebrauch wirkt fur diejenigen Waren oder Dienstleistungen rechtserhaltend, welche unter
objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im
Wesentlichen Ubereinstimmen. Bei lediglich teilweisem Gebrauch der Marke oder bei
Vorliegen wichtiger Grunde fur den Nichtgebrauch lediglich fur einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen wird der Loschungsantrag nur flr den Gbrigen Teil der Waren oder
Dienstleistungen gutgeheissen. Zudem wird, wenn eine Marke fir einen Oberbegriff
eingetragen ist, wird die Eintragung der Marke nur fur diejenigen Waren oder
Dienstleistungen aufrecht erhalten, fur welche der Gebrauch gemass den Kriterien der
erweiterten Minimallésung glaubhaft gemacht wurde. Fur die tibrigen Waren oder
Dienstleistungen wird die Markeneintragung geldscht (Art. 35 lit. e MSchG in Verbindung mit
Art. 35b Abs. 2 MSchG). Der eingetragene Oberbegriff wird mit anderen Worten durch eine
neue Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ersetzt.

5.2.4 Besonderheiten in Bezug auf materielle Entscheide zu internationalen
Registrierungen

Nach Rechtskraft des Entscheides, der die teilweise oder vollstandige Léschung einer
internationalen Registrierung anordnet, Ubermittelt das Institut eine Mitteilung nach Regel
18'" 4) GAFO an die Weltorganisation fiir geistiges Eigentum.

6. Kasuistik

Die formellen Grundsatzentscheide sowie samtliche materiellen Entscheide kénnen in der
Prifungshilfe des Instituts (https://ph.ige.ch/ph/) abgerufen werden.

10Vvgl. Teil 6, Ziff. 5.4.5.2, S. 223.
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Anhang

ISO 8859-15 (druckbare Zeichen)
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