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Von moglichen Stolpersteinen im Mar-
kenrechtsprozess

Klarstellungen immer wiederkehrender Themen wie dem recht-
serhaltenden Gebrauch, Teilgebrauch und dem Gebrauch einer
Marke durch einen Dritten, der Definition der Verkehrskreise
sowie der Gebiihren im Markenverfahren

Salim Rizvi*

Inhaltsverzeichnis Seite
Inhalt

R T =T U V- SROTSP 2

[I. GEDrauCh dES ZEICNENS. .. ..ottt sttt ettt e e s st st e b e b e nnes 2

1. Markenmassiger und rechtserhaltender Gebrauch ............ccooociiiicii e, 2

2. GlaUbhaftMAChEN ..ottt st st sttt be e s 4

3. Gebrauch durch @iNen DItEENT.......coiiiiieiie et 4

[Il. Rechtserhaltende Wirkung des Teilgebrauchs.........cuvii i 5

1. Der Entscheid in SAchen GadoViSt........ueiiiiiiiiieiieeec e e 5

Y T =T o T4 == U 5

B. Erwagungen des Bundesverwaltungsgerichts...........oocouiieiciiiec e 6

2. Konstante RECESPrECNUNG .....cooiiiii et e e e bt e e e s sbaee e s sntaeeesanes 8

IV, VEIKENISKI@ISE .. ettt sttt be e st st st ebe e beenneesane e 10

Vo GEDUNIEN .ttt ettt e b e st sae e bt b e be e s be e st et e e b e e neesane e 10

RV IOV AU e 7= U oY - USSRt 11

1

Dr. Salim Rizvi



Portal der Fachgruppe Handels- und Wirtschaftsrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultat der Universitat Zi-
rich (http://www.hawi.uzh.ch/index.html)

I. Einleitung

Der Markenschutz dient seinem Kern nach dem Rechtschutz der 6konomischen Funktion der
Marke als einer Unternehmensleistung auf dem Markt (kommerzielles Kommunikationszei-
chen). Mit anderen Worten dient die Marke der Identifikation und der Kommunikation. Somit
wird sie als ein produkteidentifizierendes Unterscheidungszeichen verstanden.' Das Marken-
recht ist, insbesondere aus wirtschaftlichen Grinden, dynamisch, was die jahrlichen ca.
30'000 Eintragungs- und Widerspruchsverfahren zeigen.?

Ein Blick in die Markenprozesspraxis zeigt, dass einzelne wiederkehrende Fussfallen existie-
ren. Diese sollen nachfolgend aufgezeigt und erértert werden.

II. Gebrauch des Zeichens

1. Markenmassiger und rechtserhaltender Gebrauch

Ein Zeichen muss in markenmassiger Art und Weise gebraucht worden sein, damit daraus
Rechte abgeleitet werden kénnen.® Von der Gebrauchspflicht ausgenommen sind einzig
Marken, deren flinfjahrige Schonfrist nicht abgelaufen ist oder fir deren Nichtgebrauch wich-
tige Griinde bestehen.”

Markenmaéssiger Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern® als Mittel zur Un-
terscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Her-
kunft erkannt werden kann.® Der funktionsgerechte, markenmassige Gebrauch ist von einem
bloss unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden, aufgrund dessen das Zeichen
zwar als Unternehmenshinweis, aber nicht als Kennzeichen bestimmter Waren oder Dienst-
leistungen verstanden wird.” Kein markenmassiger Gebrauch sind zudem Vorbereitungs-
handlungen wie die Herstellung von Kennzeichnungsmitteln und Werbematerialien, sofern
die Verkaufstatigkeit nicht tatsachlich aufgenommen wird.® Massstab fiir den erforderlichen,
ernsthaften Markengebrauch sind die brancheniblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich
sinnvollen Handelns. Zu berucksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie
die besonderen Umsténde des Einzelfalles wie Grosse und Struktur des in Frage stehenden

* Dr. iur., LL.M., ordentlicher Gerichtsschreiber fiir Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht am Bundesverwaltungsgericht (St.
Gallen), Abt. Il, Kammer 1; ehem. wiss. Assistent bei Prof. Dr. Rolf. H. Weber, Universitat Zurich. Die Publikationsliste des
Autors ist unter < www.rizvi.ch > abrufbar.
Ich habe diesen Beitrag aus personlichem Interesse am Rechtsgebiet verfasst, ohne Auftrag oder Unterstiitzung Dritter und
9ebe darin lediglich meine eigene Meinung wieder und binde das Bundesverwaltungsgericht in keiner Weise.

Vgl. KARL-HEINZ FEZER, in: Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, Kommentar, 4. Aufl., Minchen 2009, Vorwort zur ersten Aufl., IX
und SALIM RizvI/BEAT LENEL, Das Gemeingut im Markenrecht, in: Jusletter 2. September 2013, S. 1.
2Pro Jahr bearbeitet das Institut fur geistiges Eigentum (IGE) ca. 15'000 IR- und 15'000 CH-Markenfalle, vgl. dazu Jahresbe-
richt des IGE 2012/2013, S. 15 (abrufbar unter < www.ige.ch >, Uber uns, Jahresbericht; alle Internetzitate wurden letztmals am
12. November 2014 besucht und waren zu diesem Zeitpunkt aktiv).
% Vgl. Urteile des BVGer (BVGer) B-6251/2013 vom 9. September 2014 E. 2.3 ff. P&C (fig.)/PD&C und B-40/2013 vom 21.
Oktober 2013 E. 2.3 EGATROL/EGATROL.
“Vgl. Art. 11 Abs. 1und 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes tiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August
1992 (Markenschutzgesetz, MSchG), SR 232.11.
®Zu den Verkehrskreisen vgl. unten IV.
®Vgl. MARKUS WANG, in: Noth/Biihler/Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz (MSchG), 2009, Art. 11 N. 7; CHRISTOPH WILLI,
Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Beriicksichtigung des europaischen und internatio-
nalen Markenrechts, 2002, Art. 11 N. 14.
7VgI. Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.4 Life; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 Solvay/Solvexx;
EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Buren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht (SIWR)
Bd. 11I/1, 2. Aufl. 2009, N. 1316 f.
8vgl. Urteil des BVGer B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 4 K.Swiss (fig.)/K Swiss (fig.); WILLI (Fn. 6), Art. 11 N. 28; KARIN
BURGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialguterrecht (SMI)
Bd. 85, 2008, S. 36 f.; vgl. MARBACH (Fn. 7), N. 1327; WANG (Fn.6), Art. 11 N. 49.
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Unternehmens.® Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfiigige oder nur
kurzfristige Markennutzung fiir Produkte des Massenkonsums.°

Rechtserhaltend ist der Gebrauch einer Marke, wie sie im Register eingetragen ist.** Abwei-
chungen vom Registereintrag konnen etwa durch grafische Umgestaltungen des Zeichens
oder das Hinzufiigen von zusétzlichen Elementen bewirkt werden.*? Sind solche Abweichun-
gen nicht wesentlich, gilt der Gebrauch eines entsprechenden Zeichens ebenso als recht-
serhaltend.'® Unwesentlich ist eine Abweichung, wenn sie nur Bestandteile der Marke betrifft,
ohne dass dadurch deren Unterscheidungskraft beeinflusst wird.** Entscheidend ist, dass der
kennzeichnungskraftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild pragt, sei-
ner Identitét nicht beraubt wird.™ Der von Art. 11 Abs. 2 MSchG angestrebte Spielraum des
Markeninhabers, die Schreib- und Darstellungshinweise seiner Marke an veranderte Markt-
gewohnheiten anzupassen, ist dabei umso grdsser, je kennzeichnungskraftiger die Marke ist,
da ihr erinnerungsfahiger Kern sich behutsamen Anpassungen gegeniiber langer bewahrt.*®
Nach dem Territorialitatsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch einer Marke in der
Schweiz erfolgt sein.'” Eine Ausnahme vom Territorialitatsprinzip ergibt sich aus Art. 5 des
Ubereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den
gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136); diese Bestimmung
stellt den Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleich.® Welche
Handlungen in Deutschland als Markengebrauch zu qualifizieren sind, beurteilt sich dabei
nicht nach deutschem, sondern nach schweizerischem Recht."

Fur den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware
oder deren Verpackung selbst erscheint. Entscheidend ist, dass das Zeichen als Mittel zur
Kennzeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen verstanden werden kann. Die-
se Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit
Prospekten, Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden.?

Im Markenprozess haben die Parteien den rechtserhaltenden Gebrauch des Zeichens
glaubhaft zu machen.

°Vgl. Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 Life; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 Fiinf Streifen
(fig.)/Funf Streifen (fig.); BURGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Recherches
juridiques lausannoises Vol. 22, 2005, S. 50 ff.; WiLLI (Fn. 6), Art. 11 N. 38.
0v/gl. Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 Life; B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 Heidiland/Heidi-
Alpen; WANG (Fn. 6), Art. 11 N. 67, 72; s.a. MARBACH (Fn. 7), N. 1343 ff. mit Hinweisen.
vgl. BGE 130 Ill 267 E. 2.4 Tripp Trapp (fig.); Lucas DAvID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999,
Art. 11 N. 13; BURGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 61; MARBACH (Fn. 7), N. 1368.
2ygl. WANG (Fn. 6), Art. 11 N. 78 ff.; WiLLI (Fn. 6) Art. 11 N. 52 ff.; vgl. Urteil des BVGer B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 5
mit Hinweisen Hirsch (fig.)/Hirsch (fig.).
2ygl. Art. 11 Abs. 2 des Bundesgesetz vom 28. August 1992 tiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG),
SR 232.11; Urteile des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 2.1 Sparco (fig.)/Sparq; B-3416/2011 vom 17. Februar 2011
E. 4.4 Life/Mylife (fig.).
ygl. Art. 5 C Abs. 2 der Pariser Ubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 14. Juli 1967 (PVU, SR 0.232.04).
®vgl. BGE 130 Ill 267 E. 2.4 Tripp Trapp (fig.); MARBACH (Fn. 7), N. 1371; vgl. Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober
2007 E. 8 Ice/lce Cream.
®ygl. Urteil des BVGer B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 3.3 Salamander (fig.)/Salamander (fig.) mit Hinweisen.
7vgl. Urteil des BGer 4A.253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 Gallup; BGE 107 Il 360 E. 1.c La San Marco (fig.); WANG (Fn.
68), Art. 11 N. 50; WiLLl (Fn. 6), Art. 11 N. 31; DAvID (Fn. 11), Art. 11 N. 18.
¥v/gl. Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 Egatrol/Egatrol; WiLLI (Fn. 6), Art. 11 N. 33 ff.; MEIER (Fn. 9),
S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIERON, L'usage a titre de marque en droit suisse, sic! 2005 (Sonderheft), S. 108; MARBACH (Fn. 7),
N. 1349 ff.
¥ygl. BGE 100 Il 230 E. 1 mit Hinweisen "Mirocor"; DavID (Fn. 11), Art. 11 N. 20.
2y/gl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 Life, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012
E. 4.3 Life/Mylife (fig.).
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2. Glaubhaftmachen

Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu
vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss mdglich, sondern wahrscheinlich sind.#
Es braucht keine volle Uberzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die Moglich-
keit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, hdher einschatzen als das Gegenteil.22 Alle
relevanten Beweise sind umfassend nach freier Uberzeugung zu wiirdigen.”® Wesentlich ist
dabei eine Gesamtwirdigung. Diese kann auch durch Beweismittel beeinflusst werden, die
bei isolierter Betrachtung ungeniigend sind.?* Als mégliche Belege fiir den rechtserhaltenden
Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiket-
tenmuster, Verpackungen, Kataloge, Flyer, Prospekte). Alle Belege missen sich auf den
massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwand-
freie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege kdnnen aber unter Umsténden in Kom-
bination mit anderen, datierbaren beriicksichtigt werden.?® Es empfiehlt sich, jeweils ein Ori-
ginal einzureichen; Vorsicht ist bei der Einreichung von Kopien® geboten.

Keine erhthte Beweiskraft kommt "eidesstattlichen Versicherungen" auslandischen Rechts
zu.?” Unter solchen "Versicherungen" sind schriftliche Erklarungen von Tatsachen zu verste-
hen, die unter strafrechtlich sanktionierter Bekraftigung der Wahrheit in einer bestimmten
Form abgegeben werden.?® Das schweizerische Recht kennt ein entsprechendes Rechtsin-
stitut nicht.?® Solche "Versicherungen" sind somit als blosse Parteibehauptungen zu wiirdi-
gen.* Gleichwohl sind sie im Rahmen der freien Beweiswiirdigung zu beriicksichtigen und
kénnen in Verbindung mit anderen Belegen zur Rechtsfindung beitragen.®

3. Gebrauch durch einen Dritten?

Der Gebrauch einer Marke durch einen Dritten wird dem Markeninhaber im Sinne von Art. 11
Abs. 3 MSchG als "stellvertretender Gebrauch" rechtserhaltend zugerechnet, wenn der Inha-
ber dem Gebrauch zugestimmt und der Dritte die Marke mit einem Fremdbenutzungswillen
gebraucht hat.** Die Zustimmung des Markeninhabers hat zu erfolgen, bevor der Dritte die

Zvgl. BGE 130 Il 328 E. 3.2 Uhrenarmband (3D); 120 Il 393 E. 4.c; 88 | 12 E. 5.a; Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni
2013 E. 2.8 Life; WiLLI (Fn. 6), Art. 32 N. 7; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Buhler/Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz
gMSchG), 2009, Art. 32 N. 21; WANG (Fn. 6), Art. 12 N. 62.

2VgI. Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 Life; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Exit (fig.)/Exit
one; ALFRED KOLZ/ISABELLE HANER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl.
2013, N. 482; DAvID (Fn. 11), Art. 12 N. 16; BURGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 191.

Zygl. Art. 19 VWVG in Verbindung mit Art. 40 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 iiber den Bundeszivilprozess (BZP,
SR 273); Urteil des BVGer B-6736/2013 vom 22. Mai 2014 E. 3.3.2; PHILIPP J. DANNACHER, Beweisrechtliche Besonderheiten
der immaterialgiterrechtlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Zeitschrift fir Immaterialgiter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht (sic!) 2014, S. 276; ANDRE MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBUHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Handbucher fur die Anwaltspraxis Bd. X, 2. Aufl. 2013, N. 3.140.

2 \gl. MARBACH (Fn. 7), N. 1363; Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 5.1 Diva Cravatte (fig.)/DD Divo
Diva (fig.).

% Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.9 Life; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Life/Mylife (fig.);
B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Exit (fig.)/Exit one; BURGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 192; vgl. MARBACH (Fn. 7), N. 1365.
% y\/gl. Urteil des BVGer B-6251/2013 vom 9. September 2014 E. 3.3 ff. P&C (fig.)/PD&C; Urteile in Fn. 23.

7 Urteile des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2013 E. 5.2 Koala (fig.)/Koala's March (fig.); s.a. THOMAS RITSCHER, Affidavits
und andere Erklarungen (zu Artikel 117 (1) g und Regel 72 (3) EPU), sic! 2001, S. 693.

2 MARK SCHWEIZER/CHRISTIAN EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussagen, Jusletter vom 28. Februar 2011, N. 21 mit Hinwei-
sen; vgl. fur das deutsche Recht etwa DIETER KALLERHOFF, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz.
Kommentar, 8. Aufl. 2014, § 27 N. 1.

#vgl. Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 Life.

®vgl. Urteile des BGer 5A.507/2010, 5A.508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2; Urteile des BVGer B-3294/2013 vom

1. April 2014 E. 5.2 Koala (fig.)/Koala's March (fig.); B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 Life; B-7191/2009 vom 8. April
2010 E. 3.3.3 mit Hinweisen Yo/Yog (fig.).

% vgl. Urteil des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2 Koala (fig.)/Koala's March (fig.).

#ygl. Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.6 Egatrol/Egatrol.
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Marke benutzt.** Sie wirkt damit ex nunc.** Andernfalls wiirde das Gebrauchserfordernis sei-
ner Substanz entleert, indem beispielsweise der Markeninhaber seinen eigenen Nicht-
gebrauch durch die nachtragliche Genehmigung einer Verletzerhandlung heilen kénnte.* An
die Form der Zustimmung stellt das Gesetz allerdings keine besonderen Anforderungen. In
diesem Sinne kann die Zustimmung auch stillschweigend erteilt werden.*® Ein blosses Dul-
den des Drittgebrauchs genligt zur Begriindung eines stellvertretenden Markengebrauchs
hingegen nicht.*’

Beim stellvertretenden Markengebrauch gebraucht der Dritte die Marke fur den Markeninha-
ber; das heisst, er ist mit einem Fremdbenutzungswillen tatig.*® An den Fremdbeniitzungswil-
len sind keine hohen Anforderungen zu stellen.®® Ein solcher Wille fehlt aber insbesondere
dem Markenverletzer.®® Ein stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch
durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbun-
denen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer und Wiederverkaufer statt.* Im Rahmen
solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhéltnisse kommt es haufig vor, dass
Markeninhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften,
Lizenznehmer, Importeure und so weiter betrauen.*

II1. Rechtserhaltende Wirkung des Teilgebrauchs

1. Der Entscheid in Sachen Gadovist

A. Ausgangslage

Die Wortmarke GADOVIST wurde im internationalen Markenregister eingetragen und wird in
Klasse 5 beansprucht fir Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour I'hygi-
ene. Die Wortmarke GADOGITA wurde fiir Waren und Dienstleistungen der Klasse 5 (Produ-
its pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que préparations médicales etc.) im internationa-
len Markenregister eingetragen. Sie beanspruchte unter anderem Schutz fur das Gebiet der

Vgl Urteil des Handelsgerichts Bern vom 2. Juli 2008, sic! 2008, S. 904 E. 19 Rob Electronic (fig.); BURGI LOCATELLI (Fn. 8),
S. 86.

% KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsiibereinkunft und zum Madrider Mar-
kenabkommen. Dokumentation des nationalen, européischen und internationalen Kennzeichenrechts, 4. Aufl., Minchen 2009,
§ 26 MarkenG N. 162.

% Vgl. Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.6 mit weiteren Hinweisen zur einschlagigen Literatur
Egatrol/Egatrol.

% vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.8 Fuciderm/Fusiderm, B-763/2007 vom 5.
November 2007 E. 5 K.Swiss (fig.)/K Swiss (fig.); Wang, a.a.O., Art. 11 N. 104; BURGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 87.

¥ Vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 12. August 2013 E. 3.8 Fuciderm/Fusiderm; Urteil des Han-
delsgerichts Bern vom 2. Juli 2008, sic! 2008, S. 904 E. 19 Rob Electronic (fig.).

Vgl Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.8 Fuciderm/Fusiderm, B-763/2007 vom 5.
November 2007 E. 5 K.Swiss (fig.)/K Swiss (fig.); Urteil des Handelsgerichts Bern vom 2. Juli 2008, sic! 2008, S. 904 E. 19 Rob
Electronic (fig.); WANG (Fn. 6), Art. 11 N. 107; WiLLl (Fn. 6), Art. 11 N. 30; BURGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 92.

#¥yvgl. Wang (Fn. 6), Art. 11 N. 107; BURGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 92.

“®vgl. BURGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 93.

“Tvgl. BGE 116 Il 465 E. 2.b.aa Coca-Cola (fig.)/Coca-Cola (fig.); Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 15.
August 2013 E. 3.8 Fuciderm/Fusiderm, B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 5 K.Swiss (fig.)/K Swiss (fig.); DAvID (Fn. 11),
Art. 11 N. 22; BURGI LOCATELLI (Fn. 8), S. 86 f.; s.a. BARBARA ABEGG, Der Gebrauch fremder Marken im Geschéftsverkehr,
Schriften zum Medien- und Immaterialglterrecht (SMI) Bd. 99, Bern 2013, S. 187 f. m.w.H.

“2ygl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.8 Fuciderm/Fusiderm, B-763/2007 vom 5.
November 2007 E. 5 K.Swiss (fig.)/K Swiss (fig.); DAvID (Fn. 11), Art. 11 N. 22.
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Schweiz. Gegen diese Schutzausdehnung auf die Schweiz erhob die Inhaberin der Marke
GADOVIST Widerspruch wegen Verwechslungsgefahr.*?

Das IGE wies den Widerspruch ab. Es erlauterte, der anerkannte Gebrauch der Wider-
spruchsmarke (GADOVIST) sei auf Kontrastmittel beschréankt und der Gebrauch fiir einzelne
Produkte gelte in der Regel nicht als Gebrauch fur den gesamten Oberbegriff. Der Marken-
bestandteil "Gado-" sei nach den Richtlinien zur Benutzung internationaler Freinamen fir
pharmazeutische Substanzen (International Nonproprietary Names, "INN") Praparaten mit
dem Stoff Gadolinium vorbehalten und wirke darum nicht unterscheidungskraftig, so dass
zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe.* Gegen diesen Entscheid der
Vorinstanz (IGE) wehrte sich die Inhaberin der Marke GADOVIST (nachfolgend: Beschwer-
defuhrerin) beim Bundesverwaltungsgericht.

B. Erwigungen des Bundesverwaltungsgerichts

Das Bundesverwaltungsgericht verdeutlichte zunéchst das Gebrauchserfordernis.** Das
Gebrauchserfordernis von Art. 11 f. MSchG sei eine Folge der Funktion der Marke, die Wa-
ren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden.”® Diese Funktion kénne sich nicht erfiillen, wenn unter dem Zeichen keine Waren
oder Dienstleistungen vertrieben werden, so dass der Schutz der Marke in solchen Fallen
langfristig unverhaltnismassig und ungerechtfertigt erscheine. Das Ziel, auf das die Vorin-
stanz hinweise, mit dem Gebrauchserfordernis einer "Aufblahung" des Markenregisters ent-
gegenzuwirken, werde demgegeniber unter geltendem Recht kaum erflillt, da hierflir zusatz-
lich Loschungsklagen gegen die nichtgebrauchten Marken durch aktivlegitimierte Klager bei
den Zivilgerichten anzuheben waren. Ohne Bereinigung des Registers kdnne der Nicht-
gebrauch der angreifenden Marke stattdessen nur einredeweise geltend gemacht werden.*’

Vorliegend sei zu beriicksichtigen, dass in der Praxis die Tendenz bestehe, im Rahmen der
Markenanmeldung das Verzeichnis weit abzufassen, oft in pauschaler Ubernahme der gan-
zen Klasse.”® Dieses Vorgehen solle nicht dadurch belohnt werden, dass im Ergebnis fiir die
Bemessung des Schutzbereichs von einer fiktiven rechtserhaltenden Benutzung im gesam-
ten weiten Warenbereich ausgegangen werde.*® Andererseits sei es nicht das Ziel der Oblie-
genheit des Markengebrauchs, den Gebrauch der Marke fiir neue, modernisierte, weiterent-
wickelte oder in anderer Weise veranderte Waren oder Dienstleistungen zu verhindern oder
einzudammen. Insofern sei der Ansicht der Vorinstanz, ein Markengebrauch wirke nur fir
bereits mit der Marke gebrauchte Waren und Dienstleistungen rechtswahrend, entgegenzu-
halten, dass das Gebrauchserfordernis den Schutz nicht auf den vergangenen Gebrauch
beschrénken wolle, an den es anknupft. Die Unterscheidung gebrauchter von ungebrauchten
Marken diene vielmehr auch dem zukinftigen Schutz der Marke, namentlich vor drohenden
Verletzungen.®® Waren- und Dienstleistungsangebote pflegten sich denn auch nach der all-
gemeinen Lebenserfahrung und den Anforderungen des Marktes im Zuge der Entwicklung
von Innovation und Zeitgeist natirlicherweise zu verandern, weshalb namentlich die Nach-
fragekreise an ihre fortgesetzte Aktualisierung, Modernisierung und Innovierung gewohnt

“\Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. Méarz 2013 A. Gadovist.

*Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. Marz 2013 G. Gadovist.

“>Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. Marz 2013 E. 2.3 Gadovist.

““vgl. Art. 1 Abs. 1 MSchG.

“Tvgl. Art. 12 Abs. 3 und Art. 32 MSchG.

“8\/gl. MARBACH (Fn. 7), S. 409, N. 1386; WANG (Fn. 6), Art. 11, N. 33.

“ vgl. dazu rechtsvergleichend BPatG, Beschluss vom 23. Oktober 2003, 25 W (pat) 52/02 Cyranetten/Circanetten, in: GRUR
2004, S. 954 ff., 955 E. l1a.

% Art. 55 Abs. 1 Bst. a MSchG.
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seien, ja eine solche erwarteten und sogar voraussetzten. Aus diesem Grund habe die Be-
schwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im Ergebnis
zurecht fur die abstrakte Warengruppe "Kontrastmittel" und nicht etwa nur fir "als Injektions-
I6sung vertriebenes Kontrastmittel aus Gadobutrol, Calcobutrol-Natrium, Trometamol, Salz-
saure und Wasser flr die Magnetresonanztomografie" anerkannt, wie es aufgrund des
Gebrauchs der Widerspruchsmarke fur das Kontrastmittel "Gadovist" aus der Argumentation
der Vorinstanz folgen musste. Eine wahrend der Karenzfrist erfolgte Gebrauchshandlung
musse eine rechtserhaltende Wirkung in gerechtfertigtem Ausmass, uber gleiche Waren und
Dienstleistungen hinaus, auch fir einen naheliegenden, kiinftigen Gebrauch haben. Andern-
falls wirde jeder Einfuhrung neuer Waren und Dienstleistungen, aber auch von neuen Ty-
pen, Versionen und Modellen, nach Ablauf der Karenzfrist der Markenschutz versagt und es
liesse sich die gewollt langfristige Schutzwirkung der Marke nicht erreichen.>

Die rechtserhaltende Wirkung des Markengebrauchs sei darum aus Sicht der massgeblichen
Verkehrskreise® auf jene Art oder Kategorie der Ware oder Dienstleistung als Ganzes zu
abstrahieren, deren kiinftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung nahege-
legt und erwartet werde.> So sei zum Beispiel vom nachgewiesenen Gebrauch fiir Kase auf
eine rechtserhaltende Wirkung fiir Milchprodukte zu schliessen.> Demgegeniiber sei in der
Lehre festgehalten worden, dass ein Markengebrauch fur Kinderwagen kaum als rechtser-
haltend fiir alle Arten von Fahrzeugen anerkannt werden kénnte.* Folglich sei der Ansicht
jenes Teils der Lehre, der den rechtserhaltenden Gebrauch fur einen ganzen eingetragenen
Oberbegriff anerkennt, wenn dieser ins gangige Sortiment eines branchentypischen Anbie-
ters gehdre, in diesem Sinne der Vorzug zu geben. Dies jedenfalls, soweit sie sich mit der in
Deutschland praktizierten "sog. erweiterten Minimallésung" deckt, wonach zwar von der kon-
kreten Ware bzw. Dienstleistung ausgegangen werde, fur welche die Marke benutzt worden
ist, der Markeninhaber aber nicht ungebuhrlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit
eingeschrankt und auf die tatséachlich gegenwartig vertriebene Ware in allen Einzelheiten
(z.B. physikalische oder chemische Zusammensetzung) festgelegt werde, sondern aner-
kannt werde, dass die Benutzung fur eine Spezialware die Marke auch fir einen diese Spe-
zialware umfassenden, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtswirksam aufrecht erhalte.>®

Aus dem Gesagten ergebe sich, dass nicht jeder Oberbegriff eine solche rechtserhaltende
Wirkung der in ihm enthaltenen Gebrauchshandlungen rechtfertige. Der Schutzumfang der
Marke kénne sich nicht auf Waren und Dienstleistungen ausdehnen, welche zwar unter ei-
nen im Markeneintrag enthaltenen, breiten Oberbegriff gehoren, durch den erstellten
Gebrauch aber nicht als mogliches kinftiges Angebot erwartet wirden. Fir semantisch brei-
te Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis geniigten isolierte Gebrauchs-
handlungen fur einzelne Produkte darum umso weniger, je untypischer und unspezifischer
diese fur den Oberbegriff stehen und je starker sich andere im Oberbegriff enthaltene Waren
oder Dienstleistungen nach ihrem Angebot davon unterscheiden. Umgekehrt werde ein
Oberbegriff von einer Gebrauchsweise umso eher als Ganzes gedeckt, je prototypischer sie

°L Art. 10 MSchG.

%2 7um Begriff der Verkehrskreisen vgl. unten IV.

53 Vgl. dazu zustimmend auch MATTHIAS BEBI, Rechtserhaltende Wirkung des Teilgebrauchs einer Marke, in: sic! 2/2014, S. 64
ff.

% Handelsgericht Bern, HG 06 5 vom 18. Dezember 2006, E. 5.a-c Vichy-Karomuster in sic! 2007, S. 632 ff.; vgl. auch RKGE,
MA-WI 06/06 vom 17. Oktober 2006 E. 6 f. ReBalance/Balance (fig.) in sic! 2007, S. 452; Handelsgericht Zirich, Nr. 3480 vom
19. September 1984 E. 6.2 f. Lego/Logi Il, SMI 1985, S. 67 ff.; vgl. auch Marbach (Fn. 48), S. 409 f., N. 1387.

* MARBACH (Fn. 7), S. 409 f., N. 1387.

8 vgl. zum Ganzen rechtsvergleichend BPatG, Beschluss vom 23. Oktober 2003 - 25 W (pat) 52/02 Cyranetten/Circanetten, in:
GRUR 2004, S. 954 ff.; Franz Hacker, in: Paul Strobele/Franz Hacker/Irmgard Kirschneck/Helmut Knoll/Helga Kober-Dehm
(Hrsg.), Markengesetz, Kommentar, 10. Aufl., KéIn 2012, § 25, N. 28 f. m.w.H.; Fezer (Fn. 1), 8 26, N. 131.
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fur diesen Oberbegriff stehe, je mehr Gebrauchshandlungen fir unterschiedliche Waren des
Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhéngenden Warenbereichs unter der Marke
verbinden und je enger und préaziser der Oberbegriff als solcher sei.*’

2. Konstante Rechtsprechung

Das Bundesverwaltungsgericht erachtet, ausgehend von seiner Praxis im Gadovist-
Entscheid®® eine Ausdehnung der rechtserhaltenden Wirkung (iber den tatsdchlichen
Gebrauch grundsétzlich als zulassig, sofern dies in gerechtfertigtem und gedankenassozier-
tem Ausmass erfolgt. Dieses ergibt sich im Sinne der sog. "erweiterten Minimallésung"*® vor-
nehmlich durch die Abstrahierung des tatsachlichen Gebrauchs auf jene Art oder Kategorie
der Ware oder Dienstleistung, deren kinftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchs-
handlung von den betroffenen Abnehmern nahegelegt und erwartet wird.*® Folglich kommt
eine rechtserhaltende Wirkung fur einen gesamten Oberbegriff nur dann in Frage, wenn die
Gebrauchshandlung prototypisch ist fiir diesen Oberbegriff und dieser eng und prazis ist.**

Der Begriff Kontrastmittel wirkt geméass der Gadovist-Entscheidung® weder fiir Diagnostika
noch fur den Oberbegriff Pharmazeutische Produkte rechtserhaltend. Obwohl ein Kontrast-
mittel als typisches Diagnostikum beurteilt wird, vermag es aus Sicht des Bundesverwal-
tungsgerichts keinen zukinftigen Gebrauch der Marke fir alle Arten von Diagnostika (z.B.
Schwangerschaftstests, Blutzuckerstreifen etc.) nahezulegen.®

Der vorgenannte Ansatz im Gadovist-Urteil wurde auch in den Folgeentscheiden des
Bundesverwaltungsgericht beachtet:**

1. CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.): In die-
sem Fall war strittig, ob die Oberbegriffe Kakao, feine Backwaren oder Konditorwaren
auch Schokolade enthalten. Das Bundesverwaltungsgericht kam zum Ergebnis, dass
Schokolade rechtserhaltend fur Stusswaren, nicht aber fir den Oberbegriff Konditorwaren
wirke. Siissigkeiten seien namlich Schokolade, Pralinen, Bonbons.®® Nach den fiir die Zu-
ordnung massgeblichen englisch- und franzdsischsprachigen Versionen der Nizza-
Klassifikation zéhle somit Schokolade zum Oberbegriff Konditorwaren.®® Von den Ver-
kehrskreisen werde nicht erwartet, dass jeder branchentypische Schokoladehersteller
auch verschiedene Konditoreiwaren anbiete, da die Herstellungsprozesse gegenuber der
aus Kakaobohnen hergestellten Schokolade kaum Gemeinsamkeiten aufweisen wir-
den.”’

2. LIFE / LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES und LIFE TECHNOLOGIES: Heimcomputer
(ordinateurs domestiques) wirkt ausschliesslich fur sich selbst rechtserhaltend. Einen
Gebrauch fur den breiteren Oberbegriff "ordinateurs”, welcher auch Grosscomputer und

" Vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. Marz 2013 E. 2.3 Gadovist.

*®yvgl. oben I1.1.B.

*vgl. Hacker (Fn. 56), § 25, N. 28 f. m.w.H.; Fezer (Fn. 1), § 26, N. 131.

€ vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. Marz 2013 E. 2.3 Gadovist.

1vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. Marz 2013 E. 2.3 Gadovist.

®2vgl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. Mé&rz 2013 E. 2.5 Gadovist.

8 \gl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. Marz 2013 E. 2.5 Gadovist.

4 Vgl. auch Darstellung bei BEsI (Fn. 53), S. 66.

¢ Brockhaus, Wahrig Deutsches Warterbuch, 9. Aufl., Giitersloh/Miinchen 2011, Stichwort "Siissigkeit".

% Urteil des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 4.9 und 5.2 Camille Bloch mon chocolat suisse (fig.)/my swiss choco-
late.ch (fig.).

67 Zur Schokoladeherstellung statt vieler: <http://www.faz.net>, aktuell, wirtschaft, schokoladenherstellung-wie-die-bohne-zur-
tafel-wird; Urteil des BVGer B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 5.2 Camille Bloch mon chocolat suisse (fig.)/my swiss choco-
late.ch (fig.).
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andere Geratesorten umfassen wirde, habe die Beschwerdefiihrerin nicht substantiiert
dargetan.

. FUCIDIN / Fusiderm: Der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke "FUCIDIN"
wurde im Zusammenhang mit (antibiotischen) "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze zur
Behandlung von Hautinfektionen und Verbrennungen" rechtsgeniiglich glaubhaft ge-
macht.®® Aus den zu beriicksichtigenden Belegen sei ersichtlich, dass die mit "FUCIDIN"
gekennzeichneten Waren Antibiotika zur Behandlung von bakteriellen Hautinfektionen
seien. Es seien demnach Dermatika, d.h. Medikamente zur Behandlung der Haut. Inner-
halb dieser Arzneimittelgruppe seien sie jedoch nur fur verschreibungspflichte Hautmittel
typisch, und vermogen daher keinen zukunftigen Gebrauch der Marke fur alle Arten von
Dermatika oder gar weiteren pharmazeutischen Produkte nahezulegen.” Das Bundes-
verwaltungsgericht hob hervor, die massgeblichen Verkehrskreise (medizinisches Fach-
personal) wirden aufgrund dessen nicht erwarten, dass die Widerspruchsmarke in Zu-
kunft fir mehr als nur verschreibungspflichtige Dermatika gebraucht werde. Damit kénne
eine rechtserhaltende Wirkung immerhin flr den Unterbegriff "verschreibungspflichtige
Dermatika" geltend gemacht werden, nicht aber fir den gesamten Oberbegriff "pharma-
zeutische Produkte".”*

. six (fig.) / SIXX und six (fig.) / sixx (fig.): Fur den Oberbegriff "Schmuckwaren" wirkt "Ket-
ten, Colliers, Fussketten, Piercings, Silberschmuck, Silberringe, modische Ringe, Arm-
schmuck, Anhanger, Ohrschmuck und Mannerschmuck" nach Ansicht des Bundesverwal-
tungsgerichts rechtserhaltend. Da es sich bei den gebrauchten Waren um typische Pro-
dukte fir den Oberbegriff handle, werde es als Uberwiegend wahrscheinlich angesehen,
dass der Markeninhaber die Marke fir alle moglichen Produkte des Oberbegriffes
gebrauchen wird bzw. diese Produkte dem logischen Sortiment des Markeninhabers zu-
gerechnet werden kénnen.”” "Sonnenbrillen" wirkten aber nur rechtserhaltend fiir sich
selbst, nicht aber fir "Brillen", da das Anbieten von Brillen, insbesondere mit optometri-
scher Korrektur, nicht zum typischen Sortiment eines Anbieters von Schmuckwaren und
modischen Accessoires, also der Branche des Markeninhabers, gehore.”

Nach Ansicht von BEBI* wird in diesem Urteil von der Gadovist-Praxis’®> abgewichen und
der Umfang der rechtserhaltenden Wirkung vom typischen Angebot der Branche des
Markeninhabers abhangig gemacht.”® Mit anderen Worten: "Es werden also die Waren
des Oberbegriffes nicht mit dem Ublichen Angebot der Branche des abstrakten typischen
Anbieters der tatsachlich benutzten Ware, sondern der Branche des konkreten Markenin-
habers abgeglichen."”” Dieser Ansicht ist mit Vorbehalten zu begegnen. Zum einen zitiert
der vorerwéhnte Entscheid die Gadovist-Rechtsprechung’®. Dazu verdeutlicht der Ent-
scheid in Sachen six (fig.), die Rechtsprechung folge grundsatzlich der Auffassung, wo-
nach der rechtserhaltende Gebrauch fir einen ganzen eingetragenen Oberbegriff aner-
kannt wird, wenn die verkauften Produkte typische Waren dieses Oberbegriffs seien und

%8 Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.3 Life/Life Technologies.

% Urteil des BVGer B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 4.6 Fucidin/Fusiderm.

" Urteil des BVGer B-6375/2011 vom 12. August 2013 E. 4.8 Fucidin/Fusiderm.

" Urteil des BVGer B-5871/2011 vom 4. Marz 2013 E. 2.5 Gadovist/Gadogita.

Vgl Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 7.1.6 six (fig.)/SIXX, sixx (fig.).
" vgl. Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 7 six (fig.)/SIXX, sixx (fig.).
"BesI (Fn. 53), S. 68.

®Vgl. oben Il1.1.

"®BeBI (Fn. 53), S. 67 ff.

"BeslI (Fn. 53), S. 68.

Vgl Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 7.1.6 six (fig.)/SIXX, sixx (fig.).
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ins gangige Sortiment eines branchentypischen Anbieters gehoérten. Fur eine abweichen-
de Rechtsprechung zum Fall Gadovist’® ergeben sich aus dem Entscheid in Sachen six
(fig.) keine Anhaltspunkte.

IV. Verkehrskreise

In den Lichtkegel der Aufmerksamkeit gehort auch der Begriff der Verkehrskreise. In der
Praxis wird ofters Ubersehen, dass die markenrechtlichen Prifungen immer aus Sicht der
Abnehmer/innen betrachtet wird. Eine markenrechtliche Beurteilung erfolgt mit anderen Wor-
ten nicht abstrakt, sondern immer in Bezug auf die massgebenden Verkehrskreise. Dabei
sind die Verkehrskreise zu spezifizieren. Nicht zielfihrend ware demnach eine Argumentati-
on mit dem Durchschnittskonsumenten, dem Birger im allgemeinen etc.

Fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke ist, ohne die Auffassung speziali-
sierter Verkehrskreise oder Zwischenhéandler und -handlerinnen aus den Augen zu verlieren,
besonders die Auffassung der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese
die grosste Teilmenge bilden.?’ Im Einzelfall ist somit zu fragen, an welche Abnehmerkreise
sich das fragliche Produkt richtet.®

Eine Subsumtion in einem Entscheid soll dies verdeutlichen: "Zunachst sind die massgebli-
chen Verkehrskreise zu bestimmen. Computerhard- und software, Aufnahmegeréte fir Ton
und Bild wie auch Schreibmaschinen, Feuerldscher, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unter-
richtsmittel, Drucklettern und Druckstdcke werden von einem erwachsenen, teilweise fachlich
besonders ausgebildeten Publikum erworben, wahrend Papier, Karton und anderes Buroma-
terial und Fotografien sowie Unterhaltung von einem breiten Publikum mit geringerer Auf-
merksamkeit zum taglichen Gebrauch bezogen werden. Werbung, Geschaftsfihrung, Unter-
nehmensverwaltung und Buroarbeiten richten sich eher an ihrerseits am Angebotsmarkt tati-
ge Unternehmen, wahrend Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen wie auch sportliche
und kulturelle Veranstaltungen eher einem lern- und mitwirkungsbegeisterten, vielfach jinge-
ren Publikum angeboten werden."®

V. Gebiihren

Die Gebiihren des IGE fiir markenrechtliche Streitigkeiten richten sich nach dem MSchG®
sowie nach der IGE-GebO®. Die Widerspruchsgebiihr betragt gemass dem Anhang 1 der
IGE-GebO CHF 800.-- und die Hinterlegungsgebiihr CHF 550.--.

Die Gebuhren vor dem Bundesverwaltungsgericht richten sich nach dem Verwaltungsge-
richtsgesetz® sowie nach dem Reglement (iber die Kosten und Entschadigungen vor dem

" vgl. oben I1.1.B.

8 ygl. EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3 (hiernach: sic! 2007); WILLI (Fn. 6), Art. 2, N. 41;
Urteil des BVGer B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous.

8 Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. Wilson und Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. Au-
gust 2013 E. 4 Schweizer Fernsehen.

“Vgl. Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 4 "TIVO/tivl sat HD (fig.)".

Byvgl. Art. 31 MSchG.

8 \vgl. Gebiihrenordnung des Eidgendssischen Instituts fiir Geistiges Eigentum vom 28. April 1997 (IGE-GebO) SR 232.148.
®yvgl. Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes (iber das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungsge-
richtsgesetz, VGG), SR 173.32.
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Bundesverwaltungsgericht®®. Die Gerichtsgebiihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessfilhrung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen.®” Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist ein Streitwert zu veranschla-
gen®, wobei in Anlehnung an die héchstrichterliche Praxis in der Regel ein Streitwert zwi-
schen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- angenommen wird.*

Bei Markenwidersprichen ist in der Regel mit Verfahrenskosten in Héhe von CHF 4'000.--
und bei absoluten Ausschlussgriinden mit CHF 2'500.-- zu rechnen. Wird eine Parteiver-
handlung durchgefiihrt, kommen in der Regel weitere Kosten hinzu.

VI. Wiirdigung

Im Markenprozess ist darauf zu achten, dass die gestellten Begehren mit einschlagigen Be-
legen untermauert werden. So ist beispielsweise bei der Darlegung des Gebrauchs eines
Zeichens® darauf zu achten, dass diese sich einem Datum und Ort zuordnen lassen.®* Alle
Belege miissen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs
beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege kdnnen
aber unter Umsténden in Kombination mit anderen, datierbaren beriicksichtigt werden. Auch
die Stlckzahl oder wo die Flyer aufgelegen haben, kann fir die Beurteilung von Relevanz
sein. Als mogliche Belege fur den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnun-
gen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge,
Prospekte).

Hinsichtlich des Gebrauchs eines Zeichens erhellt der Fall Gadovist®’, dass nicht jeder

Oberbegriff eine rechtserhaltende Wirkung der in ihm enthaltenen Gebrauchshandlungen
rechtfertigt. Der Schutzumfang der Marke kann sich nicht auf Waren und/oder Dienstleistun-
gen ausdehnen, welche zwar unter einen im Markeneintrag enthaltenen, breiten Oberbegriff
gehoren, durch den erstellten Gebrauch aber nicht als mdgliches kinftiges Angebot erwartet
werden. Fir semantisch breite Oberbegriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ge-
nigen demnach isolierte Gebrauchshandlungen fir einzelne Produkte darum umso weniger,
je untypischer und unspezifischer diese flr den Oberbegriff stehen und je starker sich andere
im Oberbegriff enthaltene Waren oder Dienstleistungen nach ihrem Angebot davon unter-
scheiden. Umgekehrt wird ein Oberbegriff von einer Gebrauchsweise umso eher als Ganzes
gedeckt, je prototypischer sie fur diesen Oberbegriff steht, je mehr Gebrauchshandlungen fur
unterschiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhangenden
Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und praziser der Oberbegriff als sol-
cher ist.?

Auch der Gebrauch einer Marke durch einen Dritten ist zuldssig® und wird dem Markeninha-
ber als "stellvertretender Gebrauch" rechtserhaltend zugerechnet,® allerdings nur, wenn der

¥ Vgl. Reglement tiber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) vom 21. Februar 2008, SR
173.320.2.

8 vgl. Art. 63 Abs. 4bis VWVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE.

Byvgl. Art. 4 VGKE.

8 vgl. BGE 133 Ill 492 E. 3.3 Turbinenfuss (3D) mit Hinweisen.

©yvgl. oben II.

*Ivgl. Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5 Life.

2vgl. oben I11.1.B.

% \gl. Urteil des BVGer vom B-5871/2011 vom 4. Marz 2013 E. 2.3 Gadovist.

#Vgl. Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.6 Egatrol/Egatrol.
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http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490

Portal der Fachgruppe Handels- und Wirtschaftsrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultat der Universitat Zi-
rich (http://www.hawi.uzh.ch/index.html)

Inhaber dem Gebrauch zugestimmt und der Dritte die Marke mit einem Fremdbenutzungswil-
len gebraucht hat.*® Ein stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch
Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen
Gesellschaften oder durch Lizenznehmer und Wiederverkéaufer statt.®’

Vermehrt sollte der Lichtkegel auch auf die exakte Definition der Verkehrskreise fallen.*® Eine
markenrechtliche Argumentation erfolgt nicht abstrakt, sondern stets in Bezug auf bestimmte
Abnehmer/innen. Die Lektiire einzelner Entscheide des IGE*® wie auch des Bundesverwal-
tungsgerichts'® zeigt, dass dieser Fokus teilweise vergessen wird oder doch zu pauschal mit
dem sog. "Durchschnittskonsumenten” oder dem "durchschnittlichen Markenadressat" argu-
mentiert wird.

vgl. Art. 11 Abs. 3 MSchG.

% Vgl. Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.6 Egatrol/Egatrol.

"vgl. oben I1.3.

%yvgl. oben IV.

®Vgl. statt vieler Entscheide des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 13527 vom 3. September 2014 I1I. Allegro und Nr.

12702 vom 1. September 2014 11I.B. T-Mall (abrufbar unter < www.ige.ch >, Marken, Priifungshilfe).

10 y/g. beispielsweise Urteile des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7 PERNATON; B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013
vom 18. Juli 2014E. 3 EMC.
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