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1 Einleitung

Die vorliegenden Richtlinien sollen ein Hilfsmittel fiir die Praxis im markenrechtlichen
Widerspruchsverfahren sein. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollstindigkeit und sind
weder flir das Institut noch fiir die Parteien verbindlich.

1.1 Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlage fiir das Widerspruchsverfahren bilden vor allem die Art. 31-34 in Ver-
bindung mit Art. 3 MSchG. Weitere Bestimmungen finden sich in den Art. 20-24
MSchV. Erginzend anwendbar sind die ersten beiden Abschnitte des Bundesgesetzes
iiber das Verwaltungsverfahren (Art. 1-43 VwVG). Neben allgemeinen Rechtsgrundsit-
zen konnen zudem Bestimmungen des Verfahrens der Verwaltungsbeschwerde (Art. 44
ff. VWVG) sowie des Bundesgesetzes iiber den Zivilprozess (BZP) herangezogen wer-
den. Beziiglich Gebiihren gilt ferner die IGE-GebO. Auf weitere Rechtsgrundlagen wird
nachfolgend im jeweiligen Sachzusammenhang hingewiesen.

1.2 Rechtsnatur des Widerspruchsverfahrens

Unter dem aMSchG stand dem Markeninhaber nur der Gang zu den Gerichten offen,
um die Loschung einer jlingeren verwechselbaren Marke zu bewirken. In Anlehnung an
ghnliche Verfahren in anderen Lindern' wurde im MSchG das Widerspruchsverfahren
eingefiihrt. Storende jiingere Marken konnen nunmehr im Rahmen des Verwaltungsver-
fahrens beseitigt werden. Das Widerspruchsverfahren ist jedoch kein typisches Ver-
waltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfligung).

Es handelt sich um ein Verfahren sui generis, welches am meisten dem Zivilprozess éh-
nelt’. Ahnlich wie im Zivilprozess stehen sich zwei (oder mehrere) Parteien gegeniiber.
Der Widersprechende iibernimmt die Rolle des Klédgers, indem er die Rechtsbehauptung
aufstellt, das Zeichen des Widerspruchsgegners sei nach Art. 3 MSchG vom Marken-
schutz ausgeschlossen. Der Widerspruchsgegner befindet sich in der Rolle des Beklag-
ten, indem er dies bestreitet’.

Im o6ffentlichen Verfahrensrecht wird allgemein zwischen nichtstreitigen und streitigen
Verfahren unterschieden. Zu ersteren zdhlen die (typischen) erstinstanzlichen Verfahren
auf Erlass einer Verfiigung (Art. 1-43 VwVG)*. Streitig ist ein Verfahren vom Moment
an, da gegen einen Hoheitsakt ein Rechtsmittel ergriffen wird. Streitig sind zudem alle
Klageverfahren. In der Regel sind erstinstanzliche Verwaltungsverfahren nichtstreitig.
Streitig werden sie erst, wenn der Verfligungsadressat mit der Verfiigung nicht einver-
standen ist und Beschwerde erhebt. Das Widerspruchsverfahren ist demgegeniiber be

'Vgl. z.B. § 42 des deutschen Gesetzes iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen.

* Vgl. auch MARBACH, 151; DAVID, MSchG 34 N 1.

Die verwaltungsrechtliche Klage (sog. urspriingliche Verwaltungsgerichtsbarkeit) ist etwas weniger ver-
gleichbar. In diesen Verfahren ist meistens auf einer Seite ein Gemeinwesen Partei (vgl. Art. 116 f. OG;
GYGL, 29; RHINOW/KOLLER/KISS, 312).

? Vgl. KUMMER, 8.

4 Vgl. ZIMMERL/KALIN/KIENER, 10; RHINOW/KOLLER/KISS, 144.



reits in der ersten Instanz streitig. Der Widersprechende ist mit einer Markeneintragung
nicht einverstanden und erhebt daher (aus Griinden, die im bisherigen Eintragungsver-
fahren noch nicht gepriift wurden) Widerspruch. Insbesondere das erstinstanzliche Wi-
derspruchsverfahren ist daher kein typisches Verwaltungsverfahren (auf Erlass einer
Verfiigung). Es kann auch nicht einem der anderen (bekannteren) besonderen Verfahren
des 6ffentlichen Prozessrechts zugeordnet werden’.

Der besonderen Natur des Widerspruchsverfahrens ist Rechnung zu tragen. Darauf wird
nachfolgend im jeweiligen Sachzusammenhang zuriickgekommen.

1.3 Verfahrensgrundsitze

In der streitigen 6ffentlichen Rechtspflege gilt im Allgemeinen, wie im Zivilprozess, der
Verfiigungsgrundsatz (Dispositionsmaxime): Die Parteien ,,verfiigen™ iiber ihr Recht
und entscheiden, ob ein Verfahren eingeleitet, in welchem Umfang der (behauptete) An-
spruch geltend gemacht, ob und wann das Verfahren durch Vergleich, Riickzug des Wi-
derspruchs oder Erfiillung des Widerspruchsbegehrens beendet wird®. Die Parteien ver-
fiigen mit anderen Worten iiber den Streitgegenstand; die urteilende Instanz kann nur
iiber Rechtsbegehren befinden, die formlich vorgebracht werden’.

Das Widerspruchsverfahren soll ein moglichst einfaches, rasches und kostengiinstiges

Verfahren sein®; der Grundsatz der Prozessékonomie ist deshalb besonders zu beach-
9

ten”.

Im Verwaltungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz: Die Behorde hat den Sach-
verhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 12 Abs. 1 VwVGQG). Die Parteien sind je-
doch verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken (Art. 13 VwVG)'’.

Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen besteht keine Bindung an
die rechtliche Begriindung der Parteien (iura novit curia)''.

> Vgl. RHINOW/KOLLER/KISS, N 756: verwaltungsgerichtliche Klage, staatsrechtliche Klage, staatsrechtli-
che Beschwerde, Beschwerde an den Bundesrat.

® RHINOW/K OLLER/KISS, N 894.

" RHINOW/K OLLER/KISS, N 897.

8 Vgl. auch RKGE, sic! 1998, 306 — Nina de Nina Ricci / Nina.

? Vgl. GYGI, 68; KOLZ/HANER, 54 f.; RHINOW/KOLLER/KISS, 181.

"% Vgl. auch BGE 114 Ia 6: ,,Im iibrigen trégt auch im Sozialversicherungsrecht der Leistungsansprecher
die Beweislast fiir die anspruchsbegriindenden Tatsachen insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der
Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfillt, die aus dem unbewiesenen Sachverhalt Rechte ableiten
wollte.*

" Gyay, 211 f.



1.4 Verfahrensablauf (Schema)

bei angefochtener IR-Marke:

¢ Prufung auf absolute
Ausschlussgriunde

¢ Provisorische Schutz-

verweigerung

Nichteintretensentscheid
—

Einreichung des
Widerspruchs

Priifung der Eintretens-
| voraussetzungen

Mitteilung des Wider-
spruchs an die Gegen-
4— partei mit Ansetzung
einer Frist zur Stellung-
nahme

Keine Antwort:
Ausschluss vom
Verfahren

Bestimmung
eines Vertreters
in der Schweiz

Stellungnahme

absolute Ausschlussgriinde:
Sistierung des Widerspruchs-
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2 Sachentscheidvoraussetzungen

Der Inhaber einer dlteren Marke kann gestiitzt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Ein-
tragung einer Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch
ist innerhalb von drei Monaten nach der Verdffentlichung der Eintragung beim Institut
schriftlich mit Begriindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Wider-
spruchsgebiihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchQG).

2.1 Widerspruchsschrift

Der Widerspruch ist schriftlich einzureichen. Dazu kann, muss aber nicht, das amtliche
Formular verwendet werden'?. Zur Schriftform gehért auch eine (Original-) Unterschrift
(Art. 6 MSchV).

Der Widerspruch ist in zwei Exemplaren einzureichen und muss enthalten (Art. 20
MSchV):

den Namen und Vornamen oder die Firma sowie die Adresse des Widersprechen-
den;

die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der Marken-
hinterlegung, auf die sich der Widerspruch stiitzt;

die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder
die Firma des Markeninhabers;

die Erkldrung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben
wird;

eine kurze Begriindung des Widerspruchs.

2.2 Rechtsbegehren

Dem Begehren muss entnommen werden konnen, dass die Eintragung einer bestimmten
Marke wegen des Bestehens einer Verwechslungsgefahr mit einer anderen Marke ange-
fochten wird. Richtet sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren oder
Dienstleistungen, fiir welche die angefochtene Marke eingetragen ist, sind die entspre-
chenden Waren oder Dienstleistungen im Einzelnen genau anzugeben (Art. 20 lit. d
MSchV). Es reicht in diesem Zusammenhang nicht, wenn zum Beispiel angegeben
wird, der Widerspruch richte sich gegen alle ,,gleichartigen* Waren oder Dienstleistun-
gen. Ein solcher Antrag ist zu wenig bestimmt, auslegungsbediirftig und daher unzulas-
sig (siehe hinten 3.2).

"2 Es kann beim Institut schriftlich oder iiber das Internet - http://www.ige.ch — bestellt oder direkt her-
untergeladen werden.



2.3 Begriindung

In der Widerspruchsbegriindung (Art. 31 Abs. 2 MSchG, Art. 20 lit. e MSchV) kénnen
einzig die in Art. 3 Abs. 1 MSchG erwihnten relativen Ausschlussgriinde angefiihrt
werden.

2.4 Parteien
2.4.1 Aktivlegitimation

Widerspruch kann der Inhaber einer édlteren Marke erheben (Art. 31 Abs. 1 1.V.m. Art. 3
Abs. 2 MSchQG).

2.4.1.1 Inhaber einer hinterlegten oder eingetragenen Marke

Als élter gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Prioritit nach den Art.
6—8 MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG). Geméss Art. 6 MSchG steht das
Markenrecht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Hinterlegungsprioritit).
Zu beachten ist auch eine allfillige Prioritit nach der PVU oder die Ausstellungspriori-
tat (Art. 7 und 8 MSchG).

2.4.1.2 Inhaber einer notorisch bekannten Marke
2.4.1.2.1 Rechtsgrundlagen

Widerspruch gegen eine Neueintragung kann gegebenenfalls auch derjenige erheben,
dessen Zeichen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jiingeren Marke im Sinne von Art.
6" PVU in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG). Gemiiss Art.
16 Abs. 2 TRIPs findet Art. 6™ PVU auf Dienstleistungen entsprechende Anwendung.

Ferner wurde geméss Art. 16 Abs. 3 TRIPs der Schutz in einem gewissen Rahmen {iiber
den Bereich der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit hinaus ausgedehnt'’. Dabei
handelt es sich nach schweizerischem Verstindnis um den Schutz der beriihmten Marke
nach Art. 15 MSchG. Dieser kann nur im Gerichts-, nicht im Widerspruchsverfahren
geltend gemacht werden. Art. 31 Abs. 1 MSchG verweist nur auf Art. 3 Abs. 1 MSchG,
nicht auf Art. 15 MSchG. Im iibrigen sind im Zusammenhang mit beriihmten Marken
héiuﬁgl4ausgedehnte Abklarungen nétig, fiir die sich das Widerspruchsverfahren nicht
eignet .

" Vgl. GATT-Botschaft 1 vom 19. September 1994, 295; STAEHELIN, 97 f.

" HEINZELMANN, 156 f.; DAVID, MSchG 3 N 52; RKGE, sic! 1997, 582 — The Beatles; A. STAEHELIN,
Anmerkung zum Entscheid der RKGE in sic! 1997, 583; SCHNEIDER, 469; zur analogen Situation nach
deutschem Recht A. KUR, TRIPs und das Markenrecht, GRUR Int. 1994, 994.



2.4.1.2.2 Voraussetzung eines dem Sinn und Zweck von Art. 6bis PVU ent-
sprechenden internationalen Sachverhalts

Art. 6" PVU wurde im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegen-
zuwirken'”. Nicht selten werden im Ausland erfolgreiche Marken im Inland usurpiert
und hinterlegt, bevor der auslindische Inhaber sie auch hier eintragen ldsst. Bei Art. 6°*
PVU geht es somit, kurz gefasst, um den Schutz im Ausland bekannter Marken gegen
Aneignung im Inland'®, mit anderen Worten um den Schutz bekannter auslindischer
Marken ,,against local trademark pirates*'’. Entsprechend dieser Zielsetzung des inter-
nationalen Schutzes bekannter Marken ist ein internationaler Sachverhalt vorauszuset-
zen'®. Die Anwendung von Art. 6”° PVU bei fehlendem Auslandsbezug, zum Beispiel
bei nur im Inland bekannten Marken von einzig in der Schweiz domizilierten Marken-
inhabern, entspricht nicht deren Zielsetzung. Bei einem Binnensachverhalt ist nach wie
vor das Registrierungsprinzip international iiblich und unbestritten. Art. 6" PVU ver-
pflichtet lediglich im Sinne einer Ausnahmebestimmung zum Schutz nicht eingetrage-
ner Marken'. Liegt das Schwergewicht des fiir die Notorierit massgebenden Sachver-
halts in der Schweiz, handelt es sich zum Beispiel um ein in der Schweiz gegriindetes
Unternehmen, das lediglich seine Geschéftstitigkeit im Lauf der Zeit durch Exporte ins
Ausland erweiterte, begriindet der blosse Export keinen dem Sinn und Zweck von Art.
6" PVU entsprechenden Auslandsbezug®.

15 DAVID, Vorbemerkungen zum 1. Titel, N 11; MARBACH, 130; A. KUR, TRIPs und das Markenrecht,
GRUR Int. 1994, 993 ff.

'® Handelsgericht des Kantons Ziirich (Massnahmeentscheid vom 9. April 1997), ZR 1998, 40.

7 MOSTERT, 19 und 26.

18 Handelsgericht des Kantons Ziirich, a.a.0.; SCHNEIDER, 463; A. KUR, Die notorisch bekannte Marke
im Sinne von 6" PVU und die ,.bekannte Marke“ im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, GRUR 1994, 335
f.; PFISTERER, 249 und 305. In diesem Sinn auch STAEHELIN, 98, wonach Art. 6”* PVU definitionsgemiss
nur Biirger anderer verbandsangehoriger Staaten privilegiere. Félle von ,.Inldnderdiskriminierung® seien
daher durchaus denkbar. Dafiir spricht ferner auch der Umstand, dass (nach herrschender Auffassung) der
Gebrauch der (bekannten auslédndischen) Marke in dem Staat, fiir dessen Gebiet Schutz beansprucht wird,
nicht vorausgesetzt wird (vgl. nachfolgenden Abschnitt; MOSTERT, 24). - Die Frage wurde von der RKGE
bisher offengelassen (sic! 2000, 391 — Heparinol).

" Ein liickenloser internationaler Markenschutz wiirde wegen des territorial begrenzten Geltungsbereichs
der Markenrechte eine Registrierung in etwa 150 Landern der Erde voraussetzen. Dieser Aufwand kann
vom Markeninhaber kaum erwartet werden. Das Prinzip der Registergebundenheit des Markenrechts
wiirde iiberdehnt.

0 Aus Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG ergibt sich nichts anderes. Diese Bestimmung hat einzig deklaratorische
Bedeutung. Die Auffassung, wonach gemiss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG Art. 6™ PVU keine Anwendung
finde, sondern lediglich fiir den Begriff der notorischen Bekanntheit analog auf Art. 6bis PVU verwiesen
werde, ist abzulehnen. In Art. 3 Abs. 2 MSchG wird gesagt, was unter ,,dlteren Marken* zu verstehen ist.
Die Priorititsgriinde werden aber nicht in diesem Absatz geregelt, sondern es wird dazu auf Art. 6-8
MSchG sowie auf Art. 6°° PVU verwiesen. Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG verweist auf Art. 6-8 MSchG, Art.
3 Abs. 2 lit. b MSchG auf Art. 6" PVU. Geregelt wird die Prioritit hinterlegter oder eingetragener Mar-
ken in Art. 6-8 MSchG, die Prioritdt bzw. der Schutz notorisch bekannter Marken in Art. 6" PVU. Auch
angesichts der Komplexitit des Problems (vgl. ,,Recommandation commune concernant des dispositions
relatives a la protection des marques notoires** der WIPO und der PVU, sic! 1/2000, 48 ff.) kann dem blo-
ssen Verweis in Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG keine rechtsbegriindende, sondern einzig deklaratorische Be-
deutung zukommen. Hitte der Gesetzgeber den Schutz notorisch bekannter Marken selbst regeln wollen,
hitte er sich nicht mit diesem Verweis auf die PVU begniigt. Im {ibrigen finden sich auch in den Materia-
lien keine Anhaltspunkte dafiir, dass der Gesetzgeber mit dem blossen Verweis auf die PVU das komple-
xe Problem selbst hitte regeln wollen (vgl. Botschaft des Bundesrates zum Markenschutzgesetz, Sonder-
druck 21 f.).



Art. 6" PVU ist beziiglich der Staatsangehérigkeit neutral und kann daher nicht weiter-
gehende Rechte im Sinne von Art. 20 Abs. 2 MSchG gewéhren, weshalb diese Meist-
begiinstigungsklausel nicht zur Anwendung gelangt®'.

2.4.1.2.3 Schutzvoraussetzungen im engeren Sinn

Eine international einheitliche Definition der notorisch bekannten Marke gibt es nicht.
Vorauszusetzen ist, dass innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein bekannt ist,
dass die Marke bereits von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich
bekannten Markeninhaber beansprucht und fiir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen benutzt wird*.

In der ,,Recommandation commune concernant des dispositions relatives a la protection
des marques notoires® der WIPO und des Pariser Verbandes zum Schutz des gewerbli-
chen Figentums (Art. 2) werden folgende moglichen Beurteilungskriterien genannt,
wobei immer die Umstinde des Einzelfalles massgebend sind™:

- Bekanntheitsgrad der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen;
- Dauer, Umfang und geografische Ausdehnung des Markengebrauchs;

- Dauer, Umfang und geografische Ausdehnung der Markenpromotion, einschliess-
lich Werbung und Produkteprisentation an Messen und Ausstellungen;

- Dauer und geografische Ausdehnung von Markenregistrierungen oder Eintragungs-
gesuchen, soweit dies den Gebrauch oder die Bekanntheit der Marke widerspiegelt;

- wirksamer Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Noto-
rietdt der Marke durch Gerichte oder andere zustdndige Instanzen;

- der mit der Marke verbundene Wert.

Die Anforderungen an den Bekanntheitsgrad diirfen nicht zu tief angesetzt werden, da
sonst das Eintragungsprinzip ausgehdhlt wiirde®*. Vorausgesetzt wird, dass die Marke in

Ein weiterer Gesichtspunkt spricht gegen eine weitergehende Abschwichung des Eintragungsprinzips:
Mit dem Erlass des Markenschutzgesetzes von 1993 erfolgte der Wechsel von der Gebrauchs- zur Hin-
terlegungsprioritit. Dieser Systemwechsel bezweckt die Verbesserung der Rechtssicherheit. Der Vorrang
eines Rechts soll zweifelsfrei aus dem Register ersichtlich sein (Botschaft des Bundesrates zum Marken-
schutzgesetz, Sonderdruck 23). Dieser Zielsetzung des Markenschutzgesetzes wiirde eine Praxisdnderung
im Sinne eines weitergehenden Schutzes nicht eingetragener Marken widersprechen.

*! Handelsgericht des Kantons Ziirich, a.a.0.

22 RKGE, sic! 1997, 581 — The Beatles; RKGE, sic! 2000, 392 — Heparinol; DAVID, MSchG 3 N 48.

2 Siehe sic! 2000, 48 ff., oder http://sct.wipo.int/, Dokument SCT/3/8 vom 7. Oktober 1999. Es handelt
sich nicht um einen Staatsvertrag; die Mitgliedstaaten der PVU bzw. des GATT/TRIPs sind nicht recht-
lich verpflichtet, diese Bestimmungen anzuwenden (bzw. in irgendeiner Weise zu implementieren). Der
Pariser Verband zum Schutz des gewerblichen Eigentums und die WIPO « recommandent que chaque
Etat membre puisse envisager d’utiliser comme lignes directrices pour la protection des marques notoires
tout ou partie des dispositions que le SCT a adoptées lors de la deuxiéme partie de sa deuxieme session »
(SCT = Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indica-
tions).

* RKGE, sic! 2000, 392 — Heparinol; DAVID, MSchG 3 N 50; MARBACH, 131.




der Schweiz entweder intensiv gebraucht oder doch wenigstens beworben wird>. Noto-
rietit ohne Gebrauch in der Schweiz ist moglich, diirfte aber die Ausnahme sein®. In
solchen (Ausnahme-) Féllen miisste der Inhaber der notorisch bekannten Marke somit
den Gebrauch seiner Marke auch bei Behauptung des Nichtgebrauchs der dlteren Marke
gemaiss Art. 32 MSchG nicht glaubhaft machen (Art. 6" PVU hat insoweit Vorrang).

Im Widerspruchsverfahren kann sich die Notorietit nur auf Waren oder Dienstleistun-
gen beziehen, fiir welche die Marke (im In- oder Ausland) gebraucht oder beworben
wird. Der Schutz ausserhalb des Bereichs der Waren- oder Dienstleistungsgleichartig-
keit betrifft (nach schweizerischem Verstindnis) den Schutz der berithmten Marke, der
nur im Gerichtsverfahren geltend gemacht werden kann (siehe vorne 2.4.1.2.1)*.

Die notorisch bekannte Marke braucht keine Weltmarke zu sein, die in zahlreichen
Léandern der Erde bekannt ist (Marlboro, Coca-Cola etc.). Ausreichend ist allenfalls
auch Notorietit in nur einem Mitgliedstaat der PVU oder des TRIPs>®,

Der Nachweis, dass die Marke in einem andern Mitgliedstaat der PVU oder des TRIPs
geschiitzt ist (mit oder ohne Registereintrag), kann ein Indiz fiir die Notorietét darstel-
len, bildet aber keine generelle Schutzvoraussetzung™.

2.4.1.2.4 Praz(is zum Schutz des auslindischen Handelsnamens nach Art. 8
PVU

Art. 8 PVU verpflichtet die Verbandslinder ebenfalls zum Schutz eines nicht regi-
strierten Kennzeichens. In der Lehre wird teilweise die Auffassung vertreten, die in der
diesbeziiglichen Rechtsprechung angewandten Schutzanforderungen seien auch im
Markenrecht massgebend®’. Die Anforderungen im Rahmen von Art. 8 PVU sind je-
doch eindeutig tiefer. Vorausgesetzt wird nicht eigentliche Notorietdt (im Sinne allge-
meiner Bekanntheit innerhalb der einschldgigen schweizerischen Verkehrskreise). Ge-
brauch in nennenswertem Umfang oder Werbung bzw. eine “gewisse Notorietit” oder
“ausreichende Bekanntheit” in der Schweiz konnen ausreichen®'. Anderseits wird dem
in der Schweiz nicht eingetragenen Handelsnamen in der Praxis nicht der firmenrechtli-
che, sondern nur der Schutz gewéhrt, den das schweizerische Recht fiir das nicht einge-
tragene Kennzeichen kennt’”. Im Vergleich zur notorisch bekannten Marke sind somit
einerseits die Anforderungen fiir den Rechtsschutz tiefer. Anderseits ist der Schutz des
in der Schweiz nicht registrierten Handelsnamens weniger weitgehend. Die Praxis zum

¥ RKGE, sic! 1997, 581 — The Beatles; BGE 120 II 153 — Yeni Raki.

26 MARBACH, 131; FEZER, PVU 6" N 7.

*’ RKGE, sic! 1997, 582 — The Beatles.

* Bzw. der WTO (World Trade Organization), unter deren Dach das TRIPs-Abkommen abgeschlossen
wurde, vgl. FEZER, PVU 6" N 5.

* Bei einem nicht registrierten Zeichen wire dazu unter Umsténden zuerst ein Gerichtsverfahren zur
Kldrung der dortigen Rechtslage nétig, welches Erfordernis Art. 6" PVU bzw. Art. 16 TRIPs nicht
entsprechen diirfte (vgl. auch MARBACH, 131; A. KUR, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6%
PVU und die ,,bekannte Marke“ im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, GRUR 1994, 994).

** DAVID, MSchG 3 N 50.

' BGE 109 11 485 f.; dhnlich die deutsche Praxis, vgl. FEZER, Art. 8 PVU, N 2 ff.

32 Es handelt sich dabei im Wesentlichen um den wettbewerbs- oder namensrechtlichen Schutz, vgl. BGE
7911 305,90 11 193,90 11 315,98 11 57, 109 11 483, 114 11 107; CELLL, 279 ff.



Handelsnamen mag bei der Beurteilung der Notorietit einer Marke Anhaltspunkte lie-
fern, sie ist aber nicht direkt einschldgig und nicht massgebend.

2.4.1.2.5 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen

Die Abkldrung der Notorietit muss sich auf prizise Parteibehauptungen stiitzen kon-
33
nen’".

Wird der Widerspruch urspriinglich nur auf eine einzige Marke gestiitzt und demgemass
nur eine Widerspruchsgebiihr bezahlt, kann der Widerspruch im weiteren Verlauf des
Verfahrens nicht auf eine andere Basis, namentlich eine angeblich notorisch bekannte
Marke, gestiitzt werden,

2.4.1.2.6 Kasuistik

Notorietdt verneint: RKGE, sic! 1997, 581 — The Beatles; RKGE, sic! 1998, 51 — Joyride; RKGE, sic!
2000, 392 — Heparinol; Institut, SMI 1996, 475 — Sealtalk.

Notorietdt bejaht: RKGE, sic! 1999, 651 - Galeries Lafayette (Notorietdt als Name und Marke einer Wa-
renhauskette; Schutz erstreckt sich auf alle Waren, welche vom Publikum dem iiblichen Sortiment eines
Warenhauses zugeschrieben werden).

BGE 120 II 153 (Yeni Raki) hat sich, als soweit ersichtlich einziger Entscheid des Bundesgerichts, nur
relativ kurz zu Art. 6°° PVU gedussert und den Fall zur Priifung der Notorietdt an die Vorinstanz zuriick-
gewiesen.

2.4.2 Passivlegitimation

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen jlingeren Marke.

Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchsprio-
ritidt zur Hinterlegungsprioritit’>. Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterle-
gung der Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst spéter selbst hinterlegte, kann sich
im Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbentitzungsrecht nach Art. 14 MSchG
noch auf eine langjdhrige Duldung seines Zeichens durch den Widersprechenden beru-
fen. Wohl kann der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von
Art. 14 MSchG weiter gebrauchen. Dieses Weiterbeniitzungsrecht verleiht jedoch kei-
nen Anspruch auf eine Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die
Beurteilung des Widerspruchs keinen Einfluss*®.

* RKGE, sic! 1997, 581 — The Beatles.

* RKGE, sic! 1997, 577 — Canal plus / Céble plus.

% Der friihere Gebrauch einer Marke konnte iibergangsrechtlich wihrend einer gewissen Zeit gegeniiber
dem ersten Hinterleger geltend gemacht werden (Art. 78 MSchG). Widerspriiche gegen die Eintragung
von Marken, die innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des MSchG gemaéss Art. 78 Abs. 1 MSchG
hinterlegt wurden, waren unzuldssig (Art. 78 Abs. 2 MSchG; RKGE, PMMBI 1995 I 60 — Authentic
Clothing / Authentic).

% RKGE sic! 1999, 418 — Kénig / Sonnenkénig.



2.4.3 Prozessvertretung

Parteien ohne Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz miissen einen hier niedergelassenen
Vertreter bestimmen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Jede andere Partei kann sich durch eine
andere Person vertreten lassen. Zur Vertretung befugt ist jede Person mit Sitz oder
Wohnsitz in der Schweiz (Art. 11 Abs. 1 VWVG, Art. 42 Abs. 1 MSchG). Die Einrei-
chung einer Vollmacht wird vom Institut im Widerspruchsverfahren als Verfahren sui
generis generell verlangt, wenn sich ein Vertreter nicht bereits im Eintragungsverfahren
konstituiert und durch eine Vollmacht legitimiert hat, welche ihn ebenfalls zur Vertre-
tung in Widerspruchsverfahren erméchtigt (Art. 5 Abs. 1 und Art. 21 MSchV). .

2.4.4 Legitimation des Lizenznehmers

Die Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers im Verletzungsprozess ist (noch)
nicht gekldrt’’. Sie bedingt jedenfalls eine Priifung vertragsrechtlicher Fragen®®, welche
den (beschrinkten) Rahmen des Widerspruchsverfahrens regelméssig sprengt. Im Wi-
derspruchsverfahren wird daher nur der Markeninhaber als Partei anerkannt. Der Li-
zenznehmer kann jedoch (wie irgendeine andere Person) vom Markeninhaber erméch-
tigt werden, als Vertreter im Widerspruchsverfahren zu handeln.

2.4.5 Markeniibertragung (Parteiwechsel)

Bei der Ubertragung einer Marke withrend des Widerspruchsverfahrens ist zwischen der
materiellen Rechtslage und den prozessrechtlichen Folgerungen zu unterscheiden. Fiir
das Widerspruchsverfahren ist grundsétzlich die Markeninhaberschaft im Zeitpunkt der
Einreichung des Widerspruchs massgebend. Die Ubertragung der Marke des Wider-
sprechenden oder des Widerspruchsgegners bleibt grundsétzlich ohne Einfluss auf die
Aktiv- oder Passivlegitimation (vgl. Art. 21 Abs. 2 BZP)*. Im Falle einer Markeniiber-
tragung ist jedoch mit Zustimmung der Gegenpartei ein Parteiwechsel zuldssig (Art. 17
Abs. 1 BZP). Das Institut kann die Gegenpartei iiber die Ubertragung der Marke infor-
mieren und dabei darauf hinweisen, ohne Gegenbericht innerhalb einer bestimmten Frist
werde davon ausgegangen, dass die Gegenpartei mit der Fortsetzung des Verfahrens im
Namen des neuen Markeninhabers einverstanden sei. Erklart die Gegenpartei (aus-
driicklich), damit nicht einverstanden zu sein, wird das Verfahren im Namen des ur-
spriinglichen Markeninhabers weitergefiihrt.

2.4.6 Tod einer Partei

*7'Vgl. Marbach, 222; David, Art. 18 N'5; BGE 113 II 190 — Le Corbusier.

¥ Im Bereich des Urheberrechts wurde die Aktivlegitimation des ausschliesslichen Lizenznehmers, der
beauftragt bzw. vertraglich erméachtigt wurde, Verletzungen zu verfolgen, anerkannt, BGE 113 II 194.

¥ Vogel, 149 ff.; Kummer, 159 f; Gygi, 182 f.



Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten
ohne Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, das heisst das Verfahren wird mit
ihnen weitergefiihrt*.

2.4.7 Konkurs einer Partei

Mit der Konkurseroffnung verliert der Schuldner die Verfligungsbefugnis tliber das
Markenrecht (Art. 204 SchKG)*'. Sie geht auf die Glidubigergesamtheit bzw. die Kon-
kursverwaltung tiber (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklidren, ob das Widerspruchsver-
fahren fortgesetzt wird oder nicht, bzw. ob gegebenenfalls das Markenrecht an einen
oder mehrere Gldubiger abgetreten wird. Bis diese Erkldrung erfolgt, kann das Wider-
spruchsverfahren sistiert werden (Art. 207 Abs. 2 SchKG).

2.5 Widerspruchsfrist

Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Verdffentlichung der Eintra-
gung beim Institut einzureichen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Schweizer Marken werden
derzeit im SHAB, IR-Marken in dem von der WIPO bestimmten Publikationsorgan (zur
Zeit ,,Gazette OMPI des marques internationales®) veroffentlicht (Art. 43 Abs. 1
MSchV, Art. 44 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 32 GAFO)*.

Bei Schweizer Marken beginnt die Frist von drei Monaten somit am Tag der Verdffent-
lichung im SHAB zu laufen®. Der auf dem SHAB angegebene Ausgabetag stimmt nach
der gédngigen Praxis nicht mit dem Datum der (Post-) Zustellung iiberein. Zugestellt
werden die Nummern jeweils am folgenden Tag. Analog Art. 932 Abs. 2 OR beginnt
die Widerspruchsfrist daher am nichsten Werktag, der dem auf dem SHAB aufge-
druckten Ausgabetag folgt™.

Bei IR-Marken beginnt die Frist am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat
der Verodffentlichung in der ,,Gazette* folgt (Art. 50 Abs. 1 MSchV).

Die Frist lauft am Tag, der nach seiner Zahl dem Tag des Fristbeginns entspricht, um
24.00 Uhr, ab (vgl. Europiisches Ubereinkommen iiber die Berechnung von Fristen Art.
4 Ziff. 2 1.V.m. Art. 2 und 3%).

Fallt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Wohnsitz oder
Sitz der Partei oder ihres Vertreters vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so
lduft die Frist am nichsten Werktag ab (Bundesgesetz {iber den Fristenlauf an Samsta-
gen, Art. 20 Abs. 3 VwVG)™.

40 Vogel, a.a.0.; Kummer, a.a.0.; Gygi, a.a.O.

' Vogel, a.a.0.

* Der Verbffentlichung im PMMBI kommt keine rechtliche Wirkung zu (Art. 43 Abs. 2 MSchV).

* Es handelt sich um eine Monats-, nicht eine nach Tagen bestimmte Frist, weshalb sie nicht erst an dem
auf die Publikation folgenden Tag zu laufen beginnt (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 20 Abs. 1
VwVG; vgl. auch DAVID, MSchG 31 N 6).

* David, MSchG 31 N 6; BGE 62 III 201.

“ SR 0.221.122.3.

* Der in Art. 20 Abs. 3 VWVG erwihnte Grundsatz wird auch auf die nicht nach Tagen berechnete Wi-
derspruchsfrist angewandt. Macht eine Partei einen kantonalen Feiertag geltend macht, hat sie dies nach-
zuweisen.
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Beispiele:

Publikation einer Schweizer Marke im SHAB vom 17. Februar 2000: Fristbeginn
18. Februar 2000, Fristablauf 18. Mai 2000, 24.00 Uhr.

Publikation einer IR-Marke in der ,,Gazette* vom 17. Dezember 1999: Fristbeginn
1. Januar 2000; Fristablauf 3. April 2000, 24.00 Uhr (1. April 2000 ist ein Samstag).

2.6 Widerspruchsgebiihr
2.6.1 Zahlungsfrist und Gebiihrenhohe

Die Widerspruchsgebiihr ist innerhalb der Widerspruchsfrist zu bezahlen (Art. 31 Abs.
2 MSchQG). Es handelt sich um eine Pauschalgebiihr. Die Hohe der Gebiihr ist fix be-
stimmt und bemisst sich nicht nach dem Aufwand im einzelnen Verfahren. Die Gebiihr
(von zur Zeit CHF 800.--, IGE-GebO Anhang I) ist fiir jedes Widerspruchsverfahren zu
bezahlen, bei dem sich auf jeder Seite je eine Marke gegeniiberstehen. Wird der Wider-
spruch auf mehrere Marken gestiitzt oder wird gegen mehrere Marken Widerspruch er-
hoben, wird fiir jede zusitzliche Marke ein weiteres Verfahren eroffnet (vgl. Wider-
spruchsformular Ziff. 4 und 7). Pro Verfahren ist je eine Gebiihr zu bezahlen®.

Die widersprechende Partei kann gegebenenfalls in der Begriindung (Ziff. 9 des Wider-
spruchsformulars) darauf hinweisen, dass sie Inhaberin weiterer (Serien-) Marken ist,
ohne dass der Widerspruch formell auf diese Marken gestiitzt wird (unter Ziff. 4 des
Widerspruchsformulars).

2.6.2 Wahrung der Zahlungsfrist

Massgebend sind die allgemeinen Bestimmungen der IGE-GebO sowie die einschldgige
Gerichts- und Verwaltungspraxis.

2.6.2.1 Ermichtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim Institut

Fiir Zahlungen aus dem Kontokorrent beim Institut bedarf es eines entsprechenden aus-
driicklichen schriftlichen Belastungsauftrages des Kontoinhabers™. Bei Bezahlung der
Widerspruchsgebiihr ist somit fiir die Fristwahrung massgebend, dass der entsprechende
Belastungsauftrag von der widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem Institut
bzw. der Post ilibergeben wird (siehe Ziff. 5.7.3) und das Konto in diesem Zeitpunkt
(vor Fristablauf) tiber ein Guthaben verfiigt, das zur vollen Deckung der Gebiihr geniigt.

Nicht massgebend ist insoweit der Zeitpunkt der Ausfiihrung des Belastungsauftrages
durch das Institut. Weist das Konto ausnahmsweise im Zeitpunkt, in dem es belastet

" PMMBI 1993 I 65; DAVID, MSchG 31 N 13; RKGE sic! 1997, 578 — Canal plus / Cable plus.

* Gemiss den entsprechenden allgemeinen Bedingungen zum Kontokorrent. Vermerke wie ,,Konto bela-
sten* oder ,,zu Lasten meines Kontos®, die der Kontoinhaber auf der Widerspruchsschrift anbringt, wer-
den als Auftrige im genannten Sinn behandelt.
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werden soll, keinen geniigenden Saldo auf; ist dennoch von einer rechtzeitigen Zahlung
auszugehen, falls das Konto zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen der Einreichung
des Widerspruchs und dem Ablauf der Widerspruchsfrist gedeckt war und der Fehlbe-
trag innert einer Nachfrist von 10 Tagen nachbezahlt wird (Art. 7 Abs. 3 IGE-GebO).

2.6.2.2 Einzahlung auf das Postkonto des Instituts

Die Widerspruchsgebiihr kann auch auf das Postkonto des Instituts, derzeit PC 30-4000-
1, einbezahlt werden.

Wurde der Zahlungsauftrag von der Bank mit Hilfe des Sammelauftragsdienstes der
Post ausgefiihrt, ist die Zahlungsfrist eingehalten, wenn einerseits der Datentriager spé-
testens am letzten Tag dieser Frist der schweizerischen Post iibergeben und anderseits
als Félligkeitsdatum auf dem Datentridger spitestens der letzte Tag der Zahlungsfrist
eingesetzt wird".

Das Valutadatum, das die mit der Zahlung beauftragte Bank in der Belastungsanzeige
gegeniiber dem Bankkunden angibt, ist fiir den Zahlungseingang nicht massgebend,
denn es bedeutet lediglich, dass das Konto des Auftraggebers am betreffenden Tag ent-
sprechend belastet wurde.

Die Widerspruchsgebiihr ist auch in den Féllen, in denen eine Rechnung des Instituts
verlangt wird, innert der gesetzlichen Widerspruchsfrist und gemiss IGE-GebO zu be-
zahlen.

2.7 Sprache

Der Widerspruch ist in einer schweizerischen Amtssprache einzureichen (Art. 3 Abs. 1
MSchV).

3  Miingel des Widerspruchs

Die Folgen richten sich jeweils nach dem konkreten Mangel. In manchen Féllen kann
eine Nachfrist angesetzt werden, in anderen nicht.

3.1 Nicht behebbare M:ingel

Auf den verspitet eingereichten Widerspruch ist nicht einzutreten. 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 VWVQ). Gleich verhilt es sich bei nicht oder verspétet bezahlter Wider-
spruchsgebiihr (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Nicht eingetreten werden kann sodann auf den
Widerspruch,

* BGE 117 Ib 220; eher unklar und insoweit problematisch RKGE, sic! 1998, 404 — Elle (fig.) /
NaturElle collection (fig.), wonach es geniige, wenn als Filligkeitsdatum auf dem Datentrdger spitestens
der “postalisch ndchstmdgliche” Tag als Filligkeitsdatum eingesetzt werde (neben der fristgerechten
Postaufgabe des Datentrégers).
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der ohne Begriindung eingereicht wird (Art. 31 Abs. 2 MSchG);

der sich gegen eine geloschte oder nicht eingetragene Marke richtet (Art. 31 Abs. 1
MSchG);

bei dem die Marke des Widersprechenden nicht, wie behauptet, im Sinne der PVU
bzw. des TRIPs notorisch bekannt ist;

der sich gegen eine éltere Marke richtet (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 MSchG);

der keine relativen Ausschlussgriinde geltend macht (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3
Abs. 1 MSchG);

bei dem ein sonstiges wesentliches Element, wie die Bezeichnung der Parteien oder
die Identifikation der sich gegeniiberstehenden Marken, iiberhaupt fehlt (Art. 20
MSchV)™.

3.2 Behebbare Mingel

Bei behebbaren Miangeln wird eine Nachfrist angesetzt mit dem Hinweis darauf, dass
bei versdumter Frist auf den Widerspruch nicht eingetreten werde (Art. 23 VwVGQG). Be-
hebbare Méngel liegen vor, wenn fiir den Widerspruch wesentliche Elemente zwar vor-
handen, aber fehlerhaft sind, wie zum Beispiel falsch geschriebene Namen oder unge-
naue Registernummern’'. Eine Nachfrist ist ferner anzusetzen beim Widerspruch,

bei dem kein Vertreter nach Art. 42 MSchG bestellt wurde oder bei dem die Ver-
tretervollmacht fehlt (Art. 5 Abs. 1 und Art. 21 MSchV);

der keine (Original-) Unterschrift enthélt (Art. 31 Abs. 2 MSchG, Art. 6 MSchV,
Art. 52 VwVG analog).

Verbesserbar sind allenfalls auch unklare oder auslegungsbediirftige Rechtsbegehren,
insbesondere wenn Unklarheiten in Bezug auf den Umfang des Widerspruchs bestehen
(Art. 20 lit. d MSchV, Art. 52 VwVG analog). Das Rechtsbegehren nennt die Rechts-
folge, die zu beurteilen (zu entscheiden) ist und bestimmt damit den Streitgegenstand>.
Eindeutige Rechtsbegehren sind unerlésslich, wenn die urteilende Instanz nach dem
Verfligungsgrundsatz an die Parteiantrage gebunden ist (siche vorne 1.3). Das Rechts-
begehren muss insbesondere in Bezug auf den Umfang des Widerspruchs so klar sein,
dass es unverindert in das Entscheiddispositiv ibernommen werden kann>. Wird zum
Beispiel angegeben, der Widerspruch richte sich gegen alle ,,gleichartigen* Waren oder
Dienstleistungen, ist dieses Rechtsbegehren zu wenig bestimmt, auslegungsbediirftig
und daher unzuldssig. Der widersprechenden Partei wird eine Nachfrist angesetzt, um
den Umfang des Widerspruchs zu prézisieren. Wird der Mangel nicht fristgerecht beho-
ben, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten.

Stiitzt sich der Widerspruch auf mehrere Marken oder richtet er sich gegen mehrere
Marken, wurde aber innert Frist nur eine Gebiihr entrichtet, wird eine Nachfrist ange

" RKGE, sic! 1999, 284 f. — Chalet.

! RKGE, a.a.0., wonach untergeordnete Mingel allenfalls auch ohne Nachfristansetzung durch die Par-
teien oder von Amtes wegen korrigiert werden kdnnen.

32 RHINOW/KOLLER/KISS, N 845 und 1312.

3 ygl. Gyal, 191.

3 RKGE, sic! 2000, 111 f. — Luk.
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setzt, innert der zu bestimmen ist, auf welche Marke sich der Widerspruch stiitzt oder
gegen welche Marke er sich richtet. Der Streitgegenstand muss innerhalb dieser Frist
bestimmt bzw. eingeschrinkt werden™.

Deckt sich der im Register eingetragene Markeninhaber nicht mit der Partei, in deren
Namen Widerspruch erhoben wird, wird eine Nachfrist angesetzt, um die Eingabe zu
berichtigen bzw. die Aktivlegitimation nachzuweisen. Kann die widersprechende Partei
ihre Aktivlegitimation nicht belegen, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten’®,

3.3 Behebung von Miingeln innerhalb der Widerspruchsfrist

Werden Mingel, bei denen keine Nachfrist angesetzt werden kann, vom Institut vor
Ablauf der Widerspruchsfrist festgestellt, wird die widersprechende Partei dariiber nach
Moglichkeit umgehend in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch spét eingereicht, be-
steht kein Anspruch darauf, dass die widersprechende Partei iiber den Mangel noch in-
nert der Widerspruchsfrist informiert wird. Je frither der Widerspruch vor Fristablauf
eingereicht wird, desto eher werden Miangel noch rechtzeitig bemerkt.

4  Schriftenwechsel

Bei einem offensichtlich unzuldssigen Widerspruch wird kein Schriftenwechsel durch-
gefiihrt (Art. 22 Abs. 1 MSchV). Bei eindeutig fehlenden Verfahrensvoraussetzungen
wird ohne Anhorung des Widerspruchsgegners eine Nichteintretensverfiigung erlassen.
Ist eine IR-Marke angefochten, wird auch in solchen Féllen zuerst eine provisorische
Schutzverweigerung erlassen””.

In allen tibrigen Fillen wird dem Widerspruchsgegner der Widerspruch zugesandt und
eine Frist zur Stellungnahme angesetzt. Das Institut kann weitere Schriftenwechsel
durchfiihren (Art. 22 Abs. 4 MSchV).

5 Weitere allgemeine Bemerkungen zum Verfahren

5.1 Mehrere Widerspriiche gegen eine Marke

Sind gegen dieselbe Markeneintragung mehrere Widerspriiche eingereicht worden, so
bringt das Institut diese allen widersprechenden Parteien zur Kenntnis. Die Behandlung
der Widerspriiche kann in einem einzigen Verfahren vereinigt werden (Art. 23 Abs. 1
MSchV).

Aus Griinden der Zweckmaissigkeit kann das Institut bei mehreren Widerspriichen ge-
gen eine Marke zuerst einen Widerspruch entscheiden und die Behandlung der iibrigen
aussetzen (Art. 23 Abs. 2 MSchV).

> Vgl. auch RKGE, sic! 1997, 578 — Canal plus / Céble plus.

%% Sind mehrere Personen Hinterleger oder Inhaber einer Marke, kann das Institut sie auffordern, einen
gemeinsamen Vertreter zu benennen (Art. 4 MSchV). Nach unbenutztem Ablauf der Frist gilt die im
Eintragungsgesuch oder im Markenregister zuerst genannte Person als Vertreter (Art. 4 Abs. 2 MSchV).
*7 Die Nichteintretensverfiigung konnte angefochten und von der RKGE aufgehoben werden. Wihrend-
dessen konnte die Frist fiir den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen.
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5.2 Sistierung

Neben dem vorangehend erwihnten Fall werden in der MSchV zwei weitere Beispiele
genannt, in denen das Verfahren ausgesetzt werden kann (Art. 23 Abs. 3, Art. 51
MSchV). Dariiber hinaus kann das Verfahren allgemein aus Griinden der Zweckmi-
ssigkeit und der Verfahrensokonomie sistiert werden, insbesondere wenn es von der
Entscheidung in einem hédngigen Zivilprozess beeinflusst werden kann (Art. 6 Abs. 1
BZP analog). Héufig wird das Widerspruchsverfahren sistiert, wenn die Parteien es
iibereinstimmend beantragen.

Sistiert werden kann auf bestimmte oder unbestimmte Dauer. In beiden Féllen kann jede
Partei jederzeit ein Gesuch um Wiederaufnahme stellen. Sistiert wird mit einer Zwi-
schenverfligung, die das Institut auch von sich aus jederzeit abdndern oder aufheben
kann. Die Sistierungsverfiigung ist selbstindig anfechtbar, falls sie einen nicht wieder
gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 45 VwVG).

5.3 Verfahrenssprache

Das Verfahren wird grundsitzlich in jener Amtssprache durchgefiihrt, in welcher der
Widerspruch eingereicht wurde (Art. 37 VwVG). Verfiigungen an den Widerspruchs-
gegner konnen in derjenigen Amtssprache erlassen werden, in der dieser sein Begehren
stellen wiirde. Die Endverfiigung wird durchwegs in der Sprache der widersprechenden
Partei erlassen. Es erfolgt grundsitzlich keine Ubersetzung in die Sprache, in der die
Gegenpartei ihre Eingaben machte oder machen wiirde®®. Von Beweisurkunden, die
nicht in einer Amtssprache abgefasst sind, kann das Institut eine Ubersetzung verlangen
(Art. 3 Abs. 2 MSchV).

5.4 Ausschluss vom Verfahren

Bestimmt der Widerspruchsgegner mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland innerhalb der
vom Institut angesetzten Frist keinen Schweizer Vertreter, wird er vom Verfahren aus-
geschlossen und das Verfahren unter Verzicht auf dessen weitere Anhdérung von Amtes
wegen fortgesetzt (Art. 21 Abs. 2 MSchV). Formell verfiigt werden kann dies in einer
Zwischenverfligung, aber auch erst in der Endverfligung.

Meldet sich nach Fristablauf ein (bevollmichtigter) Vertreter, kann er nicht aktiv am
Verfahren teilnehmen. Er wird vom Institut bis zum Verfahrensabschluss auch nicht
iiber dessen Ablauf informiert. Die Endverfiigung kann dem Vertreter jedoch zugestellt
werden.

¥ Eine Ausnahme besteht bei IR-Marken. Bei Publikation der Endverfiigung im Bundesblatt kann der
Widerspruchsgegner, gegen dessen IR-Marke sich der Widerspruch richtete, verlangen, dass ithm der voll-
standige Entscheid, wie er dem Widersprechenden in der Schweiz zugestellt wurde, in die franzdsische
Sprache iibersetzt nachgeliefert wird (iiber die WIPO als nicht anfechtbare Verfiigung nach Art. 5 Abs. 4
MMA, siehe dazu hinten).
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5.5 Akteneinsicht

Akteneinsichtsgesuche beurteilen sich nach Art. 39 MSchG und Art. 36-37 MSchV™.
Diese Bestimmungen haben gegeniiber Art. 26-28 VwVG Vorrang®. Jede Person kann
in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG). Dazu
gehoren gegebenenfalls auch die Widerspruchsakten. Beweisurkunden, die Fabrika-
tions- oder Geschiftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag oder von Amtes we-
gen ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV).

Gesuchen von Dritten um Akteneinsicht ist grundsétzlich auch wihrend des héngigen
Widerspruchsverfahrens zu entsprechen®'. Auf entsprechendes Gesuch werden Kopien
von Widerspruchsentscheiden versandt, sofern der Entscheid rechtskréftig ist. Enthélt er
Umsatzzahlen oder andere vertrauliche Daten, werden sie unleserlich gemacht.

5.6 Information iiber eingegangene Widerspriiche

Auf entsprechendes Gesuch hin bestdtigt das Institut frithestens fiinf Wochen nach Ab-
lauf der Widerspruchsfrist schriftlich, dass gegen eine neu publizierte Marke kein Wi-
derspruch erhoben wurde®. Telefonische Anfragen werden bereits frither, aber unver-
bindlich (gebiihrenfrei) beantwortet.

5.7 Fristen
5.7.1 Vom Institut angesetzte Fristen

Fiir die Stellungnahme des Widerspruchsgegners setzt das Institut in der Regel eine
Frist von 30 Tagen an.

Wird eine IR-Marke angefochten, wird in der provisorischen Schutzverweigerung zu-
néchst eine Frist von drei Monaten zur Bestimmung eines Vertreters in der Schweiz an-
gesetzt™. Sobald sich der Vertreter fristgerecht konstituiert hat, wird ihm die iibliche
Frist zur Einreichung der Stellungnahme angesetzt®*.

Fiir die Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag gewihrt das Institut in der Regel eine
Frist von 15 Tagen.

Ausserordentliche Nachfristen (z.B. zur Einreichung einer Stellungnahme bei Nichtge-
wihrung der gewiinschten Fristverlangerung) betragen in der Regel 10 Tage.

* Die Gebiihr richtet sich nach dem Anhang der IGE-GebO i.V.m. Art. 26 Abs. 2 VWVG.

% Entscheid RKGE vom 14.7.2000 i.S. Apex (noch nicht publiziert).

' RKGE a.a.0.; vgl. auch BGE 110 II 315 betreffend Patentrecht.

%2 Die schriftliche Bestitigung erfolgt gegen Bezahlung einer Gebiithr gemiss Art. 2 Abs. 2 IGE-GebO
(zur Zeit CHF 55.- pro Marke). Bei den finf Wochen handelt es sich um eine Sicherheitsmarge wegen
allfdlliger Verzogerungen bei der Zustellung oder Bearbeitung.

% Bei Schutzverweigerungen aus absoluten und relativen Schutzverweigerungsgriinden betrigt die Frist 5
Monate.

% In den Fillen, in denen das Widerspruchsverfahren bis zum Entscheid iiber die absoluten Schutzver-
weigerungsgriinde sistiert wird, wird dem Vertreter die Sistierung erdffnet. Sofern das Widerspruchsver-
fahren wieder aufgenommen wird, weil die Marke zum Schutz zugelassen wurde, nimmt es seinen or-
dentlichen Lauf (Aufforderung zur Stellungnahme und allfillige weitere Schriftenwechsel).
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5.7.2  Fristverlingerungen

Die Widerspruchsfrist kann als gesetzliche Frist nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1
VwVG).

Im Rahmen des vom Institut angeordneten Schriftenwechsels werden in der Regel bei
jeder Eingabe (Stellungnahme des Widerspruchsgegners, Replik, Duplik) maximal drei
Fristverldngerungen von je zwei Monaten gewihrt. Das zweite Fristverldngerungsge-
such ist zu begriinden. Die dritte Fristerstreckung wird in der Regel nur bei Zustimmung
der Gegenpartei gewéhrt.

Bei Nachfristen zur Behebung von Mingeln der Widerspruchseingabe hingt die Mog-
lichkeit zur allfélligen Fristverlingerung vom konkreten Mangel ab.

5.7.3 Fristberechnung

Die Fristberechnung richtet sich insbesondere nach dem Europiischen Ubereinkommen
iiber die Berechnung von Fristen®. Art. 2 MSchV widerspricht Art. 4 Abs. 2 des Euro-
paischen Ubereinkommens und ist insoweit nicht anwendbar®.

5.7.4 Fristwahrung

Schriftliche Eingaben sind spitestens am letzten Tag der Frist beim Institut einzureichen
oder zu dessen Handen der schweizerischen Post zu iibergeben (Art. 21 Abs. 1
VwVG)*.

5.7.5 Rechtsfolgen bei Nichteinhalten einer Frist

Die Rechtsfolgen sind unterschiedlich. Wird zum Beispiel die gesetzliche Wider-
spruchsfrist nicht eingehalten, ist auf den Widerspruch nicht einzutreten (Art. 22 Abs. 1
VwVG 1.V.m. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Wird eine vom [Institut angesetzte Frist nicht
eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfiigung (Art. 23
VwVG). Reicht zum Beispiel der Widerspruchsgegner innert der ihm angesetzten Frist
keine Stellungnahme ein, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

Verspitete (oder ergdnzende) Eingaben der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen,
konnen trotz der Verspétung beriicksichtigt werden (solange das Verfahren noch nicht
abgeschlossen ist, Art. 32 Abs. 2 VwVG)®*.

% SR 0.221.122.3.

% Entscheid RKGE vom 4.8.2000 i.S. Gallup (noch nicht publiziert).

%7 Schriftliche Eingaben an das IGE konnen nicht giiltig bei einer schweizerischen konsularischen oder
diplomatischen Vertretung vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1°* VwVG).

% Der Gegenpartei wird die nachtrigliche Eingabe zur Kenntnis gebracht; unter Umstinden wird ihr
formlich Gelegenheit zur Stellungnahme geboten, das heisst eine entsprechende Frist angesetzt.
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5.7.6 Wiederherstellung

Die Wiederherstellung einer Frist kann erteilt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein
Vertreter unverschuldet abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, binnen zehn
Tagen nach Wegfall des Hindernisses ein begriindetes Begehren um Wiederherstellung
einreicht und die versdumte Rechtshandlung nachholt (Art. 24 Abs. 1 VwVG). Die
praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit
relativiert, als nach dieser Bestimmung verspitete Parteivorbringen, die ausschlagge-
bend erscheinen, trotz der Verspétung grundsatzlich beriicksichtigt werden kdnnen.

Die Wiederherstellung wird bei Versdumung gesetzlicher oder behordlicher Fristen ge-
wihrt; sie entspricht einem allgemeinen Rechtsgrundsatz®®. Die Praxis stellt strenge An-
forderungen an den Nachweis unverschuldeter Hindernisse’®. Denkbar ist zum Beispiel
eine plotzliche schwere Erkrankung, nicht aber Arbeitsiiberlastung oder Ferien”'.

5.7.7 Weiterbehandlung

Die Weiterbehandlung kann beantragt werden, wenn das Institut in Markensachen ein
Gesuch zuriickweist, weil eine Frist versdiumt wurde (Art. 41 Abs. 1 MSchG). Bei Ver-
sdumnis der Widerspruchsfrist ist die Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 41 Abs. 4
lit. ¢ MSchG). Dieser Ausschluss ist als umfassend zu betrachten, das heisst Art. 41
MSchG findet auf das Widerspruchsverfahren generell keine Anwendung. Art. 41 Abs.
1 MSchG ist bereits vom Wortlaut her (,,Weist ... ein Gesuch zuriick®) eindeutig auf das
Markeneintragungsverfahren zugeschnitten. In diesem werden hiufig Méngel der hin-
terlegten Zeichens beanstandet und dem Hinterleger eine Frist zur Stellungnahme oder
Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, bei unbeniitztem Fristablauf wer-
de das Eintragungsgesuch zuriickgewiesen. Dem Zivilprozess oder anderen streitigen
Mehrparteienverfahren ist eine derartige Weiterbehandlungsmdglichkeit dagegen unbe-
kannt. Der Natur und der Zielsetzung des Widerspruchsverfahrens widerspricht sie
ebenfalls. Bei diesem handelt es sich um ein Mehrparteienverfahren, das moglichst ein-
fach und rasch sein soll (siche vorne 1.2 und 1.3). Wihrend des Widerspruchsverfahrens
konnen zudem alle vom Institut angesetzten Fristen verlangert werden (Art. 22 Abs. 2
VwVG). Von der Mdglichkeit der Fristverlangerung sowie der Sistierung wird in der
Praxis denn auch relativ grossziigig Gebrauch gemacht. Ferner kdnnen verspitete Par-
teivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, trotz der Verspdtung beriicksichtigt
werden (Art. 32 Abs. 2 VwWVG). Nach Abschluss des Verfahrens soll sich die Gegen-
partei auf den Eintritt der Rechtskraft des Entscheides, der beiden Parteien gegentiber
Wirkungen entfaltet, verlassen konnen (unter Vorbehalt eigentlicher Revisionsgriinde,
vgl. hinten 11).

Keine eigentliche Ausnahme bilden Widerspriiche, die sich gegen /R-Marken richten,
bei denen auch absolute Ausschlussgriinde vorliegen. Wird in diesen Fillen kein
Schweizer Vertreter bestellt, wird eine definitive Schutzverweigerung erlassen, die an-
fechtbar ist und bei der die Weiterbehandlungsmoglichkeit besteht (siehe 9.2.2). Diese

% Vgl. RHINOW/KOLLER/KISS, N 495, 840, 1169 ff.
0 Vgl. RHINOW/KOLLER/KISS, N 1171.
n Vgl. auch GYGI, 62, mit Hinweisen.
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betrifft aber primér die absoluten Ausschlussgriinde und nur indirekt das Widerspruchs-
verfahren.

6 Der Markengebrauch im Widerspruchsverfahren

6.1 Grundsatz der Massgeblichkeit des Registereintrages

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die im Register eingetrage-
nen Waren und Dienstleistungen. Die aktuelle Tétigkeit der Parteien ist grundsétzlich
nicht massgebend’*. Eine Ausnahme bilden die Fille, in denen der Nichtgebrauch der
Marke des Widersprechenden nach Art. 32 MSchG behauptet wird. Aber auch in diesen
Fillen kommt es insoweit einzig auf den Gebrauch der Marke des Widersprechenden
an.

6.2 Einrede des Nichtgebrauchs

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG er-
heben, muss er dies seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem
spiteren Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberiicksichtigt”’. Ist nach den
Ausserungen des Widerspruchsgegners nicht klar, ob er tatsichlich den Nichtgebrauch
im Sinne von Art. 32 MSchG behauptet, ist ihm Gelegenheit zu bieten, dies zu prézisie-
ren.

Wird die Einrede im Verlauf des Verfahrens zuriickgezogen, muss der Gebrauch der
Widerspruchsmarke nicht mehr gepriift werden’”.

Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist, sind die eingetragenen Waren oder Dienstlei-
stungen massgebend. Der Schutz wird in diesem Fall also nicht auf jenen Waren- oder
Dienstleistungsbereich beschrinkt, in dem die Marke tatsichlich gebraucht wird”. In
manchen Féllen mag zwar feststehen, dass die Widerspruchsmarke nicht fiir alle, son-
dern nur fiir einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht wird. Bei nicht erhobener
Gebrauchseinrede sind dennoch die eingetragenen Waren und Dienstleistungen mass-
gebend.

6.3 Karenzfrist

Als Karenzfrist bezeichnet man die Frist, wiahrend welcher eine Marke ohne Schaden
fiir das Markenrecht ungebraucht bleiben kann’®. Bevor der Widerspruchsgegner die

> RKGE sic! 1999, 419 — K6nig / Sonnenkdnig; MARBACH, 115.

7> DAVID, MSchG 32 N 6; RKGE, sic! 1999, 282 — Genesis / Genesis.

™ RKGE, sic! 1997, 578 — Canal plus / Céble plus.

™ Solange der Gebrauch nicht bestritten wird, besteht auch nach Ablauf der Karenzfrist die Moglichkeit
der Gebrauchsaufnahme (Art. 12 Abs. 2 MSchG). Bei fehlendem Gebrauch verliert die Marke nicht sofort
ihre Wirkungen (MARBACH, 185 und 188).

7 DAVID, MSchG 12 N 5; vgl. auch Art. 5 lit. C Abs. 1 PVU, Art. 19 TRIPs.
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Einrede des Nichtgebrauchs erhebt, sollte er priifen, ob sich die Marke des Widerspre-
chenden noch innerhalb dieser Frist befindet.

6.3.1 Dauer der Karenzfrist

Die Karenzfrist betrdgt 5 Jahre (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Sie verldngert sich (aus-
nahmsweise) um diejenige Zeit, wiahrend welcher wichtige Griinde fiir den Nichtge-
brauch vorliegen.

6.3.2 Beginn der Karenzfrist
6.3.2.1 Markeneintragung

Die Karenzfrist beginnt nach der Eintragung:

- bei Schweizer Marken, die unter dem aMSchG eingetragen wurden: im Zeitpunkt
der Publikation der Eintragung;

- bei Schweizer Marken, die nach dem MSchG eingetragen wurden: im Zeitpunkt des
unbeniitzten Ablaufs der Widerspruchsfrist oder mit rechtskréftigem Abschluss des
Widerspruchsverfahrens (Art. 12 Abs. 1 MSchG)'" '%;

- bei IR-Marken, die unter der AO eingetragen wurden: 12 Monate nach der Eintra-
gung im internationalen Register gemiss Regel 17.1 AO (i.V.m. Art. 5 Abs. 2
MMA)” oder, wenn das Verfahren wegen einer Schutzverweigerung zu diesem
Zeitpunkt noch nicht beendet ist, mit rechtskrdftigem Abschluss des Verfahrens
(analog zur Situation bei Schweizer Marken geméss Art. 12 Abs. 1 MSchG);

- bei IR-Marken, die nach der GAFO eingetragen wurden:

- im Anwendungsbereich des MMA: 12 Monate nach dem “date de notification”,
das heisst dem Datum, an dem die WIPO das Registerblatt der nationalen Be-
horde gesandt hat und ab dem die Frist fiir das Erlassen der Schutzverweigerung
lauft (Regel 18 Abs. 1 lit. iii GAFO, Art. 5 Abs. 2 MMA);

7 Die Karenzfrist verldngert sich somit um die Zeitspanne, wihrend welcher noch nicht feststeht, ob die
Marke im Administrativverfahren angefochten wird.

™ Eine Ausahme besteht in iibergangsrechtlicher Hinsicht bei Marken, die mit einer Gebrauchsprioritit
nach Art. 78 MSchG eingetragen wurden. Gegen solche Marken kann nicht Widerspruch erhoben werden
(Art. 78 Abs. 2 MSchG). Somit beginnt in diesen Fillen die Karenzfrist unmittelbar mit der Publikation
der Marke.

" Massgebend ist nicht das Registrierungsdatum auf dem Registerblatt links oben. Bei den 12 Monaten
handelt es sich um die Frist fiir das Erlassen der nationalen Schutzverweigerung. Analog zu den geméss
MSchG eingetragenen Schweizer Marken beginnt bei IR-Marken die Karenzfrist noch nicht im Zeitpunkt
der Eintragung im internationalen Register. Zu diesem Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob die Marke in
den Léndern, fiir die Schutz beansprucht wird, tatsdchlich zum Schutz zugelassen wird.
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- im Anwendungsbereich des MMP: 18 Monate nach dem “date de notification”
(wie vorangehend)™;

- bzw. im Anwendungsbereich beider Abkommen, falls das Verfahren wegen ei-
ner Schutzverweigerung zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet ist: mit rechts-
kraftigem Abschluss des Verfahrens (ebenfalls analog zur Situation bei Schwei-
zer Marken gemdss Art. 12 Abs. 1 MSchQG).

6.3.2.2 Erneuerung der Eintragung nach aMSchG

Nach aMSchG begann bei der Erneuerung der Eintragung einer Schweizer Marke eine
neue Karenzfrist von 3 Jahren. Die Ereuerung wurde wie eine Neueintragung gepriift
und hatte dieselben Wirkungen (vgl. Art. 8 Abs. 2 aMSchG)®'.

Die Verldngerung nach MSchG unterliegt dagegen keiner erneuten materiellen Priifung
(Art. 10 Abs. 2 MSchG) und bewirkt einzig die Erstreckung der Giiltigkeitsdauer der
Eintragung. Die Verlingerung 16st keine neue Karenzfrist aus®”. Ebenso ist (und war)
auch dige;) Verldangerung von IR-Marken ein reiner Formalakt, der keine neue Karenzfrist
auslost™.

6.3.2.3 Gebrauchsunterbruch

Im Falle eines Unterbruchs des bisher rechtsgenligenden Gebrauchs beginnt eine neue
Karenzfrist zu laufen, und zwar in diesem Fall ab der letzten ernsthaften Nutzungs-
handlung®*.

6.3.3 Ablauf der Karenzfrist wihrend des Verfahrens

Falls bei Einreichung des Widerspruchs die Karenzfrist abgelaufen ist, muss der Wider-
sprechende (auf entsprechende Einrede hin) den Gebrauch seiner Marke glaubhaft ma-
chen.

Wenn bei Einreichung des Widerspruchs die Karenzfrist noch nicht abgelaufen ist, kann
der Widersprechende zu diesem Zeitpunkt sein Markenrecht geltend machen (Art. 12
MSchG e contrario). Lauft die Karenzfrist aber wiahrend des Verfahrens ab, handelt es
sich um eine Anderung des rechtserheblichen Sachverhalts®. Aus Griinden der Rechts

% Die Schweiz hat eine Erklirung gemiss Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP abgegeben, womit die Jahresfrist fiir
den Erlass der Schutzverweigerung durch eine Frist von 18 Monaten ersetzt wird. Zur Zeit ist das MMP
bei folgenden Ursprungslédndern (die einzig das MMP ratifiziert haben) anwendbar: vgl. Homepage der
WIPO: http://www.wipo.int/eng/ratific/g-mdrd-m.htm.

* BGE 102 I 111.

*> DAVID, MSchG 12 N 8.

% Eine erneute materielle Priifung ist sowohl nach MMA wie MMP ausgeschlossen. Im Vergleich zur
Erneuerung von Schweizer Marken nach aMSchG besteht insoweit eine Ungleichbehandlung, die jedoch
durch die unterschiedlichen Voraussetzungen und Wirkungen der jeweiligen Tatbestinde begriindet ist
und Art. 4 MMA nicht verletzt.

% DAVID, MSchG 12 N 6; MARBACH, 186.

% Massgebend ist im Allgemeinen der Sachverhalt zum Zeitpunkt des Entscheides. Auch im Zivilprozess
gilt das Litiskontestationsprinzip, wonach der Sachverhalt massgebend ist, wie er bei Begriindung der
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gleichheit, mit Riicksicht auf Art. 22 Abs. 3 MSchV und Art. 12 Abs. 2 MSchG sowie
das Beschleunigungsgebot wird der Ablauf der Karenzftist bis zum Zeitpunkt der ersten
Stellungnahme des Widerspruchsgegners beriicksichtigt™. Lauft die Karenzfrist nachher
ab, wird dieser Umstand nicht mehr beriicksichtigt und der Widersprechende hat den
Gebrauch seiner Marke nicht glaubhaft zu machen®’. Nach der ersten Stellungnahme
gemadss Art. 22 Abs. 3 MSchV wird der Ablauf der Karenzfrist auch nicht im Sinne ei-
nes Novums beriicksichtigt. Andernfalls konnte das Widerspruchsverfahren iiberméssig
verzogert und verschleppt werden.

6.4 Zum Gebrauchstatbestand
6.4.1 Gebrauch in der Schweiz

Grundsitzlich ist ein Gebrauch in der Schweiz erforderlich®. Eine Ausnahme ergibt
sich aus dem Ubereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den
gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz®. Gemiss dessen Art. 5 Abs. 1 gilt
der Gebrauch in einem Staat auch im anderen als rechtserhaltend”’. Weitere Ausnahmen
konnen sich bei Exportmarken (Art. 11 Abs. 2 MSchG)’' sowie bei notorisch bekannten
Marken ergeben (Art. 6 PVU, siche vorne 2.4.1.2)°.

6.4.2 Zeitlicher Bezug des Gebrauchs

Es geniigt, wenn nur der Gebrauch in jlingster Zeit dargetan wird. Die Beweismittel
miissen sich jedoch auf einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen®”.

6.4.3 Ernsthaftigkeit des Gebrauchs

Hinsichtlich der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht
vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes geniigen zu wollen’. Um diese Absicht fest

Rechtshingigkeit vorlag, nur sehr eingeschrinkt (vgl. Art. 21 BZP; VOGEL, 201 und 213 ff.; KUMMER,
85).

% Zur ersten Stellungnahme gemiss Art. 22 Abs. 3 MSchV zihlen nicht bereits Fristverlingerungs- oder
Sistierungsgesuche, sondern materielle Widerspruchsantworten.

Fiir die Beriicksichtigung des Ablaufs der Karenzfrist nicht nur bis zur Widerspruchseinreichung, sondern
bis zur Bestreitung des Gebrauchs spricht auch der Umstand, dass bis zu diesem Zeitpunkt der Gebrauch
nach Art. 12 Abs. 2 MSchG erstmals oder erneut aufgenommen werden kann.

¥ RKGE, sic! 1999, 282 f. — Genesis / Genesis: Auf die erst im Rahmen des Beschwerdeverfahrens erho-
bene Einrede des Nichtgebrauchs wurde nicht eingetreten.

% MARBACH, 174; MARBACH, Der Stellenwert auslidndischer Sachverhaltselemente bei der Beurteilung
nationaler Markenrechte, in: JENNY/KALIN (Hrsg.), Die schweizerische Rechtsordnung in ihren interna-
tionalen Beziigen, Bern 1988, 330.

*SR 0.232.149.136.

% Dazu MARBACH, 175; DAVID, MSchG 11 N 20; FEZER, 1906 (Zweiseitige Abkommen, N 12).

! MARBACH, 175; MARBACH, Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung, sic! 1997, 372 ff.

2 MARBACH, 175 ff.

% 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.
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zustellen, sind die gesamten Umstéinde des Einzelfalles zu beriicksichtigen. Beurtei-
lungskriterien bilden dabei die Art der Waren oder Dienstleistungen, Umsatzzahlen,
geografische Ausdehnung und Dauer des Gebrauchs. So gelten bei teuren Investitions-
giitern (z.B. Flugzeugen) andere Massstéibe als bei Konsumgiitern des tdglichen Bedarfs
(Brot, Schuhe etc.).

Ungeniigend ist immer ein bloss symbolischer Markengebrauch, der nur inszeniert wird,
um den Verlust des Markenschutzes abzuwenden’. Eine blosse Einzelaktion ist in der
Regel nicht ausreichend’®. Von jedem Marktteilnehmer darf eine gewisse Marktbear-
beitung erwartet werden. Wer nur passiv auf Zufallsbestellungen hofft, dem fehlt in der
Regel die verlangte ernsthafte Gebrauchsabsicht”’.

6.4.4 Zusammenhang zwischen Marke und Produkt

Die Marke muss nicht unbedingt direkt auf der Ware oder deren Verpackung ange-
bracht werden (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG). Ausreichend kann beispielsweise auch der
Gebrauch in Katalogen oder Preislisten sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall
auf die registrierten Waren oder Dienstleistungen beziehen®.

6.4.5 Gebrauch fiir die eingetragenen Waren und Dienstleistungen

Wird die Marke nur fiir einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie nur in-
soweit geschiitzt (Art. 11 Abs. 1 MSchG)”. Insbesondere vermag der Gebrauch fiir ein-
zelne Produkte nicht als Gebrauch fiir den gesamten Oberbegriff zu gelten'™. Fiir diese
Losung sprechen nicht nur der Wortlaut, sondern auch Sinn und Zweck von Art. 11
Abs. 1 MSchG. Mit dem Gebrauchserfordernis soll einer Uberfiillung des Markenregi-
sters mit unbenutzten und damit nicht mehr aktuellen Marken entgegengewirkt und die
Bildung neuer Marken erleichtert werden'®'. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, dass
dem Gebrauchszwang wegen des Ubergangs von der Gebrauchs- zur Hinterlegungsprio-
ritat'"* sowie der vollstindigen Liberalisierung der Markenhinterlegung (vgl. dagegen
noch Art. 7 aMSchG) unter dem MSchG erhohte Bedeutung zukommt. Die teilweise
recht grossziigige Praxis zum aMSchG kann nicht ohne Weiteres {ibernommen werden.

Der Gebrauch fiir andere als die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen ist unge-
) 103
niigend .

94 David, MSchG 11 N 3.

% MARBACH, 173; DAVID, MSchG 11 N 3.

% MARBACH, 174.

9 MARBACH, 174.

* DAVID, MSchG 11 N 5.

% Falls eine Marke zum Beispiel fiir Fahrzeuge und Apparate zur Beforderung auf dem Lande, in der Luft
und auf dem Wasser (KI. 12), Kaffee, Tee und Kakao (KI. 30) eingetragen ist, aber nur fiir Kinderwagen
(K1 12) gebraucht wird, ist die Marke nur fiir diese und keine weiteren Waren geschiitzt.

190 A M. DAVID, MSchG 11 N 7; MARBACH, 181.

' DAVID, MSchG 11 N 1.

192 Zur Gebrauchsprioritdt nach altem Recht vgl. Art. 5 aMSchG; H. DAvVID, Kommentar zum
Schweizerischen Markenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 1974, 116 f.

1% DAVID, MSchG 11 N 7. So ist eine Marke als unbeniitzt zu betrachten, die fiir Ledermobel eingetragen
ist, aber nur fiir Holzstiihle gebraucht wird.
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Allfdllige Einschrinkungen des Produkteverzeichnisses sind zu beachten. Ist beispiels-
weise eine IR-Marke in der Schweiz nur fiir Waren spanischer Herkunft zum Schutz
zugelassen, ist der Gebrauch fiir Waren dieser Herkunft glaubhaft zu machen.

6.4.6 Gebrauch in abweichender Form

Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht we-
sentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Dieser Gebrauch kann angerech-
net werden, falls dabei die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird (Art.
5 C Abs. 2 PVU). Die Hauptbestandteile der Marke bzw. deren Gesamteindruck diirfen
nicht veréndert sein.

6.4.7 Gebrauch fiir Hilfswaren und —dienstleistungen

Unter Hilfswaren und -dienstleistungen werden Giiter verstanden, die lediglich der
Promotion eines (Haupt-) Produktes dienen und in der Regel unentgeltlich abgegeben
werden'?*. In dieser Hinsicht ist zu differenzieren. Wird zum Beispiel der Gebrauch ei-
ner fiir die Dienstleistung ,, Transportwesen‘ eingetragenen Marke bestritten und werden
Prospekte eingereicht, welche Transportdienstleistungen des Markeninhabers betreffen,
erfolgt der Gebrauch insoweit auf Hilfswaren, der wohl dem Hauptprodukt (Transport-
dienstleistung, KI. 39), nicht aber der Hilfsware selbst (Drucksachen, Kl. 16) zugerech-
net werden kann. Vorausgesetzt wird hier wie anderswo ein (direkter) kennzeichnungs-
missiger Zusammenhang zwischen Benutzungshandlung und (Haupt-) Produkt'®®. Der
Gebrauch der Marke auf Prospekten, Preislisten, Katalogen oder Ahnlichem wird im
Falle eines Zusammenhanges zwischen Marke und (Haupt-) Produkt letzterem ange-
rechnet.

Beim Gebrauch der Marke auf unentgeltlich abgegebenen Werbeartikeln (Feuerzeug,
Zindholzbriefchen, Aschenbecher, Kleber etc.) fehlt fiir die betroffenen Verkehrskreise
dagegen in der Regel ein direkter Bezug zum Hauptprodukt, so dass der Gebrauch letz-
terem nicht angerechnet werden kann.

6.4.8 Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen
selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). In Frage kommen irgendwelche Formen sogenannt

stellvertretenden Gebrauchs'%.

6.4.9 Rechtswidriger Gebrauch

1% ygl. DAVID, MSchG 3 N 37 und Art. 11 N 8; MARBACH, 170.
195 MARBACH, 171.
1% v/g]. DAVID, MSchG 11 N 22 f.; MARBACH, 182 ff.



Wenn eine Marke ernsthaft benutzt wird, liegt eine rechtserhaltende Benutzung auch
vor, wenn die konkrete Art der Benutzung gegen Vorschriften des UWG oder sonstige
Bestimmungen (z.B. Arzneimittelrecht) verstosst. “Die Rechtsverletzung 16st grund-
sitzlich allein die jeweils normspezifische Sanktion aus™'"’.

6.5 Wichtige Griinde fiir den Nichtgebrauch

Beim Vorliegen wichtiger Griinde kann der Widersprechende sein Markenrecht trotz
Nichtgebrauchs geltend machen (Art. 12 Abs. 1, Art. 32 MSchG). Umsténde, die unab-
héngig vom Willen des Inhabers eintreten und ein Hindernis fiir die Benutzung der
Marke darstellen, wie etwa Einfuhrbeschrinkungen oder sonstige staatliche Vorschrif-
ten flir die durch die Marke geschiitzten Waren oder Dienstleistungen, werden als trifti-
ge Griinde fiir die Nichtbenutzung anerkannt (Art. 19 Abs. 1 TRIPs). Diese Ausnahme-
bestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche Griin-
de, die vollig ausserhalb der Einflusssphidre des Markeninhabers liegen. Technische
oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem

Markeninhaber zuzurechnen'®,

6.6 Verfahrensrechtliches
6.6.1 Weiterer Schriftenwechsel

Im Anschluss an die Behauptung des Nichtgebrauchs wird grundsétzlich ein zweiter
Schriftenwechsel durchgefiihrt und der widersprechenden Partei Gelegenheit geboten,
den Gebrauch oder wichtige Griinde fiir den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Ist die
Karenzfrist klarerweise noch nicht abgelaufen, wird dem Widersprechenden gegebenen-
falls bloss Gelegenheit zur Einreichung einer Replik geboten, ohne ihn aufzufordern,
den Gebrauch der Marke glaubhaft zu machen.

6.6.2 Beweisfithrungslast

Die Beweisfiihrungslast besagt, wer den Beweis zu fiihren hat'””. Gemiss Art. 32
MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke (oder wichtige Griinde fiir
den Nichtgebrauch) glaubhaft zu machen. Der Widersprechende hat daher die Beweis-
mittel beizubringen.

6.6.3 Beweismass

Der Widersprechende hat den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern
(nur, aber immerhin) glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG, in Abweichung von der au-
sserhalb des Widerspruchsverfahrens geltenden Beweisregel des Art. 12 Abs. 3

7 FEzER, MarkenG § 26 N 39.

1% RKGE, sic! 1998, 406 — Anchor / Ancora: Absatzschwierigkeiten und hohe Zollbelastung bei auslén-
discher Butter stellten in diesem Fall keine Rechtfertigungsgriinde dar.

1% RHINOW/K OLLER/KISS, N 909.
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MSchG). Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden
Behauptungen iiberwiegend fiir wahr hilt, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind''°.
Das Institut hat mit anderen Worten iiberzeugt zu sein, dass die Marke des Widerspre-
chenden wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber, dass sie mit Sicherheit tatsdchlich

gebraucht wird, weil das Gegenteil verniinftigerweise auszuschliessen ist'''.

6.6.4 Beweismittel

Die im Verwaltungsverfahren im Allgemeinen moglichen Beweismittel sind in Art. 12
VwVG aufgefiihrt. Zeugeneinvernahmen konnen vom Institut nicht angeordnet werden
(wohl aber im Beschwerdeverfahren von der RKGE, Art. 14 VwVG). Im Vordergrund
stehen Urkunden (z.B. Rechnungen, Lieferscheine) oder Augenscheinsobjekte (z.B.
Verpackungen, Kataloge, Prospekte).

6.6.5 Entscheid iiber die Einrede des Nichtgebrauchs

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, wird das Ver-
fahren wie iiblich weitergefiihrt. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der
Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestiitzt (vgl. Art. 11 Abs. 1
MSchG)''? und ist daher abzuweisen'".

7  Widerspruchsgriinde
Gemiss Art. 3 Abs. 1 lit. a-c MSchG sind vom Markenschutz ausgeschlossen Zeichen,
die
mit einer dlteren Marke identisch und fiir die gleichen Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind wie diese;

mit einer dlteren Marke identisch und fiir gleichartige Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;

einer dlteren Marke dhnlich und fiir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstlei-
stungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

7.1 Zeichenidentitit

Zeichenidentitdt nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und b MSchG liegt vor, wenn die Marken ab-
solut gleich sind oder eine nur minime Abweichung aufweisen, wie zum Beispiel einen

anderen Schrifttyp des gleichen Wortes oder ein kaum wahrnehmbares Zusatzelement
(z.B. Punkt nach dem Wort).

7.2  Verwechslungsgefahr bei dihnlichen Marken

110
111

Vgl. VOGEL, 244, mit Hinweisen; GYGI, 272.
Vgl. KUMMER, 135.

"2 MARBACH, 223 und 189 f.

"3 DAVID, MSchG 33 N 5.
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7.2.1 Allgemeine Beurteilungskriterien

Grundlage der Beurteilung der Verwechselbarkeit bildet der Registereintrag, nicht die
(aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr''*. Die Verwechs-
lungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG besteht, sobald zu befiirchten ist, dass die
massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ahnlichkeit der Marken irrefithren lassen
und Waren oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem fal-
schen Markeninhaber zurechnen. Eine bloss entfernte Mdglichkeit von Fehlzurechnun-
gen genligt nicht. Erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt'".

Die Marken sind unter Umstdnden auch verwechselbar, wenn das Publikum sie zwar
auseindanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ahnlichkeit aber falsche Zusammenhiinge
vermutet (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr), insbesondere an Serienmarken denkt,
die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich

Do . 116
miteinander verbundenen Unternechmen kennzeichnen .

Die Verwechslungsgefahr resultiert aus der Kombination von Markendhnlichkeit und
Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit. Je néher sich die Produkte sind, fiir welche
die Marken registriert sind, desto grosser wird das Risiko von Verwechslungen und de-
sto stirker muss sich das jiingere Zeichen vom ilteren abheben''’. Anderseits wird die
Produlliltgegleichartigkeit bei identischen oder sehr dhnlichen Marken im Einzelfall eher

bejaht .

Ob sich zwei Marken geniigend unterscheiden, ist nicht aufgrund des abstrakten Zei-
chenvergleichs, sondern vor dem Hintergrund der gesamten Umstéinde zu beurteilen'"”.
Handelt es sich zum Beispiel um eine Marke fiir rezeptpflichtige Arzneimittel, die nicht
ohne Weiteres erhiltlich sind, ist von einem hoheren Aufmerksamkeitsgrad der betrof-
fenen Verkehrskreise (Fachleute) auszugehen als bei einer Marke fiir Waren des tagli-

chen Bedarfs, die sich an ein breites Publikum richten'’.

Die Unterscheidbarkeit zweier Marken ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den
sie beim an den fraglichen Produkten interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird
die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Beim Vergleich der Marken ist des-
halb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die am ehesten geeignet sind, im Gedéchtnis

haften zu bleiben'?'.

7.2.2 Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit

Ob Gleichartigkeit von Waren oder Dienstleistungen gegeben ist, ist im Einzelfall an-
hand der konkreten Umstidnde zu beurteilen. Entscheidend ist, ob die Abnehmerkreise
auf den Gedanken kommen konnten, die unter Verwendung dhnlicher Marken angeprie

"4 MARBACH, 115, mit Hinweisen; DAVID, MSchG 3 N 12.

S BGE 122 111 384, 119 11 476,.

"6 BGE 122 111 384.

"TBGE 122 111 387, 121 111 379, 119 11 475.

"% Siehe nachfolgend sowie z.B. RKGE, sic! 1997, 480 — Duoderm / DuoDerm.
"9 BGE 122 111 385.

129 ygl. z.B. RKGE, sic! 1997, 300 — Sulox / Oslox.

2 BGE 121 111 378.



senen Waren oder Dienstleistungen wiirden angesichts ihrer tiblichen Herstellungs- und

Vertriebsstitten aus ein und demselben Unternehmen stammen'>2.

Nicht unbedingt vorausgesetzt wird damit, dass es sich wirtschaftlich um Substitutions-
produkte handelt, das heisst um Waren oder Dienstleistungen, die sich nach ihren Ei-
genschaften, threm wirtschaftlichen Verwendungszweck und ihrer Preislage so naheste-
hen, dass sie ein miindiger Konsument bei seinem Konsumentenentscheid berechnend
miteinander vergleicht und als wechselseitig austauschbar ansieht'>. Die Klassifikation
der Produkte oder Dienstleistungen geméiss Nizza-Abkommen bildet zur Beurteilung
der Gleichartigkeit hochstens ein Indiz'**. Bei Dienstleistungen werden die Kriterien zur
Bestimmung der Gleichartigkeit von Waren analog angewandt.

7.2.3 Markenihnlichkeit

7.2.3.1 Unterscheidung zwischen charakteristischen und kennzeichnungs-
schwachen Elementen, starken und schwachen Marken

Die vollstindige Ubernahme einer Marke oder die Ubernahme des fiir den Gesamtein-
druck massgebenden Hauptbestandteils begriindet in der Regel die Verwechslungsge-
fahr'®, ausser falls die Ubereinstimmung nur schwach kennzeichnungskriftige Ele-
mente betrifft. Die Ubereinstimmung allein in nicht oder wenig kennzeichnungskrifti-
gen Elementen begriindet grundsitzlich keine Verwechslungsgefahr'*. Damit zusam-
men héngt die Unterscheidung zwischen starken und schwachen Marken: ,,Der
Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fiir schwa-
che Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwachen
Marken geniigen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Un-
terscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentli-
che Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anleh-
nen“'?” oder deren Kennzeichnungskraft wegen des hiufigen Gebrauchs dhnlicher Mar-
ken verwissert ist'>®. Anderseits kann sich die Kennzeichnungskraft und damit der
Schutzbereich einer Marke durch deren grossen Bekanntheitsgrad erhohen. Grosse
Kennzeichnungskraft und hoher Bekanntheitsgrad erhdhen die Wahrscheinlichkeit von

1227 B. RKGE, sic! 1997, 480 - Duoderm / DuoDerm; DAVID, MSchG 3 N 35, mit Hinweisen; vgl. auch
BGE 12311 191 und 91 1I 15; RKGE, PMMBI 1996 1 43 — Creaton / Creabeton und PMMBI I 68 — Gold /
Goldsound; RKGE, PMMBI I 1995 I 87 — Avenit / Avenir; BAGE, PMMBI 1995 1 65 — Imperial / Cor-
don Rouge (Gleichartigkeit bejaht zwischen Bier und Mineralwasser, verneint zwischen Bier und
Wein/Sprituosen).

12 yol. MARBACH, 108.

¥ ZB. RKGE, sic! 1997, 569 — BirkoTex / Biotex.

125 7 B. RKGE, sic! 1998, 194 — Secret Pleasures / Private Pleasures.

1267 B. RKGE, sic! 1998, 405 — Elle (fig.) / NaturElle collection (fig.).

27 BGE 122 III 385. In diesem Sinn auch RKGE, a.a.O. (die Marke Elle, fig., war fiir Bekleidungsstiicke
kennzeichnungsschwach und konnte damit nur einen dusserst beschriankten Schutzumfang beanspruchen);
vgl. ferner RKGE, sic! 1998, 197 — Torres, Las Torres / Baron de la Torre (die Marke Torres geniesse fiir
Wein aufgrund ihrer Bekanntheit einen erweiterten Schutzumfang); RKGE, sic! 1998, 50 — Clinique /
Unique frisch Kosmetik (fig.) ("Der unterschiedliche Sinngehalt zweier Marken geniigt nicht, um die we-
gen der Warengleichheit und der klanglichen Ahnlichkeit bestehende Verwechslungsgefahr aufzuheben,
wenn der urspriingliche Sinngehalt einer Marke durch deren Verkehrsdurchsetzung und hohen Bekannt-
heitsgrad in den Hintergrund geriickt wird”).

128 ygl. DAVID, MSchG 3 N 13.

29



Assoziationen und damit die Gefahr, dass dhnliche Drittmarken als Serienzeichen miss-

deutet werden'?’.

Gehort die Marke der widersprechenden Partei tatsdchlich zu einer Serie von Marken,
die durch ein gemeinsames Element definiert sind (sog. Serienzeichen), kann dies fiir

einen erh6hten Schutzumfang dieser Marke sprechen'’.

Hat sich ein urspriinglich nicht schutzfahiges Zeichen im Verkehr durchgesetzt, geniesst

es grundsitzlich den gleichen Schutz wie irgendeine andere Marke''.

7.2.3.2 Zum Verhiltnis zwischen Wort- und Bildelementen

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestanteil dominierend
oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden'*”. In der Regel
wird der Gesamteindruck stirker durch Wort- als durch Bildelemente geprigt'>. Durch
die Beifiigung eines Bildelementes zu einem Wortelement, das einer édlteren Wortmarke
dhnlich ist, kann in der Regel nur dann ein geniigend unterschiedlicher Gesamteindruck
geschaffen werden, wenn das Bildelement dominiert und dem Wortbestandteil nur ein

untergeordneter Stellenwert zukommt'>*,

7.2.3.3 Wortmarken

Dem Wortanfang sowie dem Wortstamm kommen in der Regel ein besonderes Gewicht

zu'?. Bei kurzen Wortern geniigen unter Umstinden bereits relativ geringe Abwei-

. . 136
chungen, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen ™.

Bei Wortmarken kann unterschieden werden zwischen Wortklang, Schriftbild und Sinn-
gehalt. Der Wortklang wird wesentlich geprigt durch Vokalfolge, Silbenzahl, Wortan-
fang, Wortstamm sowie Konsonantenfolge'’”.  Da der durchschnittliche Markenadres-
sat aber, was er hort und liest, unwillkiirlich auch gedanklich verarbeitet, kann fiir den
Gesamteindruck einer Wortmarke, die dem allgemeinen Sprachschatz entnommen ist,
auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wort-
bedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Mar-
kante Sinngehalte, die sich beim Horen und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich auf-
driangen, dominieren regelméssig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke ei-
nen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist
die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen &hnli

129 RKGE, sic! 1999, 569 - Hermés / Hermoso Swiss Made (fig.); BGE 122 III 385.

BORKGE, sic! 1998, 198 f. — Torres, Las Torres / Baron de la Torre.

! DAVID, MSchG 2 N 42; RKGE, sic! 1997, 177 - Gourmet House / Fideco Gourmet House.

127 B. BAGE, SMI 1996, 353 — The Simpsons (fig.) / Simons.

133 RKGE, PMMBI 1995 I 87 — Avenit / Avenir; RKGE, SMI 1995, 311 — Bally / Sali; RKGE, PMMBI
1995 1 45 - Castello / Castelberg.

14 RKGE, sic! 1997, 478 — ATP Tour (fig.) / MTA (fig.) (in casu dhnliche, aber wenig kennzeichnungs-
kréiftige Bildbestandteile, da klare Aussage iiber beanspruchte Produkte); RKGE, sic! 1998, 48 — Swiss
Air Force (fig.) / Swiss Force (fig.).

1% ygl. MARBACH, 119; DAVID, MSchG 3 N 20 und 22; RKGE, sic! 1997, 300 — Sulox / Oslox.

B¢ BGE 121 111 379 — Boss / Boks; MARBACH, 120.

B7Vgl. MARBACH, 119 f.; BGE 119 11 475 f.; RKGE, sic! 1997, 301 — Sulox / Oslox.
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chen Klang oder ein #hnliches Schriftbild tiuschen lisst“'**. Damit der Sinngehalt die

(allfillige) Ahnlichkeit der Klang- und Bildwirkung aufzuwiegen vermag, muss er do-

. . 139 . . [ . . .
minant sein ~ . Anderseits verstirkt ein ubereinstimmender oder doch verwandter Sinn-

gehalt die Verwechslungsgefahr'*.

7.2.4 Kasuistik

Bei den nachfolgenden Entscheiden handelt es sich um eine Auswahl in chronologi-
scher Folge.

Verwechslungsgefahr bejaht:
Bundesgericht:
- Kamillosan / Kamillan und Kamillon (BGE 122 III 382 = sic! 1997, 45).

- Bud und Bud King of Beers / Bud bzw. Budweiser, Budvar, Budbrau (BGE 125 III 193 = sic! 1999,
432; bilaterale Abkommen zum Schutz von Herkunftsangaben, Legitimation zum Geltendmachen
des Nichtgebrauchs).

RKGE:
- Castello / Castelberg (PMMBI 1995 1 45).

- Avenit / Avenir (PMMBI 1995 1 87; Sinngehalt und grafisches Beiwerk vermdgen Ahnlichkeit des
Wortklanges nicht aufzuwiegen).

- Creaton / Creabeton (PMMBI 1996 1 41).
- Scott/ Shot Racing (sic! 1997, 59).

- Odeon / Nickelodeon (sic! 1997, 61; auch Marken mit bloss gemeinsamer Endung kénnen den Ein-
druck gemeinsamer Serienzugehdrigkeit erwecken).

- Gourmet House / Fideco Gourmet House (sic! 1997, 177; Widerspruchsmarke durchgesetzt, Hinzu-
fiigen der eigenen Firma geniigt nicht).

- Nicopatch / Nicoflash (sic! 1997, 294; Widerspruchsmarke schwach, trotzdem Verwechslungsge-
fahr).

- Canal plus / Cable plus (sic! 1997, 577).

- Clinique / Unique frisch Kosmetik (fig.) (sic! 1998, 50; Widerspruchsmarke mit hohen Bekanntheits-
grad, starkes Zeichen).

- Secret Pleasures / Private Pleasures (sic! 1998, 194).

- Torres, Las Torres / Baron de la Torre (sic! 1998, 197; Torre ist Teil einer Serie von Marken der Wi-
dersprechenden, daher erhdhte Unterscheidungskraft dieses Markenteils; Verkehrsdurchsetzung der
Widerspruchsmarken; Adelstitel ist Qualitdtsangabe mit beschrinkter Kennzeichnungskraft; Weine
und Spirituosen sind alltdgliche Giter, die mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit gekauft werden).

" BGE 121 III 379 — Boss / Boks.

B9 RKGE, sic! 1999, 650 - Monistat / Mobilat; vgl. auch RKGE, PMMBI 1995 I 87 — Avenit / Avenir
(die sofortige und unwillkiirliche Assoziation mit dem Sinngehalt des Wortes ,,avenir* wurde nicht ange-
nommen; nicht jedermann in der Schweiz kenne den Sinn des Wortes); RKGE, sic! 1998, 194 — Secret
Pleasures / Private Pleasures (der dhnliche Sinngehalt sei unmittelbar erkennbar und schaffe eine Ver-
wechslungsgefahr); RKGE, sic! 1997, 182 — Bally / Billi (,,Billi 1asst an den im angelsédchsischen Sprach-
bereich weit verbreiteten und deshalb auch dem schweizerischen Publikum ohne weiteres geldufigen
Vornamen Bill denken").

10 Marbach, 120, mit Hinweisen.
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- Lux/Soge Lux (sic! 1998, 303).

- Swibo / Swico Star (sic! 1999, 276).

- Patek Philippe / Grand Philippe Genéve (sic! 1999, 421).
- Mezzacorona (fig.) / Gran Coronas (fig.) (sic! 1999, 565).
- Bico/ Hico (sic! 1999, 566).

- Calciparin / Cal-Heparine (sic! 1999, 568).

- Hermés / Hermoso Swiss Made (fig.) (sic! 1999, 569; grosse Kennzeichnungskraft und hoher Be-
kanntheitsgrad erhohen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass dhnli-
che Drittmarken als Serienzeichen missdeutet werden).

- Monistat / Mobilat (sic! 1999, 650; damit der Sinngehalt die Ahnlichkeit der Klang- und Bildwirkung
aufzuwiegen vermag, muss er dominant sein).

- Galeries Lafayette / Lafayette (sic! 1999, 651; Notorietdt von « Galeries Lafayette » als Name und
Marke einer Warenhauskette; Schutz erstreckt sich auf alle Waren, welche vom Publikum dem iibli-
chen Sortiment eines Warenhauses zugeschrieben werden).

- XX (fig.) / XXL (sic! 2000, 105; Gutheissung im Bereich der Waren der Klasse 3).

- Windows NT / ETV for Windows (sic! 2000, 109; Windows nicht beschreibend, sondern verfiigt als
Marke iiber hohen Bekanntheitsgrad; Zuldssigkeit der Verwendung einer Drittmarke verleiht kein
Recht auf Registrierung dieser Bezeichnung als Teil einer Marke).

- Land Rover / Rovers (fig.) (sic! 2000, 301; fiir bestimmte Waren erlangte Bekanntheit einer Marke
kann nicht auf andere, nicht gleichartige Waren iibertragen werden).

- Clinique / Clinique Hartmann Paris (sic! 2000, 376; Widerspruchsmarke im Verkehr durchgesetzt).
- Maag/ Mac (sic! 2000, 386).

- Blue Jeans Gas (fig.) / Gas Station (sic! 2000, 388; kein klar unterschiedlicher Sinngehalt, da jener
der angefochtenen Marke fiir den Durchschnittskonsumenten nicht ohne weiteres erkennbar).

BAGE/Institut:
- Femme / Prenom Femme (PMMBI 1994 I 66).
- fig./ fig. (Chanel / CC) (sic! 1997, 183).

Verwechslungsgefahr verneint:

Bundesgericht:

- Radion/Radomat (BGE 119 II 473).

- Boss/Boks (BGE 121 III 377; unterschiedlicher Sinngehalt).

- Digibau / Digiplan (sic! 1997, 57; ,,digi* als Abkiirzung von ,,digital nicht schutzféhig, ebenso ,,Di-
gibau“; mangels Kennzeichnungskraft keine Verwechslungsgefahr).

- Campus / Liberty Campus, UBS Campus (sic! 2000, 194: Widerspruchsmarke wenig kennzeich-
nungskréftig; Hinzufligen des starken Markenelements UBS geniigt, um Verwechslungsgefahr zu
vermeiden)'*'.

RKGE:

- Baume & Mercier Linea / Linia (PMMBI 1996 1 50; Ubereinstimmung kennzeichnungsschwacher
Elemente begriindet keine Verwechslungsgefahr).

! Vgl. dagegen RKGE, sic! 1997, 177 - Gourmet House / Fideco Gourmet House, wonach Hinzufiigen

der eigenen Firma die Verwechslungsgefahr nicht ausschliesse.
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Gold / Goldsound (PMMBI 1996 1 68; wie vorangehend).
Ecoline / Decoline (sic! 1997,180; wie vorangehend und unterschiedlicher Sinngehalt).

Bally / Billi (sic! 1997,182; fehlende Markendhnlichkeit macht Priifung der Warengleichartigkeit
entbehrlich).

Exosurf/ Exomuc (sic! 1997, 295; ,.exo” bei Arzneitmitteln beschreibend).

Neutrogena / Neutria (sic! 1997, 298; Ubereinstimmung im nicht unterscheidungskriftigen Wortan-
fang).

Sulox / Oslox (sic! 1997, 300; Produkte fiir spezialisierte Fachérzte).

Valser / Valquella (sic! 1997, 389; unterschiedlicher Sinngehalt und Wortklang).
Teencool, Kid Cool / Keep Cool (sic! 1997, 393; unterschiedlicher Sinngehalt).
Liquid Gold / Swiss Gold (sic! 1997, 476; schwache Marken fiir Getridnke).

ATP Tour (fig.) / MTA (fig.) (sic! 1997, 478; wenig kennzeichnungskréftige Bildbestandteile, da kla-
re Aussage liber beanspruchte Produkte).

Dr. Martens / Drtermans (sic! 1997, 479).

Birko Tex / Biotex (sic! 1997, 568).

Swiss Air Force (fig.) / Swiss Force (sic! 1998, 48; Ubereinstimmung beschreibender Angaben).
Schoko-Bons / Tibi Choco Bonbon (sic! 1998, 401; wie vorangehend).

Elle (fig.) / NaturElle collection (fig.) (sic! 1998, 403; wie vorangehend).

Natural White / Natural White TP. (sic! 1999, 275; wie vorangehend; Eintragung der Widerspruchs-
marke bedeutet nicht, dass sich das Institut abschliessend zu deren Unterscheidungskraft gedussert
hat; Schutzumfang der Widerspruchsmarke kann vom Institut im Widerspruchsverfahren iiberpriift
und neu beurteilt werden).

Koenig / Sonnenkdnig (sic! 1999, 418).
Compac / CompactFlash (sic! 1999, 420; Ubereinstimmung in einem gemeinfreien Element).

Thermos (fig.) / Thermosteel (fig.) (sic! 1999, 424; Schutz der Marke Thermos kann sich nicht auf
verwandte Wortbestandteile beziehen, da an diesen ein (absolutes) Freihaltebediirfnis besteht).

Hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono (sic! 1999, 643; Ubereinstimmung in gemeinfreiem
Element).

Wave Rave / theWave (sic! 1999, 648; Markenihnlichkeit beziiglich Sinngehalt, falls Ubersetzung,
Synonym, Gegenteil oder inhaltliche Verwandtschaft).

Craft / Living Crafts (sic! 2000, 104; Craft beschreibend bzw. wenig kennzeichnungskraftig).
Esprit / L’ésprit du dragon (sic! 2000, 303).
Nasabol / Lysobol (sic! 2000, 306; Endung ,,—bol“ verwissert bzw. nicht kennzeichnungskriftig).

Assura (fig.) / Assurpoint etc. (sic! 2000, 378; Widerspruchsmarke wenig kennzeichnungskréftig,
keine Verkehrsdurchsetzung).

Ricard le vrai pastis (fig.) / Pastis le veritable (fig.) (sic! 2000, 381; Ubereinstimmung kennzeich-
nungsschwacher Wort- und Bildelemente).

Merkur Kaffee (fig.) / Markus-Kaffee (sic! 2000, 383; klar unterschiedlicher Sinngehalt).

Gourmets (fig.) / Gourmet F & F (fig.) (sic! 2000, 384; Widerspruchsmarke beschreibend und keine
Verkehrsdurchsetzung, da immer in Verbindung mit einem anderen, starken Zeichen verwendet wur-
de).

BAGE/Institut:



- Shell / IBM Workplace Shell (PMMBI 1994 1 53; Ubereinstimmung nicht oder wenig kennzeich-
nungskriftiger Elemente).

- ABS/TBS (PMMBI 1995 1 75; Akronyme).

- Bildmarke (Fisch) / dreidimensionale Marke (Fisch-Pinzette) (sic! 1998, 481; Verwechslungsgefahr
nur, falls Formmarke genaue dreidimensionale Wiedergabe der Bildmarke).

8 Verfahrensabschluss

8.1 Entscheid iiber den Widerspruch

Ist der Widerspruch begriindet, wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen; an-
dernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

8.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Abgesehen von der Nichteintretensverfiigung bei fehlenden Sachentscheidvorausset-
zungen werden Widerspruchsverfahren hdufig aus folgenden Griinden ohne Sachent-
scheid erledigt: Vergleich, Riickzug des Widerspruchs, Gegenstandslosigkeit durch Lo-
schung der angefochtenen Marke. In diesen Fillen wird eine Abschreibungsverfiigung
erlassen.

8.2.1 Insbesondere zum Riickzug des Widerspruchs oder der Beschwerde wih-
rend des hingigen Verfahrens

Gemiss dem Dispositionsgrundsatz hat der Staat Rechtsschutz zu gewéhren, wenn, so-
weit und solange es von ihm verlangt wird (siche vorne 1.2 und 1.3)'**. Wihrend des
héngigen Verfahrens steht dem Widersprechenden das freie Verfligungsrecht iiber den
geltend gemachten Anspruch zu. Der Riickzug des Widerspruchs beendet das héngige
Verfahren unmittelbar. Falls bereits ein Widerspruchsentscheid erlassen, dieser aber
noch nicht rechtskriftig wurde, fillt der Entscheid mit dem gegeniiber dem Institut er-

kldrten Riickzug des Widerspruchs ohne Weiteres dahin'®’.

8.3 Kosten

142
143

Vgl. KUMMER, 80.

Eine formelle Aufhebung des Widerspruchsentscheids ist nicht erforderlich. Zur analogen Situation im
Verfahren der Berufung nach Art. 43 ff. OG vor Bundesgericht BGE 91 II 148; MESSMER/IMBODEN, 166,
mit Hinweisen.

Im Beschwerdeverfahren vor der RKGE verhilt es sich analog. Die Beschwerde hat zur Folge, dass der
Widerspruchsentscheid wihrend des Beschwerdeverfahrens nicht rechtskréftig wird. Solange die Rechts-
héngigkeit andauert, kann die widersprechende Partei iiber das geltend gemachte (Ausschliesslichkeits-)
Recht frei verfiigen. Analog zum Riickzug der zivilrechtlichen Klage wihrend des Berufungsverfahrens
beendet der Riickzug des Widerspruchs das nunmehr in zweiter Instanz durchgefiihrte Widerspruchsver-
fahren ohne Weiteres.
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Der Kostenentscheid ergeht regelmaéssig gestiitzt auf die vorhandenen Akten ™. Zusitz-

liche Abkldrungen werden nur in Ausnahmefillen vorgenommen.

8.3.1 Festsetzung der Verfahrenskosten

Die Festsetzung der Verfahrenskosten im Endentscheid eriibrigt sich, da die Wider-
spruchsgebiihr fix bestimmt und im Voraus zu bezahlen ist (siche vorne 2.6). Weitere
Verfahrenskosten werden nicht erhoben. Da es sich um eine Pauschalgebiihr handelt,
wird sie bei Nichteintretens- oder Abschreibungsverfiigungen grundsédtzlich nicht zu-
riickerstattet'*. Eine Ausnahme sicht Art. 24 Abs. 2 MSchV vor: Beantragt der Wider-
spruchsgegner innerhalb der Frist zur Stellungnahme (Art. 22 Abs. 1 MSchV) die Lo-
schung der angefochtenen Markeneintragung, wird die Hdlfte der Gebiihr zuriicker-
stattet. Uber den Wortlaut dieser Bestimmung hinaus wird die Hilfte der Gebiihr auch
zurlickerstattet, falls nur teilweise Widerspruch erhoben und das Waren- oder Dienstlei-
stungsverzeichnis genau im Umfang des Widerspruchs eingeschrinkt wird. Art. 24 Abs.
2 MSchV wird ferner angewandt, falls die Marke nach Einreichung des Widerspruchs,
aber vor der Fristansetzung zur Einreichung der Stellungnahme geldscht wird.

In folgenden Fillen wird nach der Praxis die volle Widerspruchsgebiihr, abziiglich 10%
Bearbeitungsgebiihr (Art. 8 IGE-GebO), zuriickerstattet:

Das Widerspruchsverfahren wird gegenstandslos, weil gegen eine IR-Marke Wider-
spruch erhoben und dieser der Schutz definitiv aus absoluten Ausschlussgriinden
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verweigert wurde ;

Gegen eine Marke sind mehrere Widerspriiche erhoben worden. Einer davon ist
vorgingig beurteilt und gutgeheissen worden. In den iibrigen, gegenstandslos ge-

wordenen Verfahren wird die Widerspruchsgebiihr zuriickerstattet'*’;

Der Loschungsantrag fiir die angefochtene Marke lag zum Zeitpunkt der Einrei-
chung des Widerspruchs bereits vor, die Loschung war aber noch nicht publiziert

(und dem Widersprechenden somit nicht bekannt)'**.

8.3.2 Kostenverteilung

In der Endverfiigung ist festzusetzen, welche Partei welchen Anteil der Widerspruchs-
gebiihr zu tragen hat. Zudem ist zu entscheiden, ob dariiber hinaus eine Partei der ande-
ren eine Parteientschddigung zu bezahlen hat.

%4 Vgl. auch ADDOR, 225 f. und 235; RKGE, sic! 1998, 308 — Nina de Nina Ricci / Nina.

"> RKGE, sic! 1997, 63 — O’Brien / Obrien.

O RKGE, sic! 1997, 395 — Securlink.

“7RKGE, sic! 1997, 484 — Concord / Condor.

" Dagegen erfolgt keine Riickerstattung, wenn der widersprechenden Partei ihr Versehen angelastet
werden kann (z.B. Widerspruch gegen eine Marke, die in der Schweiz keine Wirkung entfaltet).



8.3.2.1 Kostenverteilung beim Entscheid iiber den Widerspruch

Mit dem Entscheid iiber den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in wel-
chem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind
(Art. 34 MSchG). Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschadigung
zugesprochen (Unterliegerprinzip, vgl. auch Art. 159 OG, Art. 64 VwVG)'*. Wird der
Widerspruch nur teilweise gutgeheissen, ist die (allfdllige) Ersatzpflicht nach Massgabe
des Obsiegens/Unterliegens zu bestimmen.

Hat der Widerspruchsgegner keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht
aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihm auch im Falle des Obsiegens grundsétzlich keine
Parteientschidigung zugesprochen'’. Falls bei IR-Marken der nach Art. 21 Abs. 2
MSchV vorgeschriebene Schweizer Vertreter nicht bestellt wird, wird der Wider-
spruchsgegner vom Verfahren ausgeschlossen und es wird ihm auch bei Abweisung des
Widerspruchs keine Parteientschiddigung zugesprochen.

Fiir die Bemessung der Parteientschddigung ist Art. 8 der Verordnung iiber Kosten und
Entschiddigungen im Verwaltungsverfahren sinngemdss anwendbar (Art. 24 Abs. 1
MSchV). Art. 8 Abs. 3 VKEV verweist weiter auf den Tarif des Bundesgerichts iiber
die Entschddigungen an die Gegenpartei. Im Widerspruchsverfahren ist somit der um
50% reduzierte Tarif BG anwendbar (Art. 8 Abs. 3 und 4 VKEV). Bei Reduktion des
dort erwéhnten Hochstbetrages von CHF 15°000.-- (geméss Art. 6 Abs. 2 Tarif BG) um
50% ergibt sich eine Obergrenze fiir die Parteientschadigung von CHF 7500.-- (plus Er-
stattung der Widerspruchsgebiihr). Die Praxis des Instituts bewegt sich in der Regel
weit unterhalb dieses Hochstbetrages. Die vom Gesetzgeber angestrebte Kostengiinstig-

keit des Verfahrens ist auch in diesem Zusammenhang zu beachten''.

Zu ersetzen sind namentlich die von der widersprechenden Partei im Voraus bezahlte
Widerspruchsgebiihr sowie die Kosten der Vertretung, falls der Vertreter nicht in einem
Dienstverhiltnis zur Partei steht (Art. 8 Abs. 2 VKEV)'>2.

8.3.2.2 Kostenverteilung bei Abschreibungsverfiigungen

Widerspruchsverfahren werden héufig durch Vergleich, Loschung der angefochtenen
Marke oder Riickzug des Widerspruchs beendet. In der entsprechenden Abschreibungs-
verfligung ist ebenfalls auf die Kostenverteilung einzugehen (vgl. Art. 8 Abs. 7
VKEV)'>.

149 RKGE, sic! 2000, 395 — Red Bull; BERNET, 134 ff.; RHINOW/KOLLER/KISS, N 888; GYGI, 330; KOLZ/
HANER, N 705.

197 B. bei Nichteintretensverfiigung ohne Schriftenwechsel gemiss Art. 22 Abs. 1 MSchV.

I RKGE, sic! 2000, 396 — Red Bull.

12 Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren nicht nach den
rechtlichen und tatsichlichen Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalles beurteilt, sondern ist allgemein
anerkannt.

133 ADDOR, 223 ff.; BERNET, 143 ff.; GYGI, 328; KOLZ/HANER, 249.

36



8.3.2.2.1 Vergleich

Haben die Parteien dem Institut mitgeteilt, dass sie sich geeinigt haben, ohne zu sagen,
ob diese Einigung auch die Kostenfrage umfasst, wird die Widerspruchsgebiihr den
Parteien je zur Hilfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (um das
von den Parteien ausgehandelte Verhéltnis von Leistung und Gegenleistung nicht zu
storen).

Haben die Parteien dem Institut mitgeteilt, dass sie sich im Kostenpunkt geeinigt haben,
ohne zu sagen, in welcher Weise, wird in der Regel die Widerspruchsgebiihr dem Wi-
dersprechenden auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen.

Haben sich die Parteien ausseramtlich geeinigt und dem Institut mitgeteilt, was sie in
Bezug auf die Verfahrens-/Parteikosten vereinbart haben, werden die Kosten in aller
Regel in diesem Sinn verteilt (bzw. wettgeschlagen). Dem Antrag der Parteien, ihre ge-
nau bezifferte Vereinbarung im Kostenpunkt in das Entscheiddispositiv zu tibernehmen,
kann dagegen nicht Folge geleistet werden. Vergleiche konnen im Widerspruchsverfah-
ren nicht formell genehmigt und damit zu einem ,,gerichtlichen* oder ,,amtlichen* Ver-

gleich gemacht werden'™*.

Falls die Kostenverteilung vereinbarungsgemiss ausdriicklich dem Institut zum Ent-
scheid tiberlassen wird, werden die Kosten sinngeméss wie bei Gegenstandslosigkeit

verteilt (dazu nachfolgend)'™.

8.3.2.2.2 Gegenstandslosigkeit

Liegt kein Vergleich vor, richtet sich die Kostenverteilung nach den folgenden Kriteri-
en: mutmasslicher Verfahrensausgang, Verursachung der Gegenstandslosigkeit und
Veranlassung des Verfahrens'>°. Bei der Frage der Verfahrensveranlassung ist insbe-
sondere massgebend, ob die widersprechende Partei ihr vorprozessuales Informations-
gebot erfiillt hat'”’. Wer die Gegenpartei vor Einreichung des Widerspruchs abmahnt,

erfiillt das Informationsgebot'*®.

8.3.2.2.3 Abstand

Wird der Widerspruch ohne zusétzliche Mitteilung der Parteien zuriickgezogen, ist da-
von auszugehen, dass kein Vergleich vorliegt. Die Kosten sind daher der widerspre

1% Das Widerspruchsverfahren ist thematisch eng beschrinkt. Namentlich kénnen in diesem Verfahren

keine vertragsrechtlichen Fragen beurteilt werden (vgl. auch DAVID, MSchG 31 N 5; MARBACH, 154 f.).
Vergleiche beinhalten vertragliche Vereinbarungen, die {iber den eng beschrankten Gegenstand des Wi-
derspruchsverfahrens hinausgehen. Vergleiche konnen daher nicht iiberpriift und somit auch nicht formell
genehmigt werden.

B3yl Gyal, 327.

1% Vgl. ADDOR, 223 ff.; Institut, sic! 1998, 337 f.; RKGE, sic! 1998, 308 - Nina de Nina Ricci / Nina;
RKGE sic! 1998, 583 — Groupe Schneider / Schneider.

7 y/gl. MARBACH, 156; ADDOR, 230.

1% 7u Form und Inhalt der Abmahnung vgl. z.B. Nieder, 18 ff.
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chenden Partei, die durch den Riickzug des Widerspruchs den Abstand erklért hat, auf-

159
zuerlegen .

8.3.2.2.4 Hohe der Parteientschiidigung

Bei der Erledigung des Verfahrens ohne Sachentscheid kann das Honorar jeweils ge-
kiirzt werden (Art. 7 Abs. 3 Tarif BG). Ansonsten gelten bei Abschreibungsverfiigun-
gen nebst dem vorangehend Gesagten in Bezug auf die Hohe der Parteientschidigung
grundsétzlich dieselben Kriterien wie bei einem Entscheid {iber den Widerspruch (siche
8.3.2.1).

8.4 Rechtsmittel

Verfligungen im Widerspruchsverfahren konnen, wie sonstige Verfligungen des Insti-
tutes in Markensachen, bei der RKGE angefochten werden (Art. 36 MSchG)'®.

9 Eroffnung der Verfiigung

9.1 Widerspruch gegen eine Schweizer Marke

Ist eine Schweizer Marke angefochten, wird die Verfiigung dem Inhaber oder Vertreter
in der Schweiz zugestellt (das Datum der Er6ffnung ergibt sich aus den Belegen der
eingeschriebenen Postzustellung). Kann die Verfiigung nicht zugestellt werden, wird sie
im Bundesblatt publiziert (Datum der Eroffnung bildet hier dasjenige der Publikation,
Art. 36 lit. aund b VwVGQG).

9.2 Mit der Eroffnung zusammenhingende verfahrensrechtliche Besonderheiten
bei IR-Marken

Ist eine IR-Marken angefochten, hat der Widerspruchsgegner den Sitz oder Wohnsitz
jeweils im Ausland und muss daher einen Schweizer Vertreter bestellen (Art. 42
MSchG).

9.2.1 Widerspruch gegen IR-Marke, bei der keine absoluten Ausschlussgriinde
vorliegen

Bestellt der Widerspruchsgegner einen Vertreter in der Schweiz, werden die Verfligun-
gen diesem zugestellt. Bestellt der Widerspruchsgegner den Vertreter in der Schweiz
nicht fristgerecht, wird er zwar vom Verfahren ausgeschlossen (Art. 21 Abs. 2 MSchV),
die Endverfiigung wird aber dem Vertreter zugestellt.

159 Statt vieler: GYGI, 327.
1% Die Rekursfrist betréigt 30 Tage ab Eroffnung der (End-) Verfiigung (Art. 50 VwVG). Die RKGE ent-
scheidet endgiiltig (Art. 36 Abs. 3 MSchQG).
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Benennt der Widerspruchsgegner keinen Vertreter in der Schweiz, wird ihm die Verfii-
gung grundsitzlich durch Publikation im Bundesblatt eréffnet (Art. 36 lit. a und b
VwVG)'®!. Nach Eintritt der Rechtskraft (der in der Schweiz eréffneten Verfligung)
wird die definitive Schutzverweigerung versandt bzw. die provisorische Schutzverwei-
gerung nach Massgabe des Widerspruchsentscheides zuriickgezogen, und zwar in der

Form der nicht anfechtbaren Verfiigung'®*.

9.2.2 Widerspruch gegen IR-Marke, bei der zudem absolute Ausschlussgriinde
vorliegen

Aus verfahrenstechnischen Griinden wird zuerst immer eine provisorische vollumfing-
liche Schutzverweigerung erlassen. Unter dem Punkt der absoluten Ausschlussgriinde
werden keine Einschrinkungsvorschlige gemacht.

Grundsitzlich werden zuerst die absoluten Ausschlussgriinde behandelt. Das Wider-
spruchsverfahren wird je nach dem weiterem Verlauf unter Umstidnden formell sistiert.

9.2.2.1 Fristwahrung durch Schweizer Vertreter

Wird die in der provisorischen Schutzverweigerung angesetzte Frist von einem Schwei-
zer Vertreter eingehalten und kann die Marke in Bezug auf absolute Ausschlussgriinde
nach erneuter Priifung ganz oder teilweise zugelassen werden, wird dem Vertreter die-
ser Teilentscheid erdffnet. Das Widerspruchsverfahren wird (im Rahmen der Zulassung
der Marke) im iiblichen Rahmen fortgesetzt.

Ist an den absoluten Ausschlussgriinden vollumfénglich festzuhalten, wird aus diesem
Grund eine definitive Schutzverweigerung erlassen (mit Hinweis auf die iibliche Be-
schwerde- und Weiterbehandlungsmoglichkeit nach Art. 36 und 41 MSchG; der
Schweizer Vertreter wird dariiber informiert). Wird innert Frist weder Beschwerde noch
ein Weiterbehandlungsgesuch eingereicht, wird das Widerspruchsverfahren als gegen

' Die Verfiigung wird nicht in der Form der anfechtbaren Verfiigung nach dem MMA/MMP iiber die

WIPO zugestellt, weil in diesem Fall das Institut keinen Beleg iiber die Zustellung im Ausland erhélt. Das
Institut erhélt keine Empfangsbescheinigung. Bei der Eroffnung iiber die WIPO steht daher nicht eindeu-
tig fest, ob und wann die auslidndische Partei die Verfiigung erhalten hat und ob die Verfiigung damit
rechtskréftig geworden ist. In einem streitigen Mehrparteienverfahren ist das aber wesentlich. Fiir die wi-
dersprechende Partei muss iiber den formell rechtskriftigen Abschluss des Verfahrens Klarheit bestehen.
Dabei macht es im Ergebnis keinen Unterschied, ob im Einzelfall Art. 36 lit. a oder b VwWVG anwendbar
ist. Jedenfalls ist lit. b anwendbar, da das Institut nicht von der Zustellung ausgehen darf, wenn dariiber
keine Klarheit besteht. Im Ubrigen kann nicht auf die Zustellung nach einem anderen Staatsvertrag aus-
gewichen werden. MMA bzw. MMP haben in diesem Zusammenhang als spezielleres Recht Vorrang
(vgl. auch RKGE, sic! 1999, 423 — Patek Philippe / Grand Philippe Genéve, in welchem Fall die RKGE
die Veroffentlichung einer (verfahrensleitenden) Verfiigung im Bundesblatt im Ergebnis, aber mit teil-
weise anderer Begriindung, als korrekt betrachtete).

192 Auf ausdriickliches Verlangen des Widerspruchsgegners wird der vollstindige Entscheid, wie er dem
Widersprechenden in der Schweiz zugestellt wurde, tiber die WIPO nachgeliefert, auf franzdsisch iiber-
setzt (Art. 5 Abs. 4 MMA), ebenfalls in der Form der nicht anfechtbaren Verfligung.
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standslos abgeschrieben'®. Ansonsten wird das Widerspruchsverfahren je nach Aus-
gang des Beschwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen.

9.2.2.2 Fehlende Fristwahrung durch Schweizer Vertreter

Wird die in der provisorischen Schutzverweigerung angesetzte Frist von einem Schwei-
zer Vertreter nicht eingehalten, wird wegen der absoluten Ausschlussgriinde bzw. der
Nichtbehebung der diesbeziiglichen formellen und materiellen Méngel eine definitive
totale Schutzverweigerung erlassen (u.a. gemiss Art. 42 MSchG, Art. 16 und 17
MSchV - mit Hinweis auf die Beschwerde- und Weiterbehandlungsmdéglichkeit nach
Art. 36 und 41 MSchG). Wird darauthin weder Beschwerde erhoben noch ein Antrag
zur Weiterbehandlung gestellt, wird das Widerspruchsverfahren als gegenstandslos ab-
geschrieben'®*. Ansonsten wird das Widerspruchsverfahren je nach Ausgang des Be-
schwerdeverfahrens oder der Weiterbehandlung wieder aufgenommen.

10 Rechtskraft

10.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfiigung wird formell rechtskriftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen
Rechtsmittel angefochten werden kann'®. Im Widerspruchsverfahren wird die Verfii-
gung 30 Tage nach Erdoffnung rechtskréftig (Art. 36 MSchG i.V.m. Art. 50 VwVQ).
Handelt es sich um eine anfechtbare Zwischenverfiigung, wird diese nach Ablauf der
Beschwerdefrist von 10 Tagen (Art. 45 i.V.m. Art. 50 VwWVQG) rechtskriftig. Die
Rechtskraft des Entscheides wird auf entsprechendes Begehren hin nach etwa zwei Mo-
naten seit Versand oder Publikation gebiihrenfrei bescheinigt.

10.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder spéteren Aus-
einandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern)'®®. Die Rechts-
kraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht die Begriindung) und wirkt
gegeniiber einem gleichen Rechtsbegehren auf Grund des ndmlichen Sachverhalts (ge-
stiitzt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage)'®’. Wird die Eintragung einer Marke
wegen eines Widerspruchs widerrufen und danach erneut hinterlegt und eingetragen,
verfiigt sie zumindest iiber ein neues Hinterlegungs- bzw. Priorititsdatum. Insoweit
liegt ein neues Anfechtungsobjekt - bzw. bei Einreichung einen neuen Widerspruchs -

ein anderer Streitgegenstand vor'®®.

19 Mit der Abschreibung wird etwa 7 Monate zugewartet, um allen Eventualititen (Verzogerungen bei

der Zustellung) Rechnung zu tragen.

1% Nach Ablauf von etwa 7 Monaten.

19 Vgl. GyGl, 322. Die allfillige Moglichkeit, Wiedererwigung, Revision oder Erlduterung einer Verfii-
gung zu verlangen, hemmt den Eintritt der formellen Rechtskraft nicht.

1% K UMMER, 145; VOGEL, 216.

17 KUMMER, 146; GYGI, 322 ff.

1% Gleich verhilt es sich mit der IR-Marke, der gegeniiber der Schutz fiir das Gebiet der Schweiz wegen
eines Widerspruchs verweigert wurde, falls spéter eine (immer noch mégliche) nachtragliche Schutzaus-
dehnung beantragt wird.
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Zumindest solange die Eintragung einer Marke durch das Institut nicht widerrufen wur-
de, bindet ein Widerspruchsentscheid die Zivil- oder Strafgerichte nicht und entfaltet in
dieser Hinsicht keine materielle Rechtskraft'®’,

11 Wiedererwigung

Im Falle einer Beschwerde kann das Institut die Verfligung bis zur Vernehmlassung von
sich aus in Wiedererwigung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwWVG). Die Wiedererwiagung wird
in Art. 58 VwWVG nicht ndher geregelt, sie entspricht aber einem allgemeinen verwal-
tungsrechtlichen Grundsatz. Auch die Parteien konnen ein entsprechendes Gesuch stel-
len, und zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der Verfiigung. Das Ge-
such richtet sich an die verfiigende Behorde und enthélt das Ansuchen, die getroffene
Anordnung nochmals zu iiberpriifen und durch eine dem Gesuchsteller vorteilhaftere

.. 170
Verfligung zu ersetzen' "’

Das Gesuch ist grundsétzlich ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materi-
elle Wiedererwdgung begriindet. In bestimmten Fillen besteht dagegen eine Pflicht zur
Wiedererwégung. ,,Geméss den von Rechtsprechung und Lehre aus Art. 4 BV abgelei-
teten Grundsitzen ist eine Behorde dann verpflichtet, sich mit einem Wiedererwa-
gungsgesuch zu befassen, wenn die Umsténde sich seit dem ersten Entscheid wesentlich
gedndert haben, oder wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen und Beweismittel
namhaft macht, die ihm im friitheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon da-
mals geltend zu machen fiir ihn rechtlich oder tatsdchlich unmoglich war oder keine
Veranlassung bestand“'"".

In Bezug auf Beschwerdeentscheide ist die Revision gesetzlich geregelt (Art. 66 ff.
VwVGQG). Fiir erstinstanzliche Verfiigungen fehlt eine solche ausdriickliche Regelung. Es
rechtfertigt sich jedoch auch bei diesen, Art. 66-68 VwWVG grundsétzlich analog anzu-
wenden und beim Vorliegen von Revisionsgriinden einen Anspruch auf erneute Priifung
bzw. Wiedererwigung anzuerkennen'’>. Im Mehrparteienverfahren sind allerdings die
Interessen des schutzwiirdigen Vertrauens der Gegenpartei in den Bestand der Verfii-

gung gegen die Interessen des Gesuchstellers abzuwigen'”.
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Vgl. MARBACH, 157.

RHINOW/KOLLER/KISS, N 595.

"I BGE 113 Ia 152; RHINOW/KOLLER/KISS, N 595 und 1324, S. 115 ff. und 230.
172 K 5LZ/HANER, N 432.

'3 KoLZ/HANER, N 436.





