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Teil 1 — Allgemeiner Teil

1. Einleitung

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

2. Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

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

4BGE 13011473, E. 2.4.

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

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

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

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

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

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

2.4 Widerspruchsverfahren (vgl. Teil 6)

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

2.5 Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs (vgl. Teil 7)

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

3. Parteien

3.1 Parteirecht

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

Partei zu sein, setzt Rechtsfahigkeit im Sinne von Art. 11 ZGB voraus. Rechtsfahig sein
konnen sowohl natirliche oder juristische Personen privaten oder offentlichen Rechts, z.B.
Bund, Kantone, Gemeinden sowie selbststandige 6ffentlich-rechtliche Anstalten des

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

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

3.1.1 Verfahren fur die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung

Als Partei im Verfahren fir die nationale Eintragung bzw. internationale Registrierung gilt
ausschliesslich der Hinterleger. Nach Art. 28 Abs. 1 MSchG kann es sich um alle in zZiff. 3.1
oben genannten Personen handeln (fir weitere Einzelheiten vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 59, fur
Kollektivmarken vgl. Teil 5, Ziff. 10.2, S. 208).

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

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

3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerfihrung

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

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

7"BGE 127 V 80, E. 3a/bb; BGE 127 1l 32, E. 2.
8 Art. 562 und 602 OR.

9 BGE 102 la 430, E. 3; fur die Regeln Gber den Parteiwechsel wéahrend des Verfahrens siehe auch
unten (vgl. Ziff. 3.2.2.2 und 3.2.2.3, S. 24).

10 BGE 1321 256, E. 1.1.
11 BGer 2A.325/2006, E.2.2; BGE 127 11 32, E. 2b und 2f.

12vgl. BGE 120 IIl 11 fir die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im
Betreibungsverfahren.

21



Teil 1 — Allgemeiner Tell

3.1.3 Widerspruchsverfahren und Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs
3.1.3.1 Aktivlegitimation

3.1.3.1.1 Widerspruchsverfahren — Grundsatz

Berechtigt zur Erhebung des Widerspruchs ist gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG der materielle
Inhaber der alteren Marke.*® Altere Marken sind hinterlegte oder eingetragene Marken, die
nach Art. 6 bis 8 MSchG eine Prioritdt geniessen, und notorisch bekannte Marken, die zum
Zeitpunkt der Hinterlegung der jingeren Marke notorisch bekannt sind (Art. 3 Abs. 2
MSchG). Diese Begriffe werden weiter unten definiert (vgl. Teil 6, Ziff. 2.4, S. 229). Der
Inhaber einer geografischen Marke kann in Abweichung von Art. 31 MSchG keinen
Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke erheben (Art. 27e Abs. 2 MSchG).

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

3.1.3.1.2 Widerspruchsverfahren — Aktivlegitimation des Lizenznehmers

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

3.1.3.1.3 Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

Jede naturliche oder juristische Person (vgl. Ziff. 3.1, S. 20) kann einen Antrag auf Loschung
einer Marke wegen Nichtgebrauchs stellen (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Ein besonderes
Interesse muss nicht nachgewiesen werden.

3.1.3.2 Passivlegitimation

3.1.3.2.1 Widerspruchsverfahren

Passivlegitimiert ist der Inhaber der angefochtenen Marke.

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

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

16 BVGer B-6608/2009, E. 6.2 — REPSOL (fig.) / REXOL.

22



Teil 1 — Allgemeiner Tell

Gegen die Eintragung einer geografischen Marke kann kein Widerspruch erhoben werden
(Art. 31 Abs. 1°s MSchG).

Mit Erlass des neuen MSchG erfolgte der Wechsel vom Grundsatz der Gebrauchsprioritét
zur Hinterlegungsprioritat.l” Wer den Gebrauch seines Zeichens vor der Hinterlegung der
Widerspruchsmarke aufnahm, es aber erst spéter selbst hinterlegt, kann sich im
Widerspruchsverfahren weder auf das Weiterbenttzungsrecht nach Art. 14 MSchG noch auf
eine langjahrige Duldung seines Zeichens durch den Widersprechenden berufen. Wohl kann
der Widerspruchsgegner gegebenenfalls sein Zeichen im Rahmen von Art. 14 MSchG weiter
gebrauchen. Dieses Weiterbenutzungsrecht verleiht jedoch keinen Anspruch auf eine
Markeneintragung (bzw. deren Beibehaltung) und hat auf die Beurteilung des Widerspruchs
keinen Einfluss.!8

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

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

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

3.2 Ubertragung

3.2.1 Allgemein

Die Eintragung der Ubertragung hat zur Folge, dass allfallige hangige andere Verfahren
grundséatzlich mit dem neuen, gehdrig im Register eingetragenen Inhaber (vgl. Art. 17
MSchG, vgl. Teil 3, Ziff. 4.1, S. 86) fortgesetzt werden. Besonderheiten gelten bei Verfahren
mit mehreren Verfahrensbeteiligten:

3.2.2 Besonderheiten

3.2.2.1 Ubertragung wahrend eines Widerspruchs- oder Léschungsverfahrens

Bei der Ubertragung einer Marke wahrend des Verfahrens kann der Erwerber anstelle der
veraussernden Partei in den Prozess eintreten (Art. 4a MSchV in Verbindung mit Art. 83
Abs. 1 ZPO). Dieser Parteiwechsel kann ohne Zustimmung der Gegenpartei erfolgen. Die
eintretende Partei haftet flr die gesamten Prozesskosten; fir die bis zum Parteiwechsel
aufgelaufenen Prozesskosten haftet die ausscheidende Partei solidarisch mit (Art. 4a MSchV
in Verbindung mit Art. 83 Abs. 2 ZPO).

17 Art. 6 MSchG.
18 RKGE in sic! 1999, 418, E. 1 — Kénig / Sonnenkdnig.
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3.2.2.2 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen

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

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

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

3.2.2.3 Konkurs einer Partei

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

4. Vertretung und Zustellungsdomizil

4.1 Vertreter

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

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

Vertreter kdnnen neben natiirlichen Personen auch juristische Personen und
Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften)
sein. Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.

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

19 Bei Bedarf wird das Verfahren geméss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt sind und der
Antritt der Erbschaft feststeht; wahrend der Ausschlagungsfrist ist die Parteistellung der Erben
resolutiv bedingt.
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4.2 Vollmacht

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

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

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

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

Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 5.8, S. 43) einzureichen. Ist die Urkunde in
einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Ubersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 2
MSchV).

Die Partei kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der
Widerruf dem IGE nicht mitgeteilt worden ist, bleibt der Vertreter zu Rechtshandlungen im
Namen des Hinterlegers befugt (Art. 34 Abs. 3 OR).

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

20 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss die Vollmacht als PDF-Beilage
gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).

21 Spezialvollmachten sind Vollmachten, die auf eine bestimmte Handlung beschrankt sind, z.B. auf
die Ubertragung eines Schutzrechts.

22 Entscheidend ist, ob es sich um eine Absorptions- oder Kombinationsfusion handelt (vgl. Art. 3
FusG).

23VPB 70 Nr. 33.
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4.3 Zustellungsdomizil

Wenn eine Partei (oder ihr Vertreter) in der Schweiz Giber keinen Wohnsitz oder Sitz verfiigt,
muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Das
Zustelldomizil ist nicht Registerinhalt und erscheint deshalb auch nicht in Swissreg und der
Datenbank. Es kann jedoch durch einfache Anfrage oder Akteneinsicht beim IGE erfragt
werden.

Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen und tut sie dies nicht, so
wird sie vom IGE in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr direkt
ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert ein Zustellungsdomizil zu bestellen?*. Kommt sie
dieser Aufforderung nicht nach, erlasst das IGE eine formelle Verfiigung mit der
Aufforderung zu Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden
Saumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Ubereinkommen vom
15. November 1965%°, nach dem Europaischen Ubereinkommen tiber die Zustellung von
Schriftstticken in Verwaltungssachen im Ausland?® oder nach dem diplomatischen oder
konsularischen Weg, wenn das Haager Ubereinkommen nicht anwendbar ist.

Bei den internationalen Registrierungen ist die Aufforderung zur Bezeichnung eines
Zustellungsdomizils oder zur Einsetzung eines Vertreters mit Wohnsitz in der Schweiz in der
im Rahmen der Prifung der absoluten Ausschlussgriinde und im Fall eines Widerspruchs
erlassenen provisorischen Schutzverweigerung enthalten. In den Ubrigen Fallen,
insbesondere beim Loschungsverfahren, stellt das IGE dem im Register eingetragenen
Inhaber oder Vertreter in Anwendung der Regel 23" AusfO (ber die OMPI eine
Aufforderung zur Bezeichnung eines Zustellungsdomizils oder zur Einsetzung eines in der
Schweiz niedergelassenen Vertreters zu?’. Der Gegenpartei wird eine Kopie dieser
Aufforderung zugestellt. Falls der Inhaber oder sein Vertreter von der OMPI nicht erreicht
werden kann, wird ihm die Aufforderung durch Verdéffentlichung im Bundesblatt eréffnet
(Art. 36 lit. b VWVG).

Handelt die Partei innerhalb der gesetzten Frist nicht, wird das Eintragungsgesuch
zurlickgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG) bzw. auf den Widerspruch oder den
Ldschungsantrag wegen Nichtgebrauchs nicht eingetreten (Art. 21 Abs. 1 und Art. 24b Abs.
1 MSchV). Wenn die Partei Widerspruchs- bzw. Antragsgegner im Rahmen eines
Widerspruchs- oder Loschungsverfahrens ist, wird das Verfahren unter Verzicht auf ihre
weitere Anhérung von Amtes wegen weitergefihrt und im Endentscheid der Ausschluss der
Partei vom Verfahren verflgt (Art. 21 Abs. 2 und 24b Abs. 2 MSchV). Der Endentscheid wird
dieser Partei grundsatzlich durch Publikation im Bundesblatt erdffnet (Art. 36 lit. b VWVG; vgl.
auch Zziff. 7.4.2, S. 51). Wenn der Entscheid eine internationale Registrierung betrifft, wird

24 Eine vorlaufige Schutzverweigerung, welche die Aufforderung zur Bestellung eines
Zustellungsdomizils enthalt, wird Uber die OMPI zugestellt (vgl. Teil 4, Ziff. 3.2.4, S. 108).

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

26 Europaisches Ubereinkommen (iber die Zustellung von Schriftstiicken in Verwaltungssachen im
Ausland vom 24. November 1977, SR 0.172.030.5.

27'\Vgl. Newsletter 2018/01.

26


https://www.ige.ch/de/datensatzsammlung/ige-newsletter/ige-deutsch/newsletter-201801-marken

Teil 1 — Allgemeiner Tell

dem Inhaber das Dispositiv dieser Verfligung in Anwendung der Regel 23" AusfO uber die
OMPI zugestellt.

5. Allgemeine Verfahrensregeln

5.1 Schriftliches Verfahren und Eingabewege
Die Verfahren vor dem IGE werden schriftlich durchgefihrt.

Auf ausdriicklichen Antrag Ubermittelt das IGE sdmtliche Schreiben in Markensachen
elektronisch. Voraussetzung fir die Nutzung dieses Angebots ist eine vorhergehende
Registrierung auf einer der beiden fir den schweizerischen Behdérdenverkehr anerkannten
Zustellplattformen, IncaMail oder PrivaSphere, sowie die Freigabe der dort verifizierten E-
Mail-Adresse fur den schweizerischen Behordenverkehr (eGov)%.

Alle Verfahrenshandlungen (Gesuch, Antrag) bedirfen in der Regel der Schriftform, um vom
IGE berticksichtigt zu werden.?®

Um den Weg fiir eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnen, hat das IGE bei
der Mehrheit von Dokumenten gemass Art. 6 Abs. 3 MSchV auf das Unterschriftserfordernis
verzichtet (vgl. Mitteilung des IGE in sic! 2010, 554, sowie Verzeichnis der
Kommunikationswege).*° Abhéngig davon, ob fir die betreffende Eingabe ein
Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Félle zu
unterscheiden:

— Wo das Bundesrecht fiir eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das IGE auch Kopien
akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten Eingabe
als Anhang beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Antréage auf Riickzug eines
Gesuches oder vollstandige oder teilweise Loschung einer Marke (Teil 3, Ziff. 4.6, S. 89
und 4.10, S. 90) sowie samtliche Eingaben im Widerspruchsverfahren und im Verfahren
zur Léschung wegen Nichtgebrauchs mit Ausnahme von Fristerstreckungsgesuchen (vgl.
Teil 6, Ziff. 2.1, S. 228, und Teil 7, 2.1, S. 263).

— Beweisurkunden miissen bei der Ubermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht
werden (z.B. Ubertragungserklarungen gemass Teil 3, Ziff. 4.1, S. 86, oder Vollmachten
gemass Ziff. 4.2, S. 25, oder Prioritatsbelege gemass Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 66, sofern das
IGE die Einreichung verlangt).

— Alle Ubrigen Eingaben kénnen formlos ohne Unterschrift als E-Mail an das IGE gesandt
werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (Ziff. 5.5.3, S. 33) oder Antrage
auf Anderung der Adresse des Inhabers (Teil 3, Ziff. 4.8, S. 90).

28 Vgl. Newsletter 2020/01 Marken und Newsletter 2020/02 Marken.

2% In Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Verfahrens akzeptiert das IGE unter bestimmten
Umsténden beispielsweise Antrage auf erste und zweite Fristverlangerung per Telefon.

30 |iste abrufbar unter https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-
zahlung/eingabewege-und-empfangsmoeglichkeiten/eingabewege-in-den-verfahren.
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Fristwahrend und rechtsgultig sind elektronische Eingaben an das IGE nur, wenn sie an die
Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch geschickt werden3!,

Anderungen im Register konnen zudem online tber https://submission.ipi.ch beantragt
werden. Dies betrifft Anderungen beim Inhaber, Vertreter, Lizenznehmer, Nutzniesser oder
Pfandnehmer®.

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

5.2 Zustandigkeitsprifung

Das IGE prift seine Zustandigkeit fir die Behandlung der bei ihm eingereichten Gesuche
und Antrage von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Begriindung einer Zustandigkeit
durch Einverstandnis zwischen dem IGE und der Partei (Art. 7 Abs. 2 VWVG) oder unter den
Parteien ist ausgeschlossen.®3

Falls sich das IGE als unzusténdig erachtet, Giberweist es die Sache ohne Verzug der
zustandigen Behorde (Art. 8 Abs. 1 VWVG). Falls das IGE seine Zustandigkeit als zweifelhaft
erachtet, so pflegt es dartiber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behdrde,
deren Zustandigkeit infrage kommt (Art. 8 Abs. 2 VWVG). Das IGE raumt den Parteien die
Maoglichkeit ein, zur Frage der Zustandigkeit Stellung zu nehmen. Bei Streitigkeiten sind die
Bestimmungen von Art. 9 VWVG anwendbar.

5.3 Ausstand

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

a. in der Sache ein personliches Interesse haben;

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

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

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

Die Garantie einer unabhéngigen Behorde erfordert einen Ausstand nach Art. 10 Abs. 1 lit. d
VwVG nicht nur, wenn eine tatsachliche Befangenheit und Voreingenommenheit festgestellt
wird, weil eine innere Einstellung kaum bewiesen werden kann. Es genlgt, wenn Umstande
vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit erwecken und ein
voreingenommenes Handeln der Person, die einen Entscheid zu fallen hat, befurchten

31 Far die Anforderungen an die Einhaltung der Fristen siehe Ziff. 5.5.5, S. 35.
32 \V/gl. Newsletter 2020/07-08 Marken.
33 VPB 67 Nr. 66, E. 2a m.w.H.
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lassen. Allerdings sind nur die objektiv festgestellten Umsténde zu berticksichtigen, wéhrend
die rein subjektiven Eindriicke der Partei, die das Ausstandsbegehren stellt, nicht
entscheidend sind.3*

Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverziglich nach dessen Kenntnisnahme beim IGE
geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spatere Anrufung.® Den Ausgang eines
Verfahrens abzuwarten, um anschliessend im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens die
nicht korrekte Zusammensetzung der Entscheidbehérde geltend zu machen, obwohl der
Ablehnungsgrund bereits vorher bekannt war, ist treuwidrig.2®

5.4 Feststellung des Sachverhalts

5.4.1 Untersuchungsmaxime

Da das VwWVG zur Anwendung kommit, gilt fir die vor dem IGE durchgefihrten Verfahren
grundsétzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behérde den Sachverhalt von Amtes
wegen feststellt (Art. 12 VWVG). Daraus ergibt sich, dass das IGE grundsatzlich unter
Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Pflicht zur Ermittlung des Sachverhalts und
die Aktenfuhrungspflicht tragt (vgl. Ziff. 5.4.2, S. 29).

Beim Widerspruchs- und Loschungsverfahren handelt es sich um kein typisches
Verwaltungsverfahren (Verfahren auf Erlass einer Verfigung), sondern um ein Verfahren
«sui generis», das als Verfahren mit zwei (oder mehreren) Parteien einem Zivilprozess
ahnlich ist.3” Fur die Einleitung und den Umfang von Widerspriichen sowie
Loschungsantragen gilt wie im Zivilprozess die Dispositionsmaxime.® Der Widersprechende
bzw. Antragsteller bestimmt daher, ob er sein Recht gestutzt auf Art. 3 oder 35a MSchG
ausiiben, ob er also Widerspruch erheben bzw. die Léschung einer Marke wegen
Nichtgebrauchs beantragen will oder nicht. Der Widersprechende bzw. Antragsteller
bestimmt auch, in welchem Umfang er sein Recht geltend machen will, und der
Widerspruchsgegner bzw. Antragsgegner, wie weit er sich dem Widerspruchsbegehren bzw.
Antrag (freiwillig) unterziehen will. Die Parteien kdnnen das Verfahren jederzeit durch
Vergleich, Riickzug oder Anerkennung des Rechtsanspruchs beenden. Mit anderen Worten
verfligen die Parteien Uber den Streitgegenstand, und das IGE ist an die gestellten
Rechtsbegehren gebunden.

5.4.2 Mitwirkungspflicht

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

34 BGE 138 | 1, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1.
35 BGE 138 | 1, E. 2.2.

36 BGE 126 Il 249, E. 3c; BGer 1C_401/2011, E. 3.1 m.w.H.

37 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 — BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).
38 BVGer B-4260/2010, E. 8.1.2 m.w.H. — BALLY / BALU (fig.).
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Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a VWVG sind die Parteien insbesondere verpflichtet, an der
Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren
einleiten. Diese Pflicht ist dadurch gerechtfertigt, dass die Partei aus dem Verfahren einen
Vorteil ziehen oder einen Anspruch ableiten will.*® Sie gilt vorab gerade fir solche
Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behdrden und die diese nicht ohne
vernuinftigen Aufwand erheben konnen.*°

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

5.4.3 Grundsatz der Waffengleichheit

Da sich beim Widerspruchs- und Léschungsverfahren zwei Parteien gegenuberstehen und
das IGE die Aufgabe hat, diese gleich und gerecht zu behandeln (Art. 29 Abs. 1 BV),
unterstehen diese Verfahren auch dem Grundsatz der Waffengleichheit. Geméss diesem
Prinzip muss jede Partei eine verninftige Mdglichkeit erhalten, ihre Argumente unter
Bedingungen vorzutragen, die sie nicht in eine klar nachteilige Position gegeniber ihrem
Gegner versetzt.*?

Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime fuhrt das IGE im Rahmen von
Widerspruchs- und Loschungsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil
verhindert werden muss, dass die Abklarungen des IGE die Starkung der prozessualen
Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwéachung der Stellung
der anderen Partei nach sich ziehen wiirden. Vermag eine Partei die Tatsache, aus der sie
Rechte fur sich ableitet (z.B. die Notorietat ihnres Kennzeichens,*® die Glaubhaftmachung des
Gebrauchs der Marke** oder ihres Nichtgebrauchs) nicht rechtsgentiglich nachzuweisen, hat
sie in Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen zu tragen.

5.4.4 Beweise
5.4.4.1 Beweismittel

5.4.4.1.1 Grundsatze

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

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

40 BGE 128 11 139, E. 2b.

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

42 BGE 137 IV 172, E. 2.6.

43 RKGE in sic! 2006, 177, E. 3 — Médecins sans frontiéres / Homéopathes sans frontieres Suisse
(fig.).

44 BVGer B-40/2013, E. 2.2 - EGATROL / EGATROL.
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Zu den geeigneten Beweismitteln gehdren insbesondere Kataloge, Prospekte, Preislisten,
Verpackungen, Etiketten, Rechnungen, Anzahl Abonnenten, Auflagestarke, Lieferscheine,
Exemplare der fraglichen Waren, Werbematerial und Angaben zu Umsatz oder
Werbeausgaben sowie Internetrecherchen. Geeignet sind zudem Benltzungsrecherchen
und Bestéatigungen von Dritten (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 267) sowie demoskopische Umfragen
(vgl. Teil 5, Ziff. 8.6.2, S. 192, und Ziff. 12.2.3, S. 218). Beim Léschungsverfahren wegen
Nichtgebrauchs kénnen auch Ergebnisse von Internetrecherchen tber den Gebrauch der
Marke berticksichtigt werden (siehe Teil 7, Ziff. 4.1, S. 267).

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

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

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

Wenn die Umstande es rechtfertigen (z.B. besonders komplexer Sachverhalt oder besonders
grosse Menge von Beweismitteln, welche nicht zusammengefasst wurden), kann das IGE
eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die
Beweismittel zu nummerieren und ihre Eingabe dahingehend zu prazisieren, dass fir jede
vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei
dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das IGE in freier Beweiswirdigung. Im
Widerspruchs- und Léschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs kann es diesem Umstand
bei der Kostenverteilung und der Parteientschadigung Rechnung tragen.

5.4.4.2 Beweiswiirdigung und Beweismass

Das IGE wiurdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Uberzeugung.* Ein
Sachverhalt gilt grundsatzlich als erwiesen, wenn sich der Richter von der Richtigkeit einer
Behauptung Uberzeugen konnte. Bei vielen am IGE durchgefiihrten Verfahren wird diese
Beweiswurdigungsregel allerdings in dem Sinne angewandt, dass eine Glaubhaftmachung
ausreicht. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete Tatsache nicht nur
mdglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswirdigung wahrscheinlich ist. Es braucht
keine volle Uberzeugung des IGE, doch muss es zumindest die Mdglichkeit, dass die
behaupteten Tatsachen stimmen, héher einschatzen als das Gegenteil.*6

45 Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a.

46 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 m.w.H. — GALLUP; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 m.w.H. — ebm (fig.) /
EBM Ecotec.
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5.5 Fristen

5.5.1 Allgemeines

Das IGE legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.

5.5.1.1 Verfahren mit nur einer Partei

Wenn nur eine Partei am Verfahren beteiligt ist (z.B. Gesuch um Eintragung einer Marke),
setzt das IGE in der Regel zweimonatige Fristen an. Fur eine Antwort auf eine vorlaufige
Schutzverweigerung fir eine internationale Registrierung aus absoluten
Schutzverweigerungsgrinden betragt die Frist jedoch funf Monate.

5.5.1.2 Verfahren mit mehreren Parteien

Die Widerspruchsverfahren und die Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs miissen
rasch durchgefihrt werden (Teil 6, Ziff. 1, S. 227 und Teil 7, Ziff. 1, S. 263). Das IGE setzt
folglich in der Regel eine einmonatige Frist fur die Stellungnahme zu den Schriftsatzen der
Gegenpartei an.

Fur die Bezeichnung eines Schweizer Vertreters oder eines Zustellungsdomizils in der
Schweiz als Antwort auf eine vorlaufige Schutzverweigerung fir eine internationale
Registrierung aus relativen Schutzverweigerungsgrinden (Widerspruchsverfahren) betragt
die Frist drei Monate. Die anschliessende Frist fir die Antwort auf den Widerspruch betragt
einen Monat.

Wenn sich ein Antrag auf Loschung wegen Nichtgebrauchs auf eine internationale
Registrierung bezieht, deren Inhaber lber kein Zustellungsdomizil in der Schweiz oder
keinen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter verfigt, setzt das IGE in einer Mitteilung
nach der Regel 23" AusfO eine dreimonatige Frist fir die Bezeichnung eines solchen
Zustellungsdomizils oder die Einsetzung eines Vertreters an (vgl. Ziff. 4.3, S. 26).

5.5.1.3 Besondere Félle

Wenn ein Gesuch oder Antrag (insbesondere Antrag auf dritte Fristerstreckung,
Widerspruchsschrift oder Antrag auf Loschung wegen Nichtgebrauchs) aufgrund von
Unklarheiten (unklares Rechtsbegehren, ungenigende Begriindung, fehlende Unterschrift)
geklart werden muss, raumt das IGE eine Frist von zehn Tagen zur Berichtigung ein.

Fur eine Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag betragt die Frist 15 Tage.

5.5.2 Berechnung der Fristen

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

Nach den allgemeinen Regeln fir die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der
gesetzten oder gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom
Bundes- oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nachstfolgenden
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Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter
Wohnsitz oder Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VWVG). Als Feiertag nach kantonalem Recht* gilt
jeder Tag, der nach den kantonalen Gesetzen oder den kantonalen Verwaltungs- oder
Polizeivorschriften als mit einem Sonntag gleichgestellt betrachtet wird. Nicht als Feiertage
gelten die Ubrigen Tage, an denen die Blros im Gegensatz zu den anderen Betrieben
ublicherweise geschlossen sind, sowie allfallige mit dem Verwaltungspersonal vereinbarte
Briickentage.*® Kommunale Feiertage sind nur gultig, wenn sie vom kantonalen Recht
anerkannt sind.

Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so endet sie im letzten Monat an dem
Tag, der dieselbe Zahl tragt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Fehlt ein
entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten Monats (Art. 2 MSchV).
Die Frist beginnt am Tag des fristauslésenden Ereignisses (Zustellung oder Publikation) zu
laufen.4®

5.5.3 Fristerstreckung

5.5.3.1 Allgemein

Gesetzliche Fristen kdnnen nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VWVG). Dabei handelt es
sich insbesondere um die Beschwerdefrist (30 Tage, Art. 50 Abs. 1 VwWVG), die
Widerspruchsfrist (drei Monate, Art. 31 Abs. 2 MSchG) und die Frist fur die Einreichung des
Antrags auf Weiterbehandlung (zwei Monate nachdem der Gesuchsteller von der
Fristversdumnis Kenntnis erhalten hat, spatestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach
Ablauf der versdumten Frist, Art. 41 Abs. 2 MSchG, vgl. Ziff. 5.5.8, S. 36).

Die vom IGE gesetzten Fristen kdnnen jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein
Gesuch mit zureichenden Grinden eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VWVG). Dabei genligen
auch Grinde wie beispielsweise Arbeitsiiberlastung, Krankheit, Auslandaufenthalt. Hingegen
stellen fehlende finanzielle Mittel in aller Regel keinen zureichenden Grund im Sinne von Art.
22 Abs. 2 VWVG dar.

Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewahrt das IGE in der Regel bis zu
drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche mussen nicht zwingend unterschrieben
sein (Art. 6 Abs. 3 MSchV). Eine dritte Fristerstreckung hingegen muss unterschrieben sein
und wird nur aushahmsweise gewéahrt, wenn wichtige Griinde glaubhaft gemacht werden
(z.B. Unfall, schwere Krankheit oder Tod des Rechtsinhabers oder Vertreters).

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

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

4 BGE 6311 331, E. 2.

49 BVGer B-4823/2019, E. 4.2. ff. m.w.H.
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5.5.3.2 Widerspruchs- und Léschungsverfahren

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

Wenn der Widersprechende (im Widerspruchsverfahren) oder der Inhaber der
angefochtenen Marke (im Loschungsverfahrens), den Gebrauch seiner Marke glaubhaft
machen muss, kann das IGE auf begriindetes Gesuch der betroffenen Partei die Frist ein
drittes Mal um einen Monat erstrecken, ohne die Gegenpartei anzuhdren. Eine solche
Fristerstreckung ist in der Regel gerechtfertigt, wenn die betroffene Partei oder ihr Vertreter
Schwierigkeiten hat, Beweise fur den Gebrauch der Marke beizubringen, insbesondere weil
sich der Inhaber der Marke im Ausland befindet.

Wenn das Gesuch um Fristerstreckung genehmigt wird, setzt das IGE eine neue Frist von
gleicher Dauer wie die erste angesetzte Frist an (vgl. Ziff. 5.5.1, S. 32). Die dritte
Fristerstreckung kann je nach den konkreten Umstanden des Einzelfalles (z.B. je nachdem,
wie lange die wichtigen Griinde fiir eine dritte Fristerstreckung bestehen) kirzer, in
Ausnahmefallen aber auch langer bemessen werden®®.

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

5.5.4 Ubersicht Fristen und Fristerstreckungen

Dauer eines Schriftenwechsels (in Monaten)

Loschung IR 3 1 1 1 1
Widerspruch IR 3 1 1 1 1
Widerspruch/Léschung CH 1 1 1 1
Registrierung IR 5 2 2 2
Eintragung CH 2 2 2 2
0 2 4 6 8 10 12
Zustellungsdomizil Frist 1. Erstreckung 2. Erstreckung 3. Erstreckung

50

https://www.ige.ch/fileadmin/user upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/d/Merkblatt Frist
verlaengerungen Weiterbehandlungen DE 082017.pdf.
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5.5.5 Einhaltung der Fristen

5.5.5.1 Im Allgemeinen

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

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

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

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

5.5.5.2 Elektronische Zustellung

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

5.5.5.3 Frist fir die Bezahlung der Gebihren

Die Bedingungen fur die Einhaltung der Gebuhrenzahlungsfristen werden weiter unten
behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 56).

51 BGer 6B_397/2012, E. 1.1 m.w.H.
52 BGer 6B_397/2012, E. 1.1; BGer 5A_267/2008, E. 3.1.
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5.5.6 Stillstand der Fristen

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

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

5.5.7 Saumnisfolgen

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

Aus Grinden der Rechtssicherheit sind die im MSchG (z.B. Beschwerdefrist oder
Widerspruchsfrist) und in den tbrigen einschlagigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die im
VWVG geregelte Beschwerdefrist) verankerten gesetzlichen Fristen grundsatzlich
rechtsverwirkend®®. Daraus ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit
verbundenen subjektiven Rechts fiihrt>4.

5.5.8 Weiterbehandlung

5.5.8.1 Im Allgemeinen

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

5.5.8.2 Ausschluss

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

— Einreichung des Weiterbehandlungsantrags inkl. Zahlung der Weiterbehandlungsgebiihr
und Nachholen der versdumten Handlung (Art. 41 Abs. 2 MSchG) (vgl. Ziff. 5.5.8.3, S.
37);

— Inanspruchnahme einer Prioritét (Art. 7 und 8 MSchG®);

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

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

54 Bei der Verwirkung geht das Recht selbst unter, falls nicht innerhalb der Verwirkungsfrist die
gesetzlich vorgesehene Handlung vorgenommen wird. Eine Unterbrechung oder Erstreckung der Frist
ist nicht mdglich.

55 Eine Ausnahme gilt im Zusammenhang mit der Frist zur Einreichung des Prioritatsbelegs; hier kann
die Weiterbehandlung in Anspruch genommen werden (vgl. RKGE in sic! 2006, 182 — KEW).
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— Einreichung des Widerspruchs nach Art. 31 Abs. 2 MSchG;

— Einreichung des Verlangerungsantrags fir eine Eintragung nach Art. 10 Abs. 3 MSchG
sowie

— im Léschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs.

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

5.5.8.3 Verfahren

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

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

Werden nicht alle Voraussetzungen erfillt (indem beispielsweise lediglich die Gebiihr bezahlt
wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt wurde), wird der Antrag auf
Weiterbehandlung zuriickgewiesen. Die Weiterbehandlungsgebuhr wird nicht
zuriickerstattet, wenn sie innert Frist bezahlt wurde.

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

5.5.9 Wiederherstellung der Frist

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

56 Ein Fristerstreckungsgesuch gentigt diesem Erfordernis nicht.

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

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

Die praktische Bedeutung der Wiederherstellung wird durch Art. 32 Abs. 2 VwVG insoweit
relativiert, als nach dieser Bestimmung verspatete Parteivorbringen, die ausschlaggebend
erscheinen, bertcksichtigt werden kénnen.

5.6 Register- und Akteneinsicht

5.6.1 Grundsatz

Nach Art. 39 MSchG kann jede Person in das Markenregister Einsicht nehmen, Giber dessen
Inhalt Ausklnfte einholen und Ausziige verlangen. Nach der Eintragung der Marke kann jede
Person auch in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht nehmen (Art. 39 Abs. 2 MSchG
und Art. 37 Abs. 3 MSchV). Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht
notwendig. Dies gilt auch fir das Widerspruchsverfahren. Vor der Eintragung einer Marke
kénnen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht
nehmen (Art. 37 Abs. 1 MSchV; vgl. auch Teil 3, Ziff. 5.2, S. 91). Diese Bestimmungen des
MSchG und der MSchV haben gegeniber Art. 26 bis 28 VwVG Vorrang.>®

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

5.6.2 Ausnahmen

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschéftsgeheimnisse offenbaren, werden auf
Antrag ausgesondert (Art. 36 Abs. 3 MSchV, vgl. auch Art. 27 Abs. 1 lit. b VWVG) und
unterliegen nicht der Akteneinsicht.

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

%8 BGE 119 1 86, E. 2a; BGE 112 V 255, E. 2a; BGE 108 V 109, E. 2c.
59 RKGE in sic! 2000, 709, E. 2 — Apex.
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sorgféltige und vollstandige Prifung sowie eine Beurteilung der sich widersprechenden
Interessen vorzunehmen.®°

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

5.6.3 Inhalt des Aktenhefts

Vorbehaltlich der ausgesonderten Beweisurkunden®! enthélt das von allen interessierten
Personen einsehbare Aktenheft der Marke in erster Linie folgende Dokumente:

— das Eintragungsgesuch sowie alle Gesuche um Anderung des Registers und die
Gesuche um Verlangerung der Markeneintragung;

— den gesamten Schriftenwechsel zwischen dem IGE und dem Inhaber einschliesslich
der Beweismittel beztiglich der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens, der «secondary
meaning» oder jeder anderen materiellen oder rechtlichen Frage;

— die Angaben zu einem eventuellen Gesuch um internationale Registrierung;

— die eventuellen Reglemente einer Garantiemarke, einer Kollektivmarke oder einer
geografischen Marke;

— Dokumente, die als Grundlage fir Registeranderungen gedient haben, wie
namentlich fUr die Eintragung von Lizenzen, Pfandrechten, Kaufrechten, usw.

Das Protokoll der Prufung einer Marke als internes Dokument des IGE, das dessen
Meinungsbildung und der Vorbereitung der Begriindung seines Entscheids in einem
konkreten Fall dient, ist nicht Teil des Aktenhefts und kann folglich nicht eingesehen
werden®?,

Die Widerspruchsakten gehdren zum Aktenheft der Marke, die Gegenstand des
Widerspruchsverfahrens ist (angefochtene Marke) und kdnnen ebenfalls von allen
interessierten Personen ohne Einschrankung und ohne notwendige Geltendmachung eines
schutzwiirdigen Interesses eingesehen werden®. Die Widerspruchsakte umfasst
vorbehaltlich der geheim zu haltenden Dokumente (ausgesonderte Beweisurkunden) auch
die Beweise fuir den Gebrauch der widersprechenden Marke, wenn dieser bestritten wird®*.

Die Akte des Loschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs ist ebenfalls fester Bestandteil
des Aktenhefts der Marke, die Gegenstand dieses Verfahrens ist, und kann vorbehaltlich der
geheim zu haltenden Dokumente (ausgesonderte Beweisurkunden) einschliesslich der von
den Parteien eingereichten Beweismitteln von jedermann eingesehen werden®.

60 BVGE 2012/19, E. 4.1.1; BGE 115 V 297, E. 2c ff. m.w.H.
61 \V/gl. Ziff. 5.6.2 oben.
62 BGE 125 Il 473, E. 4a; vgl. auch BVGer B-95/2017, E. 6.1.2 f.

63 RKGE in sic! 2000, 709, E. 3 — Apex; vgl. auch sinngemass die Patentgesetzgebung, die sich
diesbeziiglich nicht von Art. 39 MSchG und Art. 36 MSchV unterscheidet: BGE 110 Il 315.

64 \Vgl. dazu ziff. 5.6.2, S. 38.
65 Vgl. dazu ziff. 5.6.2, S. 38.
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5.7 Rechtliches Gehor

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

5.7.1 Recht, sich zur Sache zu aussern

5.7.1.1 Schriftenwechsel

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

5.7.1.1.1 Gesuch fir die Eintragung schweizerischer Marken

Bei den Gesuchen fur die Eintragung schweizerischer Marken®’ gibt das IGE dem
Hinterleger in der Regel die Mdglichkeit, sich ein einziges Mal zu den Griinden zu &ussern,
die zur vollstdndigen oder teilweisen Ablehnung eines Gesuchs flihren kénnen.

Ein zweiter Schriftenwechsel findet bei Schweizer Markeneintragungsgesuchen statt, bei

denen

— das Beanstandungsschreiben des IGE mangelhaft war (z.B. ungentigende Begriindung
der angekindigten Zurtickweisung oder fehlende Beweismittel zum Nachweis der
Ublichkeit);

— sich der Sachverhalt gedndert hat (z.B. bei einer Zeichenédnderung, die nicht zur
Schutzfahigkeit fihrt, wenn der Hinterleger Verkehrsdurchsetzung geltend macht oder
wenn ein prazisiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erneut beanstandet
werden muss);

— die Umstande des konkreten Falls dies erfordern (z.B. wenn sich der Hinterleger aus
Grunden des rechtlichen Gehérs zu neuen Grinden oder Beweismitteln aussern kénnen
muss, die das IGE im Laufe des Verfahrens geltend macht)®.

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

67 Bei der Priifung internationaler Registrierungen wird nach wie vor ein doppelter Schriftenwechsel
durchgefiihrt. Dies ergibt sich aus der regelméssig knappen Begrindung in der provisorischen
Zurlckweisung («refus provisoire»). Diese knappe Begriindung ist angesichts der geringen
Rucklaufquote im internationalen Verfahren aus Effizienzgriinden gerechtfertigt.

68 In diesem Fall kann das IGE allerdings auf die Anordnung neuer Schriftenwechsel verzichten,
sofern es ohne Willkiir in vorweggenommener Beweiswiirdigung zur Uberzeugung gelangt, dass die
Beweismittel, die der Hinterleger vorlegen kénnte, nicht den erwarteten Beweis erbringen kénnen oder
auf keinen Fall gegeniber den anderen, vom IGE bereits abgenommenen Beweismitteln obsiegen
kénnten, d.h. wenn sie nicht geeignet sind, das von diesem als gegeben betrachtete Beweisergebnis
zu &ndern (BGE 138 11l 374, E. 4.3.2).
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5.7.1.1.2 Internationale Registrierungen

Das IGE gibt dem Inhaber einer internationalen Registrierung in der Regel die Moglichkeit,
sich grundsatzlich bis zu zweimal zu den Griinden zu aussern, die zur vollstandigen oder
teilweisen Ablehnung eines Gesuchs fiihren kénnen, wobei die teilweise Ablehnung
summarisch begrundet wird.

5.7.1.1.3 Widerspruchsverfahren und Léschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

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

Bei einem offensichtlich unzulassigen Widerspruch oder Antrag auf Loschung wegen
Nichtgebrauchs wird kein Schriftenwechsel durchgefiihrt (Art. 22 Abs. 1 und 24c¢ Abs. 1
MSchV e contrario). Bei eindeutig fehlenden Prozessvoraussetzungen® wird ohne Anhorung
der Parteien eine Nichteintretensverfiigung erlassen. Wird eine internationale Registrierung
angefochten, wird auch in solchen Féallen allenfalls eine vorlaufige Schutzverweigerung
erlassen.”

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

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

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

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

69 7.B. verspétete Einreichung eines Widerspruchs, fehlende Gebiihrenzahlung, fehlende Begriindung
usw.

0 Die Nichteintretensverfiigung kdnnte angefochten und vom BVGer aufgehoben werden. Wahrend
des Beschwerdeverfahrens kénnte die Frist fir den Erlass der Schutzverweigerung ablaufen.
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5.7.1.1.4 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerfihrung

Im Rahmen der Verfahren zur Registerfihrung (vgl. Teil 3, S. 85) gibt das IGE den
betroffenen Parteien die Mdglichkeit, sich je nach den Umstanden des konkreten Falls bis zu
zweimal zu den vom IGE in Bezug auf das Gesuch angesprochenen Mangeln zu aussern.
Bei einem Verfahren mit zwei widerstreitenden Parteien ordnet das IGE in der Regel nur
einen einzigen Schriftenwechsel an, damit sich die eine Partei zu den von der anderen Partei
vorgebrachten Argumenten aussern kann (vgl. Art. 31 VWVG).

5.7.1.2 Replikrecht

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

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

5.7.1.3 Beruicksichtigung verspateter oder erganzender Parteivorbringen

Verspatete oder erganzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen,
kénnen grundsatzlich bis zum Verfahrensabschluss bertcksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2
VWVG).”

5.7.2 Beweisanerbieten

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

71 Zum Replikrecht: vgl. inshb. BGE 139 | 189, E. 3.2 m.w.H.

72 BGE 138 1484, E. 2.5; in diesem Entscheid vertrat das BGer die Auffassung, dass ein innerhalb
eines Monats nach Zustellung eines Schriftsatzes ergangenes Urteil keine Verletzung des
Replikrechts darstellt.

73 BVGer B-5557/2011, E. 2 — (fig.) / (fig.).
74 BGE 136 | 265, E. 3.2, BGE 135 |1 286, E. 5.1, BGE 129 11 497, E. 2.2 und zitierte Entscheide.

S BGE 13011425, E. 2.1, BGE 125 1 127, E. 6¢/cc in fine, BGE 124 | 208, E. 4a und zitierte
Entscheide.
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5.8 Verfahrenssprache

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

5.8.1 Eintragungsverfahren

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

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

und Dienstleistungsliste von Gesuchen fir internationale Markenregistrierungen (vgl. Teil 4,
Ziff. 2.2.2, S. 94), die in Franzdsisch eingereicht werden muss (Art. 47 Abs. 3 MSchV; siehe
Mitteilung des IGE in sic! 1997, 250).

Erflllen Eingaben die vorstehenden Kriterien nicht, gilt Folgendes:

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

— Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Vollimachten, Ubertragungserklarungen) liegt es
gemass Art. 3 Abs. 2 MSchV im Ermessen des IGE, die Urkunde zu akzeptieren oder
eine Nachfrist zur Ubersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe
— mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge — nicht zu berticksichtigen. Wahrend
beispielsweise englische Vollmachten grundséatzlich akzeptiert werden kénnen, wird
beispielsweise bei Ubertragungserklarungen oder Garantie- und Kollektivreglementen
aus Griinden der Rechtssicherheit in der Regel eine Ubersetzung in die
Verfahrenssprache des Gesuches verlangt.

5.8.2 Widerspruchsverfahren und Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

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

Gemass dem Grundsatz der freien Sprachwahl kann der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner
nach seiner Wahl eine der vier Amtssprachen benttzen. Er ist folglich nicht verpflichtet, sich
in der Verfahrenssprache zu aussern.”” Verwendet der Widerspruchs- bzw. Antragsgegner

76 BVGer B-1297/2014, E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
7 BVGer B-1297/2014 E. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.
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eine andere Amtssprache, so kdnnen prozessleitende Verfiigungen an den Widerspruchs-
bzw. Antragsgegner auch in seiner Amtssprache erlassen werden. Die Parteien kdnnen
keine Ubersetzung der in einer anderen Amtssprache verfassten Schriftsatze verlangen.
Dies gilt insbesondere im Falle einer Rechtsvertretung, da von einem in der Schweiz tatigen
Rechtsvertreter erwartet werden darf, dass er die schweizerischen Amtssprachen versteht.”

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

6. Sistierung

Das IGE kann das Verfahren per Zwischenverfligung’® sistieren. Beim Entscheid Giber den
Antrag auf Sistierung des Verfahrens oder Uber die Zweckmassigkeit der Aufrechterhaltung
eines sistierten Verfahrens bertcksichtigt das Institut das Beschleunigungsgebot. So kann
das Institut im Falle einer Sistierung des Verfahrens wahrend einer langen Dauer die weitere
Sistierung des Verfahrens ablehnen. Dies ist beispielsweise der Fall bei Widerspruchs- und
Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs, die seit mehr als vier Jahren sistiert sind®.

6.1 Sistierung aufgrund eines parallelen prajudiziellen Verfahrens

Eine Sistierung des Verfahrens ist insbesondere angezeigt, soweit dessen Ausgang von der
Entscheidung in einem anderen Verfahren abhangt oder dadurch wesentlich beeinflusst
werden konnte, sowie wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur
Entscheidung gelangt.®! Das Widerspruchs- oder Léschungsverfahren ist z.B. auszusetzen,
wenn gegen die strittige Marke eine zivilprozessuale Nichtigkeitsklage angehoben worden
ist, da deren Ausgang fir das Verfahren beim IGE prajudiziell ist. Bei der Eintragung ist eine
Sistierung beispielsweise gerechtfertigt, wenn ein Verfahren zur Eintragung einer GUB oder
GGA beim BLW, dem IGE®?, dem BVGer oder dem BGer hangig ist und sein Ausgang
Auswirkungen auf das Bestehen absoluter Ausschlussgriinde hat.

6.2 Sistierung im Fall einer Demoskopie

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

78 BGer 4A_302/2013, E. 6 m.w.H.
79 Zum Begriff der Zwischenverfiigung siehe Ziff. 8.2, S. 52.
80 \Vgl. Newsletter 2021/04.

81 Vgl. fur das Widerspruchsverfahren Art. 23 Abs. 4 MSchV und fir das Loschungsverfahren Art. 24d
Abs. 2 MSchV sowie Art. 126 ZPO generell.

82 Dasselbe gilt fir ein Verfahren zur internationalen Registrierung einer geografischen Angabe.
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6.3 Sistierung fir eine Einigung zwischen den Parteien

Jede Partei kann die Sistierung des Verfahrens beantragen, um sich mit der Gegenpartei
gutlich zu einigen (Art. 33b Abs. 1 VWVG). Eine solche Sistierung wird nur auf unbestimmte
Dauer und unter der Voraussetzung, dass die Gegenpartei dem Sistierungsantrag zustimmit,
gewahrt. Jede Partei kann jedoch bei einer Sistierung auf Parteiantrag jederzeit die
Aufhebung der Sistierung und die Fortfihrung des Verfahrens beantragen (Art. 33b Abs. 6
VWVG). Es ist zudem zu beachten, dass die Parteien keinen Rechtsanspruch auf Sistierung
haben. Es kdnnen Uberwiegende Griinde des 6ffentlichen Interesses (z.B. die
Rechtsunsicherheit beziglich des Bestandes von Markenrechten) oder der Zweckmassigkeit
des Verfahrens dagegensprechen. Das IGE verflgt insoweit Uiber einen grossen
Ermessensspielraum: Es kann ein Verfahren sistieren, ist jedoch auch bei Zustimmung aller
Parteien nicht dazu verpflichtet.®® Bei sehr lange bzw. tUiber mehrere Jahre sistierten
Verfahren kénnen von den Parteien zusatzlich geeignete Belege zur Glaubhaftmachung von
Vergleichsbemuhungen eingefordert werden. Insbesondere ist das IGE der Auffassung, dass
im Falle von Widerspruchs- oder Loschungsverfahren, die seit mehr als vier Jahren sistiert
sind, das Beschleunigungsgebot tUberwiegt, so dass diese von Amtes wegen wieder
aufgenommen werden ohne Mdglichkeit einer neuerlichen Sistierung®*

6.4 Sonstige Sistierungsgrinde

Gemass MSchV gibt es weitere spezielle Griinde, die eine Sistierung des Widerspruchs-
oder Léschungsverfahrens wegen Nichtgebrauchs rechtfertigen (vgl. Teil 6, Ziff. 4.2, S. 236).

7. Verfligung

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

7.1 Inhalt und Begrindung

Verfligungen sind als solche zu bezeichnen und zu begrinden (Art. 35 Abs. 1 VwWVG). Das
Dispositiv der Verfligung muss als deren wesentlicher Bestandteil ausreichend genau sein,
damit die Verfiigung vollstreckbar ist und ihre Einhaltung tberpriift werden kann.®

Die Verfiigung muss begrindet sein, damit ihr Adressat sich Uber die Tragweite des
Entscheides ein Bild machen und ihn gegebenenfalls bei einer h6heren Instanz sachgerecht
anfechten kann. Gegenstand und Genauigkeit der Begriindung héangen von der Art und den
besonderen Umstanden der Sache ab. Trotzdem geniigt es in der Regel, wenn das IGE
wenigstens kurz die Uberlegungen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das IGE
nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbestéandlichen Behauptung, jedem Beweismittel und jedem

83 Vgl. auch Art. 33b Abs. 1 VWVG.
84 \V/gl. Newsletter 2021/04 Marken.
85 BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H.
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rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen. Vielmehr kann es sich nach Art. 32 Abs. 1 VwVG
ohne Willkiir auf die fuir den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschranken.8

Die Verfigung muss schliesslich eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, d.h., sie muss das
zulassige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen
(Art. 35 Abs. 2 VWVG) (siehe auch Ziff. 8 unten). Wenn das Institut ein Eintragungsgesuch
gutheisst, gibt es nicht die Grinde an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses
leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VWVG).

7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

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

7.2.1 Rickzug

Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der Hinterleger, der Widersprechende oder der
Antragsteller (LO0schungsantrag) jederzeit berechtigt, auf seinen Anspruch zu verzichten und
das Eintragungsgesuch, den Widerspruch oder den Loschungsantrag zurtickzuziehen
(Abstand). Der Rickzug beendet das Verfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen
werden und auch nicht unter einer Bedingung®” erfolgen. So wére etwa eine Erklarung, der
Widerspruch oder Léschungsantrag werde nur zuriickgezogen, wenn die Waren- und
Dienstleistungsliste der angefochtenen Marke eingeschrankt werde, unzulassig.

Ein Rickzug nach Erlass der Verfigung durch das IGE ist ausser bei einer Beschwerde an
das Bundesverwaltungsgericht nicht mdglich. In diesem Fall muss der Riickzug der
Beschwerde aufgrund des Devolutiveffekts nach Art. 54 VwVG gegenliber der
Beschwerdeinstanz erklart werden.®8

7.2.2 Vergleich

Der Vergleich ist ein Vertrag der Parteien, durch den sie sich Uber den Streitgegenstand
einigen. Da kein «gerichtlicher» Vergleich moglich ist, ist der Vergleich keine
Prozesshandlung, sondern ein rein materiellrechtliches Rechtsgeschéaft der Parteien.

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

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

88 Das Bundesverwaltungsgericht hebt in seinem Abschreibungsentscheid zu einem
Widerspruchsverfahren den Entscheid des IGE (oder die entsprechenden Ziffern des Dispositivs) auf,
da der angefochtene Entscheid ansonsten in Rechtskraft erwachsen wirde (vgl. hierzu BVGer B-
4080/2015 — Abschreibungsentscheid vom 31. Méarz 2016). Dies gilt sinngeméss auch fur das
Léschungsverfahren.
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Entsprechend braucht es, damit das Verfahren abgeschrieben werden kann, eine
Prozesshandlung der Parteien, z.B. Riickzug des Widerspruchs oder des Léschungsantrags
oder Ldschung der angefochtenen Marke. Reicht die widersprechende oder antragstellende
Partei dem IGE einen Vergleich ein (vgl. Art. 33b VWVG) oder teilt diesem nur mit, dass sich
die Parteien geeinigt haben, ohne eine ausdriickliche Riickzugserklarung abzugeben, wird
angenommen, dass sie ihren Widerspruch bzw. ihren Loschungsantrag zurlickzieht. Wird die
angefochtene Marke lediglich eingeschrankt und hatte der Widersprechende oder der
Antragsteller den vollstandigen Widerruf der angefochtenen Marke verlangt, muss fir den
«verbleibenden Teil» des Widerspruchs bzw. des Léschungsantrags ein Riickzug erklart
werden.

7.2.3 Gegenstandslose Widerspriiche und Loschungsantréage

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

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

7.3 Verfahrenskosten und Parteientschadigungen

7.3.1 Eintragungsverfahren

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

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

7.3.2 Widerspruchs- und Loschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs

7.3.2.1 Verfahrenskosten

Die Kosten fur Widerspruchs- und Léschungsverfahren entsprechen den vom IGE
erhobenen Gebihren. Dabei handelt es sich um Pauschalgebiihren, die unabhangig vom
Umfang und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit sind.*°

89 Bei internationalen Registrierungen findet die Priifung auf absolute Ausschlussgriinde in der Regel
erst nach Einreichen eines Widerspruchs statt.

%0 vgl. ziff. 11.2, S. 55.

a7



Teil 1 — Allgemeiner Tell

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

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

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

7.3.2.2 Parteientschadigungen

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

Da das Widerspruchs- und Loschungsverfahren einfach, rasch und kostenglinstig sein soll,*!
wird pro vom IGE angeordnetem Schriftenwechsel praxisgemass eine Parteientschadigung
von CHF 1°200.— zugesprochen.®? Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien
werden in der Regel nicht entschadigt. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in
einem Dienstverhaltnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen
den Betrag von CHF 50.— Ubersteigen.®®

7.3.2.3 Kostenverteilung und Parteientschadigungen bei materiellen Entscheiden

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

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

92 Siehe auch RKGE in sic! 2000, 395, E. 6 — RED BULL / BULL POWER.

93 Die Notwendigkeit einer rechtskundigen Vertretung wird im Widerspruchsverfahren und im
Léschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs nicht nach den rechtlichen und tatséchlichen
Schwierigkeiten des konkreten Einzelfalls beurteilt, sondern ist allgemein anerkannt.
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Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.®* Auch wird
der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschadigung zugesprochen.® Wird der
Widerspruch oder Léschungsantrag lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchs-
bzw. Loschungsgebihr den Parteien in der Regel je zur Halfte auferlegt und die Parteikosten
werden wettgeschlagen.

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

7.3.2.4 Kostenverteilung bei formellen Entscheiden (Abschreibung)

Muss Uber den Widerspruch oder den Léschungsantrag nicht materiell entschieden werden,
ist in der Abschreibungsverfiigung nach allgemeinen Verfahrensgrundsatzen gleichwonhl eine
Regelung betreffend die Verfahrenskosten zu treffen.%’

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

Wird der Widerspruch oder Léschungsantrag unter Hinweis auf eine Einigung der Parteien
zurlickgezogen, ohne dass sich die Parteien gegeniiber dem IGE zu den Kosten aussern, ist
anzunehmen, dass die Parteien im Vergleich auch eine Vereinbarung betreffend die Kosten
getroffen haben. Uber eine Entschadigung der Parteikosten ist daher in solchen Fallen nicht
zu befinden.

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

94 Art. 66 BGG und Art. 63 VWVG.

9 Vgl. auch Art. 68 BGG und Art. 64 VwVG.

9 Z.B. Nichteintretensentscheid ohne Schriftenwechsel geméss Art. 22 Abs. 1 MSchV.
97 RKGE in sic! 2002, 759, E. 2 — DIRIS.

% BGE 105 Ill 135, E. 4.
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Sind diese Voraussetzungen nicht erfullt und kann der Widerspruch oder Léschungsantrag
trotzdem zufolge eines Vergleiches der Parteien abgeschrieben werden, wird in Anwendung
von Art. 24 Abs. 2 und 24e Abs. 2 MSchV lediglich die Halfte der Geblhr zurlickerstattet.

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

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

Die gleichen Uberlegungen gelten auch fiir das Léschungsverfahren. Eine wahrend funf
Jahren nicht gebrauchte Marke wird nicht automatisch aus dem Register geléscht, und der
Markeninhaber tragt keine Verpflichtung, diese I6schen zu lassen (Art. 12 MSchG). Wenn
der Nichtgebrauch nicht geltend gemacht wird, lebt die Marke bei Gebrauchsaufnahme mit
der urspriinglichen Prioritat wieder auf. Vor diesem Hintergrund ist auch im
Loschungsverfahren von einem vorprozessualen Informationsgebot auszugehen. Ohne
vorgangige Abmahnung ist dem Gesuchsteller bei Anerkennung des Loschungsantrags
keine Parteientschadigung auszurichten.

Das IGE fihrt zur Kostenfrage keinerlei Beweiserhebungen durch. Entschieden wird
aufgrund der Aktenlage im Zeitpunkt der Abschreibungsverfiigung. Die widersprechende
bzw. antragstellende Partei legt deshalb mit VVorteil bereits bei Einreichen der
Widerspruchsschrift oder des Loschungsantrags eine Kopie der Abmahnung bei, ansonsten
angenommen wird, dass keine Abmahnung stattgefunden hat.

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

100 RKGE in sic! 2002, 442, E. 2 — AIROL (fig.) / AIROX.
101 RKGE in sic! 1998, 308, E. 7 — Nina de Nina Ricci / Nina.
102 Nach RKGE mind. 2 Wochen (vgl. RKGE in sic! 2002, 442, E. 6 — AIROL (fig.) / AIROX).
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7.4 Er6ffnung

7.4.1 Schriftlichkeit

Das IGE eroffnet seine Verfigungen grundsatzlich schriftlich (Art. 34 Abs. 1 VWVG). Die
Er6ffnung erfolgt direkt, wenn die Partei nicht vertreten ist, oder ausschliesslich gegeniber
dem Vertreter, wenn ein solcher bestimmt wurde.

7.4.2 Amtliche Publikation

In folgenden Ausnahmeféllen kann das IGE seine Verfigungen im Bundesblatt (BBI)
ertffnen:

— gegenuber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren
Vertreter hat (Art. 36 lit. a VWVG); dies ist der Fall, wenn das IGE trotz zumutbarer Suche
in den Ublichen Verzeichnissen keine giiltige Adresse feststellen konnte;%3

— gegenuber einer Partei mit Domizil im Ausland, die keinen Schweizer Vertreter bestimmt
oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 36 lit. b VWVG in
Verbindung mit Art. 42 MSchG), ausser wenn die zu er6ffnende Verfigung eine
internationale Registrierung betrifft (vgl. Ziff. 7.4.4 unten).

Die Ubrigen in Art. 36 VWVG aufgezahlten Falle, in denen eine Eréffnung durch amtliche
Publikation mdglich ist, sind nicht anwendbar.

7.4.3 Er6ffnung bei internationalen Registrierungen

Die Eréffnung bei internationalen Registrierungen ist durch einige Besonderheiten
gekennzeichnet, die in den entsprechenden Abschnitten weiter unten (vgl. Teil 4, Ziff. 3.1 ff.
S. 103) behandelt werden. Vorbehalten bleibt die Er6ffnung geméass der Regel 23" AusfO
(vgl. Ziff. 7.4.4 unten).

7.4.4 Er6ffnung gemass der Regel 23 AusfO

Wenn die zu eréffnende Verfligung eine internationale Registrierung betrifft, deren Inhaber
kein Zustellungsdomizil in der Schweiz besitzt, ertffnet das IGE das Dispositiv der Verfligung
der Partei in Anwendung der Regel 23S AusfO Uber die OMPI%4,

8. Rechtsmittel

8.1 Endverfiigungen

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

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

104 vgl. Newsletter Marken 2018/01, Ziff. 02.
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Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen ab Eroffnung der Verfligung einzureichen

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

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

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

8.2 Zwischenverfligungen

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

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

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

Gemass der Rechtsprechung muss die Ursache des Nachteils in der angefochtenen
Zwischenverfiigung selbst liegen, und die fehlende Méglichkeit der Wiedergutmachung hangt
in der Regel mit dem Nachteil zusammen, den der Beschwerdefihrer erleiden wiirde, wenn
er die Endverfiigung abwarten musste, um die Zwischenverfigung anzufechten. Dabei
genlgt ein tatsachlicher, auch rein wirtschaftlicher Nachteil, sofern es nicht lediglich darum
geht, eine Verteuerung des Verfahrens zu verhindern. Im Ubrigen ist es nicht notwendig,
dass der geltend gemachte Schaden im eigentlichen Sinne «nicht wieder gutzumachen» ist;
es genugt, dass er ein gewisses Gewicht hat. Anders ausgedriickt: Der Beschwerdefihrer
muss ein schutzwirdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abénderung der
Zwischenverfigung haben, ohne die Beschwerde gegen die Endverfiigung abzuwarten. Es
obliegt dem Beschwerdefuhrer, darzulegen oder nachzuweisen, weshalb die angefochtene
Zwischenverfuigung ihm einen solchen Schaden zufligt oder zufiigen kdnnte, ausser dies sei
von vornherein ohne jeden Zweifel klar.1®

105 BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H.
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Beschwerden gegen Zwischenverfugungen sind ebenfalls innerhalb von 30 Tagen
einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VWVG) und haben die Formvorschriften von Art. 52 Abs. 1
VWVG zu erfillen (vgl. Ziff. 8.1 oben).

9. Rechtskraft

9.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfugung wird formell rechtskraftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen
Rechtsmittel angefochten werden kann.1%® Die Verfiigung wird 30 Tage nach Eroffnung
rechtskraftig.10’

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

9.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder spéateren
Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern).i?® Die materielle
Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begriindung) und
wirkt gegeniber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des namlichen Sachverhalts
(gestutzt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).'%° Wird die Eintragung einer Marke
wegen eines Widerspruchs oder Léschungsantrags widerrufen und die Marke danach erneut
hinterlegt und eingetragen, verfligt sie zumindest Uber ein neues Hinterlegungs- bzw.
Prioritatsdatum. Insoweit liegt ein neues Anfechtungsobjekt bzw. bei Einreichung eines
neuen Widerspruchs oder Einleitung eines neuen Léschungsverfahrens ein anderer
Streitgegenstand vor.1°

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

10. Wiedererwagung und Revision

Im Falle einer Beschwerde kann das IGE die angefochtene Verfligung bis zur
Vernehmlassung von sich aus in Wiedererwagung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Die
Wiedererwagung wird in Art. 58 VWVG nicht néher geregelt, entspricht aber einem
allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Dabei ist eine Interessenabwagung

106 BGE 91 1 94, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a.

107 Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VWVG.
108 BGE 133 111 580, E. 2.1.

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

110 Gleich verhélt es sich mit einer internationalen Registrierung, der die Schutzausdehnung fiir die
Schweiz aufgrund eines Widerspruchs verweigert worden ist, falls spater eine (immer noch mégliche)
nachtréagliche Schutzausdehnung beantragt wird.
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vorzunehmen, und es ist vor Verfiigungserlass das rechtliche Gehor zu gewéhren (vgl. Ziff.
5.7, S. 40).

Das IGE kann eine Verfigung nach den unten stehend dargelegten allgemeinen
Grundsatzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in
Wiedererwagung ziehen. Die Eintragung einer Marke kann vom IGE jedoch nicht widerrufen
werden.!! Einzig die Zivilgerichte haben die Moglichkeit, den Bestand einer eingetragenen
Marke spater zu prifen und die Eintragung einer Marke flr nichtig zu erklaren (Art. 52 und
Art. 35 lit. ¢ MSchG). Auch die Parteien kdénnen ein Gesuch um Wiedererwagung stellen, und
zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der Verfigung. Das Gesuch richtet
sich an die verfugende Behorde und enthalt das Ansuchen, die getroffene Anordnung
nochmals zu Uberprifen und durch eine dem Gesuchsteller vorteilhaftere Verfigung zu
ersetzen. Die Verwaltung kann eine Verfligung «pendente lite», die also noch nicht
rechtskréftig ist, abdndern, ohne an die fur die Wiedererwagung formell rechtskraftiger
Verfiigungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es soll damit dem
objektiven Recht auf moglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen werden. 12

Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle
Wiedererwagung begriundet. In bestimmten Fallen besteht allerdings eine Pflicht zur
Wiedererwagung.!*® Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Glltigkeit behalt, ist eine
Verwaltungsbehdorde verpflichtet, auf einen rechtskréftigen Entscheid zurickzukommen und
eine neue Prifung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der
Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anfiihrt, die ihm im
friheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen fur ihn
rechtlich oder tatsachlich unméglich war oder hierzu keine Veranlassung bestand.'* Aus
Grinden der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer
Tatsachen oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknupft, die in der
Praxis bei der Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fallen gelten.
Insbesondere dirfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskraftige Entscheide immer
wieder infrage zu stellen oder gesetzliche Vorschriften Gber die Rechtsmittelfristen zu
umgehen.t®

Nach Art. 66 VWVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes
wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen
beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel
vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche
Tatsachen oder bestimmte Begehren tibersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist,
dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen Uber den Ausstand, die Akteneinsicht oder
das rechtliche Gehor verletzt hat (Abs. 2 lit. ¢). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der

111 RKGE in sic! 2004, 932 — BIN LADIN.

112 BGE 107 V 191, E. 1.

113 BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H.
114 BGE 127 1 133, E. 6 m.w.H.

115 BGE 127 1 133, E. 6.
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Behorden kdnnen die Parteien dementsprechend Uber Art. 66 VWVG ein Revisionsbegehren
stellen. Die Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwWVG ab, dass die Parteien
berechtigt seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der
Beschwerdefrist bei der verfiigenden Behorde ein Wiedererwagungsgesuch einzureichen.1®
In einem Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwiirdigen Vertrauens
der Gegenpartei in den Bestand der Verfligung gegen die Interessen des Gesuchstellers
abzuwagen.t’

11. Geblhren

11.1 Im Allgemeinen

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

11.2 Pauschalgebthren

Die vom IGE erhobenen Gebuhren sind Pauschalgebiihren (vgl. Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE
sowie deren Anhang ); sie sind vom Umfang (Anzahl Schriftenwechsel, umfangreiche
Beweiserhebungen) und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit unabhangig.

11.3 Falligkeit und Zahlungsmittel

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

Die Gebiihren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Uberweisung auf ein dafiir
vorgesehenes Konto des IGE oder durch eine andere vom IGE als zulassig erklarte
Zahlungsart (Art. 5 GebV-IGE) — zurzeit die Belastung eines beim IGE bestehenden
Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl. https://www.ige.ch/de/uebersicht-
dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/zahlungsmoeglichkeiten) — zu bezahlen. Die
Geblihren fir die beschleunigte Markenprifung kénnen nicht mit Kreditkarte bezahlt
werdent!®,

11.4 Ermachtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim IGE

Fur Zahlungen aus dem Kontokorrent beim IGE bedarf es eines entsprechenden
ausdricklichen schriftlichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen
Geschaftsbedingungen zum Kontokorrent!® hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden
Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres

116 BGE 113 la 151, E. 3 m.w.H.
117 BGE 121 11 273, E. 1a/aa.
118 Newsletter 2018/02-03 Marken.

119 pybliziert auf https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-
zahlung/zahlungsmoeglichkeiten/kontokorrent.
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erkennen lassen. Ein Auftrag zur Belastung eines alternativen Kontokorrents im Fall einer
ungenuigenden Ausstattung des tblichen Kontokorrents wird nicht beriicksichtigt*2°.
Vermerke wie «Konto belasten» oder «zulasten meines Kontos», die der Kunde auf
Antragsformularen usw. anbringt, werden als Auftréage im genannten Sinn behandelt,
vorausgesetzt, der Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und I&sst sich ohne Weiteres dem
Auftrag des Kunden entnehmen. Enthalt der Schriftsatz keine derartigen Angaben, so darf
das IGE nicht aufgrund der blossen Einreichung davon ausgehen, dass es stillschweigend
zur Belastung des Kontokorrents erméchtigt ist. Ohne ausdrucklichen schriftlichen
Belastungsauftrag gilt die Gebuhr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig korrigiert wird, als
«nicht bezahlt», und auf den Antrag oder Widerspruch kann folglich nicht eingetreten
werden,'?! bzw. das Gesuch um Hinterlegung einer Marke wird zuriickgewiesen (Art. 30 Abs.
2 lit. b MSchG).

11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist fur die Geblhren

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

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

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

Fur die Wahrung der Frist zur Bezahlung der Widerspruchsgebiihr durch Belastung des
Kontokorrents beim IGE ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag von der
widersprechenden Partei innerhalb der Frist dem IGE bzw. der Post Gibergeben wird und das
Konto ab diesem Zeitpunkt jederzeit Uber ein Guthaben verfugt, das zur vollen Deckung der
Gebuihr gentgt. Nicht massgebend ist der Zeitpunkt der Ausfiihrung des Belastungsauftrags
durch das IGE.

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

120 Newsletter 2018/08 Marken.

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

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

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

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

Nach erfolgter Eintragung oder Zuriickweisung sind keine Anderungen des Zeichens (vgl.
Ziff. 3.7, S. 68) mehr moglich.

2. Eingangsprufung

2.1 Hinterlegung

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

2.1.1 Eintragungsgesuch

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

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

2.1.2 Wiedergabe der Marke

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

2.1.3 Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

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

2.1.4 Unvollstandiges Gesuch

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

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

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

3.1.1 Formular

Die Hinterlegung ist rechtsgtiltig, sobald die Erfordernisse geméass Art. 28 Abs. 2 MSchG
i.V.m. Art. 9 Abs. 1 MSchV erflllt sind (vgl. Ziff. 2.1.1 bis 2.1.3, S. 58). Allerdings kann einem
Gesuch nur entsprochen werden, wenn das elektronische Anmeldesystem?, das amtliche,
ein vom IGE zugelassenes privates oder ein dem Singapur TLT entsprechendes Formular
verwendet worden ist (Art. 8 Abs. 1 MSchV). Das IGE kann auf die Einreichung des
Formulars verzichten, wenn eine im Ubrigen formgultige Hinterlegung alle verlangten
Angaben enthalt (Art. 8 Abs. 2 MSchV).

3.1.2 Hinterleger

Gemass Art. 28 Abs. 1 MSchG kann jede naturliche oder juristische Person ein
Eintragungsgesuch einreichen (vgl. Teil 1, Ziff. 3.1.1, S. 21). Eine Ausnahme gilt fir
Kollektivmarken, die nicht von nattirlichen Personen hinterlegt werden kénnen (vgl. Teil 5,
Ziff. 10.1 f., S. 207). Auch fir geografische Marken gelten spezielle Bestimmungen fir die
Hinterlegungsberechtigung (vgl. Teil 5, Ziff. 11.4, S. 211).

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

1 Betr. Verschiebung des Hinterlegungsdatums siehe Ziff. 3.7, S. 68.
2 Vgl. Mitteilung des IGE in sic! 2010, 554.
8 https://e-trademark.ige.ch/ .
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Auszugs oder eines vergleichbaren Dokuments an (Art. 16 MSchV i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. a
MSchG).

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

Verflgt der Hinterleger in der Schweiz tiber keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 26).

3.2 Wiedergabe der Marke

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

Damit das geschutzte Zeichen den zustandigen Behdrden, Wirtschaftsteilnehmern oder dem
breiten Publikum zugéanglich wird, muss die Darstellung fur alle Markentypen in sich
abgeschlossen, eindeutig, leicht zuganglich, verstandlich, dauerhaft und objektiv sein.® Eine
Marke muss grundsatzlich grafisch darstellbar sein (Art. 10 Abs. 1 MSchV). Fur besondere
Markentypen kann das IGE weitere Arten der Darstellbarkeit zulassen (Art. 10 Abs. 1 MSchV
in fine).® Das IGE verlangt eine Beschreibung der Marke, wenn diese notwendig ist, um die
Erflllung der Darstellbarkeit bzw. eine prazise Definition des Schutzobjektes sicherzustellen
(vgl. z.B. Ziff. 3.2.9, S. 64).

Die Abbildung darf das Format von maximal 8 x 8 cm nicht Uberschreiten. Wird das
Schutzobjekt mit einer Mehrfachabbildung dargestellt (beispielsweise im Fall einer
dreidimensionalen Marke, vgl. Ziff. 3.2.4, S. 62), muss diese insgesamt das angegebene
Format einhalten.Bei der elektronischen Anmeldung ist die Abbildung des Registerauszugs
«Hinterlegungsbestéatigung» relevant. Dieser wird vom IGE Uber einen farbecht kalibrierten
Drucker ausgedruckt. So wird sichergestellt, dass die abgebildete(n) Farbe(n) genau dem
Hinterlegungsgesuch entsprechen.

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

6 Mit dieser Bestimmung wird das IGE mit Blick auf die neuen technischen Méglichkeiten im Rahmen
der elektronischen Register- und Aktenfihrung sowie der elektronischen Publikation erméchtigt, zu
gegebener Zeit nebst der grafischen Darstellung fuir besondere Markentypen weitere Arten der
Darstellung zuzulassen.
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Genugt die Wiedergabe den Anforderungen von Art. 10 MSchV nicht, wird dies beanstandet
(Art. 16 Abs. 1 MSchV). Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird das Gesuch
zurlckgewiesen (Art. 30 Abs. 2 lit. a MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 2 MSchV).

Fehlt es dem Gesuch Uberhaupt an einer Wiedergabe des Zeichens, wird dies im Rahmen
der Eingangsprifung unter Androhung des Nichteintretens beanstandet (vgl. Ziff. 2.1.4,
S. 58).

3.2.1 Farbanspruch

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

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

Beispiel fur einen teilweisen Farbanspruch:
— II
|
—

il
sl

S —— CH 649 873

P (Farbanspruch: Rot - Pantone 185)

YN

RESTAURANT

3.2.2 Wortmarken, kombinierte Wort-/Bildmarken und Bildmarken

Wortmarken sind alle Marken, die ausschliesslich aus druckbaren Zeichen gemass der ISO-
Norm 8859-15 bestehen (vgl. Anhang, S. 271) und fir die keine Farben beansprucht werden.
Kombinierte Wort-/Bildmarken bestehen aus solchen Elementen und enthalten zusatzlich ein
Bildelement oder einen Farbanspruch. Die Verwendung von Steuerzeichen wie
Zeilenumbrichen und Tabulatoren ist bei Wortmarken nicht méglich. Zeichen, die
Steuerzeichen enthalten, mussen entsprechend als kombinierte Wort-/Bildmarken hinterlegt
werden.®

"BGE 134 111 406, E. 6.2.2 — VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN
(fig.).

8 Das heisst z.B., dass Zeichen, die auf zwei Zeilen angemeldet werden sollen, als kombinierte Wort-
/Bildmarken hinterlegt werden missen. Hingegen ist es zul&ssig, die Darstellung der entsprechenden
Befehle in den verschiedenen Codes als Wortmarke (oder Teil davon) zu hinterlegen, wenn die dafur
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Im Falle eines Farbanspruchs bei kombinierten Wort-/Bildmarken oder Bildmarken muss eine
farbige Abbildung beigefugt werden (Art. 10 Abs. 2 MSchV). Auf dem Eintragungsgesuch
missen zudem alle beanspruchten Farben (inklusive schwarz und weiss) in Worten
umschrieben werden. Betreffend den teilweisen Farbanspruch vgl. Ziff. 3.2.1, S. 61.

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

3.2.3 Akustische Marken

Eine akustische Marke ist mithilfe eines Notensystems darzustellen, das alle relevanten
Informationen enthalten muss (insbesondere Notenschliissel, Noten- und Pausenwerte).
Oszillogramme, Sonagramme und Spektrogramme werden demgegeniber nicht akzeptiert;
sie bilden keine geniigende grafische Darstellung im Rechtssinne, da sie namentlich keine
leicht zugéngliche und verstéandliche Wiedergabe beliebiger Tone bzw. Gerausche
garantieren. Akustische Marken, die sich nicht in Notenschrift darstellen lassen, kénnen erst
nach der Zulassung weiterer Darstellungsarten durch das IGE auf elektronischem Weg
dargestellt werden (vgl. Art. 10 Abs. 1 MSchV in fine).

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

3.2.4 Dreidimensionale Marken

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

bendtigten Zeichen der ISO-Norm 8859-15 entsprechen (vgl. Anhang, S. 271). Als Wortmarke (oder
Teil davon) kénnten also beispielsweise «{», «\n» oder «J» hinterlegt werden.

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

Y
@ CH 609 069, KI. 3
E T3 LJ

— CH 634 580, KI. 36

3.2.5 Hologramme

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

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

3.2.6 (Abstrakte) Farbmarken

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

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

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

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

3.2.7 Muster

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

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

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

3.2.8 Positionsmarken

Eine Positionsmarke wird charakterisiert durch ein stets gleichbleibendes Zeichenelement
(Basiszeichen), das immer an derselben, genau bezeichneten Warenposition angebracht
wird.*® Aus der Abbildung muss klar hervorgehen, fir welche Teile des dargestellten Objekts
der Markenschutz beantragt wird (Basiszeichen). Diejenigen Teile, die einzig zur
Veranschaulichung der Position dienen und auf die sich der Schutz folglich nicht erstrecken
soll, kdnnen beispielsweise mittels gestrichelter Linien dargestellt werden. Im
Eintragungsgesuch kénnen zudem klarende Ausfilhrungen aufgenommen werden.

Zwecks klarer Definition des Schutzobjekts kann ein Zeichen des Markentyps
Positionsmarke nur fir diejenige Waren- bzw. Dienstleistungsart beansprucht werden, die es
ganz oder teilweise!! darstellt.

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

3.2.9 Bewegungsmarken

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

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

10vgl. BGE 143 11l 127, E. 3.3.3 — Rote Damenschuhsole (Positionsmarke).
11 Bspw. die Abbildung einer Gesésstasche flr «Jeans» (Klasse 25).
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Beispiel:

CH 585 720, KI. 35 und 41, publizierte
Bemerkung: «Die Marke besteht aus einer
animierten, 2 Sekunden dauernden Sequenz von
Bildern, die mit einem Kleeblattlogo beginnt,

) V= N'e welches sich kontinuierlich in ein

\:, 4 : 4 § ) Strichmannchen, welches zuerst mit
waagrechten Armen auf beiden Beinen steht und
P D Lo zum Schluss das linke Bein anwinkelt und den
/\ f \ }‘ 7 rechten Arm hebt, wobei es ein lachendes

Gesicht erhélt, verwandelt. Dem ersten und
letzten Bild ist jeweils rechtsseitig ein Schriftzug
angefiigt, dem ersten <klee blatty, dem letzten
«Coaching fur junge Erwachsene>.»

3.2.10 Geruchsmarken

Bis anhin ist keine Methode zur Darstellung von Gertichen bekannt, welche den
Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit geméss Art. 10 MSchV gerecht wiirde? (vgl.
Ziff. 3.2, S. 60). Weder eine chemische Formel noch eine Umschreibung mit Worten, noch
ein Geruchsmuster, noch eine Kombination dieser Elemente erfullen die in diesem
Zusammenhang massgebenden Kriterien (vgl. Ziff. 3.2, S. 60). Aus diesem Grund hat das
IGE bislang keine Geruchsmarke eingetragen. Um Verwechslungen mit anderen
Markentypen auszuschliessen, ist auf dem Eintragungsgesuch der Hinweis «Geruchsmarke»
anzubringen (Art. 10 Abs. 3 MSchV).

3.3 Markenart

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

(Art. 9 Abs. 2 lit. c und c®s MSchV). Nachtragliche Anderungen der Markenart fiihren in der
Regel zu einer Verschiebung des Hinterlegungsdatums (vgl. Ziff. 3.7, S. 68). Fir
Garantiemarken, Kollektivmarken und geografische Marken muss ein entsprechendes
Reglement eingereicht werden (Art. 23. Abs. 1 MSchG bzw. Art. 27¢c MSchG).*3

3.4 Prioritatsanspruch

Das Markenrecht steht demjenigen zu, welcher die Marke zuerst hinterlegt (vgl. betr.
Hinterlegungsdatum Ziff. 2.2, S. 59). Als Ausnahmen zu diesem Grundsatz der
Hinterlegungsprioritat (Art. 6 MSchG) sieht das MSchG drei Féalle vor, in denen fur die

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

13 Fir Details siehe Teil 5, Ziff. 10.2, S. 208 (fir die Kollektivmarken), Teil 5, Ziff. 10.3, S. 208 (fur die
Garantiemarken) bzw. Teil 5, Ziff. 11.5, S. 212 (fur die geografischen Marken).
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Hinterlegung ein friherer Zeitrang in Anspruch genommen werden kann: Prioritat nach der
Pariser Verbandsubereinkunft, Gegenrechtsprioritat und Ausstellungsprioritat.

3.4.1 Prioritat nach der Pariser VerbandsuUbereinkunft

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

Prioritatsbelege missen nicht eingereicht werden. Das IGE kann jedoch im Falle von
Unklarheiten die Einreichung eines Prioritatsbelegs verlangen.'* Dies ist bspw. dann der Fall,
wenn sich bei geltend gemachter Teilprioritét aus der Korrespondenz mit dem Hinterleger
oder Vertreter nicht klaren lasst, fur welche Waren bzw. Dienstleistungen die Prioritat
beansprucht wird. Auch wenn die Angaben zur Prioritat im Hinterlegungsgesuch fehlerhaft
oder unvollstandig erscheinen, verlangt das IGE die Einreichung des Prioritatsbelegs.
Verlangt das IGE einen Prioritdtsbeleg, so muss der Hinterleger diesen innerhalb von sechs
Monaten nach der Hinterlegung einreichen (Art. 14 Abs. 1 MSchV).*® Reicht der Hinterleger
die erforderlichen Dokumente nicht ein, so erlischt der Prioritdtsanspruch

(Art. 14 Abs. 1 MSchV). Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht die Moglichkeit der
Weiterbehandlung.®

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

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

15 Das IGE wird eine entsprechende Beanstandung so rechtzeitig erlassen, dass die Wahrung der
Frist zur Einreichung des Prioritatsbeleges mdoglich ist.

16 Vgl. RKGE in sic! 2006, 182 — KEW.

17 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch muss der Prioritatsbeleg als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
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Blosse Anmeldebestatigungen sind keine rechtsgentiglichen Prioritatsbelege, da damit kein
Nachweis erbracht wird, dass die zustandige Behotrde eine formelle Eintretensprifung
vorgenommen und ein Hinterlegungsdatum vergeben hat.

Der Inhaber der prioritatsbegriindenden Anmeldung oder Marke und der Hinterleger in der
Schweiz mussen identisch sein, unter Vorbehalt der Ubertragung der Anmeldung bzw.
Marke oder der Ubertragung des Prioritatsrechts.*® Ausserdem muss es sich um den
gleichen oder im Gesamteindruck nur unwesentlich abweichenden Gegenstand handeln
(Art. 4 lit. C Abs. 4 PVU).

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

3.4.2 Gegenrechtsprioritat

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

Beziglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtsprioritat vgl. Ziff. 3.4.1, S.
66.

3.4.3 Ausstellungsprioritat

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

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

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

19 Art. 12 Abs. 3 MSchV, wonach das IGE ein Verzeichnis derjenigen Staaten, die der Schweiz
Gegenrecht nach Artikel 7 Abs. 2 MSchG halten, fuhrt, ist somit hinféllig geworden und wurde
aufgehoben.
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Der Ausstellungsprioritdt kommt im Markenrecht nur geringe praktische Bedeutung zu.

3.5 Beschleunigte Markenprifung

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

3.6 Gebiihren

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

Die Hinterlegungsgebiihr und der allféallige Klassenzuschlag sind ab der Hinterlegung
geschuldet und binnen der vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen (Art. 18 Abs. 1 und 3
MSchV). Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird das Gesuch zuriickgewiesen (Art. 30 Abs. 2
lit. b MSchG). Die Geblhr bleibt nach wie vor geschuldet; verspéatet bezahlte Gebihren
werden nicht zurlickerstattet (vgl. u.a. Teil 1, Ziff. 11.3, S. 55).

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

3.7 Anderung der Marke — Datumsverschiebung

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

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

20 Im Ergebnis vgl. RKGE MA-RS 01/95, E. 3 - MEDISCUS MONARCH. Keine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums erfolgt einzig beim Wechsel von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke, da
beide Markenarten vom Hinterleger (mit-)benutzt werden kénnen und sich deren Funktion nicht
grundlegend unterscheidet.
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- das Zeichen in wesentlichen Teilen geandert wird, z.B. wenn es durch die
vorgenommene Anderung erst eintragungsfahig wird?* oder wenn ein den
Gesamteindruck des Zeichens wesentlich beeinflussender Zeichenteil entfernt,
hinzugefiigt oder gedndert wird;

- der Schutzumfang des Zeichens durch die Anderung vergrossert wird, z.B. durch
Verzicht auf einen Farbanspruch oder durch Erweiterung der Waren- und
Dienstleistungsliste (was nicht einer Ausformulierung von bereits verwendeten Begriffen
oder einer Umklassierung falsch klassierter Waren und Dienstleistungen gleichzusetzen
ist).

Neues Hinterlegungsdatum ist das Datum des Poststempels der entsprechenden Eingabe
oder das Datum, an welchem die Zeichendnderung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch
auf dem Informatiksystem des IGE eintrifft (vgl. Ziff. 2.2, S. 59).

3.8 Publikation und Gultigkeitsdauer

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

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

4. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

4.1 Rechtliche Grundlagen

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

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

Die Schweiz ist als Mitglied des Nizza-Abkommens verpflichtet, die Nizza-Klassifikation
anzuwenden. Insbesondere mussen fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die

21 Davon ausgenommen ist einzig die Aufnahme eines negativen Farbanspruchs bei Zeichen, die ein
mit dem Schweizer Kreuz oder Wappen oder mit dem geschiitzten Zeichen des Roten Kreuzes
verwechselbares Element enthalten (vgl. Schweizerkreuz und Rotes Kreuz in Marken bzw. Muster
oder Modellen: Neue Praxis in sic! 2000, 553).

22 Sjehe dazu Teil 6, Ziff. 5.3.5, S. 242.
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entsprechenden Klassennummern verwendet werden, und jede Klasse ist gemass der
Reihenfolge der Klassen aufzufiihren (Art. 11 MSchV).

Fehlt bei einem Eintragungsgesuch das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, wird dies im
Rahmen der Eingangspriufung beanstandet (Art. 15 MSchV i.V.m. Art. 28 Abs. 2 MSchG)
und dem Gesuch wird kein Hinterlegungsdatum zugewiesen. Wird der Mangel nicht
fristgerecht behoben, wird auf das Gesuch nicht eingetreten (Art. 30 Abs. 1i.V.m. Art. 28
Abs. 2 MSchG). Sind lediglich die Klassennummern angegeben, wird angenommen, dass
der Hinterleger die zum Zeitpunkt der Hinterlegung in der Nizza-Klassifikation enthaltenen
Oberbegriffe der Klassenuberschriften der betr. Klassen beansprucht.?

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

4.2 Die Nizza-Klassifikation
Die Nizza-Klassifikation ist in drei Teile aufgeteilt:

¢ Die Klassenlberschriften bestehen aus Oberbegriffen. Diese Oberbegriffe dienen als
Hinweis, welche Waren oder Dienstleistungen eine Klasse umfasst. Die
Klassenlberschriften samtlicher 45 Klassen sind jeweils in der aktuellen Auflage auf
der Webseite des IGE einsehbar (https://www.ige.ch) . Was der Gebrauch dieser
Klassenuberschriften in einer konkreten Liste bedeutet, ist in Ziff. 4.4 erlautert.

¢ Die erlauternden Anmerkungen erklaren beispielhaft, welche Waren oder
Dienstleistungen eine Klasse insbesondere umfasst und welche nicht. Auf der
Webseite des IGE (https://www.ige.ch) wird unter «Nizza-Klassifikation» auf die
Webseite der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (OMPI) verwiesen, wo diese
Bemerkungen zu finden sind.

¢ Die alphabetische Liste umfasst momentan etwa 9000 konkrete Waren und
Dienstleistungen und die dazugehdrige Klassennummer. Die Liste ist nicht
abschliessend. Die Begriffe der alphabetischen Liste sind in der Klassifikationshilfe®
aufgefihrt.

23 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 — G5, vgl. Ziff. 4.5, S. 75.
24 BVGer B-3920/2011, E. 2 — GLASS FIBER NET.
25 https://wdl.ige.ch/wdl/
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Die erlauternden Anmerkungen zu jeder Klasse sowie die alphabetische Liste der
Warenbegriffe (34 Klassen) und Dienstleistungsbegriffe (11 Klassen) erlauben direkt oder
per Analogie die Klassierung der allermeisten Waren und Dienstleistungen.

Falls eine Ware mithilfe der Klassenuberschriften, der erlauternden Anmerkungen oder der
alphabetischen Liste nicht klassiert werden kann, gelten geméass den allgemeinen
Anmerkungen der Nizza-Klassifikation die folgenden Kriterien:

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

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

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

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

e) Soweit Waren — unabhangig davon, ob es sich um Fertigwaren handelt oder nicht — nach
dem Material, aus dem sie hergestellt sind, klassiert werden und aus verschiedenen
Materialien bestehen, werden sie grundséatzlich nach dem Material klassiert, das
uberwiegt.

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

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

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

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

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

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

4.3 Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis muss in Deutsch, Franzdsisch oder Italienisch
abgefasst sein (vgl. auch Ziff. 4.8, S. 77). Die Waren und Dienstleistungen sind préazise zu
bezeichnen und der richtigen Klasse zuzuordnen (Art. 11 MSchV).

4.3.1 Interpunktionen

Die korrekte Verwendung von Interpunktion ist wichtig. Werden Begriffe durch falsche
Interpunktion voneinander getrennt, kann das zu einem Bedeutungswandel und dadurch zu
falscher Klassierung fuihren.

Es sind folgende Regeln zu beachten:

¢ Eine Klasse wird immer mit einem Punkt abgeschlossen. Innerhalb einer Klasse
werden keine Waren bzw. Dienstleistungen voneinander durch einen Punkt getrennt.

e Strichpunkte werden verwendet, um einzelne oder zusammengehdrende Gruppen
von Waren bzw. Dienstleistungen klar voneinander zu trennen, wahrend Kommas nur
in Aufzahlungen innerhalb einer Gruppe zu verwenden sind oder im Rahmen einer
Prazisierung gewisser Eigenschaften der beanspruchten Waren bzw.
Dienstleistungen.

Die Falschsetzung von Komma oder Strichpunkt kann leicht zu Fehlinterpretationen flihren.
Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen:

- KI. 32 Biere; Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wéasser und andere alkoholfreie
Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtsafte; alle vorgenannten Waren schweizerischer
Herkunft.

In dieser Liste bezieht sich die geografische Einschrankung, da mit Strichpunkt abgetrennt
auf alle Waren der Klasse.

- KI. 32 Biere; Mineralwasser und kohlensaurehaltige Wasser und andere alkoholfreie
Getranke, Fruchtgetranke und Fruchtséfte, alle vorgenannten Waren schweizerischer
Herkunft.

Hier bezieht sich die Einschrankung auf alles ausser Bier. Dieses ist durch einen Strichpunkt
von den Ubrigen Waren und damit auch von der Einschrankung klar abgetrennt.

- KI. 41 Herausgabe von Blichern, Zeitungen, Zeitschriften; Magazinen.
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Hier sind die Magazine durch Strichpunkt vom Rest abgetrennt, weshalb angenommen
werden muss, dass die Ware «Magazine» und nicht die Dienstleistung «Herausgabe von
Magazinen» beansprucht wird.

4.3.2 Doppelnennungen

Wird innerhalb einer Klasse zweimal die identische Umschreibung einer Ware oder einer
Dienstleistung verwendet, I6scht das IGE eine davon von Amtes wegen.

4.3.3 Aufzéhlungen

Ist eine Aufzahlung abschliessend, so beginnt diese mit «xnamlichs. In der Regel nutzt man
abschliessende Aufzahlungen, um den vorangestellten, zu vagen (und damit nicht
klassierbaren) Begriff zu prazisieren, z.B. in Klasse 20 «Waren aus Kunststoff, ndmlich
Figuren, Kruzifixe, Kuchendekorationen».

Wenn man Schutz fir einen Oberbegriff beansprucht, aber dennoch darauf aufmerksam
machen mochte, welche Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehen, kann eine
offene Aufzéhlung beginnend mit «insbesondere», «namentlich» oder «einschliesslich»
verwendet werden. Dies bedingt jedoch, dass der vorgenannte Oberbegriff eindeutig
klassierbar ist. Moglich ist z.B.:

- Kl. 25 Bekleidungsstiicke, insbesondere Hosen und Jacken.
Nicht mdglich, weil der Oberbegriff zu vage fir eine Klassierung ist, ware hingegen:

- KI. 20 Waren aus Kunststoff, insbhesondere Figuren.

Ebenfalls nicht mdglich sind Aufzahlungen, die auf «etc.» oder «usw.» enden, solche
Aufzahlungen sind unprazise und lassen keine genaue Bestimmung der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen zu.

4.3.4 Ausformulierung von Einschréankungen

Einschrankungen werden i.d.R. vorgenommen, um Schutzhindernisse (Art. 2 MSchG) zu
Uberwinden oder um sich gegeniuiber anderen (verwechselbaren) Marken abzugrenzen. Bei
der konkreten Ausformulierung der Einschrankung muss das Schutzobjekt (die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen) prazise bezeichnet werden (Art. 11 MSchV).
Angaben, die keine inharenten objektiven Eigenschaften der betroffenen Waren oder
Dienstleistungen bezeichnen, gehdren deshalb nicht in ein Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis (vgl. Ziff. 4.16, S. 82).

Beispiele nicht zuldssiger Einschrankungen:

e Einschrankungen nach rein marketingmassigen Gesichtspunkten, wie Absatzgebiet
(z.B. ,nur in der Westschweiz angeboten®) oder Preis (z.B. ,alle Waren nur im
Luxussegment®).

e Formulierungen, die auf die Gebrauchsabsicht des Produkts Bezug nehmen: Die
Bezeichnung ,alkoholische Getranke zur Konsumation an Festen® ist unklar.
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Alkoholische Getranke unterscheiden sich nicht objektiv nach dem Ort oder Anlass
ihrer Konsumation.

e Die Einschrankung ,nicht im Zusammenhang mit XY* ist nicht geeignet einen
thematischen Inhalt auszuschliessen. Sollen beispielsweise Biicher zu juristischen
Themen ausgeschlossen werden, ware eine Formulierung wie ,Blcher nicht zum
Thema Recht und Rechtsprechung” geeignet.

e Einschrankungen, die sich auf Unternehmen oder deren Logos beziehen: ,Autoteile,
nicht fir Volkswagen® oder ,alle Waren ohne Logos oder Abzeichen des Sportclubs
YB*“ sind keine prazisen Bezeichnungen.

e Formulierungen, welche die Einschrankung der Abnehmerkreise bezwecken, wie
beispielsweise ,Nahmaschinen fir die professionellen Naherinnen® sind i.d.R. nicht
zulassig. Die Abnehmerkreise kénnen nur anhand von objektiven, waren- oder
dienstleistungsinharenten Eigenschaften eingeschrankt werden. Es ist unklar,
wodurch sich eine Nahmaschine fir professionelle Naherin von einer solchen fir die
Hobbynaherin unterscheidet und es ist nicht durch objektive produkteinharente
Merkmale ausgeschlossen, dass die Waren nur von dieser Personengruppe
verwendet werden.

e Einschrankungen durch Begriffe, welche nicht unter den vorangestellten Oberbegriff
fallen, wie ,Backwaren, ausgenommen Hefe" oder ,Musikinstrumente, ausgenommen
Notenstander®.

e Einschrankungen, die keinen Sinn ergeben: Werden in Klasse 9 Oberbegriffe wie
beispielsweise ,Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wage-,
Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungsapparate und —instrumente“ beansprucht und
eingeschrankt mit ,alle vorgenannten Waren mit Ausnahme von Waren im Bereich
der Fabrikation und Applikation von medizinischen Praparaten®, ergibt dies keinen
Sinn. Diese Waren dienen in der Regel weder der Herstellung noch der Applikation
von medizinischen Praparaten.

4.3.5 Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses

Waren- oder Dienstleistungsbezeichnungen, welche sich in genereller Weise auf andere,
oder auf im konkreten Verzeichnis beanspruchte Klassen beziehen, gelten nicht als prazise
Waren- oder Dienstleistungsbezeichnungen. Zudem kdnnen solche Verweise im Fall von
Teilldschungen registrierter Marken Probleme verursachen. Deshalb werden Verweise auf
andere Klassen zurlickgewiesen. So werden beispielsweise Begriffe wie Kl. 37: «Reparatur
von Waren der Klasse 7» oder Kl. 39: «Transport von den in Klasse 32 beanspruchten
Getranken» beanstandet. Der Hinterleger wird aufgefordert die zu reparierenden oder zu
transportierenden Waren zu nennen. Eine mogliche Préazisierung wére Kl. 37: «Reparatur
von Maschinenteilen» oder KI. 39: «Transport von Getranken».
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4.4 Verwendung der Oberbegriffe der Klassenuberschriften der Nizza-Klassifikation

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

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

4.5 Formulierung «samtliche Waren/Dienstleistungen dieser Klasse»

Eine in der Waren- und Dienstleistungsliste enthaltene Angabe der Art «samtliche
Waren/Dienstleistungen dieser Klasse» wird vom IGE zwar als dem Erfordernis von Art. 28
Abs. 2 lit. c MSchG genliigende Waren- und Dienstleistungsliste erachtet, was fur die
Vergabe eines Hinterlegungsdatums ausreicht. Die Formulierung ist jedoch zu unbestimmt,
um als solche akzeptiert werden zu konnen.?® Der Hinterleger wird daher in solchen Fallen
zur Prazisierung der Waren- und Dienstleistungsliste aufgefordert. Fir die Beurteilung, ob
der Hinterleger mit der daraufhin nachgereichten Prazisierung eine Erweiterung der Waren-
und Dienstleistungsliste vornimmt, geht das IGE von den Oberbegriffen der
Klasseniberschrift der jeweils beanspruchten Klasse aus. Der Hinterleger soll damit nicht
besser- oder schlechtergestellt werden als derjenige, der lediglich die Klassennummer

26 BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.2 — G5.
27\/gl. BGer in sic! 2014, 367, E. 5.4.1 — G5.
28 \V/gl. Art. 9 Abs. 1 Singapur TLT.
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ankreuzt, ohne die Waren oder Dienstleistungen Uberhaupt zu bezeichnen. Enthélt eine
nachtragliche Prazisierung einen Begriff, der unter keinen dieser Oberbegriffe fallt, wird dies
als Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses betrachtet und fihrt zu einer
Verschiebung des Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG).

4.6 Begriffshestimmung

Bei der Bestimmung von in einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgefihrten
Begriffen ist in einem ersten Schritt auf die lexikalische Definition des fraglichen Begriffs
abzustellen. Bei Begriffen, welche in mehreren Klassen klassiert sind, ist die Systematik der
Nizza-Klassifikation herbeizuziehen. Sind beispielsweise «Wannen» in Klasse 11 zu
beurteilen, so ist aus der Systematik der Klassifikation klar, dass es sich nicht um Wannen
im Sinne der lexikalischen Definition handelt, sondern nur um «Bade- oder Duschwannen»
(vgl. die nachfolgende Ziff. 4.7). Die allgemeinen und erlauternden Anmerkungen der Nizza-
Klassifikation sind zur Bestimmung der Begriffsbedeutung ebenfalls zu bericksichtigen (vgl.
Ziff. 4.2). In einem zweiten Schritt ist die Bedeutung im allgemeinen Sprachgebrauch
miteinzubeziehen,?® solange diese mit der Systematik der Klassifikation vereinbar ist. Zu
berticksichtigen sind schliesslich auch gesetzliche Begriffsdefinitionen.°

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

4.7 Mitbertcksichtigung der Klassennummer bei der Begriffsauslegung

Die Klassennummer wird bei der Auslegung der in der Liste verwendeten Begriffe
miteinbezogen und als Teil der Waren- oder Dienstleistungsausformulierung verstanden.
Entsprechend ist ein Begriff, der in mehreren Klassen vorkommt, nicht zu prazisieren. Dabei
ist aber immer auch die Bedeutung des Begriffs nach den Regeln der Begriffsbestimmung zu
bertcksichtigen (vgl. Ziff. 4.6). Folglich werden unprazise formulierte Begriffe nicht lediglich
durch die Beiftigung der Klassennummer klassierbar. Fallt der verwendete Begriff nicht klar
unter einen in der alphabetischen Liste oder den Klasseniiberschriften enthaltenen
Oberbegriff, ist nach wie vor eine Prazisierung erforderlich. Eine Formulierung wie «Klasse 7:
Motoren» ist zulassig, da diese Klasse Motoren enthalt. Werden im Verlauf des Verfahrens
zusatzlich noch Automotoren (KI. 12) beansprucht, fiihrt dies zu einer Verschiebung des
Hinterlegungsdatums (Art. 29 Abs. 2 MSchG), da diese Waren nicht unter die urspriingliche
Formulierung fallen.

Im Zusammenhang mit Dienstleistungen gilt zu berticksichtigen, dass
Dienstleistungsumschreibungen oft nicht klar einem einzigen Oberbegriff der
Klassenlberschriften oder einem Begriff in der alphabetischen Liste zugeordnet werden
kénnen. Der Zusatz «soweit in dieser Klasse enthalten» flhrt weder bei Waren noch bei

29 BVGer B-3541/2011, E. 4.1.1 Luminous; BGer 4A_444/2013, E. 5.4.2 — G5.

30 Vgl. BGer 4A_444/2013, E. 5.4.2 — G5, wo das BGer zur Begriffsbestimmung auch auf die
gesetzlichen Definitionen der Begriffe «Nahrungsergéanzungsmittel» und «Arzneimittel» abstellte (mit
Verweis auf die Ausfuihrungen der Vorinstanz in E. 5.3).

76



Teil 2 — Markeneintragungsverfahren

Dienstleistungen dazu, dass unprézise formulierte Begriffe den rechtlichen Anforderungen
genigen wirden.

Nicht zu préazisieren sind beispielweise:

«Salben, Cremen, Lotionen» in Klasse 3 werden akzeptiert (Waren fur kosmetische
Zwecke).

«Salben, Cremen, Lotionen» in Klasse 5 werden akzeptiert (Waren fir medizinische
Zwecke).

«Kaffeemuhlenx» in Klasse 7 werden akzeptiert (elektrische Kaffeemuhlen).
«Kaffeemuhlen» in Klasse 21 werden akzeptiert (nicht elektrische Kaffeemuhlen).
«Ungeziefervernichtung» in Klasse 37 wird akzeptiert (Dienste eines Kammerjagers).
«Ungeziefervernichtung» in Klasse 44 wird akzeptiert (Vernichtung fir
Landwirtschaft, Aquakultur, Gartenbau und Forstwirtschaft).

«Organisation von Ausstellungen und Messen» in Klasse 35 wird akzeptiert (fur
wirtschaftliche und Werbezwecke).

«Organisation von Ausstellungen und Messen» in Klasse 41 wird akzeptiert (fur
kulturelle und Unterrichtszwecke).

Beispiele unpraziser Begriffe:

«Kaugummi» in Klasse 5: im allgemeinen Sprachgebrauch ist ein Kaugummi eine
Sussigkeit der Klasse 30. Damit Kaugummis in Klasse 5 klassiert werden kénnen, ist
deshalb zwingend der Zusatz «fur medizinische Zwecke» notig.

«Bekleidung» wird in Klasse 9 nicht akzeptiert, da dies im allgemeinen
Sprachgebrauch klar eine Ware der Klasse 25 ist. Um die Klassierung in Klasse 9 zu
rechtfertigen bedarf es einer Prazisierung, z.B. «Feuerschutzbekleidung».

«Waren zur Inneneinrichtung» in Klasse 20: Dieser Begriff ist dermassen vage, dass
weder in Kombination mit der Klassennummer, noch gestitzt auf den allgemeinen
Sprachgebrauch angenommen werden kann, es handle sich um Mébel oder andere
Waren der Klasse 20. Genauso gut kdnnten «Lampen» (Klasse 11), Bilder (Klasse
16) oder Teppiche (Klasse 27) unter diesen Begriff subsummiert werden. Es bedarf
daher einer Prazisierung.

«Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditkarten» in Klasse 36: Selbst unter
Berticksichtigung der Klassennummer ist dieser Begriff zu vage. Es muss die
konkrete Dienstleistung genannt werden, beispielsweise «Ausgabe von Kreditkarten»
(Klasse 36), «Elektronische Uberwachung von Kreditkartentransaktionen zur
Erkennung von Betrug Uber das Internet» (Klasse 42) oder
«Betrugsaufdeckungsdienstleistungen im Bereich von Kreditkarten» (Klasse 45).

4.8 Verwendung von nicht in einer Amtssprache abgefassten Begriffen

Englische und andere nicht in einer Amtssprache abgefasste Begriffe werden in der Regel
nicht akzeptiert (vgl. Teil 1, Ziff. 5.8.1, S. 43). Das IGE verlangt praxisgemass fur Begriffe,
die nicht in deutschen, franzdsischen und italienischen Standardworterbiichern aufgefuhrt
sind, eine Ubersetzung. Zulassig ist der verwendete Begriff dann, wenn er Eingang in den
Alltagssprachgebrauch gefunden hat (z.B. «Router»). Wird der Begriff jedoch nur
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branchenspezifisch als Fachausdruck gebraucht, ergeht nach wie vor eine Beanstandung mit
der Aufforderung zur Neuformulierung in einer Amtssprache. Falls keine genaue
Ubersetzung in der gewahlten Amtssprache besteht, muss der Begriff umschrieben werden,
z.B. in Klasse 30 «Chatschapuri (mit Kése gefiilite Brot)».

4.9 Die Begriffe «Teile», «Zubehdr» und «Vorrichtungen»

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

4.10 Die Begriffe «Sets» und «Kits»

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

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

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

4.12 Dienstleistungen der Informationsvermittlung, Bereitstellen von Webseiten und
Blogs, Influencer

Das Erteilen von Ausklnften oder die Bereitstellung von Informationen werden grundsatzlich
den gleichen Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, auf die sich die Information
bezieht. Ob diese Dienstleistung vor Ort, tber Telefon oder tiber andere
Kommunikationsmittel erbracht wird, bertihrt hingegen die Klassifikation der Dienstleistung
nicht (vgl. auch Ziff. 4.2, S. 70). D.h. das «Zurverfiigungstellen von Reise- und
Transportinformationen» wird immer in Klasse 39 klassiert, egal ob diese Beratung an einem
Schalter eines Reisebiros, Uber eine Webseite oder tber das Telefon erfolgt.

Wenn die Dienstleistung der Informationsvermittlung beansprucht werden soll, muss die
Formulierung entsprechend gewahlt werden, damit dies auch klar ist. «Bereitstellen von
Webseiten mit Reiseinformationen» oder «Bereitstellung von Reiseblogs» wird vom Institut
zum Beispiel als zu vage betrachtet. Hingegen wird «Bereitstellung von Informationen tber
Reisen via Webseiten oder Blogs» in Klasse 39 akzeptiert.

Andere Dienstleistungen, die es Nutzern ermdglichen auf Webseiten und Blogs zuzugreifen,
diese zu hosten oder Texte dafur zu erfassen, werden nach der Art der erbrachten
Dienstleistungen klassiert, z.B. in Klasse:

38 Verschaffen des Zugriffs auf Reiseblogs (Dritter). (Nebenbei: auch andere
Dienstleistungen, die den Zugang zu Datennetzwerken, Datenbanken und Websites
verschaffen, werden in Klasse 38 eingeteilt. Diese Dienstleistungen betreffen im Prinzip nur
den technischen Aspekt der Ubertragung und weisen weder Inhalt noch Thema auf.3! Ferner
werden gemass den erlauternden Anmerkungen der Nizzaklassifikation Dienstleistungen, die
es zumindest einer Person ermoglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmassig
wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten, in Klasse 38 eingeteilt. Daraus folgt, dass
damit nicht der Zugang zu eigenen Webseiten gemeint ist. Dies ware nur eine Tatigkeit, die
notwendig ist, um Dienstleistungen Uber eine Webseite zu erbringen.).

41 Verfassen von Texten fir Webseiten und Blogs (Dritter) Gber Reisen; Online-
Bereitstellung von nicht herunterladbaren elektronischen Publikationen Uber Reisen.

31 RKGE in sic! 2003, 34 — NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); BGer in sic! 2004, 400 —
DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.
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42 Hosting von Reise-Blogs; Zurverfigungstellen von Internetplattformen (Software), mittels
denen nach Reiseinformationen gesucht werden kann.

Influencing oder Dienstleistungen eines Influencers gelten als zu vage, um klassiert werden
zu kénnen. Auch hier muss die Art der Dienstleistung préazise genannt werden, z.B. in
Klasse:

35 Vorfuhrung von Waren fur Werbezwecke in Kosmetik-Blogs.

44 Erteilen von Auskinften tber das Schminken.

4.13 Humanitéare/soziale/6kologische/nachhaltige Waren und Dienstleistungen

Diese Art von Begriffen ist nicht ausreichend klar und eindeutig. Es ist nicht objektiv
beurteilbar, ab wann z.B. eine Dienstleistung humanitér oder sozial ist. Ebenso sind die
Adjektive 6kologisch und nachhaltig dehnbar. Damit solche Begriffe in einer bestimmten
Klasse zugelassen werden kénnen, brauchen sie eine weitere Qualifizierung. Denkbar waren

z.B.:
Klasse 36: Soziale Dienste, ndmlich Finanzierung von Sozialwohnungen.

Klasse 37: Nachhaltige Dienstleistungen, namlich Flicken von Kleidern.
Klasse 41: Humanitare Dienste, namlich Aus- und Weiterbildung von Flichtlingen.

Klasse 44: Okologische Dienstleistungen, namlich Gestalten und Pflege von
Naturschutzgebieten

4.14 Die Dienstleistungen «Detailhandel» und «Engroshandel»

Das IGE lasst die Formulierungen «Detailhandel» und «Engroshandel» tel quel zu. Unter
diesen Begriffen ist jedoch folgende Dienstleistung zu verstehen: «Das Zusammenstellen
verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) fur Dritte, um den Verbrauchern
Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern».®? Es handelt sich dabei um
Dienstleistungen, welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten,
Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten richten.®® Unter Detailhandel ist somit
eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen.3* Somit fallen die Produktion und der
Verkauf der in einem Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Begriffe
«Detailhandel» oder «Engroshandel», sondern die betr. Waren sind in der entsprechenden
Warenklasse einzuordnen.® Auch die Formulierung «Vertrieb» entspricht nicht den Begriffen
«Detailhandel» oder «Engroshandel» und ist zu préazisieren, wenn er in der Klasse 35
beansprucht wird.

82 Nizza-Klassifikation, Erlauternde Anmerkungen zur Klasse 35.

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

34 \Vgl. auch Teil 6, Ziff. 6.1.3, S. 250.
35 BVGer B-516/2008 — AFTER HOURS.
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4.15 Die Dienstleistung «kundenspezifische Herstellung von Waren» in Klasse 40

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

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

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

Schliesslich missen die hergestellten Waren prazise genannt werden. Eine prazise
Bezeichnung der betr. Waren drangt sich unter dem Aspekt der Begrenzung des
Schutzumfangs auf. Es gelten dabei grundsatzlich die gleichen Kriterien zur Priifung, ob ein
Begriff genligend prazise ist, wie in den entsprechenden Warenklassen. Eine Ausnahme ist
dort zu machen, wo ein Begriff in Anwendung der «Klassenpraxis» als geniigend préazise
erachtet wird (vgl. Ziff. 4.7). So ist beispielsweise der Begriff «Motoren» unter
Berlicksichtigung der Klassennummer genugend préazise erachtet und kann ohne zusétzliche
Prazisierung sowohl in Klasse 7 als auch in Klasse 12 akzeptiert werden. Ein solcher Begriff
muss als «Warennennung» in Klasse 40 prazisiert werden, da der Klassenbezug fehlt. Es ist
jedoch zu beachten, dass die kundenspezifische Herstellung von Waren nicht in jedem Fall
in Klasse 40 fallt. So ist z.B. «kundenspezifische Herstellung von Software» als
Programmierdienstleistung der Klasse 42 zuzuordnen und bei «kundenspezifische
Herstellung von geografischen Karten» ist nicht klar, ob damit «Druckarbeiten» der Klasse
40 oder «kartografische Dienstleistungen» der Klasse 42 gemeint sind.

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

Beispiele fir zuldssige Formulierungen:

- «Kundenspezifische Herstellung von Automobilteilen auf Bestellung und nach
Vorgaben eines Kunden».
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- «Kundenspezifische Herstellung von Pharmazeutika auf Bestellung und nach den
Anforderungen eines Kundens.

Unter die Thematik der kundenspezifischen Herstellung gehéren nicht nur Formulierungen,
in denen «Herstellung» oder «Fabrikation» explizit genannt werden, sondern generell alle
Formulierungen, die die Herstellung von Waren umschreiben. So wird z.B. «3D-Drucken»
nicht analog von Druckarbeiten in Klasse 40 klassiert, da mit diesen nur das Aufdrucken von
Mustern, Bildern oder Texten in zwei Dimensionen gemeint ist. Mit dem 3D-Druck werden
hingegen Waren hergestellt, weshalb die gleichen Grundsatze wie bei «kundenspezifische
Herstellung von Waren» gelten.

4.16 Problematische Formulierungen

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

Formulierungen, bei denen Interpretationsspielraum besteht, beispielweise «und/oder»
Kombinationen bei Waren- oder Dienstleistungsaufzahlungen:

- Kl. 30 Nuss- und/oder Schokoladentorten.

Solche und/oder Verknipfungen sind in der Regel interpretationsbedirftig. Im oben
genannten Beispiel ist unklar, ob Schutz fir Nuss- und Schokoladentorten beansprucht wird,
oder ob sich der Hinterleger nicht festlegen will, ob er den Schutz fir Nuss- oder fir
Schokoladentorten beansprucht. Damit es keine Missverstandnisse geben kann, missen die
einzelnen Waren mit «und» verknipft werden.

Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse dirfen keine Marken als Produktebezeichnungen
enthalten. Diese bezeichnen keine inharenten objektiven Eigenschaften einer Ware oder
Dienstleistung. Es geht jedoch auch um den Schutz der Marken, die nicht durch eine rein
generische Verwendung entwertet werden sollen. Bei der Priifung der entsprechenden
Begriffe ist nach den Regeln der Begriffsbestimmung vorzugehen (vgl. Ziff. 4.6). Wird ein
Begriff in den gangigen Nachschlagewerken (z.B. Duden oder Le Petit Robert) mit einem ®
gekennzeichnet verwendet, ist die Verwendung im Sinne einer Sachbezeichnung im Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis unzuléssig.

Die Verwendung von geografischen Namen in Waren und Dienstleistungsverzeichnissen
kann zu Fehlinterpretationen fihren, weshalb das IGE solche Begriffe beanstandet. Es ist

36 Vgl. BVGer B-5642/2014, E. 9.2 — EQUIPMENT.
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beispielsweise unklar, ob es sich bei «chinesische Reisnudeln» um Reisnudeln chinesischer
Herkunft, oder um Reisnudeln nach chinesischer Art zubereitet handelt. Geografische
Namen sind nur dann zulassig, wenn es sich beim beanspruchten Begriff um eine
Sachbezeichnung handelt, beispielsweise in Kl. 5 «Chinarinde fir medizinische Zwecke»
oder in Kl. 16 «Japanpapier».

Unzuléssig ist auch die Verwendung von spezialrechtlich geschitzten geografischen
Angaben als Produktbezeichnung im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Hier geht es
um den Schutz der geschitzten Angaben, die nicht durch eine rein generische Verwendung
entwertet werden sollen. Ein Warenverzeichnis, das die Angabe «Tequila» in der Klasse 33
enthalt, muss zurtiickgewiesen werden, da der Ausdruck «Tequila» kein generischer Begriff,
sondern eine geschiitzte Bezeichnung fur eine Spirituose aus Agave mit Ursprung in Mexiko
ist.3” Zulassig ist hingegen die Verwendung geschitzter geografischer Angaben nicht
anstelle, sondern zur ndheren Bestimmung von Sachbezeichnungen. In diesem Sinn kann
eine Angabe wie «Spirituosen mit der geschiitzten Ursprungsbezeichnung <Tequilay>» in der
Klasse 33 akzeptiert werden, ebenso wie beispielsweise «Kédse mit der geschitzten
Ursprungsbezeichnung «Gruyére»» in der Klasse 29 oder «Wlrste mit der geschiitzten
geografischen Angabe <Saucisson Vaudois)» in derselben Klasse.

4.17 Klassifikationshilfsmittel

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

— Die Oberbegriffe der Klasseniberschriften der Nizza-Klassifikation sind in Deutsch,
Franzosisch und ltalienisch auf der Website des IGE zu finden (https://www.ige.ch/).

— Auf der Website des IGE befindet sich der Link zur in vier Sprachen (Deutsch,
Franzosisch, Italienisch und Englisch) gefuhrten sog. «Klassifikationshilfe», einer
Datenbank, die sowohl die Suche nach einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen,
nach den Oberbegriffen der Klassenlberschriften wie auch die Prifung vollstandiger
bestehender Listen auf ihre Konformitat mit den Eintrdgen in der Datenbank des IGE und
der OMPI sowie den darin integrierten Begriffen aus der Nizza-Klassifikation erlaubt
(http://wdl.ipi.ch). Dieses Instrument ist in die elektronische Markenanmeldung (https://e-
trademark.ige.ch) integriert und kann beim Ausfiillen des Formulars eingesetzt werden.
Die Klassifikationshilfe Ubersetzt auch einzelne Begriffe oder ganze Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisse. Die in der Klassifikationshilfe enthaltenen Begriffe wurden
in enger Zusammenarbeit mit der OMPI validiert. Daher besteht zwischen den
Datenbanken der OMPI und des IGE ein sehr hoher Ubereinstimmungsgrad. Die mithilfe
der Klassifikationshilfe auf Franzésisch Gbersetzten Begriffe entsprechen damit
grundsétzlich der OMPI-Praxis und sollten im Rahmen einer internationalen
Registrierung nicht mehr vonseiten der OMPI beanstandet werden.

37 Landwirtschaftsabkommen vom 27. November 2000 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und den Vereinigten Mexikanischen Staaten; SR 0.632.315.631.11.
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Die Hinterleger kbnnen mit dem IGE eine Standardliste von Waren und Dienstleistungen
erarbeiten. Samtliche Begriffe aus gutgeheissenen Standardlisten werden in die
Klassifikationshilfe aufgenommen. Zukiinftige Gesuche, welche ausschliesslich die
Standardliste oder Teile davon verwenden, werden unter dem Aspekt der Klassifikation
als unproblematisch erkannt.

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

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

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

Antrage auf Anderungen von eingetragenen Angaben kénnen per Post/Kurier oder per E-
Mail (an die Adresse tm.admin@ekomm.ipi.ch) gesendet werden. Antrage, flr welche
Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollstandige Léschung - Ziff. 4.6, S. 89 und 4.10,
S. 90), missen jedoch per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht werden. Miissen einem
Antrag zusatzliche Dokumente beigelegt werden (z.B. eine Urkunde, wonach eine Marke auf
einen Erwerber Gbertragen wurde, vgl. Ziff. 4.1 und 4.2, S. 86 f.), kdbnnen diese ebenfalls als
PDF-Beilage eingereicht werden.

Das IGE bewahrt die Akten geléschter Marken wéahrend finf Jahren nach der Loschung auf
(Art. 39 Abs. 1 MSchV). Die Akten zurlickgezogener oder zurtickgewiesener
Eintragungsgesuche sowie vollstandig widerrufener Marken werden wahrend finf Jahren
nach der Zurlickziehung, der Zurtickweisung oder dem Widerruf aufoewahrt (Art. 39 Abs. 2
MSchV).

2. Eintragung

Nach Abschluss der Eingangsprifung (Art. 15 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 58), der
Formalprifung (Art. 16 MSchV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 59) und der materiellen Prifung (Art. 17
MSchV, vgl. Teil 5, S. 111 ff.) tragt das IGE die Marke ein, wenn keine
Zuruckweisungsgriinde vorliegen bzw. alle beanstandeten Mangel behoben worden sind
(Art. 30 Abs. 3 MSchG).

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

Internationale Registrierungen mit Schweizer Basis (vgl. Teil 4, Ziff. 2, S. 93) und
internationale Registrierungen mit Schutzwirkung fur die Schweiz (vgl. Teil 4, Ziff. 3, S. 102)
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werden nicht in das schweizerische Markenregister eingetragen. Diese werden
ausschliesslich in dem von der OMPI in Genf gefiihrten internationalen Register registriert.

3. Verlangerungen

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

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

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

4. Anderungen und Léschung

Wahrend des Eintragungsverfahrens kann ein Eintragungsgesuch kostenlos geandert
werden. Die Anderung als solche wird nicht publiziert; aber alle Gesuche und deren
Anderungen (allerdings nicht historisiert) sind tiber https://www.swissreg.ch 6ffentlich
einsehbar. Bei der spateren Eintragung werden die dannzumal geltenden Daten
veroffentlicht. Auch nach der Eintragung der Marke sind Anderungen im Register
gebiihrenfrei. Nach der Eintragung werden die Anderungen publiziert.

4.1 Ubertragungen

Der Markeninhaber kann die Marke ganz oder teilweise Ubertragen (Art. 17 Abs. 1 MSchG).
Davon ausgenommen sind geografische Marken (Art. 27e Abs. 1 MSchG; vgl. Ziff. Teil 5,
Ziff. 11, S. 210). Die Ubertragung bedarf zu ihrer Gliltigkeit der schriftlichen Form (Art. 17
Abs. 2 MSchG).

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

Fur die Eintragung der Ubertragung in das Markenregister muss ein Antrag eingereicht
werden. Dieser kann vom bisherigen Inhaber oder vom Erwerber gestellt werden und muss
eine ausdrtckliche Erklarung des bisherigen Inhabers, die Marke an den Erwerber
Uibertragen zu wollen, oder eine andere gentigende Urkunde, nach welcher die Marke an den
Erwerber Gibergegangen ist, enthalten® (Art. 28 Abs. 1 MSchV). Geniligende Urkunden sind
beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Ubertragungserklarung. Der Erwerber
(falls nétig oder erwiinscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls
erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertreterwechsel, vgl.
Teil 1, Ziff. 4.2, S. 25).

Die Registereintragung einer rechtsgeschaftlichen Ubertragung von Schutzrechten erfolgt
auf Grundlage einer formalen und summarischen Prifung. Im Falle einer bestrittenen
Inhaberschaft ist es dem Zivilgericht vorbehalten, diese umfassend materiell-rechtlich zu
prufen.?

Das IGE stellt vorgedruckte Formulare fir Ubertragungsantrage und -erklarungen zur
Verfligung.

Marken, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder einen damit verwechselbaren
Bestandteil umfassen, konnen nicht Gegenstand einer Ubertragung sein (vgl. Teil 5, Ziff. 9.5,
S. 207).

4.2 Teilibertragungen

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

Der Antrag muss dieselben Anforderungen erfiillen wie eine vollstandige Ubertragung (vgl.
Ziff. 4.1, S. 86). Zusatzlich mussen die Waren und/oder Dienstleistungen, welche dem neuen
Inhaber Uibertragen worden sind, im Antrag und im Dokument, aus welchem die Ubertragung
hervorgeht, prazise bezeichnet werden.

Marken, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder einen damit verwechselbaren
Bestandteil umfassen, kénnen im Ubrigen nicht Gegenstand einer Teiltibertragung sein (vgl.
Teil 5, Ziff. 9.5, S. 207).

1 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch miissen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).

2 BVGer B-4137/2019, E. 2.3 m.w.H.
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4.3 Teilung

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

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

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

4.4 Lizenzen

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

Analog der Regelung betr. die Ubertragung ist die Eintragung der Lizenz im Markenregister
grundsétzlich keine Gultigkeitsvoraussetzung. Allerdings schiitzt eine eingetragene Lizenz
den Lizenznehmer vor einem gutglaubigen Markenerwerber. Einzig bei der Kollektivmarke ist
die Eintragung der Lizenz im Register Gliltigkeitserfordernis (Art. 27 MSchG).

Die Vergabe von Lizenzen auf Zeichen, die ein Wappen im Sinne des WSchG oder ein mit
einem Wappen verwechselbares Zeichen umfassen, ist unzulassig; dasselbe gilt flir Zeichen,
die gemass dem Weiterbenutzungsrecht im Sinne von Art. 35 WSchG eingetragen sind (vgl.
Teil 5, Ziff. 9.5, S. 207).

Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Markeninhaber als auch vom
Lizenznehmer gestellt werden. Er muss von einer ausdriicklichen Erklarung des
Markeninhabers oder einer sonstigen geniigenden Urkunde® begleitet sein, aus der die
Uberlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 29 Abs. 1 lit. a MSchV). Im Weiteren muss der
Antrag die genaue Anschrift des Lizenznehmers sowie, falls gewtinscht, die Art der Lizenz
(ausschliessliche Lizenz, Teillizenz) enthalten. Bei Teillizenzen missen zudem die Waren
und/oder Dienstleistungen angegeben sein oder das Teilgebiet, auf welches sich die
Teillizenz erstreckt. Weitere Angaben zur Art der Lizenz (wie bspw. Vertriebs- oder
Herstellungslizenz) werden nicht im Register eingetragen. Diese Angaben sind aber im

8 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch miissen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
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Rahmen einer Akteneinsicht zuganglich. Das IGE stellt vorgedruckte Formulare fur
Lizenzeintragungen zur Verfligung.

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

4.5 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung

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

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

Die Eintragung der Verpfandung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des
Markeninhabers oder aufgrund einer anderen gentigenden Urkunde* (Art. 30 MSchV). Wie
bei der Ubertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung fiir die
Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutglaubiger Dritter vor
(Art. 19 Abs. 2 MSchG).

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

4.6 Teilldschung

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

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

4.7 Reglementsanderung

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

4 Bei der Einreichung per E-Mail an tm.admin@ekomm.ipi.ch mussen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 27).
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Wird das Reglement einer eingetragenen geografischen Marke aufgrund einer
nachtraglichen Anderung des Pflichtenhefts oder der massgeblichen Regelung geandert,
muss auch dieses neue Reglement dem IGE vorgelegt und von diesem geprift und
genehmigt werden (in analoger Anwendung von Art. 27¢ MSchG).

4.8 Sonstige Anderungen

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

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

4.9 Berichtigungen

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

4.10 Loschungen

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

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

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

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

- die Eintragung durch ein rechtskraftiges richterliches Urteil nichtig erklart wird (Art. 35 lit.
¢ MSchG), die geschitzte Ursprungsbezeichnung oder die geschitzte geografische
Angabe, auf die sich eine geografische Marke stiitzt, geléscht wird (Art. 35 lit. d
MSchG),°

5 Gegenlber international registrierten Marken tritt an die Stelle des Widerrufs der Eintragung nach
Art. 33 MSchG die Schutzverweigerung (Art. 52 Abs. 1 lit. a MSchV), welche das IGE nicht
verdffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).

6 Gegenulber international registrierten Marken tritt an die Stelle der Léschung der Eintragung nach
Art. 35 lit. c—e MSchG die Unguiltigerklarung (Art. 52 Abs. 1 lit. b MSchV), welche das IGE nicht
veroffentlicht (Art. 52 Abs. 2 MSchV).
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- ein Antrag auf Loschung gutgeheissen wird (Art. 35 lit. e MSchG).

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

5. Markenregister, Auskiinfte und Akteneinsicht

5.1 Markenregister

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

5.2 Auskiinfte und Akteneinsicht

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

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

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

Bezlglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen
Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6.3, S. 39).

7 Leitentscheide werden in die «Prifungshilfe» des IGE (https://ph.ige.ch) aufgenommen.

91


https://ph.ige.ch/

Teil 3 — Registerfuhrung

6. Prioritatsbelege

Fur die Beanspruchung des Hinterlegungsdatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz
gemass PVU stellt das IGE auf Antrag einen Prioritatsbeleg aus (Art. 41a MSchV). Dieser
enthalt die Daten des Markeneintragungsgesuchs sowie bei allféalligen nachtraglichen
Anderung die aktuellen Daten.
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