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Regeste

Regeste Art. 53 MSchG; Klage auf Ubertragung einer Marke. Mit der Klage nach Art. 53
M SchG kann die Ubertragung einer Marke auch im Anmeldungsstadium verlangt werden;
sieist nicht auf bereits eingetragene Marken beschrankt (E. 3.2.1). Die Klage setzt voraus,
dass die Marke, deren Ubertragung verlangt wird, dem Kl&ger tatsichlich zustiinde, wenn er
sie selbst angemeldet hétte. Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten ist
nicht vorausgesetzt (E. 3.2.2).

Erwagungen

E.3

In Rechtsbegehren-Ziffer 3.1 verlangte die Beschwerdefiihrerin die Ubertragung des
Markeneintragungsgesuchs Nr. 3872/2019 "Fractal-Swiss' beziehungsweise die
Ubertragung der daraus resultierenden Marke.

E.31

Nach Art. 53 MSchG (SR 232.11) kann der Klager anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit
der Markeneintragung auf Ubertragung BGE 147 111 85 S. 87 der Marke klagen, wenn der
Beklagte sich diese angemasst hat. Diese Klage dient dem Schutz vor Usurpatoren. Indem
der besser Berechtigte nicht nur auf Nichtigkeit der Marke klagen, sondern ihre
Ubertragung verlangen kann, vermag er sich insbesondere die Prioritét der
Markeneintragung des Usurpators zu sichern. Voraussetzungen des Ubertragungsanspruchs
sind zum einen die bessere Berechtigung des Kl&gers an der Marke und zum anderen, dass
sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Klager nachzuweisen (Urtell
4A_39/2011/ 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 mit Hinweisen).

E.3.2

Die Vorinstanz trat auch auf das Ubertragungsbegehren der Beschwerdefiihrerin nicht ein.
Sie nannte hierfir zwel Argumente:

E.321

Zum einen kénnten nach dem "klaren Wortlaut" von Art. 53 MSchG einzig Marken
eintragungen Gegenstand einer Ubertragungsklage bilden. Die blosse Anmeldung einer
Marke sei dagegen vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung nicht erfasst. Diese
Uberlegung geht fehl: Zwar entsteht das Markenrecht nach Art. 5 MSchG mit der
Eintragung im Register. Indes beflrwortet die Lehre einhellig die Moglichkeit, klageweise
die Ubertragung von Marken im Anmeldungsstadium zu verlangen (MARKUSR. FRICK,
in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 53 MSchG ;
CHRISTOPH GASSER, in: Markenschutzgesetz [MschG], Noth/Buhler/Thouvenin
[Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 5 MSchG ; ANNE-VIRGINIE LA SPADA-GAIDE,



in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 9 zu Art. 5 MSchG ; STAUB,
in: Markenschutzgesetz [MschG], Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 7 zu
Art. 53 MSchG ). Dies tberzeugt. Denn esist nicht einzusehen, weshalb der Kl&ger
zuwarten musste, bis die Marke eingetragen ist und so der widerrechtliche Registerinhalt
langer a's ndtig aufrecht bleibt. Das Bundesgericht hat sich dieser Auffassung im Urtell
4A_39/2011/ 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 angeschlossen. Die Vorinstanz
stitzt sich fur ihre Auffassung einzig auf STAUB, aa.O., N. 7 zu Art. 53 MSchG . Dieser
Autor fuhrt zwar aus, dass sich der Wortlaut von Art. 53 Abs. 1 MSchG auf eingetragene
Marken beziehe, hélt aber im gleichen Absatz einschrankend fest, dass die
Ubertragungsklage auch in Bezug auf Markenanmeldungen zu befiirworten sei. Auch den
Materialien sind im Ubrigen keine BGE 147 111 85 S. 88 Anhaltspunkte zu entnehmen,
wonach die Klage auf Ubertragung der Marke bewusst auf bereits im Register eingetragene
Zeichen hétte beschrénkt, (blosse) Markenanmel dungen dagegen vom Anwendungsbereich
des Art. 53 MSchG hétten ausgenommen werden sollen (vgl. Botschaft vom 21. November
1990 zu einem Bundesgesetz tiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
[nachfolgend: Botschaft], BBI 1991 | 43 zu Art. 50 [heute: Art. 53] MSchG;
parlamentarische Beratungen: AB 1992 S 33; AB 1992 N 402). Fur eine solche
Unterscheidung wéaren nach dem Gesagten auch keine stichhaltigen praktischen Griinde
erkennbar.

E.3.22

Zum andern sai - so das Obergericht welter - "nicht rechtsgeniigend dargetan”, dass die
Beschwerdegegnerin das streitgegenstandliche Zeichen "effektiv in Gebrauch" habe. Mit
dieser Erwagung ist die Beschwerdefthrerin zu Recht nicht einverstanden: Anmassung im
Sinne von Art. 53 MSchG meint, dass der Beklagte die Marke zur Eintragung anmel det,
obwohl er vom besseren Recht des Klagers wusste oder hétte wissen mussen (Urtell

4A 39/2011/4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1; FRICK, aa.O., N. 3f. zu Art. 53
MSchG ; STAUB, aaO., N. 11f. zu Art. 53 MSchG ). Bereits die - dergestalt treuwidrige -
Anmeldung der Marke tangiert die Rechte des Kl&gers, ohne dass es einen dartiber
hinausgehenden "effektiv[en]" Gebrauch des Zeichens durch den Beklagten bedurfte (siehe
auch die Botschaft, BBI 1991 | 43 zu Art. 50[heute: Art. 53] MSchG). Hinzu kommt, dass
die Klage nach Art. 53 MSchG auf die Herstellung des rechtméssigen Zustands und
insofern auf eine Bereinigung des Markenregisters zielt, weshalb etwa verlangt wird, dass
die Marke, deren Ubertragung verlangt wird, dem Kl&ger tatsichlich zustiinde, wenn er sie
selbst angemeldet hétte (Urteil 4A_39/2011/ 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1).
Auf den Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten kann es dabel nicht
ankommen. Es wére der BeschwerdefUhrerin denn auch nicht zuzumuten, trotz der -
behauptetermassen markenrechtsverletzenden - Anmeldung des Zeichens "Fractal-Swiss"
mit der Erhebung der Ubertragungsklage zuzuwarten, bis sich die Rechtsverletzung in
einem Gebrauch durch die Beschwerdegegnerin manifestiert.
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