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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.11

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des

V erwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32)]). Die Beschwerde
wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968 (VWV G, SR 172.021) eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdefthrerin
durch die angefochtene Verfligung besonders beriihrt und beschwert (Art. 48 Abs. 1
VWVG).

E.12

Die Vorinstanz hat den Widerspruch allerdings einzig mit der Begriindung abgewiesen, es
mangle an einem internationalen Sachverhalt, weshalb sich die Beschwerdeflhrerin nicht
auf die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke berufen kénne. Solange die Frage
einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfligung
nicht gepruft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls esin Gutheissung der
Beschwerde die notorische Bekanntheit des Widerspruchzei chens bejaht, die Sache zur
weiteren Prifung an die Vorinstanz zurtickzuweisen (vgl. Urteile des

Bundesverwal tungsgerichts B-7429/2006 vom 20. Mé&rz 2008 E. 4 - Diacor / Diastor, und
B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 - Red Bull / Dancing Bull, mit Verweisen).

E.13

Auf die Beschwerde ist somit nur in dem Sinne einzutreten, a's beantragt wird, dass die
Sache zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zuriickzuwei sen sei.

E.2

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 Uiber den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, M SchG, SR 232.11) sind Zeichen
vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer @teren Marke dhnlich und fir gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt. Als dtere Marke gilt elnerseits eine eingetragene oder doch
wenigstens hinterlegte Marke, die eine bessere Prioritdt geniesst, und andererseits eine
Marke, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung der jingeren Marke in der Schweiz im Sinne
von Art. 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft vom 20. Mé&rz 1883 zum Schutz des
gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsiibereinkunft, PVU, SR 0.232.04) bereits



notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG). Art. 6bis PVU legt den Mitgliedstaaten
der Pariser Verbandsiibereinkunft die Pflicht auf, die Eintragung von Fabrik- und

Handel smarken zuriickzuwei sen, wenn sie mit einer anderen Marke verwechselbar sind,
von der notorisch feststeht, dass sie bereits einem Staatsangehdrigen eines Landes der
Pariser Verbandstibereinkunft gehdrt und fir gleiche oder gleichartige Waren benutzt wird,
die aber noch nicht im hiesigen Register eingetragen ist. Dieselbe Pflicht dehnt Art. 16 Abs.
2 des Abkommens Uiber handel shezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum
(TRIPS-Abkommen [Anhang 1C des Abkommens vom 15. April 1994 zur Errichtung der
Welthandel sorganisation, WTO-Abkommen, SR 0.632.20) auf Dienstleistungsmarken aus
(Entscheid der Eidgendssischen Rekurskommission fur geistiges Eigentum [RKGE] in:
Schwei zerische Zeitschrift fur Immaterialglter- Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!]
1998 S. 51 E. 6 - Joyride; BGE 130 111 267 E. 4.1 - Tripp Trapp; CHRISTIAN ROHNER,
Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern 2002, S. 147; CHRISTOPH WILLI,
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berticksichtigung des européi schen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, Art. 3,
N. 160; PHILIPPE GILLIERON, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et
leurs rapports avec le droit des marques, Bern 2000, N. 225; OLIVER BRAND,
Ubereinkiinfte tiber geistiges Eigentum, in: Jan Busche / Peter-Tobias Stoll [Hrsg.], TRIPS,
Internationales und europdisches Recht des geistigen Eigentums, Kéln / Berlin / Minchen
2007, Art. 2, N. 54; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Biren / Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterial guter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Basel
2009 [hiernach: Marbach, SIWR I11/1], N. 758; ALESCH STAEHELIN, Das
TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 96; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques,
Lausanne 2007, S. 129; FELIX LOCHER, WIPO/PVU: Gemeinsame Empfehlungen zum
Schutz notorischer und berihmter Marken, insic! 2000 S. 41 ff., S. 411.).

E.3

Die Beschwerdefuhrerin und die Vorinstanz sind sich darin einig, dass sich auch

schwei zerische Staatsangehorige respektive juristische Personen, die wie die
Beschwerdefuhrerin ihren Sitz in der Schweiz haben, auf den Schutz ihrer im Inland
notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 6bis PVU berufen konnen. Dies entspricht
denn auch der herrschenden L ehre und Rechtsprechung (LUCAS DAVID, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.],
Kommentar zum schwei zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und
Modellgesetz, Basel / Genf / MUnchen 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG], Art. 3,
N. 48; MARBACH, SIWR I11/1, N. 772; MARTIN S. SCHNEIDER, Die notorische Marke:
Entstehung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen fir
das schweizerische Markenrecht, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Internationaler Teill [GRUR Int.] 1998 S. 461 ff., S. 463; ROHNER, aa.O., S. 170;
CHRISTIAN HILTI, Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: Roland von Biren / Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/2, Basdl
2005 [hiernach: Hilti, SIWR 111/2], S. 132, Fn. 3; HANS R. SCHIBLI, Multistate-Werbung
im internationalen Lauterkeitsrecht, Zurich 2004, N. 265; KAMEN TROLLER, Manuel du
droit suisse des biensimmatériels, Band |, Basel und Frankfurt aM. 1996, S. 134;
GILLIERON, a.a.0., N. 226; LOCHER, aa.0., S. 44; RKGE insic! 2007 S. 521 E. 7 -
Richemont / Richmond Swiss Watch; Verfigung des Einzelrichters am Handel sgericht
Zurich vom 9. April 1997, in: Blétter fur Zurcherische Rechtsprechung [ZR] 97 (1998) S.
40; aM.: WILLI, aaO., Art. 3, N. 162 und Art. 20, N. 5; aM.: Botschaft vom 21.



November 1990 zu einem Bundesgesetz Uber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben, BBI 1991 S. 1ff. [nachfolgend: Botschaft], S. 22; aM.: BGE 130 |11 267
E. 4.1 - Tripp Trapp). Dass auch naturlichen und juristischen Personen mit (Wohn-)Sitz in
der Schweiz das Recht zusteht, den Schutz ihrer notorisch bekannten Marke geltend zu
machen, wird, wenn Uberhaupt, zum Teil unter Berufung auf Art. 20 Abs. 2 MSchG
begriindet (GILLIERON, aa.O., N. 226; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48;
MARBACH, SIWR 111/1, N. 772; RKGE in sic! 2007 E. 7 - Richemont / Richmond Swiss
Watch); danach gelten fir die Schweiz verbindliche volkerrechtliche Vertrége auch fir
schwei zerische Staatsangehorige, wenn diese weitergehende Rechte als das
Markenschutzgesetz gewahren. Zum Teil wird indessen auch argumentiert, dass der Schutz
der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 6bis PVU hinsichtlich der
Staatsangehorigkeit neutral sei, weshalb Art. 20 Abs. 2 MSchG nicht zur Anwendung
komme (WILLI, aaO., Art. 3, N. 163; Verfigung des Einzelrichters am Handel sgericht
Ziurichvom 9. April 1997, aa.0O., S. 40; LOCHER, a.a.0., S. 44; wohl auch SCHNEIDER,
aa0., S. 463). Schliesslich erklaren ROHNER und TROLLER, dass die Anwendung von
Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht nur auf Auslander beschrénkt sei, sondern auch auf
Inl&nder Anwendung finde (ROHNER, a.a.O., S. 170; TROLLER, aa.O., beruft sich
aternativ auch auf Art. 20 Abs. 2 MSchG, S. 134, Fn. 92). Auch die Vorinstanz halt, wie
bereits erwahnt, nicht mehr dafr, dass sich nur Angehorige elnes anderen V erbandsstaates
auf den Schutz ihrer notorisch bekannten Marke berufen konnen. Unter Hinweis auf Art. 20
Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 6bis PVU erklart sie vielmehr, dass dieser Schutz auch von
Personen mit Sitz in der Schweiz beansprucht werden kann. Gemassihrer Praxis verlangt
sie jedoch, dass es sich bel der notorisch bekannten Marke um eine auslandische Marke
handelt. Insofern setzt die Vorinstanz einen internationalen Sachverhalt voraus. Ein solcher
ist nach Auffassung der Vorinstanz im vorliegenden Fall indessen nicht gegeben, well
weder die mit dem Widerspruch eingereichten Unterlagen noch die Ausfiihrungen der
Widersprechenden Ruickschllisse auf das Bestehen einer auslandischen Marke, welche dem
Widerspruchzeichen entspreche, zuliessen. Unter Berufung auf den Entscheid der
Rekurskommission fur geistiges Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch macht
die BeschwerdefUhrerin demgegeniber geltend, damit sich eine Partei auf ein notorisch
bekanntes Zeichen berufen konne, sei kein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt.

E.31

Im von der Beschwerdefuhrerin erwéhnten Fall Richemont hat die dortige
Beschwerdefuhrerin respektive Widersprechende ihren Widerspruch teillweise auf die
angeblich im Uhrenbereich notorisch bekannte Marke "Richemont” gestiitzt. Dem
Sachverhalt 1&sst sich zwar entnehmen, dass die dortige Beschwerdefthrerin Sitz in der
Schweiz hat(te), nicht aber, ob es sich bel der Widerspruchsmarke um eine schwei zerische
oder auslandische Marke gehandelt hat. Die Frage, ob ein internationaler Sachverhalt
vorliege, verneinte die Rekurskommission mit der Begriindung, die Widersprechende habe
ihren Sitz in der Schweiz (RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 6 - Richemont / Richmond Swiss
Watch). Sie befasste sich zwar mit der Frage, ob die Anwendung von Art. 3 Abs. 2Bst. b
MSchG gemaéss Rechtsprechung und Lehre einen internationalen Sachverhalt erfordert,
oder ob ein Binnensachverhalt ausreichend sei, definierte indessen nicht, was im Hinblick
auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG asinternationaler respektive interner Sachverhalt gilt.
Gestiitzt auf Art. 20 Abs. 2 MSchG entschied sie schliesslich, diein der Schweiz
domizilierten Personen konnten sich ebenfalls auf ihre in der Schweiz notorisch bekannten
Marken berufen, ohne dass ein internationaler Sachverhalt vorliege (vgl. RKGE in sic! 2007



S. 521 E. 7 - Richemont / Richmond Swiss Watch).

E.3.2

L ehre und Rechtsprechung sprechen sich demgegentiber tberwiegend dafir aus, dass es
sich bei der notorisch bekannten Marke um elne auslandische Marke handeln muss
(LOCHER, aa.0,, S. 44; SCHNEIDER, aa.0., S. 463; KARL-HEINZ FEZER,
Markenrecht, Miinchen 2001, Art. 6bisPVU, N. 4; BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53 und 56;
wohl auch GILLIERON, a.a.0., N. 226 f., HILTI, SIWR 111/2, S. 132, WILLI, aa.0., Art.
3, N. 162 und Art. 20, N. 5sowie TROLLER, aa.0., S. 134; BGE 120 1| 144 E. 4b - Yeni
Raki; Urteile des Bundesgerichts vom 13. November 2000, in: Lasemaine judiciaire [S]]
2001 S. 522, und vom 19. Februar 2001, in: sic! 2001 S. 317 E. 3c - Central Perk; RKGE in
sicl 1998 S. 51 E. 6 - Joyride; Verfligung des Einzelrichters am Handel sgericht Zurich vom
9. April 1997, aa.O,, S. 40; aM. ROHNER, aa.O., S. 170f1.).

E.33

Ob nur eine ausléndische Marke al's notorisch bekannte Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2
Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PV U gilt, ist durch Auslegung zu ermitteln. Dabei ist die
Zielsetzung der PVU und des TRIPS-Abkommens zu beachten (BGE 130 111 267 E. 4.1 -
Tripp Trapp, mit Verweis auf Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung der
GATT/WTO-Ubereinkommen [GATT-Botschaft 1, BBI 1994 1V 1 ff., S. 332]). Das Gebot
der einheitlichen Auslegung des Staatsvertragsrechts verpflichtet ausserdem dazu, auch die
Empfehlungen der WIPO zur (authentischen) Auslegung der markenrechtlichen
Bestimmungen des TRIPS-Abkommens zu berticksichtigen, welche die
Generalversammlung der Mitgliedsstaaten an ihrer Sitzung vom 20.- 29. September 1999
verabschiedet hat (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of
Well-Known Marks vom 7. Oktober 1999 [BGE 130 |1l 267 E. 4.1 - Tripp Trapp]). Auf der
Suche nach dem Rechtssinn einer Norm sind alle klassischen Elemente (oder M ethoden)
der Auslegung in gleicher Weise zu beriicksichtigen, namlich das grammatikalische, das
systematische, das historische, das geltungszeitliche und das tel eol ogische Element. Eine
Hierarchie besteht dabei nicht; es gilt vielmehr der Methodenpluralismus. Immerhin bildet
die grammatikalische Auslegung regelmassig den Ausgangspunkt der Argumentation
(PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl.,
Bern 2005, § 25, N. 3; BGE 133V 9E. 3.1; BGE 135V 50 E. 5.1). Im Verwaltungsrecht
besteht aber eine besondere Bedeutung fur die teleologische Auslegung, weil es stets um die
Erflllung von Staatsaufgaben geht, die je ihren besonderen Zweck erfillen (TSCHANNEN
/ ZIMMERLI, aa.0., § 25, N. 5; zum Ganzen auch: ULRICH HAFELIN / GEORG
MULLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zurich 2006, S.
42).

E.33.1

Bei einer grammatikalischen Auslegung féllt auf, dass sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG
nicht bloss auf "Marken geméss Art. 6bis PVU", sondern auf alle Zeichen, die"im Sinne
von Art. 6bis PVU in der Schweiz notorisch bekannt sind”, bezieht. Der Verweis auf Art.
ebisPVU in Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG Isst sich daher (auch) als Definition des Grades
der Bekanntheit auslegen (RKGE in sic! 2000 S. 391 E. 2 - Heparinol / Hepasol; RKGE in
sic! 2001 S. 415 E. 4 - Elcode/ Elcode; DAVID, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; vgl.
auch ROHNER, aa.O., S. 165 ff.). Insofern tragt die grammatikalische Auslegung nichts
zur Beantwortung der sich hier stellenden Frage bei.



E.332

Systematisch befindet sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG im allerersten Abschnitt des
Markenschutzgesetzes, welcher dem " Schutz der Marken” gewidmet ist. Die dem hier zur
Diskussion stehenden Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG im selben Abschnitt vorangehenden
Artikel haben den Begriff der Marke (Art. 1), die absoluten Ausschlussgrinde (Art. 2)
sowie die relativen Ausschlussgriinde (Art. 3 Abs. 1) zum Inhalt. Art. 3 Abs. 2 MSchG
regelt den Begriff der @teren Marken, deren Inhaber sich auf die relativen
Ausschlussgriinde berufen kann (Art. 3 Abs. 3 MSchG). Schliesslich behandelt der
nachfolgende Art. 4 MSchG und zugleich der letzte Artikel des ersten Abschnittes die
"Eintragung zugunsten Nutzungsberechtigter". Da der massgebliche Abschnitt des
Markenschutzgesetzes nicht zwischen in- und auslandischen Marken differenziert, sondern
den Schutz der Marken im Allgemeinen behandelt, Iasst sich auf Grund der Einordnung von
Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG in das Gesetz nicht bestimmen, welcher Herkunft die dltere
Marke gemass Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG sein muss (vgl. auch ROHNER, a.a.0O., S. 167).
Somit ergibt sich auch aus der systematischen Auslegung nichts Entscheidrel evantes.

E.3.33

Den Materialien 18sst sich Folgendes entnehmen: Gemass der Botschaft verpflichtet Art.
6bis PVU die Verbandsstaaten, die Eintragung von Marken, die mit einer notorisch
bekannten Marke verwechslungsfahig sind, zuriickzuweisen oder zu I6schen und den
Gebrauch zu untersagen. Notorietdt der Marke setze voraus, dass siein der Schweiz als eine
dem Angehdrigen eines anderen PV U-Staates gehdrende und von diesem fiir gleiche oder
gleichartige Waren gebrauchte Marke bekannt ist (Botschaft, aa.O., S. 21 f.). Wahrend die
Auffassung, die in der Schweiz notorisch bekannte Marke miisse dem Angehdrigen eines
anderen PV U-Staates gehdren, als tiberholt gilt (vgl. vorangehende E. 3), | 4sst sich auf
Grund der Botschaft die Frage nach der Herkunft der notorisch bekannten Marke im Sinne
von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PV U nicht beantworten. Auch die
Protokolle der parlamentarischen Beratung tragen nichts zur Beantwortung dieser Frage bei
(vgl. Amtliches Bulletin der Bundesversammlung: Standerat 1992 S. 21 - 35, 385 - 387,
749; Nationalrat 1992 S. 395 - 407, 1181 - 1185, 1475).

E.334

Folgt man der teleol ogischen Auslegungsmethode, zeigt sich klarer, was mit der notorisch
bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVU gemeint
ist: Art. 6bis PVU, auf den Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG verweist, dient dem Schutz
notorisch bekannter Marken vor Markenpiraterie respektive Markenusurpation (BRAND,
aa0., Art. 2, N. 53, LOCHER, aa.O., S. 44; MARBACH, SIWR 111/1, N. 765; ROHNER,
aa0., S. 156; GATT-Botschaft 1, aaO., S. 295; ANNETTE KUR, TRIPs und das
Markenrecht, in GRUR Int. 1994 S, 987 ff., S. 993; ANNETTE KUR, Die notorisch
bekannte Marke im Sinne von 6bis PV U und die "bekannte Marke" im Sinne der
Markenrechtsrichtlinie, in GRUR 1994, S. 330 ff., S. 334; Richtlinien des Eidgendssischen
Instituts flr Geistiges Eigentum in Markensachen [Stand: 1. Juli 2008], Teil 5, Ziff.
2.4.1.2.2). Dieser Schutz ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass nicht seltenim
Ausland erfolgreiche Marken im Inland usurpiert und hinterlegt werden, bevor der
auslandische Inhaber sie auch hier eintragen lasst (LOCHER, aa.O., S. 44; SCHNEIDER,
aa0., S.462; HILTI,aa0., S. 132; GILLIERON, a.a.0., N. 224; vgl. auch TROLLER,
aa0., S. 134). Daher wird in der Lehre haufig prézisiert, dass es bei Art. 6bis PVU um den
Schutz auslandischer Marken gegen Aneignung im Inland geht (LOCHER, a.a.O., S. 44,



mit Verweisen; BRAND, a.a.O., Art. 2, N. 53; WILLI, aa0., Art. 3, N. 159; SCHNEIDER,
aa0., S. 462; MARTIN W. METZ, Die Pariser Verbandsibereinkunft, in: Institut fir
gewerblichen Rechtsschutz [Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 369 ff., S. 382;
HILTI, SIWR 111/2, S. 132).

E. 335

Dadie grundsétzlich auch zu berticksichtigende " Joint Recommendation Concerning
Provisions on the Protection of Well-Known Marks' ebenfalls nichts zur sich hier
stellenden Frage beitrégt, fuhrt die hier im Vordergrund stehende teleol ogische
Auslegungsmethode zur Schlussfolgerung, dass mit der notorisch bekannten Marke im
Sinnevon Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVU eine auslandische Marke
gemeint ist. Denn wahrend man sich in der Schweiz rechtzeitig um den Schutz einer
inlandischen Marke bemthen kann, stellt sich fur den Inhaber einer ausléandischen Markein
einem ersten Schritt unter Umsténden gar nicht die Frage nach einer Registrierung seiner
Marke in der Schweiz, weil sich seine wirtschaftlichen Aktivitaten zunachst auf das Land,
in welchem seine Marke eingetragen wurde, konzentrieren. Entscheidet sich der Inhaber der
auslandischen Marke in einem weiteren Schritt flr elne international e Registrierung, wird
er sich hinsichtlich der Anzahl Lénder, in denen er seine Marke registriert haben will,
insbesondere auf Grund der sich ergebenden Kosten einschranken und so womaoglich eine
Eintragung in einem Land unterlassen haben, in welchem seine Marke beispiel sweise durch
Werbung in auslandischen Medien derart bekannt wird, dass diese ein Opfer der
Markenpiraterie wird (vgl. Gatt-Botschaft 1, aa.O., S. 295; HILTI, SIWR 111/2, S. 132;
GILLIERON, a.a.0., N. 224; STAEHELIN, aa.0., S. 97).

E.3.36

Auf Grund der soeben erwahnten speziellen I nteressenlage und des von Art. 6bis PVU
angestrebten Zielsist der Sonderschutz der notorisch bekannten Marke nur ausléndischen
Marken zu gewéhren. Diese Strenge ist auch insofern gerechtfertigt, als mit dem Schutz der
notorisch bekannten Marke das Registerprinzip, welchem fiir die Rechtssicherheit im
Markenrecht wesentliche Bedeutung zukommt, nicht unerheblich relativiert wird
(MARBACH, SIWR I11/1, N. 763; WILLI, aa.O., Art. 3, N. 159; LOCHER, a.a0., S. 42f.;
Richtlinien in Markensachen, Tell 5, Ziff. 2.4.1.2.2; Urteile des Bundesgerichts vom 13.
November 2000, in: SJ2001 S. 522, und vom 19. Februar 2001 E. 3c, in: sic! 2001 S. 317
E. 3c - Central Perk; BGE 130 |11 267 E. 4.5 - Tripp Trapp).

E.4

Die Marke der Beschwerdeflhrerin ist unbestrittenermassen keine auslandische Marke, d.h.
sieist im Ausland weder registriert noch hinterlegt worden (vgl. BRAND, aa.O., Art. 2, N.
59; FEZER, a.a.0., Art. 6bis PVU, N. 9; vgl. auch TROLLER, a.a.0., 134) oder sonstwie
nach dem Recht eines ausléndischen Staates geschiitzt. Angesichts dieses fehlenden
Auslandbezugs kann sich die Beschwerdefihrerin somit nicht auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b

M SchG berufen. Im Ubrigen sind auch auslandische Staatsangehdrige an das Erfordernis
des Vorliegens einer auslandischen Marke gebunden, wenn sie sich auf den Schutz der
notorisch bekannten Marke berufen wollen. Insofern fiihrt ein Teil der Lehre und
Rechtsprechung zu Recht aus, dass Art. 20 Abs. 2 MSchG beim Schutz der notorisch
bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht angewendet werden muss,
wenn sich eine in der Schweiz domizilierte Person wie die BeschwerdefUhrerin auf ihrein
der Schweiz angeblich notorisch bekannte Marke beruft (vgl. E. 3). Personen mit Sitz oder



Wohnsitz in der Schweiz sind umgekehrt nach Art. 2 Abs. 1 PVU in alen Verbandslandern
zur Eintragung dortiger nationaler Marken zugel assen. Auf diese auslandischen Marken
kdnnen sie sich hierzulande berufen, falls diese Marken in der Schweiz notorisch bekannt
geworden sind.

E.5

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die V orinstanz den auf die angeblich notorisch
bekannte Marke "Swatch Group™ (fig.) gestitzten Widerspruch der Beschwerdeftihrerin zu
Recht abgewiesen hat, da diese sich nicht auf eine im Ausland geschtitzte Marke hat stiitzen
koénnen. Die Beschwerde ist daher abzuweisen und der angefochtene Entscheid der
Vorinstanz zu bestétigen.

E.6

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeflihrerin grundsétzlich kosten-
und entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VWV G und Art. 64 Abs. 1 VWVG).

E.6.1

Die Gerichtsgebtihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafr ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im
Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der
beschwerdefiihrenden Partel im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene
Marke. Es wirde aber zu weit fuhren und konnte im Verhaltnis zu den relativ geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafUr stets konkrete
Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt wirden. Mangels anderer streitwertrelevanter
Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr.
50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (JOHANN ZURCHER, Der Streitwert im
Immaterialguter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; LEONZ
MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterial giterrechte und Firmen, sic! 2001 S.
559 ff.; LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgiterrecht, in: Roland von Biren
/ Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immateria guter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 1/2, 2.
Aufl., Basel 1998, S. 29f.).

E.6.2

Die Beschwerdegegnerin liess sich vor Bundesverwaltungsgericht nicht vernehmen. Ihr
sind somit im Zusammenhang mit dem Verfahren vor diesem Gericht keine notwendigen
und verhal tnismassig hohen Kosten erwachsen, die das Zusprechen einer

Partel entschadigung rechtfertigen wirden (Art. 64 Abs. 1 VWVG).

E.7

Gemass Art. 11 Abs. 1 VWV G kann sich eine Partei, wenn sie nicht personlich zu handeln
hat, auf jeder Stufe des Verfahrens vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen
Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeisténden lassen. Die Behtrde kann den Vertreter
auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Solange
die Partel die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behdrde ihre Mitteilungen an den
Vertreter (Art. 11 Abs. 3 VwVG). Da das Bundesverwaltungsgericht die
Beschwerdegegnerin respektive den diese ohne Einreichen einer schriftlichen Vollmacht



vor der Vorinstanz vertretenden Anwalt erfolglos darum ersuchte, dem

Bundesverwal tungsgericht eine schriftliche Vollmacht einzureichen, ist nicht davon
auszugehen, dass sich die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Verfahren vertreten liess.
Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichtesist ihr daher direkt zuzustellen.

E.8

Gegen dieses Urtell steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des

Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Esist deshalb
rechtskréftig.
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