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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Der Entscheid der Vorinstanz vom 14. Februar 2007 stellt eine Verfligung im Sinne des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren dar (VWVG, SR
172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. ¢). Diese Verfugung kann im Rahmen der allgemeinen
Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwal tungsgericht
angefochten werden (Art. 44 ff. VwV G i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).

E.2

Die BeschwerdefUhrerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfligung durch diese
besonders beriihrt und hat ein schutzwiirdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Anderung.
Sieist daher zur BeschwerdefUhrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwWVG). Eingabefrist und
-form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G), und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 48 ff. VWV G). Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

E.3

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Art. 1 Abs. 2 MSchG z&hlt Beispiele von Markenformen auf. Danach kdnnen Marken aus
Wortern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder
Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen. Das Markenrecht
entsteht mit der Eintragung im Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst
hinterlegt (Art. 5f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke
zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und dartiber zu verfugen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Auch kann er gegen die
Eintragung von Zeichen, die seiner dteren Marke dhnlich und fir gleiche oder gleichartige
Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine V erwechsl ungsgefahr
ergibt, Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Der
Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Verdffentlichung der Eintragung
beim Institut schriftlich mit Begriindung einzureichen (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 MSchG). Ist
der Widerspruch begriindet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen;
andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).



E.4

Der Beschwerdegegner erhob in der Widerspruchsantwort form- und fristgerecht die
Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens. Ebenfalls nicht strittig ist, dass zu
diesem Zeitpunkt die Karenzfrist fir die Marke der BeschwerdefUhrerin bereits abgelaufen
war. Umstritten ist dagegen, ob das Zeichen im relevanten Zeitraum rechtsgentiglich
gebraucht worden ist. Die Vorinstanz sah dies aufgrund der eingereichten Belege al's
unwahrscheinlich an, weshalb sie den Widerspruch abwies.

E.5

Gemass Art. 12 Abs. 1 MSchG kann der Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr
geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienstlei stungen,
fur die sie beansprucht wird, wahrend eines ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren
nach unbentitztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des
Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Grinde fur den
Nichtgebrauch vorliegen. Art. 11 Abs. 2 MSchG hélt fest, dass a's Gebrauch der Marke
auch der Gebrauch in einer der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der
Gebrauch fur die Ausfuhr gelten.

E.6

Die Beschwerdefthrerin stitzte ihren Widerspruch auf die Internationale Registrierung IR
712'522 RUDOLPH ROTNASE. Auf den von ihr eingereichten Gebrauchsbelegen
verwendete sie demgegeniber ausnahmslos das Zeichen RUDOL PH® mit der roten Nase
(fig.). Esist daher zu priufen, ob es sich dabei um den Gebrauch der Widerspruchsmarke in
einer der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form handelt.

E.7

Als unwesentliche Anderungen der Form der Marke gelten das Weglassen nebenszchlicher
Bestandteile oder Modernisierungen der Schreibweise der Marke (RKGE in sic! 2004, 107
SEIKO RIVOLI / RRIVOLI (fig.)). Entscheidend ist, dass der kennzei chnungskraftige
Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild pragt, seiner Identitét nicht beraubt
wird. Der kennzeichnende Charakter wird nur gewahrt, wenn der Verkehr das abweichend
benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aus dem Gesamteindruck mit
der eingetragenen Marke gleichsetzt. Zu fragen ist, ob der Verkehr Eintragung und
Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den geénderten, zugefiigten oder
weggel assenen Bestandteilen keine eigene kennzeichnende Wirkung beimisst (BGer in sic!
2004, 409 TRIPP TRAPP |11 mit Hinweis auf E. Marbach, SIWR 111, Basel 1996, 176, L.
David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 MSchG N 14
und C. Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zirich 2002, Art. 11 MSchG N 51 ff.).

E.8

Bel der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine Wortmarke, die sich aus dem Namen
RUDOLPH sowie der Fantasiebezeichnung ROTNASE zusammensetzt. Aufgrund der
Wortkonstellation erkennt der Verkehrsteilnehmer in ersterem einen Vor- und in letzterer
einen Nachnamen, wobel der Umstand, dass beide Elemente tiber denselben
Anfangsbuchstaben verfigen, den Anschein eines Kunstlernamens oder einer Comicfigur
erweckt. Der Bezeichnung RUDOL PH kommt, da sie am Anfang steht, eine besondere
Beachtung zu. Hingegen geniesst der Bestandteil ROTNASE infolge h6herer Anzahl an
Silben und V okalen sowie wegen seines Fantasi egehaltes grosserer Originalitédt eine



mindestens ebenso hohe Kennzeichnungskraft. Bei dem auf den Gebrauchsbelegen
verwendeten Zeichen RUDOL PH® mit der roten Nase (fig.) handelt es sich um eine
Wort-/Bildmarke. Diese wird durch den in grosser Schriftgrésse ausgefertigten halbrunden
Schriftzug RUDOL PH geprégt, wobei der Abstrich des Anfangsbuchstabens "R" bis zum
Schlussbuchstaben "H" gezogen ist und den Namen somit unterstreicht. Zwischen der
Schriftw6lbung und dem Unterstrich steht in kleiner Schriftgrésse der Zusatz "mit der roten
Nase" geschrieben. Dieser wird vom Konsumenten, sofern er ihn tberhaupt wahrnimmt, al's
Beschreibung von RUDOL PH, nicht aber als Teil des Namens aufgefasst, woran entgegen
der Auffassung der BeschwerdefUihrerin auch der vergleichbare Sinngehalt nichts andert.
Somit fehlt dem benutzten Zeichen gegentiber der Widerspruchsmarke der
unterscheidungskréftige Bestandteil ROTNASE. Das Weglassen eines solchen Elements
fuhrt zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung wesentlich
abweichenden Gebrauch. Steht fest, dass der behauptete Gebrauch der Widerspruchsmarke
wesentlich von der Eintragung abweicht, vermogen die von der Beschwerdefuhrerin vor der
Vorinstanz eingerei chten Gebrauchsbel ege nicht weiterzuhelfen. Die Vorinstanz hat
deshalb die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens - wenn auch zum Tell
aus anderen Grunden - zurecht bejaht. Die Beschwerdeei ngaben enthalten zudem keine
neuen Elemente, die auf einen rechtserhaltenden Gebrauch schliessen lassen. Bei solcher
Sach- und Rechtslage ertibrigt es sich auch, auf den Eventualantrag bzw. die behauptete

V erwechslungsgefahr ndher einzugehen.

E.9

Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegriindet, weshalb sie abzuweisen und die
angefochtene Verfligung zu bestétigen ist. Bel diesem Ausgang des Verfahrens hat die
Beschwerdefihrerin die Verfahrenskosten zu tragen, diese werden mit dem geleisteten
Kostenvorschuss verrechnet, und es steht dem Beschwerdegegner einen Anspruch auf
Partelentschadigung zu (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VWVG).

E. 10

Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfuihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwWVG,
Art. 2 des Reglements Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE, SR 173.320.2). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafir ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor
allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die
angefochtene Marke. Es wirde aber zu weit fihren und kénnte im Verhéltnis zu den relativ
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafir im
Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt wirden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr.
40'000.-- festzulegen (J. Zurcher, Der Streitwert im Immaterialgiter- und
Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um
Immaterialguterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. David, in: Roland von Biren /
Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 1/2, Der
Rechtsschutz im Immaterial guterrecht, Basel 1998, 29 1.).

E.11



Die Partelentschadigung ist aufgrund der eingereichten K ostennote festzusetzen. Ist wieim
vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die
Entschédigung aufgrund der Akten fir die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14
Abs. 2 Satz 2i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Wirdigung der massgeblichen Faktoren
erscheint eine Parteientschadigung der Beschwerdefihrerin an den Beschwerdegegner von
Fr. 3'000.-- (inkl. allfallige MWST) fur das Beschwerdeverfahren angemessen.

E.12

Gegen dieses Urtell steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfugung (Art. 73
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Esist deshalb
rechtskréftig.
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