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Regeste

L 6schungsverfahren

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der
Vorinstanz in Loschungssachen zusténdig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die
Beschwerdefiihrerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfligungen
beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VWV G), hat den verlangten K ostenvorschuss
fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VWV G) und ihre Beschwerden frist- und formgerecht
eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwV G). Auch die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 44 ff. VWV G). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

E.2

Der Antrag kann frihestens gestellt werden: a. funf Jahre nach unbenitztem Ablauf der
Widerspruchsfrist; oder b. im Falle eines Widerspruchsverfahrens. funf Jahre nach
Abschluss des Widerspruchsverfahrens.

E.21

Die revidierte Fassung des Bundesgesetzes Uber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) ist seit dem 1. Januar 2017 in Kraft. Das Gesetz
und die zugehdrige Verordnung Uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(MSchV, SR 232.111) bilden u.a. die Grundlage des neuen administrativen

L dschungsverfahrens. Dieses beruht auf Art. 35a MSchG, der lautet: Art. 35a Antrag 1 Jede
Person kann beim IGE einen Antrag auf L dschung der Marke wegen Nichtgebrauchs nach
Art. 12 Absatz 1 stellen.

E.22

Das Gesetz sieht vor, dass "jede Person" einen Antrag auf L 6schung wegen Nichtgebrauchs
stellen kann (Art. 35aAbs. 1 MSchG). Diesist auf das 6ffentliche Interesse an der
Registerbereinigung zuriickzufuhren (BBI 2009 8538, 8613). Nach Ablauf der Karenzfrist
endet der Markenschutz nicht erst mit der Ldschung der Marke aus dem Register, sondern
bereits, sobald und soweit die Marke nicht mehr rechtserhaltend gebraucht wird (vgl. E.
2.6). Eine eingetragene, aber nicht gebrauchte Marke ist schutzlos, weil siedieihr
zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion nicht (mehr) erflllt (BGE 139 [11 424
E. 2.2.1 "Mondaine Watch"; 130 111 267 E. 2.4 "Tripp Trapp").

E.23



In der Botschaft zur Anderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz tiber
den Schutz des Schweizerwappens und anderer offentlicher Zeichen (" Swissness'-Vorlage)
vom 18. November 2009 (BBI 2009 8533 ff.) definierte der Bundesrat diesen neuen
Rechtsbehelf als ein summarisches Verfahren, das gegentiber dem Zivilverfahren einfacher
und kostenguinstiger ist. Sinn und Zweck des Ldschungsverfahrensist es, im Einklang mit
dem offentlichen Interesse an einem aktuellen und korrekten nationalen Markenregister,
ungultige Marken unkompliziert aus ebendiesem |dschen lassen zu kdnnen, wenn gewisse
Voraussetzungen erfullt sind (siehe E. 2.6 1.).

E.24

AlsTell des Grundsatzes von Treu und Glauben ist das Rechtsmissbrauchsverbot ein in Art.
2 ZGB verankertes Rechtsprinzip, das grundsétzlich fir die gesamte Rechtsordnung gilt
(BGE 1311 192 E. 3.2.4; 110 1b 336 E. 3a; Urteil des BV Ger B-5129/2016 vom 12. Juli
2017 E. 5.1 "Chrom-Optics/Chrom-Optics"; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus
Mduller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 22 Rz. 26; Heinrich Honsdll, in:
Honsell/V ogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar zum ZGB, 4. Aufl. 2010, Art. 2 N. 4, 35;
Max Baumann, in: Gauch/Schmid [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen
Zivilgesetzbuch, 13. Aufl. 2002, Art. 2 N. 28). Weil der Ldschungsantrag nach Art. 35a
Abs. 1 MSchG von jedermann geltend gemacht werden kann, sind Falle einer
rechtsmissbrauchlichen Antragsstellung denkbar. Der Gesetzgeber hat zwel Massnahmen
gegen missbrauchliche Antrége getroffen: Einerseits muss ein substantiierter

L 6schungsantrag vorliegen, eine Behauptung des Nichtgebrauchs allein gentigt nicht.
Andererseits soll sich mit einer gentigend hohen Gebihr ein missbrauchlicher Antrag nicht
lohnen (BBI 2009 8612 ff.). Das Rechtsmissbrauchsverbot ist von allen rechtsanwendenden
Behorden im Rahmen ihrer Zusténdigkeiten zu beachten und anzuwenden. Fur das
markenrechtliche Widerspruchsverfahren hat das Bundesverwaltungsgericht festgehalten,
Rechtsmissbrauch kdnne aufgrund des beschrankten Streitgegenstands (vgl. Art. 31
MSchG) nur, aber immerhin, gegen Argumente eingewendet werden, die in diesem
Verfahren zur Verfligung stehen. Auch dem Einsender eines L 6schungsgesuchsist ein
rechtsmissbrauchliches Verhalten zu verwehren, wenn der Missbrauch unmittelbar durch
die Antragstellung und Berufung auf Nichtgebrauch verkérpert wird und sich nicht erst aus
Argumenten ergibt, die ausserhalb des Streitgegenstands des Verfahrens liegen (vgl. Urtell
des BV Ger B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 5 "Chrom-Optics/Chrom-Optics").

E.24.1

Die Beschwerdefhrerin stitzt sich bei ihrer Argumentation im Wesentlichen auf die
Botschaft des Bundesrates und die darin zitierte Rechtsprechung, dass bel Vorliegen
besonderer Umstande ausnahmswei se ein Rechtsschutzinteresse des Antragstellers verneint
werden kdnne. Gemass der BeschwerdefUhrerin dirfe die Beschwerdegegnerin die Marke
PIERRE DE COUBERTIN selber gar nicht verwenden. Die Unmdglichkeit des Gebrauchs
der Marke sei daher unlauter und unrechtméassig, was eine Ausnahmekonstellation
darstellen sollte. Dabei verweist sie auf das von ihr eingereichte Parteigutachten von Prof.
de Werra (vgl. Ziff. 2 lit. @) und b) der Beschwerde vom 4. Mai 2020). Die Schutzwirkung
der Marke ist indessen nicht auf ihren tbereinstimmenden Gebrauch beschrénkt, sondern
kann auch Markenzei chen ausschliessen oder der Antragstellerin den Gebrauch
beschreibender Angaben erschweren, die nur mit ihr dhnlich sind. Ziel des

L 6schungsverfahrensist nicht, dass die Antragstellerin die strittige Marke gebrauchen kann,
sondern dass das Markenregisters von ungebrauchten Zeichen im Interesse des Verkehrs



entlastet wird.

E.24.2

Wie Vorinstanz und Beschwerdegegnerin richtig darlegen, darf ein Ldschungsantrag von
jeder Person gestellt werden. Entgegen der Ansicht der BeschwerdefUhrerin liegt im
vorliegenden Fall keine Ausnahmesituation vor, in welcher ein besonderes
Rechtsschutzinteresse erforderlich wére. Aufgrund des 6ffentlichen Interesses -
insbesondere zur Schaffung der Rechtssicherheit - muss der Antrag auf Registerbereinigung
nicht begrtindet werden (vgl. E. 2.2 und 2.3). Eines konkreten Rechtsschutzbedirfnissesim
Einzelfall bedarf es nicht (Urteile des BV Ger B-2627/2019 vom 23. M&z E. 5.3
"Sherlock/Sherlock's'; B-2597/2020 vom 26. August 2021 E. 3.4 "U Universal Geneve
[fig.]/Universal Geneve"). Im Ubrigen geht die Vorinstanz korrekterweise davon aus, beide
Parteien wirden nicht Uber ein besseres Recht am markenmassigen Gebrauch des Namens
"PIERRE DE COUBERTIN" verfugen (vgl. Ziff. 14 ff. der Vernehmlassung vom 14.
September 2020). Es kann auch unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten kein
Rechtsmissbrauchsverbot geltend gemacht werden, da aufgrund des beschrankten
Streitgegenstandes nur Argumente betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch bzw.
Nichtgebrauch der Marke moglich sind (vgl. E. 2.4).

E.243

Die Vorinstanz ist somit zurecht ohne ndhere Prifung des Rechtsschutzinteresses der
Beschwerdegegnerin auf den L éschungsantrag eingetreten.

E.25

Eine Marke ist geschiitzt, soweit siein Zusammenhang mit den Waren und
Dienstleistungen gebraucht wird, fur die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat
der Markeninhaber seine Marke wéahrend eines ununterbrochenen Zeitraums von funf
Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser es
liegen wichtige Grunde fur den Nichtgebrauch vor (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ein

L schungsantrag kann frihestens nach Ablauf der Karenzfrist begriindet sein (BBl 2009
8613; Art. 35a Abs. 2 MSchG). Nach Eingang gibt die Vorinstanz dem betroffenen
Markeninhaber Gelegenheit, sich zum Vorbringen der Gegenpartei zu aussern. Lasst sich
der Markeninhaber in der Sache nicht vernehmen, wird basierend auf den Ausfiihrungen
des Antragstellers entschieden (BBI 2009 8614; vgl. Art. 32 VwWVG).

E.26

Um den Nichtgebrauch der Marken in der Schweiz glaubhaft zu machen, hat der
Antragsteller der Vorinstanz geeignete Beweismittel einzureichen, beispielsweise
Benutzungsrecherchen (vgl. Urteil des BGer 4A _299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1
"Abanca[fig.]/Abanka[fig.] "). Der Nichtgebrauch ist glaubhaft, wenn die Vorinstanz die
vorgebrachten Behauptungen tberwiegend fur wahr halt, wobei nicht alle Zweifel besaitigt
sein mussen. Immerhin muss aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt
werden, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss mdglich, sondern wahrscheinlich
sind (vgl. Richtlinien des IGE, Tell 1, Ziff. 5.4.4.2). Kann der Antragsteller den
Nichtgebrauch nicht glaubhaft machen, trégt er die Folgen der Beweislosigkeit und wird
das L 6schungsgesuch abgewiesen. Fir den Markeninhaber bestehen drei Moglichkeiten zur
Verteidigung: Er kann die vom Léschungsantragsteller eingereichte Glaubhaftmachung
bestreiten, seinerseits den Gebrauch der Marke glaubhaft machen oder wichtige Gruinde fur
ihren Nichtgebrauch darlegen (Art. 35b Abs. 1 Bst. b MSchG).



E.2.7

Fir die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ergeben sich die materiellen
Anforderungen aus Art. 11 MSchG:

E.27.1

Das Zeichen muss in markenmassiger Art und Weise gebraucht worden sein. Fur den
rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder
deren Verpackung selbst erscheint. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von
den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines
Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann (Markus Wang, in:
Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11 N.
7). Massstab fur den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchentblichen
Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu beriicksichtigen sind Art,
Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umsténde des Einzelfals wie
Grosse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil B4465/2012 E. 2.5,
Urtell des BV Ger B5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Finf Streifen [fig.]/Funf Streifen
[fig.]"; Burgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008,
S. 38 ff.; Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques
lausannoises VVol. 22, Genf/Zurich/Basel 2005, S. 50 ff.). Kein ernsthafter Markengebrauch
ist etwa die bloss geringfiigige oder nur kurzfristige Markenbenutzung fur Produkte des
Massenkonsums (Urteil B4465/2012 E. 2.5, Urteil des BV Ger B892/2009 vom 19. Juli
2009 E. 6.9 "Heidiland/Heidi-Alpen"; Markus Wang, aa.O., Art. 11 N. 70, 75; s.a. Eugen
Marbach, Markenrecht, in: von Buren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterial guiter- und
Wettbewerbsrecht Bd. 111/1, 2. Aufl. 2009, N. 1343 ff.).

E.2.7.2

Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in nur einer
hiervon unwesentlich abweichenden Form, markenmassig, ernsthaft und im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erfolgen (Urtelil
B3416/2011 E. 4.4, Urteil des BV Ger B7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 4 "Diva
Cravatte [fig.]/DD Divo Diva[fig.]"). Eine wesentliche Abweichung vom Registereintrag
ist die Veranderung von Gesamtbild und kennzeichnendem Charakter, so dass der
kennzeichnungskréftige Kern der Marke seiner Identitét beraubt wird; eine unwesentliche
Abweichung, wenn ein Bildbestandteil gedreht, anders positioniert oder der Schrifttyp
leicht modernisiert wird (Urtelle des BV Ger B576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.3
"Verschrankte Bander [fig.]", B5732/2009 vom 31. Mérz 2010 E. 7.3 "Longines-Adler
[fig.]/Aviator [fig.]", B1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 7.2.1 "No Name [fig.]/No Name
[fig.]"). Der Gebrauch ist rechtserhaltend, wenn das abweichend benutzte Zeichen im
Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird (Urteil des BV Ger
B7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 "Ice/lcecream [fig.]").

E.2.73

Nach dem Territorialitatsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein,
wobei eine minimale Bearbeitung des schwei zerischen Marktes verlangt wird (Markus
Wang, a.a.0., Art. 11 N. 51). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der
Marke fur den Export ebenfalls als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Relevanter
inlandischer Markengebrauch setzt nicht nur voraus, dass die Marke in der Schweiz benutzt
wird, sondern auch, 1. dass die Benutzung entweder direkt im Zusammenhang mit



tatséchlich in der Schweiz ausgelieferten oder bezogenen Waren 2. und tatsachlich in der
Schweiz erbrachten oder genutzten Dienstleistungen stehen,

E.2.74

Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck
zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss mdglich, sondern wahrscheinlich
sind (BGE 130 |1l 333 E. 3.2 "Swatch-Uhrenband"; 120 1| 393 E. 4.c; 88| 14 E. 5.a; Urtell
B4465/2012 E. 2.8; Christoph Gasser, in: Noth/BUhler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 22; Markus Wang, a.a.O., Art. 12
N. 62). Es braucht keine volle Uberzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumindest die
Moglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, héher einschétzen al's das Gegenteil
(Urteil des BV Ger B40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol”, Urtell
B4465/2012 E. 2.8, Urteil des BV Ger B4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Exit
[fig.]/Exit One"; Lucas David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2.
Aufl.1999, Art. 12 N. 16).

E.2.75

Als mdgliche Belege fur den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen,
Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge,
Prospekte). Als weitere mogliche Beweismittel erwahnt Art. 12 VwV G auch Auskinfte der
Parteien, Auskinfte oder Zeugnisse von Drittpersonen und Gutachten von
Sachversténdigen. Belege missen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des
Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare
Belege konnen unter Umsténden in Kombination mit anderen, datierbaren berticksichtigt
werden (Urteile B40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5, B4465/2012 E. 2.9, B3416/2011
E. 4.2, B4540/2007 E. 4, Burgi Locatelli, a.a.O., S. 192). Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke
von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine
Angaben enthalten, welche RiickschlUisse auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Marke
im relevanten Zeitraum zulassen (Urteill B892/2009 E. 6.5). Die Zuordnung des Gebrauchs
zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder
Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile B40/2013 E. 2.5, B4465/2012 E. 2.10,
B3416/2011 E. 4.3).

E.3

oder die Werbung hierfur speziell fir die Schweiz konzipiert und hier gezielt und
einigermassen regelmassig gestreut worden sein muss (vgl. RKGE in sicl 2004, 868 -
"Globex/Globix"). Diesist vergleichbar mit der Exportmarke, bei welcher mit Erbringung
der Dienstleistung eine Wertschdpfung im Inland verbunden ist, ansonsten von einer reinen
Auslandnutzung ausgegangen werden muss (Markus Wang, a.a.O., Art. 11 N. 60). Das
Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellen jedoch noch keinen
inlandischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer
generic Top Level Domain (z.B. ".com") abrufbar sind. Ein direkter Zusammenhang mit der
Schweiz und die Eignung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage
auszul 8sen, missen auch hier zusétzlich bestehen. Es gentigt bei spiel sweise nicht, wenn nur
die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Vielmehr missten die Ubers Internet
angebotenen Produkte entweder einigermassen regelmassig und gezielt unter der
beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelméassig
bestellt werden (Markus Wang, aa.O., Art. 11 N. 52).



E.31

Die Beschwerdegegnerin macht geltend, sie habe den Nichtgebrauch der
Widerspruchsmarke bereits mit Schreiben vom 22. September 2016 an die
Beschwerdefiihrerin zum ersten Mal geltend gemacht. Daher sei der 22. September 2016
der massgebliche Endzeitpunkt der Gebrauchsfrist und nicht der 27. Marz 2017 (vgl.
Entscheid der Eidgendssi schen Rekurskommission fr geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI
17/05 vom 12. Juli 2006 in: sic! 2006 S. 860 E. 3"OMAX [fig.]/OMAX"; EUGEN
MARBACH, a.a.0., Rz. 1163; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schwei zerischen Markenrecht unter Berlicksi chtigung des européi schen und
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, Art. 32 N. 3; anderer Auffassung: Christoph
Gasser, aa.0., Art. 32 N. 15; Blrgi Locatelli, aa.O., S. 38 ff.). Esmuss hier - wie im
Folgenden noch aufgezeigt wird - nicht abschliessend geklart werden, ob der massgebliche
Zeitraum fur die Glaubhaftmachung des Gebrauchs dieser Art auf dem Korrespondenzweg
zwischen den Parteien vorverschoben werden kann und sich nicht stets nach der Einrede
vor der Behdrde richtet.

E.3.2

Fur die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs reichte die Beschwerdegegnerin im
vorinstanzlichen Verfahren eine Benutzungsrecherche als Beleg ein, welche durch einen
professionellen Drittanbieter am 9. Mérz 2017 erstellt wurde. Darin wird zusammengefasst,
man habe insgesamt drei Hinweise auf eine Benutzung der Bezeichnung "PIERRE DE
COUBERTIN" im Zusammenhang mit spezifischen Waren und Dienstleistungen gefunden.
Diese betreffen T-Shirts mit der Bezeichnung "Men's White Pierre de Coubertin's
Moustache T-Shirt", verliehene Pierre-de-Coubertin-Medaillen und ein Online-Spidl.
Daruiberhinausgehende Dokumente, welche auf die Benutzung der gesuchten Marke fiir
spezifische Waren und Dienstlei stungen hindeuten (auch fur die vergangenen 5 Jahre),
hétten nicht ermittelt werden konnen. In Bezug auf den Teilbegriff "DE COUBERTIN"
wurden ebenfalls keine Hinweise gefunden (vgl. Beilage 8 des L 6schungsantrags vom 27.
Méarz 2017).

E.33

Die Vorinstanz erachtet diese Recherche korrekterweise als gentigend, um die
Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs zu belegen. Auch wenn ihm nicht der Beweiswert
eines gerichtlichen Gutachtens zukommt, wird das Fachgutachten von der Rechtsprechung
als besonders substantiierte Parteibehauptung anerkannt (vgl. E. 2.6). Hinsichtlich der drei
gefundenen Hinweise konnte die Beschwerdegegnerin sodann einlasslich darlegen, dass
diese nicht geniigen, um einen rechtserhaltenden Gebrauch nachzuweisen (vgl. Seite 6-7
des L 6éschungsantrags vom 27. Méarz 2017). Die Beschwerdefthrerin hingegen legte zur
Bestreitung des Nichtgebrauchs keine Belege ins Recht.

E.4

/5 : Comité International Pierre de Coubertin - extraits des sites Internet du Comité
International Olympique et du Comité International Pierre de Coubertin

E.41

Mit der Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 reichte die Beschwerdefhrerin im
Vorverfahren der Vorinstanz die nachfolgenden Belege zur Glaubhaftmachung des
rechtserhaltenden Gebrauchs ein: 1 : liste des récipiendaires de lamédaille "Pierre de



Coubertin" depuis 2011 2 : visuel de lamédaille 3 : guide des distinctions décernées par le
CIO

E.4.2

Die Vorinstanz hat dem entgegen, es spiele keine Rolle, ob es sich um einen nicht
gewinnorientierten Verein handle, der seine Produkte in einem Museumshop verkaufe; die
V oraussetzungen nach Art. 11 MschG gdlten fir alle Beteiligten gleichermassen, daeine
Marke den jeweiligen Inhabern auch die gleichen Rechte verleihe (vgl. C. Ziff. 24 der
Verfigung vom 4. Mérz 2020). Dasist richtig, zumal die Rechtsprechung
branchenspezifischen Gegebenheiten fir den Gebrauch bereits Rechnung trégt (vgl. E.
2.7.1). Erganzend zu den Argumenten der Vorinstanz ist zu erwahnen, dass nur bei
Speziadartikeln nicht gleich hohe Anforderungen an die Glaubhaftmachung gestellt werden
(vgl. Markus Wang, a.a.O., Art. 12 N. 63). Die Artikel im Museumshop stellen zwar
Produkte dar, die nicht taglich nachgefragt werden, sie werden aber nicht speziell fir ganz
bestimmte Kunden hergestellt, weshalb vorliegend nicht von einer derartigen Ausnahme
ausgegangen werden kann. Es seien Gebrauchsbelege fiir DV Ds, Schllisselanhéanger,
Ansichtskarten, Briefmarken, Bucher, Medaillen, T-Shirts sowie den Gebrauch in
Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Kl. 41 vorhanden, fir einen Grossteil von
Waren und Dienstleistungen, fur welche die angefochtene Marke beansprucht wird, jedoch
nicht (vgl. C. Ziff. 28 der Verfigung vom 4. Mérz 2020). Tatséchlich behauptet die
Beschwerdefihrerin in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der K. 9, 14, 16, 25, 35,
36, 38, 41 und 42 in ihrer Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 nur, ein rechtserhaltender
Gebrauch sei gegeben, sie legt aber keine Belege ins Recht (vgl. E. 5.1). Im Zusammenhang
mit den gepriften Waren und Dienstleistungen hat die Vorinstanz Folgendes festgestel It
(vgl. C. Ziff. 29 ff. der Verfigung vom 4. Mérz 2020):

E. 421

Gemass den Beilagen 1, 2, 20 handle es sich bei der sog. Preisverleihung um eine
Dienstleistung, welche nicht unter Kl. 14 falle. Die Marke sei weder auf der Medaille noch
auf einer Verpackung angebracht. Zudem wirden die Verkaufszahlen fehlen.

E.4.22

Bei den Beilagen 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gehe es um interne Dokumente, die sich nicht an
Dritte richten. Teilweise fehle es auch am geografischen Bezug zur Schweliz, teilweise
wurden die Belege reine Informationsbriefe darstellen. Bel allen sei aber letztendlich
unbekannt, wie hoch die Verkaufszahlen seien oder wie oft diese Dokumente auf Webseiten
in der Schweiz aufgerufen wurden.

E.4.23

Die Beilagen 14, 15, 16,17, 23 wirden V erlagserzeugnisse darstellen. Es liege auch hier
kein markenméssiger Gebrauch vor, da"PIERRE DE COUBERTIN" alsreine
Inhaltsangabe erscheine.

E.424

Was die Dienstleistungen der Kl. 41 anbelangt, habe die Beschwerdefihrerin Beilage 6, 21,
22, 23 ins Recht gelegt. In Bezug auf die Schulen mit dem Namen "PIERRE DE
COUBERTIN" fehle ein Zeichengebrauch in der Schweiz. Weiter kdnne ein zweitagiges
Symposium wahrend der gesamten Berichtsperiode nicht als minimale Marktbearbeitung
im Sinne der Rechtsprechung angesehen werden. Sodann erfiille das Auflegen einer



Tourismusbroschure in einem Hotel die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs nicht.

E.4.25

Beilage 18 zeige einzig das Inhaltsverzeichnis einer DV D auf und Beilage 19 enthalte
lediglich den Link zum Film. Es sal aber nicht ersichtlich, ob die Art des Angebots dieser
Waren in markenmassiger Weise erfolge. Auch fehlte es an der Angabe, wieviele Mae
diese Filme von Schweizer Abnehmern erworben wurden.

E.4.26

Zu den Bildern mit den Produkten wie T-Shirts, Schltisselanhanger, Postkarten,
Briefmarken und Bicher (Beilagen 26, 27, 28, 29, 30), welche im Museumshop verkauft
werden, habe die Beschwerdefthrerin eine Tabelle mit den Besucherzahlen aus den Jahren
2014/2015, eine Tabelle mit den V erkaufszahlen aus dem Jahre 2016, ein
Verkaufsstatistiktool und Lieferantenrechnungen beigelegt (Beilagen 24, 25, 32, 33).
Gemass Vorinstanz kénnen diese Produkte zwar als Hinweise fir einen rechtserhaltenden
Gebrauch dienen; trotz Zusammenlesen mit den Ubersichtstabellen wiirden die Verkaufs-
bzw. Auflagezahlen jedoch unbekannt bleiben. Insbesondere kdnne nicht abgeleitet werden,
ob die Produkte mit den jeweiligen Angaben in den Tabellen Ubereinstimmen. Aus diesem
Grund handele es sich bel den eingereichten Dokumenten um reine Partei behauptungen.

E.4.2.7

Betreffend das Online-Spiel (Beilagen 34, 35) habe die Beschwerdefthrerin nur auf einen
Blogeintrag mit einer Schweizer URL verwiesen, aber keine Angaben zu den Userzahlen
gemacht.

E.43

Diese Wirdigung der Gebrauchsbel ege erscheint korrekt und ihre rechtliche Beurteilung
angesichts der oben erwdhnten Anforderungen an einen rechtserhaltenden Gebrauch ist
nicht zu beanstanden. Die eingereichten Belege lassen keine Riickschltisse auf einen
ernsthaften Gebrauch in der Schweiz zu. 5. Im Beschwerdeverfahren legte die
Beschwerdefihrerin mit Beschwerdeschrift vom 4. Mai 2020 noch die folgenden neuen
Gebrauchsbelege ins Recht: [...] 8: Extrait du site Internet www.shop.olympic.org du 17
octobre 2015, récupéré depuis la site Internet "Wayback Machine"
(https://web.archive.org).

E.6
: "Le Réseau International des Lycées Pierre de Coubertin®

E.7

- "Forum International de la Jeunesse Pierre de Coubertin™ 8/9/10 : Comptes rendus du
Forum International de la Jeunesse Pierre de Coubertin, éditions 2011/2013/2015 11/12/13 :
lettres d'information publiées par le Comité International Pierre de Coubertin 2011-2012,
2013-2014 14 : Ouvrage "Pierre de Coubertin Humanisme et pédagogie” Yves Pierre
Boulogne, Comité International Olympique, 2014 15 : Ouvrage "Le réseau international du
CIPC d'écoles de Coubertin - Un modél e durable pour une éducation olympique", Ines
Nikolaus, CIPC, 2015 16 : Ouvrage "Lamise en scéne est de Pierre de Coubertin”, Sylvain
Bouchet, Jacob-Duvernet, 2013 17 : catalogue "Pierre de Coubertin et le miracle grec”,
2015 18 : Sommaire du DVD inédit intitule "PIERRE DE COUBERTIN 1863-1937
oeuvres complétes’ 19 : Film "PIERRE DE COUBERTIN, hier et aujourd'hui” -



https://www.youtube.com/\watch?v-bvoRAFsvvuQ 20 : médaille remise lors dela
commeémoration du 150éme anniversaire de la naissance de Pierre de Coubertin 21/22 :
Symposium "Pierre de Coubertin et I'avenir”, 24 et 25 janvier 2014, Musée Olympique,
Lausanne 23 : Brochure de I'Office du tourisme de Lausanne "Dans les pas de Pierre de
Coubertin a Lausanne 24/25 : tableau récapitulatif des visiteurs du Musée Olympique par
nationalité 2014/2015 26 : visuels des t-shirts "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au
Musee Olympique 27 : visuels des portes clés "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au
Musee Olympique 28 : visuels des cartes postales "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au
Musee Olympique 29 : visuels des timbres "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Musee
Olympique 30 : visuels des ouvrages "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Musee
Olympique 31 : tableau récapitul atif des ventes réalisées par le Musée Olympique jusqu'au
30 septembre 2016 32 : relevé de l'outil statistique des ventes du Musée Olympique 33 :
Factures des fournisseurs auxquels le Musée a commandé les articles précités 34 : Capture
d'écran du jeu en ligne "PIERRE DE COUBERTIN", accessiblevialelien:
https://www.olympic.org/fr/musee/documeritair-interactif/stade/ 35 : Article du 26 janvier
2017, publié sur le site blogs.rpn.ch, concernant le jeu en ligne "PIERRE DE
COUBERTIN" Die Beschwerdefuhrerin bringt dabei lediglich vor, von einem Museum
kdnne man vernunftigerweise nicht ein gleiches Verkaufsvolumen wie von einem
Geschéft/Handel sunternehmen erwarten. Sieist der Ansicht, auch ein bescheidenes
Verkaufsvolumen konne den rechtserhaltenden Gebrauch begriinden und verweist dabei auf
die IGE-Richtlinie, Teil 6, Ziff. 5.4.3. Als Ergebnis behauptet sie, sei ein markenmassiger
Gebrauch fur die Waren und Dienstleistungen der KI. 9, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 und 42
dargetan (vgl. Ziff. 2 der Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 und Ziff. 11 der Duplik vom
12. November 2018).

E.71

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdegegnerin. Die Kosten sind der
Beschwerdefuhrerin aufzuerlegen (Art. 63. Abs. 1 VWV G). Die Gerichtsgebihr bemisst
sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfiihrung und der
finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bisVwVG, Art. 2 des Reglements vom 21.
Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2)]). Bei Streitigkeiten betreffend Ldschungsverfahren von Marken
sind Vermdgensi nteressen betroffen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich folglich in erster
Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schétzung des Streitwerts hat sich nach

L ehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei
eher unbedeutenden Zeichen grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr.
100'000.- angenommen wird (BGE 133 111 490 E. 3.3 "Turbinenfuss[3D]"). Von diesem
Erfahrungswert ist auch fur das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des
vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 4'500.- zu beziffern und dem von der
Beschwerdefihrerin in gleicher Hohe geleistetem Kostenvorschuss zu entnehmen.

E.7.2

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partel kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschédigung fir die ihr erwachsenen notwendigen K osten zugesprochen werden (Art. 64
Abs. 1 VWVGi.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschadigung umfasst die Kosten
der Vertretung sowie allféllige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der
eingereichten K ostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten
festzulegen (Art. 8i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer



Kostennote einen Aufwand von Fr. 2'692.50 (inkl. MWST) geltend, der angemessen
erscheint. Der Vorinstanz a's Bundesbehdrde ist keine Parteientschadigung auszurichten
(Art. 7 Abs. 3 VGKE).

E.9

: Extrait du site Internet www.shop.olympic.org du 20 aolt 2016, récupéré depuis la site
Internet "Wayback Machine" (https://web.archive.org). 5.1 Die Beschwerdefuhrerin stellt
sich auf den Standpunkt, mit den neu eingereichten Belegen, welche in den relevanten
Zeitraum fielen, habe sie den markenmassigen Gerbrauch glaubhaft gemacht. Dass diese
Produkte am Markt angeboten wurden, sei offensichtlich. Es kdnne nicht bel jedem V erkauf
eine notarielle Bestatigung verlangt werden, dies entspréche auch nicht den Beweisregeln.
Sodann ist sie der Auffassung, der Gebrauch in handschriftlicher Form zusammen mit
anderen Elementen &ndere nichts an der Unterscheidungskraft und wére ebenfalls als
markenmassig zu qualifizieren. Schliesslich habe die Vorinstanz vernachléssigt, eine
gesamtheitliche Beurteilung vorzunehmen; Sie habe die Belege lediglich einzeln Uberprift
und gewdrdigt (vgl. Ziff. 2. ¢) iii und iv der Beschwerde vom 4. Mail 2020). 5.2 Diese
belegen die fehlenden V erkaufszahlen jedoch nicht (vgl. Ziff. 32 der Vernehmlassung vom
14. September 2020 und Ziff. 11 der Beschwerdeantwort vom 27. August 2020). Entgegen
der Stellungnahme der Vorinstanz in Bezug auf den Gebrauch in handschriftlicher Form auf
den Etiketten, geht die Beschwerdefihrerin aber von jenem im Newsletter gemass Beilage
11 der Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 aus (Ziff. 33 der Vernehmlassung vom 14.
September 2020); Am Ergebnis andert es insofern nichts, as die Vorinstanz auch in diesem
Punkt richtig davon ausgeht, es handle sich lediglich um ein internes Dokument (vgl. E.
4.2.2). 5.3 Zusammengefasst gelingt es der BeschwerdefUhrerin auch bei einer
Gesamtbetrachtung nicht, den markenméassigen Gebrauch glaubhaft zu machen. 6. Im
Ergebnisist der Entscheid der Vorinstanz betreffend die Ldschung der
streitgegenstéandlichen Marke zu bestétigen und die Beschwerde abzuweisen. 7.
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