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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als
Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Verfligung ist die Beschwerdefihrerin
durch diese beschwert und hat ein schutzwirdiges Interesse an deren Aufhebung oder
Anderung. Sieist daher zur Beschwerdefilhrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a-b

VwV G). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1i.V.m. Art.
22a Abs. 1 Bst. b VWV G) und der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs.
4VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E.2
und tatsachlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienstleistungen stehen

E.21

Der Inhaber einer dlteren Marke kann Widerspruch gegen eine jiingere Markeneintragung
erheben, wenn diese seiner Marke @hnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 Bst. ci.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG).

E.22

Die dltere Marke ist geschitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke
wahrend elnes ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren nach Ablauf der
Widerspruchsfrist oder Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er
sein Markenrecht vorbehaltlich wichtiger Grunde fur den Nichtgebrauch nicht mehr geltend
machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch
der diteren Marke, so hat die Widersprechende den Gebrauch oder wichtige Griinde fir den
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs ist
in der ersten Stellungnahme vor dem | GE zu erheben, wobel sie weder begriindet noch
glaubhaft gemacht werden muss (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23.
Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, fir den der Gebrauch glaubhaft zu
machen ist, bestimmt sich riickwarts gerechnet von der Geltendmachung des
Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin an (Markus Wang, in: Noth et. al. [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 12 N. 9; Urtell des BV Ger B-2227/2011
vom 3. Januar 2012 E. 4.2 "ebm [fig.]/ EBM Ecotec").



E.23

Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte
den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss méglich, sondern
wahrscheinlich sind (BGE 120 |1 393 E. 4c; 88 | 11 E. 5a). Es braucht keine volle
Uberzeugung des Gerichts, doch muss es zumindest die Moglichkeit, dass die behaupteten
Tatsachen stimmen, hdher einschétzen als das Gegenteil (Urteile des BV Ger B-7210/2017
vom 9. Mai 2018 E. 3.3 "Schellen-Urdli/ Schellenurdli*; B-5902/2013 vom 8. April 2015 E.
2.6 "Wheels/ Wheely"; B-3547/2013 vom 1. April 2014 E. 3.7 "Koala/Koala [3D]").

E.24

Als mogliche Belege fur den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen,
Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiketten-muster, Verpackungen, Katal oge,
Prospekte). Als Beweismittel erwéhnt Art. 12 VwV G auch Auskinfte der Parteien,
Auskinfte oder Zeugnisse von Drittpersonen und Gutachten von Sachverstéandigen. Belege
mussen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen,
was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Belege konnen unter
Umstéanden in Kombination mit anderen, datierbaren berticksichtigt werden (Urteile des

BV Ger B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/ Egatrol”; B-4465/2012 vom 11.
Juni 2013 E. 2.9 "Lifetec/ Life Technologies'; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2
"mylife [fig.]/ mylife ([fig.]"); Karin Birgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch
in der Schweiz, Bern 2008, S. 192). Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von Internetseiten,
die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wurden und keine Angaben
enthalten, welche Rickschlisse auf einen rechtserhaltenden Gebrauch der Markeim
relevanten Zeitraum zulassen (Urteil des BV Ger B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.5
"Heidiland/ Heidi-Alpen™). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann
gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preidlisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht
werden (Urteile des BV Ger B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/ Egatrol”;
B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 "Lifetec/Life Technologies'; B-3416/2011 vom 17.
Februar 2012 E. 4.3 "mylife [fig.]/ mylife [fig.]"). Die blosse Existenz einer Internetseite
mit dem strittigen Zeichen gentigt nicht (vgl. Christoph Gasser, in: Noth et al. [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 25). Vielmehr muss konkret in
Relation gesetzt werden, welche Waren wo, wann und wie angeboten wurden (vgl. E. 2.5).
Dasselbe gilt mit etwas geringeren Anforderungen fur Dienstleistungen (vgl. E. 2.6).

E.25

Nicht jede tatsachliche Benutzung einer Marke stellt elnen rechtserhal -tenden Gebrauch
dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (BURGI LOCATELLI, a.a.0., S.
9). Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, das heisst wirtschaftlich sinnvoll sein
und nicht bloss zum Schein erfolgen. Zu beriicksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des
Gebrauchs sowie die besonderen Umstande des Einzelfalls, wie beispiel sweise Grésse und
Struktur desin Frage stehenden Unternehmens (Urteile des BV Ger B-5830/2009 vom 15.
Juli 2010 E. 3.2.1 "funf Streifen [fig.]/ funf Streifen [fig.]"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013
E. 2.5"Lifetec/ Life Technologies"). Das Zeichen muss weiter in markenmassiger Art und
Wei se gebraucht worden sein, sodass es vom Verkehr as kennzeichnender Hinwels
verstanden wird. Hierzu braucht die Marke nicht auf der Ware oder deren V erpackung
angebracht zu sein, sondern kann auch in anderer Welse im Zusammenhang mit den
beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret
as Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ahnlichem



(Urteile des BGer 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2 "Voodoo Dolls¢/ Voodoo';
4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017
E. 5.3"Abanca|fig.]/ Abanka[fig.]" m.w.H.).

E.26

Aufgrund der Unkorperlichkeit von Dienstleistungen sind die M 6glichkeiten eine Marke im
Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwenden beschrénkter als im Zusammenhang
mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware (Urteil des BV Ger B-5902/2013 vom 8. April
2015 E. 5.6 "Wheelsd Wheely"). In der Lehre wird daher allgemein dafiirgehalten, bei
Dienstleistungsmarken, die auch in der Firma des Erbringers erscheinen, eine gewisse
Grossziigigkeit bel der Anerkennung des rechtserhaltenden Gebrauchs walten zu lassen
(vgl. etwaWang, aa.O., Art. 11, Rz. 24, Bernhard Volken, in: David/Frick [Hrsg.],
Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 11, Rz. 23 und 28; BUrgi
Locatelli, aaO., S. 16 f.).

E.2.7

Nur beztglich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, fur die sie
tatséchlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Griinde flr den Nichtgebrauch
bestehen), gilt die Marke als geschiitzt (Urteil des BV Ger B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E.
5"Maxx [fig.]/ max Maximum + value [fig.]"). Einer Zweckmassigkeitsabwagung bedarf
es, wenn der Gebrauch einzelne Waren und Dienstleistungen auslésst, die unter einen
breiteneingetragenen Begriff fallen ("Teilgebrauch"). Gebrauchshandlungen fir einen
Teilbegriff gelten umso mehr auch fr den registrierten Oberbegriff, je prototypischer sie
flr diesen stehen, je mehr Gebrauchshandlungen fir unterschiedliche Waren des
Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhangenden Warenbereichs unter der
Marke verbinden und je enger und praziser der Oberbegriff als solcher ist. Ein dieserart
erwartbares und homogenes Angebot steht im Gegensatz zu isolierten
Gebrauchshandlungen, die untypisch und unspezifisch fur den Oberbegriff sind und sich
stérker von anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstlei stungen unterscheiden
(Urteil des BV Ger B-5871/2011 vom 4. Mé&rz 2013 E. 2.3 "Gadovist/ Gadogita).

E.28

Nach dem Territoriaitatsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein,
wobel eine minimale Bearbeitung des schweizerischen Marktes verlangt wird (WANG,
aaO0., Art. 11 N. 51). Als Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke
fUr den Export ebenfalls as rechtserhatend (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Art. 5 des
Ubereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend
den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) stellt Uberdies
den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleich. 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
tatsachlich in der Schweiz ausgelieferten oder bezogenen Waren

E.29

Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellt noch keinen inléndischen
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 6sen,
mussen auch hier zusétzlich bestehen. Es gentigt beispielsweise nicht, wenn nur die



Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Vielmehr missten die Gibers Internet
angebotenen Produkte entweder einigermassen regelmaéssig und gezielt unter der
beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelméassig
bestellt werden (Wang, aaO., Art. 11 N. 52).

E.3

Die Beschwerdegegnerin erhob vor der Vorinstanz mit Widerspruchsantwort vom 27.
Februar 2019 rechtzeitig die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Die
Beschwerdefihrerin hat somit den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke fir
den Zeitraum zwischen dem 27. Februar 2014 und dem 27. Februar 2019 glaubhaft zu
machen (Art. 2 MSchV). Grinde fur den Nichtgebrauch hat sie nicht vorgebracht.

E. 41

Die Beschwerdefihrerin macht geltend, sie habe einen rechtserhaltenden Gebrauch fir
"Uber Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen fir den Detailhandel im
Bereich Heimelektronikwaren” (Klasse 35) glaubhaft gemacht, namlich die
Widerspruchsmarke im Sinne dieses Oberbegriffs unter dem breiten
Dienstleistungsspektrum "Apple at Work", durch Zurverfigungstellen der
Programmiersprache " Swift" (mit den darunter méglichen individuellen Softwarel 6sungen)
und durch den Bezahldienst "Apple Pay" in der Schweiz gebraucht. Unter "Apple at Work"
biete sie massgeschneiderte integrale Software- und Dienstlei stungsl dsungen passend zum
Geschéftsmodell der Kunden, darunter Detailhandler, an. Davon erfasst seien z.B. die
Beratung fur mobile Strategien, Support fur die App-Entwicklung, Back-End
Systemintegration und Netzwerkdienste fir Unternehmen. Erbracht wiirden diese
Dienstleistungen tber Kommunikationsnetzwerke, sofern sie unter Zuhilfenahme von
Elektronikprodukten wie Maobiltelefonen oder Computern angeboten wirden und ein
Datenaustausch zwischen den Geréten stattfinde, was regel massig zu bejahen sei (Beilagen
3 bis 10). Mit der Programmiersprache Swift werde privaten Nutzern wie auch
Unternehmen ermdglicht, individuell Applikationen zu entwickeln und auf
Apple-Endgerédten zu nutzen. Unter Verwendung des Zeichens APPLE in der Domain
werde dies auf der Webseite der Beschwerdeftihrerin beworben (Beilagen 11 bis 14). Diese
Dienstleistung kdnne auch von Detaillisten im Bereich Heimel ektronikwaren genutzt
werden, wobei das Herunterladen der benétigten Programme und Tools die Verwendung
eines Kommunikationsnetzwerkes voraussetze. Das blosse Zurverfugungstellen der
Programme und Tools verkérpere bereits eine "Uber Kommunikationsnetzwerke erbrachte
Dienstleistung fUr den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren™. Gemeinsam mit
Softwareunternehmen wie Cisco entwickle sie massgeschneiderte Applikationen fir
Unternehmen. Mit Swift kdnnen auch SAP-Erweiterungen fir bestehende SAP-Systeme
programmiert werden (Beilagen 15 und 16). SAP werde zum Beispiel auch von Swisscom
verwendet, die Heimelektronikwaren unter anderem im Detailhandel anbiete (Beilage 17).
Unter der Marke APPLE werde seit Juli 2016 auch flachendeckend die
Bezahldienstleistung "Apple Pay" angeboten (Beilagen 18 bis 22), die ebenfalls unter den
eingetragenen Oberbegriff falle. Mit dieser Funktion kdnne ein Kunde, der seine
Kreditkarten auf seinem Apple-Endgerét hinterlegt habe, im Detailhandel kontaktlos - also
unter Verwendung von Datentibertragungsvorgangen und somit Uber
Kommunikationsnetzwerke - an EC-Terminals bezahlen. Letztlich biete sie den
sogenannten "HomePod" und die dazugehdrige Software "HomeKit" an. Durch diese
Dienste erhalte der Anwender die Mdglichkeit, seine Geréte innerhalb seines



Smarthome-Kosmos zu einer einzigen Softwareanwendung (HomePod) hinzuzufigen und
uber diese zentral zu steuern. Mittels dem Software-Framework "HomeKit" konne der
Anwender die Geréte sodann konfigurieren, mit ihnen kommunizieren und sie steuern.
Durch dieses L eistungspaket werde der Markt fir Heimel ektronikwaren und elektronische
Konsumguter unteilbar miteinander verknupft.

E.4.2

Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, die Widerspruchsmarke sel fur die
streitgegenstandliche Dienstleistung nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Die as
Gebrauchsnachweis elngereichten Screenshots seien a's Belege hierfur ungentigend und
vermochten keinen landerspezifischen Bezug zur Schweiz aufzuzeigen, dabei Aufruf der
Domains www.apple.ch, www.apple.de und www.apple.fr jewells bloss eine Umleitung auf
eine Unterseite der Domain www.apple.com mit Sprach- und Wahrungsanpassungen
erfolge. Es sei zwar denkbar, dass Detailhandler die Leistungen von "Apple at Work™
bezogen. Diese Moglichkelt sel aber zu unspezifisch um glaubhaft zu machen, die
Widerspruchsmarke sei dadurch fir "tber Kommunikationsnetzwerke erbrachte
Dienstleistung fur den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren” ernsthaft gebraucht
worden. Bei der streitgegenstandlichen Dienstleistung kénne und miisse erwartet werden,
dass sich die Leistung spezifisch an den Detailhandel richtet, anderenfalls es sich nur um
einen Streueffekt und keinen rechtserhaltenden Gebrauch handle. Die Beschwerdefihrerin
habe es vielmehr versdumt ihre Marke fir die "Interoperabilitét” zwischen Smartphones
und Haushaltsgeréten schiitzen zu lassen und versuche nun tber die Auslegung der
Dienstleistungsbezei chnungen einen solchen Schutz zu erlangen.

E.43

Die Vorinstanz geht im angefochtenen Entscheid davon aus, der rechtserhaltende Gebrauch
in Bezug auf die Dienstleistungen "lber Kommunikationsnetzwerke erbrachte
Dienstleistungen fur den Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren" der Klasse 35 sel
nicht glaubhaft gemacht worden. Sie erachtet die Belege al's untauglich.

E.51

Die BeschwerdefUhrerin hat mit ihrer vorinstanzlichen Replik folgende Beilagen ins Recht
gelegt, die sie mit anderer Nummerierung als Beschwerdebeilagen nochmals eingereicht
hat. Nachfolgend wird die Nummerierung der Beschwerdebeilagen verwendet: -
Bildschirmfoto 1 von www.apple.ch (viawww.archive.org) (Beilage 3) - Bildschirmfoto 2
von www.apple.ch (viawww.archive.org) (Beilage 4) - Bildschirmfoto 3 von
www.apple.ch (viawww.archive.org) (Beilage 5) - Bildschirmfoto 4 von www.apple.ch
(viawww.archive.org) (Beilage 6) - Bildschirmfoto 5 von www.apple.ch (via
www.archive.org) (Beilage 7) - Bildschirmfoto 6 von www.apple.ch (viawww.archive.org)
(Beilage 8) - Bildschirmfoto 7 von www.apple.ch (viawww.archive.org) (Beilage 9) -
Bildschirmfoto 8 von www.apple.ch (viawww.archive.org) (Beilage 10) - Bildschirmfoto 9
von www.apple.ch (viawww.archive.org) (Beilage 11) - Bildschirmfoto 10 von
www.apple.ch (viawww.archive.org) (Beilage 12) - Bildschirmfoto 11 von www.apple.ch
(viawww.archive.org) (Beilage 13) - Bildschirmfoto 12 von www.apple.ch (via
www.archive.org) (Beilage 14) - Bildschirmfoto 13 von www.apple.ch (via
www.archive.org) (Beilage 15) - Bildschirmfoto 14 von www.apple.ch (via
www.archive.org) (Beilage 16) - Artikel von computerworld.ch vom 10. Mai 2019 (Beilage
17) - Bildschirmfoto 15 von www.apple.ch (viawww.archive.org) (Beilage 18) -



Bildschirmfoto 16 von www.apple.ch (viawww.archive.org) (Beilagel9) - Bildschirmfoto
17 von www.apple.ch (viawww.archive.org) (Beilage 20) - Bildschirmfoto 18 von
www.apple.ch (viawww.archive.org) (Beilage 21) - Artikel vom 7. Juli 2016 von
comparis.ch (Beilage 22) Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdefiihrerin folgende
neue Beweismittel ins Recht: - Entscheid EUIPO B 2 526 252 vom 28. November 2018
(Beilage 23) - Entscheid EUIPO B 2 199 639 vom 16. April 2014 (Beilage 24)

E.52

Bei den Beilagen 3 bis 16 und 18 bis 21 handelt es sich um Screen-shots der Webseite der
Beschwerdefuhrerin. Diese sind aus dem Zeitraum 6. Juli 2017 bis 3. Februar 2019 und
fallen in den relevanten Zeitraum. Die Ausdrucke zeigen verschiedene von Apple
angebotene Dienstleistungen (s.o. E. 4.1). Zum "HomePod" und zum "HomeKit" reichte die
Beschwerdefiihrerin keine Belege ein. Nach der Eingabe von "apple.ch" in den
Internetbrowser wird man zu "apple.com/chde" der beschwerdeftihrerischen Internetprasenz
fUr schweizerische Kunden, weitergeleitet. Hier kann zwischen deutscher und franzésischer
Sprache gewahlt werden und werden die Preise samtlicher Appleprodukte in Franken
ausgewiesen. Die Screenshots zeigen das Angebot von Apple at Work, Apple Pay und der
Programmiersprache Swift an schweizerische Kunden, wobei die Wortmarke in den ersten
beiden Fallen auch als Kennzeichen verwendet wird. Ob der von der Beschwerdefihrerin
mittels Screenshots behauptete Gebrauch des Zeichens APPLE auf ihrer Internetprésenz as
Nachweis zur Benutzung in der Schweiz gentigt, kann vorliegend offengel assen werden, da,
wie sich im Folgenden ergibt, ein Gebrauch fir die streitgegensténdlichen Dienstlei stungen
nicht glaubhaft gemacht wurde.

E.5.3

Seit 2017 besteht in der Schweiz in vielen Unternehmen, darunter namentlich auch im
Detailhandel, die Moglichkeit mit Apple Pay zu bezahlen. Der Gebrauch in der Schweiz (ab
2016) kann ohne Weiteres bejaht werden. Fraglich ist, ob Apple Pay unter die
Dienstleistung "Uber Kommunikationsnetzwerke erbrachte Dienstleistungen fir den
Detailhandel im Bereich Heimelektronikwaren” der Klasse 35 subsumiert werden kann.
Apple at Work umfasst ein breites Leistungspaket fir Unternehmen (Beilage 3 bis 10). Die
Beschwerdeftihrerin macht geltend, durch die Verwendung der aufeinander abgestimmten
Applehardware mit der vielfaltig verfligbaren dazugehorigen Software seien Angestellte
motivierter, flexibler und effizienter und die Arbeit werde erleichtert (z.B. Beilage 4, 6, 7).
Auch fir dieses Produkt aber ist unklar, ob es unter die streitgegensténdliche Dienstleistung
falt (vgl. E. 5.5).

E.54

Unter "Detailhandel” ist das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren
Transport) fur Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu
erleichtern, gemeint. Diese Dienstleistung richtet sich an Grossisten, Handel sunternehmen,
Importeure oder Produzenten. Detailhandel ist somit eine besondere Art der
Warenpromotion (Urteile des BV Ger B-1327/2019 vom 9. September 2016 E. 4.2
"Mobalpa/ Mobalpa'; B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 4 "The Body Shop und The
Body Shop [fig.]/ TheFaceShop [fig.]"; erlauternde Anmerkungen zu K. 35 der
Nizza-Klassifikation; Richtlinien des IGE in Markensachen [Ziff. 4.13, Stand 1. Januar
2021]). Die Nizza Klasse 35 enthélt die Oberbegriffe Werbung, Geschéftsfihrung,
-organisation und -verwaltung sowie Biroarbeiten (vgl. Markenklassifikation



(Nizza-Klassifikation), Internationale Klassifikation von Waren und Dienstlei stungen fir
die Eintragung von Marken, 11. Ausgabe, gultig ab 1. Januar 2021 [fortan:
"Markenklassifikation"] S. 39). Demnach handelt es sich bei den streitgegenstandlichen
Dienstleistungen in Klasse 35 um Dienstleistungen, die dem Bereich der Betriebswirtschaft
bzw. zuzuordnen sind (vgl. auch Urtell des BV Ger B-3394/2007 vom 29. September 2008
E. 4.2 "Salesforce.com™). Die Klasse 35 enthalt insbesondere keine Finanzdienstlei stungen,
diein Klasse 36 einzuordnen sind (vgl. Markenklassifikation, S. 40).

E.55

Bei Apple Pay handelt es sich um eine Dienstleistung zur Bezahlung. Diese kommt zwar
fraglosim Detailhandel zum Einsatz und kann auch von Detailhandlern Uber ihren
Zahlungsanbieter zu den akzeptierten Zahlungsmethoden hinzugeflgt werden.
Nichtsdestotrotz wére die Dienstleistung Apple Pay, wie die Vorinstanz korrekt ausfihrt,
aber entweder in Klasse 42 (u.a. Wissenschaftliche und technol ogische Dienstleistungen)
oder 36 (v.a. Finanzdienstleistungen) einzuordnen und I&sst sich nicht unter die
streitgegenstandlichen Dienstleistungen der Klasse 35 subsumieren. Auch aus dem
Gebrauch von Apple Pay kann die BeschwerdefUhrerin fur das vorliegende Verfahren somit
nichts zu ihren Gunsten ableiten. Bei Apple at Work handelt es sich um eine vielschichtiges
Software- und Dienstleistungspaket fur Unternehmen, das sich auch an den spezialisierten
Detailhandel richten kann, dies aber nicht ausschliesslich und eindeutig tut. Aus den
eingereichten Unterlagen geht indes nicht hervor, welche Dienstleistungen im Einzelnen
erbracht werden. Es durfte sich vor allem um Software- und Hardwarel 6sungen handeln, die
zu den Informatikdienstleistungen zu zdhlen und der Klasse 42 zugehorig sind. Die Belege
vermogen keinen Zusammenhang zwischen dem Zeichen APPLE und den
streitgegenstandlichen Dienstleistungen zu demonstrieren. Die Beschwerdefuhrerin kann
daher auch mit Bezug auf Apple at Work fur das vorliegende Verfahren nichts zu ihren
Gunsten ableiten.

E.5.6

Das Zeichen " Swift" wird gemass den eingereichten Screenshots (Beilage 11 und 12)
markenmassig flr Dienstleistungen aus dem Bereich des Programmierens verwendet, wobei
APPLE dort lediglich in der Internetadresse des Browsers erscheint. Davon abgesehen, dass
die eingereichten Belege auch in diesem Fall keinen Gebrauch (z.B. durch dargelegte
Kundenzahlen, oder erfolgte Werbeanstrengungen) in der Schweiz darlegen, fiele diese
Dienstleistungen ebenfalls nicht unter die Klasse 35, sondern wére, wie die Vorinstanz
zurecht festhdlt, in die Klasse 42 einzuordnen, die unter anderem das Programmieren von
Computern und weitere Softwaredienstleistungen beinhaltet.

E.5.7

Die als Beweismittel eingereichten Presseartikel "Apple Pay nun endlich auch in der
Schweiz" und "SAP zeichnet die Post, Swisscom und Coop aus’ (Beilage 17 und 22) fallen
ebenfallsin den relevanten Zeitraum. Sie sind aber dartiber hinaus nicht geeignet, den
rechtserhaltenden Gebrauch der Marke APPLE fir die streitgegenstandlichen
Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Der Artikel Gber Apple Pay berichtet von der
Markteinfuhrung der Zahlungsdienstleistung. Der Artikel "SAP zeichnet Post, Swisscom
und Coop aus" berichtet ohne Erwdhnung der Widerspruchsmarke oder eine Verbindung
zur Beschwerdefuhrerin von der Verleihung von Innovationspreisen an zwei Schweizer
Firmen. Die BeschwerdefUhrerin kann aus beiden Presseartikeln nichts zu ihren Gunsten



ableiten.

E.58

Schliesdslich reichte die BeschwerdefUhrerin zwei Entscheide des EUIPO ein. Auch die
Beschwerdegegnerin reichte am 12. Marz 2021 einen Entscheid des EUIPO im
européischen Parallelverfahren ein. Auslandische Entscheide haben im
Widerspruchsbeschwerdeverfahren allerdings keine prgudizielle Wirkung, sondern kdnnen
nur im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung berticksichtigt werden, sofern die
Rechtslage vergleichbar ist und die auslandische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke
bezieht (BGE 130 111 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BV Ger B-6219/2013 vom 27.
April 2016 E. 6.2 "Rote Damenschuhsohle"). In den ersten beiden eingereichten
Entscheiden handelt es sich um andere Marken betreffende Verfahren vor dem EUIPO, die
fUr das vorliegende Verfahren nicht von Belang und daher unbeachtlich sind. Im von der
Beschwerdegegnerin eingereichten Entscheid geht es vor alem um die vorliegend nicht zu
behandelnde Verwechslungsgefahr.

E.59

DassBGE 145111 178 "Apple" der Marke APPLE eine Uberragende Bekanntheit
zuschreibt, vermag wohl ihre Eintragung fr weitere Waren und Dienstleistungen zu
begunstigen. Fir die Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Zusammenhang mit den
hier zu prifenden Dienstleistungen l&sst sich daraus allerdings nichts ableiten (vgl. Urteil
des BV Ger B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 7.6 "Apfel [fig.]/APPLE").

E.5.10

Im Ergebnis hat die Beschwerdefiihrerin keine stichhaltigen Belege eingereicht, die den
Gebrauch der Widerspruchsmarke APPLE fur die streitgegenstandlichen Dienstleistungen
glaubhaft erscheinen lassen. Die Vorinstanz hat den Widerspruch mangels
rechtserhaltenden Gebrauchs daher zu Recht abgewiesen. Ob sie die Gleichartigkeit mit den
Dienstleistungen der angefochtenen Marke zurecht verneint hat, kann offenbleiben. Die
Beschwerde erweist sich damit als unbegrindet und ist abzuweisen.

E.6.1

Die Gerichtsgebiuhr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfihrung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bisVwWVG, Art 2
Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschédigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dafir ist im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE). Gemass L ehre und Rechtsprechung hat sich die Schéatzung des Streitwerts
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbekannten Zeichen
grundsétzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist
(BGE 13311 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Da keine konkreten Anhaltspunkte fir einen
hoheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen, ist von diesem
Erfahrungswert auszugehen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des
Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzusetzen und sie der Beschwerdefuhrerin
aufzuerlegen.

E.6.2

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partel kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Parteientschadigung fur die ihr erwachsenen, notwendigen Kosten zugesprochen werden



(Art. 64 Abs. 1 VWV G). Die Parteientschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie
alfalige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten

K ostennote oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art.
8 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat eine Honorarnote tber Fr. 19'629.05 eingereicht.
Die Partelentschadigung ist zwar grundsétzlich aufgrund der eingereichten Kostennote
festzusetzen, was aber nicht bedeutet, diese sei unbesehen zu tibernehmen. Vielmehr sind
nur die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen
(Urteile des BV Ger D-2527/2007 vom 4. Oktober 2007 E.4; B-87/2020 vom 26. April 2021
E. 8.2), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht
(Urteil desBGer 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2). Anhand des aktenkundigen
Aufwands bei zweimaligem Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren erscheint eine von
der Beschwerdefiihrerin an die Beschwerdegegnerin zu zahlende reduzierte
Parteientschadigung von Fr. 5'000.- als angemessen.

E.7

Gegen dieses Urtell steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfugung (Art. 73
BGG). Es erwéchst daher mit Eroffnung in Rechtskraft.
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