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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.11

Das Bundesverwaltungsgericht ist fur die Beurteilung von Beschwerden gegen
Verfligungen des Eidgendssischen Instituts fur Gelstiges Eigentum in Markensachen
zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des V erwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VWV G, SR 172.021] erhoben
und der verlangte K ostenvorschuss fristgerecht geleistet. Als Adressat ist der
Beschwerdefihrer durch die angefochtene Verfligung besonders beriihrt und daher zur
Beschwerde berechtigt (Art. 48 Abs. 1 VWV G). Auf die Beschwerde ist demnach
einzutreten.

E.12

Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begriindung abgewiesen, dass die
Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei. Solange die Frage einer

V erwechsl ungsgefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfligung nicht
gepruft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls esin Gutheissung der
Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren Priifung an die
Vorinstanz zuriickzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BV Ger]
B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.], B-246/2008 vom 26.
September 2008 E. 1 Red Bull/Dancing Bull; Entscheide der Eidgendssischen Rekurskom-
mission flr geistiges Eigentum [RKGE] vom 3. Mai 2005 in sic! 1/2006 39 E. 6
Syscor/Sicor).

E.2

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Vom Markenschutz
ausgeschlossen sind unter anderem Zeichen, die einer dteren Marke dhnlich und fir gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Ver-
wechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Der Inhaber der dlteren Marke kann
gestutzt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gegen die Eintragung der neueren Marke innerhalb von
drei Monaten nach ihrer Verdffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

E.3



Der Schutz der dteren Marke im Widerspruchsverfahren geméss Art. 31 des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) setzt voraus, dass diese
in den letzten funf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit
den Waren und Dienstleistungen, fur die sie beansprucht wird, ernsthaft markenmassig
gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und Art. 32 MSchG).

E.31

Der Beschwerdegegner bestreitet den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke HEIDILAND
durch den Beschwerdefuhrer. Er habe den Nichtgebrauch der Schweizer Marke Nr. 455'827
HEIDILAND in den Klassen 16 und 28, 29 und 30 mit Schreiben vom 22. Dezember 2008
an den Rechtsvertreter des Widersprechenden geltend gemacht. Behauptet ein
Widerspruchsgegner wie hier in seiner ersten Stellungnahme an das | GE den Nichtgebrauch
der diteren Marke gemass Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den
Gebrauch seiner Marke oder wichtige Grunde fur den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen
(Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember
1992 [MSchV, SR 232.111]). Dabel ist die Gebrauchsfrist vom Zeitpunkt der
Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch den Widerspruchsgegner an
rickwarts zu rechnen (Urteile des BV Ger B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.1 YO/YOG
[fig.], B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 3 Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA
[fig.] mit Hinweisen) und erstreckt sich vorliegend vom 22. Dezember 2003 bis zum 22.
Dezember 2008. Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflich-
ten der Partelen geméass Art. 13 Abs. 1 VwV G eine so erhebliche Bedeutung zu, dassin
Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der

V erhandlungsmaxime auszugehen ist (Urtell des BV Ger B-246/2008 vom 26. September
2008 E. 2 RED BULL/DANCING BULL).

E.3.2

Als Gebrauch kann sich der Markeninhaber auch den Gebrauch der Marke durch Dritte
anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG;
sog. stellvertretender Gebrauch). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bel
der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig
wirtschaftlich eng verbundene Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenz-
nehmer, Alleinvertreter und Wiederverkaufer statt (Markus Wang, in: Michael G.
Noth/Gregor Buhler/ Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 20009,
[hiernach: Bearbeiter, in: Handkommentar MSchG], Art. 11 N. 101; Herbert Pfortmuiller,
Gebrauch durch den Lizenznehmer gilt als markenméssiger Gebrauch, in: Martin Kurer et
a., Binsenwahrheiten des Immaterialgiterrechts, Festschrift fur Lucas David, Zurich 1996,
S. 125f1f., S. 127; vgl. auch BGE 107 11 356 E. 1c La San Marco).

E.33

Das Zeichen muss in markenmassiger Art und Weise gebraucht worden sein (vgl. Eugen
Marbach, in: Roland von Biren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgiter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. 11/ 1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 1303). Ein
markenmaéssiger Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur
Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf die betriebliche
Herkunft erkannt wird (Wang, in: Handkommentar MSchG, Art. 11 N. 7 f.). Ein funk-
tionsgerechter, markenmassiger Gebrauch ist insbesondere vom unternehmensbezogenen
Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es sich, wenn die Konsumenten das



Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort einer
betrieblichen Herkunft sein kénnte, zwischen den beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer
betrieblichen Herkunft herstellen (vgl. Urteil des BV Ger B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E.
5.2 Solvay/Solvexx; Marbach, a.a.O., N. 1316 f.). Der Widersprechende muss den
Gebrauch seiner Marke in der Schweiz im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur
glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem
Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen
Tatsachen nicht bloss moglich, sondern wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle
Uberzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Mdglichkeit, dass die behaupteten
Tatsachen stimmen, héher einschétzen als das Gegenteil (Urteile des BV Ger B 4540/2007
vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken, B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4
EXIT (fig.)/EXIT ONE; RKGE vom 17. September 2003 in sic! 2/2004 106 E. 3 Seiko
Rivoli/R Rivoli [fig.], RKGE vom 26. Oktober 2001 in sic! 1/2002 53 E. 4 Express/Express
clothing, mit Verweis auf BGE 88 | 14 E. 5a).

E.41

Als mogliche Belege fur den Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und
Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zeugen
werden im Widerspruchsverfahren vor dem Institut nicht einvernommen. Im Beschwer-
deverfahren ist dies jedoch grundsétzlich maéglich (Art. 14 Abs. 1 lit. c VWV G; Eric Meer,
L'obligation d'usage en droit de marques, Basel 2005, S. 32 ff; Christoph Willi, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schwel zerischen Markenrecht unter
Beriicksichtigung des europaischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, Art. 32
N. 7).

E.42

Alle Beweismittel miissen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des
Nichtgebrauchs beziehen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum
zugeordnet werden konnen. Undatierbare Belege kdnnen aber unter Umsténden in
Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbel egen berticksichtigt werden (Urteile
des BV Ger B 4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken sowie B 2683/2007
vom 30. Mai 2008 E. 4.4, B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT/EXIT ONE, mit
Hinweis auf RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 10/2005 754 E. 4 Gabel/Kabel 1; Karin Blrgi
Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 192).

E.43

Esist zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs nicht erforderlich, dass die Marke auf der
Ware oder deren Verpackung selbst erscheint (RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 10/2005
754 E. 5 Gabel/Kabel 1). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann
bei spiel sweise auch aufgrund von Prospekten, Preidlisten oder Rechnungen mdglich sein.
Als Gebrauch der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht
wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG).

E.44

Wird die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben, ist zu prifen, ob die Widerspruchsmarke
rechtserhaltend gebraucht worden ist. Ein rechtser-haltender Gebrauch liegt vor, wenn ein
Zeichen- nach Art einer Marke,- im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen, - im Wirtschaftsverkehr, - im relevanten Zeitraum,- im Inland respektive



fur den Export, - ernsthaft, sowie - in unverénderter oder zumindest in einer von der
Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. Willi, Art. 11,
N. 9 ff.). Der BeschwerdefUhrer reichte im Widerspruchsverfahren zahlreiche Unterlagen
zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke ein, die nach der
Warenklasse, fir welche sie eingereicht wurden, im Folgenden behandelt werden.

E.5
Klasse 16

E.51

Der Beschwerdefuhrer rigt zunéchst, die Vorinstanz habe die erhobene Einrede des
Nichtgebrauchs zu Unrecht auch auf Wander- und Bikekarten der Klasse 16 ausgedehnt.
Der Beschwerdegegner habe die Einrede diesbeziiglich ausdriicklich nicht erhoben, bzw.
einen diesbeziglichen Teilgebrauch anerkannt, indem er in der Stellungnahme vom 22.
Dezember 2008 (Ziff. 16) im Rahmen des Widerspruchsverfahren festgehalten habe: "(...)
Im Shop auf der Internetseite www.amden.ch kdnnen zudem eine Wander- und eine
Bikekarte HEIDILAND bestellt werden (VB 10). Aus dem Vorangehenden ist ersichtlich,
dass die Marke HEIDILAND - zumindest geméss der Internet-Recherche - fir keine
Produkte der Klassen 28 und 30 verwendet wird. Die Wanderkarte fallt geméass der
alphabetischen Listen zur Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen
unter die Klasse 16. Allerdingsist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass bei der
Beanspruchung eines Oberbegriffs, der Gebrauch einzelner Waren nicht ohne Weliteres
rechtserhaltend wirkt. (...) Daessich bel der Klasse 16 um eine sehr breit gefacherte Klasse
handelt, ist trotz des teilweisen Gebrauchs von keiner Rechtserhaltung fir die gesamte
Oberklasse auszugehen.” Die Vorinstanz sieht in dem letzten Satz des vorstehenden Zitats
anders als der Beschwerdefuihrer keine Anerkennung eines rechtserhaltenden Gebrauchs fir
Wander- und Bikekarten. Sie stiitzt sich in diesem Zusammenhang auf die Duplik des
Beschwerdegegners im Widerspruchsverfahren vom 28. September 2009 (Ziff. 9), in der
dieser eine Anerkennung bestreite. In der Tat bestreitet der Beschwerdegegner in der
Duplik allgemein die Ausfihrungen des Beschwerdefiihrers. Das spétere Bestreiten einer
Anerkennung des rechtserhaltenden Gebrauchs wiirde allerdings nicht dem in Art. 22 Abs.
3 MSchV niedergel egten Erfordernis gentigen, die Einrede in der ersten Stellungnahme zu
erheben. Vorliegend ist festzuhalten, dass der Beschwerdegegner in seiner ersten
Stellungnahme zwar uneingeschrankt die Einrede erhoben hat (Ziff. 15). Im nachfolgenden
Text ist jedoch am Ende von Ziff. 16 ausdriicklich vom "teilweisen Gebrauch” die Rede,
aufgrund dessen nicht vom Rechtserhalt fur die gesamte Oberklasse auszugehen sei. In
Bezug auf die auf Seite 6 unten (ebenfalls Ziff. 16) erwdhnten Beispiele (unter anderem den
Wander- und Bikekarten) ist dies so zu verstehen, dass der Beschwerdegegner insoweit
annimmt, es habe ein rechtserhaltender Gebrauch stattgefunden. Aus der Formulierung ist
nicht zu erkennen, dass der Beschwerdegegner die Uberlegungen zum Rechtserhalt durch
Teilgebrauch fur die gesamte Klasse 16 als Eventual - bzw. Zusatzargument verstanden
wissen wollte. Zudem hat er seiner ersten Stellungnahme sogar | nternetausziige beigefiigt
(Vernehmlassungsbeilage 10), durch die der Gebrauch des Zeichens auf den und damit fr
die Wander- und Bikekarten belegt wird. Entsprechend hat der Beschwerdefthrer in Ziff. 7
seiner Replik vom 23. Juni 2009 vor der Vorinstanz festgehalten, dass der Gebrauch fir
Wander- und Bikekarten vom Beschwerdegegner nicht bestritten werde. Durch die
Darlegung eines teilweisen Gebrauchs des Widerspruchszei chens fir Wander- und
Bikekarten in der Stellungnahme des Beschwerdegegners vom 22. Dezember 2008 hat



dieser diesbezuglich die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauch anerkannt, so
dass esinsoweit nicht auf die Rechtzeitigkeit der Einredeerhebung ankommt. Bel einer
Bejahung eines Teilgebrauchs wie hier fur Bike- und Wanderkarten in Klasse 16 kommt es
der Vorinstanz zu, die Frage der Rechtserhaltung fur die ganze Klasse (vgl. Urteil des

BV Ger B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx [fig.]/max Maximum Value [fig.]; Wang,
in: Handkommentar MSchG, Art. 11 N. 33) sowie die Verwechslungsgefahr zu priifen,
damit dem Beschwerdefihrer auch insoweit zwel Instanzen zur Verfligung stehen. Die
Beschwerde ist zu diesem Zweck an die Vorinstanz zuriickzuwei sen.

E.521

Die von der Photoglob AG gegengezeichnete V erpflichtungserkldrung vom 22. Juli 2003
(Beilage 1) beziiglich des Gebrauchs der Widerspruchsmarke auf Postkarten hat die
Vorinstanz zu Recht als zuléssiges Mittel der Glaubhaftmachung eines stellvertretenden
Gebrauchs gewertet, welches auch in den Referenzzeitraum fallt.

E.522

Hinsichtlich der ebenfalls eingereichten Kopie einer Postkarte (Beilage 2) hatte der
Beschwerdegegner die Auffassung vertreten, es handle sich um eine abweichende
Benutzung des Zeichens bzw. anderer Marken aus dem Portfolio des BeschwerdefUhrers, da
eine andere Schriftart und zusétzlich eine Sonne verwendet werde. Die Vorinstanz hat
diesen Einwand zu Recht mit dem Hinweis zurlickgewiesen, die zusétzlichen Elemente
seien als untergeordnet und dekorativ zu qualifizieren (vgl. dazu allgemein BGE 130 111
267, 271 Tripp Trapp; zu Wortmarken siehe auch Urteil des BV Ger B-7508/2006 vom 18.
Oktober 2007 E. 8 f. ICE/ ICE CREAM und ICE/ICE CREAM [fig.]). Problematisch ist
jedoch, dass die Karte kein Datum trégt und darum nicht festgestellt werden kann, ob sieim
Referenzzeitraum verwendet wurde. Undatierte Unterlagen sind nicht geeignet, den bestrit-
tenen Markengebrauch glaubhaft zu machen (vgl. E. 4.2. hiervor mit Hinweisen). Gestiitzt
hierauf hat die Vorinstanz die Postkarten als Gebrauchsbeleg zuriickgewiesen. Allerdings
koénnen undatierte Belege herangezogen werden, soweit sich aus den Umstanden oder in
Verbindung mit anderen Dokumenten ergibt, dass die undatierten Unterlagen dem
Referenzzeitraum zuzuordnen sind (Urteil des BV Ger B 2683/2007 vom 30. Mai 2008 E.
4.4 SOLVAY/Solvexx, B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 7.1 Exit [fig.]/Exit One).
Vorliegend kénnten - entgegen der Auffassung der Vorinstanz, die diese Moglichkeit gar
nicht in Betracht zieht - die Postkarten im Zusammenhang mit der Verpflichtungserklérung
dahingehend verstanden werden, dass diese erst aufgrund der Erklarung und damit inner-
halb des relevanten Zeitraums hergestellt wurden. Allein aufgrund der Verpflich-
tungserklarung nebst Postkarten ist jedoch noch kein ernsthafter Markengebrauch glaubhaft
gemacht.

E.5.23

Ein ernsthafter Markengebrauch konnte jedoch im Zusammenhang mit dem vom
Beschwerdefuhrer eingereichten Schreiben der Photoglob AG vom 16. Juni 2009 (Beilage
3) glaubhaft gemacht werden, in welchem diese bestétigt, sie verkaufe seit 1979 unter
Lizenz des Beschwerdefuhrers das Kartensujet 10807 (Beilage 2) mit dem Schriftzug
Heidiland in den Kiosken der Vaora Gruppe, an Privatkiosken, in Papeterien und
Buchhandlungen im Engadin. Die Verkaufszahl beziffert die Photoglob AG auf jahrlich ca.
2'000 fur das einschlagige Sujet. Die Vorinstanz hat indessen das Bestétigungsschreiben mit
der Begrindung unberticksichtigt gelassen, es handle sich um eine Parteibehauptung. Eine



derartige Wirdigung ist etwain Bezug auf das von einer Partei in Auftrag gegebene
Gutachten tblich (vgl. BGE 132 111 83 E. 3.5), weil insoweit von einem
Abhangigkeitsverhéltnis zur Partei ausgegangen wird. Die von der Vorinstanz
vorgenommene pauschal e Wirdigung des Schreibens eines Dritten, der Photoglob AG,
ohne ndhere Begrundung, etwa durch Verwels auf ein besonderes Abhangigkeitsverhéltnis
zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber oder eine Verflechtung beiden Unternehmen
verletzt demgegentiber die Begrindungspflicht gemass Art. 35 VWV G. Es besteht vielmehr
kein Anlass, die Richtigkeit der Angaben der Lizenznehmerin in Zweifel zu ziehen. Die
Vorinstanz stiitzt sich ausserdem darauf, das Schreiben kdnne nicht berticksichtigt werden,
weil es ausserhalb des relevanten Zeitraums erstellt worden sei. Dem kann nicht
uneingeschrankt gefolgt werden. Richtig ist, dass undatierte Parteibehauptungen (vgl. E.
4.2. hiervor mit HInweisen) oder solche, die keine klare Aussage zur Art und Weise des
Markengebrauchs treffen, nicht zur Glaubhaftmachung geeignet sind (Urteil des BV Ger
B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 7.4 Exit [fig.]/Exit One). In der Tat ist durch den
Lizenzvertrag alein nur glaubhaft gemacht, dass die Lizenznehmerin das Logo fihren
durfte. Auch das Schreiben einer Lizenznehmerin, sie habe eines dieser Produkte
vertrieben, ware grundsétzlich nicht al's hinreichende Glaubhaftmachung des rechtserhalten-
den Gebrauchs anzusehen. In den bisher vom Bundesverwal tungsgericht entschiedenen
Falen wurde im Rahmen von Lizenzvertrégen fur die Glaubhaftmachung stets die Vorlage
von Unterlagen vorausgesetzt, die den Absatz von Waren in der Schweiz belegen, wie etwa
Rechnungen (Urteile des BV Ger B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.6
Heidiland/Heidi-Alpen, B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 6.2.2 Streifenmarken
[fig.]) oder Lieferscheine (B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 8.6 f. K SWISS [fig./K
SWISS [fig.], in casu allerdings erfolglos. Bei den vorliegenden Schreiben verhélt es sich
indessen anders. Daraus ergibt sich einwandfrei, dass seit 1979 jahrlich eine bestimmte
Anzahl, namlich 2'000 Postkarten des dem Schreiben beigefiigten Sujets Nr. 10807 mit der
streitgegenstandlichen Bezeichnung, in der Schweiz an Kiosken der Valora-Gruppe,
Privatkioske sowie Papeterien und Buchhandlungen im Engadin verkauft worden sind. Dass
ein solches Schreiben nicht vor Widerspruchserhebung erstellt wird, entspricht der Natur
der Sache.

E.524

Entgegen der Ansicht der Vorinstanz und des Beschwerdegegners reichen angesichts des
auf die Glaubhaftmachung reduzierten Beweismasses (Art. 12 MSchG; vgl. dazu David
RuUetschi, Beweisrecht, in: Handkommentar M SchG, N. 10) aus Sicht des Bundes-
verwaltungsgerichts die drei vom Beschwerdefuhrer vorgel egten Belege zusammenge-
nommen aus, um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke fiir Postkarten
der Klasse 16 glaubhaft zu machen, wenn auch andere Unterlagen, etwa Bestellungen der
Verkaufsstellen zu Handen der Photoglob AG, wiinschenswert gewesen wéaren, was sich
durch die Aufnahme entsprechender Pflichten des Lizenznehmersin den Lizenzvertrag
realisieren liesse. Wirden seitens des Gerichts die genauen Verkaufszahlen verlangt, wirde
dies dem gerade nicht erforderlichen vollen Bewels entsprechen. Beziiglich der Postkarten
in Klasse 16 ist daher ebenfalls eine Riickweisung an die Vorinstanz angezeigt, damit diese
die Frage der Rechtserhaltung fur die ganze Klasse durch Teilgebrauch (vgl. dazu Urteil des
BV Ger B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx [fig.]/max Maximum Value [fig.]; Wang,
in: Handkommentar M SchG, Art. 11 N. 33) sowie die Verwechslungsgefahr prifen kann
und dem Beschwerdefuhrer auch insoweit zwel Instanzen zur Verflgung stehen.



E.53

Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs fir Waren der Klasse 16 hat der
Beschwerdefiihrer weiter einen Auszug aus dem Lizenzvertrag vom 10./19. November
1997 mit der Heidiland Tourismus AG sowie einen Nachtrag zum vorgenannten
Lizenzvertrag vom 25. Februar 2009 (Beilagen 4 und 5) vorgelegt. Die Vorinstanz hat diese
Belege nicht berticksichtigt, weil darin die Widerspruchsmarke nicht enthalten sei und der
Vertrag ausschliesslich eine Lizenz fur touristische Dienstleistungen, nicht aber zur
MarkenfUhrung beinhalte. Der Beschwerdefihrer ist dem in der Beschwerde nicht
entgegengetreten, weswegen insoweit die Ausfihrungen der Vorinstanz zu bestétigen sind.

E.54

Der Beschwerdefuhrer hat ausserdem ein "Anwendungs-Manual fir unser Markenzeichen
HEIDILAND" vom 31. Dezember 1996 abgegeben. Dieses hat die Vorinstanz zu Recht al's
ausserhalb des relevanten Gebrauchszeitraumes liegend bezeichnet. Allerdings besteht kein
Anlass, den Beleg "aus dem Recht zu weisen”. Vielmehr ist auch dieser Gebrauchsbeleg zu
wurdigen. Das Manual ist indessen schon deshalb nicht zur Glaubhaftmachung geeignet,
weil sich daraus nur ergibt, wie die Marke gebraucht werden soll, nicht aber, ob die Marke
tatséchlich gebraucht worden ist. Ebenfalls zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden
Gebrauchs fur Waren der Klasse 16 hat der Beschwerdefiihrer die kopierte Photographie
eines Kugelschreibers mit dem Aufdruck HEIDILAND (Beilage 7) eingereicht. Dieser ist
nicht datiert und findet auch keine Erwdhnung in anderen Dokumenten, namentlich dem
Bestétigungsschreiben, so dass nicht klar ist, wann und wo dieser gebraucht worden wére.
Der Kugelschreiber kommt daher ebenfalls nicht als tauglicher Gebrauchsbeleg in Betracht.
Der Beschwerdefuhrer hat hinsichtlich des Kugelschreibers zur Glaubhaftmachung des
Gebrauchs Bjorn Caviezel von der Heidland Tourismus AG als Zeugen benannt. Aufgrund
der geltenden Verhandlungsmaxime (vgl. E. 3.1. in fine hiervor) ist von einer
Substantiierungspflicht der Parteien auszugehen. Tatsachenbehauptungen missen danach so
konkret formuliert sein, dass ein substantiiertes Bestreiten moglich und dartber
gegebenenfalls Beweis erhoben werden kann (vgl. Art. 19 des Bundesgesetzes vom 4. De-
zember 1947 Uber den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273] in Verbindung mit Art. 4 VWV G;
BGE 117 11 113 E. 2 Urteil des BGer 4C.166/2006 vom 25. August 2006 E. 3 sowie zu der
Parallelvorschrift, Art. 55 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 1. Januar 2011
[ZPO, SR 272], Gregor von Arx/Thomas Sutter-Somm, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenbohl er/Christoph Leuenberger
[Hrsg.], Zirich et a. 2010, Art. 55 N. 23 ff.). Der Beschwerdefihrer hat allein die kopierte
Photographie eines Kugel schreibers eingereicht. In der Beschwerdeschrift (Ziff. 4.2.2 mit
Verweis auf Ziff. 4.1 ff.) wird insoweit indirekt auf das die Postkarten der Photoglob AG
betreffende Bestétigungsschreiben vom 16. Juni 2009 verwiesen. In diesem werden in-
dessen keinerlei Angaben zum Kugelschreiber gemacht, so dass auf dieser Grundlage kein
Beweis zu erheben und namentlich keine Zeugenbefragung durchzufiihren ist. Damit kann
offen bleiben, ob im Zusammenhang mit dem Widerspruchsverfahren die Zielsetzung eines
raschen Verfahrens zu beachten ist (Gregor Wild, in: Handkommentar MSchG, Art. 31 N.
8), aufgrund derer die Einvernahme von Zeugen (Art. 14 Abs. 1 lit. c VWVG) im Verfahren
vor Bundesverwaltungsgericht bei der Prifung des rechtserhaltenden Gebrauchs auf
Situationen beschrankt bleiben sollte, in denen etwa infolge aussergewdhnlicher Umsténde
keine schriftlichen Gebrauchsbel ege existieren.

E.55



Von der Heidiland Tourismus AG hat der Beschwerdefiihrer als weiteren Gebrauchsbel eg
in Klasse 16 ein Schreiben vom 19. Juni 2009 vorgelegt (Beilage 9). Darin wird bestétigt,
dass von den in Bellage 8 aufgefiihrten Postkartensujets zusammengerechnet jéhrlich 145
Karten verkauft werden. Die undatiert eingereichten Postkarten sind allesamt mit der
Widerspruchsmarke versehen. Wie bereits zuvor ausgefihrt (E. 5.2.3), kdnnen auch
undatierte Belege wie die hier vorgel egten Postkarten zur Glaubhaftmachung herangezogen
werden, sofern sich aus anderweitigen Unterlagen ergibt, dass diese im Referenzzeitraum
verwendet wurden. Mittels des Schreibens vom 19. Juni 2009 wird damit abermals die
Verwendung der Widerspruchsmarke auf Postkarten (Beilage 8) glaubhaft gemacht. Ob es
sich vorliegend, wie von der Vorinstanz zur Begriindung angegeben, um eine nicht zu be-
ruicksichtigende Parteibehauptung und eine eventuell nicht ausreichende Anzahl Postkarten
handelt, kann vorliegend offen bleiben, da der rechtserhaltende Gebrauch betreffend
Postkarten bereits glaubhaft gemacht worden ist.

E.56.1

Hinsichtlich der Broschiren "Heidi und Peter" (Beilagen 10-20) ist die Vorinstanz davon
ausgegangen, dass diese nur Dienstleistungen bzw. Tétigkeiten, welche im "Heidiland"
erbracht werden, bewerben. Als solche seien sie Hilfswaren, welche herangezogen werden
konnten, um den Gebrauch der verschiedenen Dienstleistungen glaubhaft zu machen. Den
rechtserhaltenden Gebrauch des Zeichens fur Waren der Klasse 16 zu belegen, seien die
Broschiren indessen nicht geeignet.

E.56.2

Auch der Gebrauch einer Marke auf Hilfswaren und fur Hilfsdienstleistungen ist grund-
sétzlich als markenmassiger Gebrauch anzusehen. Ein solcher Gebrauch liegt bei solchen
Waren oder Dienstleistungen alerdings nicht mit Bezug auf das Hilfsprodukt selbst,
sondern einzig fur die Hauptprodukte vor, deren Promotion die Hilfsprodukte dienen
(Florent Thouvenin/Lara Dorigo, in: Handkommentar MSchG, Art. 13 N. 21). In der
Beilage 10, der Broschire "Heidi und Peter 2004" wird angegeben, wo sogenannte
Heidiland-Produkte, namentlich Mineralwasser, Karotten, Kéase, Textilien und Kosmetik-
artikel erworben werden kdnnen. Auf diese Waren bezieht sich indessen der Widerspruch
nicht, da die angefochtene Marke hierfir nicht eingetragen ist. Ob die Broschirenim
Hinblick auf diese Waren einen rechtserhaltenden Gebrauch darstellen, ist daher vorliegend
nicht zu beurteilen. Ausserdem erscheint das Zeichen "Heidiland" mehrfach in den offenbar
gratis abgegebenen Broschiren (Beilage 11: Broschire Heidi und Peter 2005 - Beilage 12:
Broschiire Heidi und Peter 2006 - Beilage 13: Broschire Heidi und Peter 2007 - Beilage 14:
Broschire HEIDILAND WANDER TOUR aus dem Jahre 2008 - Beilage 15: Broschire
HEIDILAND BIKE TOUR aus dem Jahre 2008 - Beilage 16: HEIDILAND-Broschiire ON
TOUR Sommer/Herbst 2008 5 - Beilage 17: HEIDILAND-Broschire RAINY DAY
2008/2009 - Beilage 18: HEIDILAND-Broschire WINTERLUFT 2008/2009 - Beilage 19:
HEIDILAND-Broschire GRUPPENEVENTS Sommer 2008; Winter 2008/09 - Beilage 20:
Heidi-Magazin aus dem Jahre 2008/2009). Es wird indessen nicht im Zusammenhang mit
Waren der Klasse 16 verwendet, sondern mit den in den Broschiire beworbenen bzw.
angebotenen Waren und Dienstleistungen. Der Umstand, dass ein Unternehmen einen K ata-
log oder eine Broschire zu Informations- und Werbezwecken an potentielle Kunden ver-
teilt, fuhrt nicht schon dazu, dass dadurch ein Markengebrauch fir Druckerzeugnisse as
Waren der Klasse 16 stattfindet. Aufgrund der Beilagen 10-20 kann daher nicht auf einen
rechtserhaltenden Gebrauch des Zeichens fir Druckerzeugnisse als Waren der Klasse 16



geschlossen werden.

E.5.7

Fir die Klasse 16 ist damit von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Marke in Bezug auf
Wander- und Bikekarten sowie Postkarten auszugehen. Bezogen auf diese Warenkategorien
ist das Verfahren an die Vorinstanz zuriickzuverweisen (vgl. dazu im einzelnen E. 8
hiernach).

E.6
Klasse 28

E.6.1

Der Beschwerdefuhrer hat zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs fir die Waren der
Klasse 28 einen Auszug aus dem Lizenzvertrag vom 29. November 2004 mit den Grand
Hotels Bad Ragaz (Beilage 21), ein Schreiben des Golf-Clubs Heidiland vom 8. April 2009
(Beilage 22) sowie Abbildungen von Golfbéllen, Golfhandschuhen sowie das Logo des
Golf-Clubs Heidiland (Beilage 23) vorgelegt.

E.6.2

Die Vorinstanz hat die Nichtberticksichtigung dieser Belege in erster Linie darauf gestiitzt,
dass der Konsument im Schriftzug HEIDILAND auf den Golfhandschuhen und Golfballen,
fur welche Gebrauchsbel ege vorliegen, einen Hinwels auf den Anbieter bzw. die
Clubaktivitaten erblicke, nicht aber auf den Produzenten der Ware, zumal auf beiden
Produkten zusétzlich die Marke SRIXON angebracht sei. Es handle sich folglich um einen
firmenmassigen, nicht aber markenmassigen Gebrauch. Insgesamt kénne nicht von einem
ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum fir Golfbélle und
Golfhandschuhe als Waren der Klasse 28 ausgegangen werden.

E.6.3

Die BeschwerdefUihrer wendet hiergegen ein, dass die kombinierte Verwendung zweier
Marken auf Golfhandschuhen und -béllen fir den rechtserhaltenden Gebrauch nicht schade,
solange zu erkennen sei, dass diese selbstandig seien. Die Golfbéalle beinhalteten jedenfalls
mit der Marke HEIDILAND einen betrieblichen Herkunftshinweis. Man wisse einerseits,
dass die Golfbélle von SRIXON hergestellt wirden, aber unter der Marke HEIDILAND
koénne man sie einem Golfclub zuordnen.

E.64

Soweit sich die Vorinstanz darauf stiitzt, dass wegen gleichzeitiger Abbildung der Marke
SRIXON auf Golfbalen und Golfhandschuhen die Bezeichnung HEIDILAND als
Firmenbezeichnung verstanden werde, ist festzuhalten, dass die Verwendung einer Marke
in Kombination mit anderen Kennzeichen grundsétzlich rechtserhaltend sein kann (Wang,
in: Handkommentar MSchG, Art. 11 N. 84 mit Hinweisen aus der Rechtsprechung). Wird
die Marke allerdings aufgrund der Kombination nicht mehr als eigenstandiges Zeichen
wahrgenommen, ist der Gebrauch nicht mehr rechtserhaltend (Wang, aa.O., N. 81).
Vorliegend verhélt es sich so, dass die Marken SRIXON und HEIDILAND nebeneinander
stehen. Diein keiner Weise beschreibende und deshalb unterscheidungskréftige Marke
SRIXON kann sich nur auf die betriebliche Herkunft der Balle und Handschuhe beziehen.
Demgegentiber erscheint die Marke HEIDILAND im Unterscheid zu SRIXON in
Kombination mit dem aus einem Wort- und Bildelement zusammengesetzten Logo des



Golfclubs, soweit a's eigenstandiges K ennzeichen wahrgenommen, wie von der Vorinstanz
hervorgehoben als Hinweis auf die Spielstétte, an dem das Golfzubehtr verwendet werden
soll. Zu Recht geht die Vorinstanz daher davon aus, dass es sich bei dem HEIDILAND im
Zusammenhang mit Golfclub neben der Marke SRIXON, wie sie auf Golfhandschuhen und
Golfballen abgebildet sind, nicht um einen Beleg fur den rechtserhaltenden Gebrauch der
Marke fur Waren der Klasse 28 handeln kann. Der belegte Gebrauch kénnte daher allenfalls
fur die Dienstleistungen eines Golfclubs rechtserhaltend sein, die jedoch nicht Gegenstand
des Verfahrens sind.

E.7
Klasse 30

E.71

Zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs in Bezug auf Waren der Klasse 30 hat der
Beschwerdefiihrer einen Auszug aus dem Lizenzvertrag vom 30. November 2006 mit der F.
Hanselmann's Erben AG (Beilage 24), die Abbildung der HEIDILAND-Tortenverpackung
(Beilage 25) und das Bestétigungsschreiben der Firma F. Hanselmann's Erben AG vom 16.
Juni 2009 (Beilage 26) vorgelegt. Einen Beleg dafiir, wie das Zeichen im Zusammenhang
mit dem im Bestati gungsschreiben erwahnten Brot gebraucht wird, hat sie nicht vorgel egt.
Wie zuvor hervorgehoben (E. 3.2) kann sich die Markeninhaberin einen stellvertretenden
Gebrauch anrechnen lassen. Die Vorinstanz hat den Lizenzvertrag als mogliches Mittel der
Glaubhaftmachung anerkannt. Aus dem Lizenzvertrag lasst sich jedoch nicht auf eine tat-
sachliche Marktbearbeitung schliessen. Um eine solche glaubhaft zu machen, hat der
Beschwerdefiihrer das Bestatigungsschreiben der F. Hanselmann's Erben AG beigefigt, in
dem diese angibt, eine bestimmte Anzahl Heidiland-Torten und Heidilandbrote im relevan-
ten Zeitraum im Rahmen des Lizenzvertrages verkauft zu haben. Ob es sich wie von der
Vorinstanz angenommen um eine reine, nicht zu beriicksi chtigende Partei behauptung
handelt, kann offen bleiben. Ahnlich wie bei den Golfbéllen wird das Wortzeichen
HEIDILAND auf der Tortenverpackung, eingebettet in den grafisch gestalteten Slogan
"Ferienregion HEIDILAND Sarganserland Walensee Wartau", neben der Angabe
Confiserie-Tea Room Hanselmann St. Moritz, vom Publikum nicht als Hinweis auf
betriebliche Herkunft verstanden. Confiserie und Pétisserie als Waren der Klasse 30 werden
aufgrund der Art des belegten Gebrauchs vielmehr eindeutig der Confiserie Hanselmann
zugeordnet. Neben der vorliegenden Kombination der kommerziellen Bezeichnung
"Confiserie Hanselmann" aus dem Backgewerbe mit Waren der Klasse 30 wird die weitere
Bezeichnung HEIDILAND nicht als Hinwels auf die betriebliche Herkunft der Waren,
sondern allenfalls als Hinweis auf die Region verstanden. Damit handelt es sich auch in
Bezug auf Patisserie und Confiserie nicht um einen funktionsgerechten, markenmassigen
Gebrauchs des Zeichens HEIDILAND. Fir Brot alsin Klasse 30 beanspruchte Ware wurde
ausser dem Bestatigungsschreiben kein Gebrauchsbeleg eingereicht. Letzteresist fur sich
allein genommen zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs fur Brot nicht ausreichend.
Die vorgelegten Gebrauchsbelege, Lizenzvertrag, undatierte V erpackungsabbildung und
Bestéati gungsschreiben vermdgen daher weder einzeln noch zusammengenommen den
rechtserhaltenden Gebrauch fir die zuvor genannten Waren der Klasse 30 glaubhaft
erscheinen zu lassen.

E.7.2



Die ausserdem vom Beschwerdefhrer beigebrachte Schokoladenverpackung (Beilage 27)
ist undatiert und verweist mit dem Text "Frohe Festtage wiinscht das Heidiland Team" auf
ein Team as Dienstleistungserbringer, nicht aber auf die betriebliche Herkunft von
Schokolade. Auch die Beilage 27 belegt daher nicht den rechtserhaltenden Gebrauch fur die
in Frage stehenden Waren der Klasse 30.

E.8

Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass im Ergebnis ein rechtserhaltender Gebrauch der
Widerspruchsmarke in Bezug auf Bike- und Wanderkarten anerkannt wurde (E. 5.1) und fur
Postkarten der Klasse 16 glaubhaft gemacht werden konnte (E. 5.2). Die Frage des rechts-
erhaltenden Tellgebrauchs fur alle beanspruchten Waren in Klasse 16 bzw. einige der
Oberbegriffe ist vorfrageweise zur bislang von der Vorinstanz offen gelassenen Frage der
Verwechslungsgefahr zu prifen. Es erscheint daher sachgerecht, die Beschwerde teillweise
gutzuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz zurtickzuwei sen, damit sie die vorge-
nannten verbleibenden A spekte namentlich des rechtserhaltenden Teilgebrauchs der Wider-
spruchsmarke und im entsprechenden Umfang die Verwechslungsgefahr priift (vgl. E. 5.1
hiervor). Dabel hat die Vorinstanz die vorstehend genannten Zwischenergebnisse (vgl. E.
5.1 und E. 5.2) einzubeziehen und die Kosten neu zu verlegen. Angesichts des Ergebnisses
des Beweisverfahrens ertibrigt es sich, die weiteren vom Beschwerdeftihrer benannten
Zeugen (Gion Schneller, Anne Kristin Scheel, Andreas Mutschler) zu befragen. Den
entsprechenden Antréagen ist daher nicht statt zu geben.

E.9

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden Beschwerdefiihrer und Beschwerdegegner
teilweise kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VWV G und Art. 64 Abs. 1 VWV G). Die
Gerichtsgebtihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfiihrung
und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VWV G, Art. 2 des
Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschédigungen vor dem Bundes-
verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafir 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

K osten 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 (BGE 133 111 490 E. 3.3 Turbinenfuss). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine
konkreten Anhaltspunkte flr einen htheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen,
wobei der Beschwerdefiihrer davon drel Viertel (Fr. 3'1000.-) und der Beschwerdegegner ein
Viertel (Fr. 1'000.-) zu tragen hat.

E. 10

Eine Parteientschédigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten

K ostennote festzusetzen. Vorliegend hat nur der Beschwerdefihrer Kostennoten
eingereicht. Die dem Beschwerdegegner auszurichtende Parteientschadigung ist gemass
Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE aufgrund der Akten festzusetzen. Angesichts des Ausmasses



des Unterliegens und Obsiegens im vorliegenden Fall hat der Beschwerdegegner dem
Beschwerdefiihrer eine entsprechend auf ein Viertel reduzierte Parteientschadigung
auszurichten, die aufgrund der eingereichten Kostennoten auf Fr. 1'050.- (inkl. MWSt.)
festzusetzen ist. Umgekehrt hat der Beschwerdegegner im Umfang von drei Vierteln seiner
Aufwendungen Anspruch, eine reduzierte Partelentschadigung zu erhalten, die aufgrund der
Akten auf Fr. 3'150.- festzusetzen ist. Dieser Anspruch ist mit dem des Beschwerdefiihrers
in Hohe von Fr. 1'050.- zu verrechnen. Danach hat der Beschwerdefiihrer dem Beschwerde-
gegner einen Betrag von Fr. 2'100.- zu zahlen. Uber die vorinstanzlichen Verfahrenskosten
(Widerspruchsgebuihr) und die auszurichtende Parteientschadigung im erstinstanzlichen
Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang und unter Berticksichtigung des
vorliegenden Entscheides neu zu befinden.

E.11

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