BV Ger B-446/2017 vom 30. Juli 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-07-30, DE

Quelle: https://mcp.opencasel aw.ch/entscheid/bvger B-446 2017
FR: TAF B-446/2017 du 30 juillet 2018

IT: TAF B-446/2017 del 30 luglio 2018

Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.11

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen zustandig (Art. 31 VGG). Als
Adressatin der angefochtenen Verfligung ist die Beschwerdefihrerin besonders berihrt und
hat ein schutzwiirdiges Interesse an deren Anderung. Sieist daher zur Beschwerde
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs.
4 VwVG) und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG). Der
Rechtsvertreter hat sich rechtsgentglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf das
Hauptbegehren der Beschwerde ist daher einzutreten.

E.121

Streitgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind
Rechtsverhdltnisse zu welchen die zustandige Verwaltungsbehérde in Form einer
Verfigung nach Art. 5 VwV G Stellung genommen hat, und zwar im Umfang in welchem
diese angefochten wird (BGE 122 V 34 E. 2a). Er wird folglich durch den
Anfechtungsgegenstand und das Beschwerdebegehren bestimmt (Urteil des BV Ger
B-3311/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 1.3; Urteil des BV Ger B-6390/2015 vom 18. Juli
2016 E. 1.4; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., 1983, S. 42 ff.). Im Laufe
des Beschwerdeverfahrens darf der Streitgegenstand nicht erweitert und qualitativ verandert
werden. Er kann sich gegentiber dem Streitgegenstand einer friheren Instanz verengen und
um nicht mehr strittige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten. Gegenstande, Uber welche
die erstinstanzlich verfligende Behorde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht
beurteilen; sonst wirde in die funktionelle Zusténdigkeit der ersteren eingegriffen (BGE
13111 200 E. 3.2; Urteil des BV Ger A-1393/2006 vom 10. Dezember 2007 E. 2.2.2; vgl.
auch Alfred Ko6lz/lsabelle Haner, Verwaltungsverfahren und V erwal tungsrechtspflege des
Bundes, 2. Aufl., Zurich 1998, Rz. 403 ff.).

E.1.22

Das Eventual begehren der Beschwerdefiinrerin lautet auf Anderung des hinterlegten
Zeichens in eine Wortmarke im Sinne von Art. 29 Abs. 2 MSchG. Wird die Marke nach der
Hinterlegung ersetzt oder in wesentlichen Teilen gedndert oder wird das Verzeichnis der
Waren und Dienstleistungen erweitert, so gilt als Hinterlegungsdatum der Tag, an dem
diese Anderungen eingereicht werden (Art. 29 Abs. 2 MSchG; vgl. Urteil des BV Ger
B-1409/2007 vom 12. Dezember 2007 E. 3.3 "Meditrade [fig.]"). Dem



Hinterlegungszeitpunkt kommen weitreichende materiellrechtliche Wirkungen zu, wie die
Bestimmung des Zeitrangs einer Marke (Hinterlegungsprioritét nach Art. 6 MSchG) und
der Beginn der zehnjéhrigen Schutzfrist (Art. 10 Abs. 1 MSchG). Jede spétere Verdanderung
des angemel deten Schutzgegenstands bewirkt darum auch eine Verschiebung des
Hinterlegungszeitpunktes des Gesuchs (vgl. Urteil B-1409/2007 E. 3.2 "Meditrade [fig.]").
Ist die Marke eingetragen, kann der Schutzgegenstand nicht mehr veréndert werden. Art. 29
Abs. 2 MSchG aussert sich nicht zur Frage, bis zu welchem Zeitpunkt eine
Zeichenanderung zulassig ist. Wild spricht sich dafr aus, dass mit der

Ruckwei sungsverfiigung eine - sogar vom Eintritt der Rechtskraft unabhéngige -
Fixationswirkung eintritt mit der Begriindung, die Verfligung schliesse das erstinstanzliche
Prifungsverfahren ab und fixiere damit den im Beschwerdeverfahren zu prifenden
Sachverhalt (vgl. Gregor Wild, in: Stémpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 29 N. 29 S. 856).

E.1.23

Gegenstand der angefochtenen Verflgung ist das Markeneintragungsgesuch, wie es von der
Beschwerdefiihrerin am 23. Oktober 2015 an die Vorinstanz eingereicht worden ist. Ein
Antrag auf Anderung des hinterlegten Zeichens in eine Wortmarke wurde damals noch
nicht gestellt. Das Eventualbegehren ist folglich nicht vom Anfechtungsobjekt umfasst und
liegt, wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt, ausserhalb des Streitgegenstands.

E.1.24

Zwar beruft sich die Beschwerdeflhrerin auf die auf der Rechtsprechung des ehemaligen
Eidgendssischen Versicherungsgerichts basierende Praxis, nach der das

verwal tungsgerichtliche Verfahren aus prozessokonomischen Griinden auf eine ausserhalb
des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Verfligung bestimmten
Rechtsverhdtnisses liegende spruchreife Frage ausgedehnt werden kann, wenn diese mit
dem bisherigen Streitgegenstand derart eng zusammenhangt, dass von einer
Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser
Streitfrage mindestens in Form einer Prozesserklarung gedussert hat (BGE 130 V 501 E.
1.2, mit Verweisauf BGE 122 V 34 E. 2a; Urteil des BV Ger B-4818/2010 vom 23. Mai
2011 E.8 "Duft von gebrannten Mandeln"). Die V oraussetzungen fir eine Ausdehnung des
Anfechtungsgegenstandes sind vorliegend aber nicht erflillt. Insbesondere liegt keine
ausdriickliche Prozesserklarung der Vorinstanz zur Anderung des hinterlegten Zeichensin
eine Wortmarke im Sinne von Art. 29 Abs. 2 MSchG vor. Auf den Eventualantrag ist daher
nicht einzutreten.

E.13

Als Subeventual begehren beantragt die Beschwerdefihrerin sodann die Riickweisung ihres
als Eventual begehren gestellten Antrags an die Vorinstanz. Beschwerdehalber ist darauf
nicht einzutreten (E. 1.2.4). Eine Uberweisung an die Vorinstanz (Art. 8 Abs. 1 VWV G)
ertbrigt sich.

E.2

Ebenso sind Fabrik- und Handel smarken und gewerbliche Muster und Modelle, die gegen
dieses Gesetz verstossen, von der Hinterlegung ausgeschlossen.

E.21



Zeichen, die geltendes Recht verletzen, sind vom Markenschutz ausgeschlossen und als
Marken zuriickzuweisen (Art. 2 Bst. d, Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Hierzu zéhlen unter
anderem Zeichen, die bundesrechtlich geschiitzte K ennzeichen internationaler
Organisationen enthalten (vgl. Stédeli/Brauchar Brinkhauser, in: Basler Kommentar,
Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 MSchG N. 362).

E.22

Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts sieht Art. 6ter Abs. 1 Bst. aund b Pariser

V erbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVU, SR 0.232.04, in der
in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) vor, dass staatliche Hoheitszeichen der
Mitgliedstaaten (u.a. Wappen, Fahnen, amtliche Priif- und Gewahrzeichen) und
Kennzeichen (Namen, Abkulrzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internationaler
Organisationen vor Nachahmung geschuitzt sind und al's Marke weder eingetragen noch
kennzeichenmaéssig benutzt werden dirfen. Das NZSchG verfolgt in Ausfihrung dieser
Bestimmung den Schutz der Téatigkeit der Organisation der Vereinten Nationen (Art. 1
NZSchG), der mit dieser verbundenen oder dieser angeschlossenen zwischenstaatlichen
Organisationen (Art. 2 NZSchG), sowie aller anderen zwischenstaatlichen Organisationen,
welchen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der PV U angehoren (Art. 3 NZSchG) in der
Schweiz, und des diesen Organisationen von der Offentlichkeit entgegengebrachten
Vertrauens (BBI 1961 | 1330, 1332).

E.23

In diesem Bestreben ist es nach Art. 1 Abs. 1 NZSchG untersagt, ohne ausdrtickliche
Erméchtigung des General sekretérs der Organisation der Vereinten Nationen folgende, der
Schweiz mitgeteilte Kennzeichen dieser Organisation zu benitzen: @) ihren Namen (in
irgendwelcher Sprache);b) ihre Sigel (in den schweizerischen Amtssprachen oder in
englischer Sprache); ¢) ihre Wappen, Flaggen und andere Zeichen. Dieses Verbot erstreckt
sich auch auf die Nachahmung dieser Kennzeichen (Art. 1 Abs. 2 NZSchG; vgl. Botschaft
des Bundesrates zum Entwurf des NZSchG vom 5. Juni 1961, BBI 1961 | 1330f.). Die Art.
2 und 3 NZSchG dehnen das Benutzungsverbot auf K ennzeichen von Spezial organi sationen
der Vereinten Nationen sowie andere zwischenstaatliche Organisationen aus, denen ein
oder mehrere Mitgliedstaaten der PV U angehoren. Erforderlich ist jedoch die vorgéangige
Publikation im Bundesblatt (Art. 4 Abs. 1 NZSchG).

E.24.1

Nach Art. 6 NZSchG durfen Zeichen, deren Gebrauch nach den Art. 1 bis 3 NZSchG
unzulassig ist, oder ein mit diesen verwechselbares Zeichen nicht als Marke, Design, Firma,
Vereins- oder Stiftungsname oder a's Bestandteil davon eingetragen werden. Diese
Bestimmung trat am 1. Januar 2017 im Rahmen der Swissness-Vorlage in Kraft (AS 2015
3679; BBl 2009 8533). In der streitgegenstandlichen Verfligung stiitze sich die Vorinstanz
auf die damals gultige Fassung von aArt. 6 Abs. 2 NZSchG: aArt. 6

E.24.2

Zwar gehen die Parteien Ubereinstimmend davon aus, dass Art. 6 NZSchG im vorliegenden
Beschwerdeverfahren anzuwenden sei. Fehlt jedoch wie vorliegend eine gesetzliche
Ubergangsregelung, so entscheidet das Gericht tiber die zu treffende Ubergangsordnung
aufgrund allgemein gultiger intertemporalrechtlicher Grundétze - wie siein Art. 1 und 2
ZGB kodifiziert wurden, aber auch Uber das Zivilrecht hinaus Guiltigkeit besitzen (vgl. BGE
143V 446 E. 3.3 m.H). Nach Art. 1 SchiT ZGB werden die rechtlichen Wirkungen von



Tatsachen, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesinderung eingetreten sind, auch nachher
gemass den Bestimmungen beurteilt, die zur Zeit des Eintritts dieser Tatsachen gegolten
haben (Abs. 1). Demgemass unterliegen die vor diesem Zeitpunkt vorgenommenen
Handlungen in Bezug auf ihre Verbindlichkeit und ihre rechtlichen Folgen auch in Zukunft
den bei ihrer Vornahme geltenden Bestimmungen (Abs. 2). Eine Ausnahme gilt fur
Gesetzesnormen, die um der 6ffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen aufgestellt sind
(Art. 2 SchiT ZGB; vgl. Urteil des BGer 4A_576/2017 vom 11. Juni 2018 E. 3.3).
Vorliegend geht es um den Ausschlussgrund des V erstosses gegen geltendes Recht und
nicht um ein fundamentales Prinzip der aktuellen Rechtsordnung, welches grundlegende
sozia politische und ethische Anschauungen verkorpert, Art. 2 SchiT ZGB ist somit nicht
anwendbar (vgl. BGE 141 111 1 E. 4 m.H). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist daher
der im Zeitpunkt der Ausfallung der angefochtenen Verfiigung geltende aArt. 6 Abs. 2
NZSchG anzuwenden.

E.243

Im Ubrigen ist die vorliegende Problematik sowohl unter altem wie auch unter neuem
Recht gleich zu beurteilen. DaArt. 6 NZSchG im Vergleich zu aArt. 6 Abs. 2 NZSchG
keine mildere Regelung enthdlt, drangt sich eine Anwendung des mittlerweile in Kraft
getretenen Art. 6 NZSchG nicht auf. Geméss Botschaft wiederholt aArt. 6 NZSchG den
bereitsim Zeitpunkt der Einfuhrung des NZSchG geltenden marken- und
modellgesetzlichen Grundsatz, nach dem Fabrik- und Handelsmarken, welche den
Vorschriften der Bundesgesetzgebung wiedersprechen, die Registrierung oder Hinterlegung
zu verweigern ist (BBI 1961 | 1337). Insofern statuierte aArt. 6 NZSchG kein Uber das

M SchG hinausgehendes Eintragungshindernis. In gleicher Weise wiederholt auch Art. 6
NZSchG den nach Art. 2 Bst. d MSchG geltenden Grundsatz, nach dem rechtwidrige
Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen sind. Beide Bestimmungen dienen dem Schutz
der in den Art. 1 bis 3 NZSchG genannten international en Organisationen und des diesen
von der Offentlichkeit entgegengebrachten Vertrauens. Zudem kann nicht Sinn und Zweck
von Art. 6 NZSchG sein, die Rechtswidrigkeit einer nach aArt. 6 Abs. 2 NZSchG
unzulassigen Hinterlegung zu perpetuieren, indem das betroffene Zeichen ins
Markenregister eingetragen wird.

E.31

Die BeschwerdefUhrerin macht geltend, ihr stehe gemass Art. 5 NZSchG ein
Welterbenitzungsrecht fir die Buchstabenfolge ADB zu, welches sich auf das hinterlegte
Zeichen erstrecke. Es umfasse einerseits grafisch neu gestaltete Varianten des gleichen
Zeichens und andererseits das Recht zur Verwendung dieses Zeichensin denim
Eintragungsgesuch beanspruchten sowie in allen anderen denkbaren Waren- und
Dienstleistungsbereichen; soweit der Asian Development Bank daraus kein Nachteil im
Sinne einer Verwechslungsgefahr entstehe. Zeichen, fur die nach Art. 5 NZSchG ein
Welterbenitzungsrecht bestehe, seien vom Eintragungshindernis nach Art. 6 NZSchG
respektive aArt.6 Abs. 2 NZSchG ausgenommen.

E.3.2

Die Vorinstanz hdlt dem entgegen, das Weliterbenitzungsrecht nach Art. 5 NZSchG
derogiere nicht dasin Art. 6 NZSchG statuierte Eintragungsverbot. Ferner impliziere der
Gesetzeswortlaut von Art. 5 NZSchG lediglich eine Bentitzung im bisherigen Umfang, wie
ihn beispielsweise Art. 14 Abs. 1 MSchG vorsehe. Da die Beschwerdefiihrerin ein neues



Zeichen hinterlegt habe, kdnnen sie sich in Bezug auf dieses nicht auf das
Weiterbenutzungsrecht fir eine andere, mittlerweile aus dem Markenregister gel dschte
Marke berufen. Darlber hinaus sei die Definition des Umfangs eines
Weiterbenttzungsrechts nach Art. 5 NZSchG, welches nicht auf einer Markeneintragung
basiere, nicht Gegenstand des Markeneintragungsverfahrens, weshalb die von der
Beschwerdefiihrerin eingereichten Beniitzungsbel ege nicht zu prifen seien.

E.33

Das Sigel "ADB", welches fur die Asian Development Bank steht, ist in der Schweiz
aufgrund seiner Publikation im Bundesblatt vom 12. Mai 2009 nach dem NZSchG
geschitzt (BBl 2009 3190). Die Beschwerdeftihrerin bestreitet nicht, dass das hinterlegte
Zeichen das nach dem NZSchG geschuitzte Sigel mit unveranderter Buchstabenfolge in
Kleinschreibung und Farbe ohne Erganzungen tbernimmt. Nach der Rechtsprechung
schitzt das NZSchG das Sigel "ADB" in Gross- und Kleinschreibung (vgl. Urteil des

BV Ger B-7207/2009 vom 18. Oktober 2010 E. 3.4 "DeeCee style [fig.]"). Ein Einfluss der
farblichen Ausgestaltung auf den Gesamteindruck ist nicht zu berticksichtigen (BGE 135 111
648 E. 2.4 "UNOX [fig.]").

E.34

Vom Gebrauchsverbot nach NZSchG besteht immerhin dann eine Ausnahme, wenn das
Zeichen zwar eine geschitzte Abkirzung unverandert Ubernimmt, dies jedoch nicht
erkennbar ist, weil die entsprechende Buchstabenfolge in einem ganzen Wort oder einer
Fantasi ebezei chnung eingebettet ist und darin gewissermassen "untergeht” (z.B. "OIL" bel
"étoile"; vgl. fur dieses und andere Beispiele Joseph Voyame, La protection des noms et
emblémes des organisation intergouvernementales en droit suisse, in: Mélanges en
I'honneur d'Alfred von Overbeck, Fribourg 1990, S. 650) oder weil dieser im Rahmen der
gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigensténdige Bedeutung - sei esals
beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache - zukommt (vgl.
BGE 135111 648 E. 2.5 "UNOX [fig.]"; Urteil des BV Ger B-278/2013 vom 2. September
2014 E. 2.5. "Studio Coletti [fig.]"). Die Vorinstanz ging zu Recht und von der
BeschwerdefUihrerin unbestritten davon aus, dass diese Ausnahme vorliegend nicht
anwendbar ist. Folglich ist der Gebrauch des hinterlegten Zeichens grundsétzlich
rechtswidrig und eine Eintragung im Schweizer Markenregister grundsétzlich

ausgeschl ossen.

E.35

Gemass Art. 5 NZSchG darf, wer in gutem Glauben Namen, Sigel, Wappen, Flaggen oder
andere nach dem NZSchG geschiitzte Kennzeichen vor der Verdffentlichung im
Bundesblatt zu beniitzen begonnen hat, die Bentitzung fortsetzen, sofern daraus der
betroffenen zwischenstaatlichen Organisation kein Nachteil erwéchst. Die
streitgegenstandliche Verfligung gesteht der BeschwerdefUhrerin folgende Anspriiche nach
Art. 5 NZSchG zu: Sie sei erstens berechtigt, ihre am 17. Januar 2006 fir Waren der Klasse
9 im Markenregister eingetragene und am 11. Juli 2016 wegen Nichtverlangerung gel 6schte
Schweizer Marke CH 541'930 ADB (fig.) weiter im Geschéftsverkehr zu benttzen.
Zweitens ware sie berechtigt gewesen, den Markenschutz dieser Marke zu verlangern, da
bei einer reinen Verlangerung die Schutzféhigkeit der Marke nicht erneut geprift werde.
Darauf habe die BeschwerdefUhrerin jedoch verzichtet. Sie sei drittens berechtigt, die
AbkUrzung ihrer Firmenbezeichnung "Advanced Digital Brodcast SA" weiter im



Geschéaftsverkehr zu beniitzen, soweit der Asian Development Bank daraus kein Nachtell
erwachse. Insoweit trégt die Vor-instanz den von der Beschwerdefuhrerin unter Berufung
auf Art. 5 NZSchG geltend gemachten wohlerworbenen Rechte am Zeichen ADB
Rechnung. Strittig und zu prifen ist somit, ob dariiber hinaus aus dem
Weiterbenitzungsrecht gemass Art. 5 NZSchG ein Anspruch auf Eintragung des von der
Beschwerdefuhrerin hinterlegten Zeichens folgt.

E.3.6.1

Das NZSchG raumt jingeren Hoheitszeichen auch im Konflikt mit vorbestehender Marken
Vorrang ein (vgl. Urtell des BV Ger B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8
"Galileo/Galileo Joint Undertaking [fig.]"). Telle der Lehre gehen zwar - ohne ndhere
Begrundung - mit der Beschwerdefthrerin davon aus, dass Art. 5 NZSchG einen Vorbehalt
gegenuber dem Eintragungshindernis von Art. 6 NZSchG mache (vgl. Stédeli/Brauchar
Brinkhéuser, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 262; Lucas David, in: Kommentar zum

schwei zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999,
Art. 2 MSchG N. 83). Dies entspricht der im Markenrecht - ausser bel Gemeingut -
geltenden Regel, dass Zeichen, deren Gebrauch erlaubt ist, auch als Marke registriert
werden durfen. Vorliegend stellt sich allerdings die Frage, ob dies auch fur Zeichen gilt,
deren Gebrauch ausnahmswei se aufgrund eines Weiterbenltzungsrechts gestattet ist, ihm
aber ein Ausschlussgrund entgegensteht. Diesbeztiglich bringt die Beschwerdefiihrerin
zwar zu Recht vor, dass sich das Weiterbenitzungsrecht nach Art. 14 M SchG von
demjenigen nach Art. 5 NZSchG unterscheidet. Nach der gesetzlichen Terminologie
handelt es sich einmal um einen relativen und einmal um einen absoluten Ausschlussgrund.
Unabhéngig davon kann allerdings keine dieser beiden Bestimmungen die Entstehung
doppelter Abwehrrechte am gleichen Zeichen bezwecken. Andernfalls kdnnte die
Austibung der gestiitzt auf Art. 5 NZSchG oder Art. 14 MSchG begriindeten
markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechte mit dem Gebrauch des geschtitzten Zeichens
durch die internationale Organisation bzw. der Inhaberin der Widerspruchsmarke und
insbesondere deren Hilfspersonen, Lieferanten, Produzenten und Abnehmer kollidieren.
Insofern geht das Freihalteinteresse der internationalen Organisation bzw. der Inhaberin der
dlteren Marke weiter alsihr Interesse, das nach NZSchG bzw. M SchG geschiitzte Zeichen
selber zu benitzen. Der Markenrechtsinhaber konnte seine Anspriiche Dritten gegentiber,
die von der internationalen Organisation bzw. dem zeichendlteren Inhaber zur Verwendung
des nach NZSchG bzw. M SchG geschiitzten Zeichens berechtigt sind, geltend machen
wollen. Damit wirde der Zweck des NZSchG (vgl. E. 2.2 f.) unterlaufen und trotz dem
Vorbehalt von Art. 5 aE. NZSchG eine unsichere Rechtslage geschaffen. Die von der
Beschwerdefuhrerin vorgebrachten Griinde fur eine weite Auslegung von Art. 5 NZSchG
verfangen deshalb nicht.

E.3.6.2

Die Beschwerdefhrerin vermag auch aus ihrem Hinwels darauf, dass das NZSchG den
seinem Schutz unterliegenden Zeichen einen im Vergleich zu den européischen
Nachbarstaaten weiter gehenden Schutzumfang zukommen 18sst, nichts zu ihren Gunsten
abzuleiten. Etwas anderes ergibt sich auch nicht ausihrem Verweis auf das Européische
Markenregister. Wie die Beschwerdefthrerin selbst vorbringt, gewahrt der Schweizer
Gesetzgeber den nach NZSchG geschiitzten Zeichen einen besonders weiten Schutzbereich,
der Uber den Umfang der Verwechslungsgefahr hinaus ale Zeichen erfasst, in welchen das
Zeichen der internationalen Organisation erkennbar ist. Der Schweizer Gesetzgeber



gewdhrt damit - bewusst im Unterschied zu anderen Staaten - einen weitergehenden Schutz
als Art. 6ter PVU. Letztere Bestimmung kann nach konstanter Praxis nicht zugunsten einer
einschrankenden Anwendung des Bundesgesetzes angerufen werden (BGE 105 11 135 E. 2;
Urteil B-3766/2007 E. 8 "Galileo / Galileo Joint Undertaking [fig.]").

E.3.7

Es besteht insbesondere kein vertretbarer Grund, den bloss ausnahmswei se zugel assenen
Anspruch auf Weiterbenttzung e nes vorbenitzten Zeichens auf einen Anspruch zur
Eintragung weiterer Zeichen auszudehnen, die so stark modifiziert wurden, dass sie neben
dem bisher benltzten Zeichen a's neues Zeichen gelten missen. Vielmehr muss die
genannte Rechtsprechung zum Vorrang der nach NZSchG geschitzten jlingeren
Hoheitszeichen vor vorbestehenden Marken (vgl. E. 3.6.1) umso mehr fir vormals
eingetragene Markenrechte gelten, die mittlerweile gel 6scht wurden, sowie fir neue
Zeichen.

E.38

Damit hat die Vorinstanz die von der BeschwerdefUhrerin eingereichten Bentitzungsbelege
zurecht nicht gepruft.

E.41

Die Beschwerdegegnerin riigt weiter, die Nichteintragung des von ihr hinterlegten Zeichens
stelle einen unzul ssigen Eingriff in die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) dar.

E.4.2

In der Tat stellt das Bundesgericht Immaterial giterrechte unter den Schutz der
Eigentumsgarantie (BGE 140 111 297 E. 5.1 "Keytrader" m.w.H.). Gleichzeitig halt es aber
auch fest, dass die Eigentumsgarantie keine Rechtsbestandigkeit verspricht und sich die
Gewadhrleistung der Eigentumsgarantie nach dem Inhalt der jewelligen Rechtsordnung
richtet (BGE 123 111 454 E. 5 b m.w.H.; Urteil des BV Ger B-850/2016 vom 22. Januar 2018
E. 8.1 "Swiss Military / Swiss Military"). Das Markenschutzgesetz sient mit Art. 52 MSchG
eine Moglichkeit der Loschung einer Marke vor, soweit gewisse V oraussetzungen gegeben
sind. Das Bundesgericht sieht daher in einer Markenregistrierung kein wohlerworbenes
Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch (BGE 140 111 297 E. 5.1 "Keytrader"; Urteil
B-850/2016 E. 8.1 "Swiss Military / Swiss Military"; anders noch Urteil B-3766/2007 E. 8
"Galileo / Galileo Joint Undertaking [fig.]"). Die Argumentation der Beschwerdegegnerin
verfangt demnach nicht.

E.5

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz das Markenei ntragungsgesuch Nr.
63209/2015 adb (fig.) fur ale beanspruchten Waren- und Dienstleitungen der Klassen 9, 35
und 42 zu Recht zuriickgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher als unbegriindet
abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

E.©6

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdefuhrerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwV G). Die Gerichtsgebuhren sind nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfuhrung und finanzieller Lage
der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VWV G; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21.
Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht



[VGKE, SR 73.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind

V ermogensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebuihr bemisst sich folglich in erster Linie
nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schdtzung des Streitwerts hat sich nach Lehre 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 fir das vorliegende V erfahren auszugehen. Die Kosten des
vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000. zu beziffern und werden dem von der
Beschwerdefihrerin in gleicher Hohe geleisteten K ostenvorschuss entnommen. Der
Vorinstanz ist als Bundesbehorde keine Parteientschadigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3
VGKE).
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