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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.11

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide 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 Beschwerdefuihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a-c
VWVG).

E.12

Die Beschwerdeschrift hat neben anderen Erfordernissen eine Begrindung zu enthalten;
fehlt eine solche, so raumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdefihrer eine kurze
Nachfrist zur Verbesserung ein, sofern sich die Beschwerde nicht als offensichtlich
unzulassig herausstellt (Art. 52 Abs. 1 und Abs. 2 VWV G). Diese Verbesserungsfrist
bezweckt, aus Versehen oder Unkenntnis begangene Unterlassungen zu beheben, obwohl
das Gesetz nicht zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Unterlassungen unterscheidet.
Die Regel soll einen Uberspitzten Formalismus vermeiden, indem sie den Betroffenen die
Moglichkeit gewahrt, ein Versdumnis zu beseitigen. Reicht aber jemand bewusst eine
mangel hafte Beschwerde ein, um einzig eine Verlangerung der Beschwerdefrist
herbeizufihren, benutzt er diese Regelung in zweckwidriger Weise. Bel einem
offensichtlichen Rechtsmissbrauch besteht kein Anspruch, die mangelhafte
Beschwerdeschrift innert Nachfrist zu verbessern (BGE 142 1 10 E. 2.4.7; 134 |1 244 E.
2.4.2; 121 11 252 E. 4b; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubtihler, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, N. 2.236).

E.13

Eine fehlende Begriindung macht eine Beschwerde darum nicht von vornherein
offensichtlich unzul&ssig (Frank Seethal er/Fabia Portmann, in: Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016, Art. 52 VwV G N. 105). Wird die Beschwerde
ohne Begrundung eingereicht, erweckt sie aber den Verdacht, sie sei bewusst mangel haft
erhoben, ist - wenn ihr die Nachfrist nicht sogleich verweigert wird (vgl. BGE 121 11 252 E.
4b) - anhand der nachgereichten Begriindung zu prifen, ob sie zuvor bewusst oder allenfalls
"unverschuldeterweise" (Art. 24 Abs. 1 VwVG) unterlassen wurde. Die Gewéhrung der
Nachfrist heilt den formellen Mangel also nicht, sondern esist im Lichte der
Beschwerdebegrindung tber die Erfillung der Eintretensvoraussetzungen zu entscheiden
(vgl. Alfred Kdlz/l1sabelle Haner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und



Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. Zirich 2013 Rz. 1014; André Moser/Michael
Beusch/Lorenz Kneubthler, a.a.O., N. 2.2353).

E.14

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, der Beschwerdefiihrerin hétte vorliegend keine
Nachfrist gewéhrt werden durfen, da sieim Wissen um die fehlende Begriindung die
Beschwerde eingereicht und den Mangel absichtlich eingebaut habe.

E.15

Gefolgt auf die Mitteilung der Vertreterin der BeschwerdefUhrerin vom 14. September
2020, sie werde die Beschwerdebegriindung nachreichen, da sie erst am letzten Tag der
Beschwerdefrist instruiert worden sei, wurde der BeschwerdefUhrerin gemass Art. 52 Abs.
2 VWV G eine Nachfrist gewahrt. In der Beschwerdebegriindung vom 18. September 2020
legt sie jedoch nicht néher dar, weshalb sie die Beschwerde unbewusst mangel haft
eingereicht habe oder dass sie unverschuldeterwei se abgehalten worden sei, binnen Frist zu
handeln. Auch aufgrund der Akten sind keine Grinde ersichtlich, wieso die
Rechtsvertreterin nicht rechtzeitig und vollstandig hétte Beschwerde erheben kdnnen,
zumal sie die Beschwerdefihrerin bereits im vorinstanzlichen Verfahren vertreten hat. Die
Beschwerde erweist sich damit als unzuléssig, weshalb auf sie nicht einzutreten ist.

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

E.21

Der Inhaber einer dlteren Marke kann gestiitzt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jingeren Marke
Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei
Monaten nach der Vertffentlichung der Eintragung bel der Vorinstanz einzureichen (Art.
31 Abs. 2 Satz 1 MSchG).

E.22

Die dltere Marke ist geschiitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und
Dienstleistungen gebraucht wird, fur die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat
der Inhaber seine Marke wahrend eines ununterbrochenen Zeitraums von fnf Jahren nicht
gebraucht, kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige
Grunde fur den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende Gebrauch
wird alerdings nicht von Amtes wegen berlicksichtigt (Urteile des BV Ger B246/2008 vom
26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull", B5325/2007 vom 12. November 2007
E. 4 "AdwistalAd-vista[fig.]").

E.23

Die Einrede des Nichtgebrauchs muss im Widerspruchsverfahren mit der ersten
Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst verwirkt.
Sie muss weder begrtindet noch glaubhaft gemacht werden (Art. 22 Abs. 3
Markenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]; Urteile des BV Ger B4471/2012 vom 29.
Oktober 2013 E. 3"Alaig/LalaAlia[fig.]", B3050/2011 vom 4. September 2012 E. 5.3
"Seven/ Room Seven", Urteil B5325/2007 E. 4, Urteil des BV Ger B8105/2007 vom 17.
November 2008 E. 3.3 "Activig/Activia[fig.]"; Markus Wang, in: Noth/ Bihler/Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], 2. Aufl. 2017, Art. 12 N. 45). Der Zeitraum, fur den



der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich riickwéarts
gerechnet vom Zeitpunkt, in dem die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke
geltend macht (Urteile des BV Ger B4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life",
B3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 "Life/Mylife [fig.]"; Wang, a.aO., Art. 12 N. 9;
Karin Burgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften zum
Medien- und Immaterialguterrecht [SMI] Bd. 85, 2008, S. 116). Die Fristberechnung des
Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. Demnach endet die Frist im letzten Monat an
dem Tag, der dieselbe Zahl trégt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende
wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, dem 7. Mai 2018, fixiert. Bei
der Glaubhaftmachung des Markengebrauchsim Sinne von Art. 32 MSchG kommt den
Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1 VWV G) eine so erhebliche Bedeutung
zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwV G) von der
Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile B4465/2012 E. 2.8,
B3416/2011 E. 3.1, B246/2008 E. 2).

E.24

Das Zeichen muss in markenmassiger Art und Weise gebraucht worden sein. Fir 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 (Wang, aa.O., Art. 11 N.
7). Massstab fur den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchentiblichen
Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berticksichtigen sind Art,
Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstande des Einzelfalls wie
Grosse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urtell B4465/2012 E. 2.5,
Urtell des BV Ger B5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Funf Streifen [fig.]/Funf Streifen
[fig.]"; Blrgi Locatelli, aa.O., S. 38 ff.; Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des
margues, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, Genf/Zurich/Basel 2005, S. 50 ff.).
Kein ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfligige 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"; Wang, a.a.O., Art.
11 N. 70, 75; s.a. Eugen Marbach, Markenrecht, in: von Buren/David [Hrsg.],

Schwei zerisches Immaterial guiter- und Wettbewerbsrecht Bd. 111/1, 2. Aufl. 2009 [zit.
SIWR [11/1], N. 1343 ff.).

E.25

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 (Urteil
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 Verdnderung von Gesamtbild und kennzeichnendem Charakter, so dass der
kennzei chnungskraftige Kern der Marke seiner Identitét beraubt wird; eine unwesentliche
Abweichung, wenn ein Bildbestandteil gedreht, anders positioniert oder der Schrifttyp
leicht modernisiert wird (Urteile des BV Ger B576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.3

"V erschrankte Bander [fig.]", B5732/2009 vom 31. Mé&rz 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.26

Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte anrechnen lassen,
solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Ein derartiger
stellvertretender Gebrauch findet etwa bei der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern-
und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesell schaften
oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkaufer statt (Wang, aa.O., Art.
11 N. 104; Urtell des BV Ger B5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.2 "six [fig.]/sixx"; BGE
107 11 356 E. 1c "La San Marco").

E.2.7

Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsétzlich fur alle Waren und
Dienstleistungen, fir die die Marke eingetragen ist. Nur bezlglich derjenigen eingetragenen
Waren oder Dienstleistungen, fur die sie tatséchlich gebraucht wird (sofern nicht
zureichende Grinde fur den Nichtgebrauch bestehen), gilt die Marke a's geschiitzt (Urteil
des BV Ger B7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]").
Einer Zweckmassigkeitsabwagung bedarf es, wenn der Gebrauch manche Waren und
Dienstleistungen auslasst, die unter den eingetragenen Begriff fallen (" Teilgebrauch™).
Gebrauchshandlungen fir einen Tellbegriff gelten umso mehr auch fir den registrierten
Oberbegriff, je prototypischer sie fur diesen Oberbegriff 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
Dienstleistungen unterscheiden (Urteil des BV Ger B5871/2011 vom 4. M&z 2013 E. 2.3
"Gadovist/Gadogita").

E.28

Nach dem Territoriaitatsprinzip muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein,
wobei eine minimale Bearbeitung des schweizerischen Marktes verlangt wird (Wang,
aa0., 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

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 11 393 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; 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, hdher einschétzen al's das Gegenteil
(Urtell des BV Ger B40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/ Egatrol”, Urteil
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.2.10

Als mogliche Belege fur den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen,
Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, V erpackungen, Katal oge,
Prospekte). Als weitere mogliche Beweismittel erwahnt Art. 12 VwV G auch Auskiinfte der
Partelen, Auskiinfte oder Zeugnisse von Drittpersonen und Gutachten von
Sachverstandigen. Belege missen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des
Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare
Belege kdnnen unter Umsténden in Kombination mit anderen, datierbaren beriicksichtigt
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 rechtserhatenden Gebrauch der Marke
im relevanten Zeitraum zulassen (Urtell B892/2009 E. 6.5). Die Zuordnung des Gebrauchs
zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preidlisten oder
Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile B40/2013 E. 2.5, B4465/2012 E. 2.10,
B3416/2011 E. 4.3).

E.211

Dabel kann jeder Sachumstand grundsétzlich mit jedem denkbaren Beweismittel bewiesen
werden (vgl. Urteil des BGer vom 17. August 1987, verdffentlicht in VPB 52.9 E. 14). So
besteht in der Praxis fir Sachverhalte, welche sich nur durch die Schilderung einer Person
glaubhaft machen lassen, das Bedurfnis, dass Parteien von sich aus private
Bestatigungsschreiben oder andere schriftliche Erklarungen einreichen kénnen. (Markus
Kaiser/David Rietschi in Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG],
2. Aufl. 2017, Beweisrecht N. 72). Eine Beweismittelbeschrénkung auf qualifizierte
Beweisformen fur bestimmte Rechtsfragen ware unzuldssig (BGE 130 111 333 E. 3.3).

E.2.12

Eine besondere Form solcher privaten Zeugniserklérungen stellen "eidesstattliche
Erklarungen”, "eldesstattliche Versicherungen” oder "Affidavits' auslandischen Rechts dar.
Unter solchen "Versicherungen" sind schriftliche Erklarungen von Tatsachen zu verstehen,
die unter strafrechtlich sanktionierter Bekraftigung der Wahrheit in einer bestimmten Form
abgegeben werden (Mark Schweizer/Christian Eichenberger, Schriftliche Zeugenaussagen,
Jusletter vom 28. Februar 2011, N. 21 mit Hinweisen; vgl. fir das deutsche Recht etwa
Dieter Kallerhoff, in: Stelkens/Bonk/ Sachs [Hrsg.], Verwaltungsverfahrensgesetz
[VWVTG]. Kommentar, 9. Aufl. 2018, § 27 N. 1). Im auslandischen Verfahrensrecht - so
z.B. im deutschen Widerspruchsverfahren - reicht der Widerspruchsfihrer vor dem DPMA
ublicherweise eine eigene eidesstattliche Versicherung zur Glaubhaftmachung der
rechterhaltenden Benutzung ein. Falls diese sorgféltig begriindet ist, reicht sie ohne weitere
Unterlagen zur Glaubhaftmachung aus, wenn aus ihr auch die tatsachliche Benutzungsform
zu erkennen ist (BPatG, Beschluss vom 7.4.2004, 28 W (Pat) 183/03). Zuriickhaltung ist
dann geboten, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass sie leichtfertig abgegeben wurde (BGH



VersR 1986, 59). Das schweizerische Recht kennt ein entsprechendes Rechtsinstitut nicht
(vgl. Urtell B4465/2012 E. 5.4.6). Den eidesstattlichen Erklarungen kommt geméss der
Rechtsprechung im Verwaltungsverfahren keine erhthte Beweiskraft zu (Urtell
B3294/2013 E. 5.2; s.a. Thomas Ritscher, Affidavits und andere Erklarungen [zu Artikel
117 (1) g und Regel 72 (3) EPU], sic! 2001, S. 693). Solche "Versicherungen” sind somit
als blosse Parteibehauptungen zu wirdigen (Urteile des BGer 5A.507/2010, 5A.508/2010
vom 15. Dezember 2010 E. 4.2; Urteile B3294/2013 E. 5.2, B4465/2012 E. 5.4.6, Urteil des
BVGer B7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 mit Hinweisen "Yo/Yog [fig.]").
Gleichwohl sind sie im Rahmen der freien Beweiswrdigung zu berticksichtigen und
konnen in Verbindung mit anderen Belegen zur Rechtsfindung beitragen (vgl. Urtell
B3294/2013 E. 5.2). Allerdings ist zu beachten, dass sich die Beweiskraft nur auf die in der
Urkunde angegebene I dentitdt des Zeugen, den in der Urkunde festgehaltenen Zeitpunkt der
Erklérung, die Tatsache, dass diein der Urkunde enthaltene Aussage vom Zeugen gemacht
wurde, und darauf beschrénkt, dass die in der Urkunde festgehaltenen Sachumstande, die
sich auf den beurkundungsrechtlichen Verfahrensablauf beziehen, der Wirklichkeit
entsprechen (Urteil des BGer 5P.352/2001 vom 17. Januar 2002, E. 4b;
Schweizer/Eichenberger, a.a.0., N. 3, 24). Die Erklarung erscheint tiberdies glaubwurdiger,
wenn das personliche Erscheinen des Zeugen vor Gericht angeboten wird (Thomas
Ritscher, a.a 0., S. 694). Irgendwel che rechtsgeschéftlichen Erklérungen erhalten hingegen
keine verstérkte Beweiskraft fur ihre inhaltliche Richtigkeit, nur weil sie 6ffentlich
beurkundet worden sind (Urteil des BGer 5A_507/2010, 5A_508/2010 vom 15. Dezember
2010 E. 4.2).

E.3

oder die Werbung hierfur speziell fur die Schweiz konzipiert und hier gezielt und
einigermassen regel méssig gestreut worden sein muss (vgl. RKGE in sic! 2004, 868 -
"Globex/Globix"). Diesist vergleichbar mit der Exportmarke, bel welcher mit Erbringung
der Dienstleistung eine Wertschépfung im Inland verbunden ist, ansonsten von einer reinen
Auslandnutzung ausgegangen werden muss (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 6sen,
mussen auch hier zusétzlich bestehen. Es gentigt beispielsweise nicht, wenn nur die
Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Vielmehr mussten die Ubers Internet
angebotenen Produkte entweder einigermassen regelmassig und gezielt unter der
beanspruchten Marke in der Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelméssig
bestellt werden (Wang, aa.O., Art. 11 N. 52).

E.3.1

Die Publikation der angefochtenen Marke auf Swissreg erfolgte am 5. Dezember 2017. Der
Widerspruch ist am 6. Marz 2018 rechtzeitig innert der Widerspruchsfrist bisam 22. Marz
2018 - d.h. innerhalb von drei Monaten nach der ersten Verdffentlichung der angefochtenen
Marke auf Swissreg - eingereicht worden.

E.3.2

Die Beschwerdegegnerin reichte am 7. Mai 2018 eine Widerspruchsantwort ein, mit der sie
die Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit wurde die Nichtgebrauchseinrede mit der ersten



Rechtsschrift und folglich rechtzeitig erhoben.

E.33

Die Beschwerdefuhrerin hat somit den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke
bzw. wichtige Griinde fir deren Nichtgebrauch fir den Zeitraum zwischen dem 7. Mai
2013 und dem 7. Mai 2018 glaubhaft zu machen. Wichtige Grtinde ftr den Nichtgebrauch
wurden von der BeschwerdefUhrerin nicht vorgebracht.

E.4

Im vorinstanzlichen Verfahren |egte die Beschwerdeflhrerin insgesamt vier Beilagen (vgl.
Beilagen 1-4 zur Widerspruchsreplik vom 16. November 2018) ins Recht, um den
rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum glaubhaft zu
machen. Auf diese Beilagen bezieht sie sich ebenfallsin ihrer Beschwerde vom 18.
September 2020.

E.41

Die BeschwerdefUhrerin bemangelt, die Vorinstanz habe das ins Recht gelegte Affidavit
(vgl. Beilage 1 zur Widerspruchsreplik vom 16. November 2018) abschliessend als
Parteibehauptung bewertet und habe sich zum Inhalt der Erklarung gar nicht gedussert
(Beschwerde vom 18. September 2020, N. 5.5). Der Beschwerdefuhrerin ist insoweit
zuzustimmen, dass das Bundesgericht die Wirdigung von eidesstattlichen Erklarungen, die
im Hinblick auf einen Prozess erstellt wurden, nicht grundsétzlich ausschliesst; wiein E.
2.12 aufgezeigt wurde, konnten eidesstaatliche Erklérungen in Verbindung mit anderen
Beweismitteln fUr Tatsachenbehauptungen durchaus Beweis erbringen. Die Vorinstanz hat
den Inhalt des Affidavits zwar korrekterweise al's reine Partei behauptung eingestuft (vgl.
Verfligung der Vorinstanz vom 20. Juli 2020, N. 17). Sie fuhrt aber nicht weiter aus, ob
oder inwiefern das Affidavit - wenn auch nur reine Parteibehauptung - zur Rechtsfindung
beitragt.

E.4.2

Das Affidavit wurde von der Leiterin der Rechtsabteilung der Beschwerdefthrerin
unterzeichnet. In Ziffer 2 bestétigt diese, sie sel auf die strafrechtlichen Folgen gemass Art.
251 StGB betreffend die Falschbeurkundung aufmerksam gemacht worden und sei sowohl
qualifiziert as auch erméchtigt, das Affidavit im Namen der BeschwerdefUhrerin
abzugeben. In Ziffer 3 erklart sie, die BeschwerdefUhrerin biete unter der
Widerspruchsmarke Kunden in der Schweliz Finanzdienstleistungen an. Es besttinden
Geschéftsbeziehungen mit Kunden in der Schweiz, die ein offenes Konto bei der
Beschwerdefuhrerin haben. Weiter fuhrt sie die Anzahl der offenen Bank- und
Investment-K onten von Kunden in der Schweiz fur die Jahre 2013-2019 auf. Schliesslich
erkléart sie, all ihre Ausfiihrungen seien auf ihr personliches Wissen oder auf
Dokumentationen der BeschwerdefUhrerin zurtickzufhren. Damit besagt sie lediglich, die
Beschwerdefihrerin biete Dienstleistungen an in der Schweliz anséssige Personen an, sagt
jedoch nichts dariiber aus, ob diese Dienstleistungen auch in der Schweiz erbracht werden
und die Widerspruchsmarke in diesem Zusammenhang gebraucht wird. Die Erklarung
belegt aus sich heraus keinen Markengebrauch.

E.43

Die BeschwerdefUhrerin stellt sich weiter auf den Standpunkt, das Affidavit kénne
zusammen mit zusétzlich ins Recht gelegten Dokumenten, als Indiz fir die



Glaubhaftmachung des Gebrauchs in Betracht gezogen werden (vgl. Widerspruchsreplik
vom 16. November 2018, N. 4). Hierzu reichte sie bereits im vorinstanzlichen Verfahren
die Sammelbeilage 2, Beilagen 3 und 4 ein.

E.43.1

In der Sammelbeilage 2 befinden sich Kontoausziige (hauptséchlich Investment-K onten),
welche die Widerspruchsmarke zeigen, aber nicht im Namen der BeschwerdefUhrerin
E*TRADE Financial Corporation, sondern im Namen der Tochtergesellschaft E* TRADE
Securities LLC mit Sitz in Jersey City, New Y ork, ausgestellt wurden. Der
Beschwerdefuhrerin ist insoweit zuzustimmen, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke
durch die Tochtergesellschaft - vorliegend mit mutmasslicher Zustimmung des
Markeninhabers - al's rechtserhaltend gilt. Auf den einzelnen Dokumenten ist ersichtlich,
dass diese an Personen mit einer Schweizer Adresse gerichtet sind. Samtliche Konti werden
in US-Dollar gefuhrt. Erganzend zu den erwahnten Kontoausziigen reichte die
Beschwerdefiihrerin weitere Belege ein (vgl. Beilagen 1-3 zur Beschwerde vom 18.
September 2020). Bei diesen Belegen handelt es sich um Ausdrucke von Webseiten
Schweizer Banken, die Fremdwahrungskonti (u.a. US-Dollar) eréffnen. Damit méchte die
Beschwerdefihrerin aufzeigen, dass die Wahrung keinen Hinweis fur den Ort der
Dienstleistungserbringung darstellt. Die Beschwerdefihrerin macht lediglich glaubhaft,
dass die Marke durch die Tochtergesell schaft gebraucht wird, ihr gelingt es aber nicht
glaubhaft zu machen, inwiefern dieser Markengebrauch im Zusammenhang mit tatséchlich
in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienstleistungen stehen, noch lassen sich
Hinweise darauf den eingereichten Belegen entnehmen.

E.43.2

Mit den Beilagen 3 und 4 der Widerspruchsreplik vom 16. November 2018 (Jahresberichte
zum Konzernverhdtnis) kann von vornherein kein Nachweis erbracht werden, inwiefern
Finanzdienstleistungen in der Schweiz angeboten und in diesem Zusammenhang Marken
verwendet werden. Somit kann das Affidavit auch in Verbindung mit den weiteren Belegen
(Sammelbeilage 2, Beilage 3 und 4) nicht zur Rechtsfindung beitragen.

E.44

Nebst dem "Erbringen” und "Nutzen" der von der Widerspruchsmarke beanspruchten
Dienstleistung in der Schweiz ist zu prifen, ob unter bestimmten Umsténden auch deren
"Bewerbung" einen hinreichenden Inlandbezug begrinden kann, insbesondere bei reinen
Internetdienstleistungen (vgl. E. 2.8). Hierzu reichte die Beschwerdefuhrerin die Beilagen
4-9 im Beschwerdeverfahren ein.

E. 441

In der Beschwerdebeilage 4 handelt es sich um einen Ausdruck von der Webseite
www.wallstreet-online.de zum Profil der Beschwerdefthrerin. Gemass der
Beschwerdefihrerin sei ihr Angebot aufgrund der obenerwahnten Webseite in der Schweiz
wahrnehmbar und werde entsprechend auch genutzt (vgl. Beschwerde vom 18. September
2020, N. 10). Einerseitsist dieser Ausdruck am 16. September 2020 erstellt worden - d.h.
nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs - andererseits enthdlt er entgegen der
Auffassung der Beschwerdefthrerin keinerlei Angaben, welche RickschlUsse auf eine
aktive Marktbearbeitung bzw. Werbeanstrengung in der Schweiz im relevanten Zeitraum
zuliessen (vgl. E. 2.10).



E.44.2

Irrelevant sind auch die Beilagen 5-9, welche die BeschwerdefUhrerin ebenfalls erst im
Beschwerdeverfahren eingereicht hat. Die Beschwerdegegnerin macht in der
Widerspruchsduplik vom 1. April 2019 darauf aufmerksam, die Webseite der
Beschwerdefihrerin (https.//us.etrade.com/a/ home-v2) biete die Mdglichkeit, einen
Account zu er6ffnen. Als Adresse des Neukunden kdnnen aber einzig Adressen in den USA
angegeben werden. Weiter fuhrt sie aus, die Webseite figuriere unter ".com” und es sei
keinerlei Bezug zur Schweiz auf dieser Webseite erkennbar. Schliesslich sei die Webseite
nicht in einer Landessprache, sondern nur auf Englisch abrufbar (vgl. Widerspruchsduplik
vom 1. April 2019, N. 16-20). All dies sind Hinweise, die den Gebrauch im Internet nicht
asinlandischen Gebrauch qualifizieren (vgl. E. 2.8). Fiur die Glaubhaftmachung des
inlandischen Gebrauchs hétte die Beschwerdefiihrerin somit Belege einreichen miissen, die
gerade das Gegentell aufzeigen. Ein solcher Nachweis 18sst sich aus den Beilagen 5-9 nicht
entnehmen. Stattdessen macht die Beschwerdefthrerin lediglich geltend, man kénne
aufgrund der erwdhnten Umstande nicht ableiten, die Dienstleistungen wirden sich nur an
in den USA wohnende Abnehmer richten.

E.45

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es der BeschwerdefUihrerin nach gesamtheitlicher
Betrachtung sémtlicher Belege nicht gelingt, den rechtserhaltenden Gebrauch der
Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Die Beschwerde ware somit selbst dann
abzuweisen, wenn auf sie eingetreten werden konnte.

E.5

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die
Beschwerdefuhrerin kosten- und entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VWVG; Art. 64
Abs. 1VwWVG).

E.51

Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafir ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse
der Widersprechenden an der L 6schung beziehungswei se jenes der Widerspruchsgegnerin
am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden
Zeichen wird praxisgemass ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.-
angenommen (BGE 133 111 492 E. 3.3 "Turbinenfuss'). Von diesem Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte fir einen
hoheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen. Dieser Betrag ist mit
dem in selber Hohe geleisteten K ostenvorschuss zu verrechnen.

E.5.2

Der obsiegenden Partel kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschadigung fur die
ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwWVGi.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie



alfélige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten
Kostennote 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. 5'819.30 (exkl. MWST) geltend. Dieser Betrag erscheint aufgrund des
aktenkundigen Aufwands fir den einfachen Schriftenwechsel zu hoch und ist angemessen
auf Fr. 4200.- (inkl. MWST, Art. 9 Abs. 1 Bst. ¢ VGKE) zu kiirzen. Der Vorinstanz a's
Bundesbehorde ist keine Parteientschadigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

E.6

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es
wird daher mit Er6ffnung rechtskréaftig.
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