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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.11

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32]). Als Widersprechende
und Adressatin der angefochtenen Verfligung ist die Beschwerdefiihrerin durch diese
beschwert und hat ein schutzwiirdiges | nteresse an deren Aufhebung oder Anderung. Sieist
daher zur Beschwerdefiihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a-b des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VWV G, SR 172.021]).
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. 4
VWVG).

E.12

Die Vorinstanz hat ihre Prifung auf die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs der
Widerspruchsmarke beschréankt, sie verneint und den Wi-derspruch deswegen ohne Prifung
der Frage der Verwechslungsgefahr abgewiesen. Ein schutzwirdiges I nteresse der
Beschwerdefihrerin ist damit nach standiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nur fir
die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs zu bejahen und die Sache bei Gutheissung der
Beschwerde zur Prifung der Verwechslungsgefahr an die Vor-instanz zurtickzuweisen (Art.
48 Abs. 1 Bst. ¢ VWVG; Urtelle des BV Ger B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 1.2
"WHEELS'WHEELY"; B-3547/2013 vom 1. April 2014 E. 2 "KOALA/Koaa[3D]";
B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 2 "Fuciderm/Fusiderm™).

E.13

Auf das Hauptbegehren ist daher nicht einzutreten. Was den Eventual standpunkt betrifft, ist
dagegen auf die Beschwerde einzutreten.

E.2

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
innerhalb von drei Monaten nach ihrer Verdffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs.
1 MSchG).

E.21



Der Schutz der dteren Marke im Widerspruchsverfahren 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 gebraucht worden ist
(Art. 112 Abs. 1 und 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten
Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der dlteren Marke, hat der
Widersprechende anlsslich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der
Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der
Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111). Die
Gebrauchsfrist ist dabel vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs der Marke
durch den Widerspruchsgegner an riickwarts zu bestimmen (Urteile des BV Ger
B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1 "WHEEL S'WHEELY"; B-3547/2013 vom 1. April
2014 E. 3.3"KOALA/Koaa[3D]"; B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.1
"Fuciderm/Fusiderm™). Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den
Mitwirkungspflichten der Parteien geméss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche
Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der
Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auzugehen ist (Urteile des BV Ger B-7210/2017
vom 9. Mai 2018 E. 3.1 "SCHELLEN-URSLI/Schellenurdi”; B-5902/2013 vom 8. April
2015E. 2.1 "WHEELS/WHEELY™").

E.22

Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhaltspunkte
den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss moglich, sondern
uberwiegend wahrscheinlich sind. Es braucht keine volle Uberzeugung der Behorde, doch
muss sie zumindest die Moglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, hoher
einschétzen als das Gegentell (Urteile des BV Ger B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.3
"SCHELLEN-URSLI/Schellenurdli; B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.6
"WHEELS/WHEELY"; B-3547/2013 vom 1. April 2014 E. 3.7 "KOALA/Koaa[3D]").

E.23

Nicht jede tatsachliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar.
Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung (Karin Blrgi Locatelli, Der
rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 9). Diese setzt voraus, dass
die Marke - nach Art einer Marke, - im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen, - im Wirtschaftsverkehr, - im Inland respektive fir den Export, - ernsthaft
sowie - in unveranderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich
abweichenden Form gebraucht worden ist (Urteile des BV Ger B-7487/2010 vom 28. Juni
2011 E. 3 "sparco" [fig.]/SPARQ"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3 - "finf Streifen
[fig.] / fUnf Streifen [fig.]"; Blrgi Locatelli, aa.O., S. 9, 12 ff., 35, 37 ff., 46 ff. und 61;
Bernard Volken, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017
[nachfolgend: BSK MSchG-Volken], Art. 11, Rz. 6).

E.24

Aufgrund der Unkorperlichkeit von Dienstleistungen sind die Moglichkeiten, eine Marke
im Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwenden, beschrénkter alsim
Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware (Urteil des BV Ger
B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 5.6 "WHEELSWHEELY", mit weiteren Hinweisen). In
der Lehre wird daher allgemein dafir gehalten, bei Dienstleistungsmarken, die auch in der
Firma des Erbringers erscheinen, eine gewisse Grosszlgigkeit bei der Anerkennung des



rechtserhaltenden Gebrauchs walten zu lassen (vgl. etwa Markus Wang, a.a.O., Art. 11, Rz.
24; BSK MSchG-Volken, Art. 11, Rz. 23 und 28; Blrgi Locatelli, a.a.O., S. 16 f.).

E.3

Die Beschwerdegegnerin erhob im Widerspruchsverfahren mit ihrer ersten Eingabe vom 9.
November 2016 die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Die
Beschwerdefihrerin hat somit den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke fir
den Zeitraum zwischen dem 9. November 2011 und dem 9. November 2016 glaubhaft zu
machen. Wichtige Griinde fur den Nichtgebrauch wurden von der Beschwerdefthrerin nicht
vorgebracht.

E. 41

Mit vorinstanzlicher Replik vom 22. Méarz 2017 legte die Beschwerdeftihrerin insgesamt
108 Gebrauchsbelege ins Recht und bestétigte ihr auf Verweigerung des Schutzes fur die
angefochtene Marke lautendes Rechtsbegehren. Aus einer Ausserung der
Beschwerdefthrerin zur Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 36
(Rz. 7 der Replik) und ihrem Zwischenfazit, wonach sie mit den eingereichten Unterlagen
den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke fur die Dienstleistungen "Vermittlung von
Vermodgensanlagen in Fonds' und "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des
Finanzmanagements' ohne weiteres glaubhaft gemacht habe (Rz. 18 der Replik), schloss
die Vorinstanz unter Berufung auf die Verhandlungsmaxime, dass die Beschwerdefihrerin
nur bezlglich der vorgenannten Dienstleistungen die Feststellung des rechtserhaltenden
Gebrauchs beantragt habe (Rz. B.17 der angefochtenen Verfiigung), was von der
Beschwerdefuhrerin bestritten wird.

E.4.2

Prozessuale Vorbringen der Parteien sind nach dem V ertrauensprinzip auszulegen. Thnen ist
danach derjenige Sinn beizulegen, den ihnen der Empfanger in guten Treuen beimessen
durfte und musste. Dabei ist zwar primadr vom Wortlaut der Erkl&rung auszugehen. Deren
einzelne Teile sind jedoch nicht isoliert, sondern im Zusammenhang zu betrachten (Urteil
des Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 8.1 "Yello", mit Verweisu.a
auf BGE 133111 61 E. 2.2.1; BGE 11311 49 E. 1aund b; Urteil des BGer 4A_588/2009 vom
25. Februar 2010 E. 3.5).

E.43

Der auf zwei Dienstleistungen eingeschrankten Prifung der Gebrauchsbelege durch die
Vorinstanz steht einerseits das Rechtsbegehren der Beschwerdefiihrerin in der
vorinstanzlichen Replik gegentiber, welches "in Bestatigung des Widerspruchs' auf
"vollumfangliche" Verweigerung des Schutzes fur die angefochtene Marke lautete.
Andererseits wirdigte die Vorinstanz nicht das Schlussfazit der Beschwerdefuhrerin,
wonach sie durch die eingereichten Unterlagen den Gebrauch ihrer Marke fur die
beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 rechtsgentiglich glaubhaft gemacht habe (Rz.
23 der Replik). Die Vorinstanz raumt in ihrer Vernehmlassung implizit ein, dass sie den
Widerspruch zwischen dem Zwischen- und dem Schlussfazit erkannt hat, geht jedoch
davon aus, dass das Zwischenfazit "jegliche Unsicherheit" beseitigt habe, weshalb sie
darauf verzichtet habe, der Beschwerdefihrerin eine kurze Frist zur Verbesserung
einzurdumen (Art. 52 Abs. 2 VWV G). Zu Gunsten der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich
die Beschwerdefthrerin in ihrer Replik beztglich der hier strittigen Fragestellung unklar
respektive widersprichlich ausgedrickt hat. Aus der Gesamtheit der prozessualen



Ausserungen der Beschwerdefiihrerin, insbesondere aus dem Rechtsbegehren und dem
Schlussfazit, geht jedoch klar hervor, dass die Beschwerdefiihrerin keine einschrénkende
Prufung ihrer Gebrauchsbelege verlangte. Mit ihrer Fokussierung auf die Dienstleistungen
"Vermittlung von Vermogensanlagen in Fonds' und "Beratung im Bereich der
Finanzplanung und des Finanzmanagements" wollte die Beschwerdefihrerin das
Augenmerk der Vorinstanz nachvollziehbar auf die ihrer Ansicht nach meistbetroffenen
Dienstleistungen lenken. Die Ansicht, wonach die Beschwerdefuhrerin keine
einschrankende Prifung ihrer Gebrauchsbelege verlangte, vertrat implizit auch die
Beschwerdegegnerin in ihrer vorinstanzlichen Duplik vom 7. August 2017, in welcher diese
den Schluss zog, die von der BeschwerdefUihrerin eingereichten Gebrauchsbelege seien
nicht geeignet, einen ernsthaften Gebrauch fir die "diversen beanspruchten
Finanzdienstleistungen in Klasse 36" darzutun. Entgegen dieser Ausfiihrung machte die
Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort geltend, die Beschwerdefthrerin habe
nirgends substantiiert, dass die eingereichten Belege den Markengebrauch in Bezug auf die
"restlichen - und dabei welche denn genau? - beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 36"
belegen sollten. Der Beschwerdegegnerin ist zwar zuzustimmen, dass aufgrund der
geltenden V erhandlungsmaxime von einer Substantiierungspflicht der Parteien auszugehen
ist (vgl. Urteil des BV Ger B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 5.4 "HEIDILAND/HEIDI
Best of Switzerland"; K&lz/Haner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zirich/Basel/Genf 2013, Rz. 144). Diese
geht indessen nicht so weit, dass die Widersprechende bereits bei ihrer erstmaligen
Einreichung der Gebrauchsbel ege zwingend glaubhaft zu machen hat, welcher
Gebrauchsbeleg den Gebrauch fur welche beanspruchte Ware oder Dienstleistung belege.
Es reicht, wenn die Widersprechende aufgrund einer konkreten Bestreitung der
Widerspruchsgegnerin die mit Gebrauchsbel egen untermauerte pauschal e Behauptung des
rechtserhaltenden Gebrauchsin einer weiteren Eingabe auf die einzelnen beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen zergliedert und so darlegt, hinsichtlich welcher Waren oder
Dienstleistungen die Widerspruchsmarke ihrer Ansicht nach rechtserhaltend gebraucht
worden ist (vgl. Daniel Glad, in: DIKE-Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 55, Rz. 22; Thomas Sutter-Somm / Claude
Schrank, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. Zirich 2016,
Art. 55, Rz. 26). Da die Beschwerdegegnerin in ihrer vorinstanzlichen Duplik die pauschale
Behauptung der Beschwerdefhrerin nicht beziiglich einzelner Dienstleistungen bestritten
hat, darf sieihr nicht im Beschwerdeverfahren vorwerfen, sie sai ihrer
Substantiierungspflicht nicht nachgekommen. Indem die Vorinstanz darauf verzichtet hat,
der Beschwerdefuhrerin eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ihrer Replik einzuréumen,
respektive indem sie die prozessualen Ausserungen der Beschwerdefihrerin einseitig
gewdrdigt hat, hat sie darum Verfahrensvorschriften des Bundesrechts (Art. 52 Abs. 2
VwVG und Art. 9 BV) verletzt.

E.44

Die Sacheist zur Behebung der festgestellten Verletzung (vgl. Regina Kiener/Walter
Kdin/Judith Wyttenbach, Grundrechte, 3. Aufl. Bern 2018, S. 83) und zwecks Prifung der
Gebrauchsbel ege hinsichtlich der weiteren von der Widerspruchsmarke in Klasse 36
beanspruchten Dienstleistungen, namlich: Versicherungs- und Finanzwesen;
Vermdgensverwaltung; zur Verfligungstellen von Finanz-1nformationen Uber
Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersysteme; interaktive
elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via globale Computer-Netzwerke;



Geldgeschéfte; Verwaltung von V orsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen,
Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen;
finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung;
Beratungsdienstleistungen fir alle aufgelisteten Dienstleistungen. in Gutheissung desin Rz.
22 der Beschwerde formulierten Eventualantrags an die V orinstanz zuriickzuwei sen.

E.45

Bei diesem Resultat kann offen bleiben, ob der Vorinstanz Rechtsverweigerung (Art. 46a
VwVGi.V.m. Art. 29 Abs. 1 BV) vorgeworfen werden kann. Denn bel Gutheissung einer
Rechtsverwei gerungsbeschwerde ware die Rechtsfolge dieselbe, d.h. die Sache wére mit
der Anwelsung, dartiber zu entscheiden, an die Vorinstanz zurtickzuweisen (vgl. Urteile des
BVGer A-3567/2013 vom 6. August 2013 E. 1.1.4; A-6471/2009 vom 2. Mérz 2010 E. 3.2;
Ko6lz/Haner/Bertschi, a.a.O., Rz. 1312; Moser/Beusch/K neubuhler, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. Basel 2013, Rz. 5.25).

E.51

Im Weiteren vertritt die Vorinstanz die Ansicht, dass die Widerspruchsmarke nicht im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstlei stungen gebraucht worden sei.
Die Prifung beschrénkte sie wie ausgefuhrt auf die Dienstleistungen "Vermittlung von
Vermogensanlagen in Fonds' sowie "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des
Finanzmanagements'. Nachfolgend ist daher lediglich zu prifen, ob die Vorinstanz zu
Recht einen Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beiden
genannten Dienstleistungen verneint hat. Die Vorinstanz erklarte in dieser Hinsicht, die
aleinige Moglichkeit, dass bei der Prasentation der von der Beschwerdefihrerin
angebotenen Fonds mithilfe der Anlegerinformation alenfalls auch eine Beratung erfolge,
sei ungentgend fur die Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Gebrauchs fur
"Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements'. Gefordert seien
Belege, aus welchen eine eigensténdige Kommerzialisierung dieser Beratungsdienstleistung
unter dem Widerspruchszeichen hervorgehen wirde. Direkte Hinweise, dass unter dem
Zeichen "QUANTEX" die Dienstleistung "Vermittlung von Vermégensanlagen in Fonds'
angeboten wirden, fehlten ebenfalls. So fehlten etwa Unterlagen betreffend
Entschédigungen von der Fondsleitung an die Beschwerdeflhrerin fir deren
Vermittlertétigkeit. Diein der Funktion als Vermogensverwalter bzw. Investment Manager
angebotenen Fondsmanagementdienstleistungen kénnten schliesslich weder mit einer
Vermittlungs- noch einer Beratungsdienstleistung gleichgesetzt werden. Die
Beschwerdefiihrerin hélt dagegen, sie biete verschiedene Fonds an, die unterschiedliche
Kundenbedirfnisse abdeckten. Die Beratung der Kunden bezliglich Finanzplanung sei ein
wichtiger Aspekt ihrer Tatigkeit. Diese Beratung erfolge unter anderem anlasslich ihrer
Présentationen, welche unter der Widerspruchsmarke durchgefihrt wirden. Sie sei eine von
der FINMA bewilligte Vermdgensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen und sei
entsprechend verpflichtet, eine objektive Beratung ihrer Kundschaft durchzuf ihren.

E.5.2

Die Beschwerdefuhrerin hat mit ihrer vorinstanzlichen Replik folgende Schriftstiicke ins
Recht gelegt: - Ausziige von der Website www.quantex.ch (Replikbeilagen 1-2) -
Unterlagen von Prasentationen Uber "QUANTEX"-Fonds im Zeitraum zwischen Mai 2008
bis April 2016 (Replikbeilagen 3-13) - Jahresberichte tber "QUANTEX"-Fonds im
Zeitraum zwischen 2008 und 2016 (Replikbeilagen 14-42) - Zwei Medienberichte vom



September/Oktober 2014 (Replikbeilagen 43+44) - Undatierte Publikation "Keine
schlaflosen Nachte mit dem Quantex Nebenwerte Fonds' (Replikbeilage 45) -
Produktinformationsblatt Quantex Strategic Precious Metal Fund vom Februar 2013
(Replikbeilage 46) - Anlegerinformationen vom Zeitraum zwischen Juli 2011 und Februar
2016 (Replikbeilagen 47-67) - Factsheets zu einzelnen "QUANTEX"-Fonds vom Zeitraum
zwischen Dezember 2010 und Dezember 2016 (Replikbeilagen 68-102) - Fondsvertrage
vom Juni 2011 bis August 2016 (Replikbeilagen 103-106) - Anlegerbrief "Quantex Werte"
vom Oktober 2016 (Replikbeilage 107) - Ubersicht der Anlegerbriefe "Quantex Werte" des
Jahres 2015 (Replikbeilage 108) Einige der vorgenannten Beilagen stammen nicht vom
relevanten Zeitraum (9. November 2011 bis 9. November 2016) und sind daher bel der
nachfolgenden Priifung auszuscheiden. Dabel handelt es sich um folgende Unterlagen: -
Prasentationen vom Mai 2008, Januar 2009, Januar 2010, Mai 2011 und Oktober 2011
(Replikbeilagen 3, 8, 10, 11, 12) - Jahresberichte von 2008 - 2011 (Replikbeilagen 14, 15,
16, 17, 26, 27, 28, 35, 36, 37) - Anlegerinformationen vom Juli 2011 (Replikbeilage 52) -
Factsheets vom Dezember 2008, Dezember 2009 und Dezember 2010 (Replikbeilagen 78,
79, 86, 87, 88, 95, 96) - Fondsvertrag vom Juni 2011 (Replikbeilage 103) Die Publikation
"Keine schlaflosen Nachte mit dem Quantex Nebenwerte Fonds' (Replikbeilage 45) ist
zwar undatiert und somit grundsétzlich ungeeignet, den bestrittenen Markengebrauch
glaubhaft zu machen (vgl. Burgi Locatelli, aa.O., S. 192). Allerdings kbnnen undatierte
Belege herangezogen werden, soweit sich aus den Umsténden oder in Verbindung mit
anderen Dokumenten ergibt, dass die undatierten Unterlagen dem Referenzzeitraum
zuzuordnen sind (Urteile des BV Ger B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 5.2.2
"HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland"; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 4.4
"SOLVAY/Solvexx™). Dadie vorliegende Publikation die Performance eines
Quantex-Fonds im Zeitraum zwischen 2008 und 2015 aufzeigt und daher dem relevanten
Zeitraum zuzuordnen ist, kann sie im vorliegenden Fall beriicksichtigt werden.

E.53

Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeflhrerin folgende neue Beweismittel ins
Recht: - Bescheinigung der Eidgentssischen Bankenkommission (EBK) vom 2. Juli 2008
Uber die an die Quantex AG erteilte Bewilligung zur Aufnahme der Téatigkeit als
Vermdgensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen (Beschwerdebeilage 2) - Liste der
FINMA vom 10. August 2018 tber die bewilligten Vermogensverwalter von kol lektiven
Kapitalanlagen (Beschwerdebeilage 3) - Beratungsprotokolle vom April und Juni 2016
(Beschwerdebeilagen 4+5) - Kundenprofile vom September 2012, Oktober 2013 und Mérz
2014 (Beschwerdebeilagen 6-8) Diese neuen Beweismittel zur Glaubhaftmachung des
Gebrauchs kdnnen, abgesehen von den ausserhalb des relevanten Zeitraums stammenden
Beschwerdebeilagen 2 und 3, entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin im
vorliegenden Beschwerdeverfahren berticksichtigt werden (vgl. Urteile des BV Ger
B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 3.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec"; B-4540/2007 vom 15.
September 2008 E. 4 "5 Streifen/5 Streifen”).

E.54

Die BeschwerdefUhrerin begann geméss den Gebrauchsbelegen im Jahr 1989 mit dem

V ermogensverwaltungsgeschéft, setzte 1999 den ersten Anlagefonds auf, erhielt 2006 von
der EBK die Bewilligung als Vertriebstragerin und 2008 von deren Nachfolgebehdrde
FINMA die Bewilligung als Vermdgensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen (vgl.
Replikbeilage 1, Beschwerdebeilage 3). Aus zahlreichen Jahresberichten und



Anlageprospekten zu Quantex-Fonds ergibt sich, dass die Beschwerdefihrerin die Funktion
einer Fondsmanagerin (vgl. Jahresberichte [Replikbeilagen 22, 23, 24, 25]), einer
Vermogensverwalterin (vgl. Jahresberichte [Replikbeilagen 29, 30, 31, 32] und
Anlageprospekte [Replikbeilagen 58-67]) respektive als ein mit den Anlageentscheiden
betrautes Unternehmen austibt (vgl. Jahresberichte [Replikbeilagen 18, 19, 20, 21, 33, 34,
38, 39, 40, 41, 42]). In den Factsheets wird die Quantex AG as "Investment Manager"
bezeichnet. Beziiglich dieser Funktionen hat die Vorinstanz zu Recht und entgegen der
Auffassung der Beschwerdefuhrerin willkurfrei erkannt, dass diese weder mit einer
Vermittlungs-, noch mit einer Beratungsdi enstleistung gleichgesetzt werden kénnen.

V erwaltungsdienstlei stungen im Interesse des Fonds mogen zwar gleichartig zu
Vermittlungs- und Beratungsdienstleistungen im Interesse des Kunden sein (vgl. Urteil des
BVGer B-1009/2010 vom 14. Mé&rz 2011 E. 4.2 "CREDIT SUISSE" / "UniCredit Suisse
Bank" [fig.]). Die Benutzung einer Marke fir eine zum eingetragenen Produkt gleichartigen
Ware oder Dienstleistung reicht indessen nicht aus, um den Gebrauch fir die eingetragene
Ware respektive Dienstleistung zu bejahen (vgl. Birgi Locatelli, a.a.O., S. 22; Markus
Wang, a.a0., Art. 11, Rz. 29; BSK MSchG-Volken, Art. 11, Rz. 35; Urtell des BV Ger
B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]"). Weiter
fungiert die Beschwerdefihrerin als sog. Vertriebstragerin, wie sich etwa aus dem
Fondsprospekt des UBS Fund Management (Replikbeilage 104) betreffend den Quantex
Nebenwerte Fonds ergibt, welchen das UBS Fund Management als Fondsleitung fur die
Beschwerdefiihrerin aufgelegt hat. Als Vertriebstrager gilt, wer gestiitzt auf einen
Vertriebsvertrag mit der Fondsleitung kollektive Kapitalanlagen an Anleger vertreibt, ohne
von diesen Zahlungen zum Erwerb von Anteilen entgegenzunehmen (vgl. https://www.fin
ma.ch/de/bewilligung/institute-und-produkte-nach-kollektivanl agengesetz/vertriebstraeger/;
vgl. auch Thomas Jutzi, Der offentliche Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen, in: recht
2011/2, S. 691.). Dass die Beschwerdeflhrerin die Funktion as Vertriebstragerin
tatséchlich ausgelibt hat, hat sie mit den Unterlagen zu Quantex-Fonds-Présentationen (vgl.
Replikbeilagen 3 ff.) glaubhaft gemacht. Soweit die Beschwerdefihrerin Quantex-Fonds
prasentiert oder fUr diese geworben hat, hat sie damit den Zweck verfolgt, dass ein
Kollektivanlagevertrag zwischen Fondsleitung und Anleger betreffend diese Fonds
zustande kommt. Mit anderen Worten hat sie Vermogensanlagen in Fonds vermittelt. Wie
die Vorinstanz richtig festgestellt hat, ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich, dass die
Beschwerdefuhrerin fur ihre Aktivitdten zu Gunsten der Fondsleitung entschadigt wird. Da
die Beschwerdefuhrerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke lediglich glaubhaft zu
machen hat, erachtet das Bundesverwaltungsgericht den Nachweis einer Entschadigung
nicht als erforderlich. Da die Marke "Quantex" jeweils auf den Prasentationen aufgefihrt
ist, hat die Beschwerdeflhrerin bereits mit den vor der Vorinstanz eingereichten Belegen
glaubhaft gemacht, dass sie die Marke im Zusammenhang mit der "Vermittlung von
Vermodgensanlagen in Fonds" tatséchlich gebraucht hat.

E.55

Aus den vorinstanzlichen Replikbeilagen ergibt sich zwar kein Hinweis auf einen Gebrauch
der Widerspruchsmarke fir "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des
Finanzmanagements'. Im Beschwerdeverfahren hat die BeschwerdefUhrerin indessen unter
Hinweis auf die gesetzliche Beratungspflicht Beratungsprotokolle im Zusammenhang mit
dem "Quantex Fondssparen” eingereicht, welche mit der Marke "Quantex" versehen sind
(Beschwerdebeilagen 4 und 5). Daraus wird ersichtlich, dass die Kunden Uber ihre

Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlagen, tber den geplanten Anlagehorizont, das



Anlageziel, den zur Verfiigung stehenden Anlagebetrag, das Nettovermdgen sowie die
Risikobereitschaft befragt und tber die zur Auswahl stehenden Quantex-Fonds informiert
wurden. Weiter enthalten die Protokolle die Einschéatzung des Kundenberaters, ob die vom
Kunden geplante Anlage in Anbetracht des Risikoprofils und der finanziellen Verhaltnisse
angemessen wére. In den Kundenprofilen fr natlrliche Personen unter dem Titel " Quantex
Vermogensverwaltung" (Beschwerdebeilagen 6 bis 8) wird schliesslich unter anderem
festgehalten, welche Anlageziele der Kunde verfolgt, woher dessen Vermogenswerte
stammen und Uber welches Vermogen und Einkommen der Kunde verfugt. Mit den neu
eingereichten Beschwerdebeilagen (4-8) hat die BeschwerdefUhrerin glaubhaft gemacht,
dass die Marke "QUANTEX" auch im Zusammenhang mit der Dienstleistung "Beratung im
Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements' tatsachlich gebraucht worden ist.

E.5.6

Esbleibt zu prifen, ob die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchsim
vorliegenden Fall erfullt sind (vgl. E. 2.3). Zu diesem Zweck sowie zur alfélligen weiteren
Prufung der Verwechslungsgefahr ist die Widerspruchssache an die Vorinstanz
zurtickzuweisen (vgl. E. 1.2). Auf die Einwénde der Beschwerdegegnerin, die
Widerspruchsmarke sei weder kommerziell noch ernsthaft, sondern nur intern gebraucht
worden (vgl. Beschwerdeantwort Rz. 25 f.), ist im vorliegenden Beschwerdeverfahren
daher nicht einzugehen.

E.6

Dadie BeschwerdefUhrerin in ihrem Eventual standpunkt die Riickweisung der Sache
lediglich zur Beurteilung der relativen Ausschlussgriinde beantragt hat, ist dem
Eventual begehren nur teilweise stattzugeben. Ziffer 1, 2 und 4 der angefochtenen
Verfigung sind aufzuheben und die Sache im Sinne der Erwagungen zur Prifung des
rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke in Bezug auf samtliche von der
Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, zur alfalligen
Beurteilung der Frage der Verwechslungsgefahr und neuem Entscheid Uber die
Parteientschadigung an die Vorinstanz zurtickzuwei sen.

E.7

Bei diesem Ausgang sind die Gerichtskosten beiden Parteien je zur Hélfte aufzuerlegen, da
die BeschwerdefUhrerin zwar teilweise obsiegt, das Beschwerdeverfahren aber durch ihre
spéte Einreichung wesentlicher Gebrauchsbel ege zum Teil mitverschuldet hat (Art. 63 Abs.
1 und 3 VWV G). Die vorinstanzliche K ostenverlegung ist aus diesem Grund beizubehalten.
Die Gerichtsgebtihr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafuir ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE).
Die Schétzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an
Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobel bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsétzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist
(BGE 133111 492 E. 3.3 mit Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A_161/2007
vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen "We make ideas work™). VVon diesem Erfahrungswert
ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten
Anhaltspunkte fir einen hdheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken. Die



Gerichtskosten werden somit auf Fr. 4'500.- festgelegt und sind jeder Partel zur Halfte
aufzuerlegen. Die Parteikosten sind wettzuschlagen.

E.8

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