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Regeste
Markenschutz (Ubriges)

Erwagungen

E.1
Das Bundesverwaltungsgericht pruft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die

Prozessvoraussetzungen erfiillt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (BVGE
2016/15 E. 1.1, mit Hinweisen).

E.11

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz in Markensachen zusténdig (Art. 5 des Bundesgesetzes Uber das
Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 [VWV G, SR 172.021] i.V.m. Art. 31, 32
und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32]).

E.12

Die BeschwerdefUhrerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Art. 48 Abs. 1
Bst. aVwWVG) und ist als Adressatin der angefochtenen Verfligung durch diese besonders
bertihrt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VWV G). Sie geht davon aus, rechtmassige Inhaberin der
Streitmarken zu sein. Mit der beantragten Registereintragung einer
Verfigungsbeschrénkung strebt sie die Beeinflussung ihrer tatsachlichen oder rechtlichen
Situation an, weshalb ein Rechtsschutzinteresse (Art. 48 Abs. 1 Bst. ¢ VWV G) zu bejahen
ist. Die Beschwerdefrist (Art. 50 Abs. 1 VwVG) wurde gewahrt und der K ostenvorschuss
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G). Der Vertreter hat sich rechtsgentiglich
ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die tbrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen
vor (Art. 44 ff. VwWVG).

E.13

Die Beschwerdegegnerin beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten
(Rechtsbegehren, Ziff. 1). Sietrégt vor, die Beschwerdeftihrerin habe ihr Rechtsbegehren
zu unbestimmt formuliert, weshalb dieses nicht justiziabel sei. Weder definiere die
Beschwerdefihrerin, welche Art von V erfligungsbeschrankung fur welchen Zeitraum und
mit welcher Wirkung einzutragen sei noch gegen wen sich diese richte
(Beschwerdeantwort, Rz. 23).

E.14

Das Rechtsbegehren Ziffer 1 der Beschwerdefthrerin hat folgenden Wortlaut: "Die
angefochtene Verfligung sei aufzuheben und es sei die Vorinstanz anzuweisen, eine
Verfugungsbeschréankung auf die folgenden Marken einzutragen: [Aufzahlung der



Streitmarken]". Das Rechtsbegehren Ziffer 1 bezieht sich auf das Dispositiv der
angefochtenen Verfiigung und erweitert den Streitgegenstand nicht. Aus diesem
Rechtsbegehren geht mit hinreichender Klarheit hervor, in welchem Punkt die
Beschwerdefuhrerin das Rechtsverhaltnis Uberprifen lassen will. Es erfillt demnach diein
Art. 52 Abs. 1 VwV G vorgeschriebenen Anforderungen (vgl. BVGE 2013/45 E. 4.2.1;
André Moser, in: Auer/Mller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz Uber das
Verwaltungsverfahren [VwWVG], 2. Aufl. 2019, Art. 52 N 1 ff.). Die Beanstandung der
Beschwerdegegnerin zu moglichen Rechtswirkungen im Fall der Eintragung einer
Verfigungsbeschrénkung ist keine Eintretensfrage, sondern bildet Gegenstand der
materiellen Beurteilung der Beschwerde, weshalb an dieser Stelle nicht weiter darauf
einzugehen ist.

E.15

Die Beschwerdeftihrerin beantragt, der Beschwerde sal die aufschiebende Wirkung zu
erteilen (Rechtsbegehren, Ziff. 3). Die angefochtene Verfiigung hat eine verweigerte
Eintragung im schwei zerischen Markenregister zum Inhalt. Negative Verfiigungen sind
Verfuigungen, mit welchen Begehren um Anerkennung, Begriindung, Anderung oder
Aufhebung von Rechten oder Pflichten abgelehnt werden (vgl. BGE 123V 39E. 3; 117V
188 E. 1b). Solche negativen Verfugungen sind der aufschiebenden Wirkung (Art. 55 Abs.
1 VwVG) nicht zuganglich, weil sie keine Anderung der Rechtslage zur Folge haben. Es
wird nichts angeordnet, was aufgeschoben werden musste (Urteil des BV Ger B-2261/2022
vom 5. Juli 2022 E. 1.3; Hangorg Seller, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.],
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, Art. 55 N 24; Regina
Kiener, in: Auer/Muller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz tiber das
Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, Art. 55 N 8).

E.16

Vorbehdltlich des Rechtsbegehrens Ziffer 3 (Antrag auf aufschiebende Wirkung) ist daher
auf die Beschwerde einzutreten.

E.21

Anl&sslich ihrer Stellungnahme vom 6. Juli 2023 zur Noveneingabe der
Beschwerdegegnerin vom 27. Juni 2023 beantragt die Vorinstanz erstmals, sie sei zu
erméachtigen, gestitzt auf die Ubertragungserklarung der Beschwerdegegnerin vom 25,
Januar 2022 den Zuschlagsempfanger als neuen Inhaber der Streitmarken im Register
einzutragen.

E.22

Das Anfechtungsobjekt bildet den Rahmen, welcher den mdglichen Umfang des
Streitgegenstandes begrenzt (vgl. BGE 13311 35 E. 2; Moser et d., aa.0., Rz. 2.7).
Streitgegenstand ist das Rechtsverhdtnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfligung
bildet, soweit esim Streit liegt. Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens kann somit nur
sein, was Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war oder hétte sein sollen. Im Laufe
des Rechtsmittel verfahrens kann sich der Streitgegenstand verengen bzw. um nicht mehr
strittige Punkte reduzieren, grundsétzlich jedoch nicht erweitern oder inhaltlich verandern
(BGE 136 11 457 E. 4.2; 136 V 362 E. 3.4; je mit Hinweisen).

E.23



Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren ist das gestiitzt auf Art. 30 Bst. b der
Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) abgewiesene
Gesuch um Eintragung einer Verfligungsbeschrankung im Markenregister (Verfiigung vom
19. September 2022, Dispositiv-Ziffer 1). Die Vorinstanz hat sich im vorinstanzlichen
Verfahren daf ir entschieden, die Frage nach der Registereintragung der Rechtelibertragung
gemass Ubertragungserklarung vom 25. Januar 2022 (Beschwerdebeilage 5) von der Frage
nach der Eintragung einer Verfligungsbeschrankung zu trennen. Erstere bildete somit
keinen Streitgegenstand, obschon die Beschwerdegegnerin den Konnex zwischen den zwei
Gesuchen thematisierte (Vernehmlassungsbeilage 8, S. 2). Auch im Rahmen des doppelt
gefuhrten Schriftenwechsels im Beschwerdeverfahren ausserte sich die Vorinstanz zur
beantragten Eintragung der Markentbertragung an die C. Inc. (USA) nicht. Erst
anlasslich ihrer Stellungnahme zur Noveneingabe der Beschwerdegegnerin vom 27. Juni
2023 beantragte sie - ohne dies weiter zu begriinden - eine Erméchtigung zur Eintragung
der Markenuibertragung. Angesichts dieser Prozessgeschichte ist festzustellen, dass es
vorliegend an einer Erstbeurteilung dieser Frage durch die Vorinstanz fehlt. Unter solchen
Umsténden ist eine rechtliche Beurteilung durch das Bundesverwaltungsgericht unzul&ssig,
weil es ansonsten in deren funktionelle Zustandigkeit eingreifen wirde (vgl. BVGE
2009/37 E. 1.3.1).

E.31

Die Beschwerdefthrerin rugt, die Vorinstanz habe den rechtserheblichen Sachverhalt
unrichtig festgestellt. Sinn und Zweck der einstweiligen Verfligung liege nicht darin, den
Zuschlagsempfanger durch eine Geldstrafe von einer V erdusserung abzuschrecken, sondern
ihm eine solche zu verbieten (Beschwerdeschrift, S. 7). Ausserdem habe die Vorinstanz zu
Unrecht auf die Tatsache abgestellt, dass der Beschwerdefiihrerin in der einstweiligen
Verflgung vom 29. Oktober 2021 keine Frist angesetzt worden sei, innerhalb derer sie eine
Zivilklage anheben musse (Beschwerdeschrift, S. 6).

E.3.2

Die Vorinstanz hat die Dispositiv-Ziffer 1 der einstweiligen Verfigung wortgetreu zitiert
(angefochtene Verfugung, Ziff. 4). Sie hat auch zutreffend erkannt, dass der
Beschwerdefihrerin darin keine Frist zur Klageerhebung angesetzt worden ist. Dass die
Vorinstanz dem unter Androhung eines Ordnungsgelds im Betrag von EUR 250'000.-
beziehungswei se von Ordnungshaft bis zu 6 Monaten im Widerhandlungsfall
ausgesprochenen Verfiigungsverbot eine abschreckende Wirkung zuschreibt, 18sst den
Schluss auf eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung nicht zu. Die Rugen der
Beschwerdefiihrerin betreffen im Kern nicht die richtige und vollstandige Ermittlung des
rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 12 VwV G), sondern dessen rechtliche Wiirdigung,
weshalb an dieser Stelle nicht mehr weiter darauf elnzugehen ist.

E.41

Nach Art. 17 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11)
kann der Markeninhaber die Marke fir die Waren oder Dienstleistungen, fur diesie
beansprucht wird, ganz oder teilweise iibertragen. Die Ubertragung bedarf zu ihrer
Gultigkeit der schriftlichen Form. Sieist gegentiber gutgléubigen Dritten erst wirksam,
wenn sieim Register eingetragen ist (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Klagen nach diesem Gesetz
konnen bis zur Eintragung der Ubertragung gegen den bisherigen Inhaber gerichtet werden
(Art. 17 Abs. 3 MSchG). Geméss Rechtsprechung ist damit der bisherige, im



Markenregister noch eingetragene, aber nicht mehr berechtigte Markeninhaber gemeint
(Tribunal cantonal de Fribourg du 30 janvier 2006, in: sic! 2006 662, 664 "Rugby"; Gregor
Buhler, in: Noth/BUhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar, 2. Aufl.
2017, Art. 17 N 34 [zit. SHK-Bearbeiter]). Dies gilt auch fir den Fall, dass der Kl&ger von
der tats&chlichen Berechtigungslage Kenntnis hat (Manuel Bigler, in: David/Frick [Hrsg.],
Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 17 N
37; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 17 N 20).

E.4.2

Im Markenregister sind neben der Markeneintragung weitere Tatsachen eintragungsfahig.
Nach Art. 30 Bst. b MSchV in Verbindung mit Art. 40 Abs. 3 Bst. g MSchV werden

V erfligungsbeschrankungen von Gerichten und Vollstreckungsbehorden auf Antrag und
unter Vorlage einer entsprechenden Erklarung des Markeninhabers oder einer anderen
gentigenden Urkunde eingetragen. Die V oraussetzung der "genligenden Urkunde' ist ein
unbestimmter Rechtsbegriff, dessen Auslegung und Anwendung das Gericht grundsétzlich
frel Uberpruft. Die durch die Rechtsprechung entwickelten Anforderungen an eine
"gentigende Urkunde" nach Art. 28 Abs. 1 MSchV fiir die Eintragung von Ubertragungen
sind sinngemass auf Art. 30 Bst. b MSchV anwendbar. Solche Urkunden sind demnach
gentigend im Sinne der Bestimmung, wenn sie eine sichere Grundlage fir die
Registerftihrung bilden (vgl. Urteil des BGer 4A.1/2003 vom 4. Juli 2003 E. 3.4; Urteile des
BV Ger B-4137/2019 vom 18. Mai 2021 E. 5.3.5; B-7311/2010 vom 10. Mai 2011 E. 2.2
"Alpenswiss'; B-5122/2011 vom 8. August 2012 E. 3.3 "Secretan Troyanov [fig.]";
B-5482/2009 vom 19. April 2011 E. 4.3 "Flamant vert [fig.]"; Eugen Marbach, in: von
Buren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1,
Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 1746 [zit. SIWR 111/1]). Umgekehrt ist die Vorinstanz nicht
zustandig, um die Rechtfertigung der Verfiigungsbeschrénkung und die Berechtigung an
der Marke materiell zu prifen. Soweit das an sie gestellte Gesuch Uber den Vollzug der

V erfligungsbeschrankung des Landgerichts Nurnberg-Furth im Markenregister der Schweiz
hinausgeht und u.a. eine Eintragung des neuen Eigentimers verhindert hétte, der der
landgerichtliche Beschluss nicht entgegensteht, war die Vorinstanz nicht gehalten, darauf
einzugehen.

E.51

Die Beschwerdefuhrerin macht unter Hinwels auf das Urteil des

Bundesverwal tungsgerichts B-4137/2019 vom 18. Mai 2021 geltend, es sei der V orinstanz
bei strittiger Rechteinhaberschaft untersagt, vor Ergehen eines zivilgerichtlichen Entscheids
einen Inhaberwechsel im Register einzutragen, weswegen eine V erfigungsbeschrénkung
erst recht vorzumerken sei (Beschwerdeschrift, S. 10; Replik, Ziff. 5). Der status quo sei im
Markenregister so lange aufrecht zu erhalten, bis die materielle Rechtslage an den
streitgegenstandlichen Marken durch ein Zivilgericht gekléart sei (Replik, Ziff. 3.1 ff.;
Stellungnahme vom 21. Juli 2023, Ziff. 3).

E.511

Anders asin der vorliegenden Konstellation befasste sich das Bundesverwaltungsgericht
im Urteil B-4137/2019 mit der Korrektur einer zu Unrecht im Register eingetragenen
Rechtelibertragung. Diese Rechtsprechung orientierte sich an Féllen, in welchen sich die
Erkl&rungen des bisherigen eingetragenen Markeninhabers und die Ausweise des
Gesuchstellers Gber den Erwerb der Marke widersprechen (Urteil des BGer vom 23. Juli



1990 E. 1in: PMMBI 1990 | "Partagas’, S. 58; Urteil des BGer vom 16. Mé&rz 1971, in:
PMMBI 19711 S. 43; Marbach, SIWR [11/1, Rz. 1745+1.).

E.51.2

Im Unterschied zur zitierten Rechtsprechung ist vorliegend Uber die Markeninhaberschaft
bereits rechtskraftig entschieden worden: Die Rechte an den Streitmarken sind mit Zuschlag
vom 27. Juni 2016 an den Zuschlagsempfanger tbertragen worden (Urteile OGer ZH
PS160183-O/U vom 9. Januar 2017 und NE1800080-U vom 4. Dezember 2018). Zwischen
der aktuell im Register eingetragenen Beschwerdegegnerin as Verdusserin und dem
Zuschlagsempfanger ist die Inhaberschaft nicht strittig. Ebenso unstrittig ist die
Inhaberschaft an den Markenrechten zwischen der als Inhaberin eingetragenen
Beschwerdegegnerin und der neu im Register einzutragenden Erwerberin C. Inc.
(USA), welche den Kaufpreisim Betrag von Fr. (...).- am 14. Februar 2022 direkt an die
Beschwerdegegnerin geleistet hat (Beschwerdebeilagen 4-6).

E.5.13

Aus dem von der Beschwerdefihrerin zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-4137/2019 vom 18. Mai 2021 lassen sich daher fur den vorliegenden Fall keine Schllisse
ziehen.

E.514

Die Beschwerdefiihrerin ist im Ubrigen nochmals darauf hinzuweisen, dass zur
Rechtelibertragung an den Zuschlagsempfanger im Jahr 2016 ein rechtskréftiges Urteil
vorliegt und sie diesen Ubertragungsakt nicht nachtraglich in einem Registerverfahren
erneut in Frage stellen kann (Urteil des BV Ger B-4137/2019 E. 4.4).

E.5.2

Die Beschwerdefuhrerin stiitzt ihren Antrag um Eintragung einer V erfigungsbeschrankung
auf eine einfache Kopie der einstwelligen Verfigung vom 29. Oktober 2021. Zwischen den
Verfahrensbeteiligten ist umstritten, ob dieser superprovisorisch ergangene
Massnahmeentscheid die Anforderungen an eine "geniigende Urkunde" im Sinne von Art.
30 Bst. b MSchV erflillt, beziehungsweise ob die Vorinstanz verpflichtet ist, die Eintragung
der Verfgungsbeschrankung im Register zu vollziehen.

E.521

Die Vorinstanz erwog, die einstweilige Verfligung richte sich einzig gegen den
Zuschlagsempfanger und enthalte keine Anweisung an die Registerbehdrde, eine

V erfiigungsbeschrénkung einzutragen. Die Verordnungsbestimmung zur Eintragung von
Verfigungsbeschrénkungen im Markenregister sei restriktiv auszulegen, weil sie bei
solchen Eintragungen a's reine Vollstreckungsbehdrde handle. Aus diesem Grund kénne sie
weder durch Auslegung Anordnungen ableiten noch selber ein kontradiktorisches
Verfahren durchfihren. Dies gelte umso mehr, wenn wie hier eineim Ausland ergangene
Entscheidung vorliege, deren Vollstreckung in der Schweiz nicht beim zustéandigen

schwei zerischen Gericht beantragt worden sei (Verfigung, Rz. 13).

E.5.22

Die BeschwerdefUhrerin macht geltend, die einstwellige Verfiigung nehme die Eintragung
einer Verfugungsbeschrankung im Markenregister vorweg, weil die Entscheidung
eindeutig, klar und unmissversténdlich abgefasst sei (Beschwerdeschrift, S. 9). Nach Art.



47 LugU sei der Antragsteller nicht daran gehindert, einstweilige Massnahmen
einschliesslich solcher, die auf Sicherung gerichtet seien, nach dem Recht des
Vollstreckungsstaates in Anspruch zu nehmen, ohne dass es einer Vollstreckbarerklarung
nach Art. 41 LugU bediirfe. Die Beschwerdefiihrerin sei korrekt vorgegangen, indem sie die
[Eintragung der] Verfligungsbeschrankung ohne Vollstreckbarerklérung beantragt habe.
Denn fir die Eintragung einer Verfiigungsbeschrankung bedirfe es keines schwei zerischen
Vollstreckungsgerichts (Beschwerdeschrift, S. 7, 11 f.; Replik, Ziff. 3.6 und 7).

E.523

Die Beschwerdegegnerin wendet ein, dass die Entscheidung, auf die sich die
Beschwerdefuhrerin stitze, in einem Ex-parte-Verfahren ergangen sei und sich gegen den
Zuschlagsempfanger personlich richte (Beschwerdeantwort, Rz. 27). Sie fuhrt welter aus,
der registerrechtliche Vollzug einer konkursrechtlichen Zwangsverwertung sei Teil dieser
Zwangsverwertung (Duplik, Rz. 9-10). Ein ausléndisches Zivilgericht kdnne die
konkursamtliche Zwangsverwertung nicht verhindern, weil auf dem Gebiet der
Zwangsvollstreckung das Territorialitatsprinzip gelte (Beschwerdeantwort, Rz. 28 f.). Die
Beschwerdefihrerin verkenne im Weiteren, dass superprovisorisch angeordnete
Massnahmen unter dem L ugano-Ubereinkommen grundsatzlich nicht anerkennungs- und
vollstreckungsfahig seien (Beschwerdeantwort, Rz. 43). Die BeschwerdefUhrerin habe
zudem das formelle Verfahren zur Vollstreckung von L ugU-Entscheidungen nicht
eingehalten (Beschwerdeantwort, Rz. 45 f.) und verkenne die Funktionsweise von Art. 47
LugU (Beschwerdeantwort, Rz. 48-52). Ausserdem sei eine Vollstreckung im Sinne einer
Registersperre vom Wortlaut der Massnahme nicht erfasst (Beschwerdeantwort, Rz. 48).

E.5.24

Die einstweilige Verfigung vom 29. Oktober 2021 ist eine ohne Anhdrung der Gegenpartei
ergangene vorsorgliche Sicherungsmassnahme eines deutschen Zivilgerichts. Gemass deren
Begriindung erging sie gestiitzt auf Art. 4 Abs. 1 der Verordnung Uber die gerichtliche
Zustandigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handel ssachen (Verordnung Nr. 1215/2012 des Européi schen Parlaments und Rates vom
12.12.2012, L 351/1 ff.) in Verbindung mit § 140 MarkenG/D analog, 88 935, 940, 938,
936, 920-922, 937, 890, 91 und 3 ZPO/D. Zum Inhalt hat diese superprovisorisch
angeordnete Sicherungsmassnahme ein personliches, an den in der Bundesrepublik
Deutschland wohnhaften Zuschlagsempfanger gerichtetes Verfligungsverbot; unter
Androhung einer Sanktion bei Zuwiderhandlung. Die Rechtsauffassung der
Beschwerdefiihrerin, wonach die einstweilige Verfligung die Registereintragung in der
Schweiz vorwegnehme (Beschwerdeschrift, S. 9), findet im Wortlaut des Dispositivs keine
Stitze (siehe: Sachverhalt A.c). Auch die in der Entscheidbegriindung zitierten
Rechtsgrundlagen lassen keinen Bezug zum Registerrecht erkennen.

E.5.25

Eine im Ausland ergangene Entscheidung kann in der Schweiz grundsétzlich keine
weitergehenden Wirkungen entfalten alsim Urtellsstaat (BGE 134 111 467 E. 3.3; 129 111
626 E. 5.2.3; je mit Hinweisen). Einem Exequaturgericht ist es zwar erlaubt, denim
Ausland ergangenen Entscheid auszulegen; nicht erlaubt ist aber eine Entscheidung zu
erganzen, umzudeuten oder zu dndern (BSK-LugU - Hoffmann/Kunz, Art. 38 N 180;
BSK-LugU - Favalli/Augsburger, Art. 31 N 224 ff.). Ist L etzteres einem Exequaturgericht
verwehrt, gilt dies umso mehr fur die Vorinstanz a's Vollzugsbehorde.



E.5.26

Eine Auslegung der inhaltlich bestimmt abgefassten M assnahmeentscheidung im Sinne der
Beschwerdefihrerin wirde das Dispositiv umdeuten respektive erganzen. Die
Beschwerdefiihrerin geht daher fehl, wenn sie aus dem Wortlaut der einstweiligen
Verfligung eine Sicherungsmassnahme mit Wirkung gegen Dritte ableiten will
(Beschwerdeschrift, S. 8 1.).

E.5.27

Die Vorinstanz hat somit zutreffend erwogen, dass sich aus der einstweiligen Verfiigung
keine registerrechtliche Anordnung ableiten | &sst.

E.53

Im Geltungsbereich des Lugano-Ubereinkommens wird die Vollstreckungswirkung einer
auslandischen Entscheidung im Ubrigen nicht ipso iure anerkannt (V anessa Caroline
Haubensack, Umsetzung der Vollstreckung und Sicherung nach Lugano-Ubereinkommen
in das Schweizer Recht, 2017, S. 19; Christian Arnold, Das Exequaturverfahren im
Anwendungsbereich des L ugano-Ubereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus

schwei zerischer Sicht, 2020). Unter dem Titel "Vollstreckung” regelt das

L ugano-Ubereinkommen in den Art. 38-52 die Voraussetzungen und das Verfahren fir eine
inlandische Vollstreckbarerklarung von Entscheidungen, die in anderen durch das
Ubereinkommen gebundenen Staaten ergangen sind. Eine Entscheidung wird in einem
anderen Staat nur auf Antrag des Berechtigten fir vollstreckbar erklart (Art. 38 Abs. 1
LugU). Liegt wie hier eine ex parte ergangene M assnahmeentscheidung vor, sind
ausserdem die von der Rechtsprechung entwickelten Regeln zum Gehorsanspruch zu
berticksichtigen (EuGH vom 13. Juli 1995, C-474/93, Hengst Import BV, Rn. 14, 19; BGE
139111 232 E. 2.3; Urtell des BGer 5A_711/2018 vom 9. Januar 2019 E. 6.3.1, mit
Hinweisen).

E.53.1

Der Vorinstanz als Vollzugsbehtrde ist es grundsétzlich nicht gestattet, die internationale
Zustandigkeit des deutschen Massnahmegerichts im Zusammenhang mit einem 6ffentlichen
Register zu Uberprifen. Es fallt auch nicht in ihren sachlichen oder funktionellen
Zustandigkeitsbereich, einen Antrag auf Erteilung der Vollstreckbarerkl&rung
entgegenzunehmen (Art. 39 Abs. 1i.V.m. Anhang Il LugU; vgl. SHK-LugU - Mdiller, Art.
22 Nr. 3N 78 und 80). Mit anderen Worten darf sie als VVollzugsbehérde kein Verfahren
fuhren, in welchem sie gestiitzt auf die Bestimmungen des L ugano-Ubereinkommens tiber
das Vorliegen der Voraussetzungen fur die Erteilung einer Vollstreckbarerkldrung zu
befinden hat.

E.53.2

Dass die Beschwerdefuihrerin in der Schweiz weder einen Antrag auf Erteilung der
Vollstreckbarerkl&rung gestellt noch die erforderlichen Urkunden und sonstigen
Beweismittel (Art. 40 Abs. 3i.V.m. Art. 53 ff. LugU) dem zustandigen schweizerischen
Exequaturgericht vorgelegt hat (Beschwerdebeilage 3; Vernehmlassungsbeilage 2; vgl.
SHK - Marro, Vorb. zu Art. 53-56 LugU N 8; DIKE-Komm-LugU - Sogo, Art. 38 N 30 ff.),
ist zwischen den V erfahrensbeteiligten unbestritten.

E.53.3



Die Beschwerdegegnerin halt somit zurecht dafur, dass die ins Recht gelegte
M assnahmeentscheidung in der Schweiz mangels Vollstreckbarerklarung im Register nicht
vollzogen werden kann.

E.54

Die Beschwerdefuhrerin beruft sich im Zusammenhang mit der geltend gemachten
grenziiberschreitenden Vollstreckungswirkung schliesslich auch auf Art. 47 Abs. 1 LugU.

E.54.1

Art. 47 Abs. 1 LugU lautet wie folgt: "Ist eine Entscheidung nach diesem Ubereinkommen
anzuerkennen, so ist der Antragsteller nicht daran gehindert, einstweilige Massnahmen
einschliesslich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, nach dem Recht des
Vollstreckungsstaats in Anspruch zu nehmen, ohne dass es einer V ollstreckbarerklarung
nach Artikel 41 bedarf."

E.54.2

Die Vorschrift von Art. 47 Abs. 1 LugU gibt der Antragstellerin die Befugnis, die vom
jeweiligen inléndischen Recht des Zwelitstaates vorgesehenen einstweiligen Massnahmen
bereits zu beantragen, bevor sie eine Vollstreckbarerklarung nach Art. 41 LugU erwirkt hat
(Haubensak, aa.0., S. 97; BSK - Hoffmann/Kunz, Art. 47 LugU N 2 ff.; DIKE-Komm -
Sogo, Art. 47 LugU N 6). Im Bereich des Geistigen Eigentums sind vorlaufige
Sicherungsmassnahmen auch nach schweizerischem Recht tiblich (BGE 136 111 200 E.
2.3.2; Ralph Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matiére de
propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in: sic! 2005 339, 352 ff.; Urteile des
BPatGer S2023 001 vom 15. Februar 2023; S2014 008 vom 28. Oktober 2014/4).

E.543

Das L ugano-Ubereinkommen gewéhrt der Beschwerdefiihrerin keinen Anspruch auf Erlass
von einstweiligen Massnahmen vor Erteilung des Exequaturs. Es stellt lediglich klar, dass
der Antragsteller "nicht daran gehindert" ist, einstweilige Massnahmen nach dem Recht des
Vollstreckungsstaats zu beantragen (BSK - Hoffmann/Kunz, Art. 47 LugU N 8). Eine
erfolgreiche Berufung auf Art. 47 Abs. 1 LugU wiirde daher zunéchst einen entsprechenden
Antrag auf Anordnung einer vorléufigen Sicherungsmassnahme nach schweizerischem
Recht beim zustandigen Gericht voraussetzen (vgl. BSK - Hoffmann/Kunz, Art. 47 LugU N
8, 14, 22).

E.544

Die BeschwerdefUhrerin behauptet nicht, in der Schweiz beim zusténdigen Gericht ein
solches Gesuch gestellt und eine entsprechende einstweilige Massnahme erwirkt zu haben.
Es gelingt ihr daher nicht, sich erfolgreich auf Art. 47 Abs. 1 LugU zu berufen.

E.55

Im Ergebnis hat die Vorinstanz ihre auf Art. 30 Bst. b MSchV gestitzte Priifung zu Recht
auf die Frage beschrankt, ob die ihr vorgel egten Beweisurkunden eine gentigende
Grundlage fir die sichere Registerfiihrung bilden. Sieist zutreffend zum Schluss gelangt,
die eingereichte Kopie der einstweiligen Verfigung vom 29. Oktober 2021 erfille die
Anforderungen an eine "genugende Urkunde" im Sinne von Art. 30 Bst. b MSchV nicht.
Inwiefern sich die Vorinstanz dabei durch sachfremde Erwagungen hat leiten lassen, einen
Ermessensfehler begangen und die Angemessenheit nicht beriicksichtigt haben soll, ist



nicht ersichtlich und wurde von der BeschwerdefUihrerin auch nicht substantiiert dargelegt.

E.5.6

Die Beschwerde erweist sich somit a's unbegriindet und ist, soweit darauf einzutreten ist,
abzuweisen. Die Fragen zum einstweiligen Charakter der beantragten Registereintragung
und deren Legitimationswirkung fUr den in Aussicht gestellten Zivilprozess konnen unter
diesen Umstéanden offenbleiben. Ebenso ertibrigen sich Erwégungen zu zeitlichen und
prozessualen Rechtswirkungen einer solchen Eintragung. Offenbleiben kann auch die
Rechtsfrage, ob die Beschwerdefiihrerin ein rechtlich zu schiitzendes Sicherungsbedirfnis
hat, welches Uber die getroffenen Vereinbarungen mit dem Zuschlagsempfanger und der
C. Inc. (USA) hinausgeht. Auch auf die Vorbringen der Beschwerdegegnerin, die
den Anwendungsbereich des LugU und die Vollstreckungsvoraussetzungen betreffen, ist
nicht mehr weiter einzugehen.

E.6.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdefiihrerin kosten- und
entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VWV G sowie Art. 1 ff. des
Reglements Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom
21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Die Gerichtsgebtihr ist nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfilhrung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwWVGi.V.m. Art. 2 Abs. 1 VGKE). Dem vorliegenden
Rechtsstreit liegt kein Vermogensinteresse zugrunde, da er nicht die materielle
Berechtigung an den Markenrechten, sondern die Eintragung einer
Verfugungsbeschrénkung im Markenregister betrifft und insofern der wirtschaftliche Wert
fr die Parteien nicht beziffert werden kann. Die Gerichtsgebuhr ist damit geméass Art. 3
Bst. b VGKE auf Fr. 4'500.- festzusetzen und dem gel eisteten K ostenvorschuss zu
entnehmen.

E.6.2

Fir das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hat die anwaltlich vertretene
Beschwerdegegnerin als obsiegende Partei Anspruch auf eine Parteientschadigung (Art. 64
Abs. 1 VWVGi.V.m. Art. 7 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 VGKE). Die
Parteientschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfédlige weitere notwendige
Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Geméss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die

Partei entschadigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche
eingereicht wird. Vorliegend war die Beschwerdegegnerin anwaltlich vertreten, hat dem
Gericht vor dem Entscheid jedoch keine detaillierte Kostennote vorgelegt. Daher setzt das
Gericht die Entschadigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Der
Stundenansatz betragt fur Anwalte mindestens Fr. 200.- und héchstens Fr. 400.- (Art. 10
Abs. 2 VGKE). Unter Berticksichtigung der durchschnittlichen Komplexitét des
Rechtsstreits und des doppelt gefiihrten Schriftenwechsels erachtet das
Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschadigung von Fr. 4'200.- (inkl. MWST) fir
angemessen.
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