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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Die Beschwerde macht absolute Schutzausschlussgriinde gegen die amtliche Registrierung
einer fremden Marke geltend. Ob auf eine solche Drittbeschwerde grundsétzlich einzutreten
ist, ist umstritten. Die dagegen gedusserten Argumente richten sich einerseits gegen die
Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts, andererseits gegen die

Beschwerdel egitimation im Allgemeinen und der Beschwerdefthrerin im Besonderen. Als
erstesist die Frage der Zustandigkeit zu prifen (Art. 7 Abs. 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VWV G, SR 172.021]).

E.11

Eine Beschwerde gegen die Eintragung von Drittmarken war schon im friiheren
Markenrecht nicht ausdrticklich geregelt und wird auch im geltenden Recht nicht erwahnt.
Unter dem friheren Markenschutzgesetz vom 26. September 1890 (MSchG, AS 12 1 ff.)
war pauschal gegen "ale Entscheide in Markensachen” der Vorinstanz die

V erwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht vorgesehen (Art. 4 Bst. ¢ und Anhang
Ziff. I Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber die eidgendssische Verwaltungs- und
Disziplinarrechtspflege vom 11. Juni 1928, AS 44 779 ff. und Art. 99 Bst. ades
Bundesgesetzes Uiber die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943
[Bundesrechtspflegegesetz, OG], BS 3 558). Auch altArt. 36 des heutigen
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (M SchG, SR 232.11) - diese Bestimmung
wurde mit Inkrafttreten des V erwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR
173.32) per 1. Januar 2007 aufgehoben (Anhang Ziff. 21 VGG) - unterstellte "alle
Verfigungen in Markensachen” der Vorinstanz unterschiedslos der Beschwerde an die
damalige Rekurskommission fur geistiges Eigentum (RKGE). Eine Stimme aus der
friheren Lehre wollte die Registrierung einer Marke zwar im Gegensatz zur Zurtickweisung
eines Eintragungsgesuchs nicht als "Entscheid” im Sinne dieser Bestimmungen behandeln
(Erwin Matter, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und
Handelsmarken, der Herkunftsbezei chnungen von Waren und der gewerblichen
Auszeichnungen, Zurich 1939, S. 181 f.). Dieser Ansicht wurde aber entgegengehalten,
dass ein Markenanmelder sich auch gegen den fehlerhaften Vollzug seiner Anmeldung zur
Wehr setzen kdnnen miisse, etwa wenn die Vorinstanz rechtsfehlerhaft ein falsches Zeichen
eingetragen habe. Positive Registrierungsentschei de miissten darum grundsétzlich der
Beschwerde unterliegen (Heinrich David, Kommentar zum Schweizerischen
Markenschutzgesetz, 2. Aufl. Basel/Stuttgart 1960, S. 239 f.; Alois Troller, Der

schwei zerische gewerbliche Rechtsschutz. Patent-, Marken-, Muster- und Modell-,



Urheberrecht und unlauterer Wettbewerb, Basel 1948, S. 140).

E.12

Nach Anhaltspunkten fir den gesetzgeberischen Willen betreffend Drittbeschwerden gegen
gutheissende Registrierungsentscheide kann in der Systematik und den Materialien des
geltenden M SchG gesucht werden. Folglich stellen sich verschiedene Fragen. Wollte das
Parlament etwa eine Berufung auf absolute Ausschlussgrtinde durch Dritte bewusst
untersagen, a's esim Eintragungsverfahren keine entsprechende Einsprachemoglichkeit fir
Drittpersonen vorsah (Art. 30 Abs. 3 MSchG, vgl. Art. 6 VWV G) oder als es neben der
amtlichen Prifung, als Rechtsbehelf fir Konkurrenten, zwar neu das
Widerspruchsverfahren einfihrte, aber auf Ausschlussgrinde nach Art. 3 MSchG
beschrankte (Art. 31 MSchG; VeraMarantelli nach Mario J. Minder, Der
Immaterialglterrechtsprozess. Bericht Uber eine Tagung vom 5. Dezember 2012, sic! 2013,
S. 255; vgl. die Urteile des Bundesverwal tungsgerichts B-7506/2006 vom 21. Mé&rz 2007 E.
3 Karomuster, B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.2 und E. 8 Eco-Clin/Eco-Clean)?
Wollte der Gesetzgeber mit dem Weiterbenitzungsrecht nach Art. 14 MSchG eine
Drittbeschwerde wegen einer im Gemeingut stehenden Eintragung unnétig machen? In
allgemeiner Form entschied das Bundesgericht 1936 unter Geltung des friiheren M SchG,
dass auf privaten Interessen beruhende L dschungsanspriiche weder vor dem Bundesamt fir
geistiges Eigentum (BAGE) noch mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht
werden konnten. Sie seien vielmehr klageweise vor die Zivilgerichte zu tragen (BGE 62 |
168 E. 2 Swiss-Mint; vgl. Markus Kaiser, Verwaltungsrechtliche Beschwerde als
Alternative zur Loschungsklage im Markenrecht? Stellungnahme zu einem Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Mérz 2007, sic! 2007, S. 863 mit Hinweisen). Mit dem
Kriterium der zugrundeliegenden, privaten Interessen bezog es sich aber zumindest
sinngemass auf die Frage der Beschwerdel egitimation, weshalb auch dieser Entscheid die
Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Prifung von
Markenregistrierungsentscheiden der Vorinstanz auf Beschwerde nicht klar bejaht oder
verneint.

E.13

Mit dem Inkrafttreten der Rechtsweggarantie (Art. 29a der Bundesverfassung der

Schwei zerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) wurde das ehemalige System der
positiven Aufzdhlung von Beschwerdeméglichkeiten in Verwaltungsgesetzen, namentlich
atArt. 36 MSchG, grundsétzlich zu einer umfassenden Beschwerdezustandigkeit des
Bundesverwal tungsgerichts unter V orbehalt von ausdricklichen Ausnahmen modifiziert.
Eine solche Ausnahme, welche die beschwerdewei se Geltendmachung absol uter
Ausschlussgriinde verbéte, wurde nicht ins Markenrecht eingefigt. Dies konnte al's
qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers zu verstehen sein, wonach die zivilgerichtliche
Zustandigkeit nicht mehr die Unzusténdigkeit verwaltungsrechtlicher Instanzen begriindete
(vgl. in diesem Zusammenhang betreffend kontrollierte Ursprungsbezeichnungen Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-6101/2011 vom 1. Juni 2012 E. 2.6 Vacherin Mont d'Or;
betreffend das Urheberrecht BV GE 2008/37 E. 7.2 GT W).

E.14

Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfligungen nach Art. 5
VWVG (Art. 31 VGG). Im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht sind entsprechend nur
jene Rechtsverhaltnisse zu beurteilen, zu welchen die Vorinstanz vorgangig in Form einer



Verfigung Stellung genommen oder beziiglich welcher sie eine anfechtbare Verfligung
unrechtmassig verweigert oder verzogert hat (Art. 46aVwVG). Das Vorliegen einer
Verfligung beziehungsweise deren Verweigerung oder Verzégerung ist unabdingbare
Sachurteilsvoraussetzung fur ein Beschwerdeverfahren, ohne die auf das Rechtsmittel nicht
eingetreten werden darf (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-17/2013 vom 9.
Januar 2013 E. 1.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubiihler, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, Rz. 2.1, 2.6). Der Beschwerdefihrer
macht geltend, dass in Bezug auf die Markeneintragung eine Verfligung vorliege.

E.14.1

Art. 5VwVG zufolge gilt as Verfligung eine behdrdliche Anordnung, mit der im Einzelfall
ein Rechtsverhédtnisin einsaitiger und verbindlicher Welse gestiitzt auf offentliches Recht
des Bundes geregelt wird. Die Strukturmerkmale einer Verfigung sind demnach
"Anordnung einer Behdrde", "Einzelfall”, "Regelung eines Rechtsverhaltnisses’, "einseitig"
und "verbindlich" sowie "gestiitzt auf 6ffentliches Recht des Bundes' (Pierre Tschannen, in:
Auer/Muller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz tiber das
Verwaltungsverfahren [VWV G, Zurich/St. Gallen 2008, Art. 1 N. 6; sa. BGE 139V 75f.
E. 2.2.1; Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3844/2013 vom 7. November 2013 E.
1.3.1). Die vorgenannten Merkmale missen kumulativ gegeben sein, damit eine Verfligung
vorliegt (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3844/2013 vom 7. November 2013 E.
1.3.1; Felix Uhlmann, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VWV G. Praxiskommentar
zum Bundesgesetz Uber das Verwaltungsverfahren, Zirich/Basel/Genf 2009, Art. 5 N. 17).
Mit Blick auf die Markenregistrierung ist nachfolgend auf einzelne Verfigungsmerkmale
einzugehen.

E.14.2

Als Anordnung einer Behdrde im Einzelfal gilt einerseits die Individualverfigung. Sieist
ein individuell-konkreter Verwaltungsrechtsakt, mit dem das Recht auf einen konkreten Fall
fUr einen einzelnen oder mehrere einzelne Adressaten angewendet wird (BVGE 2012/9 E.
3.2.4 mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-769/2013 vom 30. Oktober
2013 E. 1.3.2.5; Tschannen/Zimmerli/M{ller, a.a.0. § 28 Rz. 22, 49). Andererseits
qualifiziert als Einzelakt die Allgemeinverfliigung. Diese richtet sich an einen weiteren
Adressatenkreis as die Individualverfiigung. Sie regelt einen spezifischen Fall fir eine
individuell nicht bestimmbare Vielzahl von Personen und ist damit allgemein-konkret
(BGE 139V 145 E. 1.2; BVGE 2012/9 E. 3.2.4 mit Hinweisen, Tobias Jaag, Die
Allgemeinverfliigung im schwel zerischen Recht, ZBI 1984, S. 439; Uhlmann, aa.O., Art. 5
N. 43, 48). In Bezug auf den Rechtsschutz werden Individual- und Allgemeinverfligungen
grundsétzlich gleich behandelt (BGE 125 | 316 E. 2.a; BVGE 2008/18 E. 1; Heinz
Aemisegger/Karin Scherrer Reber, in: Niggli/Uebersax/Wiprachtiger [Hrsg.], Basler
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 82 N. 31).

E. 143

Eine Verfigung kann Nebenbestimmungen enthalten. So ist es moglich, die
Rechtswirksamkeit einer Verfligung a's eine zeitlich befristete auszugestalten (BGE 139 11
190 f. E. 4.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-769/2012 vom 30. Oktober 2013 E.
1.3.3; Ulrich Hafelin/Georg Mller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6.
Aufl., Zurich/St. Gallen 2010, Rz. 903; Jirg Martin, Leitfaden fur den Erlass von
Verfligungen. Grundlagen - Inhalt - Form - Rechtswirkungen, Zirich 1996, S. 34) oder



unter eine Bedingung zu stellen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-769/2012 vom
30. Oktober 2013 E. 1.3.3; Tschannen/Zimmerli/M{ller, a.a.O., 8 28 Rz. 96; Martin, a.a.O.,
S. 34).

E. 144

In einer Verfligung bringt eine Behdrde ihren Willen zum Ausdruck. Diese
Willenserkl&rung manifestiert sich in einer Anordnung und ist auf die Regelung eines
Rechtsverhdtnisses gerichtet (s.a. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1514/2006 vom
14. Februar 2008 E. 2.3; Sergio Giacomini, Vom "Jagdmachen auf Verfigung". Ein
Diskussionsbeitrag, ZBI 1993, S. 240 f.). In dieser Hinsicht unterscheiden sich
Verfligungen al's Rechtsakte von - grundsétzlich nicht beschwerdeféhigen -
Verwaltungsreal akten (Susanne Genner, Zur Abgrenzung von Rechtsakt und Realakt im
offentlichen Recht, AJP 2011, S. 1157; Jurg Bickel/Magnus Oeschger/Andreas Stockli, Die
verfahrensfreie Verfligung. Ein Beitrag zu einem Ubersehenen Konzept desVwV G, ZBI
2009, S. 596 f.). Verwaltungsreal akte sind staatliche Verrichtungen, die unmittelbar eine
Veranderung der Faktenlage beziehungsweise einen Taterfolg bezwecken (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts A-5175/2012 vom 27. Februar 2013 E. 3.1.1 mit Hinwiesen;
Markus Mller, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte, in: Tschannen [Hrsg.], Neue
Bundesrechtspflege. Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und

eidgendssi schen Rechtsschutz, Berner Tage fur die juristische Praxis BTJP 2006, Bern 2007
[hiernach: BTJP 2006], S. 317 ff.; Isabelle Haner, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.],
VwV G. Praxiskommentar zum Bundesgesetz Uber das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Basdl/Genf 2009, Art. 25a N. 6). Ob ein behdrdlicher Akt als Verfligung oder
Realakt zu qualifizieren ist, entscheidet sich nicht allein danach, ob jener Akt nach Art. 35
VwV G als Verfugung bezeichnet wird (Abs. 1) oder eine Rechtsmittelbelehrung enthalt
(Abs. 2). Ausschlaggebend ist vielmehr, ob die strukturellen Verfligungsmerkmal e gegeben
sind (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3863/2013 vom 2. September 2013 E.
1.2.2.1, A-36/2013 vom 7. August 2013 E. 2.1; Genner, AJP 2011, S. 1156).

E.145

Auch wenn Real akte nicht unmittelbar Rechtsverhdtnisse regeln, kdnnen sie - mittelbar -
Rechte und Pflichten von Privaten gestalten oder wenigstens beriihren (Tschannen, a.a.O.,
Art. 5N. 10; Hafelin/MUller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 730a, 737; Thomas Miiller-Graf,
Entrechtlichung durch Informalisierung? Ein Beitrag zur Handlungsformen- und zur
Rechtsverhdtnislenre im Verwaltungsrecht, Basel 2001S. 92 ff., 98; vgl. BGE 130 | 378 ff.
E. 6.1; Urtell des Bundesverwaltungsgerichts A-5762/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4).
Trotzdem bestand bis vor einigen Jahren ausser in spezifischen Einzelféllen keine
Moglichkeit, sich mit verwaltungsrechtlichen Rechtsmitteln gegen Real akte zu wehren
(H&felin/Mdller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 737; Weber-Durler, aa.O., Art. 25aN. 2, 8; Enrico
Riva, Neue bundesrechtliche Regelung des Rechtsschutzes gegen Realakte. Uberlegungen
zu Art. 25a VWV G, SJZ 2007, S. 338; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-5762/2012 vom 7. Februar 2013 E. 3 mit Hinweisen; Weber-Dirler, aa.O., Art. 25aN. 1
ff.). Die Lehre konstatierte diesbeziiglich ein Rechtsschutzdefizit (Paul Richli, Zum
Rechtsschutz gegen verfligungsfreies Staatshandeln in der Totalrevision der
Bundesrechtspflege, AJP 1998, S. 1427; Uhlmann, a.a.O., Art. 5 N. 8; Miller, BTJP 2006,
S. 314, 333 f.; Marianne Tschopp-Christen, Rechtsschutz gegeniiber Real akten des Bundes
[Artikel 25a VWV G], Zircher Studien zum Verfahrensrecht [ZStV] Bd. 158, Zirich 2009,
S. 83; vgl. rickblickend BGE 136 V 159 E. 4.2). Im Verwaltungsverfahrensrecht wurde mit



Erlassvon Art. 25aVwV G ("Verfugung Uber Realakte") die Rechtsweggarantie nach Art.
29a BV umgesetzt (Andreas Kley, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/V allender
[Hrsg.], Die schwei zerische Bundesverfassung. Kommentar, 2. Aufl., Zirich/Basel/Genf
2008, Art. 29aN. 12; Héaner, aa.0., Art. 25aN. 1 f.). Diese konstituiert, dass jede Person
bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behorde hat.
Entsprechend kann nach Art. 25a VwV G, wer ein schutzwirdiges Interesse hat, von der
zustandigen Behorde verlangen, dass diese in Bezug auf eine Handlung, die Rechte und
Pflichten beriihrt, eine beschwerdefahige Verfigung erlasst. Mit dieser Verfigung holt die
Behorde ihre Willenserklarung nach, die auf die Regelung eines Rechtsverhaltnisses
gerichtet ist (Genner, AJP 2011, S. 1157). Vor dem Hintergrund der Rechtsweggarantie
stellt ein behdrdlicher Akt damit entweder eine Verfigung im Sinne von Art. 5 VwVG oder
eine Handlung im Sinne von Art. 25aVwV G dar (Bickel/Oeschger/Stockli, ZBI 2009, S.
598). Als Sammelbegriff umfassen Realakte folglich das Handeln der Behtrden abzuglich
der rechtsformlichen Akte wie der Verfiigung (Beatrice Weber-Durler, in:
Auer/Miller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz Uber das
Verwaltungsverfahren [VwV G|, Zurich/St. Gallen 2008, Art. 25a N. 6 mit Hinweisen;
Tschannen/Zimmerli/Miiller, aa.O., 8 30 Rz. 6; Miller, BTJP 2006, 317 f.;
Rhinow/Koller/Kiss/Thurnherr/Brihl-Moser, aa.O., Rz. 1286; Bickel/Oeschger/Stockli,
ZBI 20009, S. 598).

E.14.6

Das Markenregister ist ein offentliches Register und von Bundesrechts wegen eingerichtet
(Art. 37 MSchG; Art. 9 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907
[ZGB, SR 210]; Jurg P. Muller, Zur verstérkten Rechtskraft des Markenregisters, AJP 2007
[hiernach: AJP 2007], S. 26; Gregor Wild, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009, Art. 37 N. 8). Eswird durch die Vorinstanz in
Anwendung von offentlichem Recht des Bundes gefuihrt. Bel der Eintragung einer Marke
ins Register handelt es sich nicht um einen privaten, sondern um einen einseitigen
behdrdlichen Akt, der durch ein Gesuch ausgel 6st wird (vgl. Mdller, AJP 2007, S. 28).
Nach dem Eintragungsprinzip entsteht das Markenrecht mit der Registrierung (Art. 5
MSchG). Damit ist fUr das Entstehen des subjektiven, dem Markeninhaber zustehenden
Markenrechts der Registereintrag konstitutiv. Er lasst das Ausschliesslichkeitsrecht nach
Art. 13 MSchG entstehen (Lucas David, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2.
Aufl., Basel/Genf/Minchen1999, Art. 5 N. 8; s.a. BBI 1991 | 22; Mller, AJP 2007, S. 28;
Christoph Gasser, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern
2009, Art. 5 N. 3 mit Hinweisen; Christoph Willi, MSchG. Markenschutzgesetz.
Kommentar zum schwei zerischen Markenrecht unter Berticksi chtigung des européi schen
und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, Art. 5 N. 7). Die Eintragung einer Marke
Im Register regelt somit ein Rechtsverhdltnisin verbindlicher Weise. Namentlich verleiht
es dem Markeninhaber Ausschliesslichkeitsrechte, die er gegentber Dritten durchsetzen
kann. Folglich fuhrt die Markenregistrierung mittelbar auch zu einem Eingriff in die
Rechtsstellung jener Dritter; sie werden durch die Schutzwirkungen des Markenrechtsin
ithrer Handlungsfreiheit elngeschrankt.

E.14.7

Vorliegend spricht einiges dafUr, die Registrierung der Marke CH 635617 YACHT CLUB
ST. MORITZ nicht als Realakt, sondern als Verfligung zu betrachten, die mittelbar in die
Rechte Dritter eingreift und einen erweiterten Adressatenkreis hat (die Markeneintragung



als Verfugung betrachtend BGE 4A.116/2007 E. 2 [obiter dictum] Turbinenfuss; Wild,
aaO., Art. 30 N. 11, Art. 35 N. 3; Max Guldener, Grundzige der freiwilligen
Gerichtsbarkeit in der Schweiz, Zirich 1954, S. 12 f.). Am Verfligungscharakter kénnte
insbesondere auch der Umstand nichts &ndern, dass die Rechtswirksamkeit des
Registereintrags unter dem Vorbehalt der Beurteilung durch ein Zivilgericht nach Art. 52
MSchG steht oder der Rechtsschutz aud auft, wenn der Markeninhaber die Eintragung nicht
rechtzeitig verlangert (Art. 10 Abs. 2 MSchG). Es wirde sich dabei hochstens um
Nebenbestimmungen der Verfiigung handeln. Entsprechendes wirde auch fur internationale
Markenregistrierungen gelten (vgl. Art. 46 MSchG). Somit kann im vorliegenden Fall
zumindest nicht verneint werden, dass ein beschwerdefahiges Anfechtungsobjekt vorliegt.
Wirde der Verfigungscharakter in Bezug auf die Markeneintragung ausgeschlossen, bliebe
zu prifen, ob eine Beschwerde Uber Art. 25aVwV G moglich wére.

E.15

Im Ergebnis kann indes hier offen gelassen werden, ob absolute Ausschlussgriinde in Bezug
auf fremde Marken grundsétzlich beschwerdewei se geltend gemacht werden konnen. Wie
sich aus den folgenden Erwagungen ergibt, ist erforderlich, dass weitere
Eintretensvoraussetzungen vorliegen. Damit kann der vorliegende Fall abschliessend
entschieden werden. Offen gelassen werden kann somit auch, ob - wie der
Beschwerdefihrer vorbringt - das Bundesverwaltungsgericht fachlich zur Beurteilung von
absoluten Ausschlussgriinden besonders geeignet und deshalb zustandig sai.

E.2

Im Folgenden ist die Beschwerdel egitimation zu prifen. Damit der Beschwerdefthrer zur
Beschwerde legitimiert ist, missen die V oraussetzungen der allgemeinen
Beschwerdelegitimation (Art. 48 Abs. 1 VwVG) vorliegen, da die personliche

V oraussetzung der Beschwer nicht durch ausdriickliche spezial gesetzliche Anordnung
ohnehin gegeben ist (Art. 48 Abs. 2 VWVG).

E.21

Zuné&chst ist vorausgesetzt, dass der Beschwerdefiihrer am Verfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen hat oder keine Mdglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
VwVG,; formelle Beschwer). Am Markeneintragungsverfahren nach Art. 28 ff. MSchG sind
die Vorinstanz und die Markenanmelderin, im vorliegenden Fall die Beschwerdegegnerin,
beteiligt. Der Einbezug Dritter ist nicht vorgesehen. Dritte erlangen Kenntnis von der
Eintragung einer Marke, wenn diese registriert beziehungsweise auf <
http://www.swissreg.ch > publiziert wird. Demzufolge hatte der Beschwerdefihrer keine
Moglichkeit, am vorinstanzlichen Verfahren teilzunehmen, und ist die formelle Beschwer
gegeben.

E.22

Weiter ist erforderlich, dass der Beschwerdefuhrer durch die angefochtene Verfligung
besonders beriihrt ist und ein schutzwiirdiges I nteresse an deren Aufhebung oder Anderung
hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b, ¢; materielle Beschwer). Das schutzwiirdige Interesse kann
rechtlicher oder auch bloss tatséchlicher Natur sein (BGE 131 11 588f. E. 2.1; Vera
Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VWVG.
Praxiskommentar zum Bundesgesetz Uber das Verwaltungsverfahren, Zurich/Basel/Genf
2009, Art. 48 N. 10). Die Regelung in Art. 48 Abs. 1 VwV G soll die Popularbeschwerde
ausschliessen und den Charakter des Beschwerderechts al's Instrument des



Individualrechtsschutzes unterstreichen. Der Beschwerdefihrer muss durch den
angefochtenen Entscheid stérker al's ein beliebiger Dritter betroffen sein und in einer
besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehen. Neben dieser
spezifischen Beziehungsndhe muss er einen praktischen Nutzen aus einer allfélligen
Aufhebung oder Anderung der angefochtenen Verfiigung ziehen, das heisst, seine Situation
muss durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden kdnnen.
Das schutzwirdige Interesse besteht darin, dass ein materieller oder ideeller Nachtell
vermieden werden soll, den die angefochtene Verfigung mit sich bringt. Ein bloss
mittelbares oder ausschliesslich allgemeines 6ffentliches Interesse berechtigt nicht zur
Beschwerde (BGE 135 11 174 E. 2.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-6539/2011
vom 26. November 2013 E. 4.1.1, C-617/2012 vom 13. Juni 2013 E. 3.2.1). Materiell
beschwert ist in erster Linie der primére Adressat einer Verfligung, dessen Rechtsstellung
direkt beeintréchtig ist. Beschwerdeberechtigt kdnnen indes auch Dritte sein, die eine
adressatenbeguinstigende V erfiigung anfechten (Marantelli-Sonanini/Huber, a.a.0., Art. 48
N. 24 f.; Haner, aa.O., Art. 48 N. 11). Um keine Popul arbeschwerden zuzulassen, ist bei
der Beschwerdelegitimation Dritter dem Erfordernis der besonderen Beziehungsndhe zum
Streitgegenstand eine verstérkte Bedeutung beizumessen (M oser/Beusch/Kneubuhler,
aa0., Rz. 2.78; Haner, a.a.O., Art. 48 N. 12; vgl. Isabelle Haner, Die Beteiligten im
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zirich 2000, Rz. 547). Dies gilt analog
auch in Bezug auf die Beschwerdel egitimation bei Allgemeinverfiigungen, dasich diese an
unbekannte (Dritt-)Adressaten richten (Marantelli-Sonanini/Huber, a.a.O., Art. 48 N. 25 mit
Hinweisen). Die besondere Beziehungsnadhe ist durch den Beschwerdefuhrer selbst
darzulegen, da sich seine Begrindungspflicht auf die Beschwerdel egitimation erstreckt
(BGE 120 1b 433 E. 1; Haner, a.a.0., Art. 48 N. 12). Eine besondere Beziehungsnéhe eines
Dritten wurde zum Beispiel dem Inhaber einer Bewilligung fur ein Pflanzenschutzmittel
zuerkannt, wenn gestitzt auf seine Bewilligung ein gleichwertiges, auslandisches
Substitutionsprodukt in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel
aufgenommen wird (Entscheid der Rekurskommission EVD vom 4. Januar 2001,
verdffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehdrden [VPB] 65.118 E. 1.3.3).
Beschwerdelegitimiert sind auch Dritte, die geltend machen, dass Konkurrenten
rechtsungleich oder privilegiert behandelt wiirden (BGE 1251 9f. E. 3.e mit Hinweisen);
dabei ist jedoch erforderlich, dass mit einer spirbaren V erschlechterung der
Wettbewerbsposition jener Dritten zu rechnen ist (Haner, a.a.O., Art. 48 N. 15;
Marantelli-Sonanini/Huber, aa.O., Art. 48 N. 28). Dies konnte etwa zutreffen, wenn ein
Dritter ein Zeichen benutzt, dieses im Vertrauen auf die fehlende Markenféhigkeit nicht zur
Eintragung anmeldet und ebendieses Zeichen zugunsten einer anderen Person trotz objektiv
fehlender Markenfahigkeit a's Marke eingetragen wird. In eéinem solchen Fall konnten trotz
des Weiterbenutzungsrechts nach Art. 14 Abs. 1 M SchG wirtschaftliche Einschrankungen
des BeschwerdefUhrers die Folge sein, ist jenes doch auf einen Gebrauch im bisherigen
Umfang beschréank.

E.23

Der Beschwerdefuhrer macht geltend, im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin habe er bel
zahlreichen seiner Marken, die"St. Moritz" als Bestandteil fuhren, eine Einschrankung auf
Waren schwel zerischer Herkunft hinnehmen missen. Dies stelle eine unzuléssige
Ungleichbehandlung gegentiber der Beschwerdegegnerin dar, welche den Anforderungen
von Art. 48 Abs. 1 Bst. b und ¢ VwV G zur Begriindung eines schutzwirdigen Interesses
gentge. Zu prufen ist damit die fur Drittbeschwerden notwendige besondere



Beziehungsnadhe des Beschwerdeflihrers zum Streitgegenstand, der Registrierung der Marke
YACHT CLUB ST. MORITZ. Das Zeichen der Beschwerdegegnerin wurde vom
Beschwerdefiihrer vorliegend weder gebraucht noch bei der Vorinstanz zur
Markeneintragung angemeldet. Auf ein schutzwirdiges Interesse, das auf dem Vertrauen in
die Nutzungsberechtigung an einem eigenen, identischen Zeichen beruht, kann sich der
Beschwerdefiihrer somit nicht berufen. Im Zeichen der Beschwerdegegnerin ist der
Bestandteil "St. Moritz" zwar enthalten. Doch allein aus diesem Zeichenbestandteil,
welcher sich neben anderen Elementen oder abgewandelt in Zeichen des
Beschwerdefiihrersin Wort- oder Wort-/Bildform findet, folgt keine spezielle
Beziehungsndhe des BeschwerdefUihrers zum Streitgegenstand. Zudem ist weder ersichtlich
noch substantiiert, dass jener aufgrund der Registrierung von YACHT CLUB ST. MORITZ
mit einer spurbaren Hinderung im wirtschaftlichen Wettbewerb zu rechnen hat.
Entsprechend wrde die Situation des Beschwerdefiihrers auch nicht in relevanter Weise
beeinflusst, wenn die vorinstanzliche Verfiigung dahingehend gedndert wiirde, dass sie die
Marke der Beschwerdegegnerin auf Waren schwei zerischer Herkunft einschrénkte. Eine
Beschwerdel egitimation erscheint somit in Bezug auf eine Rechtsungleichbehandlung as
nicht begriindet.

E.24

Weiter bringt der Beschwerdefihrer vor, durch die Eintragung der Marke der
Beschwerdegegnerin sei das Recht am Gemeindenamen "St. Moritz" verletzt. Zwar enthalt
das Zeichen YACHT CLUB ST. MORITZ als Bestandteil den Ortsnamen "St. Moritz". Die
Marke der Beschwerdegegnerin bezieht sich indes nicht nur auf den Gemeindenamen as
solchen. Inihrist "St. Moritz" mit den vorangestellten Bestandteilen "Y acht” und "Club"
kombiniert. Der Beschwerdefthrer ist im Handel sregister unter dem Vereinsnamen "Kur-
und Verkehrsverein St. Moritz" eingetragen. Diesen Namen beansprucht die
Beschwerdegegnerin nicht, sondern eine Marke, die aus verschiedenen Elementen besteht,
unter anderem dem Element "St. Moritz". Zwar bezweckt der Beschwerdefihrer laut
Handelsregistereintrag, die in seinem Eigentum stehenden touristischen Marken zu pflegen.
Nicht ersichtlich ist jedoch, dass der Beschwerdefiihrer berechtigt ist, in eigenem Namen
Drittrechte wie dasjenige an einem Gemeindenamen geltend zu machen, oder dass er die
politische Gemeinde St. Moritz vertritt, um in deren Namen und Auftrag Rechte am
Gemeindenamen wahrzunehmen. Vielmehr vertritt er gemass seinem statutarischen Zweck
unter anderem die Interessen der kommerziellen touristischen Leistungstrager im Ort
gegenuber der Politik und der Verwaltung. Die zur Begriindung der

Beschwerdel egitimation geforderte besondere Beziehungsndhe des Beschwerdeflhrers zum
Streitgegenstand und somit ein schitzenswertes Interesse im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst.
b und c VWV G liegen damit nicht vor.

E.25

Vor diesem Hintergrund kann offen gelassen werden, ob esfir die Beurteilung der

verwal tungsrechtlichen Beschwerdel egitimation von Bedeutung ist, dass nach Art. 52

M SchG fur den BeschwerdefUhrer der Zivilrechtsweg offen steht, um eine Ldschung der
Marke YACHT CLUB ST. MORITZ wegen absoluter Schutzausschlussgriinde klageweise
geltend zu machen (vgl. BGE 101 Ib 212 ff., nach welchem unter Geltung der Rechtslage
vor Inkrafttreten der Rechtsweggarantie im Firmenrecht das schutzwirdige Interesse
verneint wurde, wenn die Interessen auf dem Weg eines Zivilprozesses wahrgenommen
werden konnten). Offen gelassen werden kann vorliegend ebenso, ob das vereinfachte



verwal tungsrechtliche L dschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs einer Marke, wie es mit
der "Swissness'-V orlage vorgesehen ist und von jeder Person ohne besonderen
Interessennachweis eingeleitet werden kénnte (BBI 2009 8631), der Popul arbeschwerde im
Markenrecht in genereller Weise Vorschub leisten will.

E.3

Im Ergebnisist auf die Beschwerde nicht elnzutreten. Aufgrund dessen kann vorliegend
offen gelassen werden, ob die Marke CH 635617 YACHT CLUB ST. MORITZ zum
Gemeingut gehort oder auf Waren schwei zerischer Herkunft hétte eingeschrankt werden
mussen.

E.4

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeftihrer kostenpflichtig (Art. 63
Abs. 1 VwWVG). Auf die Entrichtung einer Parteientschadigung ist zu verzichten. Die
Gerichtsgebuhren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfuihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwWVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht
es um Vermogensinteressen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich folglich nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schatzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an
Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsétzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist
(BGE 133 111 492 E. 3.3 mit Hinweisen Turbinenfuss [3D]; Urteil des Bundesgerichts
4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen we make ideas work; Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 8.1 Mylife [fig.]/Mylife
[fig.]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach
dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten fur das Beschwerdeverfahren auf Fr. 4'000.-
festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Hohe vom Beschwerdefiihrer geleisteten

K ostenvorschuss zu verrechnen.

E.5

Gegen dieses Urtell steht die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht offen (Art.
72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]).
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