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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Im Rahmen der Mitwirkungspflicht obliegt es der Markenanmelderin, den Nachwels der
V erkehrsdurchsetzung nicht nur anzukiindigen, sondern diese mittels Vorlage von
Beweismitteln glaubhaft zu machen. Keine unvollstandige Sachverhaltsfeststellung, wenn
die Vorinstanz einzig die eingereichten Nachweise wirdigt (E. 4.3).

E.2

Fehlendes schutzwirdiges Interesse an der beantragten Feststellung, dass am
streitgegenstandlichen Zeichen kein absolutes Freihaltebeduirfnis besteht. Die Prifung des
absoluten Freihaltebedirfnisses und der Verkehrsdurchsetzung erfolgt in Bezug auf die
angefochtene Gestaltungsverfiigung. Die Feststellung einer allgemeinen
Freihaltebedirftigkeit des Zeichens, die sich nicht auf konkrete Waren und Dienstleistungen
bezieht, stellt eine hypothetische Rechtsfrage dar (E. 8.4 ff.).

E.3

Nessuna esclusione categorica dell'imposizione nel commercio in presenzadi indicazioni di
provenienza dirette. Tuttavia, la depositante del marchio deve formulare unarichiesta
specifica e rendere verosimile I'imposizione nel commercio mediante mezzi di prova
(consid. 4.2.4 e 9.5 segg.). Die Beschwerdefuhrerin meldete die Wortmarke
APPENZELLER fir verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 30, 32, 33, 35,
41 und 43 zur Eintragung in das Schweizerische Markenregister an. Das Eidgendssische
Institut fir Geistiges Eigentum wies das Gesuch der Beschwerdefihrerin vollumfanglich
ab. Das vorliegende Zeichen beschreibe die Herkunft der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen sowie fur einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen deren
thematischen Inhalt. Es liege keine der Ausnahmekonstellationen vor, welche den
geografischen Herkunftshinweisin den Hintergrund treten liesse. Als direkte
Herkunftsangabe sai das Zeichen absolut freihaltebedirftig, deshalb konne die
Verkehrsdurchsetzung nicht geltend gemacht werden. Mit Beschwerde vom 4. September
2023 beantragt die Beschwerdefihrerin die vollumfangliche Aufhebung der
vorinstanzlichen Verfigung. Es sl festzustellen, dass am Zeichen APPENZELLER kein
absol utes Freihaltebedirfnis bestehe, und die Angelegenheit sei an die Vorinstanz mit
verbindlicher Weisung zur Neubeurteilung zuriickzuweisen. Eventualiter sei die
Markenhinterlegung fir alle beanspruchten Waren als durchgesetzte Marke zum
Markenschutz zuzulassen. Das Bundesverwaltungsgericht weist die Beschwerde ab. Aus
den Erwagungen: 4.2 4.2.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsétzlich mit



uneingeschrankter Kognition. Es tberprift die angefochtene Verfligung auf
Rechtsverletzungen, einschliesslich der unrichtigen oder unvollstandigen Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehlern bei der Ausiibung des Ermessens (Art. 49
Bst. aund b VwVG). Zudem prift es die Verfligung auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. ¢
VwVG). 4.2.2 Wenn auch fur die Feststellung des Sachverhaltsin der

Bundesverwal tungsrechtspflege grundsétzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwVG)
gilt, wird diese durch die Mitwirkungspflicht der Parteien nach Art. 13 VwVG relativiert. In
einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten, sind die Parteien geméss Art. 13
Abs. 1 Bst. aVwV G verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken (BGE
14311 425 E. 5.1; 138 11 465 E. 8.6.4; vgl. auch BVGE 2019 IV/5E. 5" THINK
DIFFERENT/Tick different [fig.] "). Sie sind daher grundséizlich gehalten, den Behtrden
den rechtswesentlichen Sachverhalt darzulegen. Tun sie dies nicht, kann ihnen diese
unterlassene Mitwirkung im Rahmen der Beweiswirdigung auch zum Nachteil gereichen
(Urteil des BV Ger B—5179/2018 vom 4. Mé&rz 2019 E. 5.3 m.w.H.). Die
Mitwirkungspflicht der Parteien andert nichts an der Beweislast der Vorinstanz fur die
Erstellung des wesentlichen Sachverhalts zum Vorliegen absoluter Ausschlussgriinde. Die
Vorinstanz ist hingegen nicht beweisbelastet fur die Einwéande und Einreden der
Markenanmelderin (BGE 130 111 478 E. 3.3" Lernstudio "; Urteil des BV Ger
B—2217/2014 vom 3. November 2016 E. 4.4.3 " Bond St. 22 London [fig.] ). Auch fir die
Verkehrsdurchsetzung ist die Markenanmelderin nicht von ihrer Mitwirkungspflicht nach
Art. 13 VwV G entbunden, diese fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
glaubhaft zu machen (Urtell des BV Ger B—1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 8.8"
Schweiz Aktuell *). 4.2.3 Ein Sachverhalt gilt dann als unrichtig oder unvollstéandig
erhoben, wenn der Entscheidung fal sche beziehungswei se aktenwidrige Tatsachen
zugrunde gelegt werden oder wenn nicht Uber alle rechtserheblichen Umstande Beweis
gefuhrt wurde beziehungsweise wenn eine entscheidrel evante Tatsache zwar erhoben
wurde, diese jedoch daraufhin nicht in den Entscheid miteinfloss (BVGE 2014/2 E. 5.1,
2007/37 E. 2.3; Urteile des BV Ger B—5179/2018 E. 5.4; B—4380/2016 vom 13. August
2018 E. 6.1.2). 4.2.4 In Bezug auf die vorliegend interessierende V erkehrsdurchsetzung des
streitgegenstandlichen Zeichens ist festzuhalten, dass die Markenhinterlegerin die
Verkehrsdurchsetzung einer beantragten Marke geltend machen respektive den Schutz des
Zeichens al's durchgesetzte Marke beantragen muss. Aufgrund nachtréglicher
Unterscheidungskraft als durchgesetzte Marke ist eine Eintragung nur auf Antrag zu prifen
(BGE 140111 109 E. 5.3.2f. " ePostSelect [fig.] "; Urteile des BV Ger B—3392/2023 vom 7.
November 2023 E. 2.1 " World Economic Forum "; B—1456/2016 E. 8.1 " Schweiz
Aktuell "; B—2609/2012 vom 28. August 2013 E. 2.3 " Schweizer Fernsehen "). Wer sich
auf die Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen (Urteile des BV Ger
B—2592/2016 vom 13. Juni 2017 E. 7.2 " iMessage "; B—1456/2016 E. 8.4 " Schweiz
Aktuell "; B—6363/2014 vom 8. Juli 2016 E. 7.2 " Meissen "), wobei eine
Glaubhaftmachung ausreicht (BGE 130 111 328 E. 3.2 " [Swatch-Uhrband] [3D] “; Urteile
des BV Ger B—1456/2016 E. 8.4 " Schweiz Aktuell *; B—8240/2010 vom 27. Februar
2012 E. 2.2 " Ausder Region. Fur die Region "). Die Verkehrsdurchsetzung kann sich nur
auf digjenigen Waren oder Dienstleistungen erstrecken, fir welche sie glaubhaft gemacht
ist (Urteile des BV Ger B—120/2019 vom 31. Juli 2019 E. 2.3 " Old Skool "; B—684/2016
vom 13. Dezember 2018 E. 6.4 " Postauto "; B—6363/2014 E. 7.2 " Meissen ").). Die
Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung sind dabei umso hoher, je banaler, schwécher
oder freihaltebedlrftiger das Zeichen originér ist (BGE 134 111 314 E. 235" M



[fig.]/M-joy [fig.] "; 130 11l 328 E. 3.4 " [Swatch-Uhrband] [3D] "; Urtell des BV Ger
B—2461/2020 vom 12. Mai 2023 E. 2.5 " Schweizerische Arztezeitung "). 4.3 Nach dem
Gesagten obliegt es der Beschwerdefthrerin im vorinstanzlichen Verfahren, Belege fir die
Verkehrsdurchsetzung nicht nur in Aussicht zu stellen, sondern die Verkehrsdurchsetzung
tatsachlich mittels Beibringens von Beweismitteln glaubhaft zu machen. Die
Beschwerdefihrerin hétte im vorinstanzlichen Verfahren hierfir ausreichend Gelegenheit
gehabt, auch ohne dass die VVorinstanz ihr hierflr eine Frist hétte setzen mussen. Ob ihr die
Glaubhaftmachung gelingt, stellt zwar eine beweisbedurftige Tatfrage dar, kann jedoch erst
im Zusammenhang mit der V erkehrsdurchsetzung gepriift werden (vgl. E. 9 hiernach), die
als solche eine Rechtsfrage darstellt (BGE 130 111 328 E. 3" [Swatch-Uhrband] [3D] ";
Urteile des BGer 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 7.3.2" Lumimart/Luminarte ";
4A 370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 " Post "). Im Lichte der vorliegenden
Mitwirkungspflicht der Antragstellerin in Bezug auf die Verkehrsdurchsetzung liegt keine
Sachverhaltsverletzung vor, wenn die Vorinstanz sich darauf beschrénkt, die Vorbringen
der Beschwerdefiihrerin zu wirdigen und die angebotenen Beweise abzunehmen. Dies gilt
umso mehr, als sich etwaige Nachweise fiir die Verkehrsdurchsetzung nicht bel der
Vorinstanz befinden. Die Beschwerdeflhrerin bringt dariber hinaus in keiner Weise
substanziiert vor und es ist auch nicht ersichtlich, weshalb und wie die Vorinstanz den
Sachverhalt unvollsténdig festgestel It habe oder wel che angebotenen Beweise nicht
abgenommen worden seien. Der Rechtsauffassung der Beschwerdefihrerin kann demnach
nicht gefolgt werden. Ihre Rlge, die Vorinstanz habe den Sachverhalt unvollstandig
abgeklart, zielt deshalb insLeere. 5.-7.(...)

E.81

Nachdem das streitgegenstandliche Zeichen als nicht unterscheldungskréftig erachtet wird,
ist der Gemelnguttatbestand bereits erflllt, sodass die Frage der Freihaltebedirftigkeit
grundsétzlich offengelassen werden kann (]...]). Die Beschwerdefuhrerin hat in ihrem
Hauptbegehren indessen neben der Aufhebung der vorinstanzlichen Verfigung ([...]) die
Feststellung verlangt, dass am streitgegenstandlichen Zeichen kein absolutes
Freihaltebedirfnis bestehe und die Angelegenheit an die Vorinstanz mit entsprechender
verbindlicher Weisung zur entsprechenden Neubeurteilung zurtickzuweisen sei ([...]).

E.82

Die sachlich zustandige Behorde kann tber den Bestand, den Nichtbestand oder den
Umfang offentlich-rechtlicher Rechte oder Pflichten von Amtes wegen oder auf Begehren
eine Feststellungsverfiigung erlassen (Art. 25 Abs. 1 VWVG; vgl. auch Art. 5 Abs. 1 Bst. b
VWVG). Gemass Art. 25 Abs. 2 VwV G ist dem Begehren um eine Feststellungsverfiigung -
Gesuch um Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder des Umfangs von
offentlich-rechtlichen Rechten und Pflichten (Art. 5 Abs. 1 Bst. b und Art. 25 Abs. 1
VWV G) - stattzugeben, wenn die gesuchstellende Person ein schutzwirdiges Interesse
nachweist (BGE 146 V 38 E. 4.2). An einem schutzwrdigen Interesse fehlt es, wenn die
Interessen der gesuchstellenden Person ebenso gut durch den (spéteren) Erlass einer
Leistungs- oder Gestaltungsverfiigung gewahrt werden kdnnen (Urteil des BGer

2C 172/2024 vom 27. Mai 2024 E. 6.4), weil dann kein Interesse an der sofortigen
Feststellung besteht. Gegenuliber einer Leistungs- oder Gestaltungsverfiigung hat die
Feststellungsverfiigung somit lediglich subsididren Charakter (BGE 149 |1 147 E. 3.3.3.3;
Urteil des BGer 2C_608/2017 vom 24. August 2018 E. 6.3 m.w.H.). Allerdings gilt dieses
Erfordernis nicht absolut. Kann das schutzwirdige Interesse mit einer



Feststellungsverfiigung besser gewahrt werden als mit einer Leistungs- oder
Gestaltungsverfligung, ist die L egitimation ausreichend dargetan (Urteile des BV Ger
A—2605/2022 vom 14. Juni 2024 E. 1.6.2; B—2343/2013 vom 4. Juni 2014 E. 2.3; vgl.
auch Isabelle Haner, in: Praxiskommentar VWV G, 3. Aufl. 2023, Art. 25 N. 20 m.w.H.).
Zwar lasst der Anspruch auf eine Feststellungsverfiigung auch tatséchliche, wirtschaftliche
oder ideelle (aktuelle) Interessen gentigen, sofern sie schitzenswert erscheinen (Urteile des
BV Ger B—5996/2022 vom 13. Juli 2023 E. 6.1; B—5019/2013 vom 27. August 2014 E.
4.2.2). Aufgrund ihrer Subsidiaritét besteht ein Anspruch auf Erlass einer
Feststellungsverfiigung jedoch nur, wenn die streitige Frage nicht ohne unzumutbare
Nachteile durch eine Leistungs- oder Gestaltungsverfiigung beurteilt werden kann (Urteile
desBGer 1C_116/2021 vom 1. Februar 2022 E. 5; 2C_608/2017 E. 6.3; Urteile des BV Ger
B—1203/2014 vom 18. September 2014 E. 2.3.2; B—6104/2012 vom 4. September 2013
E. 1.2.1; B—6017/2012 vom 13. Juni 2013 E. 4.1.2).

E.83

Gemass ihrer Auffassung habe die Beschwerdefiihrerin ein berechtigtes Interesse daran, fur
samtliche beanspruchten Waren zur Glaubhaftmachung der V erkehrsdurchsetzung
zugelassen zu werden. Es sel gerichtsnotorisch, dass sich das Zeichen im Verkehr " fUr das
bekannte Bittergetrank " als auf die Beschwerdefiihrerin hinweisende Marke durchgesetzt
habe, weshalb sie zumindest fir Getranke als durchgesetzte Marke zuzulassen sei. FUr
weitere Waren und Dienstleistungen misse der Beweis hingegen noch erbracht werden. Es
sel jedoch im Grundsatz festzuhalten, dass vorliegend kein absol utes Freihaltebeduirfnis
bestehe. Damit kdnne die Frage beantwortet werden, ob das V erfahren mit der

V erkehrsdurchsetzung durchgeftihrt werden kénne, weshalb eln schutzwirdiges Interesse
an der Feststellung zu erkennen sei. Es sal fur die Beschwerdefuhrerin nicht zumutbar,
grosse finanzielle Aufwendungen fir die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung zu
tatigen, wenn aufgrund der absoluten Freihaltebedurftigkeit eine V erkehrsdurchsetzung gar
nicht erst gepruft werde.

E.84

Der Beschwerdefuhrerin kann nicht gefolgt werden, soweit sie vorbringt, sie habe ein
legitimes Rechtsschutzinteresse daran, zur Glaubhaftmachung der V erkehrsdurchsetzung
fur die beanspruchten Waren zugel assen zu werden, indem festgestellt werde, dass am
streitgegenstandlichen Zeichen kein absolutes Freihaltebediirfnis bestehe. Die Vorinstanz
hat bereitsin Form einer Gestaltungsverfiigung Gber das Gesuch der Beschwerdefihrerin
entschieden. Ferner hat die BeschwerdefUhrerin in ihrer Beschwerde einen Antrag auf
Aufhebung der angefochtenen Verfigung gestellt ([...]). Ob die Vorinstanz zu Unrecht auf
ein absolutes Freihaltebedirfnis erkannt und die Verkehrsdurchsetzung zu Unrecht nicht
gepruft hat, kann die BeschwerdefUhrerin in diesem Rahmen Uberpriifen lassen, soweit
diese Fragen entscheidrelevant sind. Da das absolute Freihaltebedirfnisim Einzelfall in
Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prifenist ([...]), wirft die
Beschwerdefiihrerin ferner nicht nur eine hypothetische, sondern eine gar nicht
beantwortbare Rechtsfrage auf, wenn sie Freihaltebedirftigkeit des Zeichens generell, und
nicht in Bezug auf konkrete Waren und Dienstleistungen, festgestellt haben will.

E.85

Im Ubrigen ist auch nicht dargetan, dass vorliegend fiir die Beschwerdefiihrerin ein
Ausmass an Rechtsunsicherheit besteht, welches die Notwendigkeit der nachgesuchten



Feststellungsverfiigung nahelegen konnte. Schliesslich ist nicht ersichtlich, dass aufgrund
der fehlenden Klérung des absoluten Freihaltebedirfnisses nachteilige Dispositionen
drohen wirden und das Interesse der BeschwerdefUhrerin an der verlangten Feststellung das
Offentliche Interesse an der V erwaltungsokonomie Ubersteigen wirde. Angesichts dessen
konnte die BeschwerdefUhrerin kein schutzwirdiges Interesse am Erlass der verlangten
Feststellung (vgl. Art. 25 Abs. 2 VwV G) nachweisen.

E.8.6

Auf das Feststellungsbegehren der Beschwerdeftihrerin ist demnach nicht einzutreten.
Folglich besteht auch kein Anlass, die Streitsache an die Vorinstanz zurtickzuwei sen.
9.-9.4(...) 9.5 Die Rechtsprechung hat die Verkehrsdurchsetzung von (direkten)
Herkunftsangaben nie kategorisch und schematisch ausgeschlossen (vgl. BGE 134 111 314
E. 2.3.3" M [fig.]/M-joy [fig.] "; 128 11l 454 E. 2.1.5" Yukon"; 128 111 441 E. 1.3 "
Appenzédller [fig.] "; 117 11 321 E. 3a" Vaser "; Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30.
November 2009 E. 3.1 " Radio Suisse Romande "; Urteil des BV Ger B-1260/2012 vom 14.
Dezember 2012 E. 2.5 " Bilrgenstock "). Im Schweizer Markenregister sind verschiedene
Zeichen as durchgesetzte Marken eingetragen, die aus einer direkten Herkunftsangabe in
Alleinstellung bestehen. Dies betrifft etwa” APPENZELLER " fur " Kése aus den
Kantonen Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen und Thurgau " in der
Klasse 29 (CH Nr. P—481'605), " ZURICH " fir " Versicherungswesen und Finanzwesen "
in der Klasse 36 (CH Nr. 2P—429'079) oder " WINTERTHUR " fur " Versicherungen,
insbesondere Haftpflicht-, Personen-, Kranken-, Unfall-, Sach-, Feuer-, See-,
Motorfahrzeug-, Lebens-, Vorsorge-, Spar-, als Erst- und Rickversicherungen; berufliche
Vorsorge; Finanzdienstleistungen; Anlagefonds; Liegenschaftenverwaltung; alle mit diesen
Dienstleistungen verbundenen Beratungs- und Informationsdienstleistungen " in der Klasse
36 (CH Nr. 2P—405'201). Es ergibt sich bereits aus der in BGE 128 |11 454 " Yukon "
entwickelten Rechtsprechung, dass der Erfahrungssatz der Herkunftserwartung
ausnahmswei se unbeachtlich sein kann. Zu den nicht freihaltebedirftigen geografischen
Bezeichnungen gehoren infolge V erkehrsdurchsetzung markenfahig gewordene
Herkunftsangaben, well die massgebenden Verkehrskreise sie d's Kennzeichen fir ein
einzelnes Unternehmen auffassen ([...]). Dass die Vorinstanz das Gesuch der
Beschwerdefuhrerin in Bezug auf alle beantragten Waren und Dienstleistungen mit der
Begrundung abwies, bei direkten Herkunftsangaben bestehe generell ein absolutes
Freihaltebedirfnis und eine Verkehrsdurchsetzung sei somit von vornherein
ausgeschlossen, ist demnach voreilig und nicht haltbar. In diesem Zusammenhang ist
Uberdies festzuhalten, dass ein Antrag auf Eintragung eines Zeichens als durchgesetzte
Marke nicht bereits die Annahme impliziert, dass dem betreffenden Zeichen per sedie
erforderliche originare Unterscheidungskraft fehlt und diese von der Vorinstanz deshalb
nicht mehr zu prifen wére (vgl. dazu Urtell des BV Ger B—4839/2022 vom 5. Oktober
2023 E. 8.1.5" FACEID"). Vielmehr wére in Fallen fehlender Glaubhaftmachung der
Verkehrsdurchsetzung in einem zweiten Schritt die origindre Unterscheldungskraft des
Zeichens zu prufen. Anderenfalls erscheint es nachvollziehbar, wenn sich die
Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller - wie im vorliegend zu beurteilenden Fall - zunachst
fur eine Markenanmel dung ohne Durchsetzungsvermerk entscheidet. 9.6 Vorliegend ist
alerdings festzustellen, dass die BeschwerdefUhrerin offengelassen hat, ob sie die
Verkehrsdurchsetzung fir alle oder nur einen Teil der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen belegen kann und will. Welter hat sie den Gebrauch des Zeichens
APPENZELLER einzig fur die Ware" Krauterbitter " oder " Krauterlikdr " ndher behauptet



- indessen nicht glaubhaft gemacht - und im Ubrigen diese Ware auch nicht beansprucht.
Der Beschwerdefuhrerin kann in ihrer Auffassung nicht gefolgt werden, dass nicht sie,
sondern die Vorinstanz oder das Bundesverwaltungsgericht das Warenverzeichnis von
Amtes wegen entsprechend einschranken misse. Die Verantwortung fir eine
rechtsgentigende Ausformulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses liegt stets
beim Gesuchsteller (Urteil des BV Ger B—6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 8.2.1 "
[Karomuster] [Position] "; vgl. Art. 11 der Verordnung vom 23. Dezember 1992 Uber den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchV, SR 232.111]). Der Markeninhaber
kann sein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis jederzeit einschranken; dies erfolgt
jedoch auf Antrag (vgl. Art. 35 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). Zumindest hétte die Beschwerdefuhrerin die Einschrénkung durch
ein entsprechendes Eventual begehren offerieren missen (vgl. Urtell des BV Ger
B—7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 6.1 " Schellen-Urdli/ Schellenurdli ") und die
Einschrénkung wére im Eventual begehren ausdriicklich zu formulieren gewesen. Von
Amtes wegen sind keine Einschrankungen von Waren- und Dienstlei stungsverzei chnissen
vorzunehmen, weshalb gestiitzt auf Ausfihrungen in der Beschwerdebegriindung auch
keine sinngemasse Einschrankung moglich ist (vgl. auch Urtell des BV Ger B—5685/2018
vom 9. Juli 2020 E. 6.1.3 in fine" Quick Mill [fig.] "). 9.7 Sodann hat die
Beschwerdefiihrerin weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im Beschwerdeverfahren
Nachweise fur eine Verkehrsdurchsetzung eingereicht. Dies wére jedoch V oraussetzung
gewesen, um die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen. Der Beschwerdefuhrerin
kann in ihrer Auffassung nicht zugestimmt werden, dass erst die Frage des absoluten

Freihal tebediirfni sses beantwortet werden misse und erst anschliessend eine
Verkehrsdurchsetzung belegt werden kdnne. Sofern die Beschwerdefthrerin fur die
beanspruchten Waren keine V erkehrsdurchsetzung beantragt hat (vgl. E. 4.2.4 hiervor),
kann sie sich nicht auf eine dahingehend erworbene Unterscheidungskraft fur diese
Produkte berufen (Urteil des BGer 4A_607/2023 vom 26. April 2024 E. 2.3" World
Economic Forum "). Hinsichtlich eines zum Gemeingut gehdrenden Zeichensist die
Verkehrsdurchsetzung fir den Markenschutz sodann rechtsbegriindend, da dieser sonst
aufgrund Art. 2 Bst. aM SchG nicht entstehen kann (BGE 130 111 478 E. 3.3 " Lernstudio ™).
Nach der allgemeinen Beweislastregel von Art. 8 ZGB, die auch im offentlichen Recht
anwendbar ist (BGE 148 11 285 E. 3.1.3; 143 11 646 E. 3.3.8), hat derjenige das
Vorhandensein einer Tatsache zu beweisen, der ausihr Rechte ableitet (vgl. BGE 148 11
285 E. 3.1.3; 142 11 433 E. 3.2.6). Rechtserzeugende beziehungsweise
anspruchsbegriindende Sachumsténde sind somit von demjenigen zu beweisen, der eine
Berechtigung behauptet. Die Verkehrsdurchsetzung ist stets von der Markenhinterlegerin
selbst zu belegen (so auch Adrian P. Wyss, Die V erkehrsdurchsetzung im schweizerischen
Markenrecht, 2013, S. 169 m.w.H.). Esist deshalb an der Beschwerdefihrerin, welche
Anspriiche geltend macht, eine nachtréglich durch Gebrauch erworbene
Unterscheidungskraft glaubhaft zu machen (vgl. E. 4.2.4 hiervor). Sie musste direkt durch
eine reprasentative Befragung der massgeblichen Verkehrskreise mittels eines
demoskopischen Gutachtens oder indirekt mittels geeigneter Gebrauchsbelege die
behauptete V erkehrsdurchsetzung produktbezogen nachweisen (vgl. BGE 140 111 109 E.
5.3.2" ePostSelect [fig.] "; 131111 121 E. 6" Smarties[3D]/M&M's[3D] *; 130 111 328 E.
3.1" [Swatch-Uhrband] [3D] "; Urteil B—2461/2020 E. 2.6 " Schweizerische Arztezeitung
"). Darin musste sie glaubhaft aufzeigen, in welcher Intensitét das Zeichen markenmassig
gebraucht worden ist. Falls dies die Beschwerdefuhrerin unterlassen hat, tragt sie die



maoglichen Folgen einer Beweislosigkeit der behaupteten V erkehrsdurchsetzung. Mangels
eines nicht ansatzweise erfolgten Nachweisesist die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens
nicht glaubhaft gemacht. Eine Notorietét der Verkehrsdurchsetzung (vgl. dazu Urtell des
BGer 4A_587/2021 vom 30. August 2022 E. 4.9 " Goldhase ", nicht publ. in: BGE 148 111
409) fallt ausser Betracht, da das Zeichen nicht der Beschwerdefiihrerin zugerechnet oder
mit ihr gleichgesetzt wird. Ebenso wenig sind die von ihr zitierten
Bundesgerichtsentschiede geeignet, den tatsachlichen Gebrauch des hier strittigen Zeichens
zu belegen. Bel der Frage, ob eine bestimmte Verkehrsgeltung besteht, handelt es sich um
eine Tatfrage (BGE 131 111 121 E. 5" Smarties[3D]/M&M's[3D] "; 130111 328 E. 3"
[Swatch-Uhrband] [3D] "; Urteille 4A_434/2009 E. 3.3 " Radio Suisse Romande ";
4A_370/2008 E. 6.1 " Post "), die aufgrund der vorliegenden Beweismittel im Einzelfall zu
beantworten ist.
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