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NEUE GEFAHREN FUR IHRE SCHWEIZER MARKEN AM

HORIZONT

EINFUHRUNG DES ADMINISTRATIVEN LOSCHUNGSVERFAHRENS PER

1. JANUAR 2017

Seit geraumer Zeit sind die neuen Rege-
lungen der sogenannten ,Swissness“-Ge-
setzgebung in aller Munde, welche am 1.
Januar 2017 in Kraft treten werden. Dabei
geht gerne vergessen, dass gleichzeitig
ein neues Instrument in das Schweizer
Markenrecht eingeflihrt werden wird, wel-
ches von grosser praktischer Bedeutung
sein durfte fir die Inhaber alterer re-
gistrierter Marken und Dritte, welchen
diese Marken ein Dorn im Auge sind: Das
administrative Loschungsverfahren vor
dem Eidgendssischen Institut fur Geisti-
ges Eigentum (IGE).

Obschon eine Marke dem Markeninhaber
grundsatzlich Schutz fur eine Dauer von
zehn Jahren bietet und diese Schutz-
dauer beliebig verlangerbar ist, kann
diese Marke schon wahrend dieser
Schutzdauer Gegenstand von Angriffen
sein. Einer der Angriffsgriinde ist der
Nichtgebrauch der Marke. Hat der Mar-
keninhaber seine Marke wahrend eines
ununterbrochenen Zeitraums von flunf
Jahren fur die eingetragenen Waren oder
Dienstleistungen nicht gebraucht, so kann
er sein Markenrecht gegentber Dritten
nicht mehr geltend machen, es sei denn,

es liegen wichtige Griinde fur den Nicht-
gebrauch vor (vgl. 12 Abs. 1 des Schwei-
zer Markenschutzgesetzes). Dabei gilt es
jedoch zu beachten, dass auch eine nicht
gebrauchte Marke nach Ablauf dieser
Frist nicht automatisch aus dem Marken-
register geldscht wird, sondern nur dann,
wenn ein Dritter dies beantragt.

Bis anhin musste dieser Dritte beim Ge-
richt eine Loschungsklage einreichen. Ein
solcher Zivilprozess ist mit erheblichen
Kosten (Gerichtkosten, Sicherheitsleis-
tungen, Vertreterkosten, Drittkosten, um
die Nichtbenutzung der Marke glaubhaft
zum machen) verbunden und kann unter
Umstanden lange dauern. All dies sind
Grunde, weshalb bislang nur wenige L6-
schungsverfahren vor Gericht ausgetra-
gen wurden.

Das neue administrative Ldschungsver-
fahren vor dem IGE ermdglicht es jeder-
mann, einen Antrag auf Léschung einer
Marke wegen Nichtgebrauchs zu stellen.
Ein besonderes Interesse an der LOG-
schung muss nicht nachgewiesen wer-
den. Die fir das Ldschungsverfahren zu
entrichtende Gebuhr wurde noch nicht de-



finitiv festgelegt, wird voraussichtlich je-
doch CHF 800 betragen. Im Léschungs-
antrag ist der Nichtgebrauch der Marke
wahrend der vergangenen funf Jahre
glaubhaft zu machen. Der Markeninhaber
kann anschliessend in seiner Stellung-
nahme den ernsthaften Gebrauch seiner
Marke belegen oder wichtige Grinde fur
den Nichtgebrauch vorbringen. Letztere
missen auf Umstanden beruhen, welche
unabhangig vom Willen des Markeninha-
bers eintreten und welche ein Hindernis
fur die Benutzung darstellen (z.B. Um-
weltkatastrophen, Krieg, Einfuhrbe-
schrankungen, nicht jedoch technische o-
der wirtschaftliche  Schwierigkeiten).
Selbstverstandlich kann er auch die Vor-
bringen und Beweismittel des Gesuch-
stellers zur Glaubhaftmachung des Nicht-
gebrauchs bestreiten. Gegen den an-
schliessenden Entscheid des IGE kann
Beschwerde an das Bundesverwaltungs-
gericht erhoben werden. Obschon dies
noch nicht definitiv feststeht, wird aller
Wahrscheinlichkeit nach auch ein Weiter-
zug dieses Entscheids an das Bundesge-
richt mdglich sein. Unabhangig vom
neuen administrativen Léschungsverfah-
ren steht Uberdies nach wie vor die Mog-
lichkeit der Einleitung eines Gerichtsver-
fahrens offen, beispielsweise, um eine ho-
here Parteientschadigung fur die eigenen
Kosten zu erhalten als dies im Administ-
rativwverfahren der Fall ist.

Die massive Vereinfachung, Vergunsti-
gung und Beschleunigung von Lo6-
schungsangriffen auf nicht benutzte Mar-
ken wird aller Voraussicht nach dazu flh-
ren, dass insbesondere Konkurrenten
vermehrt zu diesem Mittel greifen werden,
um ihnen unliebsame und nicht verwen-
dete Marken aus dem Register I6schen zu
lassen. Gleichzeitig ist auch das Risiko
grosser, dass in Fallen, in denen ein Mar-

keninhaber gegentber Dritten seine Mar-
kenrechte gelten macht, das neue Lo6-
schungsverfahren als Verteidigungsmittel
genutzt wird.

Es sind daher folgende Kernpunkte zu be-
achten:

e Per 1. Januar 2017 steigt das Risiko
von Angriffen auf registrierte Marken in
der Schweiz, welche wahrend eines
ununterbrochenen Zeitraums von funf
Jahren nicht fur die eingetragenen Wa-
ren und Dienstleistungen gebraucht
wurden oder nicht in der eingetragenen
Form benutzt wurden;

e Das neue Ld&schungsverfahren stellt
ein kostengunstiges und rasches Ver-
fahren dar, um nicht benutzte Marken
Dritter aus dem Register zu entfernen,
die dem eigenen Markengebrauch ent-
gegenstehen
oder Risiken fUr diesen darstelle;

e Markeninhaber sollten daher regel-
massig prufen, ob die Marken in ihrem
Markenportfolio rechtserhaltend be-
nutzt werden;

e Die Benutzung der eigenen Marken
sollte in regelmassigen Abstanden do-
kumentiert werden, damit in einem all-
falligen Ldschungsverfahren die Be-
nutzung in den letzten flnf Jahren be-
legt werden kann (entsprechende Be-
lege miUssen datiert sein oder ander-
weitig klar dem jeweiligen Zeitpunkt zu-
zuordnen sein);

e Bei Abmahnungen an Dritte ist zu be-
denken, dass die eigenen Marken al-
lenfalls Gegenstand eines Gegenan-
griffes in Form eines administrativen
Léschungsverfahrens sein konnten.



Bei Fragen zu den erwahnten Punkten, insbesondere auch bezliglich der Anforderungen,
welche an den Markengebrauch gestellt werden, ist das Anwaltsteam von Wild Schnyder
AG gerne fur Sie da.
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