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Handels— und Wirtschaftsrecht

[seite 16] «k<ADVENTURIDGE» setzt sich gegen «<ADVENTURE

(fig.)» sowie «<ADVENTURE HIGHLAND CREEK (fig.)» nicht
durch

Art. 3 Abs. 11it. ¢, 11 Abs. 1, 12 Abs. 1, 31, 33 MSchG

Keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken «KADVENTURIDGE» einerseits und
«ADVENTURE (fig.)» bzw. c<ADVENTURE HIGHLAND CREEK (fig.)» andererseits; kein
Zeichengebrauch. [312]

» BVGer B-6169/2020, B-6175/2020 vom 23. August 2023

Am 14. September 2017 beantragte die Deichmann SE (Beschwerdegegnerin, Bg.) die
Schutzausdehnung ihrer Wort-/Bildmarken «<ADVENTURE (fig.)» sowie <xADVENTURE
HIGHLAND CREEK (fig.)» auf die Schweiz:

Dagegen erhob die ALDI GmbH & Co. KG (Beschwerdefiihrerin, Bf.) am 22. Dezember 2019
beim IGE (Vorinstanz, Vi.) Widerspruch wegen Verwechslungsgefahr aufgrund
Gleichartigkeit der Waren und der Ubernahme des Markenbestandteils <ADVENTUR» aus
der IR-Wortmarke (IR 847010) <xADVENTURIDGE». Die Bg. erhob die Einrede des
Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. — Fiir die Vi. besteht nur fiir bestimmte Waren der
Klassen 18, 25 und 28 eine Verwechslungsgefahr. Insoweit ist den Widerspriichen
stattzugeben. Zu den iibrigen angefochtenen Warenklassen konnte die Bf. die Benutzung
ihres Zeichens nicht glaubhaft machen. Zudem besteht keine Gleichartigkeit zwischen den
Waren der Klasse 18 (Waren aus Leder oder Lederimitat) der Widerspruchsmarke und den
angefochtenen Marken. Die Vi. wies hierzu die Widerspriche mangels Gleichartigkeit der
Waren ohne Zeichenvergleich ab.

Mit Beschwerde vom 3. Dezember 2020 beantragte die Bf. die Authebung der
Widerspruchsentscheide (Nr. 15888 und 15889) sowie die Verweigerung der
Schutzausdehnung der angefochtenen Marken auf die Schweiz (E. 1.3.2).

Das Bundesverwaltungsgericht priifte zundchst, ob die Sache zur Prifung der

Verwechslungsgefahr aufgrund eines bestétigten rechtserhaltenden Gebrauchs an die Vi.
zuriickzuweisen sei (E. 1.3.4). Der Schutz einer dlteren Marke im Widerspruchsverfahren
setze voraus, dass sie in den letzten finf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede
fiir die entsprechenden Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden ist (E. 2.2).

Die blosse Glaubhaftmachung des Gebrauchs geniige. Mit objektiven Kriterien sei dem
Gericht aufzeigen, dass die genannten Tatsachen nicht nur méglich, sondern auch
wahrscheinlich seien (E. 2.3), weshalb nicht jede tatsdchliche Benutzung einer Marke
automatisch ein rechtserhaltender Gebrauch sei. Der Gebrauch miisse qualifiziert sein, was
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kumulativ die Benutzung der Marke in einer Weise voraussetze, die dem normalen
Markengebrauch sowohl im Inland als auch fiir den Export entspreche. Die Benutzung
miisse sodann ernsthaft und im Einklang mit den tiblichen Geschéftspraktiken sein. Sie sei
«ernsthaft», wenn ihr Inhaber die Absicht habe, die Marke fiir einen tatsdachlichen
geschaftlichen Zweck zu benutzen, unabhéngig davon, ob diese Tétigkeit gewinnbringend
sei oder nicht. Die Marke miisse in der gleichen Form wie zum Zeitpunkt der Eintragung
oder zumindest in einer dhnlichen Form, die nicht wesentlich davon abweiche, benutzt
werden (E. 2.5-2.7).

Die Bf. konnte nicht tiberzeugend nachweisen, dass sie ihre Widerspruchsmarke zu den
relevanten Zeitpunkten tatsachlich in nennenswerter Weise benutzt hat. Die Marke war auf
keiner Rechnung aufgefiihrt. Die vorgelegten Beweise beschrankten sich entweder auf
einmalige Verkaufsaktionen oder es konnte nicht iiberpriift werden, ob die Verkdufe
tatsachlich in der Schweiz stattfanden. Weiter stiitzte sich die Bf. auf die miindlichen
Aussagen eines Mitarbeiters, der angab, die gelieferten Waren seien mit kxADVENTURIDGE»
gekennzeichnet gewesen, was jedoch nur als Parteibehauptung einzustufen war (E. 4.3.3-
4.5.3).

Zudem konne die Bf. aus der Verwendung des Zeichens in Deutschland gestiitzt auf die
Anwendbarkeit des (inzwischen gekiindigten) CH/D-Ubereinkommens vom 13. April 1892
nichts zu ihren Gunsten ableiten (E. 5.2.4-5.4.2).

Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde ab (E. 6). Mangels
Anfechtungsmaoglichkeit beim Bundesgericht ist das Urteil rechtskraftig (E. 8).

Kommentar

Der Entscheid bestatigt im Wesentlichen die Argumentation der Vorinstanz mit
nachvollziehbarer Begriindung und Schlussfolgerung. Er enthalt detaillierte
Ausfithrungen zu den strengen Voraussetzungen fiir den Nachweis der ernsthaften
Benutzung der Widerspruchsmarke.

Reto Arpagaus/Piriyanthini Muthulingam
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