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Handels— und Wirtschaftsrecht

[seite 17] Die Marke «S6» siegt Uber «ES6» im Automobilsektor

Art. 3 lit. ¢, Art. 11 Abs. 1, Art. 32 MSchG

Das Bundesverwaltungsgericht bestitigt in seinem Urteil, dass das Zeichen «S6» trotz
der Nutzung zusammen mit anderen Zeichen rechtserhaltend gebraucht worden ist
und zwischen «S6» und «ES6» Verwechslungsgefahr besteht. [123]

» BVGer B-99/2023 vom 29. November 2023

Am 26. Mai 2021 wurde via Swissreg die Schweizer Marke Nr. 764 298 «ES6» fiir die
chinesische NIO (Anhui) Co Ltd. (Beschwerdefiihrerin) verdffentlicht, u.a. fir Sportwagen,
Automobile, Fahrrader der Klasse 12. Dagegen erhob die deutsche Audi AG
(Beschwerdegegnerin) Widerspruch und berief sich dabei auf ihre internationale
Registrierung «S6» fiir Automobile (Véhicules automobiles) und weitere Waren.

Mit Verfligung vom 21. November 2022 entschied das IGE (Vorinstanz), den Widerspruch
teilweise gutzuheissen, da nach der Ansicht des IGE eine mittelbare Verwechslungsgefahr
bestand. Das IGE widerrief die Eintragung der Marke «ES6» fiir samtliche Waren der Klasse
12 mit Ausnahme von Wasserfahrzeugen. Die Beschwerdefiihrerin erhob gegen diese
Verfiigung am 6. Januar 2023 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und machte
geltend, dass aufgrund des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke keine
Verwechslungsgefahr bestehe.

In ihrer Stellungnahme fiithrt die Vorinstanz aus, dass die Verwendung der Marke «S6» in
Verbindung mit den Elementen «Audi», «Limousine TDI» oder «Berline» den
rechtserhaltenden Gebrauch nicht beeintrachtige (E. 4.2.1). Die Beschwerdefiihrerin
hingegen macht geltend, dass «S6» lediglich als Typenbezeichnung neben der Marke «Audi»
verwendet werde und daher nicht als eigenstdndige Marke betrachtet werden konne. Der
Buchstabe «S» werde dabei als Abkiirzung fiir «Sportwagen» interpretiert, wahrend die
Ziffer «6» auf die Anzahl der Zylinder hinweise, was auf eine rein beschreibende
Typenbezeichnung hindeute (E. 4.2.2).

Das Bundesverwaltungsgericht stellte zunédchst fest, beim Zeichen «S6» handle es sich um
eine eigenstandige Marke und nicht um eine Typenbezeichnung (E. 4.5-4.6). Es bestétigte
zudem, die Marke «S6» werde durch den Gebrauch als «S6 Limousine TDI» und «Audi S6»
rechtserhaltend genutzt, inshesondere weil das Zeichen «S6» aufgrund des Abstandes

zwischen den Zeichen ohne weiteres als selbstdndiges Zeichen wahrnehmbar bleibe (E. 4.5).

Auch die Verwendung des Zeichens «S6» mit einem roten Balken sei als rechtserhaltender
Gebrauch zu qualifizieren, da der Balken als «rein dekorativ» erscheine und tiber «nur sehr
geringe Kennzeichnungskraft» verfiige:
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Anschliessend priifte das Bundesverwaltungsgericht, ob eine Verwechslungsgefahr
zwischen den beiden Marken besteht. Die Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. ¢
MSchG setzt u.a. voraus, dass die Marken fiir «gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen» eingetragen sind (E. 7.1). Das Bundesverwaltungsgericht stellte
diesbezuiglich fest, dass bestimmte Waren der Klasse 12, wie Motoren, Kupplungen,
Getriebe, Pneus, Gepacktréger, Skitrager, Schnee- und Gleitschutzketten, Sicherheitssitze
fiir Kinder, Scheibenwischer, Spiegel, Stossstangen, als gleichartig zu Automobilien
(Véhicules automobiles) betrachtet werden konnen (E. 7.3.2-7.3.6). Diese Waren werden
haufig von Fahrzeugherstellern produziert und unter derselben Marke wie die Fahrzeuge
vertrieben. Eine Gleichartigkeit bestehe auch zu Motorradern, jedoch nicht zu Fahrrddern
(E. 7.3.2,7.3.7). Dies liege daran, dass Fahrrader und PKWs in der Regel nicht von denselben
Unternehmen hergestellt und vertrieben werden und sich die Zielgruppen fiir diese Waren
daher unterscheiden (E. 7.3.7).

Das Bundesverwaltungsgericht gelangt zum Schluss, im gesamten Mobilitadtsbereich werde
der Anfangsbuchstabe «E» als Hinweis auf eine elektronische Mobilitatslosung verstanden,
die Fahrzeuge mit elektronischem oder elektrischem Antrieb umfasst. Demnach sei dem
Anfangsbuchstaben «E» der angegriffenen Marke «ES6» die Bedeutung «elektronisch
/elektrisch» zuzuschreiben (E. 8.5). Daraus ergebe sich die Gefahr, dass die massgeblichen
Verkehrskreise das angefochtene Zeichen «ES6» als elektronische Variante des «S6»
wahrnehmen (E. 9.5). Somit bestehe zwischen den Marken «S6» und «ES6»
Verwechslungsgefahr, soweit gleichartige Waren der Klasse 12 betroffen sind (E. 9.5).

Das Bundesverwaltungsgericht bestétigt den Entscheid der Vorinstanz und hebt ihre
Verfligung insoweit auf, als sie die Eintragung fiir die Ware «Fahrrader» widerruft. Im
ubrigen wird die Beschwerde abgewiesen (E. 10).

Kommentar

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts enthélt zum einen relevante Erwagungen
zum rechtserhaltenden Gebrauch von Zeichen, die regelmaéssig in Verbindung mit
anderen Wort- und Bildzeichen verwendet werden. Weiter halt das
Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil fest, dass der Anfangsbuchstabe «E» im
gesamten Mobilitatsbereich als Hinweis auf eine elektronische Mobilitétslosung
verstanden werde, die inshesondere Fahrzeuge mit elektronischem oder
elektrischem Antrieb umfasse.

Adrian Bieri/Piriyanthini Muthulingam
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