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Umwandlung einer internationalen Marke

RoBERT FLURY*

Mit der vorrangigen Anwendbarkeit
des Madrider Markenprotokolls
(MMP) hat die Moglichkeit der Um-
wandlung einer internationalen
Marke erbeblich an Bedeutung ge-
wonnen. Die Unmwandlung mildert
die Folgen eines erfolgreichen An-
griffs auf die Basismarke der inter-
nationalen Marke, sofern der An-
griff innerbalb der zeitlichen Ab-
hiingigkeit von fiinf Jahren erfolgt.
Die Konsequenzen der Umwand-
lung werden im schweizerischen
Recht nur in Art. 46a Abs. 2 MSchG
geregelt, indem die Moglichkeit des
Widerspruchs gegen eine umgewan-
delte Marke ausgeschlossen wird.
Diese Regelung ist nicht in jedem
Fall sachgerecht.

La possibilité de transformer une
marque internationale a considéra-
blement gagné en importance par le
fait que le Protocole de Madrid
(PM) lemporte désormais sur le
texte de I’Arrangement. La transfor-
mation réduit les conséquences d’une
attaque de la marque de base de la
marque internationale, lorsque l'at-
taque a lieu dans les cing ans de dé-
pendance. Les conséquences de la
transformation ne sont réglementées
en droit suisse qu'a lart. 46a al. 2
LPM, qui exclut la possibilité d’une
opposition contre une marque trans-
formée. Cette réglementation n'est
pas toujours adéquate.
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Zusammenfassung/Résumé

I. Einleitung

Fiir die Schweiz ist das Madrider
Abkommen iiber die internationale
Registrierung von Marken (MMA)'
seit dem 15. Juli 1892 und das Mad-
rider Markenprotokoll (MMP)” seit
dem 1. Mai 1997 wirksam. Das
MMP gilt seit dem 2. November
2003 fiir die USA und seit dem
1. Oktober 2004 auch fiir die Euro-
piische Gemeinschaft’. Durch diese
Beitritte hat das MMP erheblich an
Bedeutung gewonnen.

Neben der Schweiz gehoren die
meisten  kontinental-europiischen
Linder sowohl dem MMA als auch
dem MMP an. Bis zum 1. Septem-
ber 2008 galt in Beziechungen zwi-
schen den Vertragsstaaten bzw.
zwischenstaatlichen Organisationen®

(sog. Vertragsparteien, Art. 1 MMP),

die sowohl dem MMA als auch dem
MMP angehérten, die vorrangige
Anwendbarkeit des MMA (Art. 9%
aMMP). Somit war eine Internatio-
nale Registrierung’ mit Basis Schweiz
und Wirkung in bspw. Deutschland
und Frankreich (sog. benannte Lin-
der), die beides Vertragesparteien des
MMA und des MMP sind, dem
MMA unterstellt. Seit dem 1. Sep-
tember 2008 gilt nun die vorrangige
Anwendbarkeit des MMP auf In-
ternationale Registrierungen, mit
denen  Vertragsparteien benannt
werden, die sowohl dem MMA als
auch dem MMP angehoren. Die
Konsequenz fiir die oben beschrie-
bene Internationalen Registrierung
mit Wirkung in Deutschland und
Frankreich ist, dass diese nun vom
MMP beherrscht wird®. Fiir den
schweizerischen Markeninhaber hat
dieser neue Vorrang eine erhebliche
Ausdehnung des Anwendungsbereichs
des MMP zur Folge, da das MMA
gegenwirtig iiber 56 Vertragspar-
teien verfiigt, die mit Ausnahme von
Algerien, Kasachstan, Sudan und _
Tadschikistan alle gleichzeitig Ver-
tragsparteien des MMP sind.

Der Vorrang des MMP hat zwei
wesentliche Konsequenzen: Zum
einen kann das Gesuch um Ein-
tragung einer Internationalen Regis-
trierung nun nicht nur auf eine
bereits eingetragene Marke (Basis-
eintragung), sondern auch auf ein
Markeneintragungsgesuch (Basisge-
such)” gestiitzt werden (Art. 2 Abs. 1
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MMP; Art. 45 Abs. 1 lit. c MSchG)?®.
Zum anderen besteht die Moglich-
keit der Umwandlung der Inter-
nationalen Registrierung in eine
nationale Markenanmeldung in den
benannten Vertragsparteien (Art. 9%
wies MIMP; Art. 46a MSchG)’.

Die Umwandlung wird dann
aktuell, wenn eine Internationale
Registrierung als Folge der Loschung
der Basis" ebenfalls geloscht wird.
Der damit einhergehende Verlust
des Markenschutzes kann durch
Umwandlung «korrigiert» werden.
Diese «Korrektur» ist allerdings eine
kostspielige Angelegenheit, die der
Inhaber der Internationalen Regist-
rierung nach Méglichkeit vermeiden
will. Méglich ist dies, wenn die Basis
der Internationalen Registrierung
wihrend mindestens fiinf Jahren
unangefochten bleibt. Wann die
Umwandlung notwendig wird und
wie die Frist von fiinf Jahren genau
berechnet wird, soll nachfolgend
beleuchtet werden.

II. Umwandlung im Ausland
und in der Schweiz

Aus praktischer Sicht gibt es zwei
Varianten der Umwandlung: Die
Umwandlung einer Internationalen
Registrierung  mit  schweizerischer
Basis, wenn die schweizerische Basis
innert Frist geléscht wird, sodass die
noch abhingige Internationale Regis-
trierung ebenfalls geléscht wird. Die
andere Variante betrifft die Fille, in
denen eine auslindische Basis einer
Internationalen  Registrierung  ge-
16scht wird, mit der die Schweiz
benannt worden war. Die Rechts-
folgen dieser beiden Formen der Um-
wandlung sind weitgehend identisch.

1. Schweizerische Basis mit
Benennung auslindischer
Vertragspartei

Wenn die schweizerische Basis der
Internationalen Registrierung ge-
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l6scht wird, kann der Inhaber einer
internationalen Registrierung  bei
den nationalen Markenbehérden der
zuvor benannten Vertragsparteien
(oder jener Vertragsparteien, in
denen die Marke weiterhin geschiitzt
sein soll) ein Gesuch auf Umwand-
lung stellen. Dieses Gesuch ist
ein nationales Markeneintragungs-
gesuch''. Das Gesuch muss inner-
halb von drei Monaten seit der
Loschung eingereicht werden (Art.
gairaties 7iff, i MMP), und die im
Gesuch aufgefiihrten Waren und
Dienstleistungen miissen auch von
der geloschten Internationalen Re-
gistrierung beansprucht worden sein
(Are. 9rawe Ziff. it MMP). Als
weitere  Voraussetzungen ergeben
sich aus Art. 9nie MMP, dass es
sich um die identische Marke und
den identischen Anmelder handeln
muss und dass ein Gesuch nur bei
jener Vertragspartei eingereicht wer-
den kann, die zuvor mit der Inter-
nationalen Registrierung benannt
worden war. Das Gesuch muss im
Weiteren dem Recht der Vertrags-
partei entsprechen, bei der es einge-
reicht wird (Arc. 99" Ziff. iii
MMP).

2. Auslindische Basis mit
Benennung Schweiz

Die zweite Variante der Umwand-
lung wird in Art. 46a MSchG gere-
gelt. Diese Bestimmung stellt eine
Uberfithrung von Art. 99" MMP
ins schweizerische Recht dar'”. Einen
Antrag auf Umwandlung reicht dies-
falls der Inhaber einer geléschten In-
ternationalen Registrierung ein, weil
die auslindische Basis ebenfalls ge-
l6scht wurde und die Schweiz mit
der Internationalen Registrierung
benannt worden war. Die Vorausset-
zungen fiir die Umwandlung erge-
ben sich aus Art. 99" MMP und
sind deshalb praktisch identisch wie
im Falle der Benennung einer aus-
lindischen  Vertragspartei. Bevor

spezifisch auf die Rechtsfolgen im

Zusammenhang mit der Umwand-
lung in der Schweiz eingegangen
wird"”, wird die Bedeutung des Zeit-
faktors erliutert.

III. Zeitliche Abhingigkeit
der Internationalen
Registrierung von der Basis

1. Berechnung der
Fiinfjahresfrist

Gemiiss Art. 6 Abs. 2 MMP wird
eine Internationale Registrierung
mit dem Ablauf von fiinf Jahren
«on dem Datum der internatio-
nalen Registrierung an» von der
Basis unabhingig. Das «Datum der
internationalen Registrierung» wird
in Art. 3 Abs. 4 MMP geregelt. Da-
nach erhilt die Internationale Regis-
trierung das Datum, an dem das
Gesuch um internationale Registrie-
rung bei der Ursprungsbehéorde (also
der Behorde der Basis™) eingegan-
gen ist, «sofern das internationale
Gesuch innerhalb von zwei Monaten
nach diesem Zeitpunkt beim inter-
nationalen Biiro" eingegangen ist.
Ist das internationale Gesuch nicht
innerhalb dieser Frist eingegangen,
so erhilt die internationale Regis-
trierung das Datum, an dem das
betreffende internationale Gesuch
beim Internationalen Biiro einge-
gangen ist»'’. Das Datum der Inter-
nationalen Registrierung wird ver-
kiirzc auch als «Registrierungsda-
tum» bezeichnet. Demzufolge wird
eine Internationale Registrierung,
die das Registrierungsdatum vom
9. November 2009 trigt, fiinf Jahre
nach diesem Datum («Fiinfjahres-
frist»), somit am 9. November 2014,
von der Basis unabhingig.

Die Berechnung der Frist von
Art. 6 Abs. 2 MMP ist in den meis-
ten Fillen unproblematisch, da ein
Grossteil der Markengesuche und
der neu eingetragenen Marken un-
angefochten bleibt. Anders ist dies,
wenn die Basis Gegenstand eines
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Verfahrens bildet. In diesem Fall
wird die Abhingigkeit der Interna-
tionalen Registrierung bis  zum
rechtskriftigen Abschluss des Ver-
fahrens gegen die Basis aufgescho-
ben. Fiihrt das Verfahren zur Lo&-
schung des Basisgesuchs oder der
Basiseintragung, wird auch die In-
ternationale Registrierung gelscht'”.
Im Folgenden wird dargelegt, welche
Verfahren zur  Léschung  einer
schweizerischen Basis fithren und in-
wiefern diese Verfahren die Abhin-
gigkeit der Internationalen Regist-
rierung aufschieben kénnen.

2.  Griinde fiir die Loschung

der Basis

Die wohl hiufigste Konstellation,
die zur Loschung eines Basisgesuchs
fithre, ist die Zuriickweisung durch
das IGE, weil das Markenein-
tragungsgesuch gegen einen ab-
soluten Ausschlussgrund 1.S.v. Art. 2
MSchG" verstdsst. Zuriickweisungs-
verfigungen des IGE kénnen beim
Bundesverwaltungsgericht angefoch-
ten werden”. Die Urteile des
Bundesverwaltungsgerichtes wiede-
rum kénnen an das Bundesgericht
weiter gezogen werden®. Solche
Verfahren konnen mehrere Jahre
dauern®. Ein Dritter kann iiberdies
eine Nichtigkeitsklage gegen die
eingetragene  Marke einreichen,
wenn er damit rechnen muss, dass er
in der Zukunft von einer registrier-
ten Marke behindert werden
koénnte®.

Demgegeniiber betreffen rela-
tive Ausschlussgriinde Fille, in de-
nen Dritte gegen die Basis vorgehen,
indem sie Widerspriiche” — hier
handelt es sich um den mit Abstand
hiufigsten Fall — oder Nichtigkeits-
klagen24 einreichen, weil sie {iber
dltere Kennzeichenrechte verfiigen
(sog. relative Ausschlussgriinde).

Sowohl bei der Léschung aus
absoluten als auch aus relativen
Griinden wird hiufig vom «Zentral-
angrift» gesprochen™. Im ersten Fall
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ist dies zwar wenig sachgerecht, weil
die Zuriickweisung aus absoluten
Griinden kaum als «Angrifth ge-
wertet werden kann, doch macht der
Begriff des «Zentralangriffs» klar,
dass es sich um eine (mogliche)
Loschung handelt, die der Basis und
nicht einer einzelnen Benennung der
Internationalen Registrierung droht.

3. Regelung von Art. 6 Abs. 3
MMP im Einzelnen

a)  Lischung vor Ablauf der
Fiinfjahresfrist

Die etwas kryptische Formulierung
von Art. 6 Abs. 3 MMP hilt in ih-
rem ersten Satz fest, dass die Inter-
nationale Registrierung «nicht mehr
in Anspruch genommen werden
kann», wenn die Basis vor Ablauf
von fiinf Jahren vom Datum der
Internationalen Registrierung «ver-
fallen ist, auf sie verzichtet wurde,
oder Gegenstand einer rechtskrif-
tigen Zuriickweisung, Nichtigerkli-
rung, Léschung oder Ungiiltigerkli-
rung gewesen ist». Dieser Wortlaut
lasst sich dahingehend zusammen-
fassen, dass die Basis fiinf Jahre nach
Stellung des Gesuchs um Internatio-
nale Registrierung noch im Marken-
register eingetragen oder das Gesuch
um Markeneintragung pendent sein
muss, ansonsten die Internationale
Registrierung  geloscht wird. Die
Loschung der Basis innerhalb der
Fiinfjahresfrist hat somit immer die
Loschung der Internationalen Regis-
trierung zur Folge. Unwesentlich ist
dabei, ob die Basis aus absoluten
oder relativen Ausschlussgriinden
geldscht wird.

Bei einer lediglich teilweisen
Loschung besteht die Basis fiir die
nicht geléschten Waren und Dienst-
leistungen weiter, womit auch die
Internationale Registrierung fiir die
nicht zuriickgewiesenen Waren und
Dienstleistungen bestehen bleibt.
Dies kann aus der Bestimmung klar
abgeleitet werden™.

Die Anderung des Zeichens
wihrend des Markenpriifungsver-
fahrens fiihrt ebenfalls zur Léschung
der Internationalen Registrierung”’.
Etwas anderes gilt bei der nachtrig-
lichen Eintragung als durchgesetzte
Marke i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG:
Diese Anderung soll eine «unwesent-
liche Anderung» sein, da sie keine
Auswirkungen auf die Internationale
Registrierung hat*.

b)  Lischung nach Ablauf der
Fiinfiahresfrist

Der zweite Satz von Art. 6 Abs. 3
MMP hile weiter fest, dass die Inter-
nationale Registrierung ebenfalls ge-
16scht wird, wenn (i) ein gegen die
Zuriickweisung der Basis ergriffenes
Rechtsmittel, ein Verfahren auf
Riicknahme, Nichtigkeit, Loschung
oder Ungiiltigerklirung der Basis (ii)
oder ein Widerspruch gegen die
Basis nach Ablauf der Fiinfjahresfrist
zur Loschung der Basis fithrt, «so-
fern ein solches Rechtsmittel, ein
solches Verfahren oder ein solcher
Widerspruch vor Ablauf der genann-
ten Frist eingeleitet wurde». Somit
wird die Abhingigkeit der Interna-
tionalen Registrierung aufgescho-
ben, wenn das IGE das Basisgesuch
aus absoluten Griinden zuriickge-
wiesen hat und der Gesuchsteller ein
Rechtsmittel gegen die Verfiigung
ergriffen hat, das erst nach der Fiinf-
jahresfrist rechtskriftig erledigt wird.
Bestitigt die Rechtsmittelbehorde
die Zuriickweisung, wird auch die
Internationale Registrierung geldscht.
Das Gleiche gilt bei Nichtigkeitskla-
gen, die vor Ablauf der Fiinfjahres-
frist eingereicht werden und erst da-
nach zur Léschung der Basis fiih-
ren”.

Im Gegensatz zum MMA wird
im MMP ausdriicklich festgehalten,
dass ein Widerspruchverfahren die
Abhingigkeit der Internationalen
Registrierung ebenfalls aufschiebt™:
Sollte somit ein vor Ablauf der Fiinf-
jahresfrist eingeleiteter Widerspruch
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erst nach Ablauf der Frist gutgeheis-
sen werden, wird die Internationale
Registrierung geloscht. Ein Wider-
spruchsverfahren diirfte der hiu-
figste Anwendungsfall fiir den Auf-
schub der Abhingigkeit der Inter-

nationalen Registrierung sein’'.

¢)  Freiwilliger Riickzug nach
Ablauf der Fiinfiahresfrist

Ein Riickzug der Basis auf Antrag
des Inhabers vor Ablauf der Fiinfjah-
resfrist fiihrt selbstverstindlich im-
mer zur Loschung der Internatio-
nalen Registrierung”. Auch nach
Ablauf der Fiinfjahresfrist kann der
freiwillige Riickzug des Basisgesuchs
bzw. die Léschung der eingetragenen
Basismarke auf Antrag des Inhabers
die Loschung der Internationalen
Registrierung zur Folge haben. Art. 6
Abs. 3 MMP hilt in diesem Zusam-
menhang fest, dass die Internatio-
nale Registrierung auch dann nach
Ablauf der Fiinfjahresfrist geloscht
wird, wenn das «Basisgesuch zuriick-
genommen oder auf die sich aus
dem Basisgesuch ergebende Eintra-
gung oder auf die Basiseintragung
verzichtet wird», sofern die Basis im
Zeitpunkt der freiwilligen Loschung
oder des freiwilligen Verzichts Gegen-
stand eines Verfahrens war, das «vor
Ablauf der genannten Frist eingeleitet
worden war.» Der erste Teil dieser Be-
stimmung betrifft den Riickzug der
Basis bei nicht erfolgter Markenprii-
fung und der zweite Teil den Riickzug
bei hingigem Verfahren.

Der freiwillige Riickzug des
Basisgesuchs fithrt nur dann zur
Loschung der Internationalen Regis-
trierung, wenn das Basisgesuch beim
Ablauf der Fiinfjahresfrist von der
Markenpriifungsbehérde noch im-
mer nicht gepriift und somit kein
Entscheid iiber die Eintragung des
Gesuchs gefillt wurde”. Gegenwiir-
tig werden in der Schweiz Marken-
priifungsverfahren innerhalb einiger
Monate mit einer anfechtbaren Ver-
fiigung abgeschlossen, sodass dieser
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Ausnahmefall fiir die Schweiz nicht
von Relevanz sein diirfte*. Mehrjih-
rige Priifungsfristen sind allerdings
bspw. in den Lindern Lateiname-
rikas nicht ungewshnlich®.

Die Bestimmung muss auf fol-
gende Uberlegung zuriickzufiihren
sein: Es soll dem Gesuchsteller nicht
ermdglicht werden, ein Basisgesuch
fiir ein wahrscheinlich nicht schutz-
fahiges Zeichen bei einer notorisch
tiberlasteten Behorde einer Vertrags-
partei einzureichen, um dann das
Basisgesuch rechtzeitig vor der dro-
henden Zuriickweisung zuriickzie-
hen zu kénnen, wodurch — aufgrund
des blossen Verstreichens der Fiinf-
jahresfrist — die Unabhingigkeit der
Internationalen Registrierung erreicht
wire. Dies scheint tatsichlich unge-
rechtfertig zu sein, weshalb eine ent-
sprechende Sonderregel wiinschbar
ist®. Wenn der Gesuchsteller aber
unter diesen Umstinden einfach
nichts tut und die Zuriickweisung
dann tatsichlich noch erfolgt, hat
die Internationale Registrierung die
Unabhingigkeit trotzdem erlangt”.
Insofern verfehlt die Bestimmung
ihr Ziel weitgehend, denn jeder Ge-
suchsteller wird unter diesen Um-
stinden vom Riickzug des Gesuchs
absehen. In diesem Fall steht die Un-
abhingigkeit also alleine im Belieben
des Gesuchstellers.

Die Regelung des zweiten Falls
ist von erheblich grésserer prakti-
scher Bedeutung: Die Internationale
Registrierung wird auch geloscht,
wenn ein gegen die Basis vor Ablauf
der Fiinfjahresfrist eingeleitetes Ver-
fahren linger als fiinf Jahre dauert,
und der Gesuchsteller dem voraus-
sichtlichen Verlust der Basis dadurch
zuvorkommt, dass er das Basisgesuch
oder die Basiseintragung zuriick-
zieht. Voraussetzung fiir den Auf-
schub der Abhingigkeit unter diesen
Umstinden ist also, dass ein recht-
liches Verfahren eingeleitet wird, das
im Zeitpunkt des Ablaufs der Fiinf-
jahresfrist noch nicht recheskriftig
erledigt ist™®.

d)  Keine Lischung nach Ablauf der
Fiinflahresfrist bei zusitzlichem
Zentralangriff

Die Moglichkeit besteht, dass gegen
ein Basisgesuch bzw. eine Basisein-
tragung, die bereits Gegenstand
eines Zentralangiffs ist, ein weiteres
Verfahren (bspw. Nichtigkeitsklage)
eingeleitet wird”. Die Frage ist, ob
ein solch zusitzlicher Zentralangriff
die Abhingigkeit der Internatio-
nalen Registrierung noch weiter
aufschiebt. Aktuell wird diese Frage
selbstverstindlich nur, wenn der vor
Ablauf der Fiinfjahresfrist einge-
leitete Zentralangriff nicht zur Lo-
schung der Basis fiihrt.

Art. 6 Abs. 3 Satz 2 MMP be-
antwortet die Frage nicht direke,
weil im Zusammenhang mit dem
Aufschub der Abhingigkeit nur von
einem Entscheid die Rede ist, der
«nach Ablauf der Fiinfjahresfrist» zur
Loschung der Basis fiithrt. Im Kon-
text mit Satz 1 kann diese Regelung
nur dahingehend verstanden wer-
den, dass der zum Loschungsent-
scheid fiihrende Angriff vor Ablauf
der Fiinfjahresfrist eingeleitet wor-
den sein muss. Diese Auslegung wird
durch die Tatsache gestiitzt, dass eine
auf ein ungepriiftes Basisgesuch
gestiitzte Internationale Registrie-
rung die Unabhingigkeit erlangt,
selbst wenn das Basisgesuch nach
Ablauf der Fiinfjaresfrist dann doch
nicht zur Eintragung gelangt®.
Demzufolge kann ein nach Ablauf
der Fiinfjahresfrist initiierter Angriff
auf die Basis nicht die Wirkungen
eines Zentralangriffs entfalten, und
die Internationale Registrierung
bleibt rechtsgiiltig, selbst wenn die
Basis aufgrund dieses zusitzlichen
Zentralangriffs  geloscht  werden
sollte.

4. Loschung von nachtriglichen
Benennungen

Nachtrigliche Benennungen werden

in Art. 3" MMP geregelt und dort

383



FORUM - ZUR DISKUSSION/A DISCUTER

als Gesuche um «territoriale Ausdeh-
nungy bezeichnet. Mit der nachtrig-
lichen Benennung wird die Interna-
tionale Registrierung im Anschluss
an deren Registrierung auf zusitz-
liche Vertragsparteien ausgedehnt.
Art. 3" Abs. 2 MMP hilt fest, dass
eine nachtrigliche Benennung «von
dem Datum an wirksam» wird, an
dem sie im internationalen Register
eingetragen wird.

Es stellt sich die Frage, ob die
nachtrigliche Benennung die Un-
abhingigkeit gemeinsam mit der
Internationalen Registrierung  ge-
miss Art. 6 Abs. 2 MMP erlangt
oder nicht. Die Frage ist bedeutsam,
ist es doch gar nicht selten, dass
nachtrigliche Benennungen hiufig
erst Jahre nach Einreichung des Ge-
suchs um Internationale Registrie-
rung vorgenommen werden, weil
sich erst zu diesem Zeitpunkt her-
ausstellt, dass ein bestimmter Markt
fiir den Markeninhaber von Interesse
ist.

Art. 6 Abs. 3 MMP erwihnt die
nachtrigliche Benennung nicht, hilt
aber fest, dass das massgebende Da-
tum fiir die Berechnung der Fiinf-
jahresfrist das «Datum der Registrie-
rungy ist. Eine wortliche Auslegung
lasst einzig den Schluss zu, dass es
bei der Berechnung der Fiinfjahres-
frist ausschliesslich auf das Alter der
Internationalen Registrierung an-
kommt. Diese Auslegung diirfte
auch der ratio legis der Abhingigkeit
von der Basis entsprechen: Von der
«Wohltat der Internationalen Regist-
rierungy soll nur jener Gesuchsteller
profitieren diirfen, der Inhaber eines
Basisgesuchs oder einer Basiseintra-
gung ist, die einen Zeitraum von
mindestens fiinf Jahren «iiberlebt».
Wenn vor Ablauf dieser Frist nach-
trigliche Benennungen vorgenom-
men werden, werden diese zusam-
men mit der Internationalen Regist-
rierung geldscht, sofern die Basis vor
Erlangung der Unhabhingigkeit ge-
16scht wird. Im Gegenzug dazu muss
es so sein, dass nach Ablauf der Fiinf-
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jahresfrist vorgenommene nachtrig-
liche Benennungen nicht mehr mit
einem Angriff auf die Basis beseitigt
werden koénnen. Den Inhabern ilte-
rer Markenrechte steht im einen wie
im anderen Fall die Méglichkeit des
Widerspruchs in der benannten Ver-
tragspartei offen.

IV. Umwandlung in der

Schweiz im Einzelnen
1. Vorbemerkung

Wie bereits gesehen, hat die Loschung
der Internationalen Registrierung den
Verlust des Markenschutzes in den
mit der Internationalen Registrierung
benannten Vertragsparteien zur Folge.
Mit der Umwandlung kann der Inha-
ber dieser geloschten Internationalen
Registrierung den Zeitrang" in die
neuen Markengesuche «hiniiberret-
ten»®. Voraussetzung dafiir ist, dass
bei den nationalen Markenbehérden
innerhalb von drei Monaten seit der
Loschung der Internationalen Regist-
rierung  Markeneintragungsgesuche
gestellt werden. Diesbeziiglich sei auf
die Ausfiihrungen unter II. verwiesen.
Vorliegend sollen das praktische Vor-
gehen bei der Umwandlung in der
Schweiz und damit zusammenhin-
gende Rechtsfragen beleuchtet wer-
den.

2. Vorgehen

Die rechtlichen Erfordernisse fiir die
Umwandlung in der Schweiz werden
in Art. 46a MSchG geregelt: Dem-
entsprechend ist das Gesuch inner-
halb von drei Monaten nach Lb&-
schung der Internationalen Regist-
rierung beim IGE einzureichen (Art.
46 a Abs. 1 lit. a MSchG), das mit
dem Gesuch angemeldete Zeichen
muss identisch sein mit der Marke
der geloschten Internationalen Re-
gistrierung (lit. b), die Waren und
Dienstleistungen miissen identisch
mit jenen der Internationalen Regis-

trierung sein (lit. ¢) und das Gesuch
muss den schweizerischen Vorschrif-
ten entsprechen (lit. d)*. Das fiir die
Umwandlung zentrale Element,
namlich die Sicherung des Zeitrangs,
wird einzig in Art. 8a MSchV
erwihnt®. Nicht erforderlich ist,
dass das Gesuch fiir simtliche Waren
und Dienstleistungen gestellt wird,
fur die die Basis geschiitzt war: Die
Waren- und Dienstleistungsliste der
Gesuchs kann enger, aber nicht wei-
ter gefasst werden®.

Das beim IGE einzureichende
Gesuch muss einen Nachweis iiber
die Loéschung der Internationalen
Registrierung enthalten, aus dem
hervorgeht, dass die Loschung auch
fiir die Schweiz gilt. Das IGE stellt
ein Formular «Antrag auf Umwand-
lung einer Internationalen Registrie-
rung in eine nationale schweizerische
Anmeldungy fiir das Umwandlungs-
gesuch zur Verfigung®. Die Be-
anspruchung der Verbandsprioritit
ist mbglich47, ohne dass ein Priori-
titsbeleg eingereicht werden miisste

(Art. 9 Abs. 2 lit. d MSchV).

3. Sicherung des Zeitrangs

Fiir das schweizerische Markengesuch
konnen bei Erfiillung der entspre-
chenden Voraussetzungen folgende
Zeitringe beansprucht werden:

—  Der Zeitrang des Basisgesuchs
(Art. 6 MSchQG), wenn das Ge-
such um Internationale Regist-
rierung innerhalb von sechs
Monaten (Art. 4 C Ziff. 1 PVU)
seit der Stellung des Basisge-
suchs eingereicht wird;

—  Die Verbandsprioritit des Erst-
gesuchs®, wenn diese Prioritit
in der zuvor genannten Kons-
tellation fiir das Basisgesuch
beansprucht wurde und das Ge-
such um Internationale Regist-
rierung innerhalb von sechs
Monaten seit der Stellung des
Erstgesuchs eingereicht  wird

(Art. 9quinquies MMP)SO;
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—  Das Datum der Internationalen
Registrierung gemiss Art. 3
Abs. 4 MMP, wenn der Zeitrang
des Basisgesuchs nicht bean-
sprucht wurde oder werden
konnte (Art. 99" MMP);

—  Das Datum der nachtriglichen
Benennung gemiss Art. 3
Abs. 2 MMP, wenn ein Gesuch
auf Benennung nach der Ein-
tragung der Internationalen
Registrierung  gestellt wurde
(Al't. 9quinquics MMP)SI

Art. 8a MSchV erwihnt im
Zusammenhang mit der Beanspru-
chung des Zeitrangs nur das Datum
der Internationalen Registrierung
und der nachtriglichen Benen-
nung”’. Da aber das MMP fiir die
Schweiz direkt anwendbar ist, kon-
nen die betreffenden Regeln dem
MMP entnommen werden®®. Wenn
die Internationale Registrierung nur
teilweise von einem bestimmten
Zeitrang profitierte, gilt dies selbst-
verstindlich auch fiir die umgewan-
delte Marke™.

Weil Verfahren, die die rechts-
kriftige Loschung der Basis zur Folge
haben, sehr lange dauern kénnen,
werden Internationale Registrierun-
gen hiufig erst nach vielen Jahren
geloscht. Mit der Umwandlung
gemiss Art. 99" MMP kann die
Verbandsprioritit noch «nach Jahr
und Tag» in Anspruch genommen
werden, weshalb die Frist von sechs
Monaten gemiss Art. 4 C Ziff. 1
PVU erheblich relativiert wird.
Art. 9inavie MMP stellt deshalb eine
lex specialis zu Art. 4 C Ziff. 1 PVU
dar. Die Umwandlung diirfte des-
halb im Falle eines Zentralangriffs
das primire Mittel zur Sicherung der
Verbandsprioritit sein.

4. Ausschluss des Widerspruchs

Widerspriiche gegen die Eintragung
von umgewandelten Marken sind

nach Art. 46a Abs. 2 MSchG unzu-

lassig. Diese Regelung wird von der
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Lehre damit gerechtfertigt, dass
umgewandelte Marken identische
Gesuche von Internationalen Regist-
rierungen seien, gegen die die Inha-
ber ilterer Markenrechte i.S.v. Art. 3
Abs. 2 MSchG bereits Widerspruch
hitten einreichen kénnen™.

Die Frist fiir die Einreichung
des Widerspruchs gegen eine Inter-
nationale Registrierung mit Benen-
nung Schweiz richtet sich nach der
Publikation der Internationalen
Registrierung in der «Gazette OMPI
des  marques internationales»™
(Art. 3 Abs. 4 MMP). Da die Publi-
kation einer Internationalen Regist-
rierung in der Gazette hiufig inner-
halb von vier bis siecben Monaten seit
ihrer Einreichung erfolgt und die Wi-
derspruchsfrist von Art. 31 Abs. 2
MSchG drei Monate betrigt, kann in
vielen Fillen davon ausgegangen wer-
den, dass ein Widerspruch gegen den
schweizerischen Teil einer Internatio-
nalen Registrierung spitestens nach
Ablauf von sieben bis zwdlf Monaten
seit ihrer Registrierung eingereicht
werden muss. Da ein Widerspruchs-
verfahren mit Kosten verbunden ist,
wird ein potenzieller Widersprechen-
der die Fristen ausschopfen. Weil es
hiufig linger dauern diirfte, bis ein
gegen die Basis eingereichtes Verfah-
ren recheskriftig erledigt ist, ist der
Inhaber der ilteren Marke gezwun-
gen, den Widerspruch einzureichen,
bevor er weiss, ob die Basis iiberhaupt
geloscht wird. Wird die Basis dann
tatsichlich geldscht, kann das Wider-
spruchsverfahren bis zum Entscheid
iiber die Umwandlung ausgesetzt
werden (Art. 51 Abs. 2 MSchV).
Wird sodann keine Umwandlung
beantragt, wird das Widerspruchs-
verfahren  durch  Nichteintretens-
entscheid erledigt. Wird eine Um-
wandlung verlangt, wird das Wider-
spruchsverfahren bis zum Entscheid
in der Sache fortgesetzt”’.

Wie bereits erwihnt, muss der
Inhaber einer ilteren Marke selbst
dann in der Schweiz Widerspruch

einreichen, wenn er mit grosser

Sicherheit davon ausgehen kann,
dass die Basis zu einem spiteren
Zeitpunkt noch gelscht wird und er
noch nicht weiss, ob ein Antrag auf
Umwandlung eingereicht werden
wird. Die Verpflichtung, unter sol-
chen Umstinden ein Widerspruchs-
verfahren einleiten zu miissen, er-
scheint weit weniger sachgerecht als
der Nachteil des Inhabers der ge-
l6schten Internationalen Registrie-
rung, seine umgewandelte Marke
erneut der Gefahr eines Wider-
spruchs aussetzen zu miissen, denn
der Inhaber einer jiingeren Marke
muss generell mit Widerspriichen
rechnen.

Eine weitere Konstellation
macht die fehlende Sachgerechtig-
keit der Regel von Art. 46a Abs. 2
MSchG noch deutlicher: Es gibt
zahlreiche Fille, in denen die Inter-
nationale Registrierung  geldscht
wird, noch bevor eine die Wider-
spruchsfrist auslgsende Publikation
in der Gazette tiberhaupt erfolgt ist.
Unter diesen Umstinden fiihrt die
Regel von Art. 46a Abs. 2 MSchG
dazu, dass den Inhabern von ilteren
Marken die Widerspruchsmoglich-
keit iiberhaupt entzogen wird, wo-
durch diese auf den teuren Weg der
Nichtigkeitsklage verwiesen werden.
Diese Rechtsfolge ist unbillig. Des-
halb muss ein Widerspruchsverfah-
ren gegen die umgewandelte Marke
moglich sein, wenn der Inhaber der
ilteren Marke den Nachweis erbrin-
gen kann, dass eine Publikation der
geloschten Internationalen Regist-
rierung nie erfolgt ist oder die Inter-
nationale Registrierung noch vor
Ablauf der Widerspruchsfrist wieder
geloscht wurde, weshalb der Inhaber
des ilteren Rechts gezwungen gewe-
sen wire, einen Nichteintretensent-
scheid zu provozieren.

5. Ablauf der Gebrauchsschon-
frist

Bei schweizerischen Marken beginnt

die fiinfjihrige Gebrauchsschonfrist
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mit dem Verstreichen der unbe-
nutzten Widerspruchsfrist (Art. 31
Abs. 2 MSchG) oder nach rechts-
kriftigem Abschluss des Wider-
spruchsverfahrens zu laufen (Art. 12
Abs. 1 MSchG)*®. Bei Internatio-
nalen Registrierungen hingt die
Berechnung der Gebrauchsschon-
frist davon ab, ob das MMA oder das
MMP anwendbar ist: Bei der
Anwendbarkeit des MMA beginnt
die Frist zwolf Monate und bei der
Anwendbarkeit des MMP 18 Mo-
nate nach dem Tag zu laufen, an
dem die Internationale Registrierung
tatsichlich registriert worden ist”.
Wurde gegen den schweizerischen
Teil ein Schutzverweigerungs- oder
Widerspruchsverfahren  eingeleitet,
liuft die Gebrauchsschonfrist ab
dem Zeitpunke des rechtskriftigen
Abschlusses des Verfahrens. Mass-
gebend ist dabei der Tag, an dem
dem Internationalen Biiro (WIPO)
die Mitteilung iiber den rechtskrif-
tigen Abschluss des Verfahrens
zugeht®.

Da der Widerspruch gegen eine
in der Schweiz umgewandelte Marke
von Gesetzes wegen ausgeschlossen
ist (Art. 46a Abs. 2 MSchG), muss
demzufolge die Gebrauchsschonfrist
fir eine in der Schweiz umge-
wandelte Marke mit dem Tag ihrer
Publikation im amtlichen Publika-
tionsorgan® zu laufen beginnen.
Anders miisste es in Fillen sein, in
denen ein Widerspruch gegen eine
umgewandelte Marke zugelassen
wiirde®: Hier miisste das Datum des
rechtskriftigen  Abschlusses  des
Widerspruchsverfahrens  fiir ~ die
Berechnung der Gebrauchsschon-
frist massgebend sein.

Zusammenfassung

Mit dem seit dem 1. September 2008
geltenden Vorrang des Madrider Mar-
kenprotokolls (MMP) vor dem Madyi-
der Markenabkommen (MMA) wurde
die Bedeutung des MMP fiir Schwei-
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zer Markeninhaber massiv  erhiht,
weil nun fiir die meisten Internatio-
nalen Registrierungen die Regeln des
MMP zur Anwendung gelangen. Eine
Folge davon ist u.a. die Maiglichkeit
der Umwandlung. Mit der Umwand-
lung wird dem Inhaber einer aufgrund
eines  erfolgreichen  Zentralangriffs
geloschten  Internationalen  Registrie-
rung die Moglichkeit gegeben, den
Verlust des Markenschutzes in den mit
der Internationalen Registrierung be-
nannten Vertragsparteien zu «korrigie-
ren», indem dort nationale Marken-
gesuche eingereicht werden. Da dieses
Vorgehen kostspielig ist, hat der In-
haber der Internationalen Registrie-
rung ein grosses Interesse an der
Vermeidung der Umwandlung, die
mit dem Erreichen der Unabhingig-
keit von der Basismarke auch aus-
geschlossen werden kann.

Aus praktischer Sicht gibt es zwei
Varianten der Umwandlung: Eine
Umwandlung im Ausland ist erforder-
lich, wenn die Internationale Re-
gistrierung eine schweizerische Basis
aufwies. In diesem Fall wird das Ver-
Jahren fiir die Umwandlung durch das
auslindische Recht festgelegr. Die an-
dere Variante betrifft den Fall, in der
die Schweiz mit einer nachtriglich
geloschten  Internationalen  Registrie-
rung benannt wurde, sodass eine Um-
wandlung in der Schweiz notwendig
wird,

Die Unabhiingigkeit der Interna-
tionalen Registrierung wird erreich,
wenn die Basismarke wihrend min-
destens fiinf Jahren seit dem «Datum
der Internationalen Registrierung» un-
angefochten bleibt. Die Fiinfjahresfrist
verlingert sich allerdings dann, wenn
die Basismarke Gegenstand eines Zen-
tralangriffs wird, der vor Ablauf der
Fiinfjabresfrist eingereicht, aber erst
nach deren Ablauf rechrskriftig ent-
schieden wird. Ein freiwilliger Riick-
zug der Basismarke nach Ablauf der
Fiinflahresfrist kann ebenfalls zur Li-
schung der Internationalen Registrie-
rung fiibren, wenn die Basismarke Ge-
genstand eines Zentralangriffs war.

Die rechtlichen Erfordernisse der
Umwandlung in der Schweiz werden in
Art. 46a MSchG und in der Marken-
schutzverordnung geregelt. Im Zusam-
menhang mit der Umwandlung ist die
Sicherung des Zeitrangs von primdirem
Interesse: Dabei stellt Art. 9" MMP
eine lex specialis zu Art. 4 C Ziff. 1
PVU dar, weil die Prioritit des Erst-
gesuchs fiir die umgewandelte Marke
nicht nur wihrend sechs Monaten,
sondern  bis zum Datum des Um-
wandlungsgesuches beansprucht werden
kann. Eine Sonderregel zum Wider-
spruchsverfahren sieht iiberdies Art. 46a
Abs. 2 MSchG vor: Danach ist der Wi-
derspruch bei in der Schweiz umgewan-
delten Marken ausgeschlossen. Diese
Regelung ist allerdings dann unbillig,
wenn die Internationale Registrierung
vor dem Ablauf der schweizerischen Wi-
derspruchsfrist geloscht wurde, weshalb
der Autor die Zulassung des Wider-

spruchs unter diesen Umstiinden anregt.

Résumé

Pour les titulaires suisses de marques, le
Protocole de Madrid (PM) est devenu
beaucoup plus important depuis qu’il
lemporte sur IArrangement de Ma-
drid des le 17 septembre 2008, puisque
désormais les dispositions du PM sont
applicables pour la plupart des enregis-
trements internationaux. Lune des
conséquences tient dans la possibilité
d’une transformation. Le titulaire d’un
enregistrement international qui a été
radié & la suite d’une attaque centrale
a ainsi la possibilité de «corriger» la
perte de la protection de la marque
dans les pays contractants désignés dans
lenregistrement international en y dé-
posant des demancdes nationales d'enre-
gistrement. Cette maniére de procéder
étant onéreuse, le titulaive d'un enre-
gistrement international a intérét a
éviter la transformation, qui peut aussi
étre exclue lorsque la marque de base
est devenue indépendante.

En pratique, il y a deux types de

transformation: lorsque ['enregistre-
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ment international repose sur une
base suisse, la transformation est né-
cessaire & l'étranger; dans ce cas, la
procédure de transformation est défi-
nie par le droit étranger; dans l'autre
cas, la Suisse érait désignée par l'en-
registrement international qui a été
radié par la suite, de sorte quune
tmmformation est  nécessaire en
Suisse.

Lenregistrement international
devient  indépendant  lorsque la
marque de base na pas éé attaquée
pendant un délai dau moins cing
ans depuis la «date de l'enregistre-
ment internationaly. Ybutcfoz's, ce
délai est prolongé lorsque la marque
de base fait lobjer dune attaque

! Madrider Abkommen iiber die interna-
tionale Registrierung von Marken, revi-
diert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR
0.232.112.3).

* Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Ma-
drider Abkommen iiber die internatio-
nale Registrierung von Marken (SR
0.232.112.4).
Die Liste mit den aktuellen Mitglieds-
lindern ist abrufbar unter www.wipo.int/
madrid/en/index.html (November 2009).
4 Are. 9% MMP. Die betreffenden zwi-
schenstaatlichen Organisationen sind ge-
genwirtig das Benelux-Markenamt und
das Harmonisierungsamt fiir den Bin-
nenmarkt (HABM) der Europiischen
Gemeinschaft.
MMA und MMP verwenden den Begriff
der «internationalen Registrierungy». Vor-
liegend wird «Internationale Registrie-
rung» als Bezeichnung fiir die internatio-
nale Marke verwendet, um die Termino-
logic des MMA und MMP maéglichst
beizubehalten.

BGE 134 I1I 555 E. 2.1, «Focus».

Also eine Marke, deren Priifung noch

nicht abgeschlossen wurde.

CH. Bock, Anderungen im nationalen

Markenschutzrecht (1997), sic! 1997,

231 f.; L. Davip, Kommentar zum Mar-

kenschutzgesetz, 2. Aufl.,, Basel 1999,

MSchG 45 N 3; Cu. WiLLl, Marken-

schutzgesetz, Kommentar zum schweize-

rischen Markenrecht unter Beriicksichti-
gung des europiischen und internationa-
len Markenrechts, Ziirich 2002, MSchG

45N 5.

3
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centrale avant ['échéance du délai de
cing ans et que la décision entre en
force de chose jugée seulement apres
échéance de ce délai. La radiation
volontaire de la marque de base
apres le délai de cing ans peut égale-
ment conduire a l'extinction de ['en-
registrement international lorsque la
marque de base faisait ['objer d’une
attaque centrale.

Les conditions légales pour la
transformation en Suisse sont défi-
nies a lart. 46a LPM et dans ['Or-
donnance sur la protection des
marques. Lors de la transformation,
il est important d assurer la priorité
de la marque: pour cette question,
Lart. 971 PM représente une lex

? Das MMA kennt die Umwandlung niche,
Bock (Fn. 8), 232; Davib (Fn. 8),
MSchG 46a N 4; WiLLl (Fn. 8), MSchG
46a N 3.

«Basis» steht nachfolgend vereinfachend

fiir das Basisgesuch und die Basiseintra-

gung.

" Vgl. D. CH. ScHtE1, Das Protokoll betref-
fend das Madrider Abkommen iiber die
Internationale Registrierung von Mar-
ken, Bern 1993, 87.

2 Bock (Fn. 8), 232.

3 Siehe IV.

In der Schweiz beim Eidgendssischen

Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE).

In diesem Fall die Weltorganisation fiir

geistiges Eigentum (WIPO) mit Sitz in

Genf.

' Wird ein an das IGE gerichtetes Gesuch
um Internationale Registrierung der
schweizerischen Post iibergeben, erhilt
die Internationale Registrierung iibli-
cherweise das Datum der Postaufgabe, da
die Weiterleitung erfahrungsgemiss im-
mer innerhalb der Frist von zwei Mona-
ten erfolgt.

7 Nach dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 3
MMP kann die Internationale Registrie-
rung «nicht mehr in Anspruch genom-
men werden», wenn die Basis «verfallen
ist, auf sie verzichtet wurde oder Gegen-
stand einer recheskriftigen Zuriickwei-
sung, Nichtigerklirung, Loschung oder
Ungiiltigerklirung gewesen ist.» Bock
(Fn. 8), 232, und Davip (Fn. 8), MSchG
46a N 1, sprechen diesfalls vom «Da-
hinfallen» der Internationalen Registrie-

specialis par rapport a lart. 4 C
ch. 1 CUR car la priorité de la pre-
miere demande ne peut pas seule-
ment étre invoquée pendant  six
mois, mais jusqua la date de la de-
mande de transformation. De plus,
lart. 46a al. 2 LPM prévoit une
disposition particuliere pour la pro-
cédure dopposition: [opposition est
exclue pour les marques transformées
en Suisse. Cette réglementation est
toutefois injuste lorsque 'enregistre-
ment international a été radié avant
[écoulement du délai pour faire op-
position en Suisse, raison pour la-
quelle lauteur suggere d'admettre la
possibilité dune opposition dans ce
cas de figure.

rung; Wit (Fn. 8), MSchG 46a N 1 ff,

von der «Léschungy. Dieser Begriff soll

vorliegend verwendet werden.

Absolute Ausschlussgriinde liegen vor,

wenn das den Gegenstand des Gesuchs

bildende Zeichen zum Gemeingut gehort

(Art. 2 lit. a MSchG), wenn seine Form

technisch notwendig ist (lit. b), wenn es

irrefithrend ist (lit. ¢) oder wenn es gegen
die 6ffentliche Ordnung, die guten Sitten

oder geltendes Recht verstésst (lit. d).

Y Art. 5 lit. ¢ VwVG 1.V.m. Art. 31 VGG.

2 Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG.

' So wurde am 19. August 2008 in dem in
BGE 134 I1II 547, «Pantone-Stuhl», wie-
dergegebenen Fall ein Eintragungsgesuch
iiber ein dreidimensionales Zeichen beur-
teilt, das am 14. Juni 2004 eingereicht
worden war. Das Bundesgericht fallte kei-
nen Endentscheid, sondern wies die
Sache an das Bundesverwaltungsgericht
mit der Auflage zuriick, den Sachverhalt
zu erginzen und neu zu entscheiden. Ein
Entscheid lag im November 2009 noch
nicht vor.

2 Davip (Fn. 8), MSchG 52 N 9; WiLL
(Fn. 8), MSchG 52 N 6. Die Lehre geht
davon aus, dass fiir eine Nichtigkeitsklage
ein «rechtserhebliches Interesse nachzu-
weisen» sei, wozu die «Sorge um die
Reinhaltung des Registers vor ungiiltigen
Schutzrechten» nicht ausreiche, L. Da-
viD, SIWR 1/2, 2. Aufl., Basel 1998, 36.

% Art. 3 MSchG i.V.m. Art. 31 MSchG.

2 Dazu Davip, STWR 1/2 (Fn. 22), 40 ff.

¥ Bock (Fn. 8), 232; G. E. Kunzg, Die neu-
eren Entwicklungen auf dem Gebiet des
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27
28

29

30

internationalen ~ Markenschutzes  in:
Marke und Marketing, Bern 1990, 391.
Davip (Fn. 8), MSchG 46a N 1, scheint
demgegeniiber nur die Nichtigkeitsklage
aus relativen Griinden als einen Zentral-
angriff aufzufassen.

Die Formulierung lautet: «... der erlangte
Schutz ... kann nicht mehr in Anspruch
genommen werden, wenn ... das Basisge-
such in Bezug auf alle oder einige der in
der Internationalen Registrierung aufge-
fiihrten Waren und Dienstleistungen
...»; Bock (Fn. 8), 231 f.

Bock (Fn. 8), 232.

Dies soll auch fiir die Anderung des Farb-
anspruchs gelten, Bock (Fn. 8), 232.
Bock (Fn. 8), 232, weist gleichzeitig
darauf hin, dass diese Anderungen dem
Internationalen Biiro gemiss Regel 22
Abs. 1 lit. a Ziff. iii der Gemeinsamen
Ausfiihrungsordnung zum Madrider Ab-
kommen iiber die internationale Regist-
rierung von Marken und zum Protokoll
zu diesem Abkommen (GAFO) mitzutei-
len sind (SR 0.232.112.21).

Die Fiinfjahresfrist ist dann gewahrt,
wenn die Klage vor deren Ablauf nach
den Regeln der anwendbaren Prozessord-
nung recheshiingig gemacht wurde.

Vgl. BGE 134 111 555, «Focus II». Dieser
Entscheid erging am 8. Juli 2008 unter
der Herrschaft des MMA und ist wegen
des Vorrangs des MMP fiir die heutige
Praxis nur noch von geringer Relevanz,
vorne [.

Nicht zuletzt deshalb diirfte DAVID in
L. Davip, Wichtige Griinde fiir den
Nichtgebrauch einer Marke, Anmerkun-
gen zu BGE 130 IIT 371, AJP 2004,
1266, verlangt haben, dass ein gegen die
Basis gerichtetes Widerspruchsverfahren
auch den Aufschub der Fiinfjahresfrist
bei der Anwendbarkeit des MMA zur
Folge haben sollte.

Genau so gewihrt der freiwillige Verzicht
auf die Internationale Registrierung nach
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Davip (Fn. 8), MSchG 46a N 3, keinen
Anspruch auf Umwandlung. Dieser Auf-
fassung muss zugestimmt werden, denn
die Umwandlung ist ein Instrument, das
die Folgen der Loschung der Basis mil-
dern soll. Viele Griinde sind denkbar, wes-
halb der Inhaber einer Internationalen
Registrierung auf seine Marke verzichtet,
doch lassen sich kaum Griinde dafiir fin-
den, weshalb der Inhaber einer giiltigen
Basis die Umwandlung der Aufrechterhal-
tung seiner Internationalen Registrierung
vorziehen sollte. Dieser Fall diirfte deshalb
von geringer Bedeutung sein.

Kunze (Fn. 25), 401. Die Tatsache, dass
ein Gesuch um Markeneintragung einge-
reicht wurde, stellt noch kein Verfahren
im Sinne dieser Bestimmung dar.
Vorbehalten bleibt die Sistierung des Ver-
fahrens wegen des Nachweises der Ver-
kehrsdurchsetzung (Art. 2 lit. a MSchG).
In einem solchen Fall ist ein mehrjihriges
Priifverfahren denkbar.

Dies diirfte einer der Griinde dafiir sein,
dass bis heute mit Ausnahme von Kuba
die Linder Lateinamerikas weder dem
MMA noch dem MMP beigetreten sind.
Kunze (Fn. 25), 401.

Kunze (Fn. 25), 401, spricht von einem
«Schonheitsfehler im Systemb.

Kunze (Fn. 25), 401.

So kann bspw. das Basisgesuch Gegen-
stand eines Beschwerdeverfahrens sein,
das iiber die Fiinfjahresfrist hinaus an-
dauert, wobei der Dritte die Léschungs-
klage vorsorglich einreicht, weil er damit
rechnen muss, dass das Basisgesuch doch
noch zur Eintragung gelangt.

Siehe IIL.3.c.

Die Hinterlegungsprioritit gemiss Art. 6
MSchG, die Prioritit nach der Pariser
Verbandsiibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (SR
0.232.04) und das Registrierungsdatum
der Internationalen Registrierung bzw.
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der nachtriglichen Benennung werden
im Folgenden unter dem Begriff des
«Zeitrangs» zusammengefasst. Die Priori-
tit nach der Pariser Verbandsiiberein-
kunft wird nachfolgend vereinfachend als
«Verbandsprioritit» bezeichnet.

ScHier (Fn. 11), 87.

Vgl. Bock (Fn. 8), 232. Fiir das Ver-
fahren anwendbar sind die Art. 28
MSchG und Art. 8 bis 19 MSchV.

Siehe IV.3.

Davip (Fn. 8), MSchG 46a N 6; WiLLI
(Fn. 8), MSchG 46a N 5.

Abrufbar unter www.ige.ch/service-links/
download.html (November 2009).

Siehe IV.3.

Vgl. Bock (Fn. 8), 232.

Die Einzelheiten betreffend das Erst-
gesuch werden in Art. 4 A Ziff. 2 und 3
PVU festgelegt.

Davip (Fn. 8), MSchG 46a N 8; WiLLI
(Fn. 8), MSchG 46a N 7.

Eine nachtrigliche Benennung diirfte
cher selten von der Verbandsprioritit
profitieren kdnnen.

WiLLt (Fn. 8), MSchG 461 N 7.

Bock (Fn. 8), 230, weist darauf hin, dass
der hohe Detaillierungsgrad des MMP
Grund fiir die knappe Regelung im
schweizerischen Recht war.

Bock (Fn. 8), 232.

Bock (Fn. 8), 232 f.; Davip (Fn. 8),
MSchG 46a N 9; WiLL! (Fn. 8), MSchG
46a N 8.

Unter www.wipo.int/madridgazette/fr/index.
html (November 2009) abrufbar.

Vgl. Bock (Fn. 8), 234.

Davip (Fn. 8), MSchG 12 N 6; WiLLI
(Fn. 8), MSchG 12 N 9.

«Date of recording» oder «Date of noti-
fication»; DaviD (Fn. 8), MSchG 12 N 6;
Wiewt (Fn. 8), MSchG 12 N 10 f.

Wit (Fn. 8), MSchG 12 N 10 f.
www.swissreg.ch.

Siehe IV.4.
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