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Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 15114
in Sachen

Triumph Designs Limited
Ashby Road, Measham, UK-Swadlincote (Derby, DE12 7JP)

Widersprechende

vertreten durch
Isler & Pedrazzini AG, Postfach 1772, CH-8027 Zlirich

CH-Marke Nr. P-379 626 T@j w“ﬁ

gegen

Zweirad Center Stadler GmbH

Kirchmeierstrasse 20, DE-93051 Regensburg

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch
Luchs & Partner AG, Patentanwalte, Schulhausstrasse 12, CH-8002 Zurich

CH-Marke Nr. 691 263 ,E-TRIUMPH"

Gestutzt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung
des IGE Uber Gebihren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes Uber das Verwal-
tungsverfahren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgenéssische Institut fir Geistiges Eigentum (nachfolgend:
Institut)
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in Erwagung gezogen:

|. Sachverhalt und Verfahrensablauf

10.

11.
12.
13.

217

Die Schweizer Marke Nr. 691 263 ,E-TRIUMPH" wurde am 9.08.2016 in Swissreg veroffentlicht. Sie
wurde fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 12 und 35 eingetragen.

Am 16.09.2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und bean-
tragte deren vollstandigen Widerruf.

Die Widersprechende stitzt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. P-379 626 "TRIUMPH (fig.)", die fir fol-
gende Waren eingetragen ist:

12 Motocycles et leurs parties.

Mit Verfiigung vom 21.09.2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme
zum Widerspruch aufgefordert.

Mit Schreiben vom 19.10.2016 schrankte die Widerspruchsgegnerin das Dienstleistungsverzeichnis in KI.
35 ein. Die angefochtene Marke ist folglich fir folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

12 Fahrrader, motorbetriebene Fahrrader, insbhesondere Rennrader, Mountain-Bikes, Trekking-Rader,
Elektrorader, Kinder- und Jugendrader; Fahrradzubehdor (soweit in Klasse 12 enthalten), insbeson-
dere Fahrradrahmen, Fahrradlenker, Lenkervorbauten, Gangschaltungen, Pedale, Sattel, Sitze,
Ketten, Felgen, Schutzbleche, Diebstahlsicherungen, Gepacktrager, Fahrradtaschen, Luftpumpen,
Drahtkdrbe, Kindersitze; Motorréder, Motorroller, Mofas und deren Teile, insbesondere Motorrad-
rahmen, Motorradgabeln, Motorradlenker, Stossdampfer, Gepéackkoffer und Gepéacktaschen fir
Motorréder.

35 Einzelhandel mit Fahrradern, Elektroradern, Fahrradzubehor, Motorradern, Motorrollern, Mofas,
Motorradzubehdr, Regenbekleidungsstiicken, Motorradbekleidungsstiicken aus Leder oder Lederi-
mitationen, Fahrradschuhen; Einzelhandel mit Sportschuhen, Motorradstiefeln, Handschuhen,
Fahrrad- und Motorradhelmen, Kopfbedeckungen, Mitzen, Sporthelmen, Brillen, Schutz- und Son-
nenbrillen fir Zweiradfahrer, Fahrrad-Computern, Fahrrad- und Motorradkilometerzahlern, Kinder-
sitzen, Fitness- und Heimsportgeraten, Sportnahrung, Inlineskates.

Mit Schreiben vom 18.11.2016 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein. In
der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.
Weiter machte sie die Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarke geltend.

Mit Verflgung vom 24.11.2017 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und
den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Griinde fir den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen
sowie zur geltend gemachten Kennzeichnungsschwéache Stellung zu nehmen.

Mit Schreiben vom 31.03.2017 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.
Mit Verfligung vom 7.04.2017 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzureichen.

Mit Datum vom 20.07.2017 reichte die Widersprechende unaufgefordert eine Stellungnahme ein, die am
24.07.2017 der Widerspruchsgegnerin zur Kenntnisnahme zugestellt wurde.

Mit Schreiben vom 8.08.2017 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist.
Mit Verfugung vom 14.08.2017 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

Auf die einzelnen Ausfuhrungen der Parteien wird, soweit sie fir den Entscheid rechtserheblich erschei-
nen, in den nachstehenden Erwégungen eingegangen.



Il. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemass Art. 31 Abs. 1i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer alteren Marke gegen die Eintra-
gung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veréffentli-
chung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begriindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die
Widerspruchsgebihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 08.11.1989, die angefochtene Marke am 13.04.2016 mit einer Prioritat vom
30.11.2015 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der alteren Marke und geméass Art. 31 Abs. 1

MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Ein-
haltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebihr wurde recht-
zeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

I1l. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgriinde

Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer alteren
Marke ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemass Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen,
wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, fur die sie beansprucht
wird, wahrend eines ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren nach unbenttztem Ablauf der Wider-
spruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige
Grunde fur den Nichtgebrauch vorliegen.

2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der alteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so
hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke wahrend der letzten funf Jahre vor Geltendma-
chung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.1.2017, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6,
Ziff. 5.4.2, mit Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische _Infos/d/richtli-
nien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf) oder wichtige Grunde fiir den Nichtgebrauch glaubhaft
zu machen (Art. 32 MSchG).

3. Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies
in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4, Bei der am 17.12.1990 im SHAB publizierten Widerspruchsmarke war die flnfjahrige Karenzfrist zum
Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 18.11.2016 seit langem abgelaufen. Die Wider-
spruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht
in ihrer ersten Stellungnahme vom 18.11.2016. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer
Marke fur die letzten funf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegne-
rin, d.h. fir den Zeitraum zwischen dem 18.11.2011 und dem 18.11.2016, glaubhaft zu machen. Es ge-
nagt, wenn nur der Gebrauch in jingster Zeit dargetan wird. Die Beweismittel missen sich jedoch auf
einen Zeitpunkt vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.2).

5. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjekti-
ver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes gentigen zu wollen. Massgebend fur
die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchentiblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinn-
vollen Handelns. Zu beriicksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Um-
sténde des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen

3/7


https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf

10.

11.

a7

wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil
6, Ziff. 5.4.3).

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch
nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genligt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel
zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benut-
zung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in
jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.4).

Die Marke ist geschitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen ge-
braucht wird, fir die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu
prufen, ob die Produkte, fur welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder
Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu bertcksichtigen, dass die Verwendung
von Oberbegriffen der Klasseniberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die
diesen effektiv zugeordnet werden kénnen (sog. Subsumtionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.1).

Wird der Gebrauch einer fur einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich fur einen Teil der unter die-
sen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt
geprift werden, fir welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik
des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimal-
I6sung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch fir bestimmte Waren oder Dienstleistungen
auch rechtserhaltend fur einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz
kann aber in keinem Fall auf sdmtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3
Abs. 1 lit. b und ¢ MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausge-
dehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt
werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, wel-
cher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiede-
ner Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Auspragungen ahnlicher
Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so
unterschiedlich sind, dass koharente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden kdnnen. Waren oder
Dienstleistungen gehdren dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Ge-
sichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen Ubereinstim-
men. Diese Gruppen oder Untergruppen dirfen nicht ohne Willkir weiter unterteilt werden kénnen (vgl.
Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2).

Grundsatzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus
dem Ubereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-,
Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.1).

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschluss-
grinde gemass Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Wider-
spruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestitzt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Aus-
schlussgriinde abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.7, mit weiteren Hinweisen).

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgende Be-
lege ins Recht:

- Auszug www.motosuisse.ch vom 16. Februar 2017 Beilage 1
- Auszug www.1000ps.ch vom 16. Februar 2017 Beilage 2
- Auszug www.1000ps.ch vom 30. Marz 2017 Beilage 3
- Rechnungszusammenstellung Schweiz 2011-2016 (Teil 1) Beilage 4
- Ubersicht TRIUMPH-Modelle 2012 Beilage 5
- Rechnungszusammenstellung Schweiz 2011-2016 (Teil 2) Beilage 6
- Ubersicht BONNEVILLE-Modelle 2015 Beilage 7
- Werbebroschiire TRIUMPH 2012 Beilage 8
- Werbung aus dem Jahre 2015 Beilage 9
- Werbeposter TRIUMPH-Modelle 2013 Beilage 10
- Werbeposter Rocket Beilage 11
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- Auszug www.1000ps.ch vom 16. Februar 2017 Beilage 12

- Preisliste 2011 Beilage 13
- Preisliste 2012 (1) Beilage 14
- Preisliste 2012 (2) Beilage 15
- Preisliste 2013 Beilage 16
- Preisliste 2013 Beilage 17
- Preisliste 2014 Beilage 18
- Preisliste 2015 Beilage 19
- Preisliste 2016 Beilage 20
- Werbeposter TRIUMPH-Tiger 2013 Beilage 21
- Flyer / Wettbewerb 2012 Beilage 22

Zu den eingereichten Belegen wird wie folgt Stellung genommen: die Rechnungen sind von einer Tri-
umph S.A.S in Marne La Vallée (Frankreich) ausgestellt (Beilagen 4 und 6). Die Ubersicht betreffend die
Triumph-Modelle sowie die Werbebroschiren und Preislisten weisen folgende Internet-Adresse auf: tri-
umphmotorcycles.ch (Beilagen 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21). Zusatzlich weisen die Preis-
listen einen Hinweis auf die Triumph S.A.S. Succursale Suisse in Meyrin auf. Der Katalog betreffend die
Bonneville-Modelle stammt von der Triumph Motorcycles Ltd in Hinckley, Leicestershire (Beilage 7). Die
redaktionellen Berichte stammen von der Internet-Adresse www.1000ps.ch (Beilagen 2, 3 und 12) sowie
von der Internet-Adresse www.motosuisse.ch (Beilage 1). Beilage 22 enthélt einen Hinweis auf die Inter-
net-Adresse www.triumphmotorcycles.com sowie auf die Triumph S.A.S. Succursale Suisse in Meyrin.

Die Praxis verlangt nicht, dass der Markeninhaber sein Zeichen in jedem Fall selbst gebrauchen muss. Er
kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des
Inhabers gilt denn auch als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung kann
vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden.
Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng ver-
bundene Unternehmen. Eine Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden. Gegeniuber dem Insti-
tut ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die ,stillschweigende®, sei es
durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmens-
struktur (Holdingstruktur). Es gentigt folglich nicht, einfach zu behaupten, man verwende die Marke mit
Zustimmung des Markeninhabers, ohne dass diese Tatsache irgendwie belegt wird (Richtlinien, Teil 6,
Ziff. 5.4.8).

Die Voraussetzungen fur die Anerkennung des Gebrauchs durch Dritte sind in casu nicht erfillt. Keiner
der eingereichten Belege stammt von der Inhaberin der Widerspruchsmarke, der Triumph Designs Li-
mited. Die Widersprechende flihrt weiter nicht aus, in welchem Verhéltnis die Triumph S.A.S. Succursale
Suisse, die Triumph S.A.S in Marne La Vallée (Frankreich) sowie die Triumph Motorcycles Ltd zur Wider-
sprechenden stehen. Entsprechend geht aus den Gebrauchshelegen weder eine stillschweigende noch
eine explizite Zustimmung zum Markgengebrauch durch diese Dritte hervor. Auch falls der Eindruck ent-
stehen sollte, dass es sich bei den oben aufgeflihrten Firmen um allfallige Partner der Widersprechenden
handeln kénnte, so kann aufgrund der eingereichten Belege nicht auf eine ,explizite* oder ,stillschwei-
gende® Zustimmung zum Markengebrauch durch diese Drittfirmen geschlossen werden.

Die Widersprechende fihrt in Ziff. 19 ihrer Replik vom 31.03.2017 einzig aus, dass es sich bei der Tri-
umph S.A.S. Succursale Suisse in Meyrin um eine Handelsniederlassung der Widersprechenden handle.
Dass es sich dabei um eine Tochterfirma oder ein anderes mit der Widersprechenden wirtschaftlich eng
verbundenes Unternehmen handelt, geht hingegen aus den Gebrauchsbelegen nicht hervor.

Das Vorliegen einer Zustimmung zum Markengebrauch durch die Widersprechende ist somit nicht glaub-
haft gemacht. Bei dieser Ausgangslage erubrigt sich die Prifung der Ubrigen Voraussetzungen des
rechtserhaltenden Gebrauchs. Da sich somit der Widerspruch auf kein durchsetzbares Recht stiitzt, ist er
ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgrinde abzuweisen.


http://www.1000ps.ch/
http://www.motosuisse.ch/
http://www.triumphmotorcycles.com/

IV. Kostenverteilung
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Die Widerspruchsgebuhr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu
Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

Mit dem Entscheid Uiber den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfah-
renskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird
der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschadigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff.
7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro Schriften-
wechsel praxisgemass eine Parteientschadigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1,
Ziff. 7.3.2.2).

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriften-
wechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Griinde fir eine Abweichung von der vorerwahnten Praxis
ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschadigung
von CHF 2'400.00 zugunsten der Widerspruchsgegnerin als angemessen.



Aus diesen Griinden wird

verflgt:

1. Der Widerspruch Nr. 15114 wird abgewiesen.
2. Die Widerspruchsgebtihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

3. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschadigung von CHF 2‘400.00 zu be-
zahlen.

4, Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eréffnet.

Bern, 25.01.2018

Markenabteilung

lic. iur. Marc Burki, Flrsprech
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eré6ffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde gefluhrt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des
vorliegenden Entscheids einzureichen.
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