
248
sic! 4 | 2015

4. K
enn


zeic

h
en

r
ec

h
t | D

r
o

it d
es sign


es di

stin
ctifs

Weitere Entscheidungen in markenrechtlichen Eintragungs- und Widerspruchsverfahren  | 	
Autres arrêts en matière d’enregistrement ou d’opposition à des enregistrements de marques

Zusammengestellt von  Eugen Marbach*

Datum – Nummer  |  Date – Numéro Thema  |  Thème Kernaussage  |  Point central Ergebnis  |  Décision

BVGer vom 7. November 2014 
(B-1297/2014)

«Tsarine  |  Cave Tsallin»

Relative Ausschlussgründe:
Weiterbehandlung im 
Widerspruchsverfahren; 
Schutzumfang der 
Widerspruchsmarke; 
Verwechslungsgefahr

Die Auffassung des IGE, die Konzeption des Wider-
spruchsverfahrens als einfaches und rasches Verfahren 
schliesse eine Weiterbehandlung auch bei behördlichen 
Fristen aus, ist vor dem Hintergrund der Fristerstreckungs-
Praxis des IGE nicht stichhaltig. Ob MSchG 41 IV c eine 
Weiterbehandlung bei behördlichen Fristen im Wider-
spruchsverfahren ausschliesst, erscheint daher fraglich 
(keine abschliessende Aussage). 
Der Sinngehalt der Widerspruchsmarke (franz: Zarin) ist 
fantasiehaft und schränkt deren Schutzumfang nicht 
ein. 
Wegen der Übereinstimmung im ungewöhnlichen und 
auffälligen Wortanfang «Tsa» ist die Verwechslungs
gefahr im wertenden Gesamtblick zu bejahen.

Es besteht 
Verwechslungsgefahr 
(Abweisung der 
Beschwerde)

*	 Prof. Dr. iur., Fürsprecher, Bern.
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Datum – Nummer  |  Date – Numéro Thema  |  Thème Kernaussage  |  Point central Ergebnis  |  Décision

BVGer vom 14. November 2014 
(B-6103/2013)

«TUI Holly  |  HollyStar»

Relative Ausschlussgründe:
Auslegung von Rechts
begehren, Gleichartigkeit, 
Serienmarke, 
Verwechslungsgefahr

Im Widerspruchsverfahren ist ein Antrag, die Eintragung 
der angefochtenen Marke sei gutzuheissen, sinngemäss 
als Begehren auf Abweisung des Widerspruchs entge-
genzunehmen.
Keine Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen im Be-
reich des elektronischen Zahlungsverkehrs einerseits, 
Buchhaltung andererseits. Mögliche Überschneidungen 
bzgl. Vertriebs- resp. Absatzkanälen begründen noch 
keine Gleichartigkeit. 
Bei einer Serienmarke darf sich die Bekanntheit des 
Grundelementes (vorliegend: TUI) für den Markeninha-
ber nicht nachteilig auswirken. Die Verwechslungsgefahr 
der gegenüberstehenden Zeichen ist daher unter Aus-
blendung der Bekanntheit dieses Elementes zu prüfen. 
So betrachtet wirkt «TUI» zwar ungewohnt und exotisch, 
vermag den mitprägenden Charakter des Elementes 
«Holly» jedoch nicht zu relativieren. 
Der Zusatz «Star» verhindert eine direkte Verwechs-
lungsgefahr, doch ist er aufgrund seines anpreisenden 
Charakters zu schwach, um eine mittelbare Verwechs-
lungsgefahr auszuschliessen.

Im Bereich der 
Gleichartigkeit besteht 
Verwechslungsgefahr 
(teilweise Gutheissung 
der Beschwerde)


