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Sachverhalt:

A.

Am 30. April 2008 wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt
(SHAB) die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 570'559 ,Circus Co-
nelli* der Beschwerdegegnerin publiziert. Sie ist fur folgende Waren
und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 35: Werbung; Geschéftsfihrung; Unternehmensverwaltung; Biroarbei-
ten.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Akti-
vitaten.

Klasse 43: Verpflegung; Beherbergung von Gasten.

Gegen diese Markeneintragung erhob der Beschwerdefiihrer am
25. Juli 2008 vor dem Eidgendssischen Institut fir Geistiges Eigentum
(Vorinstanz) Widerspruch. Er stiutzte den Widerspruch auf die angeb-
lich notorisch bekannte Marke ,Circus Conelli“. Die notorische Be-
kanntheit des Zeichens wurde fir die identischen Dienstleistungen be-
hauptet. Der Beschwerdeflhrer beantragte, er sei als Mitinhaber zur
gesamten Hand der Marke Nr. 570'559 ,Circus Conelli“ im Markenre-
gister einzutragen (Antrag 1); eventualiter sei die Marke Nr. 570'559
,Circus Conelli* fur ungdltig zu erklaren (Antrag 2). Zur Begrindung
fuhrte er aus, er habe den Circus Conelli zusammen mit dem im Jahre
2007 verstorbenen Z. als Partner gefuihrt. Somit seien Z. respektive die
von ihm beherrschte Beschwerdegegnerin sowie er Gesamteigenti-
mer der alteren, nicht eingetragenen identischen Marke ,Circus Conel-
li“. Die Marke sei als Bezeichnung fir den Betrieb des gemeinsamen
Zirkusgeschafts definiert und verwendet worden. Es liege kein einstim-
miger Beschluss vor, wonach der als einfache Gesellschaft zu qualifi-
zierende Circus Conelli seine Rechte an der Marke ,,Circus Conelli“ an
die Beschwerdegegnerin abgetreten habe, weswegen er als Mitinha-
ber der Marke, die sei seit 1992 regelmdassig gebraucht und in der
ganzen Schweiz intensiv beworben worden sei, einzutragen sei.

Mit Stellungnahme vom 30. September 2008 beantragte die Beschwer-
degegnerin, auf die Antrage des Beschwerdefilihrers sei nicht einzutre-
ten; eventualiter seien die Antrage abzuweisen. Zur Begriindung fuhrte
sie aus, der Antrag 1 entbehre eines im Widerspruchsverfahren zulas-
sigen Rechtsbegehrens und folglich einer Sachentscheidvoraus-
setzung. Auch auf den Antrag 2 sei nicht einzutreten, da nur der mate-
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rielle Inhaber einer alteren Marke zur Widerspruchseinreichung be-
rechtigt sei. Der Beschwerdefuhrer kdnne sich nicht auf eine altere
Marke berufen, da gar keine notorisch bekannte Marke vorliege: Zum
einen sei der Beschwerdefiihrer nicht in der Lage zu zeigen, wie die
angeblich notorisch bekannte Marke laute. Er zeige auch nicht, fir wel-
che Waren und / oder Dienstleistungen diese Marke beansprucht wer-
de. Schliesslich bestehe keine Veranlassung, von der standigen Praxis
der Vorinstanz abzuweichen und beim vorliegend unstrittig gebliebe-
nen reinen Binnensachverhalt das Bestehen einer notorisch bekann-
ten Marke Uberhaupt in Betracht zu ziehen. Es handle sich somit vor-
liegend um einen Widerspruch ohne Widerspruchsmarke, weshalb auf
den Widerspruch nicht eingetreten werden kénne. Zudem wére der Be-
schwerdefuhrer nicht berechtigt, als einzelner einfacher Gesellschafter
gestitzt auf eine angebliche notorisch bekannte Marke gegen die Ein-
tragung der Schweizer Marke Nr. 570'559 Widerspruch zu erheben,
zumal sich der vorliegende Widerspruch auf keinen Gesellschaftsbe-
schluss stitze. Vielmehr hatten die Mitgesellschafter, B. und C., gegen
die Einreichung und Aufrechterhaltung des markenrechtlichen Wider-
spruchs gesellschaftsrechtlichen Widerspruch (Veto) eingereicht. Auch
von einer Notgeschaftsfihrungsbefugnis kénne im vorliegenden Fall
keine Rede sein. Sollte wider Erwarten auf die beiden Antrage einge-
treten werden, waren sie abzuweisen.

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Verfiigung vom 6. Méarz 2009
ab, soweit sie darauf eintrat. Sie fuhrte aus, soweit der Beschwerde-
fuhrer obligationen- respektive zivilrechtliche Anspriiche geltend ma-
che, kdénne er im vorliegenden Widerspruchsverfahren nicht gehért
werden, denn Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sei allein die
markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Auf den Antrag des Beschwer-
defuhrers, dass er als Mitinhaber zur gesamten Hand der angefochte-
nen Marke im Markenregister einzutragen sei, sei daher nicht einzutre-
ten. Dagegen sei der Beschwerdefiihrer als Mitbegrinder und Direktor
des unter dem Namen ,Circus Conelli“ gefluihrten Zirkus-Geschéfts le-
gitimiert, gestitzt auf die angeblich notorisch bekannte Marke ,Circus
Conelli“ Widerspruch einzureichen. Hinsichtlich der behaupteten Noto-
rietat der Widerspruchsmarke fuhrte die Vorinstanz aus, gemass ihrer
Praxis werde insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt,
als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (dlteren) aus-
landischen Marke berufen kdnne, dessen Marke in der Schweiz noto-
risch bekannt sei. Weder die mit dem Widerspruch eingereichten Un-
terlagen noch die Ausfiihrungen des Beschwerdeflihrers liessen vorlie-
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gend Ruckschliisse auf das Bestehen einer auslandischen Marke, wel-
che dem Widerspruchzeichen entspreche, zu. Somit mangle es im vor-
liegenden Fall an der Voraussetzung eines internationalen Sachver-
halts, weshalb der gestiitzt auf die angebliche notorische Bekanntheit
des Zeichens "Circus Conelli" eingereichte Widerspruch abzuweisen
sei.

B.

Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdefiihrer am 9. April 2009
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt, der an-
gefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Eintragung der Marke
Nr. 570'5659 ,Circus Conelli“ sei unglltig zu erklaren. Er macht im We-
sentlichen geltend, aus dem Entscheid der Rekurskommission flr
geistiges Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch sowie der
Auslegung der massgeblichen Gesetzesbestimmung gehe hervor,
dass samtliche notorisch bekannten Zeichen, nicht nur auslandische,
den Schutz der notorisch bekannten Marke gendssen. Auch namhafte
Stimmen in der Lehre sprachen sich fir die Anwendung von Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG auf den reinen Binnensachverhalt aus. Es beste-
he damit Anlass, die Praxis der Vorinstanz zu korrigieren und von der
Voraussetzung eines internationalen Sachverhalts vollstandig abzuse-
hen. Im Weiteren legte der Beschwerdefiihrer dar, weshalb die Marke
,Circus Conelli“ als notorisch bekannt zu qualifizieren sei.

C.

Mit Stellungnahme vom 4. Juni 2009 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde sei vollumfanglich abzuweisen. Sie fihrt im Wesentlichen
aus, sie gehe gestitzt auf die Praxis des Bundesgerichts davon aus,
dass der Schutz der notorisch bekannten Marke als Ausnahmetatbe-
stand zu betrachten sei, der nur mit Zurtickhaltung und Strenge anzu-
nehmen sei, damit das Eintragungsprinzip und die dadurch gewahr-
leistete Rechtssicherheit nicht zu stark relativiert wirden. Daher setze
ihre Praxis insoweit einen internationalen Sachverhalt voraus, als sich
auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (&lteren) auslandi-
schen Marke berufen kénne, dessen Marke in der Schweiz notorisch
bekannt sei. Im vom Beschwerdefiihrer angerufenen Richemont-Ent-
scheid der RKGE sei nicht eine notorisch bekannte Marke auf Grund
eines reinen Binnensachverhalts anerkannt worden; diese Frage sei
vielmehr offen gelassen worden. Dagegen habe sie gestitzt auf den
genannten Entscheid ihre bisherige Praxis dahingehend angepasst,
dass nun auch Inlander den Schutz der notorisch bekannten Marke
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anrufen kénnten. Mit ihrer Praxis halte sie entgegen der Auffassung
des Beschwerdefuhrers nicht an einer Inlander-Diskriminierung fest,
zumal die volkerrechtlichen Vorschriften zum Schutz der notorisch be-
kannten Marke den Ausléandern in der Sache keine weitergehenden
Rechte als den Inlandern verschafften, weil auch die Auslander an die
Voraussetzung des speziellen internationalen Sachverhalts, d.h. Vorlie-
gen einer auslandischen Marke, welche in der Schweiz notorische Be-
kanntheit erlangt habe, gebunden seien. Es bestehe beim vorliegend
unstrittig gegebenen Binnensachverhalt keine Veranlassung, von ihrer
auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung gestitzte Praxis abzuwei-
chen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke misse im Sinne ei-
ner Ausnahme des Eintragungsprinzips auf eng zu definierende Sach-
verhalte beschrankt bleiben. An der Voraussetzung des Vorliegens ei-
ner auslandischen Marke sei festzuhalten.

D.

Mit Beschwerdeantwort vom 30. Juni 2009 beantragt die Beschwerde-
gegnerin, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten; eventualiter sei sie
abzuweisen. Mit gleicher Begriindung wie im Widerspruchsverfahren
fuhrt die Beschwerdegegnerin aus, weshalb es dem Beschwerdeflihrer
an der Beschwerdelegitimation fehle. Sie riigt, die Vorinstanz sei zu
Unrecht auf den Widerspruch des Beschwerdeflihrers eingetreten. Der
Widerspruchsentscheid sei aber insoweit richtig, als die Vorinstanz zu
Recht in konstanter Praxis die Anerkennung notorisch bekannter Mar-
ken auf Grund reiner Binnensachverhalte ablehne. Die Uberwiegende
Lehre und Gerichtspraxis stiitzten diese Auffassung. Kein Auslegungs-
element weise darauf hin, dass notorisch bekannte Marken auf Grund
reiner Binnensachverhalte anerkannt werden koénnten. Wirde wider
Erwarten die Mdglichkeit einer notorisch bekannten Marke bei einem
reinen Binnensachverhalt bejaht, so wéaren im vorliegenden Fall die
hohen Anforderungen zur Annahme einer notorisch bekannten Marke
nicht erfullt.

E.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchfiihrung einer 6ffentli-
chen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:
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1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfigungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32)).

1.1 Die Rechtsmittelinstanz prift von Amtes wegen, ob die Prozessvo-
raussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl.
BVGE 2007/6 E. 1; BGE 130 Il 65 E. 1). Die entscheidende Instanz hat
von Amtes wegen auch zu prufen, ob die Prozessvoraussetzungen bei
der Vorinstanz gegeben waren. Hat die Vorinstanz trotz Fehlens einer
Prozessvoraussetzung materiell entschieden, ist der angefochtene
Entscheid aufzuheben (Acrrep KoLz / IsaeLLe HANER, Verwaltungsverfah-
ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zirich 1998, N. 412;
BGE 128V 89 E. 2a; BGE 125V 401 E. 4a).

1.2 Nach Art. 31 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992
Uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG,
SR 232.11) zum Widerspruch legitimiert ist jeder Inhaber einer alteren
Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2 MSchG, gleichgultig, ob dieselbe be-
reits registriert oder erst angemeldet ist oder allenfalls nur notorische
Bekanntheit geniesst (Eucen MareacH, Kennzeichenrecht, in: Roland
von Biren / Eugen Marbach / Patrik Ducrey, Immaterialgiter- und
Wettbewerbsrecht, Bern 2008, N. 694; Eucen MareacH, Markenrecht, in:
Roland von Biren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterial-
guter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I1l/1, Basel 2009 [hiernach: Mar-
bach, SIWR 11I/1], N. 1126 ff.; Curistorn WiLLi, MSchG, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Bericksichtigung des europai-
schen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, Art. 31, N. 2;
Lucas Davio, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell
/ Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizeri-
schen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz,
Basel / Genf / Minchen 1999 [hiernach: David, Kommentar MSchG],
Art. 31, N. 3). Bei einer behaupteten Notorietat ist auf den Widerspruch
einzutreten (WiLu, a.a.0., Art. 31, N. 4; Entscheid der Eidgendssischen
Rekurskommission fur geistiges Eigentum [RKGE] in: Schweizerische
Zeitschrift fur Immaterialguter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
[sic!] 2000 S. 699 E. 2 — internet.com / InternetCom [fig.]), es sei denn,
die widersprechende Partei ware nicht Tragerin des geltend gemach-
ten Rechtes (RKGE in sic! 2000 S. 699 E. 2 — internet.com / Internet-
Com [fig.]).
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1.2.1 Im vorliegenden Fall machte der Beschwerdefuhrer vor der Vor-
instanz geltend, er habe zusammen mit dem im Jahre 2007 verstorbe-
nen Z. den Circus Conelli als Partner gefiihrt. Somit seien Z. respekti-
ve die von ihm beherrschte Beschwerdegegnerin sowie er Gesamtei-
gentimer der alteren, nicht eingetragenen identischen Marke ,Circus
Conelli“. Die Marke sei als Bezeichnung flir den Betrieb des gemeinsa-
men Zirkusgeschafts definiert und verwendet worden. Es liege kein
einstimmiger Beschluss vor, wonach der als einfache Gesellschaft zu
qualifizierende Circus Conelli seine Rechte an der Marke ,Circus Co-
nelli“ an die Beschwerdegegnerin abgetreten habe, weswegen er als
Mitinhaber der Marke, die seit 1992 regelméssig gebraucht und in der
ganzen Schweiz intensiv beworben worden sei, einzutragen sei. Er sei
legitimiert, die der einfachen Gesellschaft zustehenden und hier auch
von und fir diese beanspruchten Rechte durch die Einleitung des Wi-
derspruchsverfahrens alleine, d.h. ohne Mitwirkung seines Partners
(Beschwerdegegnerin oder Erbengemeinschaft Z. und A.) wahrzuneh-
men, da grundsétzlich mangels anderer Absprache jeder Partner ge-
schaftsfihrend tatig sein dirfe. Es handle sich um eine dem normalen
Geschaftsbetrieb zuzuordnende Massnahme zum Schutz und zur Ver-
teidigung bestehender eigener Rechte. Selbst wenn das vorliegende
Verfahren Uber den gewohnlichen Betrieb der gemeinschaftliche Ge-
schéfte hinausgehen wirde, ware er ohne oder gegen den Willen sei-
ner Partner zum Anheben des Widerspruchs auf eigene Initiative be-
fugt.

Dem hielt die Beschwerdegegnerin entgegen, der Beschwerdeflihrer
sei nicht berechtigt, als einzelner einfacher Gesellschafter, gestiitzt auf
eine angebliche notorisch bekannte Marke, gegen die Eintragung der
Schweizer Marke Nr. 570'559 Widerspruch zu erheben, zumal sich der
vorliegende Widerspruch auf keinen Gesellschaftsbeschluss stitze.
Vielmehr hatten die neuen Mitgesellschafter, B. und C., gegen die Ein-
reichung und Aufrechterhaltung des markenrechtlichen Widerspruchs
gesellschaftsrechtlichen Widerspruch (Veto) eingereicht. Auch von ei-
ner Notgeschaftsfihrungsbefugnis kénne im vorliegenden Fall keine
Rede sein.

1.2.2 Die Vorinstanz trat auf den Antrag 1 des Beschwerdefuhrers, er
sei als Mitinhaber zur gesamten Hand der Marke Nr. 570'559 ,Circus
Conelli* im Markenregister einzutragen, nicht ein. Dieser Nichteintre-
tensentscheid blieb unangefochten. Die Beschwerde richtet sich allein
gegen die Abweisung des Widerspruchs respektive des Eventualan-
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trags des Beschwerdefiihrers, die Marke Nr. 570'559 ,Circus Conelli“
sei fur ungdltig zu erklaren. Zum Eintreten auf diese Antrage hielt die
Vorinstanz fest: Aus den mit der Widerspruchsschrift ins Recht geleg-
ten Unterlagen sei ohne Weiteres ersichtlich, dass der Beschwerde-
fihrer Mitbegrinder und Direktor des unter dem Namen ,Circus Conel-
li* gefuhrten Circus-Geschéfts sei, und dass das Zeichen ,Circus Co-
nelli* in den Geschaftsdokumenten gebraucht werde. Seine Aktivlegiti-
mation bezlglich des gestutzt auf die angeblich notorisch bekannte
Marke ,Circus Conelli* eingereichten Widerspruchs sei damit erstellt.

1.2.3 Aus den Akten ergibt sich, dass der Circus Conelli, zumindest
fur das vorliegende Verfahren (vgl. Vorbehalt der Beschwerdegegnerin,
Beschwerdeantwort Ziff. 14), unstrittig als einfache Gesellschaft im
Sinn von Art. 530 ff. OR (SR 220) zu qualifizieren ist, welche in Zirich
zur Weihnachtszeit einen Zirkus (,Circustraum Conelli“ 0.4.) betrieb re-
spektive immer noch betreibt. Diese einfache Gesellschaft setzte sich
bis zum Tod von Z. im Dezember 2007 aus dem Beschwerdefuhrer und
Z. zusammen. Z. hinterliess seine Ehefrau A. sowie zwei Kinder, B. und
C.. Im Fruhjahr 2008 verstarb auch die Ehefrau A., womit unbestritte-
nermassen B. und C. (respektive die von ihnen beherrschte Beschwer-
degegnerin) Rechtsnachfolger von Z. an dessen Berechtigung am Zir-
kus sind (Widerspruchsschrift Ziff. 6 f.; Beschwerdeantwort Ziff. 15).

Gemass Art. 545 Abs. 1 Ziff. 2 OR wird die einfache Gesellschaft auf-
geldst, wenn ein Gesellschafter stirbt und fur diesen Fall nicht schon
vorher — oder erst nachtraglich — vereinbart worden ist, dass die Ge-
sellschaft mit den Erben fortbestehen solle. Nicht schon der Eintritt
des Auflésungsgrundes, sondern erst der Abschluss der Liquidation
beendet das Gesellschaftsverhéltnis (BGE 119 Il 119 E. 3a, mit Hin-
weisen).

Es besteht prima vista kein Anhaltspunkt dafur, dass die einfache Ge-
sellschaft mit dem Tod von Z. aufgeldst wurde, zumal auf dem Faltpro-
spekt zum vom 20. November 2008 bis 4. Januar 2009 stattfindenden
Weihnachtszirkus Conelli (,Circustraum Conelli“; Widerspruchsbeilage
9) B. sowie der Beschwerdefiihrer als gemeinsam prasentierende Zir-
kusdirektoren aufgefuhrt werden (analog fir die Spielsaison
2009/2010, vgl. die Website www.circus-conelli.ch [Uber uns — Der
Circus)), in Anlehnung an die Faltprospekte der vorangehenden beiden
Jahre, auf denen Z. und der Beschwerdefiihrer gemeinsam genannt
waren (vgl. Widerspruchsbeilagen 7 und 8). Auch die Beschwerdegeg-
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nerin stellt fest, dass seit dem Tod von Z. der Zirkus Conelli vom Be-
schwerdefihrer sowie den Kindern des Verstorbenen, B. und C., weiter
gefuhrt wurde (Beschwerdeantwort Ziff. 16). Selbst wenn nicht verein-
bart worden wére, dass die einfache Gesellschaft mit B. und C. fortge-
setzt wirde, ware sie mit dem Tod von Z. als noch nicht aufgeldst zu
betrachten, sondern wirde als Abwicklungsgesellschaft mit dem einzi-
gen Zweck der Liquidation weiter bestehen (BGE 119 Il 119 E. 3a, mit
Hinweisen). Es ist demnach fir das vorliegende Verfahren davon aus-
zugehen, dass die einfache Gesellschaft ,Circus Conelli“ nunmehr aus
drei Personen, dem Beschwerdefihrer, B. und C., besteht.

Da gemass Art. 544 Abs. 1 OR alle Sachen, dingliche Rechte und For-
derungen unter Vorbehalt abweichender Regelungen allen Gesell-
schaftern gemeinschaftlich gehéren, kénnen entsprechende Anspri-
che nur von allen Gesellschaftern gemeinsam, gegebenenfalls durch
bevollimachtigte Stellvertreter, als notwendige Streitgenossenschaft
geltend gemacht werden (BGE 119 la 342 E. 2a; Urteile des Bundes-
gerichts 4C.352/2006 vom 25. Januar 2007 E. 3.2.2 und 4C.218/2000
vom 6. Oktober 2000 E. 2a; Eucen MareacH, Rechtsgemeinschaften an
Immaterialgttern, Bern 1987, S. 211 f.). Dabei spielt es jedoch keine
Rolle, ob die Gemeinschafter alle auf der gleichen Parteiseite stehen.
Die notwendige Streitgenossenschaft steht gemeinschaftsinternen
Auseinandersetzungen nicht entgegen (Eucen MarsacH, Rechtsgemein-
schaften an Immaterialgttern, a.a.O., S. 212; Wil EcLorr, Rechtsge-
meinschaften an verwandten Schutzrechten, in sic! 1999 S. 539 ff.,
S. 545; vgl. auch BGE 119 la 342 E. 2a).

Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung zur Erbengemein-
schaft, gemass Art. 602 Abs. 2 ZGB (SR 210) ebenfalls eine Gemein-
schaft in Gesamthand, Rechtsmittel einzelner Mitglieder einer Erben-
gemeinschaft zugelassen, wenn ein zur Erbschaft gehdrender An-
spruch gegeniber einzelnen Miterben von allen tGbrigen Erben geltend
gemacht wird, oder wenn der Rechtsstreit Schulden der Gesamthand
betrifft, fur welche die einzelnen Erben solidarisch haften (BGE 119
la 342 E. 2a, mit Verweis auf BGE 102 la 430 E. 3, BGE 93 Il 11 E. 2b
und BGE 54 Il 243). Auch im Fall einer einfachen Gesellschaft liess
das Bundesgericht das Rechtsmittel (staatsrechtliche Beschwerde) ei-
nes einzelnen Gesellschafters gegen eine Nichteintretensverfigung
der Staatsanwaltschaft zu. Es argumentierte, auch der einzelne Ge-
sellschafter musse ein Rechtsmittel ergreifen konnen, wenn die Ubri-
gen Mitgesellschafter Straftaten zum Nachteil der einfachen Gesell-
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schaft begangen hatten, denn nur so kdnnten deren Rechte gewahrt
werden. Die Ausnahme vom Grundsatz des gemeinsamen Handelns
drange sich auf, weil ansonsten die einfache Gesellschaft im Verhalt-
nis zu ihren Gesellschaftern ihres strafprozessualen Schutzes verlus-
tig gehe. Die Alleinvertretungsbefugnis eines Gesellschafters sei auch
unbedenklich, weil die Ubrigen Mitgesellschafter vom Rekurs gegen
die Einstellungsverfiigung betroffen und Partei im Rekursverfahren sei-
en, so dass eine Auseinandersetzung unter allen Gesellschaftern
stattfinde. Es sei also sachlich in keiner Weise gerechtfertigt gewesen,
dem einzelnen Gesellschafter die Rekurslegitimation abzusprechen,
zumal es offensichtlich ausgeschlossen gewesen sei, dass die Mitge-
sellschafter einem Rekurs gegen die Einstellung der gegen sie gerich-
teten Strafuntersuchung zustimmen wirden (BGE 119 la 342 E. 2a).

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdefluhrer vor der Vorinstanz gel-
tend gemacht, die notorisch bekannte Marke ,Circus Conelli“ stehe der
einfachen Gesellschaft ,Circus Conelli“ zu. Da seine Mitgesellschafter,
B. und C., respektive die von ihnen beherrschte Beschwerdegegnerin,
die Marke ,Circus Conelli“ nicht fir die einfache Gesellschaft, sondern
fur die Beschwerdegegnerin haben eintragen lassen, befiirchtete der
Beschwerdeflhrer offenbar, die einfache Gesellschaft ,Circus Conelli*
gehe der seiner Ansicht nach ihr zustehenden Marke ,Circus Conelli*
verlustig, weshalb er Widerspruch gegen die Eintragung der CH-Marke
Nr. 570'559 ,Circus Conelli“ erhob. Auf Grund der Interessenlage war
es ausgeschlossen, dass die Mitgesellschafter des Beschwerdeflihrers
ihre Zustimmung zur Einreichung des Widerspruchs geben wirden. In
diesem Sinne teilten sie denn auch je mit Schreiben vom 30. Septem-
ber 2008 an den Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin mit, dass
sie als Mitinhaber am Zirkus gegen die Einreichung und Aufrechterhal-
tung des Widerspruchs vom 25. Juli 2008 seien (Beschwerdeantwort-
beilagen 2 und 3). Es ist daher wohl davon auszugehen, dass der Be-
schwerdefuhrer berechtigt war, ohne Zustimmung seiner Mitgesell-
schafter Widerspruch zu erheben, um die Rechte der einfachen Ge-
sellschaft ,Circus Conelli“ zu wahren. Folgerichtig trat die Vorinstanz,
der die genannten Schreiben vom 30. September 2008 zur Kenntnis
gebracht wurden, zu Recht, wenn auch mit anderer Begrindung, auf
den Widerspruch des Beschwerdefiihrers ein.

1.3 Als Widersprechender, auf dessen Widerspruch zu Recht eingetre-
ten wurde, ist der Beschwerdefiihrer durch die angefochtene Verfiu-
gung besonders berthrt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesge-
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setzes vom 20. Dezember 1968 uber das Verwaltungsverfahren
[VWVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwWVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgentiglich
ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die Ubrigen Sachurteilsvoraus-
setzungen liegen vor (Art. 44 ff. VWVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begrindung abge-
wiesen, es mangle an einem internationalen Sachverhalt, weshalb sich
der Beschwerdefihrer nicht auf die notorische Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke berufen kénne. Solange die Frage einer Verwechslungs-
gefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfiigung
nicht geprift worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls es
in Gutheissung der Beschwerde die notorische Bekanntheit des Wider-
spruchzeichens bejaht, die Sache zur weiteren Prifung an die Vor-
instanz zuruckzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7429/2006 vom 20. Marz 2008 E. 4 — Diacor / Diastor, B-246/2008
vom 26. September 2008 E. 1 — Red Bull / Dancing Bull, mit Verwei-
sen).

3.

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG sind Zeichen vom Markenschutz aus-
geschlossen, die einer alteren Marke &hnlich und fur gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Als altere Marke gilt einer-
seits eine eingetragene oder doch wenigstens hinterlegte Marke, die
eine bessere Prioritat geniesst, und andererseits eine Marke, die zum
Zeitpunkt der Hinterlegung der jingeren Marke in der Schweiz im Sin-
ne von Art. 6 der Pariser Verbandsubereinkunft vom 20. Marz 1883
zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandstberein-
kunft, PVU, SR 0.232.04) bereits notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2
Bst. b MSchG).

Art. 6°s PVU legt den Mitgliedstaaten der Pariser Verbandsiiberein-
kunft die Pflicht auf, die Eintragung von Fabrik- und Handelsmarken
zurickzuweisen, wenn sie mit einer anderen Marke verwechselbar
sind, von der notorisch feststeht, dass sie bereits einem Staatsange-
horigen eines Landes der Pariser Verbandsibereinkunft gehort und fur
gleiche oder gleichartige Waren benutzt wird, die aber noch nicht im
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hiesigen Register eingetragen ist. Dieselbe Pflicht dehnt Art. 16 Abs. 2
des Abkommens Uber handelsbezogene Aspekte der Rechte an geisti-
gem Eigentum (TRIPS-Abkommen [Anhang 1C des Abkommens vom
15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation, WTO-Ab-
kommen, SR 0.632.20) auf Dienstleistungsmarken aus (RKGE in sic!
1998 S. 51 E. 6 — Joyride; BGE 130 Ill 267 E. 4.1 — Tripp Trapp;
CHrisTiaNn RoHNERr, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern
2002, S. 147; WiLu, a.a.0., Art. 3, N. 160; PuiLipre GiLLiERON, Les divers
régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le
droit des marques, Bern 2000, N. 225; Ouver Branp, Ubereinkiinfte
Uber geistiges Eigentum, in: Jan Busche / Peter-Tobias Stoll [Hrsg.],
TRIPs, Internationales und europaisches Recht des geistigen Eigen-
tums, Koln / Berlin / Minchen 2007, Art. 2, N. 54; MareacH, SIWR 1l1/1,
N. 758; ALescH StaeHeLIN, Das TRIPs-Abkommen, Bern 1999, S. 96; Ivan
CHerpiLLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 129; FeLix
LocHer, WIPO/PVU: Gemeinsame Empfehlungen zum Schutz notori-
scher und berihmter Marken, in sic! 2000 S. 41 ff., S. 41 1.).

4.

Die Parteien einschliesslich der Vorinstanz sind sich darin einig, dass
sich auch schweizerische Staatsangehdrige respektive in der Schweiz
domizilierte juristische Personen auf den Schutz ihrer im Inland noto-
risch bekannten Marke im Sinne von Art. 6" PVU berufen konnen.
Dies entspricht denn auch der herrschenden Lehre und Rechtspre-
chung (Davio, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; MarsacH, SIWR 11I/1, N.
772; MarTIN S. ScHNEIDER, Die notorische Marke: Entstehung eines neu-
en Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen flr
das schweizerische Markenrecht, in: Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 1998 S. 461 ff., S. 463;
RoHNER, @.a.0., S. 170; ChrisTiaN HiLti, Schutz nicht registrierter Kenn-
zeichen, in: Roland von Biren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgtter- und Wettbewerbsrecht, Bd. Il/2, Basel 2005 [hier-
nach: Hilti, SIWR [11/2], S. 132, Fn. 3; Hans R. ScHieu, Multistate-Wer-
bung im internationalen Lauterkeitsrecht, Zirich 2004, N. 265; Kamen
TroLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Band |, Basel
und Frankfurt a.M. 1996, S. 134; GiuiEron, a.a.0., N. 226; LocHer,
a.a.0., S. 44; RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 7 — Richemont / Richmond
Swiss Watch; Verfigung des Einzelrichters am Handelsgericht Zirich
vom 9. April 1997, in: Blatter flr Zurcherische Rechtsprechung [ZR] 97
(1998) S. 40; a.M.: WiLLi, a.a.0., Art. 3, N. 162 und Art. 20, N. 5; a.M.:
Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz uber den
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Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 S. 1ff. [nachfol-
gend: Botschatft], S. 22; a.M.: BGE 130 Il 267 E. 4.1 — Tripp Trapp).

Dass auch naturlichen und juristischen Personen mit (Wohn-)Sitz in
der Schweiz das Recht zusteht, den Schutz ihrer notorisch bekannten
Marke geltend zu machen, wird, wenn Uberhaupt, zum Teil unter Beru-
fung auf Art. 20 Abs. 2 MSchG begrindet (GiLLigron, a.a.0., N. 226;
Davio, Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; Marbach, SIWR 11l/1, N. 772;
RKGE in sic! 2007 E. 7 — Richemont / Richmond Swiss Watch); da-
nach gelten fur die Schweiz verbindliche voélkerrechtliche Vertrage
auch fir schweizerische Staatsangehdorige, wenn diese weitergehende
Rechte als das Markenschutzgesetz gewahren. Zum Teil wird indessen
auch argumentiert, dass der Schutz der notorisch bekannten Marke im
Sinne von Art. 6" PVU hinsichtlich der Staatsangehorigkeit neutral
sei, weshalb Art. 20 Abs. 2 MSchG nicht zur Anwendung komme
(Wi, a.a.0., Art. 3, N. 163; Verfigung des Einzelrichters am Handels-
gericht Zdrich vom 9. April 1997, a.a.O., S. 40; LocHer, a.a.0., S. 44;
wohl auch Schneiper, a.a.0., S. 463). Schliesslich erklaren Rorner und
TroLLER, dass die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht nur
auf Auslander beschrankt sei, sondern auch auf Inlander Anwendung
finde (Ronner, a.a.0., S. 170; TroLLer, a.a.O., beruft sich alternativ
auch auf Art. 20 Abs. 2 MSchG, S. 134, Fn. 92).

Auch die Vorinstanz halt, wie bereits erwéahnt, nicht mehr dafir, dass
sich nur Angehdrige eines anderen Verbandsstaates auf den Schutz
ihrer notorisch bekannten Marke berufen kénnen. Unter Hinweis auf
Art. 20 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 6°s PVU erklart sie vielmehr, dass die-
ser Schutz auch von Personen mit Sitz in der Schweiz beansprucht
werden kann. Gemaéss ihrer Praxis verlangt sie jedoch, dass es sich
bei der notorisch bekannten Marke um eine auslandische Marke han-
delt. Insofern setzt die Vorinstanz einen internationalen Sachverhalt
voraus. Ein solcher ist nach Auffassung der Vorinstanz im vorliegenden
Fall indessen nicht gegeben, weil weder die mit dem Widerspruch ein-
gereichten Unterlagen noch die Ausfiihrungen des Widersprechenden
Ruckschlisse auf das Bestehen einer auslandischen Marke, welche
dem Widerspruchzeichen entspreche, zuliessen.

Unter Berufung auf den Entscheid der Rekurskommission fir geistiges

Eigentum i.S. Richemont / Richmond Swiss Watch macht der Be-
schwerdeflihrer demgegeniber geltend, damit sich eine Partei auf ein
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notorisch bekanntes Zeichen berufen kdnne, sei kein internationaler
Sachverhalt vorausgesetzt.

4.1 Im vom Beschwerdeflihrer erwéhnten Fall Richemont hat die dorti-
ge Beschwerdeflhrerin respektive Widersprechende ihren Wider-
spruch teilweise auf die angeblich im Uhrenbereich notorisch bekannte
Marke "Richemont" gestltzt. Dem Sachverhalt lasst sich zwar entneh-
men, dass die dortige Beschwerdefiihrerin Sitz in der Schweiz hat(te),
nicht aber, ob es sich bei der Widerspruchsmarke um eine schweizeri-
sche oder auslandische Marke gehandelt hat. Die Frage, ob ein inter-
nationaler Sachverhalt vorliege, verneinte die Rekurskommission mit
der Begrindung, die Widersprechende habe ihren Sitz in der Schweiz
(RKGE in sic! 2007 S. 521 E. 6 — Richemont / Richmond Swiss Watch).
Sie befasste sich zwar mit der Frage, ob die Anwendung von Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG gemass Rechtsprechung und Lehre einen inter-
nationalen Sachverhalt erfordert, oder ob ein Binnensachverhalt aus-
reichend sei, definierte indessen nicht, was im Hinblick auf Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG als internationaler respektive interner Sachver-
halt gilt. Gestltzt auf Art. 20 Abs. 2 MSchG entschied sie schliesslich,
die in der Schweiz domizilierten Personen kénnten sich ebenfalls auf
ihre in der Schweiz notorisch bekannten Marken berufen, ohne dass
ein internationaler Sachverhalt vorliege (vgl. RKGE in sic! 2007 S. 521
E. 7 — Richemont / Richmond Swiss Watch).

4.2 Lehre und Rechtsprechung sprechen sich demgegeniber Uber-
wiegend dafur aus, dass es sich bei der notorisch bekannten Marke
um eine auslandische Marke handeln muss (LocHer, a.a.O., S. 44;
ScHNEDER, a.a.0., S. 463; KarL-Heinz Fezer, Markenrecht, Minchen
2001, Art. 6 PVU, N. 4; Branp, a.a.0., Art. 2, N. 53 und 56; wohl auch
GiLLERON, a.a.0., N. 226 f., Hurn, SIWR 111/2, S. 132, WiLL, a.a.0., Art. 3,
N. 162 und Art. 20, N. 5 sowie TroLLEr, a.a.0., S. 134; BGE 120 Il
144 E. 4b — Yeni Raki; Urteile des Bundesgerichts vom 13. Novem-
ber 2000, in: La semaine judiciaire [SJ] 2001 S. 522, und vom 19. Feb-
ruar 2001, in: sic! 2001 S. 317 E. 3c — Central Perk; RKGE in sic! 1998
S. 51 E. 6 — Joyride; Verfugung des Einzelrichters am Handelsgericht
Zurich vom 9. April 1997, a.a.0O., S. 40; a.M. RoHner, a.a.0., S. 170 f.).

4.3 Ob nur eine ausléandische Marke als notorisch bekannte Marke im
Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6°s PVU gilt, ist durch
Auslegung zu ermitteln. Dabei ist die Zielsetzung der PVU und des
TRIPS-Abkommens zu beachten (BGE 130 Il 267 E. 4.1 — Tripp Trapp,
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mit Verweis auf Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung
der GATT/WTO-Ubereinkommen [GATT-Botschaft 1, BBl 1994 IV 1 ff.,
S. 332]). Das Gebot der einheitlichen Auslegung des Staatsvertrags-
rechts verpflichtet ausserdem dazu, auch die Empfehlungen der WIPO
zur (authentischen) Auslegung der markenrechtlichen Bestimmungen
des TRIPS-Abkommens zu bertcksichtigen, welche die Generalver-
sammlung der Mitgliedsstaaten an ihrer Sitzung vom 20.- 29. Septem-
ber 1999 verabschiedet hat (Joint Recommendation Concerning Provi-
sions on the Protection of Well-Known Marks vom 7. Oktober 1999
[BGE 130 Il 267 E. 4.1 — Tripp Trapp]).

Auf der Suche nach dem Rechtssinn einer Norm sind alle klassischen
Elemente (oder Methoden) der Auslegung in gleicher Weise zu berlick-
sichtigen, namlich das grammatikalische, das systematische, das his-
torische, das geltungszeitliche und das teleologische Element. Eine
Hierarchie besteht dabei nicht; es gilt vielmehr der Methodenpluralis-
mus. Immerhin bildet die grammatikalische Auslegung regelméassig
den Ausgangspunkt der Argumentation (Pierre TscHANNEN / ULRICH
Zimmerdl, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 25, N. 3;
BGE 133 V 9 E. 3.1; BGE 135 V 50 E. 5.1). Im Verwaltungsrecht be-
steht aber eine besondere Bedeutung fir die teleologische Auslegung,
weil es stets um die Erflllung von Staatsaufgaben geht, die je ihren
besonderen Zweck erfilllen (Tscuannen / Zimmeril, a.a.0O., 8 25, N. 5;
zum Ganzen auch: UrricH Hareuin / Geore MuLLer / FeLix UHLmann, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zirich 2006, S. 42).

4.3.1 Wie das Bundesverwaltungsgericht bereits im kurzlich ergange-
nen Urteil i.S. Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.) festhielt, fallt bei ei-
ner grammatikalischen Auslegung auf, dass sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b
MSchG nicht bloss auf "Marken gemass Art. 6°s PVU", sondern auf
alle Zeichen, die "im Sinne von Art. 6°s PVU in der Schweiz notorisch
bekannt sind", bezieht. Der Verweis auf Art. 6 PVU in Art. 3 Abs. 2
Bst. b MSchG lasst sich daher (auch) als Definition des Grades der
Bekanntheit auslegen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.1 — Swatch Group [fig.] /
watch ag [fig.], mit Verweis auf: RKGE in sic! 2000 S. 391 E. 2 — Hepa-
rinol / Hepasol; RKGE in sic! 2001 S. 415 E. 4 — Elcode / Elcode; Davip,
Kommentar MSchG, Art. 3, N. 48; vgl. auch RoHner, a.a.0., S. 165 ff.).
Insofern tragt die grammatikalische Auslegung nichts zur Beantwor-
tung der sich hier stellenden Frage bei.
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4.3.2 Systematisch befindet sich Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG im aller-
ersten Abschnitt des Markenschutzgesetzes, welcher dem "Schutz der
Marken" gewidmet ist. Die dem hier zur Diskussion stehenden Art. 3
Abs. 2 Bst. b MSchG im selben Abschnitt vorangehenden Artikel ha-
ben den Begriff der Marke (Art. 1), die absoluten Ausschlussgriinde
(Art. 2) sowie die relativen Ausschlussgrinde (Art. 3 Abs. 1) zum In-
halt. Art. 3 Abs. 2 MSchG regelt den Begriff der alteren Marken, deren
Inhaber sich auf die relativen Ausschlussgrinde berufen kann (Art. 3
Abs. 3 MSchG). Schliesslich behandelt der nachfolgende Art. 4 MSchG
und zugleich der letzte Artikel des ersten Abschnittes die "Eintragung
zugunsten Nutzungsberechtigter". Da der massgebliche Abschnitt des
Markenschutzgesetzes nicht zwischen in- und ausléandischen Marken
differenziert, sondern den Schutz der Marken im Allgemeinen behan-
delt, lasst sich auf Grund der Einordnung von Art. 3 Abs. 2 Bst. b
MSchG in das Gesetz nicht bestimmen, welcher Herkunft die &altere
Marke gemass Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG sein muss (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.2 —
Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.], mit Verweis auf: Ronner, a.a.0.,
S. 167). Somit ergibt sich auch aus der systematischen Auslegung
nichts Entscheidrelevantes.

4.3.3 Den Materialien lasst sich Folgendes entnehmen: Gemaéss der
Botschaft verpflichtet Art. 6" PVU die Verbandsstaaten, die Eintra-
gung von Marken, die mit einer notorisch bekannten Marke verwechs-
lungsfahig sind, zurtckzuweisen oder zu I6schen und den Gebrauch
Zu untersagen. Notorietdt der Marke setze voraus, dass sie in der
Schweiz als eine dem Angehdorigen eines anderen PVU-Staates geho-
rende und von diesem flr gleiche oder gleichartige Waren gebrauchte
Marke bekannt ist (Botschaft, a.a.0., S. 21 f.). Wahrend die Auffas-
sung, die in der Schweiz notorisch bekannte Marke misse dem Ange-
hérigen eines anderen PVU-Staates gehdren, als tberholt gilt (vgl.
vorangehende E. 3), lasst sich auf Grund der Botschaft die Frage nach
der Herkunft der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2
Bst. b MSchG i.vV.m. Art. 6s PVU nicht beantworten. Auch die Protokol-
le der parlamentarischen Beratung tragen nichts zur Beantwortung
dieser Frage bei (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009
vom 26. August 2009 E. 3.3.3 — Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.],
mit Verweis auf: Amtliches Bulletin der Bundesversammlung: Standerat
1992 S. 21 - 35, 385 - 387, 749; Nationalrat 1992 S. 395 - 407, 1181 -
1185, 1475).
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4.3.4 Folgt man der teleologischen Auslegungsmethode, zeigt sich —
wie sich aus dem zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts i.S.
Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.) ergibt (vgl. dortige E. 3.3.4) — kla-
rer, was mit der notorisch bekannten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 2
Bst. b MSchG i.V.m. Art. 6s PVU gemeint ist: Art. 6 PVU, auf den
Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG verweist, dient dem Schutz notorisch be-
kannter Marken vor Markenpiraterie respektive Markenusurpation
(Branp, a.a.0., Art. 2, N. 53; LocHer, a.a.0., S. 44; MareacH, SIWR 11/1,
N. 765; Ronner, a.a.0., S. 156; GATT-Botschaft 1, a.a.0., S. 295;
ANNETTE KURr, TRIPs und das Markenrecht, in GRUR Int. 1994 S. 987 ff.,
S. 993; AnneTTe Kur, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6°s
PVU und die "bekannte Marke" im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, in
GRUR 1994, S. 330 ff., S. 334; Richtlinien des Eidgendssischen Insti-
tuts fir Geistiges Eigentum in Markensachen [Stand: 1. Juli 2008], Teil
5, Ziff. 2.4.1.2.2). Dieser Schutz ist vor dem Hintergrund zu verstehen,
dass nicht selten im Ausland erfolgreiche Marken im Inland usurpiert
und hinterlegt werden, bevor der auslandische Inhaber sie auch hier
eintragen lasst (LocHer, a.a.0., S. 44; ScHNEIDER, a.a.0., S. 462; Huw,
a.a.0., S. 132; GiLigron, a.a.0., N. 224; vgl. auch TroLLEr, a.a.O.,
S. 134). Daher wird in der Lehre h&ufig prazisiert, dass es bei Art. 6°s
PVU um den Schutz auslandischer Marken gegen Aneignung im In-
land geht (LocHer, a.a.0., S. 44, mit Verweisen; Branp, a.a.0., Art. 2,
N. 53; Wi, a.a.0., Art. 3, N. 159; ScHnebeEr, a.a.0., S. 462; MaRTIN
W. Metz, Die Pariser Verbandsubereinkunft, in: Institut fir gewerblichen
Rechtsschutz [Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 369 ff.,
S. 382; Hum, SIWR 111/2, S. 132).

4.3.5 Da die grundsatzlich auch zu bertcksichtigende "Joint Recom-
mendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known
Marks" ebenfalls nichts zur sich hier stellenden Frage beitragt, fuhrt
die hier im Vordergrund stehende teleologische Auslegungsmethode
zur Schlussfolgerung, dass mit der notorisch bekannten Marke im Sin-
ne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG i.v.m. Art. 6*s PVU eine auslandi-
sche Marke gemeint ist. Denn wahrend man sich in der Schweiz recht-
zeitig um den Schutz einer inlandischen Marke bemihen kann, stellt
sich fur den Inhaber einer auslandischen Marke in einem ersten Schritt
unter Umstanden gar nicht die Frage nach einer Registrierung seiner
Marke in der Schweiz, weil sich seine wirtschaftlichen Aktivitdten zu-
nachst auf das Land, in welchem seine Marke eingetragen wurde, kon-
zentrieren. Entscheidet sich der Inhaber der ausl&ndischen Marke in
einem weiteren Schritt fir eine internationale Registrierung, wird er
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sich hinsichtlich der Anzahl Lander, in denen er seine Marke registriert
haben will, insbesondere auf Grund der sich ergebenden Kosten ein-
schranken und so womadglich eine Eintragung in einem Land unterlas-
sen haben, in welchem seine Marke beispielsweise durch Werbung in
auslandischen Medien derart bekannt wird, dass diese ein Opfer der
Markenpiraterie  wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.5 — Swatch Group [fig.] /
watch ag [fig.], mit Verweis auf: Gatt-Botschaft 1, a.a.O., S. 295; Hiri,
SIWR 11I/2, S. 132; GiLLiEron, a.a.0., N. 224; StaeHELN, a.a.0., S. 97).

4.3.6 Auf Grund der soeben erwdhnten speziellen Interessenlage und
des von Art. 6Ys PVU angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der no-
torisch bekannten Marke nur ausléandischen Marken zu gewéahren (Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009
E. 3.3.6 — Swatch Group [fig.] / watch ag [fig.]).

Diese Strenge ist auch insofern gerechtfertigt, als mit dem Schutz der
notorisch bekannten Marke das Registerprinzip, welchem fur die
Rechtssicherheit im Markenrecht wesentliche Bedeutung zukommt,
nicht unerheblich relativiert wird (MarsacH, SIWR [I1/1, N. 763; WL,
a.a.0., Art. 3, N. 159; LocHer, a.a.0., S. 42 f.; Richtlinien in Marken-
sachen, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2; Urteile des Bundesgerichts vom 13. No-
vember 2000, in: SJ 2001 S. 522, und vom 19. Februar 2001 E. 3c, in:
sic! 2001 S. 317 E. 3c — Central Perk; BGE 130 Ill 267 E. 4.5 — Tripp

Trapp).

5.

Die Marke des Beschwerdeflhrers ist unbestrittenermassen keine
auslandische Marke, d.h. sie ist im Ausland weder registriert noch hin-
terlegt worden (vgl. Branp, a.a.0., Art. 2, N. 59; Fezer, a.a.0., Art. 6P
PVU, N. 9; vgl. auch TroLLer, a.a.0., 134) oder sonstwie nach dem
Recht eines auslandischen Staates geschiitzt. Angesichts dieses feh-
lenden Auslandbezugs kann sich der Beschwerdeflihrer somit nicht
auf Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG berufen.

Im Ubrigen sind auch auslandische Staatsangehérige an das Erforder-
nis des Vorliegens einer auslandischen Marke gebunden, wenn sie
sich auf den Schutz der notorisch bekannten Marke berufen wollen. In-
sofern fuhrt ein Teil der Lehre und Rechtsprechung zu Recht aus, dass
Art. 20 Abs. 2 MSchG beim Schutz der notorisch bekannten Marke im
Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG nicht angewendet werden muss,
wenn sich eine in der Schweiz domizilierte Person wie der Beschwer-
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defuhrer auf ihre in der Schweiz angeblich notorisch bekannte Marke
beruft (vgl. E. 3). Personen mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz sind
umgekehrt nach Art. 2 Abs. 1 PVU in allen Verbandslandern zur Eintra-
gung dortiger nationaler Marken zugelassen. Auf diese auslandischen
Marken kdnnen sie sich hierzulande berufen, falls diese Marken in der
Schweiz notorisch bekannt geworden sind.

6.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den auf die
angeblich notorisch bekannte Marke "Circus Conelli" (fig.) gestitzten
Widerspruch des Beschwerdefiihrers zu Recht abgewiesen hat, da
dieser sich nicht auf eine im Ausland geschitzte Marke hat stlitzen
kénnen.

Die Beschwerde ist daher abzuweisen und der angefochtene Ent-
scheid der Vorinstanz zu bestatigen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeflihrer kos-
ten- und entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwWVG und Art. 64 Abs.
1 VWVG).

7.1 Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessfuhrung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4°s VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 uUber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfah-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist daflir ein Streitwert zu ver-
anschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser
Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdefiihrenden Partei im
Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es wirde
aber zu weit fuhren und kdnnte im Verhaltnis zu den relativ geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn
dafur stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt wirden.
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum
nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.-- und
Fr. 100'000.-- festzulegen (BGE 133 Ill 490 E. 3.3, mit Hinweisen). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszuge-
hen.

7.2 Die Parteientschadigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund
der eingereichten Kostennote festzusetzen.
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Die Beschwerdegegnerin macht geltend, die vom Beschwerdeflihrer
zu bezahlende Parteientschadigung musse Uber die standardmassig
zugesprochenen Betrdge hinausgehen. Die Begrindung fur die niedri-
gen Standardansatze liege darin, dass das Widerspruchsverfahren
einfach, rasch und kostenglinstig sein solle. Das mége so sein, wenn
auf Grund der blossen Registereintrage, grundsatzlich ohne weitere
Sachverhaltsprifung, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwi-
schen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke beurteilt
werden kénne. Wer aber das markenrechtliche Widerspruchsverfahren
entgegen der gesetzgeberischen Absicht zur Erledigung einer gesell-
schaftsrechtlichen Streitigkeit einsetze, es durch eine Vielzahl von
Sachverhaltselementen, Dokumenten und gesellschaftsrechtlichen
Vorbringen aufblahe und dadurch der Beschwerdegegnerin wesentlich
hohere Parteikosten verursache, habe diese zu tragen. Entsprechend
sei eine Parteientschadigung von mindestens Fr. 4'654.70 fur das vor-
instanzliche Verfahren und Fr. 10'122.15 fur das Beschwerdeverfahren
zuzusprechen. Der Umstand, dass der Beschwerdefuhrer darauf ver-
zichtet habe, gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz vom
6. Méarz 2009 hinsichtlich des Rechtsbegehrens 1 Beschwerde zu er-
heben, sei im Kostenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts selbst
dann zu bericksichtigen, wenn dieses wider Erwarten auf die Be-
schwerde eintreten und diese gar teilweise oder ganzlich gutheissen
sollte. Im Weiteren habe der Beschwerdeflhrer mit seiner Beschwerde
zusatzliche Beweismittel eingereicht. Dieses verspatete Einreichen
fuhre zu zusatzlichen Kosten, welche auf jeden Fall der Beschwerde-
fuhrer zu tragen habe.

7.2.1 Gemass Art. 34 MSchG hat die Vorinstanz zu bestimmen, ob
und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der un-
terliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz verfiigt demnach von
Gesetzes wegen uber ein weites Ermessen, wobei freilich im konkre-
ten Einzelfall die Zusprechung oder Verweigerung das Ermessen der
Vorinstanz Uberschreiten kann (RKGE in sic! 2000 S. 395 E. 4 — Bull
Power / Red Bull; RKGE in sic! 1998 S. 305 E. 1 — Nina de Nina Ricci /
Nina).

Die Vorinstanz spricht pro Schriftenwechsel praxisgemass eine Partei-
entschadigung von Fr. 1'000.-- zu (Richtlinien der Vorinstanz in Mar-
kensachen, Teil 5, Ziff. 9.4 [Stand: 1. Juli 2008]). Im vorliegenden Fall
beschrankte sich das Verfahren vor der Vorinstanz auf einen Schriften-
wechsel. Entsprechend der vorgenannten Praxis hat diese der Be-
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schwerdegegnerin daher zu Lasten des Beschwerdefiihrers eine Par-
teientschadigung von Fr. 1'000.-- zugesprochen.

Der Widerspruch kann ausdriicklich auch auf eine notorisch bekannte
Marke gesttzt werden (vgl. Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG). Dies bedingt
indessen mangels Registereintrag nebst den Ublichen Ausfihrungen
zur Verwechslungsgefahr auch solche zur Notorietdt der Wider-
spruchsmarke, zur Berechtigung an der angeblich notorisch bekannten
Marke und der damit einhergehenden Widerspruchslegitimation. Ange-
sichts dieser somit anzusprechenden Problematiken erscheint eine Wi-
derspruchsschrift von 9 Seiten, wie sie der Beschwerdeflihrer einge-
reicht hat, als angemessen. Insofern kann ihm nicht vorgeworfen wer-
den, er habe die Anforderung von Art. 20 Bst. e der Markenschutzver-
ordnung vom 23. Dezember 1992 (MschV, SR 232.111), der Wider-
spruch sei kurz zu begriinden, Uberstrapaziert. Der im Widerspruchs-
verfahren unzulassige Antrag des Beschwerdeflhrers, er sei als Mitin-
haber zur gesamten Hand der Marke ,Circus Conelli“ im Markenregis-
ter einzutragen (Antrag Ziff. 1 in der Widerspruchsschrift vom 25. Juli
2008), verursachte der Beschwerdegegnerin zwar einen gewissen
Mehraufwand. Dieser ist aber im Vergleich zum Umfang der Gbrigen
Ausfuhrungen in der Widerspruchsantwort derart minim, dass eine zu-
satzliche Abgeltung aus diesem Grund nicht als gerechtfertigt er-
scheint.

Insgesamt hat das Bundesverwaltungsgericht daher keine Veranlas-
sung, die der Beschwerdegegnerin fur das vorinstanzliche Verfahren
zugesprochene Parteientschadigung von Fr. 1'000.-- auf Fr. 4'654.70
zu erhéhen.

7.2.2 Auch in Bezug auf den geltend gemachten Aufwand fir das Be-
schwerdeverfahren erscheint die Kostennote (Fr. 10'122.15) selbst un-
ter Berlcksichtigung des Schwierigkeitsgrades hoher als die effektiv
notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 VGKE). Sie ist daher entsprechend
herabzusetzen. Dass der Beschwerdefiuihrer im Beschwerdeverfahren
weitere Beweismittel nachgereicht hat, vermag daran nichts zu an-
dern, zumal die Beweismittel von bescheidenem Umfang sind und den
Rechtsstreit inhaltlich nicht verlagert haben (vgl. MarceL MaiLLARD, in:
Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz Uber das Verwaltungsverfahren, Zurich / Basel /
Genf 2009, Art. 64, N. 29, mit Verweis auf BGE 131 Il 200 E. 7.3). In
Wirdigung der umfangreichen Beschwerdeantwort erscheint somit
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eine Parteientschadigung von Fr. 5'000.-- (inkl. MWSt) fur das Be-
schwerdeverfahren als angemessen.

8.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht of-
fen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist deshalb rechtskréaftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdefiihrer
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 5'000.- verrechnet. Dem Beschwerdefiihrer sind daher Fr. 1'000.--
aus der Gerichtskasse zurtickzuerstatten.

3.
Der Beschwerdefuhrer hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-
schadigung von Fr. 5'000.-- (inkl. MWSt) zu entrichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeflihrer (Einschreiben; Beilage: Rickerstattungsfor-
mular; Beschwerdebeilagen zurtick)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeila-
gen zuriick)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 9809; Einschrei-
ben; Vorakten zurick)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
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Vera Marantelli Kathrin Bigler

Versand: 21. Oktober 2009
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