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Verfugung
im Loschungsverfahren Nr. 101908
in Sachen

POLIPOL Polstermdbel GmbH & Co. KG
Diepenauer Heide 1

31603 Diepenau

DE-Deutschland

Antragstellende Partei

vertreten durch

Schmauder & Partner AG
Patent- und Markenanwalte VSP
Zwangiweg 7

8038 Zirich

gegen

Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis (Minnesota 55403-2467)
US-Vereinigte Staaten von Amerika

Antragsgegnerische Partei

vertreten durch
Bernard Volken
Troller Hitz Troller
Spitalgasse 14
3011 Bern

CH-Marke Nr. 677461 - TARGET ((fig.))

TARGET

Gestutzt auf Art. 35a ff. i.V.m. Art. 12 des Bundesgesetzes Uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(MSchG, SR 232.11), Art. 24a ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung
des IGE Uber Geblhren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes Uber das
Verwaltungsverfahren (VwWVG, SR 172.021) hat das Eidgendssische Institut fur Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Institut)
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in Erwagung gezogen:

l. Sachverhalt und Verfahrensablauf

Mit Schreiben vom 05.03.2021 reichte die antragstellende Partei gegen die Schweizer Marke Nr. 677461
TARGET (fig.), nachfolgend angefochtene Marke, einen Léschungsantrag wegen Nichtgebrauchs ein und
beantragte deren vollstandige Léschung hinsichtlich nachgenannter Dienstleistungen.

Klasse 35 Detailhandel; Detailhandel (iber globale Computernetzwerke.

Mit Verfiigung vom 11.03.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert eine Stellungnahme
einzureichen und insbesondere den Gebrauch der angefochtenen Marke oder wichtige Griinde fir den
Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.

Mit Schreiben vom 14.06.2021 reichte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist ihre
Stellungnahme ein.

Mit Verfiigung vom 17.06.2021 wurde die antragstellende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
Mit Schreiben vom 19.08.2021 replizierte die antragstellende Partei innert erstreckter Frist.

Mit Verfugung vom 23.08.2021 wurde die antragsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik
einzureichen.

Mit Schreiben vom 23.12.2021 duplizierte die antragsgegnerische Partei innert erstreckter Frist.
Mit Verfiigung vom 06.01.2022 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.

Auf die einzelnen Ausflihrungen der Parteien wird, soweit sie flir den Entscheid rechtserheblich
erscheinen, in den nachstehenden Erwagungen eingegangen.

Il. Sachentscheidvoraussetzungen
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Gemass Art. 35a Abs. 1 MSchG kann jede natlrliche oder juristische Person einen Antrag auf Léschung
einer Marke wegen Nichtgebrauchs Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen. Ein besonderes Interesse muss nicht
nachgewiesen werden.

Der Loschungsantrag kann friihestens fiinf Jahre nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder im Falle eines
Widerspruchsverfahrens fiinf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens gestellt werden (Art. 35a
Abs. 2 lit. a und b MSchG).

Gegen die am 07.09.2015 in Swissreg publizierte angefochtene Marke wurde kein Widerspruch erhoben.
Die flinfjahrige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einreichung des Loschungsantrags, d.h. am
05.03.2021, seit langerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien in Markensachen
des Instituts [Richtlinien], vom 01.03.2022, Teil 7, Ziff. 2.4 unter
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D 2
0220301.pdf).

Der Loschungsantrag wurde unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 24a lit. a bis e
MSchV) eingereicht und die Léschungsgebiihr innerhalb der vom Institut angesetzten Frist bezahlt
(Art. 35a Abs. 3 MSchG). Auf den Loschungsantrag ist folglich einzutreten.
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lll. Prozessuales

1. Die antragsgegnerische Partei hat mehrere Moglichkeiten, um auf den Léschungsantrag zu reagieren. Sie
kann die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs ihrer Marke anfechten und/oder den Gebrauch der
angefochtenen Marke glaubhaft machen. Ferner hat sie die Méglichkeit, das Bestehen wichtiger Griinde fiir
den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4. ff.).

2. Ist das Institut der Auffassung, dass der Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht wurde, weist es den
Léschungsantrag ab, ohne zu priifen, ob die von der antragsgegnerischen Partei eingereichten
Beweismittel den Gebrauch der Marke gemass Art. 11 MSchG glaubhaft machen oder ob wichtige Griinde
fur den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 35b Abs. 1 lit. a MSchG und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Ferner wird
nach Art. 35b Abs. 1 lit. b MSchG der Léschungsantrag abgewiesen, wenn die antragsgegnerische Partei
den Gebrauch der Marke oder wichtige Griinde fiir den Nichtgebrauch glaubhaft macht. Wird der
Nichtgebrauch nur fiir einen Teil der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so
wird der Antrag gemass Art. 35b Abs. 2 MSchG nur fir diesen Teil gutgeheissen.

IV. Materielle Beurteilung

A. Loschungsgriinde wegen Nichtgebrauchs

Nach Art. 35a Abs. 1 MSchG kann eine Marke wegen Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG
geldscht werden. Das Vorliegen wichtiger Griinde fiir den Nichtgebrauch bleibt vorbehalten (Art. 12 Abs. 1
MSchG). Diese Bestimmung umfasst jede Marke, die nicht nach den Anforderungen von Art. 11 MSchG
gebraucht wird (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4).

B. Nichtgebrauch der angefochtenen Marke

Allgemeines

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, fir die sie beansprucht wird,
wahrend eines ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren nach unbenitztem Ablauf der
Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn
wichtige Griinde fiir den Nichtgebrauch vorliegen.

2. Beantragt die antragstellende Partei die Loschung der angefochtenen Marke wegen Nichtgebrauchs nach
Art. 35a Abs. 1 MSchG, so hat sie den Nichtgebrauch nach Art. 11 und 12 MSchG glaubhaft zu machen
(Art. 24a lit. d MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 2.3). Sie hat geeignete Beweismittel einzureichen (Art.
24a lit. e MSchV und Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1). Der direkte Beweis des Nichtgebrauchs als
Negativsachverhalt kann in den meisten Fallen nicht erbracht werden. Deshalb stellt das Institut die
Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs mittels indirekter Beweise auf der Grundlage eines Indizienbiindels
fest. Unter diesen Umstanden wird die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs in der Regel nicht auf der
Grundlage eines einzigen Beweismittels anerkannt (Richtlinien, Teil 7, Ziff. 4.1).

3. Im Rahmen des Léschungsverfahrens nach Art. 35a ff. MSchG erfolgt die Wiirdigung der
Glaubhaftmachung des Nichtsgebrauchs bzw. des Gebrauchs nach Art. 11 MSchG nach den gleichen
Kriterien wie im Widerspruchsverfahren, wenn die widersprechende Partei auf entsprechende
Nichtgebrauchseinrede hin den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen hat (Richtlinien,
Teil 7, Ziff. 4.2; siehe bezlglich der Kriterien Teil 6, Ziff. 5.3 ff.).
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Die Parteien haben im Loschungsverfahren den Nichtgebrauch beziehungsweise den Gebrauch der
angefochtenen Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft
gemacht ist der Nichtgebrauch beziehungsweise Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden
Behauptungen Giberwiegend fiir wahr halt, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei
bloss zu Uberzeugen, dass die Marke wahrscheinlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird,
nicht aber auch, dass die Marke tatsachlich nicht gebraucht beziehungsweise gebraucht wird, weil jede
Méglichkeit des Gegenteils verniinftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem
Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden
Tatsachen nicht bloss mdglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).

Ausfiihrungen der Parteien

5.

Zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragstellende Partei mit
Léschungsantrag vom 05.03.2021 (nachstehend Loschungsantrag) eine professionelle
Benutzungsrecherche der Firma CompuMark vom 25.02.2021 (nachfolgend Benutzungsrecherche) ins
Recht. Sie fihrt aus, dass die Benutzungsrecherche keine Hinweise auf eine rechtserhaltende Benutzung
der angefochtenen Marke in der Schweiz flir den eingetragenen Detailhandel, Detailhandel (iber globale
Computernetzwerke (KI. 35) ergeben habe.

Die antragsgegnerische Partei bringt mit Stellungnahme vom 14.06.2021 (nachfolgend Stellungnahme)
und Duplik vom 23.12.2021 (nachstehend Duplik) vor, dass die angefochtene Marke gebraucht worden sei.
Hierzu wird unter IV. C nachfolgend eingegangen. Die antragsgegnerische Partei bestreitet die
Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs nicht ausdricklich.

Benutzungsrecherche

7.
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Die eingereichte Benutzungsrecherche weist folgenden Inhalt auf (vgl. dort unter S. 3):
- Informationen zur angefochtenen Marke, S. 4-6 der Benutzungsrecherche
- Informationen Uber die antragsgegnerische Partei, S. 7-10 der Benutzungsrecherche

- Internetrecherchen, S. 11 bis 19 der Benutzungsrecherche:

www.target.com
www.bullseveshop.com

www.facebook.com/target
www.pinterest.com/target/shop/
www.instagram.com/target/
twitter.com/Target
www.voutube.com/user/Target

- Kontaktaufnahme mit der antragsgegnerischen Partei, S. 20 der Benutzungsrecherche
- Sachbezogene Quellen/Marktforschung, S. 21 der Benutzungsrecherche:

Swiss Retail Federation (Detailhandelsverband, www.swiss-retail.ch)

Handelszeitung (Zeitschrift fir Wirtschaft und Handel, www.handelszeitung.ch)

Blidung Detailhandel Schweiz (Bildungsinstitut fir die Detailhandelsbranche, www.bds-fcs.ch)
Detailhandels-Jobs.ch (Online-Stellenportal fir die Detailhandelsbranche, www.detailhandels-iobs.ch)
Handelsverband (Handelsvereinigung, www.handelsverband.swiss)

Coop (Supermarktkette, www.coop.ch)

Migros (Supermarktkette, www.migros.ch)

Spar (Supermarktkette, www.spar.ch)

Conference Arena (Fachmesse fir die Geschéaftswelt, www.conferencearena.ch)

Women in Business (Zeitschrift flr Frauen in der Geschéaftswelt, www.womeninbusiness.ch)
Unternehmer Zeitung (Zeitschrift fir Unternehmer, www.unternehmerzeitung.ch)

Manor (Online-Detailhandel, www.manor.ch)

Aldi Suisse (Supermarktkette, www.aldi-suisse.ch)

Volg (Detailhandelskette, www.volg.ch)

Landi (Detailhandelskette, www.landi.ch)



http://www.target.com/
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Media Markt (Detailhandelskette, www.mediamarkt.ch)

Ikea (Detailhandelskette, www.ikea.com/ch)

Valora (Detailhandelskette, www.valora.com)

Dosenbach (Detailhandelskette, www.dosenbach.ch)

Swiss Info (Informationsportal tiber das Leben in der Schweiz, www.swissinfo.ch)

Der Benutzungsrecherche, welche flir den Zeitraum der letzten fiinf Jahre vor ihrem Verfassungsdatum,
d.h. vor dem 25.02.2021, teilweise noch weiter zurtickgehend bis 30.12.1996, durchgefiihrt wurde (vgl.

S. 1-4, 15 der Benutzungsrecherche), kann Folgendes entnommen werden. Es wurden diverse Datenbank-
und Internetrecherchen vorgenommen. Zudem wurde Kontakt zu mehreren, unabhangigen Quellen/Dritten
(Verbandsorganisationen, Zeitungen und Zeitschriften, Jobportale, Fachmessen, Informationsportale,
Detailhandler wie z.B. Coop, Migros aus der Schweiz) aufgenommen.

Konkret hat die Recherche insbesondere hervorgebracht, dass die antragsgegnerische Partei — hierbei
handelt es sich um eine im Jahre 1962 gegriindete amerikanische Einzelhandelskette mit Sitz in
Minneapolis, welche tber 1897 Filialen in den USA verfiigt — keine Geschéaftsprasenz ausserhalb der USA
hat, insbesondere wurde weder eine aktuelle noch friihere Prasenz der antragsgegnerischen Partei in der
Schweiz festgestellt (vgl. S. 2, 7-10 der Benutzungsrecherche). Auch hat eine Untersuchung der zur
Verfligung stehenden archivierten Seiten von www.target.com (gespeicherte Inhalte zwischen dem
30.12.1996 und dem 23.02.2021) keine Benutzung der angefochtenen Marke in der Schweiz aufgezeigt
(vgl. Angaben auf S. 15 der Benutzungsrecherche). Zudem ist anhand der aktuellen und archivierten
Inhalte der Webseite www.bullseyeshop.com kein Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz
erkennbar (vgl. S. 17 der Benutzungsrecherche). Des Weiteren wurde auch anhand der betriebenen Social
Media-Kanale, wie z.B. www.facebook.com/target, www.pinterest.com/target/ shop/, keine
Geschaftsprasenz auf dem schweizerischen Markt identifiziert (vgl. S. 18 der Benutzungsrecherche).
Zudem bestatigte ein Kundendienstmitarbeiter der antragsgegnerischen Partei, dass die
antragsgegnerische Partei derzeit nur in den USA tatig sei und keine Filialen/Buros in der Schweiz habe.
Er gab weiter an, dass der internationale Lieferungsdienst wegen der Coronavirus-Pandemie eingestellt
worden sei. Er konnte nicht bestatigen, ob die antragsgegnerische Partei nach der Pandemie weitere
Versandmaoglichkeiten anbieten werde (vgl. S. 20 der Benutzungsrecherche).

Fazit

10.

11.

12.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass keine der obgenannten Quellen Hinweise betreffend
den Gebrauch der angefochtenen Marke in der Schweiz liefern konnte (vgl. S. 2 der
Benutzungsrecherche). Fir das Institut besteht aufgrund der Aktenlage kein Anlass, die
Schlussfolgerungen der antragstellenden Partei in Frage zu stellen. Es erachtet die Ausflihrungen der
antragstellenden Partei und die sie untermauernde Belege als glaubwiirdig und koharent.

Es ist fur das Institut denn auch wahrscheinlich, dass in der Schweiz in der relevanten Gebrauchsperiode
kein Gebrauch der angefochtenen Marke stattgefunden hat. Dies gilt trotz der in der Benutzungsrecherche
enthaltenen Hinweise auf den internationalen Lieferdienst (vgl. IV. B. 9 hiervor), zumal keine Hinweise auf
Lieferungen in der Schweiz bestehen. Auch die blosse Existenz einer Internetseite (mit dem strittigen
Zeichen) genuigt nicht. Vielmehr muss konkret in Relation gesetzt werden, welche Waren bzw.
Dienstleistungen, wo, wann und wie angeboten wurden (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-
3261/2020, E. 2.4 — APPLE / APPLiA Home Appliance Europe [fig.], abrufbar unter http://www.bvger.ch).
Das Institut gelangt zum Schluss, dass die antragstellende Partei den Nichtgebrauch der angefochtenen
Marke anhand der Benutzungsrecherche glaubhaft gemacht hat.

Die antragsgegnerische Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke fir die letzten fiinf Jahre vor
Einreichung des Loschungsantrags, d.h. fiir den Zeitraum zwischen dem 05.03.2016 und dem 05.03.2021,
glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).
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C.

Gebrauch der Marke

Gebrauchsbelege

1.

Die antragsgegnerische Partei legte zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke mit
Stellungnahme folgende Belege ins Recht:

Beilage 1 der Stellungnahme Wikipedia-Auszug zur antragsgegnerischen Partei vom 14.06.2021

Beilage 2 der Stellungnahme Auszug aus https://www.target.com/c/workout-shirts-activewear-men-s-
clothing/-/N-550z2 vom 14.06.2021

Beilage 3 der Stellungnahme aktueller Auszug aus intl.target.com sowie diverse friihere Auszlige aus
der Wayback machine

Beilage 4 der Stellungnahme "Witness Statement” vom 09.06.2021
Beilage 5 der Stellungnahme Bestell- bzw. Versandbestatigungen vom 13.03.2016 bis 07.02.2019

Mit Duplik reichte die antragsgegnerische Partei folgende Belege ein:

Duplikbeilage 1 "Shipment Confirmation" vom 03.10.2017

Duplikbeilage 2 Auszug aus www.fekkai.com vom 22.12.2021

Duplikbeilage 3 Auszug aus www.target.com/s/frederict+fekkai+shampoo vom 22.12.2021
Duplikbeilage 4 Weitere "Shipment/Order Confirmations" vom 12.12.2015 bis 20.08.2017
Duplikbeilage 5 Weitere "Shipment/Order Confirmations" vom 20.08.2017 bis 05.11.2017

Ausfiihrungen der Parteien

3.
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Die antragsgegnerische Partei beantragt die vollstandige Abweisung des Léschungsantrages. Sie fiihrt in
ihren zwei Eingaben insbesondere aus, dass sie die angefochtene Marke fiir die beanspruchten
Detailhandelsdienstleistungen in Klasse 35 rechtserhaltend gebraucht habe. Sie habe die angefochtene
Marke wahrend des gesamten relevanten Zeitraums auf der internationalen Webseite intl.target.com
verwendet, welche "mindestens” bis Oktober 2019 auch in der Schweiz zuganglich gewesen sei. Auf dieser
Webseite seien diverse unterschiedliche Waren verschiedener Hersteller angeboten und verkauft worden.
Die Bestellungen seien in die Schweiz gegangen, zeigten eine schweizerische Rechnungsadresse auf und
seien in CHF bezahlt worden. Aus den Unterlagen ergebe sich weiter, dass im relevanten Zeitraum ein
Umsatz von tber CHF 180'000.00 erreicht worden sei, was im "Witness Statement" bestatigt werde Die
grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke habe sich im Laufe der Zeit nur leicht gedndert, welche
den markenrechtlichen Kern unberthrt liessen und somit fiir den rechtserhaltenden Gebrauch unschéadlich
seien.

Die antragstellende Partei macht u.a. geltend, dass die durch die antragsgegnerische Partei eingereichten
Belege weder geeignet noch ausreichend seien, um eine Benutzung der angefochtenen Marke glaubhaft
zu machen. Verkaufe von Waren in die Schweiz wirden keine rechtserhaltende Benutzung der
beanspruchten Dienstleistungen Detailhandel (KI. 35) darstellen. Zudem weise die angefochtene Marke
eine andere Gestaltung und einen anderen Gesamteindruck als die angeblich benutzte Marke auf.

In Bezug auf die eingereichten Belege verhalt es sich wie folgt: Ein Teil der Gebrauchsbelege liegt nicht in
der relevanten Zeitspanne. Dies schadet grundsatzlich nicht, sofern die Zuordnung im massgeblichen
Zeitraum in Verbindung mit den anderen Beilagen mdglich ist wie z.B. anhand der Ausziige aus der
"wayback machine", d.h. des Webarchivs. Weiter handelt es sich beim "Witness Statement" der
antragsgegnerischen Partei (vgl. Beilage 4 der Stellungnahme) mit den Angaben zu erfolgten Lieferungen
in der Schweiz um ein internes Dokument und somit um eine Parteibehauptung, welche fir sich alleine
zwar unbehilflich ist, in Verbindung mit relevanten Gebrauchsbelegen jedoch berucksichtigt werden kann.


https://www.target.com/c/workout-shirts-activewear-men-s-clothing/-/N-550z2
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Detailhandel, Detailhandel (iber globale Computernetzwerke der Klasse 35

6.

10.

11.
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Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der angefochtenen Marke legte die antragsgegnerische Partei
Bestell- bzw. Versandbestatigungen fiir die Lieferung diverser Waren an Endabnehmer in der Schweiz,
z.B. fiir den massgeblichen Zeitraum vom 13.03.2016 bis 07.02.2019, ins Recht (vgl. Beilage 5 der
Stellungnahme i.V.m. Beilage 4 der Stellungnahme und Duplikbeilagen 1, 4, 5).

Die Marke ist geschitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen
gebraucht wird, fir die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die angefochtene Marke ist fir
Detailhandel (KI. 35) eingetragen. Im Sinne der Nizza-Klassifikation wird Detailhandel der Klasse 35 wie
folgt definiert: "Das Zusammenstellen von Waren (ausgenommen deren Transport) fir Dritte, um den
Abnehmern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern". Es handelt sich dabei um Dienstleistungen,
welche sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure oder
Produzenten richten. Unter Detailhandel ist somit eine besondere Art der Warenpromotion zu verstehen
(vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.13 sowie BVGer B-6856/2014, E. 4.2 — sportsdirect.com [fig.] /
sportdirect.com [fig.]; BVGer B-5296/2012, E. 4.3.3 — toppharm Apotheken [fig.]; BVGer B-8240/2010, E. 5
— AUS DER REGION. FUR DIE REGION; BVGer B-5530/2013, E. 3.1 — MILLESIMA / MILLEZIMUS). Der
Verkauf von Glitern sowie damit zusammenhangende Hilfsdienstleistungen wie die Auslage, Bedienung
oder Verpackung solcher Waren, gehort zur Eintragung in der entsprechenden Warenklasse (vgl. BVGer
B-516/2008 vom 23.01.2009, E. 4.2.1 — After hours). Es wiirde der Nizza-Klassifikation widersprechen,
dieselbe Tatigkeit in verschiedenen Klassen gleichzeitig als Ware und als Dienstleistung in der Klasse 35
einzuordnen.

Entgegen den Ausflihrungen der antragsgegnerischen Partei ist der Umstand, dass sich
Detailhandelsdienstleistungen gemass Schweizer Praxis an Grossisten, Produzenten etc. richten (vgl.
BVGer B-6856/2014, E. 4.2 — sportsdirect.com [fig.] / sportdirect.com [fig.]), nicht nur in Bezug auf die in
einem Widerspruchsverfahren zu priifende Gleichartigkeit relevant (vgl. unter Ill. 2 der Duplik) — denn mit
dieser Begriindung wird die Gleichartigkeit zwischen Detailhandelsdienstleistungen (KI. 35) und Waren der
Klassen 1 bis 34 verneint (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3) — sondern auch bei der Glaubhaftmachung des
Markengebrauchs wie vorliegend. Es wird nochmals auf den Entscheid des BVGer B-6856/2014, E. 5 —
sportsdirect.com (fig.) / sportdirect.com (fig.) hingewiesen. Dort wurde ausdriicklich dem Umstand
Rechnung getragen, dass der Detailhandel der Klasse 35 sich nicht an Endkonsumenten richtet und
festgehalten, dass Rechnungskopien fiir die Lieferung diverser Waren an Endabnehmer in der Schweiz
folglich kein rechtsgentigliches Beweismittel fir die Glaubhaftmachung des Gebrauchs dieser
Dienstleistungen darstellen.

Die antragsgegnerische Partei bringt vor, dass Detailhandelsdienstleistungen (KI. 35) im Kontext von
Verkaufen gekennzeichnet seien. Das M oder das Wortelement Migros sowie das Zeichen SportXX des
Schweizer Detailhdndlers Migros werde so gebraucht, dass es gerade dem Konsumenten auffalle: Sei dies
etwa als Ladenbezeichnung oder als Preisschild an Kleidern von Eigenmarken oder Drittmarken. Auf diese
Weise werde nicht die Ware selbst gekennzeichnet, vielmehr kénne es sich um die Kennzeichnung des
Einzelhandels handeln (vgl. unter Ill. 2, 3 der Duplik).

Da sich die Detailhandelsdienstleistungen, wie ausgefiihrt, nicht an Endabnehmer richten, ist nicht deren
Verstandnis ausschlaggebend, sondern bspw. das Verstandnis der Grossisten, Produzenten. Fir letzteres
wurden keine Belege eingereicht. Es missten z.B. Bestatigungen diverser Produzenten von diversen
Waren vorliegen und bspw. Rechnungen an Produzenten/Grossisten fur Dienstleistungen zur
Produktpromotion. Im Lichte vorgenannter Ausfiihrungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der
hier nicht relevante Endabnehmer, wenn er wie vorgebracht, Waren von Eigenmarken oder Dritter bei der
antragsgegnerischen Partei bestellt und auf den Bestelldokumenten die angefochtene Marke sieht, unter
dieser klarerweise die Detailhandelsdienstleistung wahrnimmt.

Mit den eingereichten Bestell- bzw. Versandbestatigungen und anhand des "Witness Statements" mit der
Liste weiterer Bestellbestatigungen-(vgl. Beilage 5 der Stellungnahme i.V.m. der Beilage 4 der
Stellungnahme und Duplikbeilagen 1, 4, 5) ist lediglich der Verkauf von Waren an Endabnehmer in die
Schweiz glaubhaft. Diese stellen jedoch nach dem hiervor Gesagten kein rechtsgenugliches Mittel fir die in
Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen Detailhandel, Detailhandel iiber globale Computernetzwerke
dar (vgl. BVGer B-6856/2014, E. 5 — sportsdirect.com [fig.] / sportdirect.com [fig.]). Sie sind nicht geeignet,
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12.

13.

14.

den Gebrauch fiir Detailhandelsdienstleistungen (KI. 35) glaubhaft zu machen.

Vor diesem Hintergrund sind auch die eingereichten Internetauszige (vgl. Beilagen 2, 3 der Stellungnahme
und Duplikbeilagen 2, 3), welche lediglich das Anbieten von Produkten aufzeigen, fiir sich alleine ebenfalls
nicht geeignet, den Gebrauch fiir die strittigen Detailhandelsdienstleistungen (KI. 35) glaubhaft zu machen.
Letzteres gilt auch in Bezug auf den Wikipedia-Auszug Uber die antragsgegnerische Partei (vgl. Beilage 1
der Stellungnahme) mit den Ausfiihrungen zu deren Entstehungsgeschichte in den USA, deren
Auslandsexpansion in Kanada, zum Diebstahl ihrer Kundendaten, zu ihren Stores in den USA und zu ihrer
Partnerschaft mit der Heilsarmee in den USA.

Dass unter der angefochtenen Marke der strittige Detailhandel, Detailhandel liber globale
Computernetzwerke (Kl. 35) fur Grossisten, Handelsunternehmen, Importeure, Produzenten in der Schweiz
erbracht wurde, ist somit anhand der Aktenlage nicht glaubhaft gemacht.

Bei dieser Ausgangslage eribrigt sich eine Priifung der weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden
Gebrauchs. Insbesondere kann die zwischen den Parteien strittige Frage, ob vorliegend, durch das
Weglassen des Wortelements auf den Bestellbestatigungen (vgl. z.B. Beilage 5 der Stellungnahme und
Duplikbeilagen 1, 4, 5), noch ein Gebrauch der angefochtenen Marke in einer nicht abweichenden Form
vorliegt, offenbleiben. Auch muss nicht beurteilt werden, inwiefern dem Umstand Rechnung zu tragen ist,
dass der internationale Lieferungsdienst (in die Schweiz) der antragsgegnerischen Partei wegen der
Coronavirus-Pandemie ab Oktober 2019 eingestellt wurde bzw. die internationale Webseite intl.target.com
lediglich bis Oktober 2019 in der Schweiz zuganglich gewesen ist (vgl. Beilage 4 der Stellungnahme und
IV. B. 9 hiervor).

Fazit

15.

16.

Ein rechtserhaltender Gebrauch der angefochtenen Marke ist durch die eingereichten Belege nicht
glaubhaft gemacht. Auch liegen dem Institut keine Indizien vor, dass ein Gebrauch notorisch ware.

Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die
angefochtene Marke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz nicht rechtserhaltend gebraucht
wurde. Der Léschungsantrag wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke
677461 TARGET (fig.) wird vollumfanglich geldscht.

IV. Kostenverteilung

8/10

Die Loschungsgebihr verbleibt dem Institut (Art. 35a Abs. 3 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und
Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

Mit dem Entscheid Uber den Ldschungsantrag hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 35b Abs. 3 MSchG). Die
Verfahrenskosten werden im Loschungsverfahren 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 Léschungsverfahren einfach, rasch und kostengiinstig sein soll, wird pro
Schriftenwechsel praxisgemass eine Parteientschadigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien,
Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

Auf die Frage nach der Entschadigung der Kosten fiir die Gebrauchsrecherche findet die Verordnung iber
Kosten und Entschadigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) Anwendung. Gemass Art. 8 Abs. 2
dieser Verordnung sind Art. 8 bis 13 des Reglements Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht (VGKE; SR 173.320.2) sinngemass auf die Parteientschadigung anwendbar.
Gemass Art. 8 Abs. 1 VGKE umfasst die Parteientschadigung die Kosten der Vertretung sowie allfallige
weitere Auslagen der Partei. Sowohl Art. 8 Abs. 2 VGKE wie auch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Uber
Kosten und Entschadigungen im Verwaltungsverfahren sehen jedoch vor, dass unnétiger Aufwand bzw.
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unnotige Kosten nicht entschadigt werden. Weiter bestimmt Art. 13 lit. a VGKE, dass notwendige Auslagen
der Partei ersetzt werden, soweit sie CHF 100.00 Ubersteigen.

Die antragstellende Partei ist mit ihrem Begehren vollstandig durchgedrungen. Es wurde ein doppelter
Schriftenwechsel durchgefihrt. Insgesamt wurden zwischen den Parteien die sechs Léschungsverfahren
Nr. 101904 TARGET (fig.), Nr. 101907 TARGET (fig.), Nr. 101908 TARGET (fig.), Nr. 101909 (fig.),

Nr. 101910 (fig.), Nr. 101911 (fig.) parallel gefiihrt, welche sich gegen (im Bild) identische Marken mit,
ausser im Verfahren Nr. 101911 (fig.), Ubereinstimmender Dienstleistungsklasse 35 richten. Daher konnte
die antragstellende Partei ihre jeweiligen Eingaben (Léschungsgesuch und Replik) dhnlich begriinden, so
dass ihr aufgrund des Umstands, dass sechs Verfahren anhangig gemacht wurden, nicht ein sechsfacher
Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher eine Parteientschadigung von CHF 1'200.00 pro
Verfahren als angemessen.

Weiter war die Gebrauchsrecherche fur die Abklarungen des Gebrauchsstatus und der Glaubhaftmachung
des Nichtgebrauchs der angefochtenen Marke entscheidrelevant und somit notwendig, weshalb der
antragstellenden Partei in Anwendung der obgenannten Kriterien die im Zusammenhang mit der
Gebrauchsrecherche geltend gemachten Kosten von 372.30 entschadigt werden (EURO 358.65 zum
Tageskurs von 1,038 und unter Ill. des Léschungsantrags). Hierbei handelt es sich um den Anteil von 10%
der Gesamtkosten von EUR 3'586.50 fir Recherchen fiir insgesamt zehn Marken (vgl. Beilage 4 des
Léschungsantrags, d.h. die Rechnung vom 25.02.2021 der Firma CompuMark). Zudem hat die
antragsgegnerische Partei der antragstellenden Partei die L6schungsgebihr von CHF 800.00 zu ersetzen.
Insgesamt wird der antragstellenden Partei eine Entschadigung in der Héhe von CHF 2'372.30
zugesprochen.
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Aus diesen Griinden wird

verfiigt:

1.
Der Léschungsantrag im Verfahren Nr. 101908 wird gutgeheissen.

2
Die Schweizer Marke Nr. 677461 TARGET (fig.) wird vollumfanglich geldscht.

3.
Die Léschungsgebihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4,
Die antragsgegnerische Partei hat der antragsstellenden Partei eine Parteientschadigung von
CHF 2'372.30 zu bezahlen.

5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich er6ffnet.

Bern, 28. April 2022

/LA

Céline Blank-Emmenegger, Firsprecherin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eréffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde gefiihrt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die
Beschwerde spéatestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen
Handen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung
Ubergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer
schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begriindung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit
sie die beschwerdefiihrende Partei in Handen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwVG).
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