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Management Summary 
Per 1. Januar 2017 ist eine Änderung des Markenschutzge-
setzes in Kraft getreten, mit welcher ein neues Verfahren zur 
Löschung von nicht benutzten Marken eingeführt wurde. 
Zum Schutze der eigenen Marke und aus strategischer Sicht 
kann dieses Verfahren im Vergleich zu den bisherigen Mög-
lichkeiten bedeutende Vorteile bringen. 
 
 

Hintergrund 

Jeder Markeninhaber muss seine im schweizeri-
schen Markenregister eingetragene Marke für die 
damit beanspruchten Waren und Dienstleistungen 
in genügender Weise gebrauchen, um deren Schutz 
aufrecht zu erhalten. Dafür steht ihm gemäss Art. 12 
Markenschutzgesetz (MSchG) eine sogenannte 
Gebrauchsschonfrist von 5 Jahren zur Verfügung. 
Diese Frist beginnt nach Ablauf der nach der Eintra-
gung der Marke laufenden Widerspruchsfrist bzw. 
nach Beendigung eines Widerspruchsverfahrens. 
Unterlässt er den Gebrauch ganz oder auch nur für 
einige der mit der Marke angemeldeten Waren und 
Dienstleistungen – ausser er hätte dafür wichtige 
Gründe -, kann er sich nach Ablauf der 5 Jahre (ganz 
oder teilweise) nicht mehr auf sein Markenrecht 
berufen. Die Marke selbst wird nicht automatisch 
aus dem Register gelöscht, denn die dazu notwendi-
ge Überwachung kann das Eidgenössische Institut 
für Geistiges Eigentum (IGE) nicht vornehmen. 
Vielmehr kommt der fehlende Schutz meistens erst 
im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einem 
Wettbewerber mit ähnlicher oder gleicher Marke 
zum Tragen. Beruft sich der ältere Markeninhaber 
auf die unbenutzte Marke, kann sich der neue  

 
Markeninhaber im Gegenzug auf den fehlenden 
Schutz wegen Nichtgebrauchs berufen. 

Bisherige Möglichkeit zur Löschung von 
Marken 

Bislang konnten im Schweizer Markenregister einge-
tragene Marken durch Drittparteien lediglich mittels 
eines zeitintensiven und teuren Verfahrens vor Zivil-
gerichten (sog. Nichtigkeitsklage) gelöscht werden. 
Ein Mitbewerber, der Interesse an einer Löschung 
der nicht gebrauchten Marke hatte, musste deshalb 
entweder aktiv einen ordentlichen Zivilprozess ein-
leiten oder sich – falls er wegen Verletzung der älte-
ren Marke beklagt wurde – mittels Widerklage auf 
Nichtigkeit der Marke zur Wehr setzen. 

In häufigen Fällen führte dies zu stossenden finanzi-
ellen und zeitlichen Auswirkungen für den neuen 
Wettbewerber, der an dieser oder einer ähnlichen 
Marke interessiert war. Obwohl der Inhaber der 
älteren Marke den Gebrauch der Marke nicht ernst-
haft beabsichtigte oder dies vernachlässigt hatte, 
entstanden hohe Kosten und Aufwände. 
 

Pascale Gola 
Rechtsanwältin, LL.M. 
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Neues vereinfachtes Löschungsverfahren 

Im Zusammenhang mit der per 1. Januar 2017 in 
Kraft getretenen Swissness-Vorlage wurden einer-
seits Art. 35 MSchG ergänzt und andererseits die 
neuen Art. 35a bis 35c MSchG eingefügt. Die Mög-
lichkeit der Nichtigkeitsklage bleibt bestehen. 

Neu kann jede beliebige Person direkt beim IGE 
einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen 
Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 1 MSchG 
stellen. Aufgrund der Gebrauchsschonfrist kann 
dieser Antrag selbstverständlich (wie bis anhin die 
Nichtigkeitsklage) erst nach Ablauf dieser 5 Jahre 
gestellt werden. Für den Antrag ist dem IGE eine 
Gebühr von CHF 800.- zu bezahlen.  

Um das Verfahren einfacher zu gestalten, ist kein 
strikter Beweis des Nichtgebrauchs mehr nötig. Die 
blosse Behauptung genügt jedoch auch nicht. Viel-
mehr muss der Antragsteller den Nichtgebrauch der 
Marke glaubhaft machen, d.h. es sind vor allem Do-
kumente und sonstige Unterlagen einzureichen, die 
einen genügend soliden Eindruck des Nichtge-
brauchs der Marke vermitteln. Dies kann sich auch 
nur auf einen Teil der mit der Marke beanspruchten 
Waren und/oder Dienstleistungen beziehen, wonach 
die Marke nur für diese gelöscht würde. 

Nicht nur der Antragsteller, sondern auch der Mar-
keninhaber erhält Gelegenheit, sich für seine Marke 
zu wehren. Auch er kann Dokumente und sonstige 
Unterlagen einreichen, die im Gegenzug den genü-
genden Gebrauch der Marke oder alternativ den 
wichtigen Grund für den Nichtgebrauch glaubhaft 
machen sollen. 

Fazit für die involvierten Personen 

Wie jede Neuerung oder Änderung birgt auch diese 
neue Möglichkeit verschiedene Implikationen: 

Für jeden Markeninhaber steigt das Risiko erheb-
lich, dass seine Marke Gegenstand eines solchen 
Löschungsantrages wird. Dieses einfachere und 
kostengünstigere Mittel wird sicherlich schneller 
ergriffen als die bisherige ordentliche Zivilklage auf 
Nichtigerklärung. Dies bedeutet mehr denn je, dass 
jeder Markeninhaber (auch derjenige, der die Marke 
ordentlich gebraucht) regelmässig genügend geeig-
nete Belege für seinen Markengebrauch sammeln 
und aufbewahren sollte (z.B. Prospekte, Inserate, 
Rechnungen, Korrespondenz, Fotografien der Pro-
dukte oder Beispielexemplare der Produkte selbst, 
Print Screens von Webseiten, E-Mail Absender etc.). 
Dies gilt schon während aber auch nach Ablauf der 
5-jährigen Gebrauchsschonfrist. 

Für den Markenangreifer stellt sich die Frage, wie 
er strategisch am besten vorgehen soll. Grundsätz-
lich und in Beachtung von Treu und Glauben im 
Geschäftsverkehr ist ihm zu raten, dem Markenin-
haber zuerst eine Abmahnung zu senden und diesen 
dabei aufzufordern, die Marke von selbst zu löschen. 
Ein Abmahnungsschreiben (sog. „cease and desist 
letter“) wird generell in solchen Fällen vorausge-
setzt, in denen der anderen Partei etwas verboten 
werden soll (z.B. ein Handeln im Wettbewerb, ein 
Markengebrauch, die Verwendung eines urheber-
rechtlich geschützten Dokumentes etc.), es sei denn 
der Fall ist derart dringend oder eine Information 
würde den Erfolg vereiteln, so dass es nicht zumut-
bar ist, die andere Partei abzumahnen. Unter Um-
ständen kann durch eine Abmahnung ein Verfahren 
vor Gericht oder vor einer Behörde vermieden wer-
den. Deshalb könnte sich die Tatsache, ob ein Ab-
mahnungsschreiben erfolgt ist oder nicht, auf die 
Verteilung der Parteikosten auswirken. Noch gibt es 
keine Beispiele, wie das IGE dies handhaben wird, 
doch ist anzunehmen, dass der Antragsteller im 
Falle des erfolgreichen Löschungsverfahrens nur 
dann eine Entschädigung erhält, wenn er zuvor ab-
gemahnt hat. 

Weiter ist dem Markenangreifer aus strategi-
schen Gründen zu empfehlen, die identische anzu-
greifende Marke in seinem Namen für die von ihm 
gebrauchten Waren oder Dienstleistungen beim IGE 
zu hinterlegen, bevor er die Gegenpartei mit der 
Abmahnung oder dem Löschungsverfahren konfron-
tiert. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der bisheri-
ge Markeninhaber dieselbe Marke wiederum neu 
anmeldet, um nochmals in den Genuss der 5-
jährigen Gebrauchsschonfrist zu kommen. Ob dies 
als missbräuchlich zu qualifizieren wäre, bleibt da-
hingestellt, aber der Markenangreifer sollte besser 
gar nicht erst in diese Lage kommen. 
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