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Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdefuhrerin ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. 611438
JOY (fig.) mit Hinterlegungsdatum 23. Dezember 2010. Mit Eingabe vom
23. August 2019 erhob sie Widerspruch gegen die beiden Eintragungen
der Beschwerdegegnerin JOYN (Marke Nr. 731414) und JOYN (fig.) (Mar-
ken Nr. 731415), die am 22. Mai 2019 im Swissreg veroffentlicht wurden.

B.
Mit zwei separaten Verfugungen vom 28. August 2019 trat die Vorinstanz
auf die beiden Widerspriche nicht ein.

Sie flhrte aus, die Widerspruchsfrist sei am 22. August 2019 abgelaufen,
weshalb die am 23. August 2019 eingereichten Widerspriche verspatet
seien.

C.

Mit Eingaben vom 19. September 2019 erhob die Beschwerdeflhrerin
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie beantragte, die Verfi-
gungen der Vorinstanz vom 28. August 2019 seien aufzuheben und die
Widerspruchsverfahren Nr. 100949 und 100953 seien an die Hand zu neh-
men.

Sie fuhrte im Wesentlichen aus, die Widerspruchsfrist laufe gemass der
jahrzehntelangen Praxis der Vorinstanz erst am 23. August 2019 ab, wes-
halb die Widerspruche nicht verspatet seien. Fur eine Praxisanderung wur-
den keine ernsthaften und sachlichen Grinde vorliegen.

D.

Mit Zwischenverfigung vom 23. September 2019 wurden die beiden Ver-
fahren vereinigt und unter der vorliegenden Verfahrensnummer weiterge-
fuhrt.

E.

Mit Eingabe vom 28. November 2019 reichte die Beschwerdegegnerin die
Beschwerdeantwort ein und beantragte die vollumfangliche Zurickwei-
sung der Antrage der Beschwerdefuhrerin.

F.
Mit Eingabe vom 31. Januar 2020 reichte die Vorinstanz die Vernehmlas-
sung ein. Sie beantragte die vollumfangliche Abweisung der Beschwerden.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-
schwerde zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeflih-
rerin ist als Verflgungsadressatin zur Beschwerdefiihrung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VWVG), hat den Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VWVG) und die Beschwerde frist- und formgerecht einge-
reicht (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwWVG). Auf die Beschwerde ist einzu-
treten.

2.1 Die Vorinstanz ist auf die beiden Widerspriiche der Beschwerdefuhre-
rin nicht eingetreten. Sie fihrt aus, der Widerspruch sei innert drei Monaten
nach der Veroffentlichung der Eintragung einzureichen. Die Frist beginne
am Tag der Publikation zu laufen. Die beiden angefochtenen Marken seien
am 22. Mai 2019 im Swissreg veroffentlicht worden. Folglich ende die Frist
am 22. August 2019. Die Eingabe der Beschwerdefuhrerin vom 23. August
2019 sei demnach verspatet.

2.2 Die Beschwerdeflhrerin entgegnet, die Vorinstanz verkenne, dass die
Widerspruchsfrist seit Bestehen des neuen Markenschutzgesetzes nicht
etwa bereits um 24.00 Uhr, sondern eine logische Sekunde spater, namlich
um 00.00 Uhr zu laufen beginne. Die Widerspruchsfrist laufe daher vorlie-
gend erst am 23. August 2019 ab. Dies habe die Vorinstanz in einer Prazi-
sierung der Berechnung der Widerspruchsfrist im Jahr 2001 selbst aus-
dricklich klargestellt. Die neue interne Praxis der Vorinstanz wirde dazu
fuhren, dass die gesetzliche Widerspruchsfrist von drei Monaten um einen
Tag verkurzt werde. Damit wirde sie gesetzeswidrig weniger als drei Mo-
nate betragen. Niemand verfolge die Publikation im Swissreg am gleichen
Tag. Dies geschehe jeweils erst einen Tag spater, wenn die Kollisionshin-
weise der entsprechenden Uberwachungstools eintreffen. Die gesetzliche
Rechtslage (Art. 31 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]) sei klar. Fir eine Praxisanderung wirden keine
ernsthaften und sachlichen Grinde sprechen.

2.3 Die Beschwerdegegnerin flhrt in ihrer Eingabe aus, aus den Richtlinien

der Vorinstanz gehe hervor, dass die Widerspruchfrist durch die Publikation
der Marke im Swissreg ausgeldst werde und am Tag der Publikation um
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Mitternacht zu laufen beginne. In diesen Richtlinien wiirden sich sogar Be-
rechnungsbeispiele finden, um allfallige falsche Berechnungen vorzubeu-
gen.

2.4 In der Vernehmlassung fihrt die Vorinstanz aus, weder das Marken-
schutzgesetz noch die Markenschutzverordnung wirden die Frage beant-
worten, an welchem Tag die Frist zu laufen beginne. Auch Art. 20 Abs. 1
VwVG finde keine Anwendung, da sich die Widerspruchsfrist nicht in Tagen
bemesse. Das Bundesgericht habe schon mehrfach festgestellt, dass der
letzte Tag einer Beschwerdefrist von drei Monaten auf den gleichen Mo-
natstag falle, an welchem der angefochtene Entscheid eréffnet (zugestellt)
worden sei. Die ehemalige Eidgendssische Rekurskommission flr Geisti-
ges Eigentum (RKGE) habe ebenfalls verbindlich festgehalten, dass die
Widerspruchsfrist am Tag der Veroffentlichung zu laufen beginne. Die Pub-
likation von Schweizer Marken sei friiher im SHAB erfolgt. Dieses sei an-
fangs nur gedruckt erschienen, weshalb es postalisch zugestellt werden
musste. Folglich habe die Widerspruchsfrist am nachsten Werktag, der auf
dem auf dem SHAB aufgedruckten Ausgabetag gefolgt sei, zu laufen be-
gonnen. Im Jahr 2006 sei man dazu Ubergegangen, Markenregistrierungen
im SHAB auch elektronisch zu eréffnen. Mit dieser Publikation habe man
den Adressaten ermoglicht, am gleichen Tag von der Markenregistrierung
zu erfahren. Damit habe sich der Fristbeginn im Vergleich zur vorherigen
Konstellation um einen Tag verkurzt. Seit dem 1. Juli 2008 werde die Wi-
derspruchsfrist durch die Publikation der Schweizer Marke im Swissreg
ausgeldst. Die urspringliche Regelung des Instituts sei als Ausnahmere-
gelung zum Grundsatz zu werten, wonach die Frist am Tag der Veroffentli-
chung zu laufen beginne. Fir die Praxisanderung im Jahr 2006 wirden
ernsthafte und sachliche Grinde vorliegen und Uber diese sei auch aus-
fuhrlich kommuniziert worden. In den Richtlinien sei die seit 2007 geltende
Fristberechnung fir jedermann ersichtlich. Die am 23. August 2019 einge-
reichten Widerspruche seien somit verspatet.

2.5 Aufgrund der Akten steht fest, dass die beiden angefochtenen Marken
am 22. Mai 2019 im Swissreg veroffentlicht wurden. Dass die Beschwer-
defuhrerin den Widerspruch gegen die beiden Eintragungen am 23. August
2019 erhoben hat, ist unstrittig. Strittig ist, ob der Widerspruch innerhalb
der dreimonatigen Frist von Art. 31 Abs. 2 MSchG erfolgt ist.
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3.

Die Widerspruchsfrist findet ihre Regelung in Art. 31 Abs. 2 MSchG und
erganzend in Art. 2 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992
(MSchV, SR 232.111). Die Gesetzesbestimmung lautet wie folgt:

"Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Verdffentlichung der
Eintragung beim IGE schriftlich mit Begriindung einzureichen. Innerhalb dieser
Frist ist auch die Widerspruchsgebiihr zu bezahlen.”

Die Verordnung fuhrt zur Fristberechnung in Art. 2 MSchV aus:

"Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so endet sie im letzten
Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl tragt wie der Tag, an dem sie zu laufen
begann. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des
letzten Monats."

4.

4.1 Die Bestimmung von Art. 31 Abs. 2 MSchG regelt das fristausldsende
Ereignis ("die Veroffentlichung der Eintragung beim IGE") sowie die Dauer
der Frist ("innerhalb von drei Monaten"), spricht sich aber zum Beginn der
Fristberechnung nicht aus. Art. 2 MSchV bestimmt fir die Monatsfrist, dass
der Tag des Fristablaufs dieselbe Zahl tragt wie der Tag des Fristbeginns,
es sei denn, dass ein solcher Tag (z.B. 31. Tag des Kalendermonates) fehlt;
in diesem Fall gilt fir die Frist von drei Monaten der letzte Tag des dritten
Monates (z.B. 30. Tag des Kalendermonates) als Fristende. Der Beginn der
Frist wird auch durch diese Bestimmung nicht geregelt. Das Verwaltungs-
verfahrensgesetz enthalt zwar eine Regelung zur Fristberechnung, die vor-
sieht, dass nach dem jeweils fristauslésenden Ereignis die Frist am folgen-
den Tag zu laufen beginnt (vgl. Art. 20 VwWVG). Die Regelung gilt indes nuir,
wenn sich die Frist nach Tagen berechnet (Art. 20 Abs. 1 VWVG Ingress).

4.2 Das Bundesgericht stutzt die Berechnung einer Frist, die sich nach Mo-
naten bestimmt, auf allgemeine Grundsétze und zieht die Bestimmung von
Art. 77 OR heran, die den gleichen Gehalt wie Art. 2 MSchV hat. Der Ablauf
einer Frist fallt danach "auf denjenigen Tag des letzten Monates, der durch
seine Zahl dem Tage des Vertragsabschlusses entspricht, und, wenn die-
ser Tag in dem letzten Monate fehlt, auf den letzten Tag dieses Monates"
(Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR). Das Gericht hielt zur Fristberechnung fest, dass
die Frist am Kalendertag endet, der nach seiner Zahl dem Eréffnungstag
(jour de la natification) entspricht, oder wenn ein entsprechender Kalender-
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tag fehlt, am letzten Tag des zutreffenden Monats; ware auf den dem Be-
ginn des Fristenlaufs entsprechenden Tag abzustellen, wirde sich die Frist
ungerechtfertigterweise um einen Tag verlangern (BGE 125 V 37 E. 4a).
Mit Blick auf Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR flihrte es aus, bei der Fristberechnung
im Falle einer nach Monaten bestimmten Frist sei vom Eréffnungstag (be-
ziehungsweise dem Tag des Ereignisses im Rahmen von Art. 77 OR) und
nicht vom Tag des Fristbeginns auszugehen. Mit der Beibehaltung des glei-
chen Monatstages werde dem Umstand bereits Rechnung getragen, dass
der Tag der Eroffnung der Frist oder der Mitteilung eines Entscheides bei
der Fristberechnung nicht mitgezahlt werde (Urteil des BGer M 6/05 vom
3. April 2006 E. 5.1). Das Gericht geht davon aus, dass die Frist erst am
Folgetag des fristauslosenden Ereignisses zu laufen beginnt (00.00 Uhr),
wenn es ausfuhrt, die Frist falle auf den ersten Tag nach dem Eréffnungs-
tag (Urteil des BGer M 6/05 vom 3. April 2006 E. 5.3).

Die Rechtsprechung kommt weiter zum Schluss, dass das Europaische
Ubereinkommen tiber die Berechnung von Fristen, fir die Schweiz in Kraft
getreten am 28. April 1983 (SR 0.221.122.3), zu keinem anderen Ergebnis
fihre (BGE 125 V 37 E. 4b). Das Ubereinkommen ist nach Art. 1 anwend-
bar auf die Berechnung von Fristen auf dem Gebiet des Zivil-, Handels-
und Verwaltungsrechts einschliesslich des diese Gebiete betreffenden Ver-
fahrensrechts, soweit die Fristen unter anderem durch Gesetz festgesetzt
worden sind (vgl. Abs. 1 Bst. a-c); auf Fristen, die zurlickberechnet werden,
ist es nicht anwendbar (Abs. 2). Das Widerspruchsverfahren kntpft an die
Eintragung der Marke im Register an. Die Widerspruchsfrist im Sinne von
Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 2 MSchV stellt eine gesetzliche Frist auf
dem Gebiet des Verwaltungsrechts dar, die nicht zurlickberechnet wird.
Das Ubereinkommen ist somit anwendbar (GREGOR WILD, in: Noth/Biih-
ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 31
N. 54; EUGEN MARBACH, in: von Biren/David [Hrsg.], Schweizerisches Im-
materialguter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009,
N. 1146; URS PETER CAVELTI, in: Auer/Muiller/Schindler [Hrsg.], Kommentar
zum Bundesgesetz Uber das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, Vorbe-
merkungen zu Art. 20-24 Rz. 2). Nach Art. 3 Abs. 1 des Ubereinkommens
laufen Fristen, die in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren ausgedruckt
sind, von Mitternacht des dies a quo bis Mitternacht des dies ad quem.
Art. 4 Abs. 2 des Ubereinkommens bestimmt fiir Fristen in ganzen Mona-
ten: Ist eine Frist in Monaten ausgedruckt, so ist der dies ad quem der Tag
des letzten Monats, der nach seiner Zahl dem dies a quo entspricht, oder,
wenn ein entsprechender Tag fehlt, der letzte Tag des letzten Monats.
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4.3 Die Richtlinien der Vorinstanz bilden genau die Regelung des genann-
ten Ubereinkommens ab. Die Anwendung auf den vorliegenden Fall ergibt
Folgendes: Der Tag der Veroffentlichung im Swissreg (hier: 22. Mai 2019)
ist der dies a quo, womit die Frist um Mitternacht (24.00 Uhr) zu laufen
begann. Die Frist endete am Tag des letzten (hier: dritten) Monats, der nach
seiner Zahl dem Tag des Fristenbeginns entspricht (hier: 22. August 2019),
und zwar endete der dies ad quem wiederum um Mitternacht (24.00 Uhr).
Die Widerspruchserhebung am 23. August 2019 erfolgt mithin verspatet.
Die Beschwerdefiihrerin beruft sich auf eine logische Sekunde und bringt
damit vor, die Widerspruchsfrist habe am 23. Mai 2019 (00.00 Uhr) zu lau-
fen begonnen. Sie kann sich auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung
insoweit berufen, als danach nicht der dies a quo, sondern der Folgetag fur
den Fristenbeginn gilt. Der Folgetag wird vom Bundesgericht in die Berech-
nung eingebaut, wirkt sich indes auf die Bestimmung des Fristendes nicht
aus. Auch nach der dargelegten Rechtsprechung ware von der Veréffentli-
chung im Swissreg auszugehen (hier: 22. Mai 2019). Der Fristbeginn fiele
zwar nicht auf den Tag der Veroffentlichung um Mitternacht (24.00 Uhr),
sondern auf den Folgetag (hier: 23. Mai 2019), d.h. einer logischen Se-
kunde spater (00.00 Uhr). Dennoch wiirde die Dreimonatsfrist am Kalen-
dertag enden, der nach seiner Zahl dem Tag der Veréffentlichung ent-
spricht, und zwar auch hier um Mitternacht (also ebenfalls am 22. August
2019, 24.00 Uhr). Fir die Berechnung der Widerspruchsfrist im Sinne von
Art. 31 Abs. 2 MSchG braucht es den Umweg Uber einen Folgetag jeden-
falls nicht. Damit ist festzuhalten, dass die Frist zur Widerspruchserhebung
um Mitternacht der elektronischen Veréffentlichung im Swissreg zu laufen
beginnt.

4.4 Die Lehre spricht sich unter Verweis auf die vorinstanzlichen Richtlinien
einhellig dafir aus, dass die Widerspruchsfrist bei Schweizer Marken am
Tag der Publikation zu laufen beginnt (BERNARD VOLKEN, in: David/Frick
[Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl.
2017, Art. 31 N. 53; EUGEN MARBACH, a.a.0O., N. 1145, insbesondere
Fn. 1421; GREGOR WILD, a.a.0., Art. 31 N. 55). Innerhalb der Frist ist auch
die Gebuhr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Bereits die Rechtspre-
chung der RKGE hielt dafirr, dass die Frist fur die Zahlung der Wider-
spruchsgebihr am Tag der Publikation im SHAB zu laufen beginnt (Ent-
scheid der RKGE vom 4. August 2000, in: sic! 2000 S. 614 ff., 615 E. 4).

4.5 Die Widerspruchserhebung der Beschwerdefuhrerin am 23. August
2019 gegen die beiden Eintragungen erfolgte mithin verspatet.
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5.1 Es trifft zu, dass die Vorinstanz ihre Amtspraxis auf den 1. Januar 2007
geandert hat. Vor der Anderung begann die Widerspruchsfrist am Werktag,
der dem aufgedruckten Ausgabetag derjenigen Nummer des SHAB folgt,
welche die Eintragung der Marke enthalt (Prazisierung der Praxis bei der
Berechnung der Widerspruchsfrist, in: sic 1/2001 S. 73 f.). Die Vorinstanz
begriindet ihre frihere Praxis in der Vernehmlassung damit, dass das
SHAB urspriinglich nur in gedruckter Form erschien, per Post zugestellt
wurde und daher erst zu diesem Zweitpunkt 6ffentlich zuganglich gewesen
sei. Im Jahre 2006 sei die elektronische Publikation eingeflihrt worden, was
den Adressaten erlaubt habe, am Tag der Fristauslésung, also am Tag der
Veroffentlichung, von der Markenregistrierung zu erfahren.

5.2 Die Vorinstanz hat die Praxisanderung offentlich kommuniziert. Sie tat
dies mit Newsletter vom 18. Dezember 2006, in dem sie ausfiihrt, dass sich
aufgrund der elektronischen Publikation des SHAB die Widerspruchsfrist
neu berechne und um einen Tag verklrze. Die Ausfuhrung wurde mit einem
praktischen Beispiel illustriert (vgl. Vernehmlassungsbeilage 5). Seit dem
1. Januar 2007 findet sich die aktuelle Berechnung der Widerspruchsfrist
in den Richtlinien der Vorinstanz (vgl. Vernehmlassungsbeilage 8).

5.3 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeflihrerin hatte die Vorinstanz
ernsthafte und sachliche Grinde, ihre Amtspraxis grundsatzlich zu andern.
Die aktuelle Praxis wird seit nunmehr 13 Jahren befolgt. Die Beschwerde-
flhrerin kann aus der damaligen Anderung nichts zu ihren Gunsten ablei-
ten, zumal sie angekindigt wurde und eine Abwagung ergibt, dass das In-
teresse an der als richtig erkannten Rechtsanwendung jenes an der
Rechtssicherheit Uberwiegt (vgl. zur Praxisdnderung TSCHANNEN/ZIM-
MERLI/MULLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 23 Rz. 14
ff.). Anzeichen dafur, dass die Beschwerdefuhrerin auf eine Beibehaltung
der damaligen Praxis hatte vertrauen drfen, sind nicht ersichtlich und wer-
den auch nicht geltend gemacht.

6.

Aus dem Gesagten folgt, dass die angefochtene Verfligung Bundesrecht
nicht verletzt und auch sonst nicht zu beanstanden ist (Art. 49 VwVG). Die
Beschwerde ist abzuweisen.
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7.1 Entsprechend dem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeflhrerin die
Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VWVG sowie Art. 1 ff. des Reg-
lements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Verfahrens-
kosten werden in Anwendung von Art. 63 Abs. 4°¢ VwWVG und Art. 2 Abs. 1
VGKE mit Blick auf den Verfahrensaufwand, die Schwierigkeit der Streitsa-
che und den Aktenumfang auf Fr. 1'500.— festgesetzt.

7.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschadigung fur die inr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VWVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfallige weitere not-
wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Beschwerdegegnerin ist
vertreten und hat eine Kostennote eingereicht. Sie macht einen Aufwand
von Fr. 1'560.— fur das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht geltend.
Bezuglich des geltend gemachten Arbeitsaufwands geht aus der Kosten-
note allerdings nicht im Detail hervor, wie sich der Aufwand auf die einzel-
nen Arbeiten verteilt. An den Detaillierungsgrad der Kostennote sind jedoch
gewisse Anforderungen zu stellen, damit Uberpruft werden kann, ob der
geltend gemachte Aufwand vollumfanglich notwendig und damit entscha-
digungsberechtigt ist. Daher soll aus der Kostennote nicht nur ersichtlich
sein, welche Arbeiten durchgefihrt worden sind und wer wie viel Zeit zu
welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch, wie sich der geltend ge-
machte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (Urteile des BVGer
B-4992/2015 vom 6. September 2017 E. 5.3.4 und B-4637/2016 vom
17. Marz 2017 E. 7; MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Muller/Schindler [Hrsg.],
Kommentar zum Bundesgesetz Uber das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl.
2019, Rz. 18 zu Art. 64). Die vorliegend erstellte Kostennote ist nicht in die-
sem Sinne detailliert, weshalb die Parteientschadigung gesttitzt auf die Ak-
ten festzusetzen ist (Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE). Unter Berucksichtigung
der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist die
Parteientschadigung auf Fr. 750.— festzusetzen.

8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Es wird mit Eréffnung rechtskraftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2,

Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.— werden der Beschwerdeflhrerin auf-
erlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 1'500.— wird zur Bezah-
lung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Der Beschwerdegegnerin wird fur das Beschwerdeverfahren eine Partei-
entschadigung von Fr. 750.— zu Lasten der Beschwerdefihrerin zugespro-
chen.

4.
Dieses Urteil geht an:

— die Beschwerdeflhrerin (Einschreiben; Beilagen zuriick)

— die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zuriick)

— die Vorinstanz (Ref-Nr. 100949 und 100953; Einschreiben;
Vorakten zurtick)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Daniel Willisegger Pascal Waldvogel
Versand:

Seite 10



