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Erwagungen

E. 1

In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde
in Zivilsachen das zulssige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das
Bundesverwaltungsgericht entschieden ( Art. 75 Abs. 1 BGG ). Der Entscheid erging nicht
im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ( Art. 73 BGG ). Die Beschwerdefuhrerin ist mit
ihren Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und damit formell zur Beschwerde legitimiert
(Art. 76 Abs. 1 1it. aBGG ). Da sie den gewlinschten Markenschutz fur ihr Zeichen fir die
Klassen 29 und 32 nicht erhalten hat, ist sie auch materiell beschwert ( Art. 76 Abs. 1 lit. b
BGG ). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren betreffend die internationale
Registrierung Nr. 866'199 ab und stellt demnach einen Endentscheid dar ( Art. 90 BGG ).
Die Beschwerdefrist von 30 Tagen ( Art. 100 Abs. 1 BGG ) wurde eingehalten. Der fir die
Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht ( Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ;
BGE 133111 490 E. 3). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten, soweit zulassige
Rugen ((Art. 95 BGG ) erhoben und rechtsgeniigend begriindet ( Art. 42 und Art. 106 BGG
) sind.

E.2

Die Beschwerdefuhrerin wirft der Vorinstanz vor, sie habe die Marke IR Nr. 866'199 fir die
beanspruchten Waren der Klassen 29 und 32 bundesrechtswidrig al's Gemeingut qualifiziert.

E.21

Die Vorinstanz fuhrte zunéchst unter Hinweis auf gangige deutsche, franzosische bzw.
italienische Worterblcher aus, dass der Begriff "Magnum" in allen drel grossen
Landessprachen in erster Linie dazu verwendet werde, Flaschen alkoholischen Inhalts mit
einem Uber dem Gewohnlichen liegenden Fassungsvermdgen zu bezeichnen. Es sei
indessen aufgrund der Worterbucheintrdge davon auszugehen, dass jedenfalls die
franzosisch- und italienischsprachigen Durchschnittskonsumenten das Zeichen MAGNUM
(fig.) auch in Bezug auf nichtalkoholische Getrénke der Klasse 32 nicht als Fantasienamen
oder als Hinwels auf einen grossartigen Geschmack deuteten. Vielmehr werde der
unbestrittene Bezug zwischen (alkoholischen) Getranken und dem Ubergrossen
Fassungsvermogen der Flaschen auf nichtalkoholische Getranke Ubertragen und damit
"Magnum" als Hinweis auf das Ubergrosse Behéltnis und die darin erhaltene gréssere
Menge aufgefasst. Gerade diese Hinwei sfunktion werde durch die entsprechenden

L exikaeintrage bestatigt.

Den Umstand, dass der Begriff "Magnum" in Bezug auf Milch und Milchprodukte bislang
ungebrauchlich ist, hat die Vorinstanz a's nicht entscheidend erachtet. Dieser werde
jedenfallsim Zusammenhang mit Getrénken as Hinweis auf eine tbergrosse Flasche und
auf die grossere in ihr enthaltene Menge verstanden, auch wenn die Bezeichnung



"Magnum™ bisher nicht Ublich sei. Der Umstand, dass Milch in der Schweiz nicht in

M ehrweggl asflaschen vertrieben werde, stehe dem Charakter von "Magnum” as Hinweis
auf die Flaschengrdsse nicht entgegen. Entscheidend sei, dass Milchflaschen entgegen den
Ausfuhrungen der BeschwerdefUhrerin gebraucht wirden, und zwar bel weitem nicht nur
als Babyflaschen. Es sei daher damit zu rechnen, dass die Konsumenten in der Schweiz bei
der Wahrnehmung des Wortes "Magnum" im Zusammenhang mit Milch von einer
Ubergrossen Flasche mit entsprechend grdsserer Menge Milch als Inhalt ausgehen.
Entsprechend sei der internationalen Registrierung MAGNUM (fig.) auch in Bezug auf die
Warenklasse 29 der Schutz fir die Schweiz grundsétzlich zu versagen. Ein beschreibender
Charakter des Zeichens sai auch in Bezug auf die beanspruchten produits laitiers der Klasse
29 anzunehmen. Auch Milchprodukte (Joghurt, Molke oder Rahm) kénnten ndmlich in
Flaschen vertrieben werden. Es liege daher nahe, dass der Konsument die Bezeichnung
MAGNUM (fig.) auch diesbeziiglich als Hinweis auf die Flaschengrdsse und die darin
enthaltene Menge verstehe. Da ein Zeichen regelmassig fur den gesamten Oberbegriff
unzuléssig sei, wenn es fir bestimmte Produkte ausgeschlossen sei, die unter den
entsprechenden Oberbegriff fallen, musse im Begriff "Magnum" auch fir diese Produkte
ein grundsétzlich nicht markenschutzféhiger Hinweis auf die Ausstattung und Form der
Ware erblickt werden.

E.22

Die Beschwerdefuhrerin bringt hiergegen vor, "Magnum" sei nur fur Champagner und
Wein beschreibend. Zwar wirden bestimmte aussergewohnlich grosse Champagner- und
Weinflaschen mit diesem Begriff bezeichnet. Dies betreffe jedoch ausschliesslich Gefasse
fur alkoholische Getranke. Fur die in den Klassen 29 und 32 beanspruchten Waren "Milch
und Milchprodukte" sowie fir "nicht-alkoholische Getréanke, Sirupe und andere Préparate
fUr die Zubereitung von Getranken" sei die Anmeldemarke demgegentber nicht
beschreibend und damit auch nicht freihaltebedurftig. Weder fir Wasser (oder andere
nicht-alkoholische Getrénke) noch fir Milch oder Milchprodukte werde der Begriff
"Magnum" tatséchlich verwendet. Insbesondere verstiinden weder franzosi schsprachige
noch andere Abnehmer in der Schweiz die Bezeichnung "Magnum™ als Hinweis auf die
Flaschengrésse fir die beanspruchten Waren der Klassen 29 und 32.

Dies werde unter anderem durch den Eintrag im Duden belegt. Ein beschreibender
Charakter bestehe nur fir besondere Sekt- und Champagnerflaschen, allenfalls fur
besondere Weinflaschen und Patronenkaliber. Daran énderten auch die von der Vorinstanz
aufgefuihrten Eintragungen in franzdsischen und italienischen Worterblchern nichts. Die
Eintragung "Par ext.: Magnum d'eau minérale" werde nicht als eigenstandige
Gréssenbezei chnung fur Flaschen verstanden. Es wiirde nach Ansicht der
Beschwerdefuhrerin denn auch niemandem in den Sinn kommen, in einem Geschéft eine
"magnum d'eau minérale" bzw. eine Mineralwasserflasche "Magnum" zu verlangen. Der
Begriff werde im Zusammenhang mit anderen Waren als Wein und Champagner schlicht
nicht verwendet, was auch durch die Recherche der Vorinstanz belegt sei, wonach weder
Coop, Migros, Denner oder Aldi in ihrem Online-Sortiment Produkte der Warenklasse 32
mit dem Zusatz "Magnum Flasche" oder "Bouteille Magnum™ fhrten. Dies ergebe sich
auch aus dem Umstand, dass die Markenamter in Italien und Frankreich die Marke
eingetragen hétten.

Ausserdem anerkenne sowohl der Beschwerdegegner a's auch die Vorinstanz, dass die
Bezeichnung "Magnum" fir Waren der Klasse 29 absolut uniblich sai. Nach Ansicht der



Beschwerdefihrerin ist es nicht denkbar, dass Konsumenten einen seit jeher ausschliesslich
fur Champagner- und Weinflaschen tblichen Begriff plotzlich auf Milch und
Milchprodukte Ubertragen wirden. Eine Champagner Magnum Flasche werde in der Regel
nur an grossen, besonderen festlichen Anl&ssen getrunken. Eine solche Flasche sei
ungewohnlich feierlich, weshalb die relevanten Verkehrskreise den Ausdruck "Magnum®
keineswegs von Champagner auf Wasser oder gar Milch oder Milchprodukte tGibertragen
wrden. "Magnum" werde im Zusammenhang mit Waren der Klassen 29 und 32 nicht as
Hinweis auf die Grosse einer Flasche verstanden, sondern al's Fantasi ebezeichnung und
Hinweis auf besonders grossen Geschmack.

E.231

Sowohl Art. 5 Abs. 2 des Madrider Abkommens Uber die internationale Registrierung von
Marken (MMA; SR 0.232.112.3; revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967) als auch Art. 5
Abs. 1 des vorliegend anwendbaren Protokolls vom 27. Juni 1989 zum MMA (MMP; SR
0.232.112.4) verweisen bezuglich der zulassigen Grinde fur eine Schutzverweigerung auf
die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (PVU; SR 0.232.04). Nach Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3
PV U ist eine Schutzverweigerung unter anderem in Féllen statthaft, in denen die Marke
jeder Unterscheidungskraft entbehrt bzw. als Gemeingut anzusehen ist. Diese
zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 2 MSchG (SR 232.11) vorgesehenen
Ablehnungsgriinden, wonach namentlich Zeichen, die zum Gemeingut gehotren (lit. @), vom
Markenschutz ausgeschlossen sind ( BGE 135111 359 E. 2.5.1 S. 365; 128111 454 E. 2 S.
457; je mit Hinweisen).

E. 232

Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. aM SchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind
nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben
Uber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige
Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschdpfen und daher die zu
deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterschei dungskraft nicht
aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen
Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar
sein. Dabei geniigt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft ( BGE 131 |11 495
E.5S.503; 129111 225 E. 5.1 S. 228; 128 111 447 E. 1.5 S. 451, je mit Hinweisen). Dass
eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden
Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den
Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz al's Aussage
Uber bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder
Dienstleistung aufgefasst wird (Urteile 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2;

4A 265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1; 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2, in: sic!
2005 S. 649 ff.; je mit Hinweisen).

Nach Art. 2 lit. aM SchG sind auch Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung
unzuldssig, wenn sie Elemente aufnehmen, die bei diesen Waren allgemein tblich sind oder
damit auf verwendungsmassige Vorteile hingewiesen wird (BGE 116 11 609 E. 2b S. 611;
106 11 245 E. 2aS. 246 f.). Dabei ist zu beriicksichtigen, dass Waren, die aus einer
FlUssigkeit bestehen, zusammen mit der V erpackung notwendigerweise ein Ganzes bilden,
zumal sie ohne Verpackung gar nicht in Verkehr gebracht werden kénnten ( BGE 106 11



245 E. 2aS. 246; 103 1b 268 E. 3a S. 274). Zu unterscheiden ist, ob eine Marke auf die
grafische und farblichen Gestaltung oder auf die Art oder Form der Verpackung hinweist.
Trifft Letzteres zu, ist ein Zeichen in der Regel als Gemeingut anzusehen, da nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung jedenfalls technisch einfache und billige
Verpackungen freizuhalten sind und die Marktteilnehmer durch das Markenrecht nicht
daran gehindert werden sollten, auf die Vorteile der Verpackung hinzuweisen ( BGE 116 11
609 E. 2d S. 612f.; 103 1b 268 E. 3b S. 274; vgl. auch EUGEN MARBACH, Markenrecht,
in: Schweizerisches Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. 111/1, 2. Auifl.
2009, Rz. 313 ff.).

E. 233

"Magnum" ist ein lateinisches Adjektiv und bedeutet "gross'. Unabhangig von der Frage,
ob den relevanten Verkehrskreisen diese Bedeutung allgemein bekannt ist, hat das Wort
Eingang in die deutsche, franzosische und italienische Sprache gefunden. Es steht zundchst
fur Champagner- und Weinflaschen mit einem den Ublichen Flascheninhalt Gbersteigenden
Fassungsverméogen. Auch die Beschwerdefihrerin stellt daher zu Recht nicht in Frage, dass
die Bezeichnung "Magnum" flr alkoholische Getranke wie Champagner oder Wein
beschreibend wére, weil der Durchschnittskonsument "Magnum" unmittelbar mit 1,5- bzw.
1,75-Liter-Flaschen, geftllt mit alkoholischen Getranken, in Verbindung bringt.

E.234

Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf verschiedene Worterbiicher aufgezeigt, dass das Wort
"Magnum" Uber die erwahnte Bedeutung hinaus im Franzésischen und im Italienischen
auch grosse Flaschen nichtalkoholischen Inhalts bezeichnet: "Magnum d'eau minérale”
(Nouveau Petit Robert 2009), "Bouteille de 1,5 ou de 2 litres d'eau minérale, de jus de
fruits, etc." (Petit Larousse 2009), "Botiglia della capacita di 1,5 litri" ( DEVOTO/OLI,
Dizionario dellalinguaitaliana, Florenz 2004). Sie hat gestiitzt darauf ohne Verletzung von
Bundesrecht geschlossen, der unbestrittene Bezug zwischen alkoholischen Getranken und
dem Ubergrossen Fassungsvermoégen der Flasche werde auf nichtalkoholische Getranke
Ubertragen und damit "Magnum” als Hinweis auf das tbergrosse Behaltnis und die darin
enthaltene Menge aufgefasst. Daran vermag auch die unbel egte Behauptung der
Beschwerdefihrerin nichts zu andern, "Magnum" werde im Zusammenhang mit
alkoholfreien Getrénken nicht als Hinweis auf die Flaschengrésse, sondern als

Fantasi ebezei chnung und Hinweis auf besonders grossen Geschmack verstanden. Auch der
Umstand, dass weder Coop, Migros, Denner noch Aldi in ihrem Online-Sortiment Produkte
der Warenklasse 32 mit dem Zusatz "Magnum Flasche" oder "Bouteille Magnum" fihren,
fallt entgegen der Ansicht der Beschwerdefihrerin nicht ins Gewicht. Massgebend ist
vielmehr, dass nichtalkoholische Getranke oft in Gebinden angeboten werden, die mehr als
einen Liter fassen. Besonders grosse Flaschen sind etwa fur Mineralwasser und
Slssgetranke allgemein tblich, was auch die Beschwerdefthrerin nicht in Abrede stellt. Die
Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass der Umstand, dass eine Angabe wenig gebrauchlich
ist, deren beschreibenden Charakter noch nicht ausschliesst. Entscheidend ist, ob das
Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten
Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage Uber bestimmte Merkmale oder Eigenschaften
der gekennzeichneten Ware aufgefasst wird.

Die Vorinstanz hat unter Hinweis auf verschiedene Worterbucheintrége tberzeugend
aufgezeigt, dass jedenfalls der franzdsisch- und italienischsprechende



Durchschnittskonsument den Begriff "Magnum™ auch im Zusammenhang mit
nichtalkoholischen Getranken als Hinweis auf das ibergrosse Fassungsvermogen der
Flasche und die darin enthaltene grossere Menge auffasst. Daran éndert auch der Verweis
der Beschwerdefuhrerin auf verschiedene weitere Begriffe fir Spezialgrossen von
Weinflaschen (wie "Jeroboam”, "Methusalem”, "Imperiale”, "Goliath", "Salomon”,
"Melchior", "Primat" oder "Adelaide") nichts, die bei den Abnehmern von
nichtalkoholischen Getranken weniger bekannt und vorliegend auch nicht zu beurteilen
sind. Dadie besondere Grisse der Flasche ein allgemein tbliches Merkmal solcher
Produkte darstellt und nicht etwa eine blosse grafische und farbliche Gestaltung der
Verpackung zur Diskussion steht, die angesichts der Vielfalt denkbarer
Gestaltungsmdglichkeiten frel gewahlt werden konnte, wird "Magnum” als Hinweis auf die
Art oder Form der Verpackung im Sinne von "grosse Flasche" und damit letztlich als
Aussage zur Menge der gekennzeichneten Ware aufgefasst. Die Vorinstanz hat das strittige
Zeichen demnach fir die Waren der Klasse 32 zutreffend als beschreibend erachtet und
nach Art. 2 lit. aM SchG dem Gemeingut zugeordnet.

E. 235

Entsprechendes gilt fur die Waren der Klasse 29 ( lait et produits laitiers ). Entgegen der
Ansicht der Beschwerdefuhrerin wird Milch nicht nur in Kartonverpackungen verkauft,
sondern gleich wie Wasser und andere alkoholfreie Getrénke auch in Flaschen angeboten,
die mehr als einen Liter fassen. Auch wenn fir die Waren der Klasse 29 die Verwendung
des Begriffs "Magnum" nicht eigens nachgewiesen werden konnte, sind tGibergrosse
Flaschen auch fir diese Produkte durchaus tblich und ist angesichts der allgemeinen
Bedeutung als "grosse Flasche" bzw. "Bouteille de 1,5 ou de 2 litres" oder "Botiglia della
capacitadi 1,5 litri" auch hier davon auszugehen, dass "Magnum" von den beteiligten
Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage Uber die Menge der damit gekennzeichneten
Ware aufgefasst wird. Die Vorinstanz hat daher kein Bundesrecht verletzt, wenn sieim
Anmeldezeichen auch fir die Produkte der Klasse 29 einen grundsétzlich nicht
markenfahigen Hinwelis auf die Ausstattung und Form der Ware erblickte.

E.236

Entgegen der Ansicht der Beschwerdefthrerin sind die grafische Darstellung sowie der
Farbanspruch nicht geeignet, dem Zeichen MAGNUM (fig.) Unterscheidungskraft zu
verleihen. Nachdem sich erwiesen hat, dass das Wortelement dem Gemeingut angehdrt und
von den massgebenden V erkehrskreisen im Zusammenhang mit den beantragten Waren als
Hinweis auf die Menge bzw. die Grosse der Verpackung verstanden wird, hat die
Vorinstanz im Hinblick auf die Unterscheidungskraft der strittigen Wortbildmarke zu Recht
erhohte Anforderungen an die grafische Gestaltung gestellt. Die gewéahlte Schrift erscheint
als durchaus gewohnlich und die als Grossbuchstaben gehaltenen Anfangs- und
Endbuchstaben "M", die jeweils ein Hakchen nach aussen aufweisen, beeinflussen den
Gesamteindruck nicht derart, dass das Zeichen damit unterscheidungskraftig wirde (vgl.
BGE 104 Ib65E. 2 S. 66 f.; MARBACH, a.a.0., Rz. 274 ff.). Weder die Form des
Schriftzugs noch der Farbanspruch "Gold" verleihen dem zum Gemeingut gehérenden
Wortzei chen Unterscheidungskraft; vielmehr pragt das gemeinfreie Wortelement den
Gesamteindruck des Zeichens.

E.23.7



Die Vorinstanz hat Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie dem Zeichen IR 866'199
MAGNUM (fig.) mangels Unterscheidungskraft den Markenschutz verweigerte. Entgegen
der Ansicht der Beschwerdefhrerin liegt weder ein Grenzfall vor, noch lasst sich aus dem
blossen Umstand, dass das Zeichen in verschiedenen Landern al's Marke eingetragen wurde,
etwas zu ihren Gunsten ableiten (vgl. BGE 4A_587/2008 vom 9. Mé&rz 2009 E. 2.1; BGE
129111 225 E. 5.5 S. 229).

E.3

Die Beschwerde erweist sich als unbegrindet und ist abzuweisen. Die Gerichtskosten sind
bel diesem Verfahrensausgang der BeschwerdefUhrerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG
). Partelentschédigungen werden keine zugesprochen ( Art. 68 Abs. 3BGG).
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