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Regeste

Markenrecht, Herkunftsangabe fur Dienstleistungen | Immaterialgliter-, Wettbewerbs- und
Kartellrecht

Erwagungen

E.1

In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde
in Zivilsachen das zuldssige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat das
Bundesverwaltungsgericht entschieden (vgl. Art. 75 Abs. 1 BGG ). Der Entscheid erging
nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (vgl. Art. 73 BGG ). Der angefochtene
Entscheid schliesst das Verfahren betreffend das Markene ntragungsgesuch Nr. 54931/2017
ab und stellt demnach einen Endentscheid dar (vgl. Art. 90 BGG ). Der fur die Beschwerde
in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (vgl. Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ; siehe
BGE 133 111 490 E. 3) und auch die Beschwerdefrist ist eingehalten (vgl. Art. 100 Abs. 1
BGG ). Nach Art. 76 Abs. 2 BGG steht das Beschwerderecht namentlich in
Markenregistersachen (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG) auch den Departementen des
Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu,
wenn der angefochtene Entscheld die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich
verletzen kann. Art. 29 Abs. 3 der Organisationsverordnung vom 17. November 1999 fir
das Eidgenossische Justiz- und Polizeidepartement (SR 172.213.1) sieht vor, dass das |IGE
in seinem Zustandigkeitsbereich zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt ist. Die
Registrierung von Marken gehdrt zum Zustandigkeitsbereich des IGE (Art. 2 Abs. 1 lit. b
des Bundesgesetzes vom 24. Méarz 1995 Uber Statut und Aufgaben des Eidgendssischen
Instituts flr Geistiges Eigentum [SR 172.010.31]), weshalb es zur Beschwerde legitimiert
ist. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E.2

Gemass Art. 30 Abs. 2 lit. ¢ MSchG (SR 232.11) weist das IGE ein Eintragungsgesuch
zurlick, wenn absolute Ausschlussgriinde vorliegen. Nach Art. 2 lit. c MSchG sind
irrefUhrende Zeichen vom Markenschutz absolut ausgeschl ossen.

E.21

Irrefihrend ist ein Zeichen unter anderem dann, wenn es eine geografische Angabe enthalt
oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, und damit die
Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware oder Dienstleistung stamme aus dem Land
oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (
BGE 135111 416 E. 2.1 S. 418; 132111 770 E. 2.1 S. 772). Die IrrefUhrungsgefahr ist dabei
grundsétzlich im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu
beurteilen (vgl. Urteile 4A_528/2013 vom 21. Mérz 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 lII



109 ; 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3).

E.22

Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von
Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf
Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhangen ( Art. 47 Abs. 1 MSchG ). Nicht als
Herkunftsangabe in diesem Sinne gelten geografische Namen und Zeichen, die von den
massgebenden V erkehrskreisen nicht als Hinwels auf eine bestimmte Herkunft der Waren
oder Dienstleistungen verstanden werden ( Art. 47 Abs. 2 MSchG ). Diesist namentlich
dann der Fall, wenn die geografische Angabe den inlandischen Markenadressaten
unbekannt ist, erkennbar Fantasiecharakter hat, offensichtlich nicht als Produktions-,
Fabrikations- oder Handel sort in Frage kommt, als Typen- oder Gattungsbezei chnung
erkannt wird oder sich im Verkehr als Kennzeichen fur ein bestimmtes Unternehmen
durchgesetzt hat (BGE 135111 416 E. 2.6.1-2.6.6; 128 |11 454 E. 2.1.1-2.1.6). Art. 47 Abs.
3 MSchG verbietet insbesondere den Gebrauch von unzutreffenden Herkunftsangaben (lit.
a) und von Marken im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft,
wenn sich daraus eine Tauschungsgefahr ergibt (lit. ¢). Nach der Rechtsprechung sind
derartige unzutreffende beziehungswei se tduschende Herkunftshinweise grundsétzlich
geeignet, die Gefahr einer IrrefUhrung im Sinne von Art. 2 lit. ¢ MSchG zu schaffen ( BGE
135111 416 E. 2.2 und 2.4 am Ende; Urteil 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.2).

E.23

Die Praxisist in diesem Zusammenhang in zwei Richtungen streng: Einerseits in Bezug auf
die"Zweifelsfallregel”: Da die Schutzunfahigkeit einer registrierten Marke im Zivilprozess
widerklage- oder einredeweise geltend gemacht werden kann, hat das IGE in Zweifelsféllen
eine Marke grundsétzlich einzutragen und die endgiltige Entscheidung dem Zivilrichter zu
Uberlassen (etwa BGE 140 111 297 E. 5.1 S. 306; 135 |11 359 E. 2.5.3). Diese Regdl findet
angesichts der in Frage stehenden offentlichen Interessen - wie Schutz des Publikums vor
Tauschung - keine Anwendung bei der Beurteilung der Irrefhrungsgefahr nach Art. 2 lit. ¢
MSchG ( BGE 136 111 474 E. 6.5). Andererseits wird auch die Richtigkeit von
Herkunftshinweisen praxisgemass strenger geprift als andere I rrefUhrungstatbesténde nach
Art. 2 lit. c MSchG . Insbesondere schliesst der Umstand allein, dass eine Herkunftsangabe
in zutreffender Weise benutzt werden kann, die Gefahr der Tauschung nicht aus (siehe
Urteil 4A_508/2008 vom 10. Mé&rz 2009 E. 4.3; vgl. ferner BGE 135 111 416 E. 2.4;
EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. 111/1, 2. Aufl. 2009, S. 182 Rz. 593;
STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz,
Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 286 und 324 zu Art. 2 MSchG und auch die
Richtlinien des IGE in Markensachen, Ausgabe vom 1. Januar 2019, angepasst per 1.
Januar 2021 [nachfolgend: "Richtlinien"], Ziff. 5.1 S. 164). Im Gegenteil ist nach der
Rechtsprechung ein Zeichen mit geografischem Herkunftshinweis bereits dann vom
Markenschutz ausgeschlossen, wenn es geeignet ist, die Abnehmer - in Bezug auf die
beanspruchten Waren (vorangehende Erwagung 2.1) - in die Irre zu fUhren; eine abstrakte
Tauschungsgefahr gentigt (insofern sind die franzosisch- und italieni schsprachigen
Gesetzesfassungen ["les signes propres ainduire en erreur”; "i segni che possono indurre in
errore"] praziser als die deutschsprachige Version ["irrefihrende Zeichen"]). Damit greift
der absolute Ausschlussgrund von Art. 2 lit. c MSchG , sobald die Méglichkeit besteht, dass
eine Herkunftsangabe flr Produkte verwendet wird, die von einem anderen Ort stammen
(vgl. Art. 47 Abs. 3 MSchG ; zum Ganzen Urteil 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E.



4.2).

E.24

Zu beachten ist ferner, dass im Eintragungsverfahren absehbare kinftige Entwicklungen
berlicksichtigt werden kdnnen. Eine bloss minimale Wahrscheinlichkeit, dass sich eine
Herkunftsangabe in Zukunft - beispiel sweise aufgrund veranderter Umsténde - als
irrefihrend erweisen konnte, gentigt demgegeniber nicht, um einen absoluten
Ausschlussgrund im Sinne von Art. 2 lit. ¢ MSchG aufgrund (potentiell) unzutreffender
Herkunftserwartungen zu bejahen; hierfir missen - dem Beweismass der
Glaubhaftmachung entsprechend - vielmehr gewisse Elemente sprechen, selbst wenn noch
mit der Moglichkeit zu rechnen ist, dass sie sich nicht verwirklichen werden (vgl. Urtell
4A_508/2008 vom 10. Mé&rz 2009 E. 4.2; siehe auch MARBACH, aa.O., S. 175f. Rz. 570).

E.31

Das Bundesverwaltungsgericht erkannte in Erwagung 5, dass das Zeichen "SWISS RE -
WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" von den massgebenden Verkehrskreisen
im Grundsatz als geografische Angabe verstanden werde und sie zur Annahme veranlasse,
die fraglichen Dienstleistungen der Klasse 36 stammten aus der Schweiz. Entsprechend
prifte esin Erwagung 6, ob dieser Herkunftshinweis unrichtig und damit irref ihrend sei.
Diesverneinte die Vorinstanz: Die Angabe sei zutreffend, selbst wenn das
Dienstleistungsverzeichnis nicht auf Dienstleistungen Schweizer Herkunft eingeschrankt
werde. Das Zeichen sei daher wie beantragt einzutragen.

E.32

Das IGE erblickt in Erwégung 6 eine Verletzung von Art. 30 Abs. 2 lit. ¢ in Verbindung mit
Art. 2lit. cund Art. 47 MSchG . Der Gefahr einer Irreftihrung kénne nicht anders als durch
eine ausdrickliche geografische Einschrankung der beanspruchten Dienstleistungen (auf
solche Schweizer Herkunft) im Markenregister begegnet werden.

E.33

Die Beschwerdegegnerin ist mit Erwagung 6 einverstanden. Im Sinne eines

Eventual standpunkts wendet sie sich aber gegen Erwéagung 5 und macht geltend, dass das
hinterlegte Zeichen keine Herkunftsangabe sei, unter anderem deshalb, weil esvom
massgebenden Publikum nicht als geografische Bezeichnung, sondern als Hinweis auf ihr
Unternehmen verstanden werde. Auf dieses Vorbringen wére nur einzugehen, wenn die
vorinstanzliche Erwéagung 6 der bundesgerichtlichen Prifung nicht standhielte.

E.4

Mit der bundesverwaltungsgerichtlichen Erwagung 5 ist vorderhand zu unterstellen, dass
das Zeichen "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" einen Hinweis
auf die schweizerische Herkunft der beanspruchten Dienstlei stungen der
Beschwerdegegnerin darstellt. Zu prifen ist, ob diese Herkunftsangabe (so sie denn eineist)
zutrifft.

E.41

Die Beschwerdegegnerin beantragt Schutz fir verschiedene Dienstleistungen (in der Klasse
36). Gemass Art. 49 Abs. 1 MSchG ist die Herkunftsangabe einer Dienstleistung zutreffend,
wenn sie dem Geschéftssitz derjenigen Person entspricht, welche die Dienstleistung
erbringt (lit. @); und sich ein Ort der tatséchlichen Verwaltung dieser Person im gleichen



Land befindet (lit. b). Erflllt dabei eine Muttergesellschaft die V oraussetzungen von Abs. 1
lit. aund erflllt entweder sie selbst oder eine von ihr tatséchlich beherrschte und im
gleichen Land ansassige Tochtergesellschaft die V oraussetzungen von Abs. 1 lit. b, so gilt
die Herkunftsangabe auch fir die gleichartigen Dienstleistungen der auslandischen
Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen der Muttergesellschaft als zutreffend (
Art. 49 Abs. 2 MSchG ; "Konzernprivileg").

E.4.2

Das Bundesverwaltungsgericht erwog, dass die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1
MSchG "offensichtlich” erfillt seien; die Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin hétten
klarerwei se schwei zerische Herkunft im Sinne dieser Bestimmung. Kraft der
ausdriicklichen gesetzlichen Anordnung sel die Herkunftsangabe im angemel deten Zeichen
ohne Weiteres zutreffend; sie kdnne folglich nicht irrefiihrend im Sinne von Art. 2 lit. ¢
MSchG sein.

E.43

Das IGE stutzt sich auf seine Richtlinien, wonach es bel schweizerischen und auslandischen
Herkunftsangaben fir Waren und Dienstleistungen "in der Regel” eine Einschrankung des
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auf das betreffende Herkunftsland verlange
(Richtlinien IGE, Ziff. 8.6.5.1 S. 194 f.). Auch im vorliegenden Fall sei eine solche
Beschrankung erforderlich; nur so konne der Irrefihrungsgefahr begegnet werden, die darin
bestehe, dass das im Streit stehende Zeichen (das auf eine Schweizer Herkunft hinweise) fir
Dienstleistungen nichtschweizerischer Herkunft verwendet werde. Diese Praxis verfolge es
betreffend Waren schon seit Langerem; mit dem Inkrafttreten der

" Swissness'-Gesetzesrevision per 1. Januar 2017 habe es beschlossen, auch die Eintragung
von Marken fur Dienstleistungen von einer geografischen Einschrénkung abhangig zu
machen. Es habe seit jenem Zeitpunkt keine Marken mit Herkunftsangaben mehr
zugelassen, deren Dienstleistungsverzeichnis nicht auf die in Frage stehende geografische
Herkunft eingeschrankt gewesen sei. Bei dieser Vorgehensweise ertibrige sich die Priifung,
ob eine Herkunftsangabe fur Dienstleistungen geméass Art. 49 M SchG zutreffend sai.

E.44

Die Beschwerdegegnerin stellt sich auf den Standpunkt, dass die Beschrankung der
beanspruchten Dienstleistungen auf solche " Schweizer Herkunft" erhebliche
Beeintrachtigungen mit sich bringe. Neben prioritétsrechtlichen Problemen z&hlt sie
folgende Nachteile auf:

E. 441

Erstens sai der rechtserhaltende Gebrauch internationaler Marken ausgeschlossen, und zwar
wie folgt: Wolle sie (die Beschwerdegegnerin) das Zeichen Uber das Madrider System auch
international schiitzen lassen, sei die internationale Registrierung ebenfalls auf
Dienstleistungen " Schweizer Herkunft" beschrankt, da der Schutzbereich der
internationalen Marke nicht Gber jenen der schweizerischen Basismarke hinausgehen
konne. Damit eine Marke eingetragen und durchsetzbar bleibe, misse sie fur die
eingetragenen Waren und Dienstlei stungen tatséchlich gebraucht werden. Dies gelte in der
Schweiz gestitzt auf Art. 11 f. MSchG; im Ausland existierten dhnliche (oder noch
restriktivere) Vorschriften. Jedes Land prife nach eigenem, nationalem Recht, ob die
Marke fir das betreffende Land rechtserhaltend gebraucht werde. Nun sei es so, dasssiein
zahlreichen Landern Uber Tochtergesellschaften operiere (was



versicherungsaufsichtsrechtlich in vielen Fallen gar vorgeschrieben sei). Nach
schweizerischem Recht gélten die von diesen auslandischen
Swiss-Re-Tochtergesell schaften erbrachten Dienstleistungen gemass dem neuen Art. 49
Abs. 2 MSchG ("Konzernprivileg") as solche mit Schweizer Herkunft. Es gebe aber keine
(oder nur sehr wenige) andere Lander mit einer Regel, die Art. 49 Abs. 2 MSchG
entspreche. Aus Sicht des Auslands hétten Dienstleistungen, welche die auslandischen
Swiss-Re-Tochtergesell schaften erbrachten, demnach keine schwei zerische Herkunft.
Folglich sei der Gebrauch einer Marke, die nur fir Dienstleistungen " Schweizer Herkunft"
Schutz beanspruche, durch eine ausléndische Swiss-Re-Tochtergesellschaft aus Sicht des
Auslands nicht rechtserhaltend. Die Marke wiirde daher zufolge Nichtgebrauchsim
Ausland gel6scht. Im Ergebnis schliesse die Praxis des |GE Schweizer Unternehmen,
welche im Ausland Uber ihre Tochtergesellschaften aktiv seien, faktisch vom Madrider
System aus.

E.44.2

Die vom IGE verlangte Einschrénkung fihre - zweitens - zu einer Reduktion des
Schutzumfangs der Marke im Ausland. Andere Dienstleistungsanbieter im Ausland kénnten
namlich vorbringen, dass die Marke der Beschwerdegegnerin nur fir Dienstleistungen mit
Schweizer Herkunft (aus der Perspektive des ausléndischen Rechts; also unter
Ausserachtlassung von Art. 49 Abs. 2 MSchG ) geschtitzt sei, nicht aber fir
Dienstleistungen im betreffenden Land, weshalb eine reduzierte Gleichartigkeit der
Dienstleistungen bestehe und der Zeichenabstand, den Dritte einzuhalten hétten, geringer
sein musse.

E. 443

Drittens werde in vielen Staaten (und richtigerweise auch in der Schweiz) der Begriff
"Swiss Re" als Name eines internationalen Konzerns, nicht aber als Herkunftsangabe
verstanden. Indem das | GE die Eintragung auf " Dienstleistungen schweizerischer Herkunft”
beschranke (und folglich auch die international e Registrierung entsprechend eingeschrankt
sei), nehme es den Entscheid, ob Uberhaupt ein Herkunftshinweis vorliege, fir alle
Mitgliedstaaten des Madrider Systems vorweg; ungeachtet dessen, ob das Zeichen " Swiss
Re" in den betreffenden Landern a's Herkunftsangabe aufgefasst wirde.

E.444

Mit der "Swissness'-Vorlage - so folgert die Beschwerdegegnerin - habe der Gesetzgeber
den Schutz der Herkunftsangabe " Schweiz" und damit den Wirtschaftsstandort " Schweiz"
stérken wollen. Die Praxis des | GE erreiche das Gegenteil und erschwere Schweizer
Unternehmen den Markenschutz im Ausland. Die Beschwerdegegnerin macht in diesem
Zusammenhang auch besonders auf den Umstand aufmerksam, dass das | GE mit seiner
neuen Praxis geografische Hinweise in das Markenregister eintrage, ohne die Richtigkeit
der Herkunftsangabe im Sinne von Art. 49 M SchG zu Uberprifen; es beschrénke einzig
(dafir stets) die Dienstleistungsliste. Dies habe - bemangelt die Beschwerdegegnerin - dazu
geflhrt, dass verschiedene Dienstlei stungsmarken mit dem Bestandteil "Swiss" (wenn auch
mit einer Einschrénkung auf Dienstleistungen Schweizer Herkunft) im Markenregister
eingetragen seien, obwohl die betreffenden Unternehmen ihren Sitz im Ausland hétten und
die Marke folglich gar nicht rechtmassig (weil nicht konform mit Art. 49 MSchG )
gebrauchen konnten. Das V orgehen des | GE fuhre im Ergebnis zu einer "Lockerung der
Vorschriften fir Unberechtigte und einer Verscharfung der V orgaben fir Berechtigte™. Dies



konne nicht der Absicht des Gesetzgebers entsprechen.

E.4.45

Die Beschwerdegegnerin verweist ferner auf verschiedene (vor der Praxisdnderung des IGE
eingetragene) Marken, die sie fir Dienstleistungen habe schiitzen lassen kdnnen, ohne dass
die Eintragung auf Dienstleistungen Schweizer Herkunft beschrankt worden sei
(CH-Marken Nr. 717011 [SWISS RE], Nr. 642128 [SWISS RE LIFE CAPITAL], Nr.
694771 [Swiss Re Ingtitute (fig.)], Nr. 642452 [SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS],
Nr. 2P-411123 [Swiss Re Group (fig.)]).

E.51

Es entspricht einer seit Langerem bestehenden Praxis des |GE, Warenmarken mit
geografischen Angaben nur mit einem Zusatz in der Warenliste einzutragen, wonach die
beanspruchten Waren aus dem Land stammen miissen, auf das die Herkunftsangabe
hinweist (vgl. BGE 132 11l 770 Sachverhalt lit. B S. 772). Das Bundesgericht hatte
Gelegenheit, sich zu dieser Praxis zu ussern, und sie geschitzt ( BGE 132 111 770
["Colorado"]; Urteil 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 ["INDIAN MOTORCY CLE"];
implizit auch im Urteil 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 ["Deutsche See"]). Die
Rechtsprechung stiitzt sich dabei auf das gesetzgeberische Anliegen, jede ernsthaft in
Betracht fallende - wenn auch nur abstrakte - Gefahr der Irrefihrung zu bannen (siehe
vorangehende Erwéagungen 2.3 f.). Im Eintragungsverfahren verfigt das | GE nicht Gber
konkrete Informationen zum (tatsachlichen oder zuktinftigen) Gebrauch des hinterlegten
Zeichens und insbesondere zur Herkunft der Waren, fur welche die Marke gebraucht
werden soll. Aus diesem Grund ist ohne Weiteres eine Tauschungsgefahr anzunehmen,
wenn eine Herkunftsangabe als Marke eingetragen werden soll, ohne dass das
Warenverzeichnis auf Produkte mit entsprechender Herkunft eingeschrankt wird. Diese
Einschrankung des Warenverzeichnisses hat zwel Folgen: Einerseits hat sie einen
praventiven Effekt, indem die Tauschungsgefahr de facto minimiert wird. Andererseits
beeinflusst sie direkt den Schutzumfang der Marke, da dieser von den beanspruchten Waren
abhangt (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG ); ein Gebrauch des Zeichens mit Waren anderer
Herkunft stellt keinen rechtserhaltenden Gebrauch dar und fihrt geméass Art. 12 Abs. 1
MSchG zum Verlust des Markenrechts (Urtell 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.2;
sieheferner BGE 132111 770 E. 3.2).

E.5.2

Diese Rechtsprechung ist im Schrifttum tellweise auf Kritik gestossen (etwa bel ROLAND
VON BUREN, Besprechung von BGE 132 111 770, ZBJV 2007, S. 539). Auch GREGOR
BUHLER, Anmerkung zu "Colorado (fig.) 11", sic! 2007, S. 204 ff., zeigte sich skeptisch.
Er monierte, die Rechtsprechung fiihre im Ergebnis zu unerwiinschten Import- und
Vertriebsschranken. Ferner griff er Argumente der (damaligen) Eidgendssi schen
Rekurskommission fur Geistiges Eigentum auf, wonach die Einschrankung der Waren- und
Dienstleistungsliste mit einem Herkunftsvermerk systemwidrig sei. Ausserdem beschranke
kein anderes Land die Waren- und Dienstleistungsliste in dieser Weise, um Irrefihrungen
hinsichtlich der geografischen Herkunft vorzubeugen. Schliesslich seien
Herkunftsvermerke nur "sehr beschrénkt” tauglich, um Abnehmer vor Téuschungen zu
schitzen. Eine Kontrolle finde einzig bei der Hinterlegung der Marke statt; nach der
Eintragung habe das | GE keine Einwirkungsmoglichkeit auf den Markengebrauch (S. 209
f.). Andere - darunter namentlich Mitarbeiter des IGE - billigen dessen Praxis und die



bundesgerichtliche Rechtsprechung (so FRANZISKA GLOOR, Die Beurteilung der Gefahr
der IrrefUhrung tGber die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes,
sic! 2011, S. 21; FRAEFEL/MEIER, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle,
2013, N. 141 zu Art. 2 MSchG ).

E.53

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die sich auf Warenmarken bezog, wird von den
Parteien im vorliegenden Verfahren nicht in Frage gestellt. In seiner Beschwerdeschrift ruft
das | GE das Bundesgericht auf, "zu bestatigen, dass diese Rechtsprechung [...] auch fur
Dienstleistungen gilt".

E.6

Per 1. Januar 2017 trat die "Swissness'-Vorlage in Kraft. Diese beinhaltete unter anderem
prazisere Kriterien in den Art. 48 ff. MSchG zur Bestimmung der Herkunft von Waren und
Dienstleistungen. Damit sollte der Schutz der Bezeichnung "Schweiz" verstéarkt, die
Transparenz gefordert und die Rechtssicherheit erhdht werden (Botschaft vom 18.
November 2009 zur Anderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz tiber
den Schutz des Schwei zerwappens und anderer offentlicher Zeichen [ Swissness®-Vorlage;
nachfolgend: Botschaft Swissness|, BBI 2009 8535 und 8558 Ziff. 1.4.1). In den
parlamentarischen Beratungen wies Bundesrétin Sommarugain zwei Voten (AB 2012 N
505; AB 2012 S 1148) ausdrticklich auf das Anliegen hin, dass "wichtige
Dienstleistungserbringer wie zum Beispiel [...] die SwissRe][...] as Schweizer
Unternehmen auftreten” konnten. Im Zuge dieser Revision anderte der Bundesrat unter
anderem die Markenschutzverordnung. So konkretisierte er in Art. 520 der Verordnung
Uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV; SR 232.111) den Begriff des
"Orts der tatsachlichen Verwaltung", der nach Art. 49 Abs. 1 lit. b MSchG zur Bestimmung
der Herkunft einer Dienstleistung von Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang - namlich
im Erlauternden Bericht zum " Swissness'-Ausf iihrungsrecht vom 2. September 2015 (S. 22
f.) - gab das IGE eine "Anpassung der Markenprifungspraxis' bekannt. Bei einer
Markeneintragung sei die Waren- und Dienstleistungdliste "kinftig" auf Dienstleistungen
aus dem entsprechenden Herkunftsort einzuschranken, gemass der bisherigen, vom
Bundesgericht gutgeheissenen Praxis zu Warenmarken. In der Folge passte es seine
Richtlinien in diesem Sinne an (Ziff. 8.6.1 S. 192; Ziff. 8.6.5.1 S. 194 f.). Imin der
Zeitschrift sic! 2017 S. 79 ff. erschienenen Beitrag "L es nouvelles Directives en matiere de
marques de I'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle" bekréftigte es - beziehungsweise
sein Vizedirektor ERIC MEIER - diese Anderung (S. 84).

E.71

Die neue Praxis des | GE geht in dieser Absolutheit zu weit, wie das

Bundesverwal tungsgericht zu Recht (und mittlerweile in einem weiteren Urteil:
B-5280/2018 / B-5382/2018 vom 25. September 2020 ["L oterie de la Suisse Romande”] E.
9.4.2 und 16) erkannt hat: Mit der Einschrénkung des Waren verzeichnisses auf Produkte
Schweizer Herkunft soll die - wenn auch nur abstrakte - Gefahr der Irreftihrung Uber die
geografische Herkunft gebannt werden (vorangehende Erwégung 5.1). Besteht aber von
vornherein keine Tauschungsgefahr, gibt es keinen Anlass fur eine Einschrankung des
Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses. Diesist hier der Fall: Wie das

Bundesverwal tungsgericht verbindlich feststellte und auch das | GE nicht ernsthaft
bestreitet, erfullt dasim Streit stehende Zeichen - beziehungsweise der (nach Auffassung



des IGE) darin enthaltene Hinweis auf eine schweizerische Herkunft - die V oraussetzungen
von Art. 49 Abs. 1 MSchG : Der Geschéftssitz der Beschwerdegegnerin befindet sich
unbestrittenermassen in der Schweiz, ebenso ein Ort der tatsichlichen Verwaltung. Die von
ihr angebotenen Dienstleistungen stammen damit markenrechtlich aus der Schweiz; der
Herkunftshinweisist qua Definition in Art. 49 Abs. 1 MSchG zutreffend. Das Zeichen
"SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" ist folglich - selbst wenn es
als Herkunftsangabe aufzufassen wére - zuléssig im Sinne von Art. 2 lit. c sowie Art. 47
Abs. 3 MSchG und im Markenregister einzutragen.

E.7.2
Die Argumente des |GE vermdgen dieses Resultat nicht umzustossen:

E.7.21

Die unterschiedliche Behandlung von Marken - je nachdem, ob sie fiir Waren oder
Dienstleistungen Schutz beanspruchen - ist Folge der konzeptionell divergierenden
Herkunftsdefinitionen fir Waren einerseits ( Art. 48 ff. MSchG ) und Dienstleistungen
andererseits ( Art. 49 MSchG ). Die Herkunft einer Ware ist produktbezogen umschrieben:
So gilt als Herkunft eines Naturprodukts der Ort der Gewinnung, Ernte und dergleichen (
Art. 48a M SchG ); als Herkunft eines L ebensmittels der Ort, von dem mindestens 80 % des
Gewichts der Rohstoffe, aus denen sich das Lebensmittel zusammensetzt, kommen ( Art.
48b MSchG ; mit Ausnahmen); as Herkunft eines anderen Produkts der Ort, an dem
mindestens 60 % der Herstellungskosten anfallen ( Art. 48c MSchG ). Ob das Zeichen
irrefUhrend ist, hangt damit von den jeweiligen Waren ab, fur die das Zeichen gebraucht
wird. Uber diese Waren hat das | GE im Eintragungszeitpunkt naturgeméss keine Kenntnis;
um die abstrakte I rrefihrungsgefahr dennoch zu beseitigen, wird die Warenliste auf Waren
mit Schweizer Herkunft beschrénkt (vgl. Urteil 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.2
und vorstehende Erwéagung 5.1). Die Herkunft von Dienstleistungen ist dagegen unter
nehmensbezogen definiert: Abgestellt wird auf den Ort, an dem die
Dienstleistungserbringerin ihren Sitz hat und tatig ist ( Art. 49 Abs. 1 MSchG ). Alle
Dienstleistungen der Hinterlegerin haben im Grundsatz denselben Herkunftsort. Die
IrrefUhrungsgefahr lasst sich im Eintragungszeitpunkt konkret beurteilen (und im
vorliegenden Fall verneinen). Dass die Marke zu einem zukiinftigen Zeitpunkt (an eine
Person, welche die Voraussetzungen von Art. 49 MSchG allenfalls nicht erfillt) Ubertragen
oder lizenziert werden kann, wie das |GE einwendet, andert daran mit dem

Bundesverwal tungsgericht nichts, zumal dem IGE ohnehin keine Mdglichkeit offen steht,
auf den Gebrauch einer einmal eingetragenen Marke einzuwirken (vgl. bereits BGE 132 11
770 E. 3.2 S. 775 sowie vorangehende Erwagung 2.4 zur Berticksichtigung kinftiger
Entwicklungen). Von selbst versteht sich sodann, dass die Eintragung einer
Herkunftsangabe als Marke nichts daran andert, dass sie nicht in unzutreffender Weise
verwendet werden darf; unzulassig ist insbesondere der Gebrauch einer Marke im
Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder Herkunft, wenn sich daraus eine
Tauschungsgefahr ergibt ( Art. 47 Abs. 3 lit. aund ¢ MSchG ; solche Handlungen sind im
Ubrigen strafbewehrt: Art. 64 MSchG).

E.7.22

Das IGE beklagt einen "Zuwachs an Prufungsaufwand fir das IGE" unter dem revidierten
Markenschutzgesetz. Anders als unter friherem Recht kniipfe Art. 49 Abs. 1 lit. b MSchG
(kumulativ) an den Ort der tatsachlichen Verwaltung an. Dies bedeute einen "generell



hoheren Aufwand[]" a's auch eine "zeitaufwandige[] Beweiswirdigung im Einzelfall”,
insbesondere bel auslandischen Herkunftsangaben (vgl. Art. 49 Abs. 4 MSchG ). Diese
Prifung sei ihm - so das IGE - im Markeneintragungsverfahren nicht zuzumuten;
stattdessen sei das Dienstlei stungsverzeichnis stets geografisch einzuschrénken. Das
Bundesverwal tungsgericht erwog dagegen, dass der Prifungsaufwand im Hinblick auf die
mit der " Swissness'-Reform préazisierten Kriterien nicht grundsétzlich grésser erscheine als
unter altem Recht. Stehe fest, dass die Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG erfillt seien,
muUsse das Zeichen jedenfalls eingetragen werden. Im Zweifelsfall sei eine Einschrénkung
des Dienstl ei stungsverzei chnisses vorzunehmen, was insbesondere fur auslandische
Herkunftsangaben gelte. Ob - so schliesst die Vorinstanz unter Hinweis auf die Botschaft
Swissness, BBI 2009 8599 Ziff. 2.1.2.3 - im konkreten Fall eine gentigende tatsachliche
Verwaltungstatigkeit in der Schweiz vorliege, sei im Streitfall vom Gericht zu entscheiden.
Damit hat das Bundesverwaltungsgericht einen gangbaren Weg aufgezeigt. Die Haltung des
IGE, die Eintragung samtlicher Dienstleistungsmarken mit Herkunftshinweis vorsorglich
und prufungslos von einer geografischen Einschrénkung des Dienstlei stungsverzeichnisses
abhéngig zu machen, selbst wenn die Herkunftsangabe zutrifft und keine relevante Gefahr
einer Irreflhrung besteht, ist zu undifferenziert. Sie kann auch nicht mit dem Anliegen,
ubermaéssigen Priifungsaufwand zu vermeiden, gerechtfertigt werden. Zwar befirchtet das
IGE ein "uneinheitliche[s] Register”, wenn "bel Marken mit Herkunftsangaben die
Dienstleistungen nicht stets, sondern nur in einzelnen Fallen geografisch eingeschrankt™
wurden. Dieser Umstand ist Konsequenz davon, dass gewisse Zeichen - wie das
vorliegende - nicht tauschend, da zutreffend sind, wéhrend bei anderen der
IrrefUhrungsgefahr mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur mit
einer Einschrankung des Waren- und Dienstl ei stungsverzei chnisses begegnet werden kann.
Inwiefern dies "Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit” tangieren soll, ist entgegen dem
IGE nicht erkennbar.

E.73

Ob Dienstleistungen ganz algemein in eéinem weniger engen Zusammenhang zu den
ortlichen Verhéltnissen stehen als Waren, wie dies die Vorinstanz und die
Beschwerdegegnerin mit der Lehre annehmen (PHILIPPE GILLIERON, in: Commentaire
romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 3 zu Art. 49 MSchG ; SSIMON HOLZER, in:
Noth/Buhler/ Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, N. 7 zu Art.
49 MSchG ; ALEXANDER PFISTER, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz,
Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 4 zu Art. 49 MSchG ; vgl. ferner Botschaft vom 21.
November 1990 zu einem Bundesgesetz tiber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben, BBl 1991 39 f. Ziff. 223; in der Tendenz auch Urteil 4A_434/2009 vom
30. November 2009 E. 3.2), das | GE aber bestreitet, kann vor diesem Hintergrund offen
gelassen werden.

E.74

Der Schluss der Vorinstanz, das Zeichen "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE
RESILIENT" sei mit Blick auf die beanspruchten Dienstleistungen nicht irref ihrend und
aus diesem Grund uneingeschrénkt zum Markenschutz zuzulassen, ist nach dem Gesagten
nicht zu beanstanden. Sie hat das | GE zu Recht angewiesen, das Zeichen ohne geografische
Einschrankung der Dienstleistungsliste in das Markenregister einzutragen. Bei diesem
Ergebnis brauchen die (Eventual-) Argumente der Beschwerdegegnerin nicht untersucht zu
werden, mit welchen sie geltend macht, dass das Zeichen "SWISS RE - WE MAKE THE



WORLD MORE RESILIENT" von vornherein keine Herkunftsangabe im Sinne der Art. 47
ff. MSchG darstelle.

E.8

Die Beschwerde ist abzuweisen. Dem I GE sind keine Gerichtskosten aufzuerlegen (vgl.
Art. 66 Abs. 4 BGG ). Hingegen hat es der Beschwerdegegnerin fir das bundesgerichtliche
Verfahren eine Parteientschadigung zu entrichten (vgl. Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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