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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen zustandig (Art. 31, 32 und 33
Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32)). Als
Markenanmelderin und Adressatin der an-gefochtenen Verfigung ist die
Beschwerdefuhrerin durch diese beschwert und hat ein schutzwurdiges Interesse an ihrer
Aufhebung oder Anderung. Sieist daher zur Beschwerdefiihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren [VwWVG, SR
172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1in
Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. ¢ VWV G), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Rechtsvertreter haben sich rechtsgentiglich
ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwWVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E.21

Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind beide Mitgliedsstaaten sowohl des
PVU, SR 0.232.04 als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen ber die
internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4).
Gemass der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen
Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen Uber die
internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA,
SR 0.232.112.3), unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwolf
Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle zu erklaren ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. b in Verbindung mit Art. 9sexies Abs. 1
Bst. aund b MMP). Da die Bundesrepublik Deutschland sowohl das Madrider Abkommen
als auch das Protokoll zum Madrider Abkommen unterzeichnet hat, gilt vorliegend eine
Frist von 12 Monaten fr die Erklarung der Schutzverweigerung. Die am 9. Oktober 2014
begonnene Frist war daher mit Erklérung der Schutzverweigerung vom 2. Oktober 2015
eingehalten.

E.22

Als Zuruickweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder
Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben
zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der
Erzeugung dienen kénnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und



sténdigen V erkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes Ublich” seien (Art. 5 Abs. 1 MMPin
Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVU). Dieser zwischenstaatlichen Regelung
entspricht Art. 2 Bst. ades MSchG. Lehre und Praxis zu dieser Norm kdnnen somit
herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2
"Gipfeltreffen”).

E.3

Gemass Art. 2 Bst aM SchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz
ausgeschlossen. Zu den Zeichen des Gemeinguts gehoren jene, die vom Publikum nicht as
Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht
hinreichend unterscheidungskréftig sind, sowie Zeichen, die aus anderen Grinden fr den
Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl. BGE 131 111 126 f. E. 4.1 "Smarties [3D] /
M&M's[3D]"; David Aschmann/Michael Noth, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl.
2017, Art. 2 lit. aRz. 1ff.; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterial guter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 247).

E.4

Als Formen des Gemeinguts gelten insbesondere el nfache geometrische Grundelemente
sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten
und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalitat im Gedachtnis der Abnehmer
nicht haften bleiben (BGE 133 111 345 E. 3.1 "Trapezformiger Verpackungsbehélter [3D]"
mit Hinweisu.a. auf BGE 129 111 524 f. E. 4.1 "Lego [3D]"). Entscheidend it stets die
Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originér) einen Hinweis zur Identifikation
des Produktherstellers sieht (Urteile des BV Ger B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6
"Freischwinger Panton [3D]", und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behdalter fir
Korperpflegemittel [3D]", je mit Verwels auf: Markus Ineichen, Die Formmarke im Lichte
der absoluten Ausschlussgriinde nach dem schwei zerischen Markenschutzgesetz, in: GRUR
Int. 2003 193, S. 200; vgl. Magda Streuli-Y oussef, Zur Schutzfahigkeit von Formmarken,
in: sic! 2002 794, 797). Hingegen genligt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form
Merkmale aufweist, anhand derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen
Produkten unterscheiden léasst (Michael Noth, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl.
Bern 2017, Art. 2 lit. b Rz. 72, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist zu beriicksichtigen, dass
die Abnehmerkreise in einer Waren- oder V erpackungsform grundsétzlich die Gestaltung
der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen
Herkunftshinweis (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5
"Wellenflasche [3D]" mit Hinweis auf BGE 130 111 334 E. 3.5 "Uhrenarmband [3D]"). Der
betriebliche Herkunftshinweis einer Waren- oder V erpackungsform geht aber tGiber
funktionale oder asthetische Aspekte hinaus: Formen, die das Publikum aufgrund der
Funktion des Produkts oder wegen der &sthetischen Attraktivitdt (unter dem Gesichtspunkt
des Designs) erwartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 12011 310 E. 3b
"The Original [3D]"; Peter Heinrich/Angelika Ruf, Markenschutz fur Produktformen?, in:
sic! 2003 395, 402). Eine Form wird als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts
verstanden, wenn sie sich von samtlichen im beanspruchten Waren- oder
Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids tber die Eintragung im
Markenregister Ublichen Formen aufféllig unterscheidet, was insbesondere bei grosser
Formenvielfalt im beanspruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 |11 553
E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] 11", BGE 133 111 346 E. 3.3 "Trapezformiger
Verpackungsbehdlter [3D]").



E. 41

Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamteindruck. Daraus folgt,
dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, well es einen
gemeinfreien Bestandteil enthalt. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in
Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprégt wird (BGE 120 11
310 "The Original [3D]"). Dies gilt sowohl fur dreidimensionale Marken an und fur sich,
als auch fur Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen (BV GE
2007/35 E. 2 "Goldrentier [3D]").

E.4.2

Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in
die Lage versetzen, ein einmal geschéatztes Produkt in der Menge des Angebots
wiederzufinden. Fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es auf die
Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 111 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] 11" mit
weiteren Hinweisen; Eugen Marbach, SIWR, N. 212).

E.5

Die Beschwerdefuhrerin macht geltend, die Vorinstanz habe nicht alle
Schutzausschlussgrinde in der notification de refus provisoire total [sur motifs absolus]
vom 2. Oktober 2015 geltend gemacht. Insbesondere sei der Schutzausschlussgrund des
Gemeinguts erst angerufen worden, nachdem die Beschwerdeftihrerin weitere Abbildungen
der Marke eingereicht hatte.

E.51

In der notification de refus provisoire total [sur motifs absolus] vom 2. Oktober 2015 hat die
Vorinstanz zwel Kastchen unter dem Titel "Motif" angekreuzt. Diese hatten folgenden
Wortlaut: "il appartient au domain public (art. 6 quinquies, let. B, ch. 2, de la Convention de
Paris pour la proteciton de la propriété industrielle (CPU); art. 2, let. A et art. 30, a. 2, let. C
delaloi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM))"
sowie "lareproduction de la marque est insuffisante (art. 6 quinquies, let. B, ch. 2 et 3 CUP,
art. 1, art. 2 let. A et d, art. 30, a. 2 let. c LPM, art. 10 de I'Ordonnance dur la protection des
marques (OPM))". Zusétzlich enthielt die notification unterhalb des zweiten K&stchens den
folgenden Text "En |'espece, la représentation du signe est d'une qualité insuffisante. En
particulier, I'image au milieu de la représentation n'est pas claire. Ainsi, un signe dont
I'object de la protection n'est pas clairement défini manque de force distinctive concréte et
doit donc étre refusé sur labase de I'art. 2 let. A LPM".

E.5.2

Mit der Beschwerdefihrerin ist dafir zu halten, dass der |etztzitierte Absatz etwas
verwirrend ist. Denn eine mangel hafte Darstellung, welche in einer ungeniigenden
Bestimmtheit des Zeichens resultiert, ist keine Anwendung des Art. 2 M SchG, wie das der
Text suggeriert, sondern wird unter Art. 1 MSchG subsumiert (vgl etwa. Matthias St&deli
in: BSK, Art. 1 MSchG N. 9). Dem hat die Vorinstanz denn auch noch wahrend des
vorinstanzlichen Verfahrens beigepflichtet. Entsprechend kann sich dieser Absatz
sinnvollerweise nur auf die Ruge der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 2 lit. a

M SchG beziehen, zumal bei einer internationalen Registrierung eine Beanstandung von
Art. 1 MSchG durch die schweizerischen Behorden auf Grund des sog. telle-quelle
Schutzes nach Art. 6 quinquies Bst. A Abs. 1 PVU nicht zulgssig ware (vgl. Urteil des



BV Ger vom 3. Dezember 2011 B-681/2011 E. 3 TOKYO BY KENZO [fig.] mw.H.).

E.53

Hingegen ist auch festzuhalten, dass die Vorinstanz - nebst der etwas irreftihrenden
obgenannten Begriindung - zwei weitere Begrindungen fur ihre Ablehnung geliefert hat.
Namlich der Hinweis "il appartient au domain public" unter Angabe der korrekten
gesetzlichen Grundlagen, sowie der Hinweis "la reproduction de la marque est
insuffisante”, wiederum unter Angabe der korrekten gesetzlichen Grundlage. Daraus geht
klar hervor, dass sich die Vorinstanz bei der Schutzverweigerung auf zwei unterschiedliche
Begrundungen stitzt. Durch die Nennung der gesetzlichen Grundlage und der jeweiligen
kurzen Prézisierung des relevanten Tatbestandes war die Beschwerdefthrerin auch in der
Lage zu erfassen, worauf sich die Uberlegungen der Vorinstanz stiitzten (vgl. BGE 134 | 83
E. 4.1 m.w.H. und Urteil des BV Ger B-3488/2011 vom 14. Juni 2012 E. 6.2 m.w.H.). Da
sich auch die der notification nachfolgenden Ausfihrungen der Vorinstanz nur auf die
bereits indizierten Schutzausschlussgriinde des Gemeinguts bezogen bzw. der
Schutzausschlussgrund des unbestimmten Zeichens fallengel assen wurde, kann ihr keine
aus der Verletzung des rechtlichen Gehors abgel eiteten Verletzung der Begriindungspflicht
vorgeworfen werden. An dieser Erkenntnis andert auch die erwéhnte etwas
widersprtchliche, zusétzliche Textpassage am Ende der notification nichts.

E.6

Weiter hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Eugen Marbach,
Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 3). Fur die Beurteilung der
Unterscheidungskraft ist, ohne die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder
Zwischenhandler und -handlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung
der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grosste Teilmenge
bilden (Urteile des BV Ger B-1722/2016 vom 28. Mérz 2018 E. 4 "emballage [3D]" und
B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"; Eugen Marbach, Die
Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 3). Im Einzelfall ist somit zu fragen, an
welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom
16. April 2013 E. 3.2.3 f. "Wilson" und Urteil des BV Ger B-2609/2012 vom 28. August
2013 E. 4 "Schweizer Fernsehen'). Vorliegend beansprucht die Marke in Klasse 30 Schutz
fr confiseries, chocolat et produits de chocolat, pétisseries, cremes glacées. Die
vorinstanzliche Beurteilung, wonach die Verkehrskreise sich sowohl aus gewohnlichen
Endkonsumenten wie auch aus Fachkreisen der Gastronomie und des Konditorei- sowie

L ebensmittelhandels, wird von der Beschwerdefiihrerin nicht bestritten. Dieser Beurteilung
ist nicht zu widersprechen (vgl. Urteile des BV Ger B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 3
"Camille Bloch mon chocolat suisse [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]", B-2054/2011 vom
28. November 2011 E. 3.2 "Milchbarchen").

E.7

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marken verstehen und welchen Sinn
sieihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen
Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, fur
welche es beansprucht wird (BGE 133 111 345f1. E. 3.2 "Trapezformiger
Verpackungsbehélter [3D]"; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterial giiter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. I11/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 209). Die Schutzfahigkeit
eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prifen (BGE 120 11 310 E.



3a"The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission fur Geistiges Eigentum [RKGE],
in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der
abgebildeten Form aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise fir die beanspruchten
Waren die erforderliche Unterscheldungskraft zukommt.

E.71

Die Vorinstanz ist der Ansicht, dassim Bereich der beanspruchten Waren eine grol3e
Formenvielfalt herrscht. Entsprechend wirde eine Vielzahl von Formen bzw.
Formelemente als banal gelten. In der hinterlegten Verpackung seien weiter kugelférmige
Waren erkennbar. Sowohl die von der Zurtickweisung betroffenen Confiserie- und
Schokoladeprodukte, als auch die beanspruchten Patisserie-Waren und Glacen kdnnten
kugelformig sein. Generell sai die Form einer Kugel in diesem Produktbereich auf3erst
ublich und banal. Weiter sei im beanspruchten Warenbereich eine teilweise transparente
Verpackung oft anzutreffen und damit Ublich. Auch das zweidimensionale Element auf dem
Zeichen hebe sich vom Ublichen und zu Erwartenden nicht ab. Insgesamt fehle es damit
dem Zeichen an der nétigen Unterschei dungskraft.

E.7.2

Die BeschwerdefUhrerin halt dem entgegen, dass eine gewisse Formenvielfalt in der
Slsswarenbranche nicht automatisch dazu fuhre, dass sdmtliche Verpackungsformen als
banal und somit nicht unterscheldungskréftig zu gelten hétten. Denn das relevante
Publikum sei es beim betroffenen Produktsegment durchaus gewohnt, V erpackungsformen
als Herkunftshinwei se wahrzunehmen. Zudem wiirde vorliegend die Form einer
historischen Figur, namlich eines Nussknackers, verwendet, welche nicht mit den von der
Vorinstanz verwendeten Beispielen, bei welchen es sich um liebliche oder lustige Tierchen
oder Figuren handelte, verglichen werden durfe. Weiter fihrt die Beschwerdefiihrerin an,
dass die Vorinstanz falschlicherweise die htheren Anforderungen an dreidimensionale
Marken auch fur das zweidimensionale Bildelement der strittigen Marke anwendete. Dieses
Bildelement sei denn auch mit einem hohen Detaillierungsgrad versehen und daher
unterscheidungskraftig bzw. sehr prégend fur den Gesamteindruck der Marke.

E.73

Die vorliegend strittige Marke besteht aus einem Formelement einerseits und einem
zweidimensionalen Bildelement andererseits.

E. 731

Das Formelement besteht in den Konturen eines stehenden Mannchens oder allgemeiner
einer stehenden menschenahnlicher Figur. Die dreidimensional ausgeformten Konturen
sind dabel transparent ausgestaltet, dadurch ist die eigentliche Ware a's Kugeln sichtbar.
Mit der Vorinstanz ist daftir zu halten, dass im vorliegend relevanten Warenbereich eine
grosse Vidfalt sowohl an Verpackungs- als auch Warenformen herrscht (vgl. auch Urteil
des BGer 4A_466/2007 E. 5.1 "Milchmause [3D]" und B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E.
5.3 "Froschkonig"). Entsprechend muss sich eine Form klar von den anderen im
entsprechenden Warensegment anzutreffenden Formen unterscheiden. Die Argumentation
der BeschwerdefUhrerin, wonach sich das Publikum im Confiseriesegment an Waren- oder
V erpackungsformen als betriebliche Hinweise gewohnt habe, ist nicht grundsétzlich
abzulehnen, so hat das Bundesgericht dieselbe Argumentation fir Positionsmarken als
denkbar erachtet (vgl. Urteil des BGer 4A_363/2016 E. 3.3.3/3.3.4 "Rote
Damenschuhsohle"). Eine solche Gewohnung kann allerdings vorliegend aufgrund



richterlicher Erfahrung nicht ohne weiteres angenommen werden und muisste entsprechend
dargelegt werden, was nicht erfolgte. Hinzu kommt, dass stehende Mannchen oder stehende
menschenahnliche Figuren - nicht zuletzt aufgrund der sehr bekannten Nikol&use - geradezu
eine kulturell bedingte, typische Waren- und V erpackungsform fur Confiserieprodukte
darstellen (Urteil des BV Ger vom 21. Méarz 2007 B-7393/2006 E. 5 Weihnachtsmann
[3D]). Entsprechend ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das dreidimensionale
Element der vorliegenden Markenanmeldung al's nicht gentigend unterschei dungskraftig
beurteilt hat.

E. 732

Das zweidimensionale Element der Marke besteht aus einem ziemlich detaillierten Bild
eines Nussknackermannchens, wie es etwa aus dem Balletstiick von Pjotr Tschaikowsky
bekannt ist. Die zweidimensionale Frontansicht des Nussknackers zieht sich dabel
vollstandig tber die Vorderseite der Verpackung, ein Teil der Seitenansicht des
Nussknackers zieht sich Uber die Seite der Verpackung. Die Vorinstanz beurteilte dieses
zweidimensionale Bild als ein Zeichen, welches im Erscheinungsbild der Ware oder deren
Verpackung selbst bestehe, und wandte die daf ir vorgesehene Rechtsprechung an, wonach
auf derartige zweidimensionale Zeichen die Anforderungen fur dreidimensionale Marken
zu gelten haben. Dieser Einschétzung kann indes nicht gefolgt werden. Die von der
Vorinstanz zitierte Rechtsprechung bezieht sich auf Féle, in welchen sich die bildliche
Darstellung in der Darstellung der Ware oder ihrer Verpackung selber erschopft. In diesen
Fallen ist die bildliche Darstellung und die Ware oder V erpackung nicht oder kaum
auseinander zu halten (Urtelle des BGer B-1722/2016 vom 28. Mé&rz 2018 E. 3.2
"emballage [3D]" und B-3601/2014 vom 14. September 2016 E. 3.2 "Kapsal [fig.]"). Das
im hier strittigen Fall dargestellte sehr detaillierte zweidimensionale Element des Bildes
eines Nussknackermannchens kann allerdings ohne weiteres vom sehr schemenhaften
dreidimensionalen Element des M &nnchens unterschieden werden. Daher muss vorliegend
von einem kombinierten Zeichen mit zwei- und dreidimensionalen Elementen ausgegangen
und entsprechend deren jeweiligen V oraussetzungen geprtft werden.

E.7.33

Bei banalen oder wenig unterscheidungskréftigen Waren- oder Verpackungsformen, die mit
unterscheidungskraftigen zwei dimensionalen Elementen kombiniert sind, entféllt der
Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die zweidimensiona en Elemente den
dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Urteil des BV Ger B-570/2008
vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3 "Zigarettenschachtel [3D]"). Entscheidend ist, ob mit dem
zusétzlichen Element ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und
die Form deshalb unterscheidungskréftig wirkt (BVGE 2007/35 E. 5 "Goldrentier [3D]",
Urteile des BV Ger B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]" und B-564/2007
vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behdlter mit Korperpflegemittel [3D]" mit Hinweis auf
Markus Ineichen, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgriinde nach dem
schwei zerischen Markengesetz, GRUR Int. 2003 S. 200). Ein solcher Bezug kann
insbesondere durch gut erkennbare und unterscheidungskréaftige zweidimensionae
Elemente geschaffen werden, bspw. durch einen Firmenschriftzug, sofern dieser nicht nur
auf einer Seite derselben Form angebracht wird (BVGE 2007/35 E. 6 "Goldrentier [3D]")
bzw. soweit dieser im Vergleich zu der Form nicht zu klein ist (BV Ger B-2676/2088 vom
23. Januar 2009 E. 7.1 "Flasche [3D]").



E.7.34

Das vorliegende Bildelement des Nussknackers ist weder fur die beanspruchte Ware
beschreibend noch ist es banal. Es kann somit als unterschei dungskréftig angesehen
werden. Weiter ist das Bildelement auch nicht etwa sehr klein oder so versteckt, dass es
nicht gesehen werden kénnte, bedeckte es doch die ganze Frontseite der V erpackung.
Aufgrund der flachen Unterseite der Verpackung ist es denn auch wahrscheinlich, dass die
Verpackung im Regal dem Endkonsument so prasentiert wird, dass der Nussknacker "auf
den Fissen" steht, so wie man das von einem Schokoladen-Nikolaus oder Osterhasen kennt
bzw. es der allgemeinen L ebenserfahrung entspricht (vgl. Urteil des BV Ger B-2724/2007
vom 17. Oktober 2007 E. 6.2.4 "Flasche [3D]"). Und selbst wenn die Verpackung auf der
Ruckseite liegend prasentiert wirde, wéren das Bildelement auf den Seiten der Verpackung,
also die Arme, die Epauletten der Uniform sowie die Hande des Nussknackers, ersichtlich.
Da die Endkonsumenten fir Confiseriewaren, wie die vorliegend registrierten, die grosste
Gruppe der Verkehrskreiseist (E. 5 oben) und keine Anzeichen dafUr bestehen, dass auf die
Verkehrskreise der Fachspezialisten besonders Riicksicht genommen werden miisste, | asst
sich festhalten, dass das zweidimensionale Bildelement den Gesamteindruck der Marke
massgeblich beeinflusst. Die strittige Marke ist somit unterscheidungskraftig.

E.7.35

Es stellt sich letztlich noch die Frage, ob allenfalls ein Freihaltebediirfnis an der Figur des
Nussknackers fur die vorlegend registrierten Confiseriewaren bestehe. Wie im Urteil des
BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 "Froschkonig” in Erwagung 7 ausfihrlich dargelegt,
gibt esfur die Bezeichnung von Marchenfiguren kein Freihaltebedurfnis bel
Confiseriewaren. Diese Erkenntnis kann ohne weiteres auch auf die vorliegend
beanspruchte Nussknackerfigur, welche einer Marchenfigur dhnlich ist, angewandt werden.
Entsprechend kann daher die von der BeschwerdefUhrerin beantragte Schutzerweiterung fir
ihre international e Registrierung auch fir die die Schweiz gewahrt werden.

E.7.3.6

Es ertibrigt sich damit auf die Vorbringen der Beschwerdefuhrerin beziiglich der
Gleichbehandlung im Unrecht einzugehen.

E.74

Im Ergebnisist die Beschwerde gutzuheissen, Ziffer 1 der angefochtenen Verfligung
aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die internationale Registrierung Nr. 1'218'046
"Nussknackermannchen (3D)" auch fur die Waren confiseries, chocolat et produits de
chocolat, patisseries, cremes glacées in Klasse 30 zum Markenschutz zuzul assen.

E.8

Bel diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwWVG).
Der Beschwerdefuhrerin ist der geleistete K ostenvorschuss von Fr. 3'000.-
zuriickzuerstatten.

E.9

Der BeschwerdefUhrerin ist eine angemessene Parteientschadigung zuzusprechen (Art. 7 ff
des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschédigungen vor dem

Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei,
ist die Parteientschadigung derjenigen Korperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen,
in deren Namen die Vorinstanz verfugt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinsanz handelt



als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersonlichkeit (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24.
Maérz 1995 Uber Statut und Aufgaben des Eidgendtssischen Instituts fur Geistiges Eigentum
[IGEG, SR 172.010.31]). Sieist in eigenem Namen mit dem Vollzug des
Markenschutzgesetzes, namentlich der Fihrung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs.
1 Bst. aund b IGEG). Gestuitzt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfligung in
eigenem Namen und unter Erhebung der daflir vorgesehenen Gebiihren erlassen. Ihr sind
demnach die Parteikosten der Beschwerdefhrerin aufzuerlegen. Wurde, wie im
vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschadigung auf
Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Partel entschadigung von
Fr. 3'500.- (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1
1.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. ¢
VGKE) al's angemessen.
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