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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen zustandig (Art. 31 des

V erwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32)]). Die Beschwerde
wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwV G eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VWV G). Als Adressatin der
angefochtenen Verflgung ist die BeschwerdefUhrerin besonders bertihrt und zur
Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwWVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.21

Zeichen, die geltendes Recht verletzen, geniessen keinen Markenschutz und sind als
Marken zurtickzuweisen (Art. 2 Bst. d, 30 Abs. 2 Bst. ¢ des Markenschutzgesetzes
[MSchG, SR 232.11]). Hierzu zéhlen unter anderem Zeichen, deren Verwendung ein fir die
Schweiz verbindlicher Staatsvertrag untersagt (Urteil des BV Ger B-5016/2010 vom 10.
November 2010 E. 2, "Zacapa"; Urtell des BV Ger B-30/2009 vom 8. April 2010 E. 2,
"Alvaro Navarro"; Eugen Marbach, in: von Buren/David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht, 2. Aufl., 2009, N. 658 ff.;
Michael G. Noth, in: Noth/BUhler/Thouvenin (Hrsg.), Stémpflis Handkommentar
Markenschutzgesetz (M SchG) [nachfolgend: MSchG], 2009, Art. 2 Bst. d, N. 31 ff.).

E.22

Die Schweiz und Spanien haben am 9. April 1974 ein Abkommen tber den Schutz von
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und dhnlichen Bezeichnungen geschlossen
(SR 0.232.111.193.32, nachfolgend "HKA-E"). Nach der Préambel des HKA-E besteht
dessen Zweck darin, die Herkunftsangaben und anderen geografischen Bezeichnungen bzw.
die entsprechenden Naturerzeugnisse und Erzeugnisse der gewerblichen Wirtschaft des
einen Landes im anderen Land wirksam gegen unlauteren Wettbewerb zu schiitzen. Die
Schweiz hat sich zu diesem Zweck verpflichtet, die Benutzung von Marken, die nach dem
HKA-E unmittelbar oder mittelbar falsche oder irrefiihrende Angaben Uber Herkunft,
Ursprung, Natur, Sorte oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse oder Waren, fur die
sie benutzt werden, enthalten, durch alle gerichtlichen oder behérdlichen Massnahmen zu
unterdriicken, die nach der massgeblichen Gesetzgebung in Betracht kommen (Art. 4 Abs. 1
und Art. 5 Abs. 1 HKA-E).

E.23



Das HKA-E reiht sich ein in eine Folge &hnlich lautender bilateraler Staatsvertrdge zum
Schutz von Herkunftsangaben, welche die Schweiz mit Deutschland (SR
0.232.111.191.36), Frankreich (SR 0.232.111.193.49), Portugal (SR 0.232.111.196.54),
Ungarn (SR 0.232.111.194.18) und der ehemaligen Tschecholowakei (SR
0.232.111.197.41, 0.232.111.197.43) schloss, wobei Letzterer weiterhin Geltung fir die
Nachfolgerstaaten Slowakische Republik und Tschechische Republik hat. Jingere
Abkommen vergleichbarer Stossrichtung bestehen zwischen der Schweiz und Jamaika (SR
0.232.111.194.58) sowie Russland (SR 0.232.111.196.65) und zwischen der Schweiz und
der Européischen Union (SR 0.916.026.81).

E.24

In Art. 2 Abs. 1 HKA-E ist der "Grundsatz der Staatenreservierung” niedergelegt. Danach
sind der Name "Spanien”, die Bezeichnungen "Hispania', "Spania’, "lberia’ und dieim
Anhang zum Staatsvertrag aufgezahlten Namen der spanischen Regionen und Provinzenim
Gebiet der Eidgenossenschaft ausschliesslich spanischen Erzeugnissen oder Waren
vorbehalten. Der Vertrag schiitzt die erfassten Herkunftsangaben durch den Grundsatz der
Staatenreservierung unmittelbar und ist somit direkt anwendbar (Urteil B-30/2009 E. 3.2,
"Alvaro Navarro"; Simon Holzer, in: Noth/Buhler/Thouvenin (Hrsg.), MSchG, Vorbem.
Art. 47-51, N. 46; Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, 2003, S.
226; zum ahnlich lautenden, deutsch-schwei zerischen Abkommen: Hermann-Josef Omsels,
Geografische Herkunftsangaben, M iinchen 2007, N. 881).

E.25

Nach Art. 2 Abs. 1 HKA-E gilt zudem der "Grundsatz der Schutzrechtsiibernahme:
Geschiitzte spanische Bezeichnungen durfen in der Schweiz nur unter denselben

V oraussetzungen benutzt werden, wie sie in der Gesetzgebung des Spanischen Staates
vorgesehen sind. Diese Verweisung auf das Recht im Herkunftsland macht eine Ausnahme
vom Territorialitétsprinzip, das immaterial guterrechtlichen Schutzanforderungen
gewohnlich zugrunde liegt (Urteil B-30/2009 E. 3.2, "Alvaro Navarro"; Thouvenin/Noth,
in: Noth/Buhler/Thouvenin (Hrsg.), MSchG, Einleitung N. 82; Hirt, aa.O., S. 226). Der
Staatsvertrag kann dennoch Uber den Schutz im Herkunftsland hinausgehen: Der Grundsatz
der Schutzrechtsiibernahme kann neben dem Grundsatz der Staatenreservierung
widerspruchsfrei nur gelten, wenn das Recht im Herkunftsland strenger ist alsdie
Staatenreservierung oder ausnahmswei se eine ganz bestimmte Gebrauchsform explizit
erlaubt. Fehlt jedoch das Gebrauchsverbot im innerstaatlichen Recht des Herkunftslands,
obwohl die Bezeichnung vom Staatsvertrag geschitzt wird, kann der Grundsatz der
Schutzrechtstibernahme dem Grundsatz der Staatenreservierung im anderen V ertragsstaat
nicht vorgehen, da die Staatenreservierung sonst gar nie zur Anwendung gelangte, ist also
nicht das mildere Recht des Herkunftslands anzuwenden (Urteil B-30/2009 E. 3.2, "Alvaro
Navarro"; Holzer, a.a.O., Vorbem. Art. 47-51, N. 48).

E.26

Das HkA-E sieht fur die erfassten Herkunftsbezei chnungen zwei verschiedene
Schutzniveaus vor:

E.26.1
Ein "absoluter" Schutz, der sich auf sémtliche Naturerzeugnisse und Waren erstreckt, gilt

fUr die Namen der Vertragsstaaten und ihrer Regionen, Provinzen bzw. Kantone (Urteil des
BGer 4C.34/2002 vom 24. September 2002 E. 1.1, in: sic! 2003, S. 337, " Schlumpagner"”;



Urteil B-30/2009 E. 3.1, "Alvaro Navarro"). Zu dieser ersten Kategorie gehdren nach Art. 2
Abs. 1 HKA-E der Name " Spanien”, die Bezeichnungen "Hispania’, "Spania’, "Iberia"
sowie die Namen der spanischen Provinzen und Regionen. Diese Bezeichnungen geniessen
daher einen von der Art der Produkte unabhangigen, absoluten Schutz (Art. 2 Abs. 2
HKA-E), der keine Beeintréchtigung des Rufs oder der Werbekraft dieser Bezeichnungen
voraussetzt (Urteil B-30/2009 E. 3.3, "Alvaro Navarro").

E.26.2

Die zweite Kategorie von Herkunftsangaben geniesst einen relativen Schutz in dem Sinne,
dass diese Angaben bloss in Verbindung mit denjenigen Waren geschiitzt sind, denen siein
den Anlagen A und B des Vertrages zugeordnet sind (Urteil 4C.34/2002 E. 1.2, S. 337,
"Schlumpagner"; Urteil B-30/2009 E. 3.1, "Alvaro Navarro™). Hierbel handelt es sich vor
allem um geografische Namen traditioneller landwirtschaftlicher Erzeugnisse der
jeweiligen Vertragsstaaten; wobei der Anhang A Erzeugnisse oder Waren mit
geografischem Bezug zu Spanien und der Anhang B solche mit geografischem Bezug zur
Schweiz auflistet.

E.27.1

Das HkA-E gewahrt auch dann Schutz vor der unveranderten Ubernahme der geschiitzten
Herkunftsbezeichnungen, wenn diese in Ubersetzung oder in adjektivischer Form
verwendet werden (Art. 2 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 2 HKA-E) (Urteile des BGer 4A.14/2006
vom 7. Dezember 2006 E. 3.3, in: sic! 2007, "Champ"; 4C.34/2002 E. 2, " Schlumpagner").
Zugleich verbietet Art. 4 Abs. 2 HKA-E auch den Gebrauch von Bezeichnungen, die mit
den genannten Herkunftsangaben verwechselbar sind (Urteile 4A.14/2006 E. 3.3, "Champ";
4C.34/2002 E. 2, "Schlumpagner"). Das HkA-E unterscheidet sich mit Bezug auf die
Formulierung dieser Regel leicht von den Gbrigen bilateralen Vertragen zum Schutz von
Herkunftsangaben. Sein verbindlicher, franzosischer Wortlaut wird in seiner amtlichen
deutschen Ubersetzung ungenau wiedergegeben. Nach Art. 4 Abs. 2 HKA-E gelangt der
Staatsvertrag zur Anwendung, wenn abgewandelte Bezeichnungen entweder (a)
Ubersetzungen von geschiitzten Bezeichnungen darstellen, (b) einen Hinweis auf die
tatséchliche Herkunft der Ware mit einer geschitzten Bezeichnung kombinieren, (C)
Zusdtze wie"Art"; "Typ", "Fasson", "Nachahmung", "Rival-", "Qualitdt" oder dergleichen
mit einer geschitzten Bezeichnung kombinieren oder (d) eine andere abgewandelte Form
("forme modifiée") einer vom Staatsvertrag geschiitzten Bezeichnung darstellen und
Uberdies in diesem letzten Fall zwischen ihnen und der geschiitzten Bezeichnung eine
Verwechslungsgefahr besteht. Die Ubrigen bilateralen Staatsvertrége verlangen auch fur die
Spielarten (a) bis (c) das Bestehen einer Verwechs ungsgefahr (Urteil B-30/2009 E.
3.4,"Alvaro Navarro").

E.2.7.2

Im Rahmen der Auslegung von Art. 4. Abs. 2 HKA-E ist das Verhéltnis der verschiedenen
Schutzrechtsbestimmungen zu einander mit einzubeziehen. Art. 4 Abs. 2 HKA-E verwei st
auf die Art. 2 und Art. 3 HKA-E, welche wiederum einen Vorbehalt zugunsten von Art. 5
HKA-E vorsehen. Art. 5 Abs. 1 HKA-E verweist seinerseits auf Art. 4 HKA-E zurck,
verbleibt aber als einzige selbst nicht eingeschrénkte Bestimmung betreffend den
vertraglichen Schutzumfang. Sie setzt ferner a's einzige Bestimmung des HKA-E einen
besonderen Marktgebrauch voraus und ist mithin als dusserer Rand des Abkommenschutzes
zu verstehen. Daher ist Art. 4 Abs. 2 HKA-E unter Berticksichtigung von Art. 5 HKA-E



auszulegen. Insofern begrenzt der von Art. 5 HKA-E fur Félle der Irrefihrungsgefahr
gewdhrte Schutz den Schutzbereich von Art. 4 Abs. 2 HKA-E. Im Ergebnis erschopft sich
dievon Art. 4 Abs. 2 HKA-E vorausgesetzte Verwechslungsgefahr damit faktisch in einer
IrrefUhrungsgefahr. Gleichzeitig macht Art. 5 Abs. 1 HKA-E deutlich, dass der Begriff der
"forme modifiée" (vgl. E. 2.7.1) nicht eng gemeint, sondern auch auf Félle anzuwenden ist,
in welchen Marken falsche oder irrefihrende Angaben Uber Herkunft, Ursprung, Natur,
Sorte oder wesentliche Erzeugnisse oder Waren bloss enthalten (" contiennent) und mit
anderen Bestandteilen kombinieren (vgl. auch E. 2.7.1 Fallgruppe [b]). Erst mittelbare
Herkunftsangaben wie Namen oder Abbildungen von Orten, Geb&uden, Denkmélern eines
Vertragsstaats etc., die nach der Giberwiegenden Verkehrsauffassung indirekt auf diesen
Staat hinweisen, sind zul&ssig (Art. 5 Abs. 2 HKA-E). Eine abgewandelte Form eines
namentlich geschiitzten Kennzeichens kann somit auch in der Kombination einer
geografisch falschen oder irrefiihrenden Angabe mit anderen Bestandteilen bestehen. Der
HKA-E ist auf eine solche abgewandelte Form anwendbar, wenn zusétzlich eine

V erwechslungsgefahr im oben umschriebenen Sinne mit der geschtitzten Bezeichnung
besteht (Urteil B-30/2009 E. 3.4, "Alvaro Navarro").

E.2.73

Der Begriff der Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Kennzeichen in seiner Funktion
der Individualisierung bestimmter Personen, Gegenstande, Staaten oder staatlicher
K6rperschaften durch gleiche oder &hnliche Zeichen geféhrdet wird (Urtell des BGer
4A.101/2007 vom 28. August 2007 E. 3.3, in: sic! 2008, S. 54, "Doppel adlerwappen™).
Sowohl beim Markenschutz als auch beim Schutz von Herkunftsangaben geht es darum, die
Unterscheidungsfunktion des K ennzeichens zu gewéhrleisten und insbesondere
Fehlzurechnungen zu verhindern. Anders als Marken ordnen Herkunftsangaben allerdings
die damit gekennzeichneten Waren nicht einem bestimmten Unternehmen, sondern einem
Land, einer Gegend oder einer Ortschaft zu. Herkunftsangaben sind deshalb gegen
Kennzeichen zu schiitzen, die geeignet sind, unzutreffende V orstellungen Uber die
gegenseitige Herkunft der Waren zu wecken (BGE 125 111 193 E. 1b, "Budweiser”; Urtell
4A.14/2006 E. 3.3.1, "Champ"). Zwei der im HKA-E erwdhnten Spielarten abgewandelter
Formen im Schutzbereich von Art. 4 Abs. 2 HKA-E, Ubersetzungen und
Eigenschaftsworter, charakterisieren sich in diesem Sinne sogar gerade durch ihre
Sinnverwandtschaft mit der geschitzten Bezeichnung (Urteil B-30/2009 E. 3.5, "Alvaro
Navarro"). Insoweit wird die allfallige Ubereinstimmung im geografischen Sinngehalt zum
ausschlaggebenden Kriterium im Rahmen der Prifung einer Verwechslungsgefahr mit einer
staatsvertraglich absolut geschiitzten Herkunftsbezeichnung. Dies steht in Einklang mit dem
Normzwecks von Art. 2 MSchG, wonach im Interesse der Allgemeinheit Schranken fir die
Eintragungsfahigkeit von Marken errichtet und im Gegensatz zu den relativen
Ausschlussgrinden nach Art. 3 MSchG Grinde absoluter Schutzunfahigkeit umschreiben
werden (vgl. Lucas David, in: Kommentar zum Schwei zerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz Muster- und Modelgesetz, Honsell/David/Vogt [Hrsg.], 2. Aufl., 1999,
Art. 2MSchG N. 1).

E.2.74

Bei der Prifung der Verwechslungsgefahr gemass Art. 4 Abs. 2 HKA-E stellt sich die Frage,
ob von einem isolierten Vergleich der geschiitzten Bezeichnung mit dem abgewandelten
Markenbestandteil in der beanstandeten Marke auszugehen ist, oder ob alle Bestandteile im
Gesamteindruck des Markenzeichensin die Beurteilung mit einzubeziehen sind. Diese



Frageist fir Schutznormen in Verbindung mit Art. 2 Bst. d MSchG nach dem jeweiligen
Schutzzweck individuell zu beantworten. Im Regelfall, beispielsweise wenn der
Hoheitszeichenschutz die Verwendung staatlicher Wappen verbietet, sind diein der Marke
zusétzlich verwendeten Zeichenbestandteile in die Beurteilung mit einzubeziehen (vgl.
Urteile B-30/2009 E. 3.6, "Alvaro Navarro"; 4A.101/2007 E. 3.3, "Doppeladlerwappen”).
Verbietet dagegen eine Norm wie zum Beispiel Art. 7 Abs. 2 des Bundesgesetzes
betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (SR 232.22)
jegliche Verwendung des geschiitzten Zeichensin einer Marke, ohne auf das Bestehen einer
Verwechslungsgefahr abzustellen, erfolgt die Beurteilung des Markenbestandteilsisoliert
(BGE 134 111 406 E. 5.2, "Verband schweizerischer Aufzugsunternehmen”).

E.2.75

Ferner ist festzustellen, nach welchen ortlichen Verhdltnissen sich das Vorliegen einer

V erwechslungsgefahr bestimmt. Diesbeziiglich stehen der Grundsatz der
Staatenreservierung und der Grundsatz der Schutzrechtstibernahme zueinander im
Widerstreit. Die Unterstellung einer Marke unter den Staatsvertrag nach Art. 4 Abs. 2
HKA-E in Verbindung mit Art. 2 Bst. d MSchG ist nach den 6rtlichen Verhdtnissen in der
Schweiz zu prifen, da eine Verwechslungsgefahr erst aufgrund der tatséchlichen Benutzung
eines Zeichens auftreten kann (Urteil B-30/2009 E. 3.7, "AlvaroNavarro™). Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtsist auf die fiktive Sicht eines Schweizer Publikums
abzustellen, dem die geschiitzte Bezeichnung als Herkunftsangabe bekannt ist (BGE 125 |11
193 E. 1b, "Budweiser").

E.3

Die Markenprufung erfolgt in Bezug auf ale vier Landessprachen. Dabel kommt jeder
Sprache der gleiche Stellenwert zu. st die Marke aus Sicht der massgeblichen
Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunféahig, so ist die Eintragung zu
verweigern (Urteile des BV Ger B 6740/2008 vom 11. November 2009 E. 3.6, "Sino";
B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 3.1 "Magnum [fig.]"; B-7427/2006 vom 9. Januar 2008
E. 3.4 "Chocolat Pavot [fig.]").

E.4

Auslandische Registrierungen eines Zeichens, dessen Schutzféhigkeit in der Schweiz zu
prifen ist, berticksichtigt die Rechtsprechung hochstens als Indiz fur die Schutzfahigkeit in
der Schweiz (BGE 129 111 225 E. 5.5, "Masterpiece”; Urteile des BGer 4A.6/2003 vom 14.
Januar 2004 E. 3, "BahnCard", 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4, "Discovery Travel
& Adventure Channel"; Urteil B-4080/2008 E. 3, "Aussie Dual Personality"). In
Grenzfélen ist es daher zuldssig, sich an einer ausandischen Praxis zu orientieren (BGE
11411 171 E. 2.c, "Eile mit Welle"; Urteil B-4080/2008 E. 3, "Aussie Dual Personality";
vgl. Marbach, a.a.O., N. 224). Eine solche "Grenzfallregelung” bejaht die Rechtsprechung
alerdings nur mit Blick auf denin Art. 2 Bst. aMSchG enthaltenen Ausschlussgrund des
Gemeinguts, nicht aber mit Bezug auf die anderen in Art. 2 MSchG genannten
Ausschlussgriinde (Urteile des BV Ger B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4, "AJC
presented by Arizonagirls[fig.]"; B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 11, "Madonna
[fig.]"; B-4080/2008 E. 3, "Aussie Dua Personality").

E.51

Die Bezeichnung "lberia" ist aufgrund von Art. 2 Abs. 1 HKA-E als Staatsbezei chnung
geschitzt. "lbero" ist das regulére spanische Adjektiv zu Iberia, kann also mit "iberisch”,



"spanisch-portugiesisch” Ubersetzt werden (vgl. Langenscheidt, Handwdrterbuch Spanisch,
2006, S. 401). Zugleich weist das italienische Adjektiv "ibero" ebenso wie dasitalienische
Wortbildungselement "ibéro-" in zusammengesetzten Wortern auf die spanische und die
portugiesische Sprache hin. So bezeichnet beispiel sweise das Wort "ibéro-americano”
digjenigen amerikanischen Lander, in denen Spanisch oder Portugiesisch gesprochen wird
(Lo Zingerdlli, Vocabolario dellaLingua Italiana, 12. Aufl., 2009, S. 1042). Die
Bezeichnung "ibero-" ist folglich eine aus dem absolut geschiitzten Begriff "Iberia’”
ableitbare Eigenschaftsbezeichnung. Das HKA-E bestimmt, dass aus geschiitzten

Bezei chnungen abgel eitete Eigenschaftsworter unter den gewahrleisteten Schutz ("la
protection accordée") von Art. 4 Abs. 2 HKA-E fallen und damit al's abgewandelte Formen
geschitzter Bezeichnungen gelten (vgl. E. 2.7.1). Geschiitzt sind unter dem HKA-E damit
sowohl das deutsche Wort fir "Iberien” wie auch das zum spanischen Substantiv "lberia’
gehdrige spanische Adjektiv "ibero” und dessen Ubersetzung in alle Landessprachen. Die
Vor-instanz hat im ersten Teil des Zeichens IBEROGAST folglich zutreffend eine
Wortabwandlung der geschiitzten Bezeichnung "Iberia’ erblickt und ging mithin zu Recht
davon aus, dass der Zeichenbestandteil "IBERO-" unter Art. 4 Abs. 2 HKA-E zu
subsumieren ist.

E.5.2

Entgegen der Ansicht der gilt als abgewandelte Form des namentlich geschitzten Begriffs
"Iberid" auch die Kombination der geografischen Angabe "ibero" mit anderen Bestandteilen
(vgl. E. 2.7.2). Denn eine solche Abweichung kann nicht nur in einer Verdnderung von
Buchstaben, sondern auch in einer Hinzufligung von Wortern oder Wortteilen zu den
geschiitzten Bezel chnungen bestehen, in deren Kontext diese mit ihrem geografischen oder
einem anderen Sinngehalt wahrgenommen werden. Solche Worter kdnnenin die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr aber nur einfliessen, wenn das Markenzeichen als
Ganzes beurteilt wird. Dies folgt unter anderem aus der Eintragung von Bezeichnungen wie
derjenige der spanischen Region und Provinz "Ledn" - die denselben absoluten Schutz
geniesst wie "lberia" - in Wortzusammensetzungen wie CH 559'556 LEON MOUTTET
oder CH 549751 LEON HATOT durch die Vorinstanz (vgl. Urteil B-30/2009 E. 3.6,
"Alvaro Navarro"). Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist darum auch im
vorliegenden Fall aufgrund des ganzen angemel deten Zeichens im Gesamteindruck zu
prifen, wovon auch die Vorinstanz ausgeht. Daher ist festzustellen, ob zwischen dem
angemeldeten Zeichen IBEROGAST und dem Begriff "lberia’ eine Verwechs ungsgefahr
besteht.

E.53

Eine Verwechsungsgefahr im Sinne von Art. 4 Abs. 2 HKA-E ist fir das Zeichen
IBEROGAST dann zu bejahen, wenn schwei zerische Abnehmer von Pharmaprodukten in
fiktiver Kenntnis der Bezeichnung "lberia" einen inhaltlichen Bezug auf dieses Gebiet in
der Marke IBEROGAST in ihrem Gesamteindruck erblicken und die Marke dadurch
geeignet erscheint, Fehlvorstellungen Uber die Herkunft damit gekennzeichneter Waren
auszul 6sen, ohne dass die Marke deshalb a's direkte Herkunftsangabe verstanden zu werden
braucht (vgl. E. 2.7; Urteil B-30/2009 E. 3.9, "Alvaro Navarro"). Dabei ist nach dem
absoluten Schutz des HKA-E - wie im Ubrigen auch nach Art. 47 MSchG - entgegen der
Auffassung der Beschwerdefiihrerin ohne Bedeutung, ob die Geografische Herkunft den
Ruf, die Eigenschaften oder die Wertschétzung der gekennzeichneten Ware beeinflusst
(vgl. E. 2.6.1; BGE 132 111 770 vom 8. September 2006 E. 4, "Colorado"; Urtell



B-4080/2008 E. 2.1, "Aussie Dual Personality"). Die Vorinstanz musste daher nicht
darlegen, inwiefern eine Assoziation mit der iberischen Halbinsel as mogliches
Produktionsgebiet von Pharmaprodukten eine Herkunftserwartung ausl 6sen kann.

E.54

Das Zeichen IBEROGAST ist in keiner Landessprache lexikalisch erfasst. Es handelt sich
insofern um ein Fantasiezeichen und eine Wortneuschopfung. Eine gedankliche Trennung
des Zeichensin seine Elemente IBERO und GAST drangt sich indes angesichts der
Silbenbildung I-, -BE-, -RO-, -GAST, aber auch mangels sprachlich verntinftiger
Alternativen geradezu auf.

E.54.1

Obschon zwischen der geschiitzten Bezeichnung "Iberia’ und IBEROGAST, wie die
Beschwerdefiihrerin betont, klare Unterschiede im Schriftbild und Aussprache bestehen,
wird das streitgegenstandliche Zeichen IBEROGAST durch das Préfix "IBERO-"
dominiert. FUr das Bestehen einer V erwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke
IBEROGAST und der staatsvertraglich geschiitzten Bezeichnung "Iberia’ spricht daher
einerseits die dhnlichen Buchstabenfolge des Préfixes des angemel deten Zeichens,
andererseits aber auch der verwandte Sinngehalt al's Eigenschaftswort (E. 2.7.3).

E.54.2

Das Préfix Ibero- ist in mehreren Landessprachen der Schweiz gebrauchlich. So bezeichnet
das deutschsprachige Substantiv "I beroamerika" das von der Iberischen Halbinsel aus
kolonialisierte und durch Sprache und Kultur mit ihr verbundene Lateinamerika (Duden,
Das Fremdworterbuch, Bd. 5, 11. Aufl., 2015, S. 462). Das deutsche Adjektiv
"iberoromanisch” ist ebenso wie sein italienisches Pendant "iberoromanzo" ein Oberbegriff
der zur westromanischen Sprachgruppe gehorigen Sprachen wie Spanisch, Portugiesisch
und Katalanisch (Wahrig, Deutsches Warterbuch, 9. Aufl., 2011, S. 756; Lo Zingerelli,
aaO., S. 1042). Die genannten Beispiele rufen ihrem Sinngehalt entsprechend
Assoziationen einer iberischen Herkunft hervor. Die iberische Halbinsel ist den Schweizer
Verkehrskreisen unbestrittenermassen bekannt. Als Indiz fur die Bekanntheit des
Ausdrucks "iberisch" als geografische Angabe kann auf die Verwendung des Begriffsin
verschiedenen Schweizer Printmedien abgestellt werden. Aktuell wird die Bezeichnung
beispielsweise in der Neue Zircher Zeitung (nachfolgend: NZZ) im Zusammenhang mit der
Verletzung des Stabilitétspaktes der Européischen Union durch Spanien und Portugal, als
gemeinsame Bezeichnung fur diese beide Lander verwendet (vgl. "iberische Defizitsiinder"”,
NZZ, Natalie Gratwohl, Kommentar vom 12.07.2016). Eine Recherche nach dem Ausdruck
"ibero” unter www.swissdox.ch liefert tber 200 Treffer in Schweizer Medien seit 1998.
Unter den Quellen der letzten finf Kalenderjahre sind bedeutende Print- und Onlinemedien
verschiedener Landessprachen, namentlich Le Temps, Tribune de Genéve, LaLiberté, Le
Martin Dimanche, NZZ, NZZ am Sonntag, NZZ Online, St. Galler Tagblatt und 20 minuten
online. Es kann daher mit der Vorinstanz festgehalten werden, dass der Zeichenbestandteil
IBERO ein verbreitetes Worthildungsel ement ist, dessen Sinngehalt den Schweizer
Verkehrskreisen bekannt ist. Etymologisch scheint die geschiitzte Bezeichnung nicht
eindeutig zugeordnet werden zu kdnnen. So wird sowohl auf die von den baskischen
Wortern "herri” und "berro" abgeleitete Bedeutung "warmes Land" als auch auf den Fluss
"Ebro" als Namensgeber verwiesen (DietmarUrmes, Handbuch der geografischen Namen,
Wiesbaden 2003, S. 101). Diese Ableitungen durften den massgebenden Verkehrskreisen



jedoch kaum bekannt sein.

E.543

Der zweite Bestandtell -GAST beruht auf der Bedeutung "Fremdling"”, dessen urspringlich
auch feindlich abweisende Bedeutung seit dem ausgehenden Mittelalter von seiner
freundlich aufnehmenden Bedeutung Uberragt wird (Duden, Das Herkunftswérterbuch, Bd.
7, 5. Aufl., 2013, S. 316). Dass die Verkehrskrei se stattdessen an medizinische Fachworter
mit der griechischen Wortwurzel "Gastr-" (der Magen) wie "Gastritis' oder
"Gastroenterologie" denken, erscheint weniger wahrscheinlich, da der Buchstabe "-r" fehlt,
bewirkte fur den Markenbeginn aber ohnehin keinen klareren Sinn. Dieser
Zeichenbestandteil vermag den Gesamteindruck der Marke daher in keinem Fall derart zu
verandern, dass eine Herkunftserwartung dadurch ausgeschlossen wére (vgl. Urtelle des
BGer 4A-357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 5.3, "Indian Motorcycle"; 4A_508/2008 E.
4.2, "Afri-Cola"). Die Endung GAST stellt in diesem Sinne kein entlokalisierendes Element
dar.

E.544

Das Zeichen IBEROGAST erweckt bei den angesprochenen Verkehrskreisen daher keinen
von der geschitzten Bezeichnung deutlich verschiedenen Gesamteindruck, esfehlt ein klar
erkennbar unterschiedlicher Sinngehalt. Dementsprechend ist das Zeichen geeignet,
unzutreffende V orstellungen tiber die geografische Herkunft der durch sie
gekennzeichneten Waren zu erwecken. Mithin ist die Vorinstanz beztiglich dem
Kennzeichen IBEROGAST rechtsfehlerfrei von einer Pragung des Gesamteindrucks durch
den Bestandteil "IBERO-" ausgegangen.

E.6.1

Die BeschwerdefUhrerin stellt sich auf den Standpunkt, das angemel dete Zeichen habe eine
eigenstandige Zweitbedeutung entwickelt. Es werde mit der botanischen Bezeichnung
"Iberis’ assoziiert, da diese Pflanze Bestandteil des beanspruchten Produktes sei. Dies
alerdings schliesst die bestehende Verwechslungsgefahr nicht aus. "Iberis’ - lateinisch
"Schleifenblume”, griechisch "Giftkresse" (Wahrig, aa.O., S. 756) - ist wohl einem
Fachpublikum wie Arzten, Apothekern und Botanikern bekannt. Das Produkt ist indessen
rezeptfrei in Apotheken erhdtlich und richtet sich an den Durchschnittskonsumenten.
Relevante Verkehrsgruppen sind daher neben medizinische Fachpersonen und Apothekern,
auch die Allgemeinbevolkerung. Dies stellt die Beschwerdefhrerin auch nicht in Abrede.

E.6.2

Es kann nicht damit gerechnet werden, dass die der Marke begegnenden Verkehrskreise sie
allein mit der von der Beschwerdefuhrerin ins Feld gefiihrten Bedeutung als Hinwels auf
die Pflanzenbezeichnung Iberis verstehen und dieser Sinngehalt die Marke damit unter
Ausschluss jeder Verwechslungsgefahr von der geschiitzten Bezeichnung Iberia
unterscheidet. Sofern das Préfix "lber-" als Pflanzenname aufgefasst wird, schliesst dies das
Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit der staatsvertraglich geschitzten Bezeichnung
daher nicht aus. Da die reine Gefahr einer Verwechslung im Bereich der nach dem HKA-E
absolut geschiitzten Bezeichnungen eine Verpflichtung der Schwelzer Behdrden nach sich
zieht, eine Eintragung des betroffenen Zeichens im Markenregister zu verweigern (vgl. E.
2.2), kann die Frage, ob in Bezug auf das Zeichen IBEROGAST von einer eigensténdigen
Zweitbedeutung auszugehen ist, offen bleiben.



E.7

Im Lichte der genannten Rechtsprechung (vgl. E. 4) hat die Vorinstanz zudem zutreffend
zugrunde gelegt, dass die Eintragung gleichlautender Marken IBEROGAST in Staaten der
Européischen Union bei der Beurteilung eines allfélligen Verstosses gegen das HKA-E und
damit gegen Art. 2 Bst. d MSchG unbeachtlich sind.

E.8

Eine Schutzgewahrung fir das Zeichen IBEROGAST wiurde nach den dargelegten
Erwégungen gegen das HKA-E und somit gegen geltendes Recht geméss Art. 2 Bst. d

M SchG verstossen. Damit ertibrigt sich die Priifung, ob das angemeldete Zeichen zudem
Art. 2 Bst. ¢ MSchG verletzt. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.

E.91

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdefihrerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten
Kostenvorschuss in der Hohe von Fr. 4'000.- zu begleichen. Die Gerichtsgebiihren sind
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfihrung und finanzieller
Lage der Partelen festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVWVGi.V.m. Art. 2 Abs. 1 des
Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschédigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um
V ermdgensinteressen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). Die Schétzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an
Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bel eher unbedeutenden Zeichen
grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden
darf (BGE 133 111 490 E. 3.3, "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch
im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte fir
einen hoheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt
essich, die Verfahrenskosten auf Fr. 2'500.- festzulegen.

E.9.2

Eswird weder der Beschwerdeflhrerin noch der Vorinstanz eine Partei entschadigung
ausgerichtet (Art. 64 Abs. 1 VWVG; Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008
Uber die Kosten und Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2)).
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