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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.11

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 Bun-desgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren [VWV G, 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 Kosten-vorschuss wurde fristgerecht
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G), und der Rechtsvertreter hat sich rechtsgentiglich
ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VWV G).

E.12

Die BeschwerdefUhrerin verlangt in ihrem Hauptantrag, die Ziffer 1 der Verfiigung vom 29.
Mérz 2017 sei aufzuheben und dem am 17. Dezember 2013 hinterlegten Zeichen |GP sei
auch fir alle urspriinglich beantragten Waren der Klasse 2 Markenschutz zu gewdahren, d.h.
fUr Farben, Lacke, Pigmente, Effektstoffmischungen und Farbemittel, insbesonderein
Pulverform; Pulverbeschichtungen fir Oberflachen aller Art (soweit in Klasse 2 enthalten);
Oberflachenbeschichtungsmittel; Rostschutzprimer fir Oberfléachenbeschichtungen;
Bindemittel fur die vorgenannten Waren. Die Beschwerdefthrerin hat indesihr Gesuch im
Verlaufe des vorinstanzlichen Verfahrens mit Schreiben vom 29. Januar 2015
eingeschrankt, namlich beziglich die Klasse 2 auf die Waren Lacke in Pulverform;
Pulverbeschichtungen fur Oberflachen aller Art (soweit in Klasse 2 enthalten). Die
Beschwerdeftihrerin macht nun im Beschwerdeverfahren geltend, sie habe lediglich ein
eingeschranktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht und in keiner Weise
zum Ausdruck gebracht, sie wiirde vorbehaltlos das Verzeichnis in Klasse 2 einschranken.
Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. In ihrer Stellungnahmeim
vorinstanzlichen Verfahren vom 29. Januar 2015 schreibt die Beschwerdefthrerin: "Eswird
hiermit ein eingeschranktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht (...). Die
Einschrankung betrifft die Klasse 02; die nunmehr noch umfassten Waren sind: Lacke in
Pulverform; Pulverbeschichtungen fir Oberflachen aler Art (soweit in Klasse 2
enthalten).” In einer weiteren Stellungnahme vom 11. August 2015 schreibt die
Beschwerdefihrerin von den "(...) verbliebenen beanspruchten Waren der Klasse 2 Lackein
Pulverform; Pulverbeschichtungen fir Oberflachen aller Art (soweit in Klasse 2 enthalten)



(...)" Diese Stellungnahmen kdnnen nicht anders verstanden werden a's ein Verzicht auf
einen Teil der urspriinglich geltend gemachten Waren bzw. eine Einschrankung auf die
genannten zwei Waren. Das urspriinglich gestellte Markeneintragungsgesuch wurde
dadurch rechtsgultig eingeschrank.

E.13

Entsprechend hat sich die Vorinstanz in ihrer Verfligung auch nur noch zum
eingeschrankten Warenverzeichnis gedussert bzw. nur noch das eingeschrénkte
Warenverzeichnis in das Dispositiv der Verfiigung aufgenommen. Der Streitgegenstand im
Beschwerdeverfahren bildet das Dispositiv der angefochtenen Verfligung zusammen mit
dessen Begrindung. Insoweit die Beschwerdefthrerin im Beschwerdeverfahren nun die
Eintragung der urspringlich zur Eintragung vorgesehenen Waren der Klasse 2
markenrechtlich schiitzen lassen mdchte, nimmt sie eine Erweiterung des
Streitgegenstandes vor. Eine solche Ausweitung ist nicht zuldssig (BGE 136 11 457 E. 4.2,
Urteil des BV Ger B-2144/2006 vom 1. November 2007 E. 2.2; BVGE 2014/25 E. 1.5.2).
Ausnahmswei se werden Antragsanderungen und -erweiterungen, die im Zusammenhang
mit dem Streitgegenstand stehen, aus prozessokonomischen Griinden jedoch zugel assen.
Voraussetzung dafUr ist, dass einerseits ein sehr enger Bezug zum bisherigen
Streitgegenstand besteht und andererseits die Verwaltung im Laufe des Verfahrens
Gelegenheit hatte, sich zu dieser neuen Streitfrage zu dussern (BV GE 2009/37 E. 1.3.1 mit
Hinweisen).

E.14

Vorliegend hat sich die Vorinstanz zwar im materiellen Beanstandungsschreiben vom 1.
Mai 2014 zu alen urspringlich beanspruchten Waren der Klasse 2 gedussert und
festgehalten, dass das Zeichen IGP fir alle Waren der Klasse 2 freihaltebedlrftig sei. Auch
ein enger Sachzusammenhang zwischen der Beanspruchung der urspriinglich aufgefihrten
Waren in der Klasse 2 mit den Waren des eingeschrankten V erzei chnisses kann nicht ohne
weiteres verneint werden. Indessen ist eine Ausdehnung des Streitgegenstandes vorliegend
nicht lediglich ein prozessdkonomisches Gebot, Uber eine anderweitig spruchreife Materie
ebenfalls zu entscheiden, wie dies das Bundesgericht formuliert (BGE 110 V 48 E. 3b).
Vielmehr muss auch die materielle Natur des Streitgegenstandes mit beachtet werden, denn
die BeschwerdefUhrerin hat im vorinstanzlichen Verfahren mittel s Einschrankung der
Warenliste den Umfang ihres Gesuches verkleinert, was vorliegend zum Verzicht auf einen
maoglichen Anspruch auf markenrechtlichen Schutz der Waren Farben, Pigmente,
Effektstoffmischungen und Farbemittel, insbesondere in Pulverform;
Oberflachenbeschichtungsmittel; Rostschutzprimer fir Oberfléachenbeschichtungen;
Bindemittel fUr die vorgenannten Waren unter dem Zeichen |GP mit Prioritatsdatum
gemass Eintragungsgesuch fuhrte. Um fir diese genannten Waren Markenschutz zu
beantragen, bediirfte es eines neuen Eintragungsgesuchs mit entsprechend neuem
Prioritétsdatum, was eindeutig nicht mehr als "spruchreife Materie", welche aus
prozesstkonomischen Grinden mitentschieden werden kann, anzusehen ist. Vielmehr
wurde es einem venire contra factum proprium nahe kommen, wenn ein Gesuch im
erstinstanzlichen Verfahren eingeschrankt, im Beschwerdeverfahren dann aber auf die
ausgeschlossenen Waren wieder erweitert werden konnte. Damit ist auf den Hauptantrag
nicht einzutreten, hingegen kann auf den Eventualantrag betreffend die Waren Lacke in
Pulverform; Pulverbeschichtungen fir Oberflachen aller Art (soweit in Klasse 2 enthalten)
sowie die Subeventualantrége 1 und 2 eingetreten werden.



E.21

Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschl ossen, sofern sie sich nicht
flr Waren oder Dienstleistungen, fir die sie bean-sprucht werden, im Verkehr durchgesetzt
haben (Art. 2 Bst. a des Marken-schutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR
232.11]). Als Gemein-gut gelten einerseits Zeichen, denen die fir eine Individualisierung
der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterschei-dungskraft
fehlt, und andererseits Zeichen, die fir den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, wobei die
beiden Fallgruppen eine gewisse Schnitt-menge aufweisen (BGE 139 111 176 E. 2 "You";
BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun", BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400";
MAtthias Stadeli/Simone Brauchbar Birkhauser, in: David/Frick [Hrsg.],
Marken-schutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 2 N. 34
ff.). Die Freihaltebedurftigkeit beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen
Konkurrenten des Markenanmel ders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse
haben, das Zeichen flr entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urtell
des BV Ger B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]"; Urtell B-4763/2012
vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhiilse"; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im
Markenrecht, Zeitschrift fir Immaterialgiter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!]
1/2007, [zit. Marbach, Verkehrskreise], S. 11; Eugen Marbach, Markenrecht in:

Schwei zerisches Immaterial glter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. 111/1, 2. Aufl. 2009,
[zit. Marbach, SIWR [11/1], N. 258).

E.22

Freihaltebedirftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativenim
Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (MAtthias Stadeli/Simone
Brauchbar Birkhauser, Art. 2 N. 48). Das Freihatebedurfnis an einer Marke ist unter
Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prifen (Urteil des BGer
4A 434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BV GE 2018 1V/3
E. 3.3"WingTsun"). Ein relatives Freihaltebedirfnis wird bei Zeichen angenommen, die fir
den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das
Freihaltebedirfnis absolut (BGE 134 111 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des BGer

4A _434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BV GE 2018 1V/3
E. 3.3"WingTsun", BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post"). Ein absolutes Freihaltebedirfnis
besteht, wenn das betroffene Zeichen im Wirtschaftsverkehr nicht nur wesentlich, sondern
unentbehrlich ist, das heisst, wenn die Mitanbieter ein erhebliches Interesse an der
Verwendung des in Frage stehenden Zeichens haben und kaum gleichwertige Alternativen
bestehen (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 f. "Post"). Eine
Verkehrsdurchsetzung ist bei einem Zeichen mit einem absoluten Freihaltebedirfnis, im
Gegensatz zu Zeichen mit einem relativen Frethatebedurfnis, nicht méglich (BGE 137 111
77 E. 3.1 "Hotelsterne [fig.]" und BGE 134 |11 314 E. 2.32 "M/M-Joy").

E.23

Bei der Beurteillung, ob am Zeichen ein Freihaltebedurfnis besteht, ist auf die Sichtweise
von (potentiell) konkurrierenden Unternehmen abzu-stellen, die gleiche oder &nliche
Waren und Dienstleistungen anbieten (BGE 139111 176 E. 2"You"; BVGE 2018 IV/3 E.
3.3"WingTsun"). Dabei darf auch der zuktnftigen Entwicklung Rechnung getragen werden
(BVGE 2018 IV/3 E. 3.3"WingTsun"; Urteil des BV Ger B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E.
4.5und 4.7.2 "Vuvuzeld'). Bel Sachbezeichnungen bestehend aus einem einzigen Wort ist
in der Regel von einem absoluten Freihaltebedirfnis auszugehen (Urteil des BGer



4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 "Post"; BVGE 2018 1V/3 E. 3.3 "WingTsun").

E.31

Die Vorinstanz macht geltend, das Zeichen IGP fir Waren der Klasse 2, namentlich Lacke
in Pulverform; Pulverbeschichtungen fur Oberflachen aller Art (sowelt in Klasse 2
enthalten) wie sie die Beschwerdefuihrerin nach erfolgter Einschrankung beansprucht,
konne a's Marke nicht eingetragen werden, da | GP absolut freihaltebedirftig sei. Denn das
revidierte Markenschutzgesetz sehe in Art. 50a bzw. in Art. 20 der dazugehorigen
Verordnung fur nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse vor, dass geografische Angaben fir
nicht landwirtschaftliche Produkte registriert und mit der Bezeichnung indication
géographique protégée, kurz IGP und zu Deutsch GGA, versehen werden kénnen. Da nicht
auszuschliessen sal, dass Lacke in Pulverform und Pulverbeschichtungen fir Oberflachen
aler Art als Produkte unter einer geschiitzten geografischen Angabe hergestellt werden
konnten, misse das Kirzel 1GP fur solche Félle zur freien Verfligung bleiben.

E.32

Zur Beurteilung des absol uten Freihaltebedirfnisses wird auf die Sichtweise von potentiell
konkurrierenden Unternehmen abgestellt (E. 2.3 vorne). Wie die Vorinstanz feststellte, und
im Grundsatz von der Beschwerdefuhrerin auch nicht bestritten wurde, kdnnen Lacke in
Pulverform und Pulverbeschichtungen fir Oberflachen aller Art grundsétzlich in das
Register fur geschitzte geografische Angaben aufgenommen werden, wenn die Ubrigen
dafUr vorgesehenen V oraussetzungen gegeben sind. Gestiitzt auf Art. 50c MSchG erliess
der Bundesrat die GUB/GGA-V erordnung fr nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse. Diese
aussert sich in Art. 20 Abs. 1 zum franzési schsprachigen Akronym IGP in der
entsprechenden Fassung wie folgt: "L es mentions «appellation d'origine protégée» ou
«indication géographique protégée» ou leurs acronymes «AOP» ou «l GP» doivent figurer
dans une langue officielle de la Confédération sur I'étiquetage des produits pour lesquels|a
dénomination protégée suisse est enregistrée conformément a la présente ordonnance et
utilisée conformément au cahier des charges correspondant.” Damit ist klar, dass potentielle
Mitbewerber darauf angewiesen sind, das Zeichen | GP benitzen zu dirfen, sofern
entsprechende Produkte nach Massgabe der einschlégigen Vorschriften in das Register
aufgenommen wurden.

E.33

Die BeschwerdefUhrerin anerkennt grundsétzlich, dass das Zeichen IGP als Vermerk fir
nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse Mitbewerbern zur Nutzung zur Verfligung stehen
muss. Sie macht alerdings in zwei Einwanden geltend, dass diese Nutzungsbefugnis der
Mitbewerber nicht die Intensitét eines absoluten Freihaltebediirfnisses hétten und eine
Koexistenz des Zeichens IGP as Vermerk fur nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse
einerseits und als Marke andererseits durchaus moglich sai.

E.331

Als erstes fuhrt sie an, dass geméss GUB/GGA-V erordnung fur nicht landwirtschaftliche
Erzeugnisse das Zeichen |GP nur im Sinne eines Vermerks geschuitzt sei, vorliegend aber
eine Marke eingetragen werden solle. Die Marke | GP wirde demnach die Benulitzung von
IGP as Vermerk nicht beeintréchtigen, denn der Vermerk IGP wirde niemalsin
Alleinstellung verwendet, sondern immer im Zusammenhang mit einer geografischen
Angabe. Diese Argumentation verfangt nicht. Art. 20 Abs. 1 der GUB/GGA-V erordnung
far nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse schreibt vor, dass der Vermerk 1GP (und



gleichermassen der Vermerk AOP, welcher formal gleichbehandelt wird) auf der Etikette
des Erzeugnisses, deren geschiitzte Bezeichnung eingetragen wurde, aufgefiihrt sein muss
bzw. in Abs. 3, dass eine Verwendung des Vermerks IGP fur Erzeugnisse, welche nicht im
entsprechende Register eingetragen sind, verboten sei. Die GUB/GGA-V erordnung fur
nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse schreibt somit nicht vor, dass der Vermerk 1GP stets
im Zusammenhang mit der geschiitzten geografischen Angabe verwendet werden muss,
sondern lediglich im Zusammenhang mit dem entsprechenden Erzeugnis. Esist daher auch
maoglich, dass der Vermerk IGP auf einer Etikette in Alleinstellung verwendet werden kann,
sofern die Bezeichnung des entsprechenden Erzeugnisses im Register eingetragen wurde.
Der Auffassung der Beschwerdefiihrerin, dass der Vermerk |GP stets im Zusammenhang
mit einer geografischen Angabe verwendet wiirde, ist daher nur insofern korrekt, als diese
geografischen Angaben nicht zwingend in Schriftform, sondern auch in Form des
eingetragenen Erzeugnisses selbst auftreten kann. Mit anderen Worten ist es durchaus
denkbar, dass auf einem Etikett das Zeichen IGP in Alleinstellung prasentiert wird, wenn
klar ist, was das entsprechende Erzeugnis ist. Um diese Situation besser zu verdeutlichen,
ist ein Vergleich mit dem Schutz einer geografischen Angabe eines landwirtschaftlichen
Erzeugnisses gemass GUB/GGA Verordnung (Verordnung Uber den Schutz von
Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben fur landwirtschaftliche Erzeugnisse,
verarbeitete |andwirtschaftliche Erzeugnisse, wal dwirtschaftliche Erzeugnisse und
verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse, GUB/GGA Verordnung fir
landwirtschaftliche Erzeugnisse, SR 910.12) hilfreich. Denn materiell-rechtlich gesehen
besteht zwischen dem Schutz von landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen
Produkten kein Unterschied (Erlauternder Bericht zum «Swissness»-Ausfihrungsrecht vom
2. September 2015, S. 3f. abgerufen am 30. April 2019 unter www.ige.ch >
Immaterialguterrecht National > Herkunftsangaben > Rechtliche Grundlagen >
Ausfihrungsverordnungen > Erlauterungen). Illustrativ ist hier insbesondere die
Handhabung des Vermerks AOP, welcher in der Benlitzung gleich geregelt ist, wie der
Vermerk IGP (vgl. E. 3.2/3.3.1 oben bzw. Art. 16 Abs. 1 und 2 GUB/GGA Verordnung fur
landwirtschaftliche Erzeugnisse). So wird bspw. das Freiburger Brot Cuchaul in der Regel
nur mit dem Vermerk AOP auf dem Brot selber oder as Cuchaul AOP ohne Hinweis auf
Freiburg vermarktet (vgl. etwawww.cuchaulaop.ch, abgerufen am 26. April 2019), ebenso
werden der Brantwein Damassin AOP, die Produkte aus der Birnensorte Poire a Botzi AOP,
die Wurst Longeole AOP oder die Kase Vacherin Mont-d'Or AOP und Bloder-Sauerkéase
AOP ohne direkte geografische Angabe, sondern nur mit dem Hinweis auf das Erzeugnis,
vermarktet (fur alle Produkte vgl. www.aop-igp.ch, abgerufen am 26. April 2019). Die
Nutzung des Vermerks AOP ohne direkte geografische Angabe ist also nicht nur theoretisch
denkbar, sondern auch in der Praxis anzutreffen, im Falle von Cuchaul Brot wird der
Vermerk AOP sogar in schriftlicher Alleinstellung verwendet. Mit vergleichbaren
Situationen ist auch bei der Nutzung des Vermerks IGP fur den Schutz von nicht
landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu rechnen. Damit ist klar, dass der Vermerk |GP nicht
zwingend mit einer geografischen Angabe verbunden werden muss. Eine Verwechslung
einer moglichen Marke "IGP" mit dem Vermerk IGP bzw. eine Verwirrung fir potentielle
Hersteller, welche Lacke in Pulverform; Pulverbeschichtungen fur Oberflachen aler Art
(soweit in Klasse 2 enthalten) al's geschiitzte geografische Angaben eintragen lassen wollen,
ist nicht auszuschliessen.

E.3.3.2



Weiter macht die Beschwerdefiihrerin geltend, dass IGP als Vermerk nicht markenméssig
gebraucht wirde und daher eine Koexistenz der Marke "IGP" mit dem Vermerk IGP
durchaus denkbar sei. Ein markenmassiger Gebrauch eines Zeichens stiitzt sich allgemein
formuliert auf die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion eines Kennzeichens (BGE 139
11 424 E. 2.2.1 "M-Watch II" m.H.). Diesist insbesondere dann der Fall, wenn dieser
Gebrauch eine Ware oder Dienstleistung kennzeichnet, diese Ware ein eigenstéandiges
Angebot im Wirtschaftsverkehr darstellt und der Gebrauch ernsthaft und im Inland
stattfindet (Urteile des BV Ger B-5182/2015 vom 1. Februar 2017 E. 6.3.2 "éément de
prothese [3D]"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 4.1.4 "7seven [fig.]/SEVENFRIDAY";
Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialglter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1,
Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 1303ff. Markus Wang, in: Markenschutzgesetz [M SchG],
2. Aufl. 2017, Art. 11 Rz. 7ff.). Der Vermerk IGPi.S.v. Art. 50c MSchG i.V.m. Art. 20
GUB/GGA-Verordnung fir nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse erfiillt diese
Anforderungen anndherungsweise. Denn der Vermerk |GP dient zur Kennzeichnung von
bestimmten Waren im Wirtschaftsverkehr, namlich solchen, welche im entsprechenden
Register eingetragen sind. Zwar individualisiert IGP selber diese Waren noch nicht, sondern
nimmt erst eine Unterteilung in eingetragene und nicht eingetragene Waren vor. DalGP
aber immer mit dem Erzeugnis, dessen Bezeichnung im Register eingetragen wurde,
verwendet wird, findet indirekt allerdings dennoch eine Individualisierung statt, welche der
Unterscheidungsfunktion des Markenrechts zumindest nahekommt. Das V erwenden eines
bestimmten Zeichens auf Verpackungen und Etiketten, wie es die GUB/GGA-V erordnung
fur nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse vorsieht, ist somit nahe bei einer markenmassigen
Verwendung. Esist damit nicht auszuschliessen, dass fur Abnehmer eine potentielle Marke
"IGP" asVermerk IGP verstehen wirden. Die Unterscheidung des Zeichens IGP as
Vermerk einerseits und als mogliche Marke andererseitsist in erster Linie eine

theoreti sch-dogmati sche, welche nicht so weit geht, dass zwischen einem Vermerk und
einer Marke ein klares Hierarchieverhaltnis bestiinde, wie das die Beschwerdefthrerin fr
sich geltend macht. Entsprechend kann eine Unterscheidung des Zeichens als Vermerk
einerseits und als Marke andererseits das markenrechtliche Frethaltebedurfnis nicht
Uberwinden.

E.3.33

Damit kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Nutzung des Zeichens IGP 1.S.
einer Marke die Nutzung des Vermerks IGP i.S.v. geschiitzte geografische Angabe ohne
Beeintréchtigung |&sst. Eine nichtbehindernde K oexistenz, wie das die Beschwerdefihrerin
fUr mdglich halt, kann unter diesen Umstanden nicht angenommen werden.

E. 41

Die BeschwerdefUhrerin macht weiter geltend, sie habe Anrecht auf eine Priifung der
Eintragung des Zeichens | GP a's durchgesetzte Marke. Sie begriindet dies damit, dass die
Vorinstanz ihr diese Méglichkeit im Verlauf des Eintragungsverfahrens mit Schreiben vom
7. August 2014 zugestanden habe. Als Gesuchstellerin habe sie ein berechtigtes Vertrauen
in dieses Verhalten der V orinstanz, welches auch rechtlich geschiitzt werden misse.

E.4.2

Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des
berechtigten Vertrauens in behérdliche Zusicherungen und weiteres, bestimmte
Erwartungen begriindendes Verhalten der Behtrden. Vorausgesetzt wird, dass die sich auf



Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte
und gestuitzt da-rauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr riickgangig
machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn ihr Uberwiegende
oOffentliche Interessen entgegenstehen (Urteil des Bundesge-richts 4A_62/2012 vom 18.
Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix"; BGE 1291 170 E. 4.1 je m.w.H.).

E.43

Esist indes zweifelhaft, ob das Schreiben vom 7. August 2014 der Vor-instanz an die
Beschwerdefihrerin eine Vertrauensgrundlage bildet. Zum einen hat die Vorinstanz in
selbigem Schreiben unter dem Titel "zukUnftiges Freithaltebedirfnis' bereits erlautert, dass
das Zeichen IGP kunftig von Konkurrenten als Qualitatsangabe gebraucht wirde. Der
Schutz von Konkurrenten, wie von der Vorinstanz beschrieben, ist allerdings nur im Falle
eines absoluten Freihaltebeduirfnisses Uberhaupt relevant und kann nicht durch eine

V erkehrsdurchsetzung Uberwunden werden. Insofern waren die Erlauterungen der
Vorinstanz im Schreiben vom 7. August 2014 nicht ohne Widerspruch, was dem
rechtskundigen Vertreter der BeschwerdefUhrerin wohl auch nicht entgangen sein durfte.
Entsprechend durfte die Beschwerdefihrerin auch nicht ohne welteres darauf vertrauen,
eine Eintragung aufgrund V erkehrsdurchsetzung erwirken zu kénnen. Zum anderen muss
vorliegend auch die Natur des Markeneintragungsverfahrens mitberticksichtigt werden.
Denn dieses Verfahren ist mehrstufig und fuhrt nur im Idealfall ohne Beanstandung direkt
zu einer Eintragung. Bestehen wie vorliegend materielle und formelle
Schutzausschlussgrinde, eroffnet die erste vorinstanzliche Beanstandung einen
Schriftenwechsel, in welchem dem Hinterleger stets das rechtliche Gehdr gewéhrt wird
(Art. 30 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 bzw. Art. 17 Abs. 1 MSchV). Faktisch wird
das Gesuch daher bis zum Erlass der anfechtbaren Verfligung mehrmals gepruft.
Entsprechend kann sich héchstens in Bezug auf das letzte Schreiben der Vorinstanz vor
Erlass einer anfechtbaren Verflgung die Frage stellen, ob diesem der Charakter einer
behdrdlichen Auskunft zukommt, auf welche ein Hinterleger berechtigterwei se vertrauen
kann (vgl. zum Ganzen BV GE 2010/31 E. 7 "Kugelschreiber [3D]", m.H. und Urteil des
BV Ger B-3920/2011 vom 29. Januar 2013 E. 5.2 "Glass Fiber Net"). Vorliegend hat die
Vorinstanz nach dem besagten Schreiben vom 7. August 2014, in welchem siedie
Moglichkeit der Verkehrsdurchsetzung erwéhnte, in einem weiteren Schreiben vom 29.
Januar 2015 ebendiese M 6glichkeit der Verkehrsdurchsetzung aufgrund des absol uten
Freihaltebedirfnisses wieder verneint und der BeschwerdefUhrerin auch die Moglichkeit
gegeben, Stellung zu nehmen, bevor sie eine beschwerdefahige Entscheidung erliess. Die
Beschwerdefuhrerin stitzt sich somit nicht auf ein letztes Schreiben vor Erlass der
anfechtbaren Verfligung. Insgesamt ist damit nicht von einer gentigenden Grundlage fir ein
Vertrauen der Beschwerdefthrerin in den Hinweis der allfélligen Verkehrsdurchsetzung
auszugehen.

E. 44

Welter ist anzumerken, dass selbst wenn eine Vertrauensgrundl age gegeben waére,
vorliegend das 6ffentliche Interesse der absoluten Freihaltebedirftigkeit des Zeichens IGP
wohl einem madglichen V ertrauensschutz entgegenstiinde. Denn dem Interesse von
Mitbewerbern das Zeichen I|GP a's Qualitatsangabe zu nutzen, ohne eine Marktverwirrung
durch eine mogliche Marke "IGP" gewartigen zu missen (vgl. E. 3.3.2 oben), kommt
erhebliches Gewicht zu. Ein solches Interesse bestiinde zudem grundsétzlich unabhangig
von einer moglichen Verkehrsdurchsetzung. Denn eine V erkehrsdurchsetzung weist



lediglich die veranderte Wahrnehmung der Abnehmer nach, beeinflusst hingegen nicht
direkt das Freihaltebedirfnis der Mitbewerber am entsprechenden Zeichen (vgl. Adrian P.
Wyss, " Die Verkehrsdurchsetzung im schwei zerischen Markenrecht”, Diss. Bern 2013, S.
165ff.). Die Beschwerdefthrerin dringt mit ihrer Argumentation daher nicht durch. Eine
Eintragung aufgrund der Verkehrsdurchsetzung ist somit nicht zu prifen.

E.5

Die Beschwerdeftihrerin beantragt subeventualiter, das Zeichen IGP mit einem Disclaimer
einzutragen.

E.51

Der Disclaimer in Subeventualantrag 1 hat folgenden Wortlaut: "Die Marke wird nicht als
Vermerk fur geschiitzte geografische Angaben wiedergegeben (gemass Art. 50a M SchG
und Art. 20 der GUB/GGA Verordnung fur nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse).” Die
Beschwerdefiihrerin vergleicht diesen Disclaimer mit jenem, welcher Ublicherweise beim
Ausschluss der Farbkombination rot/weiss bei Zeichen mit einem gleichschenkligen Kreuz
verwendet wird. Die Beschwerdefuhrerin verkennt allerdings, dass sich der Disclaimer im
Falle des Ausschlusses der Farbkombination auf die Wiedergabe des Zeichens an und fir
sich bezieht. Der vorgeschlagene Disclaimer bezieht sich indes nicht auf das Zeichen selber,
sondern auf die weiteren Umsténde, wie das Zeichen verwendet wird. Der Vermerk IGP im
Sinne von indication géographique protégée kann sowohl in Zusammenhang mit einer
verbalen geografischen Angabe wie auch in Alleinstellung verwendet werden (Erwéagung
3.3.1 oben), indem dieser auf dem Etikett des eingetragenen Erzeugnisses angebracht wird.
Eine Wiedergabe des Zeichens IGP, die nicht im Sinne einer indication géographique
protégée ist, hangt damit stets davon ab, in welchem Zusammenhang dieses Zeichen auf
einer Verpackung oder Ausstattung dargestellt wird. Oder anders formuliert, misste die
Beschwerdefiihrerin stets sicherstellen, dass das Zeichen IGP nie im Zusammenhang mit
einer verbalen oder anderweitigen geografischen Angabe bzw. im Zusammenhang mit
einem Erzeugnis, welches registriert werden konnte, verwendet wird. Damit bezieht sich
der Disclaimer auf weit mehr Elemente als nur das Zeichen an und fur sich. Esist der
Vorinstanz zuzustimmen, dass ein derart weitgehender Disclaimer dem Schweizer
Markenrecht unbekannt ist und daher nicht zugel assen werden kann.

E.5.2

Der zweite Disclaimer bezieht sich auf die geschiitzten Waren und hat folgenden Wortlaut:
"[...]; dle vorgenannten Waren ausgenommen solche, fur die eine Eintragung in das
Register fur geografische Angaben nicht landwirtschaftlicher Erzeugnisse (geméss Art. 50a
MSchG und Art. 20 der GUB/GGA-Verordnung fir nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse)
erfolgt ist." Die BeschwerdefUhrerin argumentiert, dass sich dieser Disclaimer auf eine
objektive Eigenschaft der Waren bezége und der Disclaimer daher mit jenem Disclaimer
vergleichbar sei, welcher tblicherweise bentitzt werde, wenn eine Marke nur Schutz fir
Waren aus einem bestimmten Land, bspw. nur fir Waren schwei zerischer Herkunft, erhalte.
Der Beschwerdefuhrerin ist zwar zuzustimmen, dass der Umstand, ob eine Ware oder ein
Erzeugnis in einem Register eingetragen sei oder nicht, wohl als objektive Eigenschaft,
vergleichbar der Herkunft einer Ware, angesehen werden kann. Allerdings muss der
Beschwerdefuihrerin folgendes entgegengehalten werden. Sollte die Beschwerdefiihrerin
das Zeichen IGP in Alleinstellung auf ihren Waren anbringen, so ist nicht ausgeschlossen,
dass dies auch als Vermerk zum Schutz einer geografischen Angabe aufgefasst wirde (vgl.



E. 3.3.2 oben). Da die Beschwerdefiihrerin das Zeichen IGP aber gerade nicht fiir
Erzeugnisse, die in das Register fir geschiitzte Waren eingetragen sind, verwenden will,
waére eine derartige Nutzung irrefiihrend. Mit anderen Worten fiihrte ein solcher Disclaimer
eine irrefiihrende Situation gerade herbei, anstatt sie aufzul 6sen. Entsprechend muss der
Antrag, das Zeichen IGP mit dem Disclaimer 2 einzutragen, ebenfalls abgewiesen werden.

E.6
Die Beschwerdefuhrerin rigt weiter zwel Verletzungen von V erfahrensvorschriften.

E.6.1

Die Beschwerdefihrerin macht geltend, dass die Vorinstanz gemass Art. 6quinquies lit. C
Abs. 1 der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PV U;
SR 0.232.04) alle Tatumstande, insbesondere die Dauer des Gebrauchs der Marke, hétte
berticksi chtigen miissen. Allerdings kann sich geméss Art. 6quinquies lit. D PVU niemand
auf die Vorschriften dieses Artikels berufen, wenn die Marke im Ursprungsland nicht
eingetragen ist. Da das vorliegende Verfahren gerade diese Eintragung im Ursprungsland
zum Gegenstand hat, ist Art. 6quinquies lit. C Abs. 1 PVU nicht einschlgig und die
Beschwerdefuhrerin kann sich nicht darauf berufen. Die Vorinstanz hat daher kein Recht
verletzt, als sie die Dauer des Gebrauchs der Marke nicht in ihre Uberlegungen
miteinbezog.

E.6.2

Insofern die Beschwerdefuhrerin geltend macht, dass die Vorinstanz auch auslandische
Entscheide Uber die Eintragung des Zeichens IGP als Marke hétte berticksichtigen missen,
ist auszufUihren, dass ausléndische Eintragungen wohl as Indiz fir eine inléndische
Eintragung sprechen kdnnen, soweit die Rechtslage vergleichbar ist (BGE 130 111 113 E.
3.2 "Montessori” m.w.H.), diese aber keine prgudizielle Wirkung entfalten und eine
Eintragung in der Schweiz sich stets auf die in der Schweiz herrschenden Verhéltnisse und
entwickelte Praxis stitzt (BGE 114 11 171 E. 2c "Eile mit Weile"; David Aschmann, in:
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. aRz. 49ff.). So kann die
Beschwerdefuhrerin aus der Tatsache alleine, dass"IGP" in den USA, Russland und der EU
eingetragen wurde, nichts fur sich ableiten.

E.6.3

Soweit die Beschwerdefuhrerin geltend macht, ihr Markene ntragungsgesuch sei von der
Vorinstanz gestiitzt auf kiinftiges Recht abgel ehnt worden, ist folgendes auszufihren. In der
Tat ist es so, dass die Beschwerdefuhrerin ihr Eintragungsgesuch am 17. Dezember 2013
gestellt hatte und die Vorschriften zum Schutz geografischer Angaben nicht
landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Rahmen der sog. Swissnessvorlage erst am 1. Januar
2017 in Kraft traten. Die vorinstanzliche Ablehnung des Eintragungsgesuchs stiitzt sich
indes auf den Ausschlussgrund des absoluten Freihaltebedirfnisses gemass Art. 2 lit. a
MSchG. In Lehre und Rechtsprechung ist anerkannt, dass nach Art. 2 lit. aM SchG auch
solche Ausschlussgriinde ein Freihaltebedirfnis schaffen konnen, die sich erst in der
Zukunft verwirklichen (BGE 128 111 454 E. 4.2 "YUKON"; Urteil des BV Ger B-181/2007
vom 21. Juni 2007 E. 4.5 "Vuvuzela'; David Aschmann, in: Markenschutzgesetz [M SchG],
2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. aRz. 227). Diese Situation lag auch der Einschétzung der
Vorinstanz zugrunde, denn bel Gesuchseingang im Dezember 2013 war die Botschaft zur
Swissnessvorlage, datiert vom 18. November 2009, bereits bekannt. Diese erlauterte auch
explizit die Einfihrung des Schutzes geografischer Angaben fir nicht landwirtschaftliche



Erzeugnisse nach dem Vorbild der bereits bestehenden Regelung Uber den Schutz
geografischer Angaben von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und damit die
Schutzfunktion des Vermerkes | GP auch fir Waren nicht landwirtschaftlicher Herkunft
(vgl. Botschaft zur Anderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesgesetz tber
den Schutz des Schweizerwappens und anderer offentlicher Zeichen BBI. 2009 S. 8602).
Mit der Annahme der Vorlage durch das Parlament am 21. Juni 2013 und dem Ausbleiben
des Ergreifens eines Referendumsinnert 100 Tagen war zum Zeitpunkt der Stellung des
Markeneintragungsgesuchs am 17. Dezember 2013 mit gentigender Sicherheit ersichtlich,
dass kuinftig das Zeichen IGP auch zum Schutz von geografischen Angaben nicht
landwirtschaftlicher Erzeugnisse Verwendung finden wird. Entsprechend war es
gerechtfertigt, dass sich die Vorinstanz auf diese kiinftige Entwicklung der Rechtslage
abstiutzte und das Freihaltebedirfnis mit der kommenden Einfihrung des Vermerkes IGP
fr nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse begriindete.

E.7

Bei diesem Ausgang des Verfahrens muss nicht weiter auf die Frage eingegangen werden,
ob eine Eintragung des Zeichens IGP alenfalls aufgrund eines Verstosses gegen geltendes
Recht im Sinnevon Art. 2 Bst. d MSchG i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GUB/GGA Verordnung fur
nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse unterbleiben muss.

E.8

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die V orinstanz zurecht die Eintragung
des Zeichens IGP fur Waren der Klasse 2 verweigert hat. Die Beschwerde ist daher
abzuweisen.

E.91

Bel diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdefuhrerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwV G). Die Gerichtsgebihr bemisst sich
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfiihrung und der
finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21.
Februar 2008 tber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2)). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind

V ermogensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebuihr bemisst sich folglich in erster Linie
nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schdtzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher
unbedeutenden Zeichen grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.-
angenommen wird (BGE 133 I11 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem
Erfahrungswert ist auch fir das vorliegende V erfahren auszugehen. Allerdings hat die
Beschwerdefiihrerin die Durchfihrung einer 6ffentlichen Parteiverhandlung verlangt.
Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 4'000.- festzusetzen und angesichts des
Verfahrensausgangs der BeschwerdefUhrerin aufzuerlegen. Der von ihr einbezahlte
Kostenvorschuss in der Hohe von Fr. 3'000.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten
verwendet. Den darUberhinausgehenden Betrag von Fr. 1'000.- hat die Beschwerdefthrerin
innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu
uberweisen.

E.9.2

Eine Parteientschadigung ist weder der unterliegenden Beschwerde-fihrerin noch der
Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VWVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).
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