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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, 32 und 33
Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32)). Die
Beschwerdefiihrerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfligung durch diese beschwert
und hat ein schutzwiirdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Anderung. Sieist daher zur
Beschwerdefiihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 Uber das Verwaltungsverfahren [VWVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VWV G), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G), die Vertreter haben sich rechtsgentiglich ausgewiesen (Art.
11 Abs. 2 VwVG) und die tbrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff.
VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Die Beschwerdefiihrerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art. 9sexies Abs. 1 Bst. ades
Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen Uber die internationale
Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen
Staaten, die wie Deutschland und die Schweiz Vertragsparteien sowohl des MMP als auch
des Madrider Abkommens Uber die internationale Registrierung von Marken in der in
Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3) sind, nur das
MMP Anwendung.

E.21

Gemaéss Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke
den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser V erbandsiibereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentumsin der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten
Fassung (PVU, SR 0.232.04) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale
Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder
Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben
zusammengesetzt ist, dieim Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der
Erzeugung dienen kénnen oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und
sténdigen V erkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, Ublich
sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVU). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht
Art. 2 Bst. ades Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre



und Praxis zu diesen Normen kdnnen damit herangezogen werden (BGE 128 111 454 E. 2 -
Y ukon mit Hinweis auf BGE 114 11 371 E. 1 - Alta Tensione).

E.22

Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Buiro geméss Art. 5 Abs. 2
Bst. aMMP in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP vor Ablauf von 18 Monaten
mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen
Schutzverweigerung vom 26. August 2010 eingehalten.

E.3

Nach Art. 2 Bst. aMSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz
ausgeschlossen, es sei denn, sie hétten sich als Marke fir die Waren oder Dienstleistungen,
fur die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt.

E.31

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die fur den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind,
und andererseits solche, denen die fur die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung
des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. Eugen Marbach, in:
Roland von Biren/Lucas David [Hrsg.], Schwel zerisches Immaterial guter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 247; Christoph Willi, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berticksichtigung des européi schen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, Art. 2
N. 34). Zu Letzteren gehoren unter anderem beschreibende Angaben. Diese nehmen
unmissverstandlich auf den Kennzei chnungsgegenstand Bezug, indem sie eine direkte
Aussage Uber bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden
Ware oder Dienstleistung machen. Es handelt sich insbesondere um Angaben, die geeignet
sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualitét, Quantitét, Bestimmung,
Gebrauchszweck, Wirkung, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden
(BGE 128 111 447 E. 1.5 - Premiere, BGE 118 |1 181 E. 3b - Duo, mit Hinweisen).

E.3.2

Der Umstand, dass ein Zeichen Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthdlt,
die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, begrtindet noch keine
Zugehorigkeit zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder
Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter des Zeichens
fUr einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskrei se ohne besondere Denkarbeit
oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 I11 495 E. 5 - Felsenkéeller,
BGE 128111 447 E. 1.5 - Premiére).

E.33

Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwdrtern zusammengesetzten Zeichen ist
zunachst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und dann zu prifen, ob sich aus
ihrer Verbindung im Gesamteindruck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender,
unmittelbar verstandlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008
vom 23. Januar 2009 E. 3 - After hours und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 - Peach
Mallow). Bei der Gesamtwurdigung der einzelnen Bestandteile einer Marke sind al's
massgebende Kriterien insbesondere die lexikalische Nahe der Marke, die zeitliche und
ortliche Aktualitéat des Sinngehalts und die Produktnéhe aus der Sicht des Marktes zu
berticksichtigen (David Aschmann, in: Michael G. Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin



[Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. aN. 100 ff.).

E.34

Die Markenprufung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder
Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden,
wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz a's beschreibend verstanden
wird (BGE 131 111 495 E. 5 - Felsenkeller, 128 111 447 E. 1.5 - Premiere, 127 111 160 E.
2b.aa - Securitas). Englischsprachige Ausdriicke werden im Rahmen der schwelzerischen
Markenprufung berticksichtigt, sofern sie fir einen erheblichen Teil der massgeblichen
Verkehrskreise verstandlich sind (BGE 129 111 225 E. 5.1 - Masterpiece; Urtelle des
Bundesverwaltungsgerichts B-5786/2011 vom 23. November 2012 E. 2.3 - Qatar Airways,
B-1561/2011 vom 28. Mérz 2012 E. 3.4 - Together we'll go far und B-8005/2010 vom 22.
Mérz 2011 E. 2.4 - Cleantech Switzerland).

E.35

Gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes
Grenzfélle einzutragen und die endgtiltige Entscheidung dem Zivilrichter zu Uberlassen
(BGE 130 111 328 E. 3.2 - Swatch-Uhrband, BGE 129 |11 225 E. 5.3 - Masterpiece).

E.4

Dieinternationale Registrierung Nr. 1'009'226 wird in der Schweiz beansprucht fur: Klasse
30: Confiseries, chocolat et produits chocolatés, pétisseries, crémes glacées, préparations
pour la fabrication des produits précités, comprises dans cette classe. In Bezug auf die

L ebensmittel, fur welche das Zeichen beansprucht wird, setzen sich die massgeblichen
Verkehrskreise aus schwei zerischen Durchschnittskonsumenten und Fachleuten aus dem
Bereich des Verkaufs und der Gastronomie (z.B. Lebensmittel geschéfte, Konditoreien,
Béackereien, Zwischenhandler) zusammen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-2054/2011 vom 28. November 2011 E. 3.2 - Milchbarchen und B-3189/2008 vom 14.
Januar 2010 E. 4.3 - terroir [fig.]). Bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit der vorliegenden
Marke ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht der Endkonsumenten zu legen. Denn bei
Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachleute als auch an Endverbraucher
vertrieben werden, steht die Sichtweise der grossten und am wenigsten erfahrenen
Marktgruppe im Vordergrund (Aschmann, a.a.O., Art. 2 Bst. aN. 25, m.w.H.). Fir die
Beurteilung eines allfalligen Freihaltebedirfnisses ist demgegentiber die Sichtweise von
Unternehmen, welche gleiche oder ahnliche Waren anbieten, massgebend (Willi, aa.O.,
Art. 2N. 44). 5.1 Die Vorinstanz hat dem Zeichen "CeRea" den Schutz in der Schweiz fur
Lebensmittel (Klasse 30) verweigert. Da der unbefangene Konsument in einer Bezeichnung
stets einen bekannten Bedeutungsinhalt suche, werde dieser das Zeichen "Ce'Redl” im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als "Cerea" lesen. Demzufolge sei "Cereal”
direkt beschreibend fur die Art der Waren, denn die Abnehmer verstiinden die Wortmarke
"Ce'Real" auf Lebensmitteln wie Zucker-, Schokolade- und Backwaren in dem Sinne, dass
es sich bel den beanspruchten Waren um Produkte handle, deren Zusammensetzung aus
Getreide respektive Musdli bestehe oder welche daraus hergestellt wiirden. Weder die
Grossschreibung noch der Apostroph verméchten die Aussprache und das Schriftbild derart
zu verandern, dass der Sinngehalt von "Cereal" in Verbindung mit den beanspruchten
Waren der Klasse 30 nicht mehr erkannt wiirde. Da das Zeichen direkt beschreibend s,
konne der Abnehmer in diesem keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen, weshalb
esihm fur die genannten Waren an der konkreten Unterscheidungskraft fehle. 5.2 Die



Beschwerdefuhrerin bestreitet, dass "Ce'Real" direkt und ohne Gedankenverbindung im
oben erwahnten Sinne verstanden werde. Sie bringt vor, die Marke "Ce'Real" setze sich aus
den beiden Wortern "Ce" und "Real" zusammen. Da die beiden Elemente "Ce" und "Real"
je grossgeschrieben seien, werde das Bestehen zweier Wortanfange indiziert. Zusétzlich
wurden die Woérter durch einen Apostroph voneinander getrennt, so dass bel der
Aussprache von "Ce'Rea" nach dem Wortteil "Ce" eine kurze Pause eingelegt werde.
Durch die Gestaltung des Zeichens werde bewusst darauf Einfluss genommen, wie das
Zeichen vom Durchschnittskonsumenten zu lesen sei. Je nach Sprachzugehdrigkeit
kommen den Elementen "Ce" und "Real" verschiedene Bedeutungen zu, so dass die
Kombination beider Elemente keinen eindeutigen Sinn ergebe. Das strittige Zeichen sei
vorliegend gentigend modifiziert und daher unterscheidungskréftig. 5.3 Um beurteilen zu
konnen, ob das Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 30 einen
beschreibenden Charakter aufweist, ist die Zeichenkombination "Ce'Real” im
Gesamteindruck zu betrachten. Zu diesem Zweck ist zunachst der Sinngehalt der einzelnen
Bestandteile zu ermitteln und sodann zu prifen, ob das Zeichen im Gesamteindruck einen
Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder
besonderen Fantasi eaufwand als beschreibend aufgefasst wird (Entscheide der
Eidgendssischen Rekurskommission fir geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003
insic! Zeitschrift fir Immaterialgiter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S.
495 E. 2 - Roya Comfort; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6910/2007 vom 25.
Februar 2008 E. 6 - 2LIGHT). 5.3.1 Das aus dem Englischen stammende Wort "cereal"
kommt vom lateinischen "Cerealis’, abgeleitet von "Ceres', "der romischen Gottin des
Getreidebaus’, her (vgl. Duden online, www.duden.de). Dabei handelt es sich um ein Wort
des englischen Grundwortschatzes, dessen Bekanntheit bei den angesprochenen

schwei zerischen V erkehrskrei sen angenommen werden kann. Dies gilt angesichts der
grossen Ahnlichkeit zwischen dem Englischen "cereal" und dem Franzosischem "céréale’
sowie dem Italienischem "cereale” umso mehr (zu Deutsch: Getreide; vgl. Langenscheidt
e-Handworterbuch Franzosisch-Deutsch 5.0 und Italienisch-Deutsch 5.0). Das englische
Wort "cereal(s)" kann auf Deutsch mit " Getreide, Zerealien, Friihstiickskost aus Hafer,
Weizen etc." Ubersetzt werden (vgl. Langenscheidt e-Handworterbuch Englisch-Deutsch
5.0). 5.3.2 Das strittige Zeichen "Ce'Real" kann ebenso in die Bestandteile "Ce" und "Real"
zerlegt und sodann verschiedenen Sprachen zugeordnet werden. Das franzésische
Demonstrativpronomen "ce" bedeutet auf Deutsch "diese, dieser, dieses’ (vgl.
Langenscheidt e-Handworterbuch Franzésisch-Deutsch 5.0). In Verbindung mit "Real”
kann "Ce" weiter die phonetische Schreibweise von "c'est” darstellen, das mit "esist, das
Ist" zu Ubersetzen ist. (vgl. Langenscheidt e-Handworterbuch Franzosisch-Deutsch 5.0).
Aber auch die italienische Sprache kennt das Wort "ce", was Ubersetzt so viel wie "hier, da,
dabe" heisst (vgl. Langenscheidt e-Handwarterbuch Italienisch-Deutsch 4.0). Das Wort
"rea" bedeutet im Englischen und Deutschen unter anderem "tatsachlich, wirklich, wahr,
echt" (vgl. Langenscheidt e-Handworterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Die gleiche Bedeutung
kommt dem italienischen Begriff "reale” zu, und bedeutet zugleich auch "koéniglich” (vgl.
Langenscheidt e-Handwarterbuch Italienisch-Deutsch 4.0). Im Spanischen bedeutet "real”
ebenfalls "wirklich, tatsachlich, real” und "koniglich" (vgl. Langenscheidt e
Handworterbuch Spanisch-Deutsch 4.0). 5.3.3 Dadas Zeichen in Verbindung mit den
hiervor in E. 4 genannten L ebensmitteln verwendet wird, liegt im massgeblichen
Gesamteindruck aus der Sicht der betroffenen Durchschnittskonsumenten der Sinn " Cereal”
im Verstandnis von "Cerealien, Getreide, Korn, Msli" ohne weiteres nahe. Daran andert



nicht, dass das Zeichen "Ce'Real" angesichts der aufgezeigten unterschiedlichen
Bedeutungsgehalte der Zeichenelemente "Ce" und "Real” bei abstrakter Betrachtung
mehrdeutig sein kann. Mit Blick auf die beanspruchten Waren steht ein Zeichenversténdnis
im Sinne von "dasist echt”, "dasist wahr" oder "dasist real”, wie die Beschwerdefuhrerin
geltend macht, nicht im Vordergrund. Eine solche Kombination der Zeichenbestandteile
"Ce", welches bei Gesamtbetrachtung des Zeichens zwar durchausim Sinne des
franzosischen "C'est" ("das ist") ausgesprochen, aber nicht zweifelsohne in diesem Sinne
verstanden wird, und dem zur englischen bzw. deutschen Sprache zugehérigen "Real” zieht
der Durchschnittskonsument kaum in Betracht. Die Lesart "Cereal" ist weit naheliegender.
Gerade auch unter Berticksichtigung der in Frage stehenden Waren ist kaum zu erwarten,
dass sich der Durchschnittskonsument Uberlegungen zu einer moglichen Aufgliederung in
zwei unterschiedliche Sprachen macht. "Cerealien” ist ein Sammel begriff fur
Getreideprodukte, insbesondere auch fur Fruhstiicksflocken (vgl. z.B.
www.kelloggs.ch/produkt und www.nestle-cereal s.com/de/Produkte). Getreide bildet die
wichtigste Erndhrungsgrundlage fir den Menschen (vgl. Lexikon der Lebensmittel und der
L ebensmittelchemie, Gerhard Dongowski ... [et al.], Hrsg. Waldemar Ternes ... [et d ], 4.
Aufl., Stuttgart 2005, S. 687). Werden Lebensmittel unter dem Zeichen "Ce'Real”
angeboten, wird das Publikum annehmen, es handle sich um Produkte, die aus Getreide
bestehen. Damit verweist das Wort "Ce'Rea" direkt auf eine bestimmte Kategorie von
Nahrungsmitteln und weckt beim Durchschnittskonsumenten entsprechende Erwartungen.
Der Begriff "Cerealien” ist denn auch im Zusammenhang mit gesunder und ausgewogener
Erndhrung durchaus gebrauchlich. Des Weiteren sind auch Kombinationen aus Getreide
und Schokolade auf dem Schweizer Lebensmittelmarkt weit verbreitet (vgl. z.B.
www.balisto.ch, www.migros.ch/de/supermarkt/farmer,
www.isostar.ch/ch-de/cereal-max-riegel -hasel nuss-schokolade). "Ce'Real” bezieht sich
daher als Inhaltsangabe auf durchaus naheliegende V orstellungen der massgeblichen
Verkehrskreise hinsichtlich der beanspruchten Lebensmittel. Hingegen gibt es vorliegend
keine ernsthaften Anhaltspunkte daftr, dass, wie die Beschwerdefihrerin annimmt, mit
"Ce'Real" gekennzeichnete Waren der Klasse 30 tatséchlich mit dem Begriff der "Realien”,
welcher im schulischen Bereich offenbar fur die sog. Sachfacher steht, oder mit
Fussballklubs, die "Real" as Bestandteil in ihrem Vereinsnamen fuhren, in Verbindung
gebracht werden. 5.4 Im Folgenden ist noch vertieft zu priifen, ob die vorliegende Marke
alenfalls durch ihre Schreibweise gentigend modifiziert ist, so dassihr die notwendige
Unterscheidungskraft zukommt. Grundsétzlich kann durch Silbenverschiebung sowie
zusétzliche Vor- oder Endsilben der Gesamteindruck eines Wortes verfremdet werden.
Wortabwandlungen sind dem Markenschutz jedoch nicht zugénglich, sofern der
Gesamteindruck von der beschreibenden Aussage gepragt wird. Bei der Abwandlung
beschreibender Angaben ist deshalb zu prifen, ob diese in der erkennbaren Abwandlung
derart beschreibend bleiben, dass sie vom Markenschutz auszunehmen sind. Da bei
Wortmarken in erster Linie auf die akustische Wahrnehmung abzustellen ist, ist die
Auswirkung auf die Aussprache mitentscheidend und Verénderungen im Schriftbild sind
insofern unerheblich, soweit sie sich nicht auf die Aussprache auswirken (Willi, aa.O., Art.
2 N. 95 ff.; Aschmann, a.a.O., Art. 2 Bst. aMSchG N. 63 und 132 ff.). Demgegentber ist
gerade im Zeitalter des Internet- und E-Mail-Verkehrs zu beriicksichtigen, dass Marken
nicht nur im mindlichen Verkehr verwendet werden (Aschmann, aa.O., Art. 2 Bst. a
MSchG N. 33). Dennoch vermag die typographische Gestaltung des Schriftbildes durch
Grossschreibung einzelner Buchstaben den Gesamteindruck in der Regel nicht massgeblich



zu veréndern (Willi, aaO., Art. 2 N. 98; Entscheid der RKGE vom 7. Mai 2003,
verdffentlicht in sic! 2003 S. 807 E. 5 - SMArt und vom 15. Oktober 1998, verdffentlicht in
sic! 1999 S. 33 E. 3 - GlobaOne). Schliesslich verleiht lediglich ein zusétzlicher Apostroph
einem im Gemeingut stehenden Begriff keine Unterscheidungskraft (vgl. Gallus Joller, sic!
Sondernummer 2005, S. 47 ff., 51). Im Gesamteindruck, den die strittige Marke hinterlasst,
ist die lexikalische Néhe der Marke "Ce'Real" zu dem zum Gemeingut gehdrenden
englischen Begriff "cereal” deutlich. Zudem ist das Zeichen phonetisch identisch mit dem
franzdsischen Pendant "céréale”. Der gross gehaltene Buchstabe R und der Apostroph im
strittigen Zeichen "Ce'Real" reichen nicht aus, um das englische Wort "cereal” ausreichend
zu veréndern und dem Zeichen auf diese Weise Unterscheidungskraft zu verleihen. Die
Bedeutung des Zeichensim Sinne von "Cerealien, Getreide, Mudli" bleibt fur die
massgeblichen Verkehrskreise auch bei dieser Schreibweise eindeutig erkennbar. Das
Zeichen wird in visueller und phonetischer Hinsicht als Beschaffenheltsangabe aufgefasst.
Unter Berlicksichtigung des beschreibenden Charakters des Ausdrucks "cereal” misste das
Schriftbild der strittigen Marke weit mehr verandert werden, um die mangelnde
Unterscheidungskraft wettzumachen.

E.6

Als Zwischenergebnis ist demnach festzuhalten, dass das Zeichen "Ce'Real” fir die
beanspruchten Waren der Klasse 30 als direkt beschreibende Aussage lber deren
Inhaltsstoffe respektive deren Zusammensetzung zu qualifizieren ist. Die internationale
Registrierung Nr. 1'009'226 "Ce'Real" ist daher als nicht unterscheidungskraftig dem
Gemeingut nach Art. 2 Bst. a M SchG zuzurechnen. Ob auch ein Freihaltebedurfnis am
Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren besteht, kann vorliegend offen gelassen
werden, da ein Zeichen bereits vom Markenrecht auszuschliessen ist, wenn ihm die
konkrete Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des BV Ger B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E.
5.6 - Radiant Apricot).

E.7

Die BeschwerdefUhrerin weist auf verschiedene inlandische Voreintragungen hin, um eine
Zulassung der strittigen Marke zum Markenschutz zu erreichen, will aber entsprechende
Anspriche nicht (ausschliesslich) auf die Rechtsanwendungsgleichheit gestitzt wissen.
Dabeil lasst sie allerdings offen, unter welchem Gesichtspunkt sie die genannten
Voreintragungen denn geltend macht. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz, ist die
Berticksichtigung von V oreintragungen gedanklich unter verschiedenen Gesichtspunkten
maoglich (vgl. Philipp Dannacher, Der allgemeine Gleichheitssatz im
Markenprifungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und im
schwei zerischen Markenprifungsverfahren, Basel 2012, S. 6: "Rechtsgleichheit”,
"Chancengleichheit der Wettbewerber", "V ertrauensschutz", * Sel bstbindung von
Verwaltungsbehdrden™ und in verfahrensrechtlicher Hinsicht, " Amtsermittlungsgrundsatz”
sowie "Pflicht zur Begriindung behordlicher Entscheidungen”). Mangels weiterer
Vorbringen der Beschwerdeflhrerin bleibt hier nur Gbrig, die Voreintragungen unter dem
Blickwinkel der Rechtsanwendungsgleichheit zu prifen. Die Beschwerdefiihrerin stellt sich
denn auch nicht gegen eine Prifung der Relevanz von Voreintragungen unter diesem
Aspekt, sondern macht in der Beschwerdeschrift lediglich geltend, diese Sichtweise greife
zu kurz.

E.71



Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit sind juristische Sachverhalte nach
Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behdrde darf zwel vergleichbare
Sachverhalte nicht ohne sachlichen Grund unterschiedlich beurteilen. Dies gilt allerdings
nur, sofern Sachverhalte im Zusammenhang mit unterschiedlichen Rechtssubjekten in
Frage stehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 -
"Doppelhelix” [fig.]). Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in al ihren tatsichlichen
Elementen identisch sind (Willi, aa.O., Art. 2 N. 28).

E.7.2

Andererseits sollen fehlerhafte Entscheide nicht fir alle Zeiten as Richtschnur gelten
(Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 - Firemaster; Urtell
des Bundesverwaltungsgerichts B 7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 - Masterpiece;
Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999 verdffentlicht in: sic! 1999 S. 645 E. 5 - Uncle
Sam; Willi, aa.O., Art. 2 N. 31). Vielmehr wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im
Unrecht nur ausnahmswel se anerkannt, wenn eine standige gesetzeswidrige Praxis einer
rechtsanwendenden Behdrde besteht und die Behorde zu erkennen gibt, dass sie auch in
Zukunft nicht von dieser abzuweichen gedenkt (BGE 127 | 1 E. 3a; BGE 122 |1 446 E. 4a,
m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A.261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 8 - terroir [fig.]). Vor
einer alfadlligen Gewahrung des Markenschutzes aufgrund von

Rechtsglel chheltserwagungen ist Uberdies eine Abwagung der Interessen des betreffenden
Hinterlegers an der Gleichbehandlung mit anderen Markenhinterlegern einerseits und
entgegenstehenden privaten und offentlichen Interessen andererseits vorzunehmen (vgl.
Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 12 - Projob,
m.w.H.).

E.73

Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots miissen sodann im Rechtsmittel verfahren
ausdriicklich gertigt werden, was die Obliegenheit einschliesst, entsprechende
Vergleichsfélle darzulegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts P.124/1962 vom 12. Dezember
1962 E. 4, veroffentlicht in Schwelzerisches Zentralblatt fir Staats- und V erwaltungsrecht
[ZBI] 1963 S. 435; BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen; Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 8.1 f. - Ein Stick Schweliz,
vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 4A_343/2012 vom 19. September 2012 - Ein
Stiick Schwelz; Beatrice Weber-Dirler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der
Rechtsanwendung, ZBI, 2004, S. 16). Trotz des Prinzips der Rechtsanwendung von Amtes
wegen gilt dabel insoweit das Rugeprinzip, a's rechtliche Grundlagen und Einwendungen,
die nicht ins Auge springen und nach den Sachverhaltsfeststellungen und Vorbringen der
Parteien auch nicht nahe liegen, nicht berlicksichtigt werden missen (André Moser/Michael
Beusch/Lorenz Kneubtihler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008,
N. 1.55). Die Geltendmachung der Rechtsanwendungsgleichheit durch einen
Markenhinterleger aufgrund von Vergleichsfélen erfordert nicht bloss eine
Auseinandersetzung mit der Vergleichbarkeit der Zeichen, sondern auch eine
Auseinandersetzung mit den von den herangezogenen V oreintragungen beanspruchten
Waren und Dienstleistungen, ansonsten ein Beurteilungsmassstab fir die Prifung einer
Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV fehlt (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25.
November 2004 E. 4.3 vertffentlicht in: sic! 2005 S. 280 - Firemaster). Was schliesslich
das Alter der herangezogenen V oreintragungen anbelangt, sollte deren Zulassung zum



Markenschutz in der Schweiz in der Regel nicht |énger als acht Jahre zurtickliegen (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.1 - JumboL.ine,
m.w.H.), damit diese noch als représentativ angesehen werden kénnen.

E.74

Zur Stitzung ihres Anspruchs auf Gleichbehandlung hat die Beschwerdefihrerin drei
Voreintragungen geltend gemacht. Die schweizerische Marke Nr. 383756 "EurO'choc
(fig.)" ist aufgrund des oben Gesagten bereits angesichts ihres mehr als 20 Jahre
zurtickliegenden Hinterlegungsdatums und der Tatsache, dass die Marke am 14. November
2011 wegen Nichtverlangerung gel 6scht wurde, nicht geeignet, eine rechtsungleiche
Behandlung im vorliegenden Fall zu rigen. Ferner kann eine Wortbildmarke grundsétzlich
nicht zum Vergleich herangezogen werden, da sie weitere unterschei dungskréftige
Merkmale gegenuiber einer reinen Wortmarke enth@lt und deshalb von vornherein nicht as
vergleichbar anzusehen ist. Weiter hat die BeschwerdefUhrerin die schweizerischen Marken
Nr. 618'034 "Wii PLAY" fur Waren der Klasse 9 und die Marke Nr. 624'548 "SW!SS" fur
Waren der Klassen 16, 21, 25, 32 und 33 als angeblich vergleichbare Marken
herangezogen. Nach Ansicht der Beschwerdeftihrerin belegen diese Markeneintragungen,
dassdie Vorinstanz, bei der Schutzgewahrung von Zeichen, die phonetisch identisch mit
einem beschreibenden Begriff seien, bereits geringere Anforderungen an die
Unterscheidungskraft habe gentigen lassen. Sofern die Vorinstanz die Schreibweise der zum
Vergleich herangezogenen Zeichen al's unterscheidungskraftig und schutzfahig ansehe,
geltediesfir die Marke "Ce'Real" gleichermassen, zumal das Zeichen darlber hinaus - und
im Gegensatz zu den angefUhrten Voreintragungen - durch die untibliche Schreibweise gar
eine Sinnveranderung erfahre. Die Vergleichbarkeit muss indessen auch mit Blick auf die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen substantiiert geltend gemacht werden (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B 3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 - Paradies und
B 8557/2010 vom 19. Mé&rz 2012 E. 8.2 - We care about eyecare). Dieser Pflicht kommt die
Beschwerdefuhrerin nicht nach, auch nicht, indem sie mit Bezug auf lediglich eine der
angefihrten Voreintragungen [CH Nr. 624'584] geltend macht, "Getranke, fur welche die
letztgenannte [CH Nr. 624'584] beansprucht sai, richteten sich an dieselben Verkehrskreise,
wie die Waren, fur welche die vorliegend zu beurteilende Marke Schutz beansprucht” (vgl.
Beschwerdeschrift vom 18. Januar 2012, Rz. 26). Die Vergleichbarkeit von Marken auf
Seite der Waren und Dienstleistungen, wird nicht allein dadurch substantiiert gertigt, dass
eine Beschwerdefuhrerin darauf hinweist, dass beiderseits Durchschnittskonsumenten einen
wesentlichen Teil der massgeblichen Verkehrskrei se ausmachen. Fur eine weitergehende
Prufung einer Verletzung der Rechtsanwendungsgleichheit besteht daher keine Grundlage.

E.8

Schliesslich weist die Beschwerdefthrerin darauf hin, dass ihre Marken in einigen anderen
Jurisdiktionen zum Markenschutz zugel assen worden sei. Insbesondere der Umstand, dass
die Basismarke in Deutschland hinterlegt sei, sei zu ihren Gunsten zu berticksichtigen.
Auslandische Entscheide haben nach standiger Praxis keine prgudizielle Wirkung. In
Zweifelsfallen kann jedoch die Eintragung in Landern mit &hnlicher Prifungspraxis ein
Indiz fur die Eintragungsfahigkeit sein (Urteile des BV Ger B-498/2008 vom 23. Oktober
2008 E. 5 - Spruhflaschen und B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 - Corposana).
Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke haben die auslandischen
V oreintragungen indessen keine Indizwirkung fur die Schweiz. Es handelt sich nicht um
einen Grenzfall, bel dem alenfalls ein Blick auf die auslandische Prifungspraxis den



Ausschlag fur die Eintragung geben kénnte (Urtelle des BV Ger B-2687/2011 vom 20.
Februar 2012 E. 8 - Norma und B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 7 - Silacryl, je mit
Hinweisen. Dies gilt auch mit Blick auf das von der Beschwerdefihrerin ins Recht gelegte
Urtell aus Ungarn vom April 2011. Die Beschwerdefiihrerin kann daher auch aus der
mehrfachen Eintragung des Zeichens "CeRed" im Ausland nichts zu ihren Gunsten
ableiten.

E.9

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen "Ce'Rea" fir die
beanspruchten Waren der Klasse 30 Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. aM SchG darstellt.
Die Vorinstanz hat die IR-Marke Nr. 1'009'226 insofern zu Recht zurtickgewiesen. Die
Beschwerde erweist sich demnach al's unbegriindet und ist abzuweisen.

E.10.1

Die Spruchgebiihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bisVwWVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht
es um Vermogensinteressen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich folglich nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schatzung des Streitwertes 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 werden
darf (BGE 133111 490 E. 3.3 - Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert
ist auch fur das vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.-
festzusetzenden Gerichtskosten sind angesichts des V erfahrensausgangs der
Beschwerdefhrerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschussin
Hohe von Fr. 2'500.- zu verrechnen.

E. 10.2

Eine Parteientschadigung ist der unterliegenden Beschwerdefiihrerin nicht zuzusprechen
(Art. 64 Abs. 1 VWV G, Art. 7 ff. VKGE).

Export aus OpenCaseLaw (CCO0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht vertffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.



