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

E.21

Die vorliegend strittige internationale Registrierung basiert auf einer Unionsmarke. Sowohl
die Schweiz al's auch die Européische Union sind Mitglied der Pariser Ubereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVU, SR
0.232.04) und des Protokolls zum Madrider Abkommen Uber die internationale
Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemass der neuen
Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Mitglieder, welche
sowohl das Protokoll als auch das Madrider Abkommen Uber die internationale
Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR
0.232.112.3), unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwolf
Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle zu erklaren ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. aund b in Verbindung mit Art. 9sexies
Abs. 1 Bst. aund b MMP). Da die Européische Union einzig das Protokoll zum Madrider
Abkommen unterzeichnet hat, gilt vorliegend eine Frist von 18 Monaten fur die Erklérung
der Schutzverweigerung. Die am 28. Februar 2019 beginnende Frist ist daher mit Erklarung
der provisorischen Schutzverweigerung vom 21. Februar 2020 eingehalten.

E.22

Als Zuruickweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder
Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben
zusammengesetzt sai, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der



Erzeugung dienen kénnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und
sténdigen V erkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes Ublich” seien (Art. 5 Abs. 1 MMPin
Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVU). Dieser zwischenstaatlichen Regelung
entspricht Art. 2 Bst. aMSchG. Lehre und Praxis zu dieser Norm kénnen somit
herangezogen werden (Urteil des BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2
"Gipfeltreffen”).

E.31

Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht
fr Waren oder Dienstleistungen, fir die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt
haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11]).
Zu den Zeichen des Gemeinguts gehoren jene, die vom Publikum nicht als Hinwels auf eine
bestimmite Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend

unterschel dungskréftig sind, sowie Zeichen, die aus anderen Grunden fir den
Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (BGE 131 111 126 f. E. 4.1 "Smarties[3D]/ M&M's
[3D]"; Urteile des BV Ger B-3904/2021 vom 29. August 2023 E. 5.1.1 "[emballage] [3D]",
B-3981/2021 vom 6. April 2022 E. 2.1 "Nemiroff [3D]"; David Aschmann/ Michael Noth,
in: Michael G. Noth/ Gregor Buhler/ Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. aRz. 1 ff.; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von
Buren/ Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht
[SIWR] Bd. 111/1, 2. Auflage, Basel 2009, N. 247 [zit. Marbach, SIWR]).

E.3.2

Erschopft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren
Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung
unmittelbar verkorpert, ohne dass eine ungewohnliche Bildperspektive, stilisierte
Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskréftig individualisiert,
unterliegt es denselben V oraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, diein der
Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken”; Urteile
des BV Ger B-4112/2022 vom 10. April 2024 E. 2.2 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS
[fig.]", B-3904/2021 E. 5.1.4 mit Hinweisen "[emballage] [3D]", B-3981/2021 E. 2.1
"Nemiroff [3D]", B-2294/2018 vom 21. Méarz 2019 E. 2.2 "Alexandra L aurent-Perrier
[3D]", B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.2 "1800 Cristalino [fig.]", B-1920/2014
vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]"). Zudem ist die Sperrwirkung der
Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte mit jener von Formmarken vergleichbar. Dem
Einwand, die Ware konnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen Féllen
nicht zu folgen (Urteile des BV Ger B-2294/2018 E. 2.2 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]",
B-6201/2017 E. 2.2 "1800 Cristalino [fig.]", B-1920/2014 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]").
Stattdessen ist zu beriicksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder
Verpackungsform grundsétzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen
(Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche™ mit Hinweis
auf BGE 130 111 328 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Warengebrauch, den
ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung verbietet,
darum rechtsgentiglich auch selber zu entsprechen.

E.33

Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er tber
funktionale oder asthetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das



Publikum aufgrund der Funktion oder asthetischen Attraktivitét des Produkts erwartet,
erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (BGE 120 11 307 E. 3b "The
Original"; Urteile des BV Ger B-4112/2022 E. 2.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS
[fig.]", B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]", B-2294/2018 E. 2.3 "Alexandra
Laurent-Perrier [3D]", B-6201/2017 E. 2.3"1800 Cristalino [fig.]", B-1920/2014 E. 3.3
"Nilpferd [fig.]").

E.34

Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundel emente und Formen, die
weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten

abwei chen und daher mangels Originalitét im Gedéachtnis der Abnehmer nicht haften
bleiben (vgl. BGE 133 111 342 E. 3.1 "Trapezformiger Verpackungsbehélter" mit Hinwels
u.a auf BGE 129111 514 f. E. 4.1 "Lego"; Urteile des BV Ger B-4112/2022 E. 2.4
"Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-3904/2021 E. 5.1.4 mit Hinweisen
"[emballage] [3D]", B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D])". Dabei sind die Merkmale nicht
einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 133 [11 342 E. 4
"Trapezformiger Verpackungsbehdlter”; Urtelle des BV Ger B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff
[3D]", B-2294/2018 E. 2.3 "Alexandra Laurent-Perrier [3D]", B-6201/2017 E. 2.3 "1800
Crigtalino [fig.]", B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]"). Daraus
folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es
einen gemeinfreien Bestandteil enthélt. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als
Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen gepragt wird
(BGE 12011 307 E. 3bf. "The Original [3D]"). Dies gilt sowohl fir dreidimensionale
Marken an und fir sich, als auch fir Kombinationen solcher Formen mit
zweidimensionalen Bestandtellen (BVGE 2007/35 E. 2 "Goldrentier [3D]"; Urteile des
BVGer B-4112/2022 E. 2.4 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-3904/2021 E.
5.1.4 mit Hinweisen "[emballage] [3D]", B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 7.3.3
"Nussknackermannchen [3D]", B-570/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3
"Zigarettenschachtel [3D]").

E.35

Entscheidend ist, ob mit dem zusétzlichen zweidimensionalen Element ein Bezug zur
betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die Form deshalb
unterscheidungskraftig wirkt (BV GE 2007/35 E. 5 "Goldrentier [3D]"; Urteile des BV Ger
B-4112/2022 E. 2.5 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS[fig.]", B-3904/2021 E. 5.1.4
"[emballage] [3D]", B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]", B-1061/2017 E. 7.3.3
"Nussknackermannchen [3D]"). Ein solcher Bezug kann insbesondere in Kombination mit
gut erkennbaren und unterscheidungskréftigen zweidimensionalen Elementen geschaffen
werden, bspw. einen Firmenschriftzug (BV GE 2007/35 E. 6 ff. "Goldrentier [3D]"; Urteile
des BV Ger B-4112/2022 E. 2.5 und E. 4.5.2.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS
[fig.]", B-1061/2017 E. 7.3.3 "Nussknackermannchen [3D]") bzw. soweit dieser im
Vergleich zu der Form nicht zu klein ist (Urteile des BV Ger B-4112/2022 E. 4.5.2.3 und E.
4.5.3.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-1061/2017 E. 7.3.3
"Nussknackermannchen [3D]", B-2676/2008 vom 23. Januar 2009 E. 7.1 "Flasche [3D]").

E.3.6

Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskréftig sein (vgl. Urtell
des BV Ger B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]"; Marbach, SIWR, N.



485; Michael Noth, in: Noth/Buhler/ Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2017, Art. 2 lit.
b N. 30 mit weiteren Hinweisen). Mit der Geltendmachung eines Farbanspruchs bringt der
Hinterleger zum Ausdruck, dass er den Schutz der von ihm beanspruchten Marke nur in
einer bestimmten FarbausfUhrung beansprucht. Fehlt indes ein Farbanspruch, so
beansprucht die Marke grundsétzlich Schutz fir das Zeichen in jeder denkbaren farblichen
Ausgestaltung bzw. in allen Farbkombinationen (BGE 134 |11 406 E. 6.2.2 "V SA/ASA
[fig.]"; Urteile des BV Ger B-492/2022 vom 12. Dezember 2022 E. 2.4.4 "[zwei Kreise]
[fig.)/savl [fig.]", B-7402/2006 vom 9. Januar 2008 E. 6.3 "VSA/ASA [fig.]"; Marbach,
SIWR, N. 486). Wie bel Formmerkmalen ist dabel zu differenzieren, ob die Farbe als
Gestaltungs- oder Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen wird. Eine durch die
Farbgebung bedingte Spezifizierung im Erinnerungsbild ist zudem nicht mit einer
Individualisierung im markenmassigen Sinn gleichzustellen (Marbach, SIWR, N. 4881.). In
diesem Zusammenhang ist bel einer aus Form und Farbe kombinierten Marke im Einzelfall
zu prufen, bei welchem Element eher ein Herkunftsbezug erwartet wird. Es fragt sich
weiter, inwieweit sich die beiden Elemente gegenseitig beeinflussen: Damit die
Kombination im Gedéachtnis der Abnehmer haften bleibt, muss der unterscheidungskréftige
Teil dominieren. Umgekehrt darf er zur Unterscheidungskraft der Marke in ihrem
Gesamteindruck nicht durch das banale Element relativiert werden (Urteile des BV Ger
B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.3.2 "Mischgeréte [3D]", B-2828/2010 E. 4.2 "Roter
Koffer [3D]").

E.41

Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in
die Lage versetzen, ein einmal geschétztes Produkt in der Menge des Angebots
wiederzufinden. Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben
Endabnehmern zahlen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (BGE 134 1|
551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] I1" mit weiteren Hinweisen; Urteile des BV Ger
B-3904/2021 E. 5.2.1 mit Hinweisen "[emballage] [3D]", B-3981/2021 E. 3 "Nemiroff
[3D]"; Raphael Nusser, Die massgeblichen Verkehrskreise im schwei zerischen
Markenrecht, 2015, S. 145f.; Marbach, SIWR, N. 212; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise
im Markenrecht, in: sic! /2007, S. 1, 6 f. und 11).

E.42

In Klasse 32 sind die Waren "jus; eaux; cocktails sans alcool; produits a boire sans alcool
aromatisés au the; boissons non alcoolisées a base de fruits, aromatisées au thé; produits a
boire sans alcool contenant des jus de |égumes; produits a boire sans alcool contenant des
jus de fruits; smoothies; produits a boire contenant des vitamines; préparations pour la
fabrication de produits a boire; sirops pour la fabrication de produits a boire; boissons sans
alcool" strittig. Alkoholfreie Getranke diverser Arten richten sich an das breite Publikum
und werden als Waren des taglichen Bedarfs eingestuft (Urteile des BV Ger B-4112/2022 E.
3.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 3
mit Hinweisen "RED BULL/RED DRAGON", B-4104/2021 vom 5. Dezember 2022 E. 4.2
"CAPRI-SUN/PRISUN"). Weiter richten sich die vorgenannten Waren auch an Personen,
welche diese Waren fir Dritte aus beruflichen Griinden erwerben, seien es Fachpersonen
des Getrankehandels bzw. der Gastronomie oder Zwischenhandler (Urteile des BV Ger
B-4112/2022 E. 3.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-444/2022 E. 3"RED
BULL/RED DRAGON", B-4104/2021 E. 4.2 "CAPRI-SUN/ PRISUN", B-2068/2021 vom
13. Oktober 2022 E. 3 "GRANINI/ GRANISLUSH", B-3464/2020 vom 8. Juli 2022 E. 3.2



" AGERIBIER/AGERIBIER [fig]", B-3072/2021 vom 12. April 2022 E. 3.2
"PRINZ/PRINZENHAUS").

E.43

Die beanspruchten Waren der Klasse 33 "Produits a boire alcoolisés (al'exception de
biéres)" richten sich an Endabnehmer, die mindestens 16 bzw. 18 Jahre alt sind (vgl. Art. 14
Abs. 1 des Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014 [LMG; SR 817.0]; Art. 41 Abs. 1 Bst. i
des Bundesgesetzes lber die gebrannten Wasser vom 21. Juni 1932 [Alkoholgesetz, AIKG;
SR 680]), sowie an Personen, welche diese Waren fir Dritte aus beruflichen Griinden
erwerben, namentlich Zwischenhandler und Fachpersonen des Spirituosen- und
Getrankehandels bzw. der Gastronomie (Urteile des BV Ger B-4112/2022 E. 3.4 "Hennessy
[fig.], Hennessy PARADIS[fig.]", B-5591/2021 vom 9. August 2023 E. 3.2 mit Hinweisen
"CHIANTI CLASSICO DAL 1716 [fig.]/ C Chianti Gran Selezione [fig.]", B-3072/2021 E.
3.2"PRINZ/PRINZENHAUS", B-3981/2021 E. 3 "Nemiroff [3D]", B-3209/2017 vom 2.
April 2019 E. 4 "Paradis/ Blanc du Paradis, Rouge du Paradis").

E.51

Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marke verstehen und welchen Sinn
sieihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen
Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, fir
welche es beansprucht wird (BGE 133 111 345 f. E. 3.2 "Trapezformiger
Verpackungsbehdlter [3D]"; Marbach, SIWR, N. 209). Die Schutzfahigkeit eines Zeichens
ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prifen (BGE 120 |1 307 E. 3a"The
Original [3D]"; Urteile des BV Ger B-4112/2022 E. 4.1 "Hennessy [fig.], Hennessy
PARADIS[fig.]", B-3981/2021 E. 4 "Nemiroff [3D]", B-2294/2018 E. 5 "Alexandra
Laurent-Perrier [3D]", B-1722/2016 vom 28. Méarz 2018 "[fig.] [emballage]", B-6201/2017
E. 41800 Cristalino [fig.]"). Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob der hinterlegten
Wort-/ Bildmarke aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise fir die beanspruchten
Waren die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.

E.5.2

Den Gemeingutcharakter des Zeichens begriindet die Vorinstanz damit, dass es sich ihrer
Ansicht nach um ein banales Zeichen handelt. Im Zusammenhang mit den strittigen Waren
der Klassen 32 und 33 stelle das Zeichen deren naturgetreue Wiedergabe bzw. Verpackung
dar (angefochtene Verfigung, Ziff. 18), was die massgeblichen Verkehrskreise sofort
erkennten. Die Flaschenform sowie deren Gestaltung hebe sich weder durch ihre Form noch
durch ihre farbliche Gestaltung in entscheidendem Masse vom Ublichen und Gewohnten ab
(angefochtene Verfiigung, Ziff. 18 und Ziff. 19a; Beilage 2 der angefochtenen Verfiigung).
Dieim Zeichen enthaltene Etikette sei rein dekorativ und das darin aufgefihrte
Wortelement sei in der massgebenden Abbildung der Gazette nicht |esbar (angefochtene
Verfugung, Ziff. 13 und 19b; Notifikation der OMPI in Sachen IR 1452808 vom 28.
Februar 2019 [hiernach: vi-act. 1]). Als nicht lesbares Zeichenelement sei der Begriff
"Rynkeby" - unabhéngig seiner alfalligen Unterscheidungskraft - nicht geeignet, dem
Zeichen im Gesamteindruck die nétige Unterscheidungskraft zu verleihen (angefochtene
Verfligung, Ziff. 19b). Jedenfalls wirrden die Abnehmer in der gew&hlten Kombination der
Form- und Gestaltungselemente keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen
(angefochtene Verfligung, Ziff. 27).

E.53



Die BeschwerdefUhrerin bestreitet nicht, dass das Zeichen fur die beanspruchten
Getrankewaren der Klassen 32 und 33 eine mdgliche naturgetreue Abbildung der
Verpackung dieser Waren darstelle. Im Gegensatz zur Vorinstanz ist sieindes der Ansicht,
dass die hinterlegte Wort-/Bildmarke in einer Gesamtbetrachtung eine
unterscheidungskréaftige Marke darstelle (Beschwerde, Ziff. 15). So enthalte die abgebildete
Flasche el ne aussergewdhnliche Flaschenetikette, wel che den Gesamteindruck der

K ombinationsmarke massgeblich prége (Beschwerde, Ziff. 17). Deren Gestaltung hebe sich
deutlich von im betreffenden Warensegment iblichen Aufmachungen ab (Beschwerde, Ziff.
17). Die Etikette bedecke einen erheblichen Teil der Flasche und weise ein
aussergewohnliches Muster auf, welches aus diversen weiss und in verschiedenen Rotttnen
gezeichneten Dreiecken bestehe. Dieses Muster werde in der Mitte durch einen dunkelroten
Rhombus unterbrochen, in dessen Mitte wiederum in einer ovalen Etikette auf grinem
Grund der weisse Schriftzug "Rynkeby" stehe. Dartiber gezeichnet befinde sich ein nach
rechts davonfliegender roter Schmetterling, der eine weiss gepunktete Linie hinter sich
herziehe (Beschwerde, Ziff. 17 mit Hinweis auf Ziff. 11). Bel diesem ovalen
Zeichenelement handle es sich im Ubrigen um die in der Schweiz bereits zum
Markenschutz zugel assene internationale Registrierung IR 1399304. Gerade das
Wortelement "Rynkeby" vermdge der Marke in Kombination mit den weiteren grafischen
Zeichenelementen die nétige Unterscheidungskraft zu verleihen (Beschwerde, Ziff. 19 ff.).
Schliesslich rugt die Beschwerdefuhrerin, dass die Vorinstanz zu Unrecht den Schluss
ziehe, das Wortelement "Rynkeby" sei auf der Abbildung in der Gazette nicht lesbar
(Beschwerde, Ziff. 23 ff.). Als Beurteilungsgrundlage sei ndmlich auf die Abbildung im
Registereintrag abzustellen (Beschwerde, Ziff. 24). Betrachte man die Markenabbildung in
der Gazette, welche ausschliesslich elektronisch veroffentlicht werde, so sel das
Wortelement "Rynkeby" einwandfrei les- und erkennbar (Beschwerde, Ziff. 24 mit Verwels
auf Beschwerdebeilage 3 [Markenabbildung in der Gazette]). Ausserdem sei das
Wortelement "Rynkeby" der vorliegend strittigen internationalen Registrierung auch in der
Markenabbildung der Basismarke, der Unionsmarke EM 017937328, klar |lesbar
(Beschwerde, Ziff. 26 mit Verwels auf Beschwerdebeilage 4 [Auszug aus der
Markendatenbank des EUIPQ]).

E.54.1

Damit ist zunéchst festzustellen, dass in Bezug auf die Prifungsgrundliage der
Eintragungsfahigkeit der vorliegenden internationalen Registrierung zwischen der
Beschwerdefuhrerin und der Vorinstanz ein Dissens besteht. Wahrend die Vorinstanz as
Beurteilungsgrundlage auf den Ausdruck der Abbildung der Gazette OMPI des marques
internationales Nr. 7/2019 in der papiernen Notifikation der OMPI vom 28. Februar 2019
abstellt (angefochtene Verfigung, Ziff. 2 und 19b; vi-act. 1), ist die BeschwerdefUhrerin der
Ansicht, dassin der elektronisch gefihrten Gazette OMPI des marques internationales Nr.
7/2019 auf die elektronische Bilddatel abzustellen sei (Beschwerde, Ziff. 25). Weiter
verweist sie auf die Rechtsprechung, wonach fir die Beurteilung der Markendarstellung
einer internationalen Registrierung die Abbildung der Basismarke (Unionsmarke
EM017937328) beigezogen werden konne, was in casu zu erfolgen habe (Beschwerde, Ziff.
26 mit Verweis auf die Beschwerdebeilagen 3 und 4). Insofern ist im Folgenden auf die
Frage einzugehen, auf welcher Grundlage die Schutzfahigkeit der vorliegend strittigen
internationalen Registrierung zu prifen ist.

E.54.21



Anders as bel einer nationalen Marke erfolgt die Priifung der Schutzféhigkeit einer
internationalen Marke weder im Zeitpunkt ihrer Registrierung, noch durch die die
Anmeldung registrierende Behtrde (Stefan Fraefel, in: Basler Kommentar zum
Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 46 MSchG Rz. 4). Vielmehr sind bis zum
Zeitpunkt der Prifung der Schutzfahigkeit einer internationalen Marke folgende Schritte zu
durchlaufen:

E.54.2.2

Zuerst stellt der Markeninhaber gestiitzt auf seine nationale Basismarke ein Gesuch um
Anmeldung ener internationalen Registrierung beim Bureau International der OMPI.
Entspricht der Antrag auf internationale Registrierung den Erfordernissen, trégt die OMPI
die internationale Anmeldung im internationalen Markenregister ein (Regel 14 Abs. 1 der
Gemeinsamen Ausfihrungsordnung zum Madrider Abkommen Gber die internationale
Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen [Stand 1. November
2021] [GAFO; SR 0.232.112.21]; vgl. "Guide du systéme de Madrid - Enregistrement
international des marques en vertu du Protocole de Madrid (2022)" [hiernach: Guide du
systeme de Madrid], Ziff. 373, S. 88, aufrufbar unter: https.//www.wipo.int/ edocs
pubdocs/fr/wipo-pub-455-2022-fr-gui de-to-the-madrid-system-international -
registration-of-marks-under-the-madrid-protocol.pdf). Bel dieser Registrierung handelt es
sich jedoch nicht um eine Eintragungsurkunde, welche die Schutzfahigkeit der hinterlegten
Marke bezeugen wirde, sondern - analog der schwei zerischen Hinterlegungsbescheinigung
- um eine "Empfangsbestétigung” des Gesuches (vgl. Guide du systeme de Madrid, Ziff.
374, S. 89). Die Uberpriifung der Richtigkeit der eingetragenen Informationen, wozu die
Markenabbildung auch zahlt, obliegt dem Markeninhaber dem diese Bescheinigung
ebenfalls zugestellt wird (Lara Dorigo/ Gregor Wild, in: Noth/ Buhler/ Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 46 Rz. 4).

E.54.2.3

Einmal registriert, wird die internationale Registrierung im offiziellen Publikationsorgan
des Madrider Systems, der Gazette OMPI des marques internationales (hiernach: Gazette),
publiziert (Regel 32 Abs. 1lit. ai] GAFO; vgl. Guide du systeme de Madrid, Ziff. 375 und
385, S. 89 und 91; Fraefel, a.a.O., Art. 46 MSchG Rz. 15 und 17). Fir die Publikation in der
Gazette verwendet das OMPI die ihm vom Markenamt des Ursprungslandes tbermittelte
(zumeist elektronische) Wiedergabe der Basismarke (z.B. im Format JPEG; vgl. Guide du
systeme de Madrid, Rz. 259 und 386, S. 65 und 91; siehe auch Peter Ling, Abweichungen
der internationalen Registrierung von der Basismarke - Das Spannungsfeld zwischen dem
Schutzumfang internationaler Marken und dem Schutz gutglaubiger Dritter, in: sic! 2009
673, S. 673f.).

E.54.24

Zeitgleich bzw. zeitnah an der Publikation der Registrierung in der Gazette erfolgt die
sogenannte "Notification" der Schutzausdehnung an das nationale Amt desin der
internationalen Anmeldung designierten Mitgliedstaates (Regel 14 Abs. 1 GAFO; Guide du
systeme de Madrid, Ziff. 373, S. 88; Fraefel, aa.O., Art. 46 MSchG Rz. 6 und 8). In diesem
Zusammenhang gilt es fir die Priifung von Schutzausdehnungen auf die Schweiz
festzustellen, dass die Vorinstanz seit dem 21. Mai 2015 hierfir ausschliesslich
elektronische Aktenhefte fuhrt (Fraefel, aa.O., Art. 40 MSchG Rz. 9; vgl. zur Bedeutung
der Modalitéten der Notifikation Ling, aa.O., S. 6731.).



E.54.25

Damit erfolgt die Prifung der Schutzfahigkeit einer internationalen Marke durch das
nationale Markenamt des im Gesuch bezeichneten Vertragsstaates, und zwar nachdem
dieses mittels Notifikation von der Registrierung bzw. Anmeldung der internationalen
Registrierung erfahren hat (Regel 14 Abs. 1 GAFO; vgl. Guide du systeme de Madrid, Ziff.
373, S. 88; Fraefel, a.a.0., Art. 46 MSchG Rz. 6 und 8). Mit der Notifikation werden die
Prufungsfristen gemass dem Madrider System ausgel st (vgl. Art. 5 MMP). Die Prifung
selber erfolgt jeweils gemass der Gesetzgebung des bezei chneten V ertragsstaates (vgl.
Guide du systeme de Madrid, Ziff. 392, S. 92).

E.5431

In der Schweiz gilt bei der Prifung der Schutzvoraussetzung einer internationalen Marke -
im Ubrigen gleich wie bei einer nationalen Marke - der Grundsatz, wonach das Zeichen so
zu betrachten ist, wie es vom Hinterleger angemeldet wurde (BGE 143111 127 E. 3.3.2
"Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]”; Urteil des BV Ger B-2294/2018 E. 5
"Alexandra Laurent-Perrier [3D]"). Eintréage bzw. Dokumente, welche belegen, wie eine
internationale Marke angemeldet wurde, finden sich, wie hiervor ausgefuhrt, in der
Eintragungsbescheinigung (vgl. E. 5.4.2.2 hiervor) und folglich in der Publikation der
Eintragung ins internationale Register, also jene in der Gazette (vgl. E. 5.4.2.3 hiervor). Die
Notifikation ans designierte nationale Markenamt entspricht inhaltlich der
Gazette-Publikation. Daraus folgt, dass bei einer internationalen Registrierung beztiglich
des geschitzten Zeichens und des Warenverzei chnisses grundsétzlich auf die Publikation in
der Gazette der OMPI abzustellen ist (Dorigo/ Wild, a.a.O., Art. 46 MSchG Rz. 4).

E. 5432

In Ergénzung dazu ist bei der Prifung der Schutzvoraussetzungen von internationalen
Registrierungen der Umstand, dass deren Anmeldung nicht direkt, sondern gestitzt auf eine
Basismarke - und damit quas "zweistufig" - erfolgt (vgl. E. 5.4.2.2 ff. hiervor), insofern zu
berticksichtigen, als der Schutzumfang einer internationalen Registrierung niemal's grosser
als derjenige der Basismarke sein kann (Urtelle des BV Ger B-3981/2021 E. 5.1 "Nemiroff
[3D]", B-2676/2008 vom 23. Januar 2009 E. 5 "Lucas Bols[3D]", B-2724/2007 vom 17.
Oktober 2007 E. 6.2.3 "Nivea[3D]", B-2676/2008 E. 7.1 "Flasche [3D]" sowie den
Entscheid der Rekurskommission fur geistiges Eigentum [RKGE] MA-AA 18/05 vom 24.
April 2006, in: sic! 2006/671 E. 7 f. "Quaderférmige Flasche [3D]"; Dorigo/ Wild, a.a.O.,
Art. 46 Rz. 4, Ling, aa.O., S. 674). Entsprechend geht aus der schwel zerischen
Rechtsprechung zu internationalen Registrierungen hervor, dass ergénzend zur Publikation
in der Gazette der OMPI auf den Markenregistereintrag der Basismarke zurtickgegriffen
werden kann, was sich insbesondere dann rechtfertigt, wenn der von der Hinterlegerin
gewollte bzw. aufgrund der Markenart beanspruchte Schutzumfang unklar erscheint (siehe
dazu insbesondere die Urtelle des BV Ger B-2724/2007 E. 6.2.3 "Nivea[3D]", B-2676/2008
E. 7.1 "Flasche [3D]" sowie den Entscheid der RKGE MA-AA 18/05, in: sic! 2006/671 E. 7
f. "Quaderformige Flasche [3D]"; Dorigo/Wild, a.a.O., Art. 46 Rz. 4).

E.54.4

Nachdem fest steht, dass fur die Prifung der Schutzféhigkeit einer internationalen
Registrierung (in erster Linie) auf die Publikation in der Gazette der OMPI abzustellen ist,
soll zunéchst auf diese Publikation eingegangen werden. Die Gazette selber wird seit 2009
ausschliesslich elektronisch gefiihrt und kann, wie im Ubrigen auch samtliche Angaben aus



dem internationalen Markenregister, von jedermann online und kostenfrei Uber den
sogenannten "OMPI Madrid Monitor" (ehemals. Romarin) aufgerufen werden (aufrufbar
unter: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/ fr/ > Gazette OMPI; Fraefel, a.a.O., Art. 46
MSchG Rz. 17). Wer die Publikation einer internationalen Registrierung in der Gazette
aufruft, gelangt auf eine "Maske", in welcher einzig die Marke, die Registrierungsnummer,
der Name der Markeninhaberin, das Ursprungsland, die Transaktionsart sowie die
Gazette-Nummer dargestellt sind. Die Markenabbildung ist dabel - 8hnlich einem
Thumbnail - auf der Maske kleiner dargestellt a's die darunterliegende und bereitsin dieser
Maske direkt aufrufbare elektronische Bilddatei. Dain dieser Maske nicht ale
Informationen zur Eintragung ins internationale Register (vgl. E. 5.4.2.2 . hiervor)
angezeigt werden, muss der Benutzer aktiv auf die Registrierungsnummer klicken. Nur so
gelangt man auf die vollsténdige Darstellung aller Informationen, némlich den
Registereintrag. Die darin auffindbaren Informationen und Abbildungen entsprechen jenen,
welche den Markenamtern in der Notifikation mitgeteilt werden. In Bezug auf die
Markenabbildung ist festzustellen, dass diese sowohl in der Gazette wie auch im
internationalen Register in der Maske as Thumbnail in einer kleineren Auflésung
dargestellt ist: Beim Aufrufen der elektronischen Bilddatel wird die Marke in einer
grosseren Auflosung dargestellt. Im Ausdruck der Notifikation der OMPI an die Vorinstanz
selber ist die Marke in der gleichen Grosse abgebildet wie der Thumbnail in der Maske des
internationalen Registers und damit in einer kleineren Aufldsung als die darunterliegende
elektronische Bilddatei (vgl. Gazette Nr. 2919/07 sowie vi-act. 1). Angesichts dessen, dass
nicht nur das massgebende Publikationsorgan, sondern auch die Aktenhefte der Vorinstanz
fur die Prifung internationaler Registrierungen seit langem nur noch elektronisch gefihrt
werden (Fraefel, aa.O., Art. 40 MSchG Rz. 9), spricht einiges dafir, dass im Rahmen der
Prifung der Schutzfahigkeit einer internationalen Registrierung alle elektronischen
Aktenstiicke zu berticksichtigen sind und allenfalls auch die elektronische Bilddatei der
Marke. Indessen kann diese Frage vorliegend aus den nachfolgenden Griinden

offengel assen werden. Dasselbe gilt fur die Frage, ob eine Gréssenbeschrénkung in 8 x 8
Zentimetern sich angesichts einer rein elektronischen Aktenfihrung und ebensolchen
Publikation noch vertreten |&sst (vgl. hierzu die Entwicklung bei der OMPI, gemé&ss welcher
im Jahr 2022 auf dem obligatorischen Anmeldeformular MM 2 die Grossenbeschrankung
fur internationale Marken von 8 x 8 cm auf 20 x 20 cm erweitert wurde [Guide du systeme
de Madrid, Rz. 256 ff., S. 65]; siehe den Hinweis auf die Regelung im Madrider System bis
2021 inE. 4.4.4 und 4.4.9 im Urteil des BV Ger B-3981/2021 "Nemiroff [3D]").

E. 5451

Aus der Markenabbildung der Gazette bzw. jener der Notifikation geht hervor, dass das
strittige Zeichen aus einer fotografischen Abbildung einer langlichen und durchsichtigen
Getrankeflasche besteht. Diese Flasche ist mit einer dunklen Flussigkeit gefillt. Am
Flaschenbauch ist mittig eine breite Etikette sichtbar. Auf dieser Etikette sind nebst einem
burgunderroten Band auch verschiedene Dreiecke in diversen Rottonen angebracht. Ebenso
ist auf der Etikette in der oberen Mitte ein dunkler Rhombus zu sehen, in welchem
wiederum ein griines ellipsenformiges Medaillon gezeichnet ist. Bereits aus der
Markenabbildung der Gazette bzw. Notifikation ist klar ersichtlich, dass in diesem griinen
Medaillon ein weisser Schriftzug steht (vgl. Gazette Nr. 2919/07 sowie vi-act. 1). Dass es
sich bei jenem Wortbestandteil um das Wort "Rynkeby" handelt, ist je nach Sehschérfe
bereitsin der Gazette- bzw. der Notifikationsabbildung lesbar (vgl. Markenabbildung in E.
5.4.5.3 hiernach). Der Vorinstanz ist jedenfalls so weit zuzustimmen, dass das Wortelement



in dieser Abbildung nicht mit aller Klarheit lesbar ist. Indesist klar erkennbar, dass sich an
der fraglichen Stelle ein Wortbestandteil befindet. Ebenso ist in der Gazette-Publikation
nebst der Abbildung der Marke auch der Hinweis aufgefiihrt, wonach die im Zeichen
enthaltenen Wortbestandteile keine Bedeutung haben (vgl. Gazette Nr. 2919/07, Ziff. 550:
"L es termes contenus dans la marque n'ont pas de signification"). In der Notification an die
Vorinstanz steht dieser Hinweis unter der Angabe "Indication relative ala nature de la
marque ou au type de marque” (vgl. vi-act. 1). Jedenfalls spricht schon der Umstand, dass
ein Wortelement im Bild erkennbar ist, dafir, zur Klarung des beanspruchten
Schutzumfanges auf die Abbildung der Basismarke zurtickzugreifen (vgl. hiervor E. 5.4.3.2
infine). Diesin Anbetracht dessen, dass der Schutzumfang einer internationalen
Registrierung niemals grosser als derjenige der Basismarke sein kann. Enthélt die
Notifikation zusétzlich - wie vorliegend - ausserdem den Hinweis, dass die im Zeichen
enthaltenen Wortbestandteile keine Bedeutung haben, ist die VVorinstanz entgegen ihrer
diesbeziiglichen Pramisse zum Beizug der Basismarke jedenfalls verpflichtet.

E.545.2

Der strittigen internationalen Registrierung liegt die Unionsmarke EM 017937328
zugrunde. Aus deren Eintragungsurkunde (vgl. Beilage 5 der Eingabe der
Beschwerdefihrerin vom 16. Juli 2020 [vi-act. 3]) sowie ihrem direkt aufrufbaren
Registereintrag (vgl. https://euipo.europa.eu/ eSearch/ #details trademarks/ 017937328)
geht deutlich hervor, dass auf der Flaschenetikette im griinen Medaillon in weisser Schrift
das Wort "Rynkeby" geschrieben steht (vgl. E. 5.4.5.3 hiernach). Ebenso wird ersichtlich,
dass oberhalb der letzten Buchstaben des Wortes ein roter Schmetterling gezeichnet ist, der
eine weisse Fluglinie nach sich zieht. Jedenfalls lasst die Abbildung der Basismarke in
Bezug auf die Lesbarkeit des Wortelementes keine Unklarheit offen (vgl. Urteil des BV Ger
B-2724/2007 E. 6.2.3 "Nivea[3D]" und Entscheid der RKGE MA-AA 18/05, in: sic!
2006/671 E. 7 f. "Quaderformige Flasche [3D]"). Dass es sich beim in der internationalen
Registrierung bereits klar erkennbaren Wortelement um den Begriff "Rynkeby" handelt,
wird durch diesen Beizug klar bestétigt.

E. 5453

Darausfolgt vorliegend, dass die Schutzfahigkeit der strittigen internationalen
Registrierung IR 1452818 gestitzt auf die Publikation in der Gazette der OMPI (vgl. E.
5.4.3.1 und E. 5.4.5.1 hiervor) sowie unter Beizug des Registereintrages der Basismarke,
der Unionsmarke EM 017937328 (vgl. E. 5.4.3.2 und E. 5.4.5.2 hiervor), erfolgt. Folgende
Markenabbildungen sind damit Grundlage der Prifung: Abbildung geméss Gazette bzw.
Notifikation (vi-act. 1) Abbildung der Basismarke (Unionsmarke EM 017937328) sowie
der elektronischen Bilddatei der Gazette

E.55.1

Gestiitzt darauf ist zunéchst festzustellen, dass die Abbildungen im internationalen Register
und im europdischen Markenregister farbig dargestellt sind. Indes enthalten weder die
Eintragungsurkunde der Basismarke (vgl. Beilage 5 der vi-act. 3), noch die Notifikation der
OMPI (vgl. vi-act. 1) oder die Publikation in der Gazette Anmerkungen Uber einen
alfdligen Farbanspruch. Unter Berticksichtigung dessen, dass der Schutzumfang einer
internationalen Marke nie grosser als derjenige ihrer Basismarke sein kann und es sich bei
Letzterer vorliegend um eine Unionsmarke handelt (vgl. hierzu die Prifungsrichtlinien fir
Unionsmarken vom 31. Méarz 2024, Amt der Européischen Union fur Geistiges Eigentum



(EUIPO), Teil B Prifung, Abschnitt 2, Ziff. 9.1, S. 270, abrufbar unter:
https://guidelines.euipo.europa.eu/ 2214309/ 2228394/richtlinien-zu-marken /
9-1-wiedergabe), ist die streitgegenstandliche international e Registrierung entsprechend
ihrer farbigen Abbildung zu beurteilen (Urteile des BV Ger B-681/2011 vom 3. Dezember
2011 E. 6.1 "TOKYO BY KENZO [fig.]", B-2676/2008 E. 5 "Flasche [3D]", B-2724/2007
"Nivea[3D]"; Dorigo/Wild, aa.O., Art. 46 Rz. 4).

E.55.2

Wie bereits ausgefiihrt, besteht das strittige Zeichen aus einer fotografischen Abbildung
einer langlichen und durchsichtigen Getrankeflasche, welche mit einer dunklen Fllssigkeit
gefulltist (vgl. E. 5.4.5.1 hiervor). Die Flasche selber wird mit einem roten
Verschraubdeckel abgeschlossen. Am Flaschenbauch ist mittig eine breite Etikette
angebracht. Darauf sind nebst einem burgunderroten Band auch verschiedene Dreieckein
diversen Rottonen dargestellt. Ebenso ist auf der Etikette in der oberen Mitte ein dunkler
Rhombus gezeichnet, in welchem wiederum ein griines ellipsenférmiges Medaillon
wiedergegeben ist. In dieser griinen Flache steht in weisser Schrift der Begriff "Rynkeby"
geschrieben (vgl. E. 5.4.5.3 hiervor). Oberhalb des letzten Buchstabens des Wortes ist
schliesslich ein roter Schmetterling gezeichnet, welcher eine weisse Fluglinie nach sich
Zieht.

E.56.1

In Bezug auf die Formenvielfalt im betroffenen Warensegment der alkoholischen und
nicht-alkoholischen Getranke in den Klassen 32 und 33 ist festzustellen, dass diese gross ist
(Urteile des BV Ger B-4112/2022 E. 4.4.1 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]",
B-3981/2021 E. 4.3 "Nemiroff [3D]", B-6201/2017 E. 4.4 "1800 Cristalino [fig.]",
B-2676/2008 E. 4 "Flasche [3D]"; Beilage 2 der angefochtenen Verfligung). Unter diesen
Umstanden ist es schwieriger, eine unterscheidungskraftige Form zu schaffen (vgl. BGE
137111 403 E. 3.3.5 "Wellenverpackung"”, 134 111 547 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D]
[1"). Indes entféllt bel banalen oder wenig unterschei dungskréftigen Waren- oder

V erpackungsformen, die mit unterschei dungskréftigen zweidimensionalen Elementen
kombiniert sind, der Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die zweidimensionalen
Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Urteil des
BVGer B-4112/2022 E. 4.5.1 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-2294/2018
E. 5.4.1 mit weiteren Hinweisen "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"). Entscheidend ist,
inwieweit mit dem zusétzlichen Element oder im Gesamteindruck des Mischzeichens ein
Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die kombinierte Form
deshalb unterscheidungskréaftig wirkt (vgl. E. 2.5 hiervor; BV GE 2007/35 E. 5 "Goldrentier
[3D]"; Urteile des BV Ger B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff [3D]", B-2294/2018 E. 5.4.1 mit
weiteren Hinweisen "Alexandra Laurent-Perrier [3D]"). Ein solcher Bezug kann
insbesondere durch gut erkennbare und unterscheidungskréaftige zweidimensionae
Elemente im Gesamteindruck mit der Form geschaffen werden, bspw. durch einen
Firmenschriftzug (BV GE 2007/35 E. 6 "Goldrentier [3D]"), soweit dieser im
Erscheinungsbild der gesamten Form nicht verschwindet (Urteile des BV Ger B-4112/2022
E. 4.5.1 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS [fig.]", B-3981/2021 E. 2.2 "Nemiroff
[3D]", B-2294/2018 E. 5.4.1 mit weiteren Hinweisen "Alexandra Laurent-Perrier [3D]").

E.5.6.2



Im Einklang mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass die Form und grundsétzliche
Gestaltung der hinterlegten Flasche mittels einer Etikette jener Ublicher Getrankeflaschen
entspricht (vgl. Beilage 2 der angefochtenen Verfiigung). Insbesondere akoholfreie
Getrénke wie Fruchtsafte oder Sirup werden gewoéhnlich in 1anglichen und nur leicht
bauchigen, zumeist durchsichtigen Plastikflaschen abgefillt (angefochtene Verfiigung, Ziff.
18; Beilage 2 der angefochtenen Verfligung). Ebenso sind die Verwendung eines farbigen
Flaschendeckels sowie die Anbringung einer grossflachigen Etikette am Flaschenbauch im
betroffenen Getrankesortiment - entgegen der Ansicht der Beschwerdefihrerin
(Beschwerde, Rz. 17) - tblich (angefochtene Verfligung, Ziff. 19amit Verweis auf Beilage
2 der angefochtenen Verfigung). Zur mehrfarbigen Etikette selber ist festzuhalten, dass
diese nebst drei verschiedenen Rotschattierungen auch weisse und griine Elemente enthélt.
Bel den Farben Rot und Griin handelt es sich indes um Farben, welche im Warensegment
fruchtiger Getranke (mit und ohne Alkohol) tblicherweise verwendet werden (vgl. Beilage
2 der angefochtenen Verfigung). Damit handelt es sich gerade bei der farblichen
Gestaltung der Flasche und ihrer Etikette, entgegen der Ansicht der Beschwerdefihrerin
(Beschwerde, Rz. 17), grundsétzlich um eine Variante der im Getrénkebereich
aufzufindenden Gestaltungen (angefochtene Verfligung, Ziff. 19amit Verweis auf Beilage
2 der angefochtenen Verflgung).

E.5.6.3.1

Indes erschdpft sich die grafische Gestaltung dieser Etikette nicht in der Kombination eines
roten Bandes mit geometrischen Grundelementen (Dreiecke, Rhombus und Oval), sondern
enthélt weitere Zeichenelemente, welche den Gesamteindruck des strittigen Zeichens
beeinflussen. Mit dem im roten Rhombus liegenden griinen ellipsenformigen Medaillon
liegt ein Zeichenelement vor, welches aufgrund seiner mittigen Platzierung auf der Flasche
grundsétzlich dazu geeignet ist, den Blick des Betrachters auf sich zu lenken (vgl. hierzu
zuletzt das Urteil des BV Ger B-4112/2022 E.4.5.2.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS
[fig.]"). Auch hebt sich dieses Medaillon in gruner Farbe deutlich vom an sich roten
Hintergrund ab. Aus diesem Grund wird der Blick des Betrachters auf dieses Element und
dessen Inhalt gelenkt, sodass das sich darin befindliche Wortelement "Rynkeby" in den
Fokus des Betrachters gerét. Erganzend féllt dem Betrachter auch der sich im griinen
Medaillon befindliche rote Schmetterling auf.

E.56.3.2

Dem Begriff "Rynkeby" kann in keiner Landessprache eine Bedeutung zugesprochen
werden, so dass dieser Begriff unbestrittenermassen als Fantasiebegriff wahrgenommen
wird (angefochtene Verflgung, Ziff. 26b; Beschwerde, Rz. 27). Weiter kann eine allféllige
Bekanntheit des kleinen danischen Dorfes Rynkeby (Gemeinde Kerteminde auf der Insel
Fyn; vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/ Kerteminde Kommune) in der Schweizim
Einklang mit der V orinstanz ausgeschlossen werden (angefochtene Verfligung, Ziff. 26b).
Seitens der Vorinstanz wird denn auch nicht bestritten, dass es sich bei "Rynkeby" um ein
an sich unterscheidungskréftiges Zeichenelement handelt, sondern vorgebracht, dass dieses
Element auf der Abbildung in der Notifikation (vi-act. 1) bzw. der Maske der Gazette (vgl.
Abbildung unter E. 5.4.5.3 links) nicht lesbar und damit nicht zu beachten sei (angefochtene
Verfugung, Ziff. 13 und 19b).

E.5.6.3.3



Nachdem feststeht, dassim vorliegenden Fall die Abbildung der Basismarke beizuziehen
ist, trifft es gerade nicht zu, dass das Wortelement "Rynkeby" (und dessen Gestaltung) nicht
gelesen werden kann (vgl. Abbildung unter E. 5.4.5.3 hiervor). Angesichts dessen, dass
dieses unterscheidungskréftige Wortelement in weisser Schrift auf grinem Grund in einem
burgunderroten Rhombus, welcher wiederum mittig am Flaschenbauch angebracht ist,
geschrieben steht, wird der Blick des Betrachters auf dieses Element gelenkt (Urtell des

BV Ger B-4112/2022 E. 4.5.2.3 "Hennessy [fig.], Hennessy PARADIS[fig.]"). Es kann aso
nicht die Rede davon sein, das Wortelement sei im Gesamteindruck untergeordnet oder gar
unleserlich. Der Gesamteindruck des Zeichens wird zwar vom Zusammenspiel aller
zweidimensionalen und farblichen Elementen gepragt, doch es ist das Wortelement
"Rynkeby", welches im Gesamteindruck hervorsticht und diesen pragt. Die strittige
international e Registrierung enthat damit als Ganzes (d.h. in Kombination aller Elemente)
mit dem grinen Medaillon auf rotem Grund, dem darin enthaltenen Wortelement
"Rynkeby" sowie dem davonfliegenden Schmetterling den Gesamteindruck pragende,
unterschel dungskréaftige zweidimensionale Elemente, welche dem strittigen Zeichen die
notige Unterscheidungskraft in Verbindung mit den Waren der Klassen 32 und 33
verleihen.

E.6

Im Ubrigen verweist die Beschwerdefiihrerin auf diverse in der Schweiz zum Markenschutz
zugel assene Voreintragungen und macht gestiitzt darauf einen Anspruch auf
Gleichbehandlung geltend. Auch macht sie geltend, die strittige Marke sel in anderen
Landern zum Markenschutz zugelassen worden. Angesichts der soeben festgestellten
Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens ertibrigt es sich indessen, auf das
diesbeztigliche Vorbringen der Beschwerdeflhrerin einzugehen.

E.7

Im Ergebnis dringt die Beschwerdefiihrerin mit ihrem Rechtsbegehren vollstandig durch.
Die Beschwerde ist gutzuheissen und der internationalen Registrierung IR 1452818
"Rynkeby (fig.)" der Markenschutz in der Schweiz fur alle in den Klassen 32 und 33
bestimmten Waren zu gewahren.

E.81

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

E.82

Der BeschwerdefUhrerin ist eine angemessene Partei entschadigung zuzusprechen (Art. 64
Abs. 1 VWVG,; Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine
unterliegende Gegenpartel, ist die Partelentschadigung derjenigen K érperschaft oder
autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfugt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Die Vorinstanz handelt al's autonome Anstalt mit eigener Rechtspersonlichkeit
(Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. Méarz 1995 Uber Statut und Aufgaben des
Eidgenossischen Instituts fir Geistiges Eigentum [IGEG, SR 172.010.31]). Sieistin
eigenem Namen mit dem Vollzug des M arkenschutzgesetzes, namentlich der Fiihrung des
Markenregisters, beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. aund b IGEG). Gestiitzt darauf hat die
Vorinstanz die angefochtenen Verfligungen in eigenem Namen und unter Erhebung der



dafUr vorgesehenen Gebiihren erlassen. 1hr sind demnach die Parteikosten der
Beschwerdefuhrerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote
eingereicht, setzt das Gericht die Entschadigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
VGKE). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren erscheint eine Parteientschadigung von Fr.
3'500.- zu Lasten der Vorinstanz als angemessen (ohne M ehrwertsteuer, welche vorliegend
nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz
[MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. ¢ VGKE).
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