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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist fur die Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen zustandig (Art. 31 und 33 Bst. e
VGGQG). Die Beschwerdefthrerin ist as Verfugungsadressatin zur Beschwerdefihrung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerden wurden zudem frist- und formgerecht
erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwWVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig
geleistet (Art. 63 Abs. 4 VWV G). Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.

E.21

Nach Art. 2 Bst. aMSchG sind Marken, die zum Gemeingut gehtren, vom Markenschutz
ausgeschlossen, sofern sie sich nicht fir die Waren und Dienstleistungen im Verkehr
durchgesetzt haben, fir die sie beansprucht werden. Die Griinde fur den Schutzausschluss
von Zeichen, die dem Gemeingut angehdren, liegen entweder im Freihaltebediirfnis oder in
der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Uberschneidungen ergeben konnen.
Freihaltebedirftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen
ist (BGE 143 111 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]”; 139 111 176 E. 2
"You"; 131 111 121 E. 4.1 "Verpackung [3D]"). Nicht schutzfahig sind demnach unter
anderem Zeichen, denen in Bezug auf die konkret beanspruchten Produkte die
Unterscheidungskraft fehlt. Diesist dann der Fall, wenn die Marke von Anfang an
(originar) weder auf ein bestimmtes - wenn auch dem Publikum nicht unbedingt namentlich
bekanntes - Unternehmen hinweist, noch infolge ihrer Verkehrsdurchsetzung (derivativ)
ihre Herkunftsfunktion erflllt (BGE 143 111 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle
[Positionsmarke]"; Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A_483/2019 vom 6. Januar 2020 E.
3.1.2 "Figuren"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BV Ger] B-6953/2018 vom 7. Juli
2020 E. 3.2 "Karomuster [Positionsmarke]").

E.22

Als Formen des Gemeinguts gelten einfache geometrische Grundel emente sowie Formen,
die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten
abweichen und daher mangels Originalitat im Gedachtnis der Abnehmer nicht haften
bleiben (BGE 133 111 345 E. 3.1 "Trapezférmiger Verpackungsbehdlter" mit Hinweis u.a.
auf BGE 129111 524 1. E. 4.1 "Lego"). Entscheidend ist die Frage, ob der Konsument im
fraglichen Zeichen origindr einen Hinwels zur I dentifikation des Produktherstellers sieht
(Urtell des BV Ger B-2894/2014 vom 13. Mai 2016, E. 3.2 "Taschenlampe mit L6chern™).
Hingegen genugt es nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale aufweist, anhand



derer die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen Produkten unterscheiden |&sst
(Michael Noth, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], 2. Aufl.
2017, Art. 2 lit. b Rz. 72). Dabei ist zu berlicksichtigen, dass die Abnehmerkreise in einer
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 Hinwels auf BGE 130 111 334 E. 3.5 "Swatch"). Der betriebliche
Herkunftshinweis einer Waren- oder Verpackungsform geht aber tiber funktionale oder
asthetische Aspekte hinaus: Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts
oder wegen der asthetischen Attraktivitét (unter dem Gesichtspunkt des Designs) erwartet,
erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 Il 310 E. 3b "The Original™; Urteil
des BV GerB-2894/2014 vom 13. Mai 2016, E. 3.2 "Taschenlampe mit Lochern
[Positionsmarke]"). Eine Form wird a's Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts
verstanden, wenn sie sich von samtlichen im beanspruchten Waren- oder
Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Entscheids tGber die Eintragung im
Markenregister Ublichen Formen aufféllig unterscheidet, was insbesondere bei grosser
Formenvielfalt im beanspruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 111 553
E. 2.3.4 "Panton-Stuhl™, BGE 133 111 346 E. 3.3 "Trapezformiger Verpackungsbehélter").
Zum Gemeingut gehdren auch Einzelbuchstaben, soweit sie sich nicht durch originelle oder
phantasi ereiche Merkmal e auszei chnen und dadurch der Einordnung al's Gemeingut
entziehen (Urtell des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 2.1 "V [fig.]" und BGE
134111 313 E. 2.3.5 "M/M-Joy [fig.]").

E.23

Positionsmarken sind im Markenschutzgesetz nicht al's eigene Markenkategorie
vorgesehen. Diein Art. 1 Abs. 2 MSchG enthaltene Aufzéhlung zulassiger Markenformen
Ist jedoch nicht abschliessend (BGE 143 [11 127 E. 3.3.3 "Rote Damenschuhsohle
[Positionsmarke]"; 135 I11 359 E. 2.4 "akustisches Zeichen"; Urteil des BGer 4A _389/2016
vom 28. Februar 2017, E. 4.1 "Taschenlampe mit Lochern [Positionsmarke]™). Zudem ist
die Zuordnung einer Marke zu einer Markenart fur die Beurteillung ihrer
Unterscheidungskraft nicht entscheidend. Die Rechtsfrage bleibt grundsétzlich dieselbe,
doch sind Besonderheiten in der Wahrnehmung durch das Publikum zu berticksichtigen
(BGE 143 11l 127 E. 3.3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"”; Urteil des BGer

4A 389/2016 vom 28. Februar 2017 E. 4.2 "Taschenlampe mit Ldchern [Positionsmarke]”;
Urtell des BV Ger B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 3.4 "Karomuster [Positionsmarke]").

E.24

Die Positionsmarke ist ein betriebliches Herkunftszei chen, dessen Anbringung auf der Ware
oder im Zusammenhang mit der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung im
Registereintrag mit Bezug auf ihre Position und Gréssenverhaltnisse festgelegt ist (vgl.
Urteile des BV Ger B-6219/ 2013 vom 27. April 2016 E. 3.2.2 "Rote Damenschuhsohle
[Positionsmarke]"; B-86/2012 vom 11. Méarz 2013 E. 2.2 "Funf Streifen [Positionsmarke]”;
Eugen Marbach, Markenrecht, in: von Buren/David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht Bd. 111/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 149 f.). Gegenstand
einer Positionsmarke ist nicht die Position allein oder dasisolierte Zeichen selbst, sondern
die Kombination des Zeichenelements mit der bestimmten Position auf der Ware und
seinem Grossenverhaltnis zur Ware (Noth/ Thouvenin, in: Markenschutzgesetz [M SchG],
a.0.0., Art. 1 Rz. 74 MSchG; Philippe Gilliéron, in: Commentaire romand, Propriété
intellectuelle, 2013, Art. 1 Rz. 39 MSchG). Dabei ist bei der Beurteilung der Positionsstérke



zu berlcksichtigen, dass Markenpositionen kaum standardisiert, sondern vielfaltig sind.
Damit die Position etwas zur Unterscheidungskraft der Marke beitragt, muss sie tatsachlich
ein Verstandnis als Herkunftshinweis vermitteln; das positionierte Zeichen mussim
Gegensatz zu seinem unpositionierten Gegenstiick ein Rétsel aufgeben, das nicht anders
gel6st werden kann a's durch die Zuordnung der Bedeutung al's Herkunftshinweis. Ob die
massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichenelement an einer bestimmten Position der Ware
als Kennzeichen und nicht al's technisch bedingtes Element oder blosse Zierde auffassen, ist
im Rahmen der Prifung der Unterscheidungskraft im konkreten Einzelfall zu bestimmen
(BGE 143 111 127 E. 3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BGer
4A_389/2016 vom 28. Februar 2017 E. 4.2 "Taschenlampe mit Lochern [Positionsmarke]”;
Noth/Thouvenin, in: Markenschutzgesetz [MSchG], a.a.O., Art. 1 Rz. 76 MSchG).

E.25

Uberwiegen bei einem Zeichen insgesamt zweidimensional e Elemente, so kommen bei der
Beurteilung der Unterscheidungskraft die fur Bildmarken entwickelten Regeln zur
Anwendung; tberwiegen hingegen die dreidimensionalen Aspekte, so sind die fur
Formmarken entwickelten Kriterien anwendbar (s.o0. E. 2.2; Urtelle des BV Ger
B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 5.1.4 "Karomuster [Positionsmarke]" und B-2894/2014
vom 13. Mai 2016 E. 3.3 "Taschenlampe mit L6chern [Positionsmarke]”; MATTHIAS
STADELL, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler
Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 1 Rz. 61 MSchG; Noth/Thouvenin, in: Markenschutzgesetz
[MSchG], a.0.0, Art. 1 Rz. 77 MSchG).

E.31

Die Vorinstanz verweigerte die Eintragung der Zeichen mit der Begrindung, die Zeichen
seien nicht unterscheidungskraftig. Die Basiszeichen als stilisierte Buchstaben "S* wirden
sich nicht von Ublichen Gestaltungen abheben. In der Vernehmlassung stiitzt sich die
Vorinstanz sodann neu auf den Standpunkt, die Basiszeichen seien als gewellte Linien bzw.
gewellte Streifen zu lesen. An der festgestellten Banalitét hélt sie aber im Ergebnis fest.
Dass die Zeichen an der Aussenseite von Schuhen angebracht seien, vermdge zudem auch
keine Unterscheidungskraft zu bewirken.

E.3.2

Die BeschwerdefUhrerin macht demgegentiber geltend, die Zeichen seien
unterscheidungskréftig. Die Basiszeichen seien nicht banal, weil siein vielfdtiger Weise
interpretieret werden konnten, wobei der Buchstabe 'S aber jeweils erkannt werde. Weiter
seien die Verkehrskreise an Herkunftshinweise an der Aussenseite von Schuhen gewohnt
und wirden die Zeichen somit als solche wahrnehmen.

E.4

Schuhwaren der Klasse 25 sind Massenkonsumgditer, die mit einer gewissen
Regelméssigkeit nachgefragt werden. Sie richten sich an ein breites Publikum (vgl. Urteile
des BV Ger B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 4 "Karomuster [Positionsmarke]",
B-120/2019 vom 31. Juli 2019, E. 3.1 "Old Skool" und B-552/2017 vom 4. Dezember 2018
E. 3"Hirsch/Apfelhirsch”; zum Aufmerksamkeitsgrad siehe nachfolgend E. 5.4).

E.51
Sodann sind die Merkmale der streitgegenstandlichen Positionszei chen zu bestimmen.



E.511

Das Positionselement (Basiszeichen) von Zeichen Nr. 14618/2023 (fig.) besteht aus zwei
wellenférmigen, parallel verlaufenden Linien bzw. einem gewellten hellen Streifen. Beim
Positionselement (Basiszeichen) von Zeichen Nr. 14618/2023 (fig.) ist der gewellte Streifen
in schwarz wiedergegeben. Die Linien bzw. Streifen sind oben nach rechts bzw. unten nach
links ausgerichtet. Das Ende der Basiszeichen ist jewells durch die Form des Schuhs
begrenzt; oben durch die Schnirleiste und unten durch die Schuhsohle. Diese Formen sind
jeweils an der nach aussen gerichteten Seite des Schuhs angebracht. Im Verhdtnis zur
seitlichen Aussenseite des Schuhsist die Warenposition jewells ungefahr mittig platziert.

E.512

Diefeste Verbindung der Basiszeichen mit der jeweils seitlichen Oberfléche eines
dreidimensionalen Schuherzeugnisses fuhrt vorliegend zwangslaufig dazu, dass die
Positionszeichen Teil des Tragerobjekts werden und sich nicht mehr von der Form eines
Tells der Waren trennen lassen. Entscheidend fur die Anwendung der Kriterien zu den
Formmarken ist damit die Tatsache, dass die Positionszeichen mit dem Erscheinungsbild
der dreidimensionalen Ware zusammenfallen (Urteile des BV GerB-6953/2018 vom 7. Juli
2020 E. 5.1.5 "Karomuster [Positionsmarke]"und B-2894/2014 vom 13. Mai 2016 E. 5.1
"Taschenlampe mit Léchern [Positionsmarke]”; s.o. E. 2.4). Somit hat die Vorinstanz die
far die Formmarken entwickelten Kriterien zu Recht auf die streitgegensténdlichen
Positionszeichen angewendet.

E.5.2

Umstritten ist weiter, ob die Basiszeichen banal sind bzw. sich erheblich von der
branchentiblichen Gestaltung bei Schuhwaren unterscheiden oder nicht (s.o. E. 2.2).

E.521

Die Argumentation der BeschwerdefUhrerin, wonach die Abnehmer von Schuhwaren die
Zeichen mit einem geschwungenen Weg, einer sich schléngelnder Strasse, einem Fluss,
einem Schwanenhals, einer Welle oder einem Pinselstrich in Verbindung bringen,
Uberzeugt nicht. Diese Assoziationen waren allenfalls denkbar, wenn neben den Linien
bzw. den Streifen weitere Zeichenelemente bestiinden oder die Zeichen fir andere Waren
oder Dienstleistungen als Schuhwaren, beispielsweise fur Fahrzeuge oder Pinsel,
eingetragen werden sollten. Auch der Buchstabe "S* kann nur knapp erkannt werden, weil
oben und unten die fir den Buchstaben "S" typischen geschwungenen Linien fehlen. Dass
die Beschwerdefuhrerin selber bzw. Wiederverkaufer die Zeichen vereinzelt als"Swan S
Logo" und "Quarter S Logo" (Beschwerdebeilagen 70 bis 73) bezeichnen, ist dabel
vernachlassigbar, weil vielmehr entscheidend ist, wie die Abnehmer die Zeichen tatsachlich
wahrnehmen. Somit werden die Abnehmer in naheliegender Weise in den Zeichen einfache
wellenférmige Linien bzw. gewellte Streifen erkennen. Diese sind keine geometrischen
Grundelemente und esist weiter zu prifen, ob sich diese Formen von der branchentblichen
Gestaltung abheben (s.0. E. 2.2).

E.5.2.2

Die Vorinstanz legt Uber 130 Abbildungen von Sport- und Freizeitschuhen ins Recht
(Vernehmlassungsbeilage 14). Dabel zeigen insbesondere rund 13 Abbildungen
wellenformige Linien und Streifen (Abbildungen Nr. 13, 15, 28, 84 his95in
Vernehmlassungsbeilage 14). Dartiber hinaus kénnen den von der Beschwerdefihrerin ins



Recht gelegten Akten rund 35 Abbildungen von Sport- und Freizeitschuhen mit
wellenférmigen Linien und Streifen entnommen werden (Schuhe der Marken Sucony

[ Stellungnahmebeilagen 3] sowie Scarpa, Dolce Vita, Dries Van Noten, Voile Blanche,
Hermes [ Stellungnahmebeilagen 4]). Diese Uber 45 Abbildungen sind Ergebnisse von
Internetrecherchen der Parteien. Zwar beschranken sich die Belege auf Sport- und
Freizeitschuhe. Allerdings erscheinen die Formen bereits bel wiederholter Abbildung auf
einer Art von Schuhen nicht als originell. Auch l&sst sich die behauptete Originalitét der
Formen nicht aus dem Umstand ableiten, dass bereits einige Zeichen mit geschwungenen
Linien eingetragen wurden. Einerseits wurden die von der Beschwerdefihrerin zum
Vergleich herangezogenen Zeichen grosstenteils nicht fur Schuhe, sondern fir andere
Waren und Dienstleistungen eingetragen, anderseitsist nicht ersichtlich, dass diese als
Positionsmarken angemel det wurden (zum Glei chbehandlungsgrundsatz siehe nachfolgend
E. 6).

E.5.23

Nichts anderes wirde sich ergeben, wenn die Abnehmer in den Zeichen den Buchstaben
"S" erkennen wirden. Die BeschwerdefUhrerin weist zwar richtigerweise darauf hin, dass
im Vergleich zu anderen Eintragungen von Zeichen mit dem Buchstaben "S" vorliegend
unten und oben die fur den Buchstaben "S" typischen geschwungenen Linien fehlen bzw.
die Enden oben und unten "abgeschnitten” sind. Durch diese Abweichungen kommen den
Zeichen aber keine originellen Merkmale zu, welche sie der Einordnung al's Gemeingut
entziehen wirden (s.o. E. 2.2). Die fehlenden Elemente flihren eher dazu, dass der
Buchstaben "S" tberhaupt nicht erkannt wird.

E.5.24

Im Ubrigen kann den von der Vorinstanz ins Recht gelegten Abbildungen entnommen
werden, dass auf der Aussenseite von Sport- und Freizeitschuhen Formen in zahlreichen

V ariationen abgebildet werden (Vernehmlassungsbeilage 14). Aufgrund der Formenvielfalt
kann auch keine im Schuhsegment Ubliche Form ausgemacht werden, von der sich die
vorliegenden wellenférmigen Linien bzw. Streifen aufféllig unterscheiden wirden. Dass die
Hersteller der von der Vorinstanz herangezogenen Schuhe die Formen mit der Absicht
anbrachten, auf die Herkunft der Produkte hinzuwei sen (Stellungnahmebeilagen 3 und 4),
ist fUr die Beurteilung entgegen der Ansicht der BeschwerdefUhrerin nicht zentral, kommt
es doch vielmehr auf die Sicht der Abnehmer an (s.o. E. 2.2).

E.525

Damit heben sich die Linien bzw. Streifen im Kontext von Schuhwaren der Klasse 25 nicht
in einem Mass von den branchentiblichen Schuhgestaltungen ab, dass ihnen originére
Unterscheidungskraft zukommen konnten.

E.53

Sodann ist die Positionsstérke zu bestimmen. Umstritten ist im Wesentlichen, ob im
relevanten Schuhmarkt fir die Aussenseite von Schuhen zwischen Sohle und Schniirsenkel
(Warenposition) eine Kennzelchnungsgewohnheit besteht oder nicht (s.o. E. 2.4).

E.53.1
Um zu belegen, dass im Schuhmarkt eine Kennzei chnungsgewohnheit fir die

Warenposition vorliegt, reicht die Beschwerdefihrerin verschiedene Abbildungen von
Schuhen ins Recht. Dabel handelt es sich um rund 66 A bbildungen von Sport- und



Freizeitschuhen (Beschwerdebeilagen 6 bis 57), die auf der Aussenseite abstrakte Formen
(16 Abbildungen) und Buchstaben (40 Abbildungen) enthalten sowie 21 Abbildungen von
anderen Schuharten, darunter Sandalen, Stiefel und Absatzschuhe, die Buchstaben auf der
Aussenseite oder im Absatz zeigen (Beschwerdebeilagen 58 bis 65 und
Stellungnahmebeilagen 5 bis 10).

E.53.2

Die Ergebnisse der Internetrecherche der Beschwerdeftihrerin bilden vornehmlich das
Schuhsegment der Sport- und Freizeitschuhe ab. Fur andere Schuharten wurden einerseits
nur wenige Abbildungen ins Recht gelegt anderseits sind die Buchstaben an verschiedenen
Positionen der Schuhe, unter anderem im Absatz, platziert. Mit diesen einseitigen bzw.
wenigen Belegen |&sst sich die behauptete K ennzel chnungsgewohnheit abstrakter Formen
oder Buchstaben an der bestimmten Position fur den Schuhmarkt als Ganzes jedenfalls
nicht erstellen (vgl. Urteil des BV Ger B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 5.3.8 "Karomuster
[Positionsmarke]”; s.o. E. 2.4). Dass die Abnehmer von Schuhen an die Formen
vorliegender Art an der Seitenaussenseite eines Schuhs so gewoéhnt seien, dass ein
Herkunftshinweis auf der Hand Iage, macht die Beschwerdefiihrerin im Ubrigen nicht
geltend und ist auch nicht ersichtlich (vgl. demgegeniber betr. bestimmten Streifenmuster
Urtell des BV Ger B-86/2012 vom 11. Mérz 2013 E. 4.4 "Funf Streifen [Positionsmarke]™).

E.54

Auch in Hinblick auf den Aufmerksamkeitsgrad, mit welchem die Verkehrskreise den
relevanten Waren begegnen, vermag die Beschwerdefhrerin nichts fir sich abzuleiten.
Schuhwaren der Klasse 25 werden grundsétzlich mit leicht erhohter Aufmerksamkeit
erworben (vgl. Urtelle des BV Ger B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 4 "Karomuster
[Positionsmarke]”, B-120/2019 vom 31. Juli 2019 E. 3.1 "Old Skool" und B-552/2017 vom
4. Dezember 2018 E. 3 "Hirsch/Apfelhirsch™). Dass Abnehmer aufgrund einer

K ennzeichnungsgewohnheit Schuhwaren mit einer erhohten Aufmerksamkeit nachfragen,
ist zumindest vorliegend nicht anzunehmen, weil eine Kennzei chnungsgewohnheit von
vornherein nicht erstellt ist (s.0. E. 5.3.2; vgl. demgegeniber Urteil des BV Ger B-86/2012
vom 11. M@z 2013 E. 4.4 "Funf Streifen [Positionsmarke]").

E.55

Somit kann die fehlende Unterscheidungskraft der Basiszeichen auch nicht durch die
Positionierung an der Aussenseite der Schuhe Uberwunden werden. Abnehmer von
Schuhwaren werden selbst bei einer leicht erhdhten Aufmerksamkeit die Positionszeichen
in der Gesamtwurdigung der beiden Elemente Basiszeichen und Warenposition nicht a's
Herkunftshinweis, sondern sie as eine Gestaltungsvariante zur Zierde von Schuhwaren
auffassen (s.o. E. 2.4). Die Zeichen vermdgen deshalb die rechtlich geschitzte
Unterscheidungsfunktion nicht zu gewahrleisten und gehdren fir Schuhwaren der Klasse 25
zum Gemeingut.

E.6.1

Weiter verwelst die BeschwerdefUhrerin auf einige eingetragenen Positionsmarken und
macht geltend, diese wirden die Schutzfahigkeit vorliegender Zeichen bestétigen. Soweit
sie damit implizit die Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes riigt, gilt folgendes:

E.6.2



Nachdem feststeht, dass die V orinstanz die Zeichen bundesrechtskonform dem Gemeingut
zugeordnet hat (s.o. E. 5.5), kann mit der Ruge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV)
sai verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Ein
solcher Anspruch wird nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ausnahmsweise
anerkannt, wenn eine standige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behorde
vorliegt und die Behorde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis
abzuweichen gedenke (Urteile des BGer 4A_607/2023 vom 26. April 2024 E. 3.2 "World
Economic Forum" und 4A_136/2019 vom 15. Juli 2019 E. 3.3 "Revelation”).

E.6.3

Das Gleichbehandlungsgebot wird im Markenrecht nur zurtickhaltend angewendet, dadie
Eintragungspraxis naturgemass kasuistisch ist. Die Marken mussen hinsichtlich
Zeichenbildung und beanspruchter Waren vergleichbar sein, wobei bereits geringfligige
Unterschiede ins Gewicht fallen kdnnen (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober
2010 E. 5.1 "V [fig.]"; BVGE 2016/21 E. 6.2 "Goldbéren"). Was schliesslich das Alter der
Voreintragungen anbelangt, auf die sich ein Anspruch auf Gleichbehandlung stitzen 18sst,
kann deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz nicht langer als acht Jahre
zurtickliegen (Urteil des BV GerB-2894/2014 vom 13. Mai 2016, E. 6.1 "Taschenlampe mit
L 6chern [Positionsmarke]™).

E.6.4

Die von der Beschwerdefihrerin genannten Marken sind bis auf die Positionsmarke CH Nr.
791600 allesamt dlter als acht Jahre. Ein Anspruch auf Gleichbehandlung scheitert daher
bei funf Eintragungen bereits am Alter der von der BeschwerdefUhrerin herangezogenen
Voreintragungen. Was die Voreintragung CH Nr. 791600 betrifft, besteht dieses Zeichen
aus einem Kreis, in welchem ein Stern und ein Wortbestandteil abgebildet sind. Insofern ist
auch dieses Zeichen nicht mit den strittigen Markenanmeldungen vergleichbar.

E.6.5

Damit kann die Beschwerdefihrerin aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung nichts zu
ihren Gunsten ableiten.

E.7

Die Beschwerdeftihrerin verweist schliesslich auf auslandische Eintragungen. Gemass
stéandiger Praxis haben auslandische Entscheide keine prgudizielle Wirkung. Lediglich in
Zweifelsfallen kann die Eintragung in Landern mit dhnlicher Prifungspraxis ein Indiz fir
die Eintragungsfahigkeit in der Schweiz darstellen. Angesichts des klaren
Gemeingutcharakters der Zeichen kommt dem Umstand, dass die Zeichen in ausléndischen
Jurisdiktionen Schutz gewahrt worden sein mag, keine Indizwirkung fur den Ausgang des
schwei zerischen Markeneintragungsverfahrens zu. Es handelt sich insbesondere nicht um
einen Grenzfall, bei dem allenfalls ein Vergleich mit der auslandischen Prifungspraxis
ausschlaggebend fur eine Schutzgewahrung sein konnte (Urteile des BV Ger B-1768/2024
vom 19. Juni 2025 E. 6 "Wow [fig.]" und B-5271/2023 vom 18. Juni 2024 E. 6
"Constructor").

E.8

Zusammenfassend hat die VVorinstanz die Zeichen fir die beanspruchten Waren der Klasse
25 korrekterweise dem Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG zugerechnet. Daher erweisen
sich die Beschwerden al's unbegriindet und sind abzuwei sen.



E.91

Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdefiihrerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VWV G). Die Gerichtsgebihr ist nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfihrung und finanzieller Lage
der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VWV G, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21.
Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Bel Markeneintragungen geht es um Vermdgensinteressen. Die
Gerichtsgebuhr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schétzung
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.- anzunehmen ist (BGE 133 111 490 E. 3.3
"Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch fur das vorliegende Verfahren
auszugehen. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 3'500.- festzusetzen und angesichts des
V erfahrensausgangs der BeschwerdefUhrerin aufzuerlegen. Der von ihr einbezahlte
Kostenvorschuss in der Hohe von Fr. 3'500.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten
verwendet.

E.9.2

Eine Parteientschadigung ist weder der unterliegenden Beschwerdefiihrerin noch der
Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VWV G, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).
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