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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Gemass Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfligungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren (VwWVG, SR
172.021). Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen sind Verfligungen im
Sinnevon Art. 5 VWV G. Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemass bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G), und die
ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwWVG). Auf die Beschwerde ist
daher einzutreten.

E.21

Zeichen, die zum Gemeingut gehdren, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie
sich nicht im Verkehr a's Marke fur die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben,
fur die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 Uber
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11]).
Der Gemeingutcharakter beurteilt sich nach den fir die Marke im Register eingetragenen
Waren und Dienstleistungen, nicht nach dem konkreten Gebrauch einzelner unter dem
Zeichen vermarkteter Produkte (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008
vom 19. Mai 2009 E. 2.5 A-Z und B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 4.2 terroir [fig.];
Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berticksichtigung des européi schen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, Art. 2,
N. 40).

E.22

Als Gemeingut gelten einerseits digjenigen Zeichen, die fur den Wirtschaftsverkehr
freizuhalten sind, und andererseits solche, welchen die fir die individuelle Zurechnung der
Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt
(Urteil des Bundesgerichts 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2 Wilson; BGE 131 111 126 E.
4.1 Smarties; Willi, a.a.O., Art. 2, N. 34 ff.; Eugen Marbach, Markenrecht, in: von
Buren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, 2.
Aufl., Basel 2009, S. 35 ff., N. 116 ff.). Ein Freihaltebedirfnis besteht an Zeichen, die fur
den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3269/2009 vom25. Mé&rz 2011 E. 2.1 und 6.2 Grand Casino Luzern; Marbach, aa.O., N.
257, Willi, aa.O., Art. 2, N. 42). Ist ein Zeichen fir den Verkehr unentbehrlich, ist das
Freihaltebedirfnis gar absolut (BGE 134 111 320 E. 2.3.2 M/M-Joy; Urteile des



Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Suisse Romande und
4A _370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 Post). Zu den Zeichen mit fehlender
Unterscheidungskraft z&hlen unter anderem Sachbezeichnungen und Hinwel se auf
Merkmale wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der
Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, fir welche das
Zeichen eingetragen worden ist (Urteil des Bundesgerichts vom 23. Mérz 1998, sic! 1998,
S. 397 Avantgarde; BGE 128 111 447 E. 1.5 Premiere, BGE 127 |11 160 E. 2b/aa Securitas,
Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, M arkenschutzgesetz/M uster-
und Modellgesetz, 2. Aufl., Basal 1999, Art. 2, N. 5und 10 ff.). Ein Zeichen muss, um als
Unterscheidungsmittel erkannt zu werden, tiber eine minimale urspringliche
Unterscheidungskraft verfiigen. Diese Eigenschaft fehlt Zeichen, die sich in einer Aussage
Uber den Kennzeichnungsgegenstand erschopfen (Willi, a.a.O., Art. 2, N. 39). Das Fehlen
der Unterscheidungskraft beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 Radio Suisse
Romande). Die Frage der Freihaltebediirftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu
beurteilen (Willi, aa.O., Art. 2, N. 42).

E.23

Ausnahmsweise kdnnen Marken, die sich in einem beschreibenden Sinngehalt erschopfen,
dennoch urspriinglich unterscheidungskraftig wirken, da der Markeninhaber oder die
Markeninhaberin einen ausschliesslichen Anspruch auf den Gegenstand hat, den die Marke
bezeichnet. Beispielsweise wurde am Zeichen "Swiss Army" fir typische Armeeaufgaben
durch die Schweizer Armee und im Fall eines kdniglichen Privilegs einer Bank eine
Unterscheidungskraft entsprechender Zeichen bejaht (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.2 Swiss Army und
B-7426/ 2006 vom 30. September 2008 E. 3.3 The Royal Bank of Scotland). Im Regelfall
wird die originare Unterscheidungskraft jedoch nur nach dem allgemeinen Sprachgebrauch,
ohne Berticksichtigung einer alfélligen Bekanntheit des Zeichens als Marke, gepriift
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 6 Swiss
Army und B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.8 Rhétische Bahn).

E.24

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 Waren oder Dienstleistungen beschreibender,
unmittelbar verstandlicher Sinn ergibt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008
vom 23. Januar 2009 E. 3 After hours), wobel die Sinngehalte der Einzelwdrter sich
zunachst zu einem Gesamtsinn kombinieren und semantisch verbinden oder auch je einzeln
auf die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beziehen kdnnen (Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 2.5 Trendline). Auf jeder
Stufe dieser Sinnermittlung, sei es der Einzelworter oder des Zeichens im Gesamteindruck,
koénnen mehrere Sinngehalte zur Auswahl stehen. Eine solche Mehrdeutigkeit eines
Zeichens kann zur Schutzfahigkeit als Marke fuhren (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.3 Total Trader). Vorausgesetzt ist, dassim konkreten
Zusammenhang mit den gekennzei chneten Waren und Dienstlei stungen entweder ein nicht
beschreibender Sinngehalt im Vordergrund steht, und den beschreibenden Sinngehalt
verdrangt (BGE 128 111 451 E. 1.6 Premiere; Urteile des Bundesgerichts 4A.1/2005 vom 8.
April 2005, sic! 2005,S. 650 f. E. 2.3 Globale Post, 4A.6/1998 vom 10. September 1998,



sic! 1999, S. 30 E.3 Swissline) oder keine der méglichen Bedeutungen dominiert, so dass
die Marke unbestimmt wirkt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16.
Juli 2007 E. 7 Projob). An die Stelle der bel abstrakter Betrachtung vorhandenen
Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann aber auch ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem
Charakter treten, wenn das Zeichen gedanklich zu einer bestimmten Ware oder
Dienstleistung in Beziehung gesetzt wird (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25.
November 2004, sic! 2005, S. 279 E. 3.3 Firemaster). Wenn mehrere Sinngehalte eines
Zeichens gleich naheliegen, fur die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen aber alle
beschreibend sind, fehlt ihm die Unterscheidungskraft dennoch (BGE 118 11 182 E. 3b Duo,
BGE 54 11 407 Rachenputzer; Urteil des Bundesgerichts 4A.492/2007 vom 14. Februar
2008 E. 3.4 Gipfeltreffen; Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-4519/2011 vom 31.
Oktober 2012 E. 5.3.3 Rhétische Bahn).

E.25

Soweit Wortneuschopfungen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung
von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage Uber bestimmte Eigenschaften der Ware
oder Dienstleistung aufgefasst werden, konnen auch neue, bislang ungebrauchliche
Ausdricke direkt beschreibend sein. Fir den beschreibenden Charakter reicht es aus, wenn
das Wort beziehungswei se dessen Bedeutung, fur die Verkehrskreise auf der Hand liegt
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2680/2012 vom 19. Juni 2013 E. 4 Nanowolle
und B 283/2012 vom13. Dezember 2012 E. 4.5 Noblewood).

E.3

Der Beschwerdefuhrer macht geltend, seine Wortmarke sei nicht direkt beschreibend. Wie
erwahnt ist dieses Vorbringen allerdings nicht zu horen, sowelit er es auf die konkret unter
der Marke vertriebene Ware und nicht auf die allgemeine Warenbezei chnung "D bel"
bezieht, fir welche die Marke eingetragen ist (E. 2.1). Der BeschwerdefUhrer argumentiert
zudem, dass die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt des Zeichens nicht
verstiinden, das erst in Gebrauch sei, seit er es kreiert habe. Sprachlich ergebe das Zeichen
keinen beschreibenden Sinn, da die damit versehenen Waren fachtechnisch korrekt unter
Anderem a's "Abschalgewindedibel" oder "Abschalanker" bezeichnet wirden. Die Marke
habe auch keine Doppel- oder Mehrfachbedeutung, weil sie keinen Hinweis auf die
Beschaffenheit oder die Wirkung von Dubeln enthalte. Namentlich sei der
Zeichenbestandteil "Hulse" kein Hinweis auf Diibel, das Zeichen eine Wortneuschdpfung
und darum zu schiitzen. Die Vorinstanz halt dem entgegen, das Zeichen sei fur die
bezeichneten Waren im deutschen Sprachgebrauch direkt beschreibend und nicht
unterscheidungskraftig. "Hulse" diene al's Synonym fir eine steife Hillle oder einen
Behdlter aus festem Material. Als Diibel wirden auch a's Hilsen bezeichnet. Der Wortteil
"Beton-" werde fur Gegenstande in jeglichem Zusammenhang mit Beton verwendet. Die
Verkehrskreise wirden die beschreibende Bedeutung ohne Gedankenaufwand erkennen,
weil das Zeichen direkt die Zweckbestimmung der Waren beschreibe. Es sei im Bauwesen
sogar eine gebrauchliche Sachbezeichnung. Zwar kénne es fir die bezeichneten Waren
mehrere Bedeutungen haben (eine Hillse aus Beton oder eine Hilse zum Gebrauch im
Zusammenhang mit Beton), doch spiele dies fur die Wahrnehmung al's beschreibendes
Zeichen keine Rolle. Ferner andere die Umformulierung des Warenverzei chnisses gemass
dem Subeventualantrag nichts am direkt beschreibenden Charakter des Zeichens. Auch ein
vorgangig zum Betonieren an die Schalung angebrachter zweiteiliger Dibel mit einem
Gewinde fur einen Spannstab, einerlei ob aus Metall, Holz oder nicht aus Metall, bleibe ein



Dubel, der in Verbindung mit Beton verwendet werde.

E.41

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Fur die Beurteilung der
Unterscheidungskraft ist, ohne die Auffassung spezialisierter Verkehrskreise oder
Zwischenhandler und -handlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung
der Endabnehmer und -abnehmerinnen massgebend, wenn diese die grosste Tellmenge
bilden (vgl. Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3 [hiernach:
sicl 2007]; Willi, aa.O., Art. 2, N. 41; vgl. Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B
3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous). Im Einzelfall ist somit zu fragen, an
welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt richtet (Urteil des Bundesgerichts

4A 6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 f. Wilson und Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4 Schweizer Fernsehen).

E.42

Ein Dubel ist ein hohles Werkstiick, meist aus faserverstéarktem Kunststoff oder Metall (vgl.
Ronald Mihala/lK onrad Bergmeister, Befestigungstechnik - einbetonierte und eingemdortelte
Bewehrungsstabe sowie Gewindestangen, in: Bergmei ster/Fingerloos/Worner [Hrsg.],
Beton-Kaender 2012, Band 2, S. 177; UIf Nurnberger, Korrosionsverhalten von verzinkten
Dubeln bei Anwendung im Aussenbereich, in: Werner Fuchs/Jan Hofmann [Hrsg.],
Befestigungstechnik, Bewehrungstechnik und... 11, Stuttgart 2012, S. 223 ff.), dasin ein
vorgebohrtes Loch in einer Wand oder Decke gesteckt wird und in festen oder porésen
Untergrinden (holzernen, gemauerten oder betonierten Flachen) festhalt (vgl. Rainer
Mallée/Werner Fuchs/Rolf Eligehausen, Bemessung von Verankerungen in Beton nach
CEN/TS 1992-4, in: Bergmeister/Fingerloos/Worner [Hrsg.], aa.O., S. 97; Nurnberger,
aaO., S. 224; <www.mer-cateo.com>, Schlagwort: "Dubel" > Stoff- und Reibschluss
[besucht am 20. November 2013]; Brockhaus, Wahrig, Deutsches Warterbuch, Renate
Wahrig-Burfeind, 9. Aufl., Gltersloh/Miinchen 2011, Schlagwort "Dubel"). Etymologisch
leitet sich das Wort Dibel (auch "Dolle") von einem geschlagenen Holzpflock als
nichtspreizende Balkenverzapfung her (vgl. Duden, Das Herkunftsworterbuch, 7. Aufl.,
Mannheim, 2013, Schlagwort "Dubel"; <http://de.wikipedia.org>, Schlagwort "Dbel"
[besucht am20. November 2013]). Heute gelten im Fachjargon dagegen namentlich
spreizende Dubel zum Eindrehen von Schrauben (" Schraubdibel ™) als begriffstypisch,
wahrend fur nichtspreizende Zapfen ("Holzdibel"), Verbund- oder Holraumdibel im Fels
oder Beton, nur zum Teil noch der Begriff "Dubel", verwendet wird (Thilo Pregarnter,
Bemessung von Befestigungen in Beton, Berlin 2009, S. 164; Werner Fuchs,
Geschichtliche Entwicklung der Bemessungsmethoden fur Diibel in Deutschland, in: Thilo
Pregarnter, Bemessung von Befestigungen in Beton, Berlin 2009, S. 6; Mallée/Fuchs/Eli-
gehausen, a.a.0., S. 96; Jan Hofmann/Carolin Kurz, Tragfahigkeit von Kunststoffdiibeln in
Vollsteinen unter Berticksichtigung der Material el genschaften und
Materialzusammensetzung, Stuttgart 2012, S. 95; <http://de.wikipedia.org>, Schlagwort
"Dubel" [besucht am 20. November 2013]). Spreizdibel lassen sich technisch weiter
unterteilen ("drehmomentkontrolliert spreizender Dubel”, "wegkontrolliert spreizender
Dubel", "Hinterschnittdibel", "V erbundspreizdibel ", vgl. Mallée/Fuchs/ Eligehausen,
aa0.,, S. 96; Reinhold Wiirth, Der "Dubelpapst - Ein Phdnomen", in: Fuchs/Hofmann
aaO.,, S. 25f1.; vgl. auch Markus Bruckner/Steffen Lettow/Utz Mayer, Befestigungstechnik
ist Kése, in: Fuchs/Hofmann, a.a.O., S. 34 und Nirnberger, aa.O., S. 225 f.; <www.fi-
scher.de>, Schlagwort " Spreizdibel™). In allen Fallen halten die Reibungskrafte zwischen



der Wand, dem Dubel und der Schraube den Diibel im Bohrloch (Wirkprinzip
"Reibschluss’; Mallée/Fuchg/Eligehausen, a.a.O., S. 96; <www.mercateo.com>,
Schlagworter "Dubel", "Reibschluss’ [besucht am 20. November 2013]). Des fur
Spreizdiibel gangigen Sprachgebrauchs zum Trotz werden alerdings auch moderne Duibel
fabriziert, die sich nicht spreizen lassen, zum Beispiel Verbunddtibel, die fir pordses
Material bestimmt sind. Sie bestehen aus einer Gewindestange, Mutter und
Unterlegescheibe oder einer Innengewindehilse zur Aufnahme von Gewindeteilen sowie
dem Mortel als Bindemittel ("Wirkprinzip Stoffschluss'; Mallée/Fuchs/Eligehausen, a.a.O.,
S. 97 und Carsten Béhme, Fachverband Dibel- und Befestigungstechnik, Verankerungen
mit Verbunddubel, Technisches Merkblatt, <www.bv-bausysteme.de> > Downloads >
Verankerungen mit Verbunddibel systemen, S. 4 f.; <www.mercateo.com>, Schlagwort
"Dubel", Stoffschluss [alle besucht am 20. November 2013]). Auch Hohlraumduibel (Feder-
klappendtibel, Kippdubel und Klappdubel) spreizen sich nicht und werden Gberall dort
eingesetzt, wo sich genuigend Raum hinter dem Baustoff befindet. Diese Dibel finden meist
im Innenausbau ihre Verwendung, zum Beispiel fur Gipskartonplatten. Der Diibel klappt
oder kippt im Hohlraum hinter dem Bohrloch auf; damit bildet sich eine Sperre, die die
Verbindung festhalt (<www.mercateo.com>, Schlagwort "Dibel" > Hohlraumdibel;
<www.duebel-shop.at>, Schlagwort " Federklappdibel” [alle besucht am 20. November
2013]). Der Begriff "Dubel" geht also tiber Betonbefestigungselemente hinaus, die er bloss
als eine mogliche seiner Funktionen umfasst. Entgegen der Ansicht des Beschwerdefihrers
fallen also nicht nur Abschalgewindediibel und Abschalanker, aber auch diese, technisch
unter den Begriff "Dubel" (zur Abschalung im Betonbau vgl. Harald S. Mller/Hans-Wolf
Reinhardt/Udo Wiens, Beton, in: Bergmeister/Fingerloos/Worner, a.a.O., Band 1, S. 403f.).

E.43

Dubel werden nach dieser Begriffsdefinition einerseits fir zum Teil spezidisierte
Anwendungen - unter anderem den Halt in Betonwanden - von Baufachleuten erworben
und andererseits von privaten Heimwerkern nachgefragt, die gewohnlichen Schrauben Halt
in Wanden verschaffen mochten.

E.5

Im Hauptpunkt der Beschwerde ist zu prifen, ob das strittige Zeichen fir Dubel
unterscheidungskraftig ist.

E.51

Die Marke BETONHUL SE wird ohne Weiteres al's Verbindung der beiden Wortteile
"Beton" und "HUlse" erkannt. Beton ist ein Baustoff aus Zement, Gesteinskérnungen und
Wasser, der in Schalen oder Formen eingebracht wird (Muller/Reinhardt/Wiens, a.a.O., S.
305 und 310 ff.; Brockhaus, Wahrig, a.a.O., Schlagwort "Beton" und Duden, Die deutsche
Rechtschreibung, 25. Aufl., Mannheim/Wien/Zirich, 2009, Schlagwort "Beton"). Im
deutschen Sprachgebrauch dient "Beton” einerseits al's Wortteil, um Gegenstande aus Beton
zu umschreiben ("Betonbau”, "Betonblock™, vgl. Duden, , Schlagworte "Betonbau™" und
"Betonblock™); anderseits zur Bezeichnung von Dingen, die in anderem Sinn mit Beton in
Beziehung stehen. Beispielsweise dient der Betonmischer dazu, Beton herzustellen, und
gibt das Fachbuch "Betonkalender” tUber Eigenschaften und Verwendungsmaoglichkeiten
von Beton Aufschluss, ohne dass diese Gegensténde selbst aus Beton bestehen. Eine Hilse
ist eine réhrenférmige, langliche, feste Hillle, in die man etwas hineinstecken kann oder die
einen Gegenstand fest umschliesst (zum Beispiel die Patronenhiilse das Projektil; vgl.



Duden, a.a.O., Schlagwort "HUlse"). Das Wort ist eine Substantivbildung vom Verb
"hehlen" (urspriinglich fur bedecken, verbergen, umhllen, schiitzen; vgl. Duden, Das
Herkunftsworterbuch, a.a.O., Schlagwort "Hulse" und "hehlen™). Semantisches
Hauptmerkmal der Hilse ist somit, dass sie sich 6ffnen lasst und etwas freigeben kann. Als
"Hulse" wird eine steife Hille, ein Behdlter, Futteral, eine Kapsel oder Rohre bezeichnet
(Brockhaus, Wahrig, aa.O., Schlagwort "Hulse"). "Hulsenfrichte”, zum Beispiel Erbsen
oder Bohnen, sind Streufriichte, die aus einem Fruchtblatt bestehen, sich bel der Reife an
der Bruchnaht 6ffnen und ihren Inhalt freigeben (Brockhaus, Wahrig, aa.O., Schlagwort
"Hulsenfrucht"; und "Hulsenfrichtler; <http://de.wikipedia.org>, Schlagwort "Hulse"
[besucht am 20. November 2013]). Nach dem allgemeinen Sprachverstandnis bezeichnet
das Wort "Hilse" einen Gegenstand, der eine Sache fest umschliesst, um ihm Halt oder
Schutz zu geben (zum Beispiel "Patronen- oder Bleistifthilse”; "Hulsenfriichte").

E.5.2

Die beiden Sinngehalte von "Beton" und "Hulse" lassen sich auf verschiedene Art zu einem
beschreibenden Gesamtsinn kombinieren. Einerseits kann das bezeichnete Produkt selbst,
die Hulse, aus Beton gefertigt sein. Hersteller von Bodenbel euchtungen beispielsweise
verwenden den Begriff "Betonhilse" in der Befestigungstechnik ("Der Einbau erfolgt tber
eine Betonhtlse, in die der Scheinwerfer eingesetzt wird", vgl. <www.ldde.com> >
Produkte > SpectraWWow+Inground [besucht am20. November 2013]). Auch im
Zusammenhang mit Mastfundamenten wird auf die vorgenannte Bedeutung des Zeichens
zurtickgegriffen ("[Fertigteillfundamente] werden industriell vorgefertigt und per Kran in
ein vorbereitetes Loch beziehungsweise in eine Betonhiilse [...] gesetzt”, vgl.
www.rbd-breslau.de Fahrleitungsbauarten Fundamente [besucht am 20. November 2013]).
Gleiches gilt im Zusammenhang mit der Beschreibung von Patenten (Hochsitz fur Jager,
"damit die in den Boden eingelassene [...] Betonhiilse nicht verschmutzt [...], ist die
Offnung dieser Betonhiilse mit einem Abschlussdeckel [...] abgedeckt”,

www. patent-de.com/20001005/DE19914381A 1.html , [besucht am 20. November 2013]).
Andererseits kann jeder gewohnliche Dibel aus Plastik in Beton fixiert werden und dadurch
als"Betonhilse" dienen (Coop Bau + Hobby, www.coop.ch Bau & Handwerk Sortiment >
Kleineisenwaren; <www.gooster.ch> > Haus & Garten > Heimwerkerbedarf > Eisenwaren
& Co. > Schraube & Dubel [alle besucht am 20. November 2013]). In diesem Fall besteht
nicht die Betonhlse selbst aus Beton, sondern sie dient lediglich der Haltgebung im Beton
(vgl. E. 4.2).

E.53

Wird die Bezeichnung "Betonhiilse" fur Dibel verwendet, ist mithin nach allgemeinem
Sprachversténdnis davon auszugehen, dass die massgeblichen Verkehrskrei se darunter ohne
besondere Denkarbeit eine Verankerungsmoglichkeit im Zusammenhang mit Beton
verstehen. Das Zeichen beschreibt damit eine mdgliche Art und Zweckbestimmung der
bezeichneten Waren unmittelbar. Dass innerhalb dieser Zweckbestimmung zwel
Verstandnismaoglichkeiten zur Auswahl stehen, spielt nach dem Gesagten keine Rolle (E.
2.4). Auch dass Betondibel haufig zur untypischen Kategorie von Dibeln zéhlen, die sich
nicht spreizen (E. 4.2), wird dem Heimwerker nicht bekannt sein, seine Spracherwartung
also nicht beeinflussen. Dass dieser Sachbezug gedanklich naheliegt, offenbart sich unter
anderem darin, dass auch andere Hersteller als der Beschwerdefiihrer das Zeichen fur ihre
V erankerungsprodukte verwenden, zum Beispiel: - Altrad/Baumann vermarktet die
"Alu-Betonhilse”, (<www.atradbaumann.de> > Infos/Download > Datenblatt >



Bautechnik > Alu-Betonhtilse [besucht am 20. November 2013]), - Schewe, Baugeréte und
Software bietet die "Glasfaserkunststoff Betonhilse" an (Karton a 100 Stiick;
<http://lwww.schewe-baugeraete-software.de/bestellen/Betonhuelse GFK _online_de.html>
[besucht am 20. November 2013]), - die Georg Schweizer GmbH vertreibt die
Kombi-Betonhilse Silber, 127 mm lang und aus Metall; sie dient als Verankerungsdtibel
fur einfache Schalungsarbeiten (<www.schweizer.at> > Bautechnik > Produkte >
Schalungszubehdr [besucht am 20. November 2013]), - KALM bietet die Betonhilse BHK
mit verschiedenen Langen und Durchmesser an (<www.kalm.de> > Produkte >

L eichtbefestigung [besucht am 20. November 2013)).

E.54

Die Annahme des Beschwerdefuhrers, die Verkehrskreise verstiinden unter dem Zeichen
lediglich ein Betonrohr, ist somit unzutreffend. Auch dass er das Zeichen selbst im Markt
eingefihrt und das Wort neu kreiert habe, &ndert dessen urspringlich beschreibenden
Sinngehalt angesichts der gangigen Kombination vorbekannter Teilworter nicht. Die Marke
erweist sich damit als originar nicht unterschei dungskréftig und aufgrund der
Mitverwendung des Ausdrucks "Betonhilse" durch mehrere Konkurrenten Gberdies
freihaltebedurftig (E. 2.2).

E.6.1

Der Beschwerdefuhrer behauptet, die Marke habe sich fir seine Waren im Verkehr
durchgesetzt. Dies habe er insbesondere mit Rechnungskopien tber eine Periode von mehr
als zehn Jahren glaubhaft dargelegt. Seine Dibel seien unter der strittigen Marke
millionenfach verkauft worden. Anfanglich habe er sie in Bauzeitschriften beworben; seit
sie sich am Markt durchgesetzt habe, seien weitere Anzeigen unnétig geworden. Er habe sie
auch in Nachbarlander geliefert, wobei die Benutzung des Zeichensin Deutschland auch als
Benutzung in der Schweiz zdhle. Fir die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung sei
das Verstandnis der Verkehrskreise allerdings unmassgeblich. An der Hauptverhandlung
prazisierte der Beschwerdefthrer, der Fachhandel habe das Zeichen Uber Jahrzehnte
verwendet, nachdem er esin den Neunzigerjahren kreiert habe. Die Verkehrskreise
identifizierten es mit seinem Produkt, von dem sich im Ubrigen auf jeder Rechnung eine
grafische Darstellung wiederfinde. Die Vorinstanz hat eine V erkehrsdurchsetzung der
Marke verneint. Die eingereichten Unterlagen liessen zwar den Schluss eines langjdhrigen
Gebrauchs des Zeichensin allen Sprachregionen der Schweiz zu, bel egten dessen

kennzel chnungsmassigen Gebrauch jedoch nicht. Insbesondere sei keine Wiedererkennung
- kein Ruckschluss - der Verkehrskreise auf das Zeichen glaubhaft.

E.6.2

V erkehrsdurchsetzung bedeutet, dass eine urspriinglich nicht unterscheidungskréftige
Marke dadurch Unterscheidungskraft erlangt, dass sie von einem erheblichen Teil der
Adressaten im Wirtschaftsverkehr alsindividualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte
eines Unternehmens verstanden wird (BGE 130 I11 331 E. 3.1 Swatch; Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 6 Schweizer Fernsehen).
Zeichen, die Gemeingut sind, konnen dadurch nachtréglich markenrechtlichen Schutz
erlangen, sofern an ihnen kein absolutes Freihaltebedirfnis besteht (BGE 134 111 314 E.
2.3.2 M/M-joy; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012
E. 2.5 Oktoberfest-Bier). Ein solches kann insbesondere verneint werden, wenn den
Konkurrenten eine Vielzahl gleichwertiger Alternativen zur Verfiigung steht, so dass die



Bezeichnung fir den Verkehr nicht unentbehrlich ist (BGE 137 111 82 E. 3.3 Hotel-Sterne
mit Verweis auf BGE 134 111 321 E. 2.3.3 M/M-Joy und BGE 131 111 130 E. 4.4 Smarties;
Urtell des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 Post). Bei der
Beurteilung der Unentbehrlichkeit ist nicht nur auf die Bedurfnisse der aktuellen, sondern
auch auf jene von potentiellen Konkurrenten des Markenhinterlegers abzustellen (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 Vuvuzela).

E.6.21

Die Durchsetzung eines Kennzei chens kann aus Tatsachen abgel eitet werden, die einen
Ruckschluss auf seine Wahrnehmung durch das Publikum erlauben, zum Beispiel
langjahrige, bedeutsame Umsétze und intensive Werbeanstrengungen. Sie kann auch durch
eine représentative Befragung des massgebenden Publikums belegt werden (BGE 130 111
332 E. 3.1 Swatch Uhrband, BGE 131 |1l 131 E. 6 Smarties). Dadie Behdrde in ihrer
Beweiswurdigung frel ist, gelten keine festen Bewei smittelvorgaben. Deshalb wére zum
Beispiel die Vorgabe unzulassig, ein Nachweis konne in jedem Fall nur mittels eines
demoskopischen Gutachtens erbracht werden. Stattdessen sind alle Beweismittel erlaubt,
die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen (Urtelle des
Bundesverwaltungsgerichts B-3538/2011 vom 14. Juli 2012 E. 3.3 MediData [fig.] und
B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 6 Schweizer Fernsehen; André Moser/Michael
Beusch/Lorenz Kneubtihler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008,
N. 3.124; Christoph Auer, in: Auer/Mller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum
Bundesgesetz Uber das Verwaltungsverfahren [VwV G], Zurich 2008, Art. 12, N. 18;
Marbach, aa.O., N. 466).

E.6.2.2

Je weniger unterscheidungskréaftig ein Zeichen urspriinglich ist, desto dichter missen die
Indizien fur die Verkehrsdurchsetzung dargelegt werden (BGE 128 111 441 E. 1.4
Appenzeller, BGE 117 Il 321 E. 3.aValser), ohne dass dafiir ein hoherer Beweisgrad oder
eine stérkere Verbreitung des Zeichens erforderlich wird. Eine V erkehrsdurchsetzung
glaubhaft zu machen, kann schwierig sein (vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 30. No-
vember 2009 4A _434/2009 E. 3 Radio Suisse Romande und B-2609/2012 vom 28. August
2013 E. 6 f. Schweizer Fernsehen).

E.6.2.3

Vorliegend kann offen bleiben, ob am Zeichen BETONHUL SE ein absolutes
Freihaltebedirfnis besteht, da die eingereichten Belege, wie nachfolgend gezeigt wird, die
V erkehrsdurchsetzung ohnehin nicht glaubhaft machen.

E.6.3

Die Annahme des Beschwerdefthrersist unzutreffend, er habe nicht darzutun, dass das
Zeichen von den massgeblichen Verkehrskreisen fir die bezeichneten Waren erkannt werde
(vgl. E. 6.2). Der Beschwerdefuhrer hat der Vorinstanz mit Eingabe vom 30. September
2011 Fachzeitschriften und Rechnungskopien als Durchsetzungsbel ege eingereicht. In der
Fachzeitschrift "Schweizer Baublatt" warb er in Ausgaben aus dem Jahr 1991 und 1992 mit
insgesamt drei Werbeanzeigen fur die "Uni-Betonhllse". Eingerei chte Rechnungskopien
stammen aus den Jahren 1998 bis 2012. Die Belege zeigen, dass wahrend jener Zeit jewells
zwischen 100 bis 6'000 Betonhtilsen, Kartons a 100 Stiick, an unterschiedliche Schwel zer
Abnehmer geliefert wurden. Anlé&sslich der mindlichen Verhandlung reichte der
Beschwerdefihrer einen Ausdruck des Produktblatts fur die "UNI-Betonhtlse" ein (Auszug



aus der Internetseite des Beschwerdeflihrers). Dieser zeigt fur die Verankerungstechnik ein
Bild der "UNI-Betonhiilse"; daneben findet sich der Beschrieb: "Aus Spezial kunststoff,
kompl. mit vormontiertem Nagel und Verschlusskappe. 65mm Innengwinde fir Spannstébe
DW 15 Zugkraft: 2'800 Kilogramm, Karton & 100 Stk., Kibel & 150 Stk." Diese
Durchsetzungsbel ege zeigen das strittige Zeichen allerdings nur in beschreibenden
Vermerken auf Rechnungen in Alleinstellung, zum Beispiel im Vermerk: "1'000
Betonhilsen, Karton a 100 Stiick". Alle tUbrigen Belege betreffen die Wortkombination
"Uni-Betonhilse", womit aufgrund des auffalligeren, vorangestellten Bestandteils "Uni-"
keine Durchsetzung des schwécheren Restelements "Betonhtilse” glaubhaft gemacht
werden kann. Auch die eingerei chten Rechnungen machen nicht glaubhaft, dass das
Zeichen von den Verkehrskreisen in der erwahnten Gebrauchsform als Hinweis auf die
Produkte des Beschwerdeflhrers aufgefasst und erkannt wird. Belege fiir den behaupteten
Exportgebrauch und fir den Gebrauch der Marke in Deutschland hat der Beschwerdefthrer
nicht vorgel egt.

E.64

Im Ergebnis vermag der Beschwerdefihrer die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens fir die
bezeichneten Waren in den Klassen 6 und 20 nicht glaubhaft zu machen.

E.7

Nachdem die Beschwerde im Hauptpunkt abzuweisen ist, sind der Eventual- und
Subeventualantrag zu prifen:

E.71

Der Beschwerdefuhrer beantragt eventualiter das Warenverzeichnis auf "Dubel nicht aus
Metall, insbesondere nicht aus Beton" (KI. 20) und subeventualiter, das Warenverzeichnis
auf "vorgéngig zum Betonieren an die Schalhaut einer Schalung zu befestigender
bestimmter zweiteiliger Dibel aus Metall mit einem Innengewinde fir einen Spannstab”
(K1. 6) sowie "vorgangig zum Betonieren an die Schalhaut einer Schalung zu befestigender
bestimmter zweiteiliger Dubel, nicht aus Metall oder Beton, mit eéinem Innengewinde fur
einen Spannstab” (KI. 20), einzuschrénken. Mit diesen Begehren mochte der
Beschwerdefuhrer die Warenklassen enger umschreiben, weil damit eine Einschrénkung
auf Produkte in unmittelbarer Nahe seiner Fabrikate (Betonhilsen) erfolge.

E.7.2

Auch diese Einschrankungen der Warenliste beziehen sich auf Dibel, dieim
Zusammenhang mit Beton verwendet werden konnen. Unveréndert beschreibt das Zeichen
damit unmittelbar eine mogliche und typische Zweckbestimmung dieser Waren. Letztere
wird durch den Subeventualantrag gar vorgeschrieben. Auch ein vorgangig zum Betonieren
an die Schalhaut zu befestigender, zweiteiliger Dubel aus Metall, Holz oder nicht aus
Metall, mit einem Innengewinde fur einen Spannstab, wird as Dibel im Zusammenhang
mit Beton verwendet, den die Marke beschreibt.

E.73

Die Beschwerde erweist sich aus den vorgenannten Erwagungen auch im Eventual- und
Subeventual standpunkt als unbegriindet und ist abzuweisen.

E.8



Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem
Beschwerdefiihrer aufzuerlegen und von dem gel eisteten K ostenvorschuss zu beziehen
(Art. 63 Abs. 1 VWV G). Die Gerichtsgebuhr ist nach dem Streitwert zu berechnen (Art. 4
des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die K osten und Entschédigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Schétzung des Streitwertes hat
sich nach Rechtsprechung und Lehre 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 im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine
konkreten Anhaltspunkte fir einen htheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die
Verfahrenskosten sind demzufolge auf 3'500. - festzulegen. Eine Parteientschadigung ist
weder dem unterliegenden Beschwerdefuhrer noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64
Abs. 1 VWVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
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