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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1

Der Entscheid der Vorinstanz vom 20. Juni 2007 stellt eine Verfligung im Sinne des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren dar (VWVG, SR
172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. ¢). Diese Verfugung kann im Rahmen der allgemeinen
Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwal tungsgericht
angefochten werden (Art. 44 ff. VwV G i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

E.2

Die BeschwerdefUhrerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfligung durch diese
beschwert und hat ein schutzwiirdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Anderung. Sieist
daher zur Beschwerdefiihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form
sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VWV G), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G), und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 48 ff. VWV G). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.3

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Art. 1 Abs. 2 MSchG z&hlt Beispiele von Markenformen auf. Danach kdnnen Marken aus
Wortern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionale Formen oder
Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

E.4

Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des
Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen Uber die internationale
Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegeniber diesem
Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider
Abkommens Uber die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am
14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden (JULIE POUPINET, Madrider System:
Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Anderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).
Diese Anderung des Staatsvertrages wurde bisher alerdings nicht in der Amtlichen
Sammlung der Bundesgesetze (AS) publiziert. Verpflichtungen aus volkerrechtlichen
Vertréagen entstehen gemass Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes Uber die Sammlungen des



Bundesrechts und das Bundesblatt vom 18. Juni 2004 (Publikationsgesetz, PublG; SR
170.512) erst am Tag nach ihrer Verdffentlichung in der AS, sofern der Erlass dort nicht
bereits vor dem Datum seines I nkrafttretens veroffentlicht worden ist. Da bis zum

Urteil szeitpunkt keine solche Publikation, namentlich nicht des revidierten Art. 9sexies
MMP, in der AS erfolgt ist, ist der vorliegende Fall noch nach den Regeln des MMA zu
entscheiden. Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab
Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erkléren, dass sie dieser Marke den
Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts
B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 2 Gitarrenkopf). Die Notifikation der internationalen
Marke Nr. 859 609 Apply-Tips erfolgte am 29. September 2005. Mit dem Versand der
provisorischen Schutzverweigerung am 26. September 2006 hat die Vorinstanz diese
Jahresfrist gewahrt. Gestutzt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6 quinquies
Bst. B Ziff. 2 der Pariser Ubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert
in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVU, SR 0.232.04) darf der Schutz namentlich verweigert
werden, wenn die Marke jeder Unterscheli dungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus
Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, dieim Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der
Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen kdnnen, oder die im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in den redlichen und sténdigen V erkehrsgepflogenheiten der Schweiz
ublich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. aM SchG, wonach
die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehort. Lehre und
Praxis zu dieser Bestimmung kdnnen damit herangezogen werden (BGE 128 111 454 E. 2
Yukon, BGE 114 11 371 E. 1 altatensione).

E.5

Gemass Art. 2 lit. aM SchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz
ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr as Marke fur bestimmte Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten nach standiger Praxis Hinweise
auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder
die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die
Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthdlt, die nur entfernt auf die
Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe
werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss
vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen
Aufwand an Fantasie zu erkennen ist. Dabel gentigt, dass das Zeichen in einem einzigen
Sprachgebiet der Schweiz al's beschreibend verstanden wird (BGE 127 111 160 E. 2b aa
Securitas/Securicall).

E.6

Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfahigkeit des Zeichens Apply-Tips fir outils,
instruments et appareils dentaires in Klasse 10 im Wesentlichen mit der Begriindung, dass
die Wortkombination im Sinne von "Applikationsstébchen” verstanden werde und somit in
Zusammenhang mit den betroffenen Waren direkt beschreibend sei. Demgegentber vertritt
die Beschwerdefuhrerin die Auffassung, dass der Begriff "apply-tips' nicht existiere,
grammatikalisch fehlerhaft sei und verschieden Ubersetzt werden kénne. Um auf die
Bedeutung " Stabchen zum Applizieren” zu kommen, bediirfe es eines grossen
Gedankenaufwandes, weshab der Marke die K ennzeichnungskraft nicht abgesprochen
werden konne. Es gilt folglich zu prifen, ob in der Schweiz wegen der Marke Q-Tips der



Wortbestandteil "Tips' as Gattungsbezei chnung fur Wattestébchen verstanden wird, ob
sich das Zeichen Apply-Tips verninftigerweise auch anders a's mit " Applikationsstabchen™
Ubersetzen lasst und ob allenfalls die grammatikalische Unstimmigkeit der strittigen Marke
Kennzeichnungskraft verschaffen kann.

E.7

Die Marke Q-Tipswird in den Vereinigten Staaten seit 1926 fur Wattestébchen verwendet
(www.qtips.com/history.php) und im englischen Sprachraum neben den Bezeichnungen
"cotton bud" bzw. "cotton swabs' mittlerweile auch im Sinne eines Gattungsbegriffs
verstanden (PONS Grossworterbuch Englisch, Stuttgart 2002). Im schwei zerischen
Markenregister ist das Zeichen Q-Tips seit 1975 fir Waren der Klasse 3 eingetragen. Die
Vorinstanz ist der Ansicht, dass sich die Bezeichnung mittlerwelle selbst im deutschen
Sprachgebrauch fur Wattestabchen eingebiirgert habe. Das Bundesverwaltungsgericht kann
sich dieser Meinung zumindest hinsichtlich mancher schweizerdeutschen Dialekte
anschliessen, wird in diesen doch der kirzere und in einem Zug aussprechbare
Markennamen "Q-Tips" mindestens gleichwertig neben der umstandlicheren
Gattungsbezeichnung "Wattestébchen" verwendet. Es l&sst sich demnach festhalten, dass
ein Grosstell der Schweizer Bevolkerung im Wortbestandteil "Tips' einen Hinweis auf
wattierte Stébchen erblickt, die entgegen der Anschauung der Beschwerdefthrerin nicht nur
der Reinigung der Ohren dienen, sondern vielseitig eingesetzt werden kdnnen, wie etwa
auch zur Sauberung der Nase oder zum Auftragen von Makeup.

E.8

Die Beschwerdefihrerin ist ein reines Dentalunternehmen. Ihre Produkte richten sich fast
ausschliesdslich an Zahnérzte und Zahntechniker sowie deren Hilfspersonen
(http://www.hagerwerken.de/d/ueber/ index.php). Sie vertritt den Standpunkt, dass das
Zeichen Apply-Tipsin Bezug auf die relevanten Waren entweder al's
"Anwendungsratschlag” oder as"Anwendungsspitze" verstanden werden misse. Das
englische Verb "apply" verflgt Gber mehrere Bedeutungen. Es lasst sich nicht nur mit
"applizieren" bzw. "auftragen” oder "anbringen”, sondern unter anderem auch mit
"anwenden" resp. "verwenden", "sich bewerben" oder "zutreffen” Ubersetzen
(Langenscheidt Handworterbuch Englisch, Berlin und Miinchen 2005). Das englische
Substantiv "tip" besitzt ebenfalls mehrere Sinngehalte. Es kann insbesondere mit " Spitze",
"Neigung"”, "Trinkgeld", "Tipp" oder "Klaps" Ubersetzt werden (Langenscheidt
Handworterbuch Englisch, a.a.O.). Trotz der zahlreichen Kombinationsméglichkeiten der
beiden Begriffe, ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass hinsichtlich outils, instruments et
appareils dentaires einzig die Bedeutung von " Stabchen bzw. Spitzen zum Applizieren” auf
der Hand liegt. Dies gilt umso mehr, als es sich bel den Durchschnittsabnehmern um
Fachleute der Zahnheilkunde handelt. Auch sind zu einem solchen Verstdndnis nicht einmal
Englischkenntnisse erforderlich, ist doch die Bezeichnung "Q-Tips" in der Schweiz gelaufig
und der Ausdruck "apply" bereits aufgrund der Uber denselben Wortstamm verfligenden
Verben "applizieren”, "appliquer" und "applicare" verstehbar. Im Ubrigen beschreibt selbst
die BeschwerdefUhrerin auf ihrer Internetseite die unter dem Zeichen Apply-Tips
vertriebenen Produkte als "feine Applikationsstdbchen zur punktgenauen Applikation von
Flissigkeiten und Pasten” (www.hagerwerken.de/d/produkt. php?node _id=17228).

E.9



Es gilt weiter zu prifen, ob allenfalls der von der Beschwerdefuhrerin geltend gemachte
Grammatikfehler dem Zeichen Unterscheidungskraft verschaffen kann. Sprachlich korrekt
sollte sich der Begriff wie im deutschen Pendent " Applikationsstébchen™ nicht aus einem
Verb und einem Substantiv sondern aus zwei Substantiven zusammensetzen und somit
anstelle von "apply tips' "application tips" lauten. Das Bundesverwaltungsgericht kann
jedoch die Auffassung der Beschwerdefiihrerin, wonach die grammatikalische
Unstimmigkeit fir die Konsumenten sofort erkennbar sei, nicht teilen. Auch wenn
Fachleute der Zahnheilkunde Uber erhéhte Englischkenntnisse verfiigen, darf bezweifelt
werden, dass diese Uberlegungen in grammatikalischer Hinsicht anstellen. Das diirfte bloss
bei wenigen Konsumenten der Fall sein. Die meisten werden dagegen, ohne sich Uberhaupt
Gedanken zu machen, die Marke einfach als Produktbeschreibung wahrnehmen. Im
Ubrigen kénnen auch Wortneuschdpfungen Gemeingut sein, wenn ihr Sinn fur die Kreise,
an die sie sich richten, auf der Hand liegt (RKGE in sic! 2004, 775 Ready2Snack). Es muss
demnach davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil der Schweizer Verkehrsteilnehmer
Im Zeichen Apply-Tips die Bedeutung " Applikationsstabchen" erkennt. Dieses stellt fr die
beanspruchten Waren nicht bloss einen Qualitétshinweis, sondern eine reine
Sachbezeichnung dar, weshalb es tiber keinerlei Kennzeichnungskraft verfugt (RKGE in
sic! 2005, 876 f. Soft Care).

E. 10

Die Beschwerdeftihrerin beansprucht ferner die Glei chbehandlung ihres Zeichens mit den
fr Waren der Klasse 10 eingetragenen schwel zerischen Marken Nr. 502 808 COOL-TIP
und Nr. 549 530 EASY TIP. Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die
Gleichbehandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in
rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik einer erneuten
Beurteilung der Eintragungsfahigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister
eingetragen ist, muss das anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres’
vergleichbar sein mussen, restriktiv angewendet werden (RKGE in sic! 2003, 803 We keep
our promises), zumal bereits geringftigige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der
Schutzfahigkeit eines Zeichens von gros-ser Bedeutung sein konnen (RKGE in sicl 1998,
303 Masterbanking). Die V orinstanz brachte gegen die Gleichbehandlung des hinterlegten
Zeichens mit den beiden im schwei zerischen Markenregister eingetragenen Marken vor,
dass es sich dabel nicht um vergleichbare Falle, sondern um Kombinationen aus Adjektiv
und Substantiv, bei welchen Ersteres Letzteres und nicht direkt die beanspruchten Waren
beschreibe, handle. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich dieser Ansicht anschliessen
und dem noch hinzufligen, dass beim strittigen Zeichen die Verwendung des Plurals von
"tip" zu einer Anndherung an den zumindest in der Deutschschweiz auch im Sinne einer
Gattungsbezei chnung fur Wattestédbchen verwendeten Markennamen Q-Tips fuhrt, was die
K ennzeichnungskraft zusitzlich schwacht. Im Ubrigen bestiinde geméss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur ausnahmsweise ein Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht, namlich dann, wenn eine sténdige gesetzwidrige Praxis
einer rechtsanwendenden Behorde vorliegt und die Behdrde zu erkennen gibt, dass sie auch
in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 1271 1 E. 3a).

E.11

Die BeschwerdefUhrerin beruft sich zudem darauf, dass die Marke Apply-Tipsin
Deutschland sowie als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden sei. Indessen haben nach
sténdiger Praxis auslandische Eintragungsentscheide keine prgjudizielle Wirkung (E.



Marbach, SIWR 111, Basel 1996, 30). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen
Grenzfall, der es nahe legen wiirde, die ausléndischen Entscheidungen as Indizien zu
berticksichtigen (vgl. BGer in sic! 2005, 280 Firemaster und RKGE in sic! 2003, 903
Proroot).

E.12

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr.
859 609 Apply-Tips die Eintragung fur die beanspruchten Waren outils, instruments et
appareils dentaires in Klasse 10 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher as
unbegriindet abzuwei sen.

E. 13

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der BeschwerdefUhrerin
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu
verrechnen. Die Gerichtsgebihren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bel
Markeneintragungen geht es um Vermogensi nteressen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich
folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schatzung des Streitwertes hat sich nach
L ehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei
einem eher unbedeutenden Zeichen grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und
Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27.
Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte fir einen hoheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke.

E.14

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

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



