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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1

Der Entscheid der Vorinstanz vom 20. Dezember 2006 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 VwVG) und die Ubrigen Sachurteil svoraussetzungen
liegen vor (Art. 48 ff. VWV G). Auf die Verwaltungsbeschwerde 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, dreidimensionalen Formen oder
Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.

E.4

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. aM SchG Zeichen, die Gemeingut
sind, daihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein
Freihaltebedirfnis besteht. Dies gilt auch fur dreidimensionale Marken, die in der Form der
gekennzeichneten Ware selbst bestehen kdnnen (" Formmarken'), sowie fir Kombinationen
solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen. Ob in ihrem Zusammenspiel der
unterscheidungskréftige Teil dominiert, hangt nach einer Formulierung des Bundesgerichts
davon ab, ob die angemeldete Form durch ihre Eigenheiten auffallt, vom Gewohnten und
Erwarteten abwelicht und so im Gedéchtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE 120 11 310 E.
3b The Original, BGE 129 111 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individuelle und erinnerbare aber
im Sinne dieser Formel nicht aufféllige, ungewohnte oder unerwartete Form wird das



Publikum in der Regel nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der entsprechenden
Ware oder Dienstleistung ansehen, da Waren und Dienstleistungen stets durch Leistung
geformter Gegenstande geliefert oder erbracht werden (Peter Heinrich / Angelika Ruf,
Markenschutz fur Produktformen?in sic! 2003, S. 402, Magda Streuli-Y oussef, Zur
Schutzféhigkeit von Formmarken, sic! 2002, 796; BGE 130 |11 334 E. 3.5 Swatch).

E.5

Als gewohnt und erwartet - und damit als nicht unterscheidungskréaftig im Sinne der
vorstehenden Ausfihrungen - hat die Rechtsprechung einerseits technisch beeinflusste
Formen und Merkmale bezeichnet, deren Originalitét nicht gentigend Uber die technischen
Gestaltungsvorgaben hinausgeht (BGE 129 I11 519 E. 2.4.3-4 Lego, BGE 131 111 129 E. 4.3
Smarties). Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen der Formgestalt auch mit
kulturellen Zusammenhangen und Gebrauchskonventionen der gekennzeichneten Ware
begriindet (BGE 131 111 130 E. 4.4 Smarties, RKGE in sic! 2004, 675 E. 5 Eiform, RKGE
insic! 2003, 499 E. 9 Weissblaue Seifenform, RKGE in sic! 2003, 805 E. 5
Zahnpastastrange, RKGE in sic! 2001, 129 E. 7 Baumkuchen). Die Gewohnheiten und
Erwartungen sind in elnem représentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln, ohne
dass die angemel dete Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten verglichen wird (BGE 131
[11 134 E. 7.2 Smarties, RKGE in sic! 2005, 472 E. 8 Wabenstruktur, RKGE in sic! 2000,
299 E. 4 Funfeckige Tablette), und die asthetischen Merkmale der Form sind in ihrem
Zusammenspiel im Gesamteindruck zu wirdigen (BGer in sic! 2000, 286 E. 3b Runde
Tablette, BGE 120 Il 311 E. 3c The Original, RKGE in sic! 2006, 265 E. 7 f. Tetrapack,
RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 Tablettenform). An das Mass des Herkunftsbezugs sind dabei
keine Ubertriebenen Anforderungen zu stellen. Vielmehr kann sich dieser auch aus einer
Kombination an sich gemeinfreier Elemente ergeben (Martin Luchsinger, Dreidimensionale
Marken, Formmarken und Gemeingut, sic! 1999, 196, Christoph Willi, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schwel zerischen Markenrecht unter
Beriicksichtigung des europaischen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, Art. 2
N. 124; RKGE in sic! 2004, 502 E. 9 Eistorte). In einzelnen Produktgattungen mag sich das
Publikum stérker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produktformen gewdhnt
haben (Magda Streuli-Y oussef, a.a.o., 797). Einfache und banale Formen sind dem Verkehr
aber grundsétzlich freizuhalten (Peter Heinrich/Angelika Ruf, aa.O., 401 m.w.H., BGE 131
[11 130 E. 4.4 Smarties). Auch besteht ein absolutes Freihaltebedirfnis bei Formen, die das
Wesen der Ware ausmachen oder die technisch notwendig sind (BGE 129 11l 518 E. 2.4.1-2
Lego, Art. 2 Bst. b MSchG).

E.6

Asthetische Gestaltungsmittel erschopfen sich haufig darin, der Ware oder der Verpackung
ein attraktives Design zu verleihen. Sie sind jedoch nicht von vornherein ungeeignet, einem
Zeichen im markenrechtlichen Sinn Unterscheidungskraft zu verleihen. Ob ein &sthetisches
Stilelement auch als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt wird, ist im Einzelfall zu
prifen. Entscheidend ist stets "die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen
(originér) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sient” (M. Ineichen, Die
Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgriinde nach dem schwei zerischen
Markenschutzgesetz, GRUR Int. 2003, 200). Dabel darf die der Markein Art. 1 Abs. 1

M SchG auferlegte Zielsetzung, als Unterscheidungsmerkmal zu dienen, nicht aus den
Augen verloren werden (RKGE in sic! 2004, 99 E. 4 Diortasche).



E.7

Die Schutzfahigkeit eines Zeichensist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuches zu
prifen. Das vorliegende Zeichen stellt eine Verpackungsform im Bereich der Korper und
Schonheitspflege dar, bestehend aus einem Behdlter mit insgesamt runder Grundfléche. Die
untere Halfteist in Blau gestaltet und die obere Hélfte in Silber, wobei die silberne Farbe
von mehreren senkrechten vertikalen Streifen in Schwarz unterbrochen wird. Die obere
Hélfte des Behdlters stellt den Deckel dar, wobei dieser an seinem unteren Rand horizontal
ausgewuchtet ist. Zusétzliche zweidimensional e Gestaltungselemente stellen der Schriftzug
"laprairie SWITZERLAND" auf der Vorderseite des blauen unteren Behdlterteils und der
Schriftzug "laprairie” auf dem Behélterdeckel dar.

E.8

Die Vorinstanz hat der hinterlegten Behalterform den Markenschutz im Wesentlichen mit
der Begrindung verweigert, dass Behdter fur Mittel zur Korper- und Schonheitspflege sehr
oft in runder, dreieckiger, viereckiger und rechteckiger Form produziert wirden und haufig
runde Deckel besdssen. Zudem seien sie ebenso haufig einfarbig wie mehrfarbig und treten
insgesamt in der unterschiedlichsten farblichen Ausgestaltungen auf. Auch hervorstehende
bauchige Elemente seien ein "haufiges Merkmal von Flaschen in diesem Warensegment".
Fur solche Behélter sei somit die runde und mit bauchigen Elementen ausgestaltete Form
naheliegend, was auch fir die dreifarbige silbrig-schwarze und blaue Ausgestaltung gelte.
Diese Variationsbreite fihre dazu, dass auch eine Vielzahl von Formen als banal gelte.
Darlber hinaus weise die Ausgestaltung des Deckels beim vorliegenden Zeichen
funktionalen Charakter auf, indem die Ausbauchung dem besseren Halt des Behaltersin der
Hand diene, vor allem wenn beim Offnen oder Schliessen der Deckel gedreht werde. Ferner
sei der so geformte Deckel zusammen mit der schwarz-silbernen Farbgestaltung lediglich
Teil der asthetischen Gestaltung der Behalterform. Im Ubrigen vermoge der Schriftzug "la
prairie SWITZERLAND", der nur auf zwei Seiten des Bauchteils sowie auf dem Deckel
angebracht ist, den insgesamt banalen Eindruck der Behalterform nicht wesentlich zu
beeinflussen.

E.9

Massgebend fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichensist stetsdie
Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise. Vorliegend sind dies die
Endverbraucher von Kosmetikprodukten fur Korper und Schonheitspflege. Ausihrem
Blickwinkel ist zu entscheiden, ob die hinterlegte Form vom im fraglichen Warensegment
Gewohnten und Erwarteten abweicht. Grundsétzlich gilt es festzuhalten, dass die Abnehmer
in einer Waren- oder Verpackungsform die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung
selbst und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen (vgl. BGE 111 328 E. 3.5.; Urteil
des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006). In der Kombination von
einfachen geometrischen Elementen, einem runden Behélter und einem runden Deckel,
lasst sich noch keine Originalitét erkennen. Die beanspruchten Waren werden gewohnlich
in kleineren Behdltern vertrieben, die leicht zu handhaben und leicht zu 6ffnen sind. Auch
wenn die Rundungen von Behdlter und Deckel eine harmonische und asthetisch
ansprechende Form ergeben, ist sie im Gesamteindruck noch nicht unbedingt
charakteristisch oder einprdgsam in dem Sinn, als dass sie eine Unterscheidungsfunktion
wahrnehmen kénnte. Der gros-se Deckel und die bauchige Ausgestaltung sind Bestandteile,
die funktionell sind und tber keine besondere Kennzeichnungskraft verfiigen. Von diesem
Standpunkt her unterscheidet sich die beantragte Formmarke noch nicht gentigend von den



vorbestehenden, dem Gemeingut zugehdrigen Behalterformen.

E. 10

Im Rahmen einer Gesamtbeurteilung bleibt zu prifen, ob die zweidimensionalen Elemente
den dreidimensional en Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen vermogen.

E.10.1

Nach Auffassung der Vorinstanz entfélt bel banalen Waren- oder V erpackungsformen, die
mit unterschei dungskraftigen zwei dimensionalen Elementen kombiniert sind, der
Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann, wenn die zweidimensionalen Elemente den
dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen. In diesem Zusammenhang
scheint die Vorinstanz am 1. Juli 2005 ihre Prifungspraxis bei Formmarken in Bezug auf
zweidimensional e Bestandteile auf Formen verscharft zu haben. Geméass Auffassung der
Vorinsatnz soll damit sichergestellt werden, dass Inhaber von Formmarken nicht andere
Marktteilnehmer durch eine "faktische Sperrwirkung" der Marke am Gebrauch banaler
Formen hindern, indem diese einfach mit einem Schriftzug versehen werden. Die Sorge der
Vorinstanz erweist sich als unbegriindet, wenn es sich im konkreten Fall nicht um eine
banal e, freihaltebedirftige Form, sondern um das Zusammenspiel von originellen und
ungewdhnlichen Elementen handelt, die mit einem bekannten Schriftzug erganzt werden
(vgl. Urteil vom Bundesverwaltungsgericht vom 3. Mai 2007 B-7422/2006 Goldrentier E.
7). Géngige Verpackungsformen, die mit zusétzlichen zweidimensionalen Elementen
kombiniert sind, wie in casu der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND", erlangen geméss
dieser Rechtsprechung allerdings so weit noch nicht die nétige Originalitét, die die
Behalterform von anderen Behalterformen in diesem Warensegment unterscheidet und die
im Sinne eines Herkunftshinwei ses im Gedachtnis der Abnehmer haften bleibt. Wie das
Bundesgericht im Entscheid Runde Tabl ette ausgeftihrt hat, misste die Originalitét bei
einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten Marke "zumindest in der
Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem mehrere gemeinfreie Elementein
Uberraschender Weise kombiniert werden" (BGer in sic! 2000, 286 E. 3¢ Runde Tablette;
vgl. RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 Tablettenform).

E. 10.2

Die von der Vorinstanz angewandten Richtlinien aus dem Jahre 2005, halten jedoch fest,
dass ein untersche dungskréftiges, zweidimensional es Element den Gesamteindruck einer
banalen, dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform dann wesentlich zu
beeinflussen vermag, wenn es die Form als Ganzes umfasst. Ein unterscheidungskréaftiger
Schriftzug beispiel sweise, der nur auf einer Seite einer banalen, quaderformigen
Verpackung angebracht ist, vermag den dreidimensionalen Charakter der Verpackung nicht
wesentlich zu beeinflussen (Richtlinien, a. a. O., Ziff. 4.10.3.1). Davon ausgehend kommt
die Vorinstanz zum Schluss, dass beim vorliegenden Zeichen der Schriftzug "laprairie
SWITZERLAND", der nur auf zwei Seiten des Bauchteils sowie auf dem Deckel
angebracht ist, den insgesamt banalen Eindruck der Behalterform nicht wesentlich zu

beei nflussen vermag.

E.10.3

Diese Betrachtungsweise verdient eine néhere Prifung. Geméss Ausfihrung der
Beschwerdefihrerin fuhre gerade die Kombination der verschiedenen Elemente bel den
angesprochenen Konsumenten zum Wiedererkennungseffekt, welcher die
Herkunftsfunktion ausmacht. Estreffe zwar zu, dass im Warensegment der Mittel zur



K orper- und Schonheitspflege eine grosse Formenvielfalt bestehe. Das bedeute aber so weit
noch nicht, dass es keine Formen geben kénne, die sich vom Banalen und Erwarteten
abheben. La Prairie sei bekannt fur ihre exklusiven, hochwertigen Produkte. Der Name sei
Sinnbild fir einmaligen Luxus und hervorragende Wirkung. Bereits der Bestanteil "la
prairie” sai somit alein kennzeichnungskréftig und verleihe die zur Eintragung hinterlegte
Marke gentigende Unterschei dungskraft.

E.10.4

Bei den Richtlinien in Markensachen der Vorinstanz handelt es sich um elne sogenannte
Verwaltungsverordnung, welche sich an die mit dem Vollzug betrauten Behdrden wendet.
Ihre Hauptfunktion ist die Sicherstellung einer einheitlichen, gleichméssigen und
sachrichtigen Praxis des Gesetzesvollzugs. Nach herrschender Ansicht sind
Verwaltungsverordnungen keine Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, dasie keine
Rechtsnormen enthalten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte der Privaten
statuieren. Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berticksichtigen sie
bel der Entscheidfindung freilich insoweit, als sie eine dem Einzelfall gerecht werdende
Auslegung der massgebenden Bestimmung zulassen (vgl. Ulrich H&felin/Georg
Muller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zurich 2006, Rz. 123;
Pierre Tschannen /Urlich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005,
844 Rz. 12 ff.). Schliesslich ist es den Behdrden nicht verwehrt, eine bisher gelibte Praxis
zu andern, wenn sie zur Einsicht gelangen, dass eine andere Rechtsanwendung oder
Ermessensbetatigung dem Sinn des Gesetzes oder veranderten Verhaltnissen besser
entspricht. Eine solche Praxisanderung muss sich jedoch auf ernsthafte sachliche Griinde
stutzen kdnnen, die umso gewichtiger sein mussen, je langer die as nicht mehr richtig
erkannte bisherige Praxis befolgt wurde (BGE 127 | 49 E. 3c, 12511 152 E. 4c/aa). In einem
parallel hangigen Beschwerdeverfahren (B-2724/2007) kam das Bundesverwaltungsgericht
zum Schluss, die Formulierung in den genannten Richtlinien (2005), wonach ein

unterschel dungskréftiges, zweidimensionales Element den Gesamteindruck einer banalen,
dreidimensionalen Waren- oder Verpackungsform nur dann wesentlich zu beeinflussen
vermag, wenn es die Form als Ganzes umfasst, kbnne zu einer Uberspitzt formalistischen
Betrachtungsweise und damit zu einem Ubersteigerten Schematismus fuhren, wenn diese
Formulierung - wie in jenem Fall oder beispielsweise bei quaderformigen Behdltern -
unabhangig von der Art und Ausgestaltung des zweidimensionalen Elementesin jedem Fall
dahingehend interpretiert wird, das zweidimensionale, unterscheidungskraftige Element
musse auf mehr als einer Seite oder gar auf allen Seiten des Kdrpers angebracht oder aus
jedem Blickwinkel ersichtlich sein. Mit anderen Worten kann ein unterscheidungskréftiger
Schriftzug oder ein Wort-Bild-Element auch nur auf einer Seite gentigen, wenn er bzw. es
markant und in der Art préagend ist, dass der Konsument das Produkt aus der Menge eines
gleichartigen Angebots wiederfinden kann und in diesem Sinne das Produkt individualisiert
(vgl. auch Carl-Stephan Schweer, Die erste Markenrechts-Richtlinie der Européischen
Gemeinschaft und der Rechtsschutz bekannter Marken, Diss. Freiburg im Breisgau, 1992,
S. 31 mit Hinweisen sowie das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7400/2006 vom 5.
Juni 2007 SILK CUT E. 5.2 und 5.3).

E. 105

Bei der eingereichten Abbildung erscheint der Schriftzug reliefférmig auf dem Deckel. Das
8x8 Quadrat enthalt zwei Abbildungen wo der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND"
jeweilsim unteren Drittel des Bauchteils des Behdlters erscheint. Es sei angemerkt, dass die



Vorinstanz nicht eindeutig erwagt, ob der Schriftzug nur auf der vorderen Seite erscheint
oder ob er sich vorne und hinten befindet. Wahrend sie im Schreiben vom 27. Juli 2006 nur
eine Seite erwahnt, geht sie in der angefochtenen Verfligung jedoch von zwei Seiten aus.
Die BeschwerdefUhrerin selbst spricht von nur einer Seite. Indem auf der Abbildung zwei
Mal der gleiche Behdlter erscheint, kdnnte angenommen werden, dass es sich um die
vordere und die hintere Seite des Behélters handelt. Eine unformelle Besichtigung in den
L&den l&sst alerdingsin Bezug auf die sich im Handel befindlichen Produkte keinen
Zweifel offen: der Schriftzug befindet sich auf beiden Seiten. Angesichts der nachfolgenden
Erwégungen kann dieser Aspekt aber offen bleiben. Im vorliegenden Fall geht eswie
erwdhnt um einen runden Behélter, wobei der unterscheidungskréftige Schriftzug
zumindest auf der Vorderseite (gemass den Ausfiihrungen in der angefochtenen Verfligung
allerdings auch auf der Rickseite) sowie auf dem Deckel in seiner Ganzheit an zentraler
Stelle und aufgrund seiner Grosse und der silbernen Farbe auf blauem Hintergrund, gut
sichtbar angebracht ist. Damit darf davon ausgegangen werden, dass der Gesamteindruck
der banalen dreidimensionalen V erpackungsform wesentlich beeinflusst wird, auch wenn
der Schriftzug die Form nicht als Ganzes, im Sinne der Richtlinien der Vorinstanz,
"umfasst”. Das von der Vorinstanz festgesetzte Kriterium, dass ein
unterscheidungskréftiges, zweidimensionales Element die Form in seiner Ganzheit
umfassen muss, um die notwendige Unterscheidungskraft verleithen zu kénnen, scheint
auch in casu zu absolut und zu schematisch und wird dem vorliegend zu beurteilenden
Zeichen nicht gerecht.

E.11

Neben der fehlenden Unterscheidungskraft, fuhrt die Vorinstanz weiter aus, das Zeichen
beinhalte das Wortelement "SWITZERLAND", das beztiglich der geographischen Herkunft
der beanspruchten Waren eine Téauschungsgefahr in sich berge.

E. 111

Im Rahmen des Eventualbegehrens ist die Hinterlegerin bereit, ihre Markeneintragung auf
Produkte schweizerischer Herkunft einzuschranken. Sie sei jedoch der Ansicht, dass dies
angesichts der zahlreichen vorbestehenden Marken mit dhnlichen geographischen Angaben
aufgrund des Grundsatzes der Glei chbehandlung nicht zwingend sai.

E.11.2

Gemass Art. 2 litt. c MSchG sind irrefiihrende Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen.
Irrefihrend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geografische Angabe enthalt
oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, und damit die
Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den
die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft. Keine Gefahr der
Irreflihrung besteht dagegen, wenn die geografische Angabe fir die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen erkennbar Fantasiecharakter hat, offensichtlich nicht als Produktions-,
Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezei chnung erkannt wird oder
sich im Verkehr as Kennzeichen fur ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl.
BGE 132111 770 E. 2.1 COLORADO, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1
CHAMP, BGE 128111 454 E. 2.1 YUKON, BGE 117 Il 327 E. 2 MONTPARNASSE). Ob
eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll, zur
Tauschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hangt von
den Umstanden des Einzelfalles ab. Dazu gehoren insbesondere die Bekanntheit des Wortes



als geografische Angabe und als Marke, tatséchliche oder naheliegende Beziehungen
zwischen dieser und zusétzlichen Angaben, welche die Tauschungsgefahr erhdhen oder
beseitigen konnen. Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung
zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens
indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Féllen besteht die Gefahr
der Irrefihrung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden
(BGE 132111 770 E. 2.1 COLORADO mit zahlreichen Hinweisen, BGE 4A.14/2006 vom
7. Dezember 2006 E. 4.1 CHAMP, BGE 128 111 454 E. 2.2 YUKON).

E.113

Herkunftsangaben sind nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die
geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die
Beschaffenheit oder Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhangen. Der Gebrauch
unzutreffender Herkunftsangaben ist unzul&ssig; ebenso der Gebrauch von Bezeichnungen,
die mit einer unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind, und von Namen,
Adressen oder Marken im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen fremder
Herkunft, wenn sich daraus eine Tauschungsgefahr ergibt (Art. 47 Abs. 3 MSchG). Nach
Art. 47 MSchG gilt jede Angabe als Herkunftsangabe, die direkt oder indirekt al's Hinwels
auf die geografische Herkunft eines Produkts verstanden wird, und zwar ohne Ricksicht
darauf, ob die geografische Herkunft dem bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf
verleiht. Der Verkehr soll vor tauschenden oder irrefihrenden Erwartungen tber die
geografische Herkunft bewahrt werden, auch wenn damit keine bestimmten Erwartungen an
Qualitét, Eigenschaften oder Wertschétzung der gekennzeichneten Produkte geweckt
werden. Die Beurteilungskriterien fur die Gefahr der Téauschung oder Irrefihrung tber die
geografische Herkunft sind weitgehend dieselben, die fir das Irrefiihrungsverbot gemass
Art. 2 Bst. ¢ MSchG gelten (BGE 132 111 770 E. 3.1 COLORADO mit zahlreichen
Hinweisen). Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2

M SchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen
nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden
werden. Dazu gehoren insbesondere Fantasiezeichen, welche von den massgebenden
Abnehmerkreisen - trotz bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als
Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden (vgl. BGE
128 111 454 E. 2.1.2 YUKON mit Hinweisen). Gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung
werden im Gegensatz zu Zeichen des Gemeingutes (BGE 129 111 225 E. 5.3
MASTERPIECE) Grenzfélle irrefihrender, gegen geltendes Recht, die 6ffentliche Ordnung
oder die guten Sitten verstossende Zeichen nicht zur Eintragung zugelassen (BGer in
PMMBI 1994 | S. 76 ALASKA, BGer in PMMBI 1996 S. 25 SAN FRANCISCO 49ers).

E. 114

Die Vorinstanz wies das Markene ntragungsgesuch auch zuriick, mit der Begrindung, beim
vorliegenden Zeichen kénne davon ausgegangen werden, dass "SWITZERLAND" als
englische Bezeichnung der Schweiz aufgrund der haufigen werbemassigen Verwendung
und aufgrund seiner starken phonetischen und optischen Ahnlichkeit mit dem franzésischen
und deutschen Wort "Suisse" bzw. "Schweiz" allgemein bekannt sei. Das Wort
"Switzerland" wecke demnach beim Schweizer Publikum Erwartungen beztiglich der
geographischen Herkunft der beanspruchten Waren. Aus diesem Grund bestehe die Gefahr
der IrrefUhrung des Publikums, sollte die Ware nicht aus der Schweiz stammen. Nur eine
Einschrankung der Warenliste auf Produkte schwei zerischer Herkunft lasse die



Tauschungsgefahr entfallen.

E.115

Dem hdlt die Beschwerdefuhrerin im Wesentlichen entgegen, der Markenbestanteil "la
prairie of Switzerland" beziehe sich auf die Hinterlegerin als Gesellschaft. Deswegen sel
auch die Einschrankung auf eine "schweizerische Herkunft" nicht notwendig.

E. 116

Esist sicher zutreffend, dass nicht jede Angabe, welcher gemass Lexikon eine
geographische Bedeutung zukommt, vom Abnehmer auch in diesem Sinne
herkunftsbezogen verstanden wird; fehlt ein entsprechendes Versténdnis, so entfallt auch
das Risiko einer Herkunftstauschung (Eugen Marbach, in: Roland von Biren/Lucas David
[Hrsg.], Schwei zerisches Immaterial guiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111,
Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 72). Es gilt deswegen abzugrenzen, welche
Zeichen effektiv herkunftsbezogene Erwartungen wecken.

E.11.7

Aus den im Y ukon Urteil entwickelten Beurteilungskriterien Iasst sich entnehmen, dass die
Bezeichnung SWITZERLAND notorisch und weltweit als englische Ubersetzung fiir die
offizielle landesinterne Bezeichnung von Schweiz, Suisse, Svizzera bekannt ist. In diesem
Sinne kann SWITZERLAND nicht als Fantasi ezei chen verstanden werden (vgl. BGE 79 |1
98 E. 1d). SWITZERLAND gilt auch nicht als Herkunftangabe, die sich im Verkehr als
Kennzeichen fur ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. BGE 125 111 193 E. 1c;
117 11 321 E 3a) und auch nicht als Herkunftsbezeichnung, die sich zu
Gattungsbezeichnung gewandelt hat und bei der kein Bezug mehr zum betreffenden Ort
hergestellt werden kann. SWITZERLAND kann anderseits offensichtlich a's geografische
Bezeichnung in den Augen der massgeblichen Verkehrskreise als Produktions-,
Fabrikations- oder Handel sort der bezeichneten Waren und Dienstleistungen in Frage
kommen (BGE 117 |1 321 E. 3a).

E.11.8

Die Bezeichnung SWITZERLAND wird von den massgeblichen Verkehrskreisen in der
Schweiz in der Regel as Herkunftangabe aufgefasst. Die strittige Marke vermag daher in
der Schweiz auch die Erwartung zu wecken, die mit ihr bezeichneten Waren wirden nicht
in einem anderen Land hergestellt. Mit SWITZERLAND wird auf das in Europa zentral
gelegene, wirtschaftlich bedeutende Land hingewiesen, das unter anderem eine ausgepragte
Bekanntheit und einen besonderen Ruf fir teuere, hochwertige und exklusive Produkte -
wie"laprairie" im Kosmetikmarkt - geniesst. Esist deswegen davon auszugehen, dass das
Publikum die Bezeichnung SWITZERLAND kennt und darin eine geografische Bedeutung
sieht. Die Bezeichnung wird daher als Herkunftsangabe der damit bezeichneten Waren
verstanden. Entscheidend ist die durch die Marke bewirkte Gedankenverbindung (vgl. BGE
128 111 462).

E. 119

Die BeschwerdefUhrerin fuhrt aus, die geografische Bezei chnung beziehe sich auf die
Hinterlegerin als Gesellschaft. Die Mdglichkeit einer Kollision zwischen einer Firma und
einer Herkunftsbezeichnung ist im Gesetz nicht ausdriicklich geregelt. Trotz der abstrakten
Firmenprifung durch das kantonale Handel sregisteramt bzw. das Eidgendssische Amt fur
das Handelsregister ist eine Kollision méglich, wenn die Firma nachtréglich irreftihrend



wird, beispielsweise wenn der Firmeninhaber seinen Geschéftssitz verlegt oder die
Geschéftstatigkeit ausweitet (Christoph Willi, a. a. O., Art. 47 N. 36; mit Hinweise auf BGE
11711 192; 108 Il 132). In der heutigen durch eine erhohte Mobilitét charakterisierte
Betriebswirtschaft ist es deswegen nicht undenkbar, dass die Firmaihren Standort bzw.
ihren Sitz ins Ausland verlagert. Eine Tauschungsgefahr erscheint aus dieser Konstellation
apriori nicht ausgeschlossen zu sein.

E.12

Es stellt sich nach dem gesagten heraus, dass der strittigen Marke durch den angebrachten
Schriftzug Unterscheidungskraft verliehen wird. Die zusétzliche gut ersichtliche
Bezeichnung SWITZERLAND vermag eine abstrakte Tauschungsgefahr nicht
auszuschliessen. Das Hauptbegehren ist deswegen abzuweisen und das Eventual begehren
gutzuheissen.

E. 13

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdefthrerin beziiglich des
Eventualbegehrens. Insofern ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Sie hat somit einen
Teil der Gerichtsgebuhr zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VWV G) und esist ihr eine entsprechend
reduzierte Partel entschédigung zuzuerkennen (Art. 64 VWV Gi. V. m. Art. 7 Abs. 2 des
Reglements Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom
11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Angesichts des Ausgangs des Verfahrens
bzw. unter Berticksichtigung, dass die Marke, wenn auch mit dem Zusatz beziglich der
Herkunft, eintragunsfahig ist, rechtfertigt sich, der Beschwerdefthrerin ¥ der
Verfahrenskosten aufzuerlegen und ihr eine Partei entschadigung von ca. ¥aeiner vollen
Entschédigung zuzusprechen.

E. 131

Die Spruchgebtihr des Beschwerdeverfahrensist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art.
63 Abs. 4bisVWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 tiber Kosten
und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei
Markenei ntragungsgesuchen geht es um Vermogensinteressen. Die Gerichtsgebuhr richtet
sich demnach nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schétzung des Streitwertes hat sich
an den Erfahrungswerten zu orientieren, wobei bei 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).

E.13.2

Dadie Beschwerdefiihrerin elne angemessen erscheinende K ostennote eingereicht hat, ist
die Entschadigung auf Grundlage des geltend gemachten Betrages in Hohe von Fr. 2'216.55
(inkl. MWSt) festzusetzen (Art. 14 Abs. 1 VGKE; Art. 8 der Verordnung vom 10.
September 1969 Uber Kosten und Entschadigungen im Verwaltungsverfahren, SR
172.041.0). Besteht keine unterliegende Gegenpartel, ist die Partelentschadigung derjenigen
Korperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfiigt
hat (Art. 64 Abs. 2 VWV G). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. Méarz 1995 Uber
Statut und Aufgaben des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum (IGEG, SR
172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersonlichkeit.
Sieist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der
Flhrung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. aund b IGEG). Gestuitzt darauf



erliess sie die angefochtene Verfligung in eéigenem Namen und kassierte auch in eigenem
Namen die dafur vorgesehene Gebuhr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der
Partelentschadigung zu verpflichten. Gestiitzt auf die eingereichte Honorarnote wir der
Beschwerdefiihrerin eine (erméssigte) Parteientschadigung von Fr. 1'700.- zugesprochen.
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