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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz in Registersachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die
Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren (VwWVG, SR 172.021) am 28. Januar 2008
eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die
Beschwerdefuhrerin ist durch die angefochtene V erfligung besonders bertihrt und durch den
Entscheid beschwert (Art. 48 VWV G). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 des
Bundesgesetzes tiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [ M arkenschutzgesetz
vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11]). Zwischen der Beschwerdefhrerin und der
Vorinstanz ist unbestritten, dass visuell nicht wahrnehmbare und nur in einer bestimmten
Klangfolge bestehende (" akustische") Zeichen unter diese Bestimmung fallen und zu einer
derartigen Unterscheidung geeignet sind. Fur die abstrakte Unterscheidungseignung
akustischer Zeichen spricht, dass bereits seit 1890 die Eintragungsfahigkeit von
Wortmarken anerkannt ist, die im Schriftbild nur als Buchstabenfolge festgelegt sind (vgl.
E. MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und
Handelsmarken, der Herkunftsbezei chnungen von Waren und der gewerblichen
Auszeichnungen, Zirich 1939, S. 44) und deren Aussprache und Klangfolge in der
Rechtsprechung oft als ihr wesentliches Merkmal angesehen wurde (BGE 52 11 167 E. 1
Hero/Coro, 70 |1 189 f. E. 3 Figor/Cafidor, 91 11 15f. E. 4 Pollux/Colux, 9511 359 E. 1c
Elizabeth Arden/Arlem). Auch ohne optisches Gegenstiick einer schriftlichen Abfolge von
Buchstaben ist die abstrakte Unterscheidungseignung bloss gehdrter Zeichen, in
Ubereinstimmung mit der hierin einhelligen Lehre, darum zu bejahen (L ucas David,
Lexikon des Immaterialgiterrechts, in: Roland von Buren/Lucas David (Hrsg.),

Schwei zerisches Immaterial giter- und Wettbewerbsrecht ["SIWR"], Band 1/3, Basel 2005,
S. 190 f., Eugen Marbach, Kennzeichenrecht, SIWR Band 111, Basel 1996, S. 21, Christoph
Willi, Markenschutzgesetz, Zirich 2002, MSchG Art. 1 N 27, Ivan Cherpillod, Le droit
suisse des marques, Lausanne 2007, S. 61). Wie die Vorinstanz richtig ausfuhrt, ergibt sich
aus dem Entscheid des Européi schen Gerichtshofs in der Rechtssache C-283/01 Shield
Mark/Kist vom 27. November 2003 (GRUR 2004, S. 54 ff.), auf welchen die
Beschwerdefiihrerin sich beruft, nichts anderes. In jenem Entscheid wird fur die



unionseuropai schen Markenrechte bloss die abstrakte Unterschei dungseignung akustischer
Zeichen begjaht (vgl. IVO LEWALTER, Akustische Marken, GRUR 2006, S. 546).

E.3

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
Vertragen 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 | nkrafttretens verdffentlicht worden ist. Da bis zum
Urtellszeitpunkt 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 erklaren, 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 IR-Marke Nr. 858
788 (akustische Marke) erfolgte am 15. September 2005. Mit dem Versand der
provisorischen Schutzverweigerung am 15. September 2006 hat die Vorinstanz diese
Jahresfrist gewahrt. Gestuitzt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies
Bst. B Ziff. 2 PVU darf der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder
Unterscheidungskraft 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 konnen, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen
und standigen V erkehrsgepflogenheiten der Schweiz Ublich sind. Dieser
zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. ades MSchG (SR 232.11), wonach die
Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehért. Lehre und
Praxis zu dieser Bestimmung kénnen damit herangezogen werden (BGE 128 111 457 E. 2
Yukon, BGE 114 |1 373 E. 1 Altatensione).

E.4

Die Frage der grafischen Darstellbarkeit nach Art. 10 der Markenschutzverordnung vom 23.
Dezember 1992 (MschV, SR 232.111) wirft vorliegend keine Fragen auf, zumal die
Vorinstanz die Darstellung der Marke der Beschwerdefhrerin nicht beanstandet hat (vgl.
insbesondere JOACHIM NOVAK, Die Darstellung von besonderen Markenformen, Diss.
Bern 2007, S. 55 ff.).

E.5

Die Vorinstanz begrindete ihre Schutzverweigerung ausschliesslich damit, die Marke sei
eine reine Tonabfolge ohne Text. Sie erwog, Melodien seien grundsétzlich nicht
unterscheidungskréftig, wenn sie keine zusétzlichen kennzeichnungskréftigen Elemente



"wie Wort oder Text" enthielten. Sie begriindete diesen Grundsatz damit, dass musikalische
Untermalung in der Werbung haufig als "rein ansprechendes’ Element eingesetzt werde
und darum die angesprochenen Destinatére in der Regel kein Kennzeichen erwarten lasse.
Weiter setzte sich die Vorinstanz mit der angemel deten Melodie nicht auseinander, sondern
verweigerte ihr mangels Sprachgehalts den Schutz als Marke.

E.51

Eine derart grundsétzliche Ablehnung nichtsprachlicher Hérmarken ohne Berticksichtigung
der Umstande des Einzelfalls findet in den Gewohnheiten des taglichen Zeichengebrauchs,
auf welchen die Vorinstanz sich beruft, keine Stiitze. Marken sind nicht in erster Linie als
Werbeelemente zu beurteilen. Der Ubliche Gebrauch von Musik in der Werbung allein
vermag die Unterscheidungskraft von Marken, die vor allem zur Kennzeichnung im
Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen zum Einsatz gelangen sollen (Art. 11
Abs. 1 MSchG), nicht ohne ndhere Betrachtung des Einzelfalls auszuschliessen. An der
Ware oder Verpackung kénnen auch Klanggeneratoren angebracht werden, und auch
Dienstleistungen werden haufig mit Hilfe elektronischer Hilfsmittel und unter Verwendung
von Kennmel odien und akustischen Signalen in diesem Zusammenhang erbracht. Durch
einen solchen unmittelbaren Zeichengebrauch unterscheidet sich der Verstehenskontext, in
welchem das Publikum der akustischen Marke begegnet und in dessen Zusammenhang sie
diese je nach Art der Melodie oder des Gerausches al's dekorative Untermalung,
beschreibenden Sinngehalt (Hinweissignal) oder betriebliches Kennzeichen interpretiert,
von bloss informierenden und unterhaltenden Werbesendungen erheblich. Bei der Priifung
der konkreten Unterscheidungskraft von akustischen Marken ist darum auch zu
berticksichtigen, dass gewisse Waren und Dienstleistungen, z.B. TV-Sendungen und
Stadtrundfahrten, sich fir Klingelzeichen besser eignen a's andere, z.B. Aufnahmegeréte
oder Musikinstrumente, deren Gebrauch durch ein akustisches Signal gestort werden kann.
Fir Speziadwaren, die in Situationen ohne Licht eingesetzt werden, kann sich eine
akustische Markierung geradezu aufdrangen; bel anderen, wie Teddybaren oder
Lautsprecherdurchsagen, sind sie zumindest haufig. Fir die Prifung der
Unterscheidungskraft ist darum die Art der Waren und Dienstleistungen zu berticksichtigen,
fur welche die Marke beansprucht wird, und insbesondere zu prifen, ob dekorative
Untermalungen und beschreibende akustische Hinweissignale bei solchen Waren oder
Dienstleistungen Ublich oder vernunftigerweise zu erwarten sind. In diesem Zusammenhang
hat die Vorinstanz immerhin ausgefihrt, dass musikalische Untermalung auch im Bereich
der Zuckerbackwaren in der Werbung verbreitet sei. Doch hétte sie der Beschwerdefthrerin
zugute halten miissen, dass confiserie, chocolat et produits de chocolat, pétisserie zudem
haufig in Schachteln oder Dosen angeboten werden und solche Verpackungen das fir
Augen und Nase bisweilen verfihrerisch prasentierte Sortiment mit Hilfe eines
Klanggenerators akustisch begleiten konnten, die strittige Marke zu einem solchen
Gebrauch grundsétzlich geeignet ware und die Beurteilung darum nicht alein auf den
Gebrauch in der Werbung beschrénkt erfolgen darf. Dass die BeschwerdefUhrerin im
Schriftenwechsel vortrug, dass sieihre Marke als Soundlogo zu Beginn oder am Ende von
Werbespots zu verwenden beabsichtige, beeintréchtigt als Frage des tatséchlichen
Gebrauchs die Unterscheidungskraft der Marke nicht, solange diese Absicht nicht im
Register vermerkt wird (Urteil des BV Ger vom 12. November 2007, B-5325/2007 E. 3
Adwista/ad-vista mit weiteren Hinweisen).

E.5.2



Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auch zu berticksichtigen, ob die Hormarke
einen erkennbaren Sinngehalt aufweist. Zu Hormarken mit erkennbarem Sinngehalt fuhrt
die Vorinstanz in ihren internen Prufungsrichtlinien (Richtlinien in Markensachen vom 1.
Juli 2008, nachfolgend "IGE-Richtlinien”, Teil 4 Ziff. 4.14) korrekt aus, dass eine konkrete
Unterscheidungskraft in der Regel fehle, wenn den angemel deten Tonen oder Gerauschen
einim Vordergrund stehender und beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit denin
Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen zukomme, z.B. bel Hundegebell fur
Tierfutter, oder wenn es sich in diesem Zusammenhang um gebrauchliche Tone oder
Gerausche handle, z.B. um das Knallen eines Sektkorkens fur Schaumwein. Wie bel
Wortmarken liegt der Schwerpunkt bel solchen Kléngen und Gerauschen auf dem
vermittelten Sinngehalt und ist der beantragte Schutz zu verweigern, wenn sie unmittel bar
auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme der Fantasie
verstanden werden. Wecken sie dagegen bloss Gedankenassoziationen oder enthalten sie
nur Anspielungen auf das gekennzeichnete Angebot, reicht dies nicht aus, um sie als
Beschaffenheitsangabe einzustufen (BGE 129 I11 228 E. 5.a Masterpiece, BGE 128 |11 450
E. 1.5 Premiere). Bei Marken wie der vorliegenden steht kein bestimmter Sinngehalt im
Vordergrund. Lehre und Rechtsprechung haben zur Unterscheidungskraft von solchen
Zeichen ohne Sinngehalt detaillierte Regeln entwickelt, und zwar vor alem mit Bezug auf
sogenannte Elementar- oder Primitivzeichen einerseits sowie fur dreidimensionale Marken,
diein der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen, sogenannten "Formmarken”,
anderseits. So werden bel einzelnen Schrift- und einfachen geometrischen Figuren
insbesondere banale, gebrauchliche Formen als nicht unterscheidungskréaftig bezeichnet
(BGE 12011 310 The Original, 120 11 149 Yeni Raki, 118 11 181 Duo, BGE 109 || 258
OKT), wéhrend bei Formmarken verlangt wird, dass sie durch ihre Eigenheiten auffallen,
vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch im Gedéchtnis der Abnehmer
haften bleiben, um als Unterscheidungsmerkmal zu dienen (BGE 120 11 310 E. 3a-b The
Original, 129 111 525 E. 4.aLego). Auch Klange und Geréusche lassen sich umso deutlicher
wiedererkennen, je stérker sie durch Verfremdungen, besondere Tonqualitéat oder
Klangkombination von einzelnen Tonen, Tonleitern, Dreikldngen, Melodiefetzen,
alltaglichen Gerauschen und Standardsignal en abweichen.

E.53

Die Vorinstanz macht gestiitzt auf ihre Richtlinien (a.a.O., Tell 4 Ziff. 4.14) geltend, dass
Melodien ohne sprachliche Untermalung die Unterscheldungskraft grundsétzlich fehle, da
musikalische Untermalung in der Werbung haufig verwendet werde. Aus diesem Grund
horten die Abnehmer beim erstmaligen Horen in einer Melodie keinen betrieblichen
Herkunftshinweis. Dieser Ansicht widerspricht CHERPILLOD (a.a.O., S. 64 f.): Schon ein
kurzes musikalisches Thema kdnne eine Ware oder Dienstleistung problemlos
identifizieren. In der Tat werden nichtsprachliche akustische Signale im taglichen Verkehr,
namentlich bei der Bedienung von Geréten, zur Unterhaltung und damit verbunden immer
haufiger auch als Kennzeichnungsmittel eingesetzt (vgl. LUCAS DAVID, Die Marke as
Kennzeichen, in: INGRES (Hrsg.), Marke und Marketing, Bern 1990, S. 23). Akustische
Signale beruhen auf einer langen geschichtlichen Entwicklung von konventionalen,
nichtsprachlichen Klangfolgen, die unter anderem auf der Jagd, im Feld und in Kirchen sehr
gebrauchlich waren und ihren Niederschlag sowohl in bekannten Musikinstrumenten wie
Trompete, Horn, Posaune, Trommel, Orgel oder Glocke als auch in Kompositionen und
Konventionen des Alltags (Fanfare, Klopfen, Hupe, Sirene, Klingel) gefunden haben. Wie
bei verbalen Kennzeichen vermag das Publikum in der Regel auch bei Klangfolgen leicht



zwischen blossen Untermalungen und als Signal verstandenen Hérzeichen zu
unterscheiden. Es braucht eine unterscheidungskréaftige Melodie nicht aktiv singen und in
der Erinnerung wiederholen zu kdnnen, um sie wiederzuerkennen. Stattdessen gentgt es,
dass es sich an sie erinnert, wenn es sie hort. Einfache Mel odien bedurfen dafur jedoch, wie
andere Zeichen ohne Sinngehalt, ungebrauchlicher und charakteristischer Merkmaleim
erwahnten Sinne, um beim erneuten Horen ein Wiedererinnern zu erméglichen und as
Hormarke geschiitzt werden zu kdnnen (vgl. zum deutschen Recht PAUL
STROBELE/FRANZ HACKER/IRMGARD KIRSCHNECK, Markengesetz, 8. Aufl.
Munchen 2006, D-MSchG 8§ 8 Rz 171, STEPHAN BAHNER, Der Schutz akustischer
Marken nach dem deutschen Markengesetz und der europaischen
Gemeinschaftsmarkenverordnung, Diss. Berlin 2005, S. 238). Der erwahnte
Richtliniengrundsatz der Vorinstanz ist aus diesem Grund zu restriktiv formuliert. Er ist es
im Weiteren auch darum, weil er zu Unrecht davon ausgeht, dass Hérmarken nur in der
Werbung verwendet werden (vgl. E. 4.1) und ohne Text auch nie einen Sinngehalt hétten
(vgl. E. 4.2). Er ist andererseits zu breit, soweit er sprachliche Elemente mit gesteigerter
Unterscheidungskraft gleichsetzt, denn sogar unverstandlich wiedergegebene und
fremdsprachige Worter und Texte kdnnen keinen Sinngehalt erkennen lassen und in diesem
Fall wie ein nichtsprachliches Element wirken. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz ist die
Unterscheidungskraft von Horzeichen darum nicht allein aufgrund der V erwendung oder
Nichtverwendung sprachlicher Elemente zu beurteilen.

E.6
Bei der zu prifenden Marke handelt es sich um eine verhaltnismassig kurze, trochaisch

vom Grundton "Fis" wird je einmal die Quarte, die Terz und schliesslich die Sekunde
gespielt. Dazwischen, ausser von der Quarte zur Terz, wird stets der Grundton "Fis"
wiederholt, der in den sieben Tonen viermal erklingt. Die absteigende Tonleiter von der
vierten zur zweiten Stufe fuhrt ebenfalls geradewegs auf diesen Grundton zu und bewahrt
damit die Grundtonart in einfachster Weise. Nichts anderes gilt, wenn der Grundton zum
Abschluss des Motivsin der Oktave wiederholt wird. Die Tonfolge wird eher as
Umspielung oder banale Verzierung des Grundtons "Fis' denn als Melodie
wahrgenommen. Da sie weder eine Tonarten-Modulation noch eine in anderer Hinsicht
auffallige oder unerwartete Entwicklung enthdlt, die die Erinnerung besonders pragen
konnte, andere Stimmen, Instrumentierungs- und Dynamikangaben fehlen und dieim
Notenbild verwendeten Phrasierungszeichen (Punkte auf den Viertelnoten, Kelle auf den
Schlussnoten) nur anzeigen, dass die entsprechenden Noten kurz gespielt werden, wasim
Verkaufsumfeld von Confiserie, Schokolade und Patisserie kaum auffalt, wird diese Marke
bei den angesprochenen Abnehmerkreisen als Dekoration und Stimmungsmache
wahrgenommen und weder in der Erinnerung haften bleiben noch zur Unterscheidung der
damit versehenen Waren dienen. Die Marke ist deshalb Gemeingut.

E.7

Die BeschwerdefUhrerin macht geltend, dass die seit dem 1. Juni 2005 geltende, schérfere
Eintragungspraxis der Vorinstanz nicht auf ihre Marke hétte angewendet werden dirfen, da
diese mit dem Prioritatsdatum vom 14. April 2005 eingetragen worden sei. Esist ihr
allerdings entgegenzuhalten, dass die Vorinstanz die einschlagigen gesetzlichen
Bestimmungen, an welchen in jenem Zeitpunkt nichts gedndert wurde, nach
pflichtgemassem Ermessen jederzeit anwenden muss und nicht befugt wére, eine als



unzuldssig befundene Marke in intertemporal er Ungleichbehandlung mit neueren Marken
zum Schutz zuzulassen (vgl. PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 2. Aufl. Bern 2005, § 23 N 14, ULRICH HAFELIN/GEORG
MULLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. Zirich 2006, Rz
512, vgl. Art. 76 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. b MSchG). Zudem ist das

Bundesverwal tungsgericht an die Begrindung der Schutzverweigerung durch die
Vorinstanz nicht gebunden (vgl. ANDRE MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBUHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N 3.197,
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7406/2006 vom 1. Juni 2007 E. 2 American
Beauty). Esist darum nicht veranlasst, seinen Entscheid an das Inkrafttreten ihrer
Richtlinien anzupassen.

E.8

Die Beschwerde ist darum abzuweisen. Bel diesem Ausgang des Verfahrens hat die
Beschwerdefihrerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Eine
Partelentschadigung ist nicht auszurichten (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 11.
Dezember 2006 Uber die Kosten und Entschédigungen vor dem Bundesverwal tungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2].

E.9

Die Spruchgebihr (Gerichtsgebtihr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessfiuhrung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis
VWVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). Bei Markeneintragungsverfahren geht es um
Vermogensinteressen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das Interesse der beschwerdef ihrenden Partei
am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinfihrung
im Fall der Rickweisung der hangigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels
anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach
Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133111 492 E. 3.3
Turbinenfuss).
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