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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen zustandig (Art. 31, 32 und 33
Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32)). Die
Beschwerdefiihrerin 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 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20.
Dezember 1968 [VWV G, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs.
1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs.
4 VwVG) und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VWV G). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.21

Marken, die zum Gemeingut gehtren, sind vom Markenschutz ausgeschl ossen, sofern sie
sich nicht fur die Waren und Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, fir die sie
beansprucht werden (Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes tiber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [ Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.22]). Eine
Verkehrsdurchsetzung ist nicht méglich, wenn an einem Zeichen ein absolutes
Freihaltebedirfnis besteht (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November
2009 E. 3 Radio Suisse Romande).

E.22

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die fur den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind,
und andererseits Zeichen, denen die fir eine Individualisierung bestimmter Waren oder
Dienstleistungen erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgendssi schen
Rekurskommission fir geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003, veroffentlicht in
sic! Zeitschrift fur Immaterialguter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S.
495 ff. E. 2 Roya Comfort; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Buren/Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterial guter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Basel
2009, N. 247). Zu den Zeichen ohne Unterscheidungskraft zéhlen u.a. Sachbezei chnungen
sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, den
Verwendungszweck, den Zeitpunkt der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder
Dienstleistungen, fir die das Zeichen hinterlegt wurde (BGE 128 |11 447 E. 1.5 Premiere;
BGE 127 111 160 E. 2b/aa Securitas; Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003,
veroffentlicht in sic! 2003 S. 495 E. 2 Royal Comfort, mit Verweis auf das Urtell des



Bundesgerichts 4A.7/1997 vom 23. Méarz 1998, verdffentlicht in sicl 1998 S. 397 ff. E. 1
Avantgarde). Ein Freihaltebediirfnis besteht an Zeichen, die fir den Wirtschaftsverkehr
wesentlich oder gar unentbehrlich sind (Marbach, aa.O., N. 257, Willi, a.a.O., Christoph
Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berticksichtigung des européi schen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, Art. 2
N. 42). Ist ein Zeichen unentbehrlich in diesem Sinneist das Freihaltebediirfnis absol ut
(BGE 134 111 314 E. 2.3.2 S. 320 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). Die Frage nach der fehlenden 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, m.w.H.). Die
Freihaltebedirftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten des Markenhinterlegers zu
beurteilen (Willi, aa.O., Art. 2 N. 42). Das alfdlige Freihaltebedirfnis an einer Marke ist
ferner unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prifen
(Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Suisse
Romande). Die Beurteilung der Schutzfahigkeit einer Marke unter dem Gesichtspunkt der
fehlenden Unterscheidungskraft und demjenigen eines Freihaltebedirfnisses fallt oft gleich
aus (vgl. Marbach, a.a.O., N. 249). Bloss entfernte gedankliche Assoziationen zwischen
dem Zeichen und den beanspruchten Waren und Dienstlei stungen gentigen nicht, um den
Gemeingutcharakter einer Marke zu begriinden (BGE 116 Il 609 E.1c Fioretto, 114 11 371
E.1S. 373 dtatensione).

E.23

Bereits wenn ein Zeichen in einer der schweizerischen Sprachregionen oder bloss von
einem Teil der massgeblichen Verkehrskreise in beschreibendem Sinn verstanden wird,
muss es vom Markenschutz ausgeschlossen bleiben (BGE 128 111 451 E. 1.5 Premiere, BGE
127111 166 f. E. 2b/aa Securitas, BGE 97 | 83 Top Set). Setzt sich die Marke aus Wortern
einer anderen als einer schweizerischen Landessprache zusammen, ist auf die jeweiligen
Sprachkenntnisse der angesprochenen schwel zerischen Verkehrskreise abzustellen. Die
englische Sprache ist dem schwei zerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in ihren
Grundzigen vertraut, so dass nicht nur einfache Waorter mit leicht versténdlichem
Sinngehalt, sondern auch komplexe Aussagen verstanden werden (Willi, aa.O., Art. 2 N.
17). Englische Begriffe miussen bei der Markenprifung berticksichtigt werden, sofern sie
einem wesentlichen Tell der schweizerischen Bevolkerung bekannt sind (BGE 129 111 225
E. 5.1 Masterpiece; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8005/2010 vom 22. Mérz 2011
E. 2.4 Cleantech Switzerland).

E.3

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Diese setzen sich nach
Ansicht der Vorinstanz vorliegend aus schwei zerischen Durchschnittsabnehmern und
Fachleuten aus den Bereichen Transport und Luftverkehr zusammen. Mit Bezug auf diein
Klasse 16 beanspruchten Waren Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) ist
diese Festlegung zumindest unvollsténdig, werden doch diese Waren von L ehrpersonen und
damit von einer weiteren Gruppe von Fachleuten ausgewahlt (vgl. Eugen Marbach, Die
Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 11). Davon abgesehen ist die Festlegung der
massgeblichen Verkehrskreise mit den sog. Durchschnittskonsumenten fir Waren aus
Papier und Karton, Druckereierzeugnisse in Klasse 16 und den besagten
Durchschnittskonsumenten mit Bezug auf die in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen



zutreffend (vgl. Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B 3036/2011 vom 5. Dezember 2011
E. 2.3 Swissair). Bei der weiteren Beurteilung der Schutzfahigkeit der vorliegenden Marke
ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht der Endverbraucher zu legen. Denn bei Waren
und Dienstleistungen, die sowohl an Fachleute als auch an Endverbraucher vertrieben
werden, ist die Sichtweise der grossten und am wenigsten erfahrenen Marktgruppe am
bedeutendsten (David Aschmann, in: Michael G. Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 Bst. aN. 25, m.w.H.).

E.41

In einem néchsten Schritt ist der Sinngehalt zu ermitteln, den die massgeblichen
Verkehrskreise mit dem Zeichen "QATAR AIRWAY S’ verbinden. Dazu ist in einem ersten
Schritt der Sinngehalt der einzelnen Elemente zu ermitteln, bevor in einem zweiten Schritt
festzustellen ist, welchen Gesamteindruck die Marke bei den massgeblichen
Verkehrskreisen hinterlasst (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6246/2010 vom 28.
Juli 2011 E. 4.5 JumboL.ine).

E.411

Bei "Qatar" handelt es sich sowohl um die franzdsische a's auch um die englischsprachige
Bezeichnung fur "Katar" bzw. "Quatar" (vgl. Langenscheidt KG, e-Handwdrterbuch
Englisch - Deutsch 5.0 und Franzdsisch - Deutsch 5.0, Berlin/Miinchen, je unter dem
Stichwort "Qatar"), einem Scheichtum am Persischen Golf (Dudenredaktion (Hrsg.):
Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 24. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zlrich 2006, S.
568, Stichwort: Katar). Esist davon auszugehen, dass der Name dieses aufstrebenden
Staates am Persischen Golf den massgeblichen Verkehrskrei sen, namentlich auch den
Durchschnittskonsumenten gelaufig ist. Dies gilt angesichts des quasi identischen
Wortklangs von "Katar" und "Qatar" auch mit Bezug auf die Teile der Verkehrskreise mit
deutscher Muttersprache.

E.412

"Airway", im Plural "airways" ist einerseits die englischsprachige Bezeichnung aus dem
technischen Fachbereich des Bergbaus fur "Wetterstrecke" "oder L uftschacht” und
andererseits aus dem Bereich der Flugindustrie fur "L uft(-verkehrs-)weg" bzw. "Flugroute™
oder "Airline". (vgl. Langenscheidt KG, e-Handworterbuch Englisch - Deutsch 5.0,
Berlin/Munchen, unter dem Stichwort "airway"). Esist nicht davon auszugehen, dass die
hier massgeblichen Verkehrskreise mit dem englischen Fachjargon des Bergbaus vertraut
sind, auch nicht die hier relevanten Fachkreise der Flug- und Transportindustrie oder
Lehrkréfte im Allgemeinen. Deshalb und vor dem Hintergrund der strittigen Waren und
Dienstleistungen ist davon auszugehen, dass die im Zusammenhang mit der Flugindustrie
stehenden Bedeutungen von "airways' im Versténdnis eindeutig im Vordergrund stehen.
Anders a's fremdsprachige Ausdriicke aus dem Bergbau, dirften haufig gebrauchte
englischsprachige Ausdriicke aus der Flugbranche angesichts der intensiven Nutzung von
Flugdienstleistungen und Reisetétigkeit auch den schweizerischen
Durchschnittskonsumenten bekannt sein.

E.4.2

Im Gesamteindruck werden die massgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den
strittigen Waren und Dienstleistungen, die hinterlegte Marke ("Katar" plus
"Luftverkehrswege"/"Flugrouten'/"Airline") mit Uberwiegender Mehrheit als "Airline aus
Katar" verstehen, zumal die Bedeutungen "L uftverkehrsweg" oder "Flugroute" bel dem



Waren- oder Dienstleistungsangebot, zu deren Kennzeichnung die Marke dient, kaum einen
vernunftigen Sinn ergeben. Das Vorbringen der Beschwerdeflhrerin, die Marke setze sich
aus zwei Elementen unterschiedlicher Sprachen zusammen und sei deshalb
unterscheidungskraftig, ist aufgrund des Gesagten bereits deshalb entkréftet, weil sie auch
alsrein englischsprachige Marke aufgefasst werden kann, die in der beschriebenen Weise
den massgeblichen Verkehrskreisen ohne Weiteres versténdlich ist.

E.51

Bei diesem Verstandnis der hinterlegten Marke geht die Vorinstanz davon aus, bei den
Waren der Klasse 16 Papier und Karton, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel,
die einen thematischen Inhalt haben kénnten, beschreibe die strittige Marke allein deren
(moglichen) thematischen Inhalt und entbehre daher der erforderlichen
Unterscheidungskraft.

E.5.2

Die Vorbringen der Beschwerdefiihrerin, die die Annahme einer von der Marke
ausgehenden Irreflihrungsgefahr entkraften sollen, zielen ins Leere, macht doch die
Vorinstanz mit Bezug auf diese Waren in der angefochtenen Verfligung keine
IrrefUhrungsgefahr im Sinne von Art. 2 Bst. ¢ MSchG mehr geltend, sondern alein den
Gemeingutcharakter der Marke im Hinblick auf diese Waren (Art. 2 Bst. aMSchG).

E.53

Allerdings hat die Rechtsprechung festgehalten, allein die Tatsache, dass eine Marke das
Thema inhaltsbezogener Waren beschreibe, kdnne nicht unbesehen zu einem
Schutzausschluss fiihren (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26.
Februar 2008 E. 3.4 ff. Pirates of the Caribbean). Vielmehr ist Markenschutz zu gewahren
flr reine Fantasiezeichen, Uber welche erst die damit gekennzei chneten inhaltsbezogenen
Waren selbst ndher Aufschluss geben. Dasselbe gilt fir Marken, die zwar eine mogliche
Inhaltsangabe mit einschliessen, aber schlagwortartig und einpragsam gebildet sind und die
Absicht erkennen lassen zur Unterscheidbarkeit von anderen Waren und Dienstleistungen
beizutragen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007 vom 26. Februar
2008 E. 3.4 f. Pirates of the Caribbean). Im vorliegenden Fall handelt es sich weder um ein
Fantasiezeichen noch ist eine in der beschriebenen Weise schlagwortartige und
einprégsame Zeichenbildung erkennbar, die Uber die reine (mogliche) Inhaltsangabe, dass
die beanspruchten Waren von einer Airline aus Katar handeln, hinausginge. Die Vorinstanz
hat der Marke fir die strittigen Waren die originare Unterscheidungskraft daher zu Recht
abgesprochen.

E.54

Ob dem Zeichen Qatar Airways origindre Unterscheidungskraft eignet, bleibt auch im
Hinblick auf die Dienstleistungen Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren;
Veranstaltung von Reisen zu prifen. Insofern geht die Vorinstanz davon aus, die strittige
Marke erschopfe sich in einem beschreibenden Hinweis auf die Erbringerin dieser
Dienstleistungen, namlich einer Airline bzw. Fluggesellschaft von Katar. Die
Beschwerdefuhrerin bringt dagegen vor, das Zeichen weise nicht auf eine beliebige Airline
aus Katar hin, sondern einzig und allein auf sie selbst al's Dienstleistungserbringern, zumal
essich bei ihr um die Nationalfluggesel I schaft des Scheichtums Katar handle.
Grundsétzlich kann sich diese Argumentation aber nicht auf die oben dargelegte
Auffassung des Zeichens durch die massgeblichen Verkehrskreise (vgl. E. 4.2) stitzen.



Vielmehr zielt siein erster Linie auf die Frage nach der Verkehrsdurchsetzung der Marke
(vgl. dazu unten unter E. 7) ab, wie die Vorinstanz treffend feststellt. Die Vorinstanz
ubersieht jedoch in ihrer Argumentation, dass auch die markenrechtliche
Sonderkonstellation, in der an sich nicht unterscheidungskréftige, freihaltebedurftige
Marken zu Gunsten einer Hinterlegerin geschiitzt werden, falls die Hinterlegerin aufgrund
faktischer oder regulatorischer Gegebenheiten die einzige Erbringerin entsprechender
Dienstleistungen oder die einzige Produzentin oder Vertreiberin bestimmter Waren ist
mithin als einzige Anspruch auf die Verwendung eines bestimmten Zeichens hat (vgl.
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 7426/2006 vom 30. September 2008 E. 2.2 Royal
Bank of Scotland und B 3553/2007 vom 26. August 2008 E. 7.1 f. Swiss Army). Die
Anforderungen an das Vorliegen einer solchen (Sonder-)Konstellation sind allerdings
relativ hoch (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 3269/2009 vom 25. Mé&rz 2011
E. 6.3.2 Grand Casino Luzern). Der alleinige Hinwels der Beschwerdefuhrerin darauf, dass
essich bel ihr um die Nationalfluggesellschaft Katars handle, vermag diesen
Anforderungen nicht zu gentigen. Weiter ist nicht ersichtlich, weshalb in Katar kein anderes
entsprechendes Dienstlei stungsunternehmen tétig ist oder tétig werden konnte. Anders al's
etwaim erwdhnten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7426/2006 vom 30. September
2008 Royal Bank of Scotland handelt es sich bei "Qatar" auch nicht um ein Zeichen, das
eine spezifische Verbindung einer Markeninhaberin zum Emir von Katar oder zu dessen
herrschender Familie suggerieren wirde und man das Bestehen entsprechender gesetzlich
vorgeschriebener Exklusivitéatsrechte vermuten konnte. Als Zwischenergebnis kann daher
festgehalten werden, dass die Marke QATAR AIRWAY S auch nicht aufgrund einer
Sonderkonstellation im soeben beschriebenen Sinne ausserhalb des Gemeinguts steht.

E.55

Weiter argumentiert die Beschwerdeftihrerin, Konsumenten, die entsprechende
Dienstleistungen unter der strittigen Marke in Anspruch ndhmen, séhen sich getéuscht,
wenn es sich bei der dahinter stehenden Anbieterin nicht um die BeschwerdefUhrerin selbst
handeln wirde. Denn die Konsumenten erwarteten, dass es sich dabei um keine andere
Fluggesellschaft als die Beschwerdefiihrerin handle. Diese Auffassung kann sich allerdings
nicht auf die Beschaffenheit des strittigen Zeichens als solches stiitzen, sondern beschl&gt
letztlich dessen Bekanntheit und andert nichts an der bisherigen Beurteilung von dessen
originarer Unterscheidungskraft. Bloss erganzend kann festgehalten werden, dass die
vorliegende Sachverhaltskonstellation nicht mit derjenigen vergleichbar ist, die dem Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B 3036/2011 vom 5. Dezember 2011 Swissair zugrunde
lag, mit dem das Bundesverwaltungsgericht einer Dritthinterlegerin, diein keinerlei
Zusammenhang zur berihmten, gleichnamigen (ehemaligen) schweizerischen
Fluggesellschaft stand, flr einschlégige Waren und Dienstleistungen u.a. aufgrund einer
IrrefUhrungsgefahr verweigert hat (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 3036/2011
vom 5. Dezember 2011 E. 2.5 Swissair, s. hierzu auch Alain Alberini, Risque de tromperie
guant aux relations commerciales du déposant et art. 2 let. c LPM, Analyse critique de
I'arrét du Tribunal administratif fédéral B 3036/2011 in: Jusletter 20. August 2012). Denn
dies bedeutet keineswegs, dass eine nicht gleichermassen beriihmte Fluggesel | schaft
namens "Qatar Airways" aus Grinden des Konsumentenschutzes ihrerseits Anspruch auf
Gewadahrung des Markenschutzes fir ein dhnlich gebildetes Zeichen erheben konnte.

E.5.6



Schliesslich argumentiert die Beschwerdefiihrerin, es handle sich vorliegend deshalb um
eine schutzfahige Marke, weil sich die Konsumenten aufgrund ihrer Erfahrungen am Markt
mit zahlreichen analog gebildeten Marken von Airlines an solche Marken gewdhnt hétten.
Es mag zwar zutreffen, dass einige Namen von Airlines ebenfalls aus einem L andernamen
und der Bezeichnung "Airways' 0.4. gebildet sind, dass es sich dabei um Marken und nicht
um Firmen handelt oder dass die Konsumenten aufgrund dieser Gewdhnung hinter dem
vorliegend strittigen Zeichen eine konkrete und nicht eine beliebige Airline aus Katar
vermuten, |&sst sich darauf aber nicht argumentativ abstiitzen.

E.6

Im Sinne eines Zwischenergebnisses kann daher festgehalten werden, dass die Vorinstanz
die Marke QATAR AIRWAY S zu Recht dem Gemeingut fir die hier interessierenden
Waren und Dienstleistungen zugeordnet hat. Im Folgenden ist zu prifen, ob die
Beschwerdefihrerin die Durchsetzung der Marke im Verkehr glaubhaft machen kann. Eine
Verkehrsdurchsetzung ist allerdings nur moéglich bei Zeichen, an welchen kein absolutes
Freihaltebedirfnis besteht (vgl. oben E. 2.1).

E.6.1

Ein absolutes Freihaltebedirfnis an einem Zeichen kann insbesondere verneint werden,
wenn den Konkurrenten eine Vielzahl gleichwertiger Alternativen zur Verfligung steht
(Urteil des Bundesgerichts 4A_385/2010 vom 12. Januar 2011 E.3.3, mit Verweis auf BGE
134111 314 E. 2.3.3 S. 321 M/M-Joy, 131 111 121 E. 4.4 S. 130 Smarties; Urteil des
Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E.5.1 Post). Bei der Beurteilung der
Unentbehrlichkeit ist nicht nur auf die Bedirfnisse der aktuellen Konkurrenten abzustellen,
sondern auch auf digjenigen der potentiellen Konkurrenten des Markenhinterlegers (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 Vuvuzela).
Schliesdslich hat die bundesgerichtliche Rechtsprechung festgehalten, dass ein absolutes
Freihaltebedirfnis fir Herkunftsangaben im Zusammenhang mit Dienstleistungen mit
grosserer Zurtickhaltung anzunehmen sei als fir Waren, da Dienstleistungserbringer ein
weniger ausgepragtes Bedirfnis als die Hersteller und Vertreiber von Waren hétten, auf die
Herkunft ihrer Dienstleistungen hinzuweisen (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom
30. November 2009 E. 3.2 Radio Suisse Romande).

E.6.2

In der Rechtsprechung des Bundesgerichts wurde unter anderem ein absolutes
Freihaltebedirfnis bejaht an den Wortern Post fur Dienstleistungen der Klasse 39 (Urtell
des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E.5.2 ff. Post), Suave fur Parfum
und parfumierte Erzeugnisse (Urteil des Bundesgerichts vom 4. November 1975 E. 3b,
verdffentlicht in Schweizerisches Patent- Muster- und Markenblatt [PMMBI] 19761 S. 24
f.), an "beau", "bel" und "belle" (BGE 100 Ib 250 E.1 Sibel), an trois plants fur Wein (BGE
84 11 221 E. 2b trois plants). Verneint wurde ein solches in der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung dagegen beispielsweise fur die Worter BIONORM fir Schlankheitsmittel
zur Erhaltung der Gesundheit (Urteil des Bundesgerichts vom 29. Marz 1977 E. 3,
verdffentlicht in PMMBI, 1977 | S. 44 f. Bionorm) oder Grand Amour fur Weine (Urtell
des Bundesgerichts vom 6. November 1990 E.2, verdffentlicht in Schweizerische
Mitteilungen Gber Immaterialgiterrecht [SM1] 1991 S. 91 f. Grand Amour). In den beiden
letztgenannten Urteilen hat das Bundesgericht andererseits festgehalten, dass die
Verbindung aus zwei an sich zum Gemeingut gehdrenden Elementen eine schutzfahige



Marke bilden kénne (Urteile des Bundesgerichts vom 29. Mérz 1977 E.3, verdffentlicht in
PMMBI 1977 | S. 44f. Bionorm und vom 6. November 1990 E. 2b, verdffentlicht in SMI
1991 S. 91 f. Grand Amour). Entsprechend kann die Kombination zweier an sich absol ut
freihaltebedurftiger Elemente im Einzelfall dazu fihren, dass das absolute
Freihaltebedirfnis an der entsprechend zusammengesetzten Marke entféllt, es sei denn,
dieses ergebe sich gerade aus dem Gesamteindruck, den die Marke hinterl&sst.
Beispielsweise wurde im Urtell des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009
E. 3.2 Radio Suisse Romande fur Rundfunkdienstleistungen zwar das Zeichen RADIO als
absolut frethaltebedurftig qualifiziert, nicht aber das Zeichen RADIO SUISSE ROMANDE
im Gesamteindruck, obwohl das Bundesgericht davon ausging, dass die Gbrigen mit der
betreffenden Markenhinterlegerin konkurrierenden lokalen und regionalen Radiosender
grundsétzlich in der Lage bleiben mussten, auf den Ort ihrer Tétigkeit hinzuweisen.

E.6.3

In diesem Sinne wird man auch mit Blick auf die vorliegende Marke jedenfalls ein
absolutes Freihaltebedirfnis verneinen kdnnen. Dies gilt einerseits hinsichtlich der
inhaltsbezogenen Waren in Klasse 16, gibt es doch auch andere Mittel und Wege um die
Verkehrskreise darauf hinzuweisen, dass der Inhalt dieser Waren von einer Fluggesel | schaft
aus Katar handelt. Anderseits gilt dies auch bezlglich der strittigen Dienstleistungen,
existieren doch auch hier gentigend Alternativen fir eine entsprechende Bezeichnung (wie
beispielsweise "QATARIAN", "QATARIAN AIR", "QATARIAN AIRWAYS" usw.) und
ist bel Dienstleistungen insoweit doch grundsétzlich ein milderer Priifmassstab anzulegen
(vgl. obenE. 7.1.1).

E.71

Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Tell der
Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf konkrete Produkte
oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (Urteil des
Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 Post; Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E.2 Stuhl [3D], m.w.H.).
Nicht erforderlich ist dabel, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Unternehmen mit
Namen kennen (BGE 128 111 441 E. 1.2 Appenzeller). Zwar ist die Verkehrsdurchsetzung
ein Rechtsbegriff; bel der Frage, ob ihre Voraussetzung einer besonderen V erkehrsgeltung
konkret erflllt ist, handelt es sich aber um eine Tatfrage (Urteil des Bundesgerichts vom
4A _370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 Post). Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung
einer Marke beruft, hat dies zu belegen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E. 4.1 Stuhl [3D]). Im Eintragungsverfahren nimmt
die Vorinstanz lediglich eine formale Prifung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt
bloss deren Glaubhaftmachung (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 5614/2008 vom 3.
Dezember 2010 E.4.1 Stuhl [3D], m.w.H; Lucas David, in: Kommentar zum

schwei zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl.,
Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 42; Willi, aa.O., Art. 2 N. 188 ff.). Der Nachweis der

V erkehrsdurchsetzung muss daher nicht zur vollen Uberzeugung der zustandigen Behorde
er-bracht werden, sondern es gentigt, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit fur die
glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende Behérde noch mit
der Mdglichkeit rechnet, dass sie tatsachlich nicht vorhanden sein kénnten (BGE 130 111
328 E. 3.2, S. 333 Swatch, 125111 368 E. 4; 120 11 393 E. 4c). Eine Verkehrsdurchsetzung
kann entweder mittels Belegen oder durch ein Umfragegutachten glaubhaft gemacht



werden (BGE 130 111 328 E. 3.1 S. 332 Swatch; vgl. Marbach, a.a.O., N. 455; Willi, aa.O.,
Art. 2 N. 189). Aufgrund des Hinterlegungsprinzips muss die Verkehrsdurchsetzung
spétestens im Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B 3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 Salesforce.com,
m.w.H.). Allfalige Durchsetzungsbel ege missen sich daher nachweislich auf die Zeit vor
dem Hinterlegungsdatum beziehen. Die Durchsetzung als Marke setzt nach geltendem
Recht unter anderem deren markenmassigen Gebrauch voraus. Darunter wird der Gebrauch
einer Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
verstanden, das heisst der produktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein
unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmassigen Gebrauch. Das Anbringen der
Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst ist nicht erforderlich. Der
Zusammenhang zwischen Marke und Produkt kann auch anderweitig hergestellt werden,
bei spiel sweise durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katal ogen,
Prospekten und dergleichen, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produktbezug und
nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennt (Urteil des

Bundesverwal tungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 Mobility mit
Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 Tripp
Trapp). Insbesondere muss auf allfélligen Durchsetzungsbel egen ersichtlich sein, dass die
Marke auf dem Markt als solchem und so in Erscheinung getreten ist, wie sie auch
geschitzt werden soll (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 958/2007 vom 9. Juni
2008 E. 7.3.1 Post, m.w.H.; B 7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 Mobility mit
Verweis auf Urteil des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1979 E. 4 Diagonal, verdffentlicht
in PMMBI 1980 S. 10). Die Voraussetzung eines markenmassigen Gebrauchs zur
Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung schliesst jedoch nicht aus, dass die Markeim
Auftritt mit anderen Zeichen und Gestaltungselementen kombiniert wird. Die Gestaltung
von am Markt angebotenen Waren setzt naturgeméass oft weitere Elemente wie Farben,
Formen, Abbildungen, Hinweise, Produktinformation oder allfalige weitere Marken
voraus. Als Besonderheit mussen Wortmarken vom Benutzer zwangslaufig in eine
bestimmte Schriftform gebracht werden, um visuell vermittelt werden zu kénnen. Fur
diesen Durchsetzungsgebrauch ist nicht die Alleinstellung der Marke entscheidend, sondern
dass sie auf den Gebrauchsbel egen al's eigenstandiges Zeichen wahrgenommen wird und
nicht mit anderen Elementen in einem Gesamtbild aufgeht, das wesentlich vom
angemeldeten Zeichen abweicht (vgl. Willi, aa.O., Art. 2N 175). Die
Verkehrsdurchsetzung kann sich ferner nur auf digjenigen Waren und/oder Dienstleistungen
erstrecken, fur welche sie belegt werden kann (Urteil der RKGE vom 5. Mai 2002
verdffentlicht in sict 2002 S. 242 ff. E. 5.a Postgelb [Farbmarke]). In raumlicher Hinsicht
muss die Verkehrsdurchsetzung grundsétzlich fir die ganze Schweiz glaubhaft gemacht
werden (BGE 128 111 441 E. 1.2 Appenzeller). In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vorinstanz
fur das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen
belegbaren Markengebrauch wahrend zehn Jahren (vgl. Urteil des

Bundesverwal tungsgerichts B-788/2007 vom 1. April 2008 E.8 traveltip Das Magazin fir
Ferien [fig.]). In besonderen Féllen kann auch eine kiirzere Gebrauchsperiode gentigen (val.
Urtelle des Bundesverwaltungsgerichts B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 traveltip Das
Magazin fur Ferien [fig.] und B 7461/2006 vom 16. Méarz 2007 E. 5. Yeni Raki/Y eni Efe).
In der Rechtsprechung besteht die Tendenz, eine umso stéarkere V erkehrsdurchsetzung zu
fordern, je weniger origindr unterscheidungskréftig ein Zeichen wirkt (vgl. BGE 128 111 441
E. 1.4 Appenzeller, BGE 117 Il 321 E. 3.aValser; kritisch hierzu Marbach, a.a.O., N. 432).



Sind alle Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung erfillt, wird die Marke mit dem
Vermerk "durchgesetzte Marke" in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 Bst. ¢
Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111)).

E.7.2

Die Beschwerdeftihrerin macht unter Berufung auf eine Aviatik-Webseite geltend, ihre
Flotte umfasse total 66 Flugzeuge (Beilage 2 zur Eingabe vom 14. Oktober 2009 an die
Vorinstanz). Ferner habe sie in den dem Jahre 2009 vorangehenden Jahren intensive
Werbeaufwendungen betrieben in deutschschwei zerischen und franzési schsprachigen
Tageszeitungen und in Wirtschaftszeitschriften (tabellarische Ubersicht geméss ihren
eigenen Angaben in der Eingabe vom 14. Oktober 2009 an die Vorinstanz, hierzu Beilage
3: Ausschnitte aus Zeitungen). Von diesen Belegen sind allerdings kaum welche exakt
datierbar und viele zeigen lediglich eine Marke "Qatar" (vgl. unten Abbildung. 1) oder eine
Marke "Qatar Airways' (vgl. unten Abbildung. 2) mit zusétzlichen Markenelementen
analog zu den folgenden (vom Bundesverwaltungsgericht beigebrachten) Abbildungen:
Abb. 1 Abb. 2 Die BeschwerdefUhrerin sei in der Schweiz mit einer Vertretung in Genf und
in Zarich prasent. Welter reicht sie Umsatzzahlen fir den " Sector" Zirich-Dohaim
Zeitraum April 2006 bis August 2009 ein (Beilage 5 zur Eingabe vom 14. Oktober 2009 an
die Vorinstanz). Auch werde sie in der schwelzerischen Presse oft mit ihrer Marke genannt,
u.a well sie eine renommierte Auszeichnung der Flugbranche gewonnen habe
(entsprechende Beispiele als Bellage 6 zur Eingabe vom 14. Oktober 2009). Die in dieser
Beilage enthaltenen Medienartikel zeugen allerdings von einer rein
unternehmensbezogenen Erwdhnung der Beschwerdefthrerin. Bloss einer der erwédhnten
Artikel enthdlt auch das oben abgebildete Logo (vgl. oben Abb. 2). Zu mehreren
Zeitpunkten hat die Beschwerdefuhrerin (undatierbare) Abbildungen eingereicht, die
belegen sollen, dass die Marke am Markt auch ohne figurative Elemente wie in Abb. 2
verwendet worden sei (z.B.: Beschwerdeschrift vom 19. Oktober 2011, S. 7). Es handelt
sich um zur obenstehenden Abb. 1 analoge Abbildungen, auf denen lediglich das
Wortelement "QATAR" sichtbar ist, wobei zum Teil der entscheldende Ausschnitt des
Flugzeugrumpfs durch einen Fligel verdeckt ist (vgl. S. 7 der Beschwerdeschrift). Im
Hinblick auf die Verkehrsdurchsetzung macht die Beschwerdefihrerin in ihrer Eingabe
vom 6. Juni 2011 an die Vorinstanz geltend, mit durchschnittlich Gber 2000 bef6rderten
Personen pro Monat und durchschnittlichen Monatsumsétzen von 750'000.- US $ habe sich
die Marke im Verkehr zwangslaufig durchgesetzt. An derselben Stelle argumentiert sie, sie
habe keinen Aufwand gescheut, ihre Marke in der Schweiz Uber Jahre hinweg in
prominenter Weise zu platzieren. Gleichzeitig raumt sie ein, dass sich dieser Aufwand nicht
auf das Gebiet des Kantons Tessin erstreckt habe, weil sich dort kein international
bedeutender Flughafen befinde. Dabei irrt sich die Beschwerdefthrerin, wenn sie meint,
ihre Auffassung, dass die Verkehrsdurchsetzung vorliegend mit Bezug auf die
italienischsprachige Schweiz nicht glaubhaft gemacht werden miisse, liesse sich auf eine
Lehrmeinung stitzen. Die von ihr herangezogene Fundstelle (Aschmann, a.a.O., Art. 2 Bst.
aN. 235), regt lediglich an, mit Bezug auf die Glaubhaftmachung mittels der in mehrerlei
Hinsicht aufwéandigen Umfragegutachten, auf deren Durchfthrung fir entsprechende
Gebiete zu verzichten, sofern das Ergebnis fir die anderen Gebiete eindeutig ist. Bereitsin
diesem Stadium der Priifung der Verkehrsdurchsetzung im vorliegenden Fall, |asst sich aber
erkennen, dass es weder um einen Fall der Beurteilung von Umfragegutachten geht, noch
das Ergebnis eindeutig positiv wére. Der von der BeschwerdefUhrerin selbst eingeraumte
weltestgehend fehlende Gebrauch der strittigen Marke im Tessin erweist sich daher als



erhebliches Hindernis fir die Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung im
vorliegenden Fall. Dieses kann auch nicht durch einen auf den 14. Oktober 2009 und damit
deutlich nach dem hier massgeblichen Hinterlegungsdatum zu datierenden Artikel im
"Corrieredel Ticino" Uberwunden werden (vgl. Beilage 10 zur Beschwerdeschrift vom 19.
Oktober 2011). Der Eingabe vom 6. Juni 2011 sind wiederum Belege beigefiigt, die
wiederum bloss von einem rein unternehmensbezogenen Gebrauch des Zeichens zeugen
(beispielsweise: "QATAR AIRWAY S, ausgezeichnet mit 5 Sternen) bzw. die oben
erwahnte Abb. 2 wiedergeben. Dennoch will die Beschwerdefuhrerin ihre Marke aufgrund
der Werbeaufwendungen insbesondere mit Bezug auf die Klasse 39 durchgesetzt wissen
und - aufgrund der Herausgabe von gedrucktem Material, Werbebroschiren, Flyer etc. auch
mit Bezug auf die Klasse 16. Dabei entgeht ihr, dass es sich bel den eingereichten
Werbematerialien lediglich um Waren handelt, die der Nachfrage nach den von ihr
angebotenen Dienstleistungen dienen, und damit um den Gebrauch fir Hilfswaren. Ein
markenmaéssiger Gebrauch liegt nicht eigentlich mit Bezug auf diein Klasse 16
beanspruchten Waren vor (vgl. Florent Thouvenin/Lara Dorigo, in: Michael G.
Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009,
Art. 13 N. 21). Unter Verwels auf einen Artikel aus der "Neuen Zurcher Zeitung” ("NZZ")
vom 10. Dezember 2009 macht die Beschwerdefihrerin in der Beschwerdeschrift geltend,
jeder der in dieser Berichterstattung "QATAR AIRWAY S' auch ohne Logo erkenne, werde
genau wissen, dass sie gemeint sei (vgl. Beilage 8 zur Beschwerdeschrift). Qatar Airways
wird auch hier zur Bezeichnung der Fluggesellschaft, mit anderen Worten lediglich
firmenmassig verwendet. In dahnlicher Weise gibt die Beilage 9 zur Beschwerdeschrift zwar
Aufschluss tber die Anzahl sog. Treffer fur das Stichwort "Qatar Airways' in Artikeln der
NZZ auf deren Webseite, namlich 31. Diese Artikel berichten aber - soweit dies aufgrund
der in der eingereichten Ubersicht tiber die Suchresultate enthaltenen K urzschilderungen
beurteilt werden kann - ebenfalls Uber die Beschwerdefiihrerin als Unternehmen und
kodnnen daher zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der Marke "QATAR AIRWAY S* kaum
etwas beitragen. Hinzu kommt, dass der von der Beschwerdefuhrerin als Beilage 9 zur
Beschwerdeschrift eingereichte einseitige Ausdruck von der Webseite der NZZ zwar nur
eine Ubersicht zu zehn der insgesamt 31 suchrelevanten Ergebnisse gibt, diese aber
allesamt von einer Berichterstattung in der NZZ Uber die Beschwerdefthrerin im Zeitraum
nach der Hinterlegung der Marke zeugen. Zusammenfassend ergibt sich zur Frage der
Verkehrsdurchsetzung, dass einige der eingereichten Belege nicht oder nicht hinreichend
datierbar sind. Ferner zeugen sie kaum von einem markenmassigen Gebrauch,
insbesondere, da die Marke darauf in Form der obenstehenden Abb. 1 und 2 erscheint.
Waéhrend bei der Abb. 1 eine dahingehende Abweichung vom hinterlegten Zeichen auftritt,
als dass das Markenelement "Airways' soweit ersichtlich ganz fehlt, kommen beim
Gebrauch in Form von Abb. 2 ein Tierkopf, ein arabischer Schriftzug sowie eine
unterschiedliche farbliche und gréssenméssige Ausgestaltung des Schriftzugs "Qatar” und
desienigen von "Airways" hinzu. Diese Zusatzelemente und Stilmittel lassen die hinterlegte
Marke entgegen der Auffassung der Beschwerdefihrerin im Gesamteindruck nicht
unverandert oder wirden diese gar nach wie vor as separate Einheit erkennen lassen.
Vielmehr stechen aus der genannten V erwendungsform im Gesamteindruck aufgrund der
gemeinsamen violetten Farbgebung und der unterschiedlichen Gréssenverhaltnisse der
Wortelemente "QATAR" und "AIRWAY S" das Wortelement "QATAR", der stilisierte
Tierkopf und der arabische Schriftzug als Einheit heraus. All dies geht entgegen der
Auffassung der Beschwerdefihrerin weit Uber das hinaus, was zur schriftlichen Fixierung



einer reinen Wortmarke notwendig ware. Der fUr den schweizerischen
Durchschnittskonsumenten in der Tat wohl nicht verstandliche arabische Schriftzug vermag
den Gesamteidruck (als figuratives Element) sehr wohl zu veréndern. Irrelevant sind al die
eingereichten Belege, in denen "Qatar Airways" in unternehmensbezogener Weise
auftaucht. Die sich mehrheitlich auf Darstellungen der Beschwerdefhrerin stiitzenden
Angaben Uber Werbeaufwendungen, Umsatz- und Passagierzahlen oder die abstrakte
Tatsache, dass Flugpassagiere das Zeichen "Qatar Airways" an den von der
Beschwerdefihrerin angeflogenen Flughafen im Zusammenhang mit den in Klasse 39
beanspruchten Dienstleistungen Transportwesen, Veranstaltung von Reisen wahrnehmen,
vermdgen diese Méangel in der Glaubhaftmachung einer V erkehrsdurchsetzung des
konkreten Zeichens nicht wettzumachen. Dies gilt noch verstérkt mit Bezug auf die
weiteren in Klasse 39 beanspruchten Dienstleistungen und die Waren in Klasse 16.
Schliesslich bringt die Vorinstanz zu Recht vor, dass die zur Glaubhaftmachung der
Verkehrsdurchsetzung eingereichten Belege, soweit sie Uberhaupt datierbar sind, héchstens
bisins Jahr 2006 zurlickreichen. Angesichts des Hinterlegungsdatums der
streitgegenstandlichen Marke vom 28. Januar 2009 und der oben (unter E. 7.1) genannten
zeitlichen Gegebenheiten fir die Verkehrsdurchsetzung ware demnach im fur die
Beschwerdefiihrerin glinstigsten Fall von einem glaubhaft gemachten Markengebrauch tber
drei Jahre auszugehen. Abgesehen von den bereits erwahnten tGbrigen Méngeln der ins
Recht gelegten V erkehrsdurchsetzungsbel ege, kann dies schon in zeitlicher Hinsicht kaum
je gentigen. Insgesamt erscheint die Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke -
vorbehdltlich einzig der sogleich folgenden Priifung eines von der Beschwerdeflhrerin
gerlgten Verstosses gegen die Rechtsanwendungsgleichheit - nicht glaubhaft gemacht.

E.8

Die Beschwerdeftihrerin begrindet ihre Beschwerde auch mit einer Verletzung der in Art. 8
Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
(BV, SR 101) verankerten Rechtsanwendungsgleichheit.

E.81

Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit sind juristische Sachverhalte nach
Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behorde darf zwei vergleichbare
Sachverhalte nicht ohne sachlichen Grund unterschiedlich beurteilen. Dies gilt allerdings
nur, sofern Sachverhalte im Zusammenhang mit unterschiedlichen Personen in Frage stehen
(Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2120 E. 3 "Doppelhelix™ [fig.]). Nicht
erforderlich ist, dass die Sachverhalte in allen tatschlichen Elementen identisch sind (Willi,
aaO., Art. 2 N. 28). Andererseits sollen fehlerhafte Entscheide nicht fir alle Zeiten al's
Richtschnur gelten (Urtell des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3
Firemaster; Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6
Masterpiece; Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999 vertffentlicht in: sic! 1999 S. 645
E. 5 Uncle Sam; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 31). Vielmehr wird der Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht nur ausnahmswei se anerkannt, wenn eine sténdige
gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behorde besteht und die Behorde zu
erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser abzuweichen gedenkt (BGE 1271 1
E. 3a; BGE 122 |1 446 E. 4a, m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A.261/2010 vom 5.
Oktober 2010 E. 5.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom 14. Januar
2010 E. 8terrair [fig.]). Vor ener dlfdligen Gewahrung des Markenschutzes aufgrund von
Rechtsgleichheitserwagungen ist ferner eine Abwagung der Interessen des betreffenden



Hinterlegers an der Gleichbehandlung mit anderen Markenhinterlegern einerseits und
entgegenstehenden privaten und 6ffentlichen Interessen andererseits vorzunehmen (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 12 Projob,
m.w.H.). Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots miissen sodann im

Rechtsmittel verfahren ausdriicklich gertigt werden, was die Obliegenheit einschliesst,
entsprechende Vergleichsfalle darzulegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts P.124/1962 vom
12. Dezember 1962 E. 4, verdifentlicht in Schweizerisches Zentralblatt fir Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBI] 1963 S. 435; BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren
Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 8.1 1.
Ein Stiick Schweiz, vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 4A_343/2012 vom 19.
September 2012 Ein Stiick Schweiz; Beatrice Weber-Durler, Zum Anspruch auf
Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBI, 2004, S. 16). Trotz des Prinzips der
Rechtsanwendung von Amtes wegen gilt dabei insoweit das Rugeprinzip, als rechtliche
Grundlagen und Einwendungen, die nicht ins Auge springen und nach den
Sachverhaltsfeststellungen und Vorbringen der Parteien auch nicht nahe liegen, nicht
berticksichtigt werden miissen (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubthler,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basal 2008, N. 1.55). Die
Geltendmachung der Rechtsanwendungsgleichheit durch einen Markenhinterleger aufgrund
von Vergleichsfallen erfordert auch eine Auseinandersetzung mit den von den
herangezogenen V oreintragungen beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der
Beschwerde(-schrift), ansonsten ein Beurteilungsmassstab fur die Prifung einer Verletzung
von Art. 8 Abs. 1 BV fehle (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004
E. 4.3 veroffentlicht in: sic! 2005 S. 278 Firemaster). Was schliesslich das Alter der
herangezogenen V oreintragungen anbelangt, sollte deren Zulassung zum Markenschutz in
der Schweiz in der Regel nicht lénger als acht Jahre zurlickliegen (vgl. Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.1 Jumboline, m.w.H.),
damit diese noch als représentativ angesehen werden konnen.

E.82

Zur Stitzung ihres Anspruchs auf Gleichbehandlung hat die Beschwerdefiihrerin vier
Voreintragungen geltend gemacht, ohne sich im Einzelnen mit der Vergleichbarkeit der
Zeichen oder der von den Marken jewells beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
auselnanderzusetzen. Die schweizerische Marke Nr. 387'182 BRITISH AIRWAY Siist
aufgrund des oben Gesagten bereits angesichts ihres mehr al's 20 Jahre zuriickliegenden
Hinterlegungsdatums nicht geeignet, el ne rechtsungleiche Behandlung im vorliegenden Fall
zu riigen. Ahnliches gilt mit Bezug auf die schweizerische Marke Nr. P-411'751 BRITISH
AIRWAY S, die Uberdies a's "durchgesetzte Marke" im Markenregister eingetragen ist.

L etzteres gilt auch mit Bezug auf die schweizerische Marke Nr. 552'773 SOUTH
AFRICAN AIRWAYS. Die Vorinstanz tut die Rlge einer Verletzung des
Gleichbehandlungsgebots u.a. denn auch damit ab, dass es sich bei gewissen
herangezogenen V oreintragungen um durchgesetzte Marken und damit um mit der hier zu
beurteilenden Hinterlegung nicht vergleichbare Falle handle. Diese Argumentation
erscheint insofern nicht stichhaltig, als die Beschwerdefihrerin geltend macht, namentlich
im Hinblick auf die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke,
rechtsungleich behandelt worden zu sein. Allerdings muss sich die Pflicht zur
Geltendmachung vergleichbarer Falle diesfalls auch auf die Frage, ob die Mittel, mit denen
im Fall der Voreintragungen eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft gemacht wurde,
vergleichbar waren, erstrecken. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass jede



Person das Recht hat, in das Aktenheft eingetragener Marken Einsicht zu nehmen (Art. 39
Abs. 3 MSchG). Der genannten Pflicht kommt die Beschwerdefthrerin in keiner Weise
nach, auch nicht, indem sie zwei Abbildungen der (angeblichen) Verwendung der
erwdhnten als durchgesetzte Marke registrierten Voreintragungen ins Recht legt. Denn
daraus geht nicht hervor, wovon sich die Vorinstanz bei ihren Entscheiden leiten liess.
Ebenso wenig legt die BeschwerdefUhrerin dar, inwiefern die vierte von ihr geltend
gemachte Voreintragung angesichts der Zeichenbildung mit dem vorliegenden Fall
Uberhaupt vergleichbar ist. Fir eine weitergehende Prifung einer Verletzung der
Rechtsanwendungsgleichheit besteht daher keine Grundlage.

E.9

Im Ergebnis hat die Vorinstanz die streitgegenstandliche Marke fur die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen zu Recht dem Gemeingut zugeordnet. Eine
Verkehrsdurchsetzung der Marke konnte die BeschwerdefUhrerin nicht glaubhaft machen.
Angesichts der von der Beschwerdefihrerin geltend gemachten Voreintragungen und ihren
Ausfuhrungen zur Vergleichbarkeit sind weder die Beurteilung des Gemeingutcharakters
der Marke noch von deren alfaligen Durchsetzung im Verkehr unter Verletzung der in Art.
8 Abs. 1 BV verankerten Rechtsanwendungsgleichheit zu Stande gekommen. Die
Beschwerde erweist sich als unbegriindet und ist daher abzuweisen.

E. 10

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Verfahrens der Beschwerdef Uihrerin aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwWVG). Die Spruchgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessfihrung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art.
63 Abs. 4bis VWV G, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten
und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2)]). Bel
Markeneintragungen geht es um Vermogensi nteressen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich
folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schéatzung des Streitwertes hat sich nach
L ehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei
eher unbedeutenden Zeichen grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr.
100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 I11 490 E. 3.3 Turbinenfuss, m.w.H.). Von
diesem Erfahrungswert ist auch fur das vorliegende V erfahren auszugehen. Die
Gerichtsgebuhr wird daher auf Fr. 2'500.- festgesetzt und mit dem vom Beschwerdeflhrer
geleisteten K ostenvorschuss von Fr. 2'500.- verrechnet. Eine Parteientschadigung ist der
unterliegenden Beschwerdefhrerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VWV G, Art. 7 ff.
VKGE).
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