BVGer B-619/2011 vom 19. Dezember 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-12-19, DE

Quelle: https://mcp.opencasel aw.ch/entscheid/bvger B-619 2011
FR: TAF B-619/2011 du 19 décembre 2011

IT: TAF B-619/2011 del 19 dicembre 2011

Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.11

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen zustandig (Art. 31 und 33 Bst. e
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32]). Ein Ausnahmefall
nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist somit fir die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zustandig.

E.12

Auf die Beschwerde ist einzutreten, sofern die Beschwerdeflihrerin durch die angefochtene
Verfigung besonders bertihrt und beschwert ist und ein schutzwirdiges Interesse an deren
Aufhebung oder Anderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und Bst. ¢ VWV G). Dabei handelt es
sich um Verfahrensvoraussetzungen, ohne die die Beschwerdeinstanz auf ein
Rechtsbegehren nicht eintritt (vgl. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela
Thurnherr/Denise Briihl-Moser, Offentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1035
f., 1097). Mit der vorliegend angefochtenen Verfligung vom 8. Dezember 2010 hat die
Vorinstanz das Markenhinterlegungsgesuch der Beschwerdefhrerin vom 9. April 2009
lediglich teillweise zurlickgewiesen. In ihrer Beschwerde vom 20. Januar 2011 hat die
Beschwerdefihrerin erneut die Eintragung des strittigen Zeichens fur aleim
Hinterlegungsgesuch vom 9. April 2009 aufgefihrten Waren und Dienstleistungen begehrt.
Soweit die Vorinstanz der strittigen Markenhinterlegung bereits in der angefochtenen
Verfigung Schutz gewahrt hat, ist die BeschwerdefUhrerin weder beschwert, noch hat siein
diesem Umfang ein schutzwirdiges Interesse an deren Aufhebung. Auf das Hauptbegehren
ist demnach nur einzutreten, soweit es auf die Erteilung des Markenschutzes fir Teile des
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses abzielt, fur die die Beschwerdefhrerin nicht
bereits aufgrund der angefochtenen Verfligung Markenschutz geniesst.

E.13

Die Beschwerdefhrerin hat den " Subeventualantrag” gestellt, dass unter bestimmten

V oraussetzungen das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der vorliegend zu
beurteilenden Bildmarke [Doppelhelix] (fig.) fur ihre bereits registrierten Marken "SONIC
HEALTHCARE" (CH Nr. 592'674) und "SONIC CLINICAL TRIALS" (CH Nr. 592'675)
auch tbernommen werde, ohne dass es deshalb zu einer Verschiebung des
Hinterlegungsdatums komme. Die Vorinstanz bringt diesbeztglich vor, das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis der beiden letztgenannten Marken sei nicht Gegenstand der
angefochtenen Verfigung und tber jene Markenhinterlegungen sei bereits rechtskréftig



entschieden worden. Die angefochtene Verfligung oder das sogenannte Anfechtungsobjekt
begrenzt als Rahmen den mdglichen Umfang des Streitgegenstandes (Art. 31 VGG).
Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des
erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesausl egung hétte sein missen.
Ein Antrag, der Uber das hinausgeht, was von der Vorinstanz entschieden wurde, oder der
mit dem Gegenstand der angefochtenen Verfligung nichts zu tun hat, ist ungultig.
Ausnahmswei se werden Antragsanderungen und -erweiterungen, die im Zusammenhang
mit dem Streitgegenstand stehen, aus prozessbkonomischen Griinden jedoch zugel assen.

V oraussetzung dafir ist, dass einerseits ein sehr enger Bezug zum bisherigen
Streitgegenstand besteht und anderseits die Verwaltung im Laufe des Verfahrens
Gelegenheit hatte, sich zu dieser neuen Streitfrage zu aussern (vgl. BVGE 2009/37 E. 1.3;
André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubuhler, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.208 ff.). Vorliegend ergibt sich schon aus
dem unbenutzten Ablauf der Beschwerdefristen in den beiden anderen Verfahren, dass das
vorliegende Anfechtungsobjekt die Formulierung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses jener Marken, welche die BeschwerdefUhrerin gleichentags
wie das strittige Eintragungsgesuch hinterlegt hat und die bereits mit den
Veroffentlichungen vom 28. Oktober 2010 erledigt worden sind, nicht mit umfasst. Ebenso
wenig liegt hier ein Ausnahmefall vor, aufgrund dessen auf das Eventual begehren der
Beschwerdefiihrerin dennoch einzutreten wére. Das Eventual begehren der
Beschwerdefiihrerin kann zwar auch als bedingter Verzicht der Beschwerdefuhrerin auf
einen Teil der von den Marken "SONIC HEALTHCARE" (CH Nr. 592'674) und "SONIC
CLINICAL TRIALS" (CH Nr. 592'675) beanspruchten Waren und Dienstlei stungen
aufgefasst werden, falls sie fur die strittige Markenhinterlegung im beantragten Umfang bis
zum rechtskréaftigen Abschluss des vorliegenden Beschwerdeverfahren keinen
Markenschutz erlangt. Zusténdig fur die Eintragung eines Teilverzichtsist jedoch die
Vorinstanz. Auf das Eventual begehren ist darum vorliegend nicht einzutreten. Dessen
Beurteilung ist aber gegebenenfalls von der Vorinstanz an die Hand zu nehmen (vgl. Art 21
Abs. 2 VWV G).

E.14

Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des
Bundesgesetzes lber das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968
(Verwaltungsverfahrensgesetz, VWV G; SR 172.021) eingereicht, und der verlangte
Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Demnach ist auf das Hauptbegehren der
Beschwerdefihrerin im vorstehend (E. 1.2) gennannten Umfang einzutreten und das
"Subeventual begehren im Fall der Abweisung des Hauptbegehrens als Teilverzicht an die
Vorinstanz zu Uberweisen.

E.2

Marken sind Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstlei stungen eines Unternehmens
von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Rechtlich
betrachtet dienen Marken also der Individualisierung von Waren und Dienstleistungen
(BGE 129 111 514 E.2 LEGO [3D]). Zum Schutz einer Marke bedarf es grundsétzlich einer
Registrierung (Art. 5 MSchG; vgl. Kamen Troller, Grundziige des schwei zerischen
Immaterialglterrechts, 2. Aufl., Basel 2005, S. 62). Die Vorinstanz weist ein
Eintragungsgesuch unter anderem zuriick, wenn es den formalen Erfordernissen des
MSchG oder der MSchV nicht entspricht (Art. 30 Abs. 2 Bst. aMSchG). Fir eine



Markenhinterlegung ist beim Institut unter anderem das Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen einzureichen, fur die die Marke beansprucht wird (Art. 28 Abs. 2 Bst. ¢
MSchG). Die Waren und Dienstleistungen, sind prézise zu bezeichnen (Art. 11 Abs. 1
MSchV). Die Waren und Dienstleistungen sind in Gruppen zusammenzufassen, die den
internationalen Klassen nach dem Abkommen von Nizzavom 15. Juni 1957 Uber die
internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen (SR 0.232.112.7)
entsprechen (Art. 11 Abs. 2 MSchV). Den Gruppen ist die Nummer der jeweiligen Klasse
dieser Klassifikation voranzustellen, und jede Gruppe ist in der Reihenfolge der Klassen
dieser Klassifikation anzuordnen (vgl. Art. 9 Abs. 1 des Markenrechtsvertrags von Singapur
vom 27. Mérz 2006 [SR 0.232.112.11]).

E.3

Vorliegend beantragt die Beschwerdefuhrerin mit ihrem Hauptbegehren die schwei zerische
Markenhinterlegung Nr. 54011/2009 [Doppelhelix] (fig.) sei auch in Klasse 9 fur Booklets
(Begleitbuichlein) und Einlageblétter (Inlays) fur bespielte Schallplatten, Tonbander,
Kassetten, CDs und DVDs, in Klasse 16 fur "Waren dieser Klasse einschliesslich”, in
Klasse 41 fur Handbuicher, Zeitschriften, Informationsrundschreiben, Newsd etter mit Bezug
auf den Bereich der human- und veterindrmedi zinischen Pathol ogie und verwandten
Fachrichtungen fur die Ausbildung von Tierérzten und Medizinern, in Klasse 42 fir
medizinischen Labordienstleistungen; zur Verfligung stellen und Implementierung von
Laborinformations- und M anagementunterstitzungssystemen; Einrichtung und
Implementierung von Informati onsgewinnungssystemen; Bluttransfusi onsdienstlei stungen;
Web-basierte Dienstleistungen fur medizinische Informationen und Ressourcen,
einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen Testresultaten und Hilfsinformationen
sowie in Klasse 44 fur Informationen und Labordienstleistungen im Bereich verwandter
Fachrichtungen einschliesslich Biochemie, Mikrobiologie zu registrieren. Vor diesem
Hintergrund ist als Erstes zu prufen, ob die Zurlickweisung der vorliegend strittigen
Markenhinterlegung im genannten Umfang durch die Vorinstanz einer korrekten
Auslegung und Anwendung der einschl&gigen Normen (vgl. oben unter E. 2) entspricht.

E.31

Verweigert hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfligung den Markenschutz u.a. for
Booklets (Begleitbiichlein) und Einlageblatter (Inlays) fur bespielte Schallplatten,
Tonbéander, Kassetten, CDs und DVDsin Klasse 9. Sie begriindete diesim Wesentlichen
damit, Booklets seien Broschuren zu Informations- und Werbezwecken, wéhrend es sich
bei Einlagebléttern um ein Stiick Papier handle, das u.a. einer CD beigelegt werde. Bei
beiden Waren handle es sich demzufolge um Waren aus Papier, welche in Klasse 16 des
Nizzaer Klassifikationsabkommens gehdrten. Dem hélt die Beschwerdefiihrerin entgegen,
diese Waren seien als Bestandteil der Schallplatten, Tonbander, Kassetten, CDs und DVDs
zu sehen und deshalb der Klasse 9 zuzuordnen. Dazu kann festgestellt werden, dass
"Booklets' geméass dem amtlichen Dokument des Deutschen Patent- und Markenamts,
Mnchen "Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fir die Eintragung
von Marken, Teil | - Klassifikation von Nizza, Listen von Waren und Dienstleistungen in
alphabetischer Reihenfolge, Neunte Ausgabe, gultig ab 1. Januar 2007, S. 54 in Klasse 16
einzuordnen sind. Die Begriffe "Einlageblétter” oder "Inlays’ sind in diesem Dokument
nicht zu finden, soweit sie aber fir bespielte Schallplatten, Tonbander, CD, etc. beansprucht
werden, ist es sinnvoll, sie gleich wie die Booklets zu klassieren. Der angefochtene
Entscheid ist in diesem Punkt nicht unrichtig.



E.32

Ferner hat die Vorinstanz den Schutz der Marke [Doppelhelix] (fig.) fur die Formulierung
"Waren dieser Klasse einschliesslich” verweigert, well diese Angabe zu breit gefasst sei
und nicht der in Art. 11 Abs. 1 MSchV geforderten prazisen Bezeichnung der
beanspruchten Waren entspreche. Demgegentiber ist die Beschwerdefihrerin der
Auffassung, mit der an die umstrittene Formulierung in Klasse 16 des Waren- und
Dienstleistungsverzei chnisses anschliessenden Aufzahlung sei hinreichend klar, welche
Waren gemeint seien. Gemass der "Internationalen Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fur die Eintragung von Marken, Tell | - Klassifikation von Nizza, Listen
von Waren und Dienstleistungen in a phabetischer Reihenfolge, S. 6 gehtren zur Klasse 16
die Folgen Waren (Klassentitel): Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien,
soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse;
Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe fir Papier- und Schreibwaren
oder fUr Haushaltszwecke; Kinstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und
Buroartikel (ausgenommen Mobel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten it;
Drucklettern; Druckstocke. Dass die Vorinstanz von der BeschwerdefUhrerin gestitzt auf
Art. 11 Abs. 1 MSchV verlangt hat, die Bezeichnung "Waren dieser Klasse einschliesslich”
durch eine préazisere Angabe von Waren zu ersetzen, fir welche die streitgegenstandliche
Marke Schutz geniessen soll, ist nicht als unrichtige Auslegung von Art. 11 Abs. 1 MSchVv
einzustufen. Ebenso wenig kann es rechtsfehlerhaft bezeichnet werden, dass die V orinstanz
diese Formulierung angesichts der Weigerung der Beschwerdefihrerin, alféllige ebenfalls
beanspruchte Waren praziser zu bezeichnen, nicht in das Markenregister aufgenommen hat.

E.33

Auch fur Handbticher, Zeitschriften, Informationsrundschreiben, Newsletter mit Bezug auf
den Bereich der human- und veterindrmedizinischen Pathologie und verwandte
Fachrichtungen fir die Ausbildung von Tierarzten und Medizinern hat die Vorinstanz in
Klasse 41 den Markenschutz verweigert, da es sich um (zur Klasse 16 gehtrende) Waren
und nicht um Dienstleistungen (der Klasse 41) handle. Die durch die Hinterlegerin
vorgenommene Klassierung entspreche nicht den Anforderungen von Art. 11 Abs. 2
MSchV. Diesbeziiglich bringt die Beschwerdefuhrerin vor, es handle sich nicht um Waren,
wel che beansprucht wiirden, sondern um den Informationsgehalt, der mit diesen Waren
vermittelt werde, weshalb sie auch nicht in der Klasse 16 eingereiht worden seien. Eine
Ware ist ein Handelsgut, in der politischen Okonomie verstent man darunter auch ein fur
den Tausch bestimmtes Produkt (vgl. Bibliographisches Institut Mannheim/Wien/Zurich:
Meyers Grosses Universal Lexikon, Band 15: Ve-Zz, S. 253, Stichwort: "Ware").
Demgegeniber sind Dienstleistungen zwar ebenfalls 6konomische Giiter, die wie Waren
oder "Sachgiter" der Befriedigung menschlicher Bedirfnisse dienen, im Unterschied zu
diesen aber nicht lagerfahig sind. Produktion und Verbrauch von Dienstleistungen fallen
demnach zeitlich zusammen (vgl. Bibliographisches Institut Mannheim/Wien/Zirich:
Meyers Grosses Universal Lexikon, Band 3: Bu-Dn, S. 610, Stichwort: Dienstleistungen).
In der realen Wirtschaft existieren auch Mischformen. Beispielswiese geht esin der
Gastronomiebranche fur den Kunden einerseits um den Erwerb von Sachgitern,
andererseits und wohl vorrangig auch um die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5456/2009 vom 8. Juni 2010 E. 2.4
"Kugelschreiber” [3D]). Eine andere Unterscheidung betrifft diejenige zwischen



inhaltsbezogenen und anderen Waren. Bei den Gitern "Handblcher, Zeitschriften,
Informationsrundschreiben, Newsletter" handelt es sich um lagerféhige Giiter, somit um
Waren und nicht um Dienstleistungen. Daran @ndert nichts, dass diese Waren als
inhaltsbezogene Waren einzuordnen sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 5 Pirates of the Caribbean). Geméass dem
Nizza-Abkommen sind die real existierenden konomischen Guter in 45 Klassen eingeteilt,
wovon die Klassen 1 bis 34 Waren umfassen und Dienstleistungen in den Klassen 35 bis 45
figurieren (vgl. "Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fur die
Eintragung von Marken, Tell | - Klassifikation von Nizza, Listen von Waren und
Dienstleistungen in a phabetischer Reihenfolge”, S. 6 f.). Dass die Vorinstanz, von der
Beschwerdefuhrerin verlangt hat, die beanspruchten Handblicher, Zeitschriften,
Informationsrundschreiben, Newsletter in Klasse 16, das heisst in einer Warenklasse des
Nizzaer Abkommens aufzufiihren anstatt in Klasse 41 als einer Dienstleistungsklasse,
erscheint damit weder im Ergebnis noch hinsichtlich der hierfir angefthrten Grinde als
unzutreffende Auslegung von Art. 11 Abs. 2 MSchV. Nicht nachvollziehbar ist es, wie die
Beschwerdeflihrerin Markenschutz fr den Informationsgehalt dieser Waren beanspruchen
will, dadies nicht der gesetzlichen Definition des Markenschutzes entspricht (vgl. E.2). Der
Inhalt besagter Guter ist allenfalls durch die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes vom
9. Oktober 1992 (URG, SR 231.1) geschiitzt. Darlber ist an dieser Stelle aber nicht zu
entscheiden.

E.34

Nach Auffassung der Vorinstanz ist der in Klasse 42 beanspruchte Begriff "medizinische
Labordienstleistungen” aufgrund der Bestimmung von Art. 11 Abs. 2 MSchV wie alle
"medizinischen Dienstleistungen” korrekter Weise in Klasse 44 einzuordnen. Dem hélt die
Beschwerdefihrerin entgegen, es handle sich nicht um medizinische Dienstleistungen,
sondern um Labordienstleistungen an und fir sich und diese gehdrten in Klasse 42 des
Nizzaer Abkommens. Darin, dass die Vorinstanz von der Beschwerdefhrerin ausdrticklich
als"medizinische" Labordienstleistungen angegebene Dienstlei stungen al's "' medizinische
Dienstleistungen” kategorisiert, kann fehlerhafte Anwendung von Art. 11 Abs. 2 MSchV
gesehen werden.

E.35

Des Weiteren hat die Vorinstanz fur die Formulierung "zur Verfigung stellen und
Implementierung von Laborinformations- und Managementunterstiitzungssystemen™ in
Klasse 42 den Markenschutz verweigert. Ihrer Auffassung nach ist "zur Verflgung stellen
von Waren" analog zu V ermietungsdienstleistungen zu klassieren. Diese Dienstleistungen
wurden grundsétzlich den gleichen Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, die mit
Hilfe der vermieteten beziehungsweise zur Verfligung gestellten Gegenstanden erbracht
werden (vgl. "Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fir die
Eintragung von Marken, Teil | - Klassifikation von Nizza, Listen von Waren und
Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge”, S. 4). Der Begriff "Systeme” sei ein alzu
offener Begriff, als dass entschieden werden konnte, welche Waren vorliegend zur
Verfligung gestellt wiirden. Ohne eine entsprechende Préazisierung konnte die aufgrund von
Art. 11 Abs. 1 MSchV erforderliche eindeutige Zuordnung zu einer Klasse des Nizzaer
Abkommens nicht vorgenommen werden. Seien beispiel sweise mit " Systemen”

medi zinische Laborgeradte gemeint, so sei deren "Zur-Verfligung-Stellung” der Klasse 44
zuzuordnen. Ebenso verhdt es sich nach Auffassung der Vorinstanz mit der von der



Beschwerdefuhrerin in Klasse 42 beanspruchten "Implementierung von Laborinformations-
und Managementunterstiitzungssystemen”. |mplementieren bedeute Software, Hardware
oder Ahnliches in ein bestehendes Computersystem einzusetzen oder einzubauen. Die
Dienstleistung sei daher gleich zu klassieren wie die Dienstleistung "Install ationsarbeiten”.
Installationsarbeiten wirden generell in Klasse 37 eingeteilt (vgl. "Internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fir die Eintragung von Marken, Teil | -
Klassifikation von Nizza, Listen von Waren und Dienstleistungen in al phabetischer
Reihenfolge”, S. 7). Einzig das Installieren von Computersoftware sei geméss der Nizza
Klassifikation in Klasse 42 eingereiht (vgl. "Internationalen Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fur die Eintragung von Marken, Teil | - Klassifikation von Nizza, Listen
von Waren und Dienstleistungen in a phabetischer Reihenfolge”, S. 227). Well die
Formulierung aufgrund der fehlenden Prézisierung des Begriffs "-systeme”
Dienstleistungen verschiedener Klassen umfassen konne, entspreche sie nicht der in Art. 11
Abs. 1 MSchV geforderten prézisen Bezeichnung beanspruchter Waren und
Dienstleistungen. Aus analogen Griinden sei auch die Formulierung "Einrichtung und
Implementierung von Informationsgewinnungssystem” unter dem Blickwinkel von Art. 11
Abs. 1 MSchV nicht schutzfahig. Inbesondere misse angegeben werden, ob es sich um
Software oder Hardware handle. Die Beschwerdefiihrerin argumentiert beziiglich der
Formulierung "zur Verfiigung stellen und Implementierung von Laborinformations- und

M anagementunterstiitzungssystemen™ sowohl Labordienstleistungen als auch
Computerdienstleistungen fielen in Klasse 42, weshalb die Formulierung in jedem Fall
unproblematisch sei. Beziiglich des beantragten Markenschutzes fur " Einrichtung und
Implementierung von Informationsgewinnungssystemen, macht siein énlicher Weise
geltend, Dienstleistungen in Bezug auf Computerhardware und Software gehorten in die
Klasse 42. Im Sinne eines weiteren Zwischenergebnisses ist auch hinsichtlich der hier unter
E. 5.2.5 thematisierten Beanstandungen der V orinstanz festzuhalten, dass sie eine nicht zu
beanstandende Auslegung von Art. 11 Abs. 1 MSchV durch die Vorinstanz darstellen.

E.3.6

Die Formulierung "Bluttransfusionsdienstleistungen” hat die Vorinstanz in der Klasse 42
zurtickgewiesen, weil sie in der Regel nur im Zusammenhang mit der Behandlung von
Einzelnen durchgeftihrt wirden. Dieser Begriff lasse sich unter den Oberbegriff der
"medizinischen Dienstleistungen” subsumieren und sei daher in Klasse 44 aufzufihren. Die
in der Klasse 42 aufgefiihrte Formulierung entspreche nicht den Anforderungen von Art. 11
Abs. 2 MSchV. Hier entgegnet die BeschwerdefUhrerin, es kénne sich ebenso gut um
Forschungs- oder Analysedienstleistungen handeln, welche zweifelsohne in die Klasse 42
gehorten. Die Sicht der Beschwerdefuhrerin kann in diesem Punkt zwar nicht als unrichtig
im eigentlichen Sinne bezeichnet werden, da Forschungs- und Analysedienstleistungen in
der Klasse 42 des Nizzaer Klassifikationsabkommens figurieren (vgl. "Internationalen
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fir die Eintragung von Marken, Teil | -
Klassifikation von Nizza, Listen von Waren und Dienstleistungen in al phabetischer
Reihenfolge”, S. 7) und es nicht ausgeschlossen ist, dass Bluttransfusionen auch fir
Forschungszwecke vorgenommen werden. Dass die Vorinstanz die Nachfrage von
Bluttransfusi onsdienstlei stungen mehrheitlich den medizinischen Dienstleistungen zuordnet
und daher von der Beschwerdefuhrerin die Umklassierung in Klasse 44 verlangt hat,
erscheint umgekehrt aber weder im Ergebnis noch in der Begriindung als unkorrekte
Auslegung von Art. 11 Abs. 2 MSchV (vgl. "Internationalen Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fir die Eintragung von Marken, Tell | - Klassifikation von Nizza, Listen



von Waren und Dienstleistungen in a phabetischer Reihenfolge”, S. 7).

E.3.7

Weiter hat die Vorinstanz den Schutz fir "Web-basierte Dienstleistungen fur medizinische
Informationen und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen
Testresultaten und Hilfsinformationen” in Klasse 42 verweigert, weil die Formulierung
Insgesamt unprézis sei. Angesichts ihrer Vagheit konne die Formulierung nicht einer der
Klassen des Nizzaer Klassifikationsabkommens zugeordnet werden und entspreche nicht
den Anforderungen von Art. 11 Abs. 1 MSchV, solange sie von der Beschwerdefthrerin
nicht prézisiert werde. Ferner hat die Vorinstanz in der angefochtenen Verfiigung mogliche
akzeptable Formulierungen aufgezeigt, die je nach dem der Klasse 42 oder der Klasse 44
zuzuordnen wéren. Die Beschwerdefiihrerin hat elne entsprechende Prazisierung nicht
vorgenommen, und argumentiert, da die Dienstleistungen von ihr in Klasse 42 aufgefuhrt
worden seien, kdnne davon ausgegangen werden, dass Dienstlei stungen beansprucht
wurden, welche eindeutig der Klasse 42 zuzuordnen seien. Die BeschwerdefUhrerin
verkennt dabei, dass unpréazis formulierte Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis einer
Marke nicht allein dadurch prazisiert werden, dass sie von der Hinterlegerin in einer
bestimmten Klasse eingeordnet worden sind. Ebenso gut kann es sich um eine
Fehlklassierung handeln. Aufgrund der Weigerung der Beschwerdefuhrerin eine
entsprechende Prézisierung vorzunehmen, kann nicht entschieden werden, welcher Klasse
die beanspruchten Dienstlei stungen korrekter Weise zugeordnet werden mussen. Dass die
Vorinstanz, den Markenschutz im entsprechenden Umfang verweigert hat, kann daher
weder im Ergebnis noch angesichts der Begriindung als rechtsfehlerhaft bezeichnet werden.

E.38

Schliesdlich hat die Vorinstanz fir die Formulierung "Informationen und
Labordienstleistungen im Bereich verwandter Fachrichtungen, einschliesslich Biochemie,
Mikrobiologie" in Klasse 44 verweigert, well sie ebenfalls einer Prézisierung bedirfe, bevor
sie einer Klasse des Nizzaer Abkommens zugeordnet werden kénne. Je nachdem, ob es sich
um wissenschaftliche oder medizinische Dienstleistungen handle, gehdrten sie in Klasse 42
oder Klasse 44 des Nizzaer Abkommens. Auch hier stehe die Bestimmung von Art. 11 Abs.
1 MSchV einem entsprechenden Eintrag im Markenregister entgegen. Diesbeziiglich
argumentiert die Beschwerdefiihrerin, da die Dienstleistungen von ihr in Klasse 44
aufgeflhrt seien, seien medizinische Dienstleistungen in diesen Bereichen beansprucht.
Dieses Argument der Beschwerdefthrerin ist analog zu dem oben (unter Ziff. 3.7) gepriften
zu beurteilen.

E.41

Die BeschwerdefUhrerin stttz ihr Hauptbegehren u.a. auf diein Art. 8 Abs. 1 der
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR
101) enthaltene Bestimmung zur Rechtsgleichheit, wonach alle Menschen vor dem Gesetz
gleich sind. Aus dieser Verfassungsnorm bzw. aus dem Umstand, dass die Vorinstanz ihre
gleichentags hinterlegten schwei zerischen Marken Nr. 592'674 SONIC HEALTHCARE
und Nr. 592'675 SONIC CLINICAL TRIALS mit einem entsprechend formulierten Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis zum Markenschutz zugelassen hat, leitet die
Beschwerdefihrerin ab, sie habe einen Rechtsanspruch auch auf die Registrierung der
vorliegend strittigen Markenhinterlegung mit einem entsprechenden Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis.



E.42

In der schweizerischen Rechtsordnung ist die allgemeine Rechtsgleichheit aufgrund von
Art. 8 Abs. 1 BV garantiert und bildet damit einen Bestandteil des Grundrechtskatal ogs der
BV. Nebst dieser staatsrechtlichen Bedeutung fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV das fur das
Verwaltungsrecht bedeutsame allgemeine Glei chbehandlungsgebot oder auch die
"Rechtsgleichheit im engeren Sinne" (vgl. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus
Mdller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 23 Rz. 2). Das Gebot ist
eines der grundlegenden Prinzipien des schwei zerischen Verwaltungsrechts (vgl. Ulrich
Héafelin/Georg Mller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zarich/St.
Gallen 2010, Rz. 363) und gilt dartiber hinaus in allen Rechtsgebieten (BGE 1151a81E. 2,
mit weiteren Hinweisen). Esist deshalb anwendbar, auch im Bereich des
Markenregistrierungsverfahrens, in dessen Verlauf es bei Markenhinterlegungen oft im
Hinblick auf absolute Ausschlussgriinde nach Art. 2 M SchG geltend gemacht wird (vgl.
David Ruetschi, in: Michael G. Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009, Beweisrecht N. 63). Im Bereich des
Markenrechts ist das Gle chbehandlungsgebot allerdings nur mit Zuriickhaltung
anzuwenden (Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996, E. 5¢
veroffentlicht in sic! 1997 S. 159 Elle). Denn selbst geringe Unterschiede der Zeichen oder
der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kénnen von erheblicher Bedeutung sein
(vgl. Urteil desBGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1 V [fig.]). Das
Bundesgericht hat festgehalten, das Gleichbehandlungsgebot des Art. 8 Abs. 1 BV beziehe
sich grundsétzlich nur auf die Gleichbehandlung verschiedener Personen. Fur Félle der
"Gleichbehandlung gegentiber sich selbst” hat es ersatzweise auf das Willkurverbot
verwiesen (BGE 129 | 161 E. 3.1). Mit anderen Worten schiitzt Art. 8 Abs. 1 BV keine
Sachverhalte, sondern Personen (vgl. Jorg Paul MUller/Markus Schefer, Grundrechte in der
Schweiz, im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 4. Aufl., Bern
2008, S. 651). Die vidlfach anzutreffende Formel "nach dem Glei chbehandlungsgebot,
seien vergleichbare Sachverhalte gleich zu beurteilen” (vgl. Urteile des BV Ger
B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 6.2 RADIANT APRICOT; B-2937/2010 vom 14. Juli
2010 E. 6.2 GRAN MAESTRO; B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 5 CAPRI (fig.);
B-4848/2009 vom 14. April 2010 E. 6 TRENDLINE; B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 6.1
G (fig.); B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 10.1 MADONNA (fig.); B-127/2010 vom 29.
Mérz 2010 E. 6.3 V (fig.); B-8186/2008 vom 23. Februar 2010 E. 5.1 BABY RUB;
B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 8 terroir (fig.); Eidgendssisches Institut fir Geistiges
Eigentum, Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2011 abrufbar unter:
https.//www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische Infos/d/rima/rima_d.pdf, S. 62, siehe
demgegeniber S. 63, Fn. 42) entspricht insofern bloss einer unvollstandigen Darstellung
der Rechtslage und ist dahingehend eingeschrankt zu verstehen, als diese vergleichbaren
Sachverhalte unterschiedliche Rechtssubjekte betreffen missen. Verletzungen des
Gleichbehandlungsgebots miissen sodann im Rechtsmittel verfahren grundsétzlich
ausdriicklich gertigt werden, was auch die Obliegenheit einschliesst, entsprechende
Vergleichsfélle anzugeben (vgl. Urtell des BGer P.124/1962 vom 12. Dezember 1962 E. 4
veroffentlicht in Schweizerisches Zentralblatt fir Staats- und Verwaltungsrecht [ZBI] 1963
S. 435; BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen; Beatrice Weber-Dirler, Zum
Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBI 2004, S. 16). Trotz des
Prinzips der Rechtsanwendung von Amtes wegen vor dem Bundesverwaltungsgericht
kommt das Rigeprinzip insofern zur Anwendung, als rechtliche Grundlagen und



Einwendungen, die nicht ins Auge springen und nach den Sachverhaltsfeststellungen und
Vorbringen der Parteien nicht nahe liegen, nicht zu berticksichtigen sind (vgl.
Moser/Beusch/Kneublihler, a.a.O., Basdl 2008, Rz. 1.55).

E.43

Aufgrund des oben unter E. 4.2 Gesagten kann die Beschwerdefihrerin unter dem
Gesichtspunkt von Art. 8 Abs. 1 BV aus dem Umstand, dass die Vorinstanz weitere von ihr
hinterlegte Marken mit dem von ihr vorliegend angestrebten Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis akzeptiert hat, nichts zur Stitzung ihres Hauptantrags ableiten.
Auch macht die Beschwerdeftihrerin keine Vergleichsfélle geltend, in denen die Vorinstanz
vergleichbar formulierte Waren- und Dienstlei stungsverzei chnisse zu Gunsten Dritter
akzeptiert hat. Die Beschwerdefuhrerin dringt daher mit ihrem Vorbringen, die Vorinstanz
habe in der angefochtenen V erfligung das Gleichbehandlungsgebot verletzt, von vornherein
nicht durch.

E.5

Mit dem Verweis auf die Eintragung ihrer eigenen schweizerischen Marken Nr. 592'674
SONIC HEALTHCARE und Nr. 592'675 SONIC CLINICAL TRIALS mit einem
jedenfallsin den entscheidenden Punkten gleich formulierten Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis durch die Vorinstanz beruft sich die Beschwerdefihrerin auch
auf denin Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben.

E.51

Dieser Grundsatz verleiht einer Person einen Anspruch auf Schutz des berechtigten
Vertrauens in behdrdliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen
begrindendes Verhalten einer Behdrde. Vorausgesetzt ist, dass die Person, die sich auf
Vertrauensschutz beruft, berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und
gestitzt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr riickgéangig
machen kann; schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben dann, wenn ihr
uberwiegende offentliche Interessen entgegenstehen (BGE 1291 170 E. 4.1, mit weiteren
Hinweisen; vgl. H&felin/Mdller/Uhlmann, aa.O., N. 622 ff.). Auf Vertrauensschutz kann
sich demnach nur berufen, wer von der Vertrauensgrundlage Kenntnis hatte und ihre
alfdlige Fehlerhaftigkeit nicht kannte und auch nicht hétte kennen sollen
(Hafelin/Mller/Uhlmann, a.a.O., N. 655). Eine nachteilige Disposition im Sinne einer
Vertrauensbetétigung liegt u.a. vor, wenn der Rechtsuchende aufgrund einer behdrdlichen
Zusage Investitionen vorgenommen hat, die ohne Nachteil nicht wieder riickgangig
gemacht werden konnen (vgl. Hafelin/Mdller/Uhlmann, a.a.O., N. 660).

E.5.2

Als mogliche Vertrauensgrundlage, auf die sich die Beschwerdefihrerin berufen konnte,
kommt soweit ersichtlich einzig die Gewadhrung des Markenschutzes fir die beiden
schweizerischen Marken Nr. 592'674 SONIC HEALTHCARE und Nr. 592'675 SONIC
CLINICAL TRIALS mit einem entsprechenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisin
Frage. Laut der Online-Datenbank www.swissreg.ch und den Angaben der
Beschwerdefihrerin in der Beschwerdeschrift wurden beide Markeneintragungen am 28.
Oktober 2009 vertffentlicht. Ob dieses Verhaten der Vorinstanz eine gentigende
Vertrauensgrundlage bildet, damit sich die Beschwerdefthrerin vorliegend auf den Schutz
Ihres berechtigten Vertrauens berufen kann, steht angesichts der einschlégigen
Rechtsprechung nicht eindeutig fest. So hat das Bundesverwaltungsgericht in einem seiner



Urtelle festgehalten, bereits die von der Vorinstanz wahrend eines Prifungsverfahrens
beilaufig getroffene schriftliche Aussage, wonach ein bestimmtes Zeichen im
Zusammenhang mit in jenem konkreten Fall nicht beanspruchten Dienstlei stungen
schutzfahig sei, bilde eine genligende V ertrauensgrundlage (vgl. Urteil des BV Ger
B-5456/2009 vom 8. Juni 2010 E. 7 Kugelschreiber [3D]). In anderen Urteilen des
Bundesverwal tungsgerichts hat dieses hingegen befunden, die Eintragung eines Zeichens
durch die Vorinstanz blossin einem Einzelfall vermdge keinen Vertrauensschutz zu
begrinden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-848/2010 vom 4. August 2010 E. 6.2
Wild Bean Café, mit weiteren Hinweisen; B-1611/2001 vom 7. Oktober 2008 E. 7.2 Laura
Biagiotti Acqua di Roma[fig.]). Die Frage braucht vorliegend nicht abschliessend beurteilt
zu werden. Denn allein schon aufgrund des zeitlichen Ablaufs des Geschehensim
vorliegenden Fall kann die Akzeptanz des vorliegend umstrittenen Waren- und
Dienstleistungsverzei chnisses durch die Vorinstanz fur gleichentags wie die
streitgegenstandliche Marke hinterlegte Eintragungsgesuche am 28. Oktober 2009 nicht als
V ertrauensgrundlage angesehen werden, aufgrund der die Beschwerdefihrerin die Marke
[Doppelhelix] (fig.) mit entsprechendem Verzeichnisam 9. April 2009 hinterlegt hat.
Ferner macht die BeschwerdefUihrerin nebst der vorliegend zu beurteilenden
Markenhinterlegung auch keine dartber hinausgehende V ertrauensbetétigung geltend, die
im Rahmen dieses Beschwerdeverfahrens eine Rolle spielen wirde und die sich nun nicht
mehr riickgangig machen liesse. Die Beschwerdefthrerin kann das V ertrauensschutzprinzip
daher zur Begrindung ihrer Beschwerden nicht erfolgreich heranziehen.

E.6

Schliesslich bringt die Beschwerdefthrerin vor, das vorinstanzliche Vorgehen sel
willkdrlich, weshalb im Folgenden auch eine Verletzung des Willkurverbots durch die
Vorinstanz zu prifen ist.

E.6.1

Das WillkUrverbot ist in Art. 9 BV verankert. Willkur bei der Auslegung und Anwendung
von Gesetzesnormen liegt vor, wenn ein Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (vgl.
Hafelin/Muller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 524). Diesist insbesondere dann der Fall, wenn er zur
tatséchlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder elnen unumstrittenen
Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken
zuwiderlauft (BGE 135V 2 E. 1.3, 134 | 140 E. 5.4). Willkurlichist ein Entscheid nur,
wenn nicht bloss dessen Begriindung, sondern auch dessen Ergebnis unhaltbar ist (BGE 135
V 2 E. 1.3). Im Rahmen der Prifung eines V erstosses gegen das Willkirverbot werden
nicht wie beim Gleichbehandlungsgebot verschiedene Rechtsanwendungsakte miteinander
verglichen, sondern es wird das Verhdtnis eines einzigen Rechtsanwendungsakts zum

dabei angewendeten Rechtssatz untersucht (Hafelin/Muller/Uhlmann, Rz. 527; Regina
Kiener/Walter Kdlin, Grundrechte, Bern 2007, S. 355). Angesichts der fehlenden
Moglichkeit, unter Berufung auf die Rechtsgleichheit des Art. 8 Abs. 1 BV
"Gleichbehandlung gegeniiber sich selbst” zu verlangen (vgl. dazu oben unter E. 3.2), hat
das Bundesgericht allerdings ausdriicklich auf das Willkurverbot verwiesen (BGE 1291 161
E. 3.1).

E.6.2

Vor diesem Hintergrund gilt es zu prifen, ob die Zuriickweisung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses der Marke [Doppel helix] (fig.) durch die Vorinstanz im oben



genannten Umfang (vgl. oben unter E. H), im Ergebnis wie auch angesichts der gegebenen
Begrundung gegen das Willkirverbot verstosst. Aus den oben stehenden Erwagungen zu
den einzelnen Beanstandungen durch die VVorinstanz (vgl. oben unter E. 3.1 bisE. 3.8)
erhellt ohne Weiteres, dass der Entscheid weder im Ergebnis noch in seiner Begriindung
unhaltbar ist, somit keine Verletzung des Willkirverbots von Art. 9 BV durch die
Vorinstanz stattgefunden hat.

E.7

Obwonhl die angefochtene Verfligung aufgrund der obenstehenden Erwadgungen insgesamt
nicht as eigentlich rechtsfehlerhaft qualifiziert werden kann, ist es nachvollziehbar, dass es
fUr die Beschwerdefthrerin unbefriedigend erscheint, wenn die Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisse dreier praktisch zeitgleich von ihr hinterlegter Marken von der
Vorinstanz uneinheitlich beurteilt worden sind. Es handelt sich vorliegend insofern um eine
nicht alltagliche Fallkonstellation. Grundsétzlich hétte die Vorinstanz V orkehrungen im
Verfahrensablauf zu treffen, die einen solchen Verfahrensausgang vermeiden. In der
deutschen Registrierungspraxis kénnen Markenhinterleger entsprechend uneinheitliche
Waren- und Dienstlei stungsverzei chnisse wohl etwas leichter vermeiden, da das
Anmeldeformular des Deutschen Patent- und Markenamtes zur Eintragung einer Marke in
das deutsche Markenregister unter Ziffer 11 dem Hinterleger explizit die Angabe
ermoglicht, dass es sich bei einer Markenhinterlegung um den Bestandteil einer
Markenserie handelt (vgl. http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7005.pdf, s.
auch http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7002.pdf). Gleichzeitig ist aber
in Erinnerung zu rufen, dass einen Markenhinterleger im Verfahren zur Hinterlegung einer
Marke eine Mitwirkungspflicht geméass Art. 13 Bst. aVwV G trifft (vgl. Urteil des BV Ger
B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.2 Afri-Cola; s. dazu Urteil des BGer 4A_508/2008
vom 10. Mérz 2009 Afri-Cola). Vor diesem Hintergrund ist esin erster Linie Sache des
Markenhinterlegers, ein den gesetzlichen Erfordernissen entsprechendes Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis auszuarbeiten. Die drohenden Unterschiede zwischen den
Waren- und Dienstleistungsverzei chnissen sind insofern nicht primér auf die uneinheitliche
Prufung der drel hier thematisierten Markenhinterlegungen durch die Vorinstanz, sondern
auf die Hinterlegung teilweise mit ebenso schwerwiegenden wie offensichtlichen Mangeln
behafteter Waren- und Dienstlei stungsverzeichnisse zurtickzuf ihren. Wenn die
entsprechenden Formulierungen im Waren- und Dienstlei stungsverzeichnis auch im Fall
der vorliegenden Markenhinterlegung [Doppelhelix] (fig.) zu Gunsten der Einheitlichkeit
des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der drel Marken der Hinterlegerin
zugelassen wirden, wirde dies mit gewichtigen Interessen Dritter kollidieren. Insbesondere
(potentielle) Konkurrentinnen der Beschwerdefuhrerin haben ein legitimes Interesse daran,
sich durch einen Blick in das Markenregister rasch vergewissern zu kénnen, fur welche
Waren und Dienstleistungen eine Vielzahl von Marken, darunter auch die
streitgegenstandliche Marke, geschtitzt ist. Angesichts der teilweise sehr unprazisen
Formulierungen wie auch insbesondere der Fehlklassierungen, wéare diesfir die
vorliegende Marke nicht mehr hinreichend gewahrleistet. Schliesslich hétten die Mangel im
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im vorliegenden Fall nicht zur Folge haben missen,
dass der Marke [Doppelhelix] (fig.) der Schutz fir einige der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen ganzlich versagt bleibt, hétte sich die Beschwerdefihrerin nur bereit
gezeigt, eine Anpassung des Waren- und Dienstlei stungsverzeichnisses vorzunehmen. Die
Beschwerde ist im Ergebnis abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.



E.81

Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdefiihrerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VWV G) und mit dem geleisteten
Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebthren sind nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfilhrung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VWV G, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
Uber die Kosten und Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermogensinteressen. Die
Gerichtsgebuhr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schétzung
des Streitwertes hat sich nach Lehre 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.- anzunehmen ist (BGE 133 111 490 E. 3.3

[ Turbinenfuss] [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren
auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte fir einen héheren oder niedrigeren
Wert der strittigen Marke.

E.82

Eine Parteientsch&digung ist der unterliegenden Beschwerdefiihrerin nicht zuzusprechen
(Art. 64 Abs. 1 VWVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
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