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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Der Entscheid der Vorinstanz vom 12. September 2008 stellt eine Verfligung gemass Art. 5
Abs. 1 Bst. ¢ des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren
dar (VWVG, SR 172.021). Diese Verfuigung kann im Rahmen der allgemeinen
Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwal tungsgericht
angefochten werden (Art. 44 ff. VwV G i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

E.2

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

E.3

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

E.4

Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung von
Art. 9sexies des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen Uber die
internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in Kraft getreten. Diese
Anderung wurde in AS 2009, 287 publiziert. Gegeniiber Deutschland sind damit 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, 571 ff.).

E.5



Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer
internationalen Markenregistrierung erklaren, dass sie dieser Marke den Schutz in der
Schweiz verweigere. Die Notifikation der internationalen Marke Nr. 901 069 Deozinc
erfolgte am 16. November 2006. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung
am 7. November 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.

E.6

Gemass Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser
Ubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli
1967 (PVU, SR 0.232.04), darf einer Marke der Schutz namentlich verweigert werden,
wenn sie jeder Unterscheldungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus beschreibenden
Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. aM SchG,
wonach eine Marke vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn sie zum Gemeingut gehort. Lehre
und Praxis zu diesen Bestimmungen kdnnen damit vorliegend herangezogen werden (BGE
128 111 457 E. 2 Yukon, BGE 114 1|1 373 E. 1 Altatensione).

E.7

Zum Gemeingut gehtren nach der Rechtsprechung namentlich Zeichen, diesichiin
Angaben Uber die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
erschopfen und daher die zu deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und
Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Zeichen die
Art, Zusammensetzung, Qualitat, Quantitat, Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert,
Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der
beschreibende Charakter solcher Hinwelse muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen
dieser Waren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasi eaufwand
unmittelbar erkannt werden konnen (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April
2007 E. 5.1 Eurojobs mit Verweis auf BGE 131 |11 495 E. 5 Felsenkeller und BGE 128 [11
447 E. 1.5 Premiere). Esreicht deshab nicht aus, dass die Marke Gedankenassoziationen
weckt oder Anspielungen enthdlt, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung
hindeuten, um sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Konkret
unterscheidungskraftige, jedoch fir den Geschéftsverkehr unentbehrliche (d.h. absolut
freithaltebedurftige) Zeichen sind ebenfalls nicht schutzfahig und zudem keiner
Verkehrsdurchsetzung zuganglich (vgl. BGE 120 |1 144 E. 3.b.bb Yeni Raki, BGE 118 11
181 E. 3c Duo, BGE 117 Il 321 E. 3 Valser). Die fehlende Unterscheidungskraft wie auch
ein absolutes Freihaltebedirfnis kdnnen auch beim selben Zeichen gleichzeitig vorliegen
(vgl. Jirg Mller, Unterscheidungskraft, Freihaltebedtirfnis, V erkehrsdurchsetzung, in:
INGRES [Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 207; Eugen Marbach, in:

Schwei zerisches Immaterial giter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I11, Kennzeichnungsrecht, 2.
Auflage, Basel 2009, Markenrecht, N. 246 ff.). Der Umstand, dass ein Zeichen neuartig,
ungewohnt, fremdsprachig oder sprachregelwidrig ist, schliesst seinen beschreibenden
Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den
Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz al's Aussage
Uber bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder
Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts 4C.439/2006 vom 4. April 2007
E. 5.1 Eurojobs mit Verweis auf BGE 108 11 487 E. 3 Vantage, BGE 104 I1b 65 E. 2 Oister
Foam, BGE 103 Il 339 E. 4c More, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 E. 3.1 Discovery
Travel & Adventure Channel, publ. in sic! 2004, 400).



E.8

Marken sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen, an die das
Angebot der Waren oder Dienstleistungen gerichtet ist (Lucas David, in: Kommentar zum
schwei zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/M uster- und Modellgesetz, Basel 1999,
MSchG Art. 2 N. 8 f.). Das Kriterium fur die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden
Charakters bilden die im Einzelfall beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. An die
Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen M ehrdeutigkeit eines Zeichens kann
namlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen in
Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil des
Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster, publ. in sic! 2005,
278). Im Falle mehrdeutiger Zeichen ist entsprechend zu priifen, welche Bedeutung im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen dominiert und deshalb
fr die markenrechtliche Beurteilung ausschlaggebend ist (Entscheid der
Rekurskommission fir geistiges Eigentum [RKGE] vom 27. Januar 2004 E. 7 Europac, in
sic! 2004, 671).

E.9

Im vorliegenden Fall ist die Kennzeichnungskraft der Marke beziiglich der beanspruchten
Waren der Klasse 3 umstritten. Dabel handelt es sich um Hygienewaren, Korperpflege- und
Schonheitspflegeprodukte. Es sind Waren, die sich in erster Linie an den Konsumenten
bzw. Endabnehmer und zu einem geringeren Teil auch an Fachleute richten. Bei den
massgebenden V erkehrskrei sen handelt es sich somit primér nicht um Spezialisten. Soweit
daher die konkrete Unterscheidungskraft des Zeichens Deozinc gepruft wird, ist bei der
Beurteilung der Schutzfahigkeit des Zeichens auf die Sichtweise dieser Verkehrskreise
abzustellen. Fir die Beurteilung eines allfélligen FreihaltebedUirfnisses ist demgegentber
die Sichtweise der Konkurrenten der Hinterlegerin einer Marke massgebend (Christoph
Willi, Markenschutzgesetz, Zirich 2002, Art. 2 N. 44). Im vorliegenden Fall sind dies
Unternehmen, welche gleiche oder @hnliche Produkte herstellen bzw. anbieten und somit
die auf dem schweizerischen Kosmetik- und Pharmamarkt tétigen Konkurrenzbetriebe.

E. 10

Bei Deozinc handelt es sich um eine Wortneuschdpfung, die sich aus den beiden
Bestandteilen "Deo" und "zinc" zusammensetzt. Die Vorinstanz verneinte die
Eintragungsfahigkeit des Zeichens flr produits pour I'hygiéne intime et produits
cosmétiques de soin de beauté; crémes non médi camenteuses, préparations liquides,
poudres et pulvérisateurs pour les soins des pieds, produits visant aréduire et liminer la
transpiration des pieds in Klasse 3 im Wesentlichen mit der Begriindung, dass die
Wortkombination im Sinne von "déodorant zinc" verstanden werde und in Zusammenhang
mit den betroffenen Waren somit direkt beschreibend sei. Demgegentber vertritt die
Beschwerdefihrerin die Auffassung, dass der Wortverbindung kein offensichtlicher
Sinngehalt zukomme. Das Zeichen sl mehrdeutig sowie sprachregelwidrig gebildet und
daher nicht beschreibend. Zwischen den Parteien ist demnach umstritten, ob das Zeichen
von den relevanten Verkehrskreisen im Sinne von "déodorant zinc" bzw. "Zinkdeodorant™
aufgefasst wird und ob ein solches Markenversténdnis fir die betroffenen Waren
kennzeichnungskréftig ist.

E. 11



Zu prufen ist zuerst, ob der Schweizer Durchschnittskonsument dem Ausdruck "Deozinc"
die Bedeutung "Zinkdeodorant” beimisst, und falls ja, ob er dies auch mit der umstrittenen
Marke tut.

E. 111

Die Beschwerdeftihrerin fUhrte aus, dass "Deo" neben der Abkirzung fur "Deodorant” die
Dativ- und Ablativform des lateinischen Begriffs "deus' (Gott) darstelle und "zinc" sich mit
"Zink", "Theke", "Schranktisch”, "Flugzeug", und - als Bezeichnung fur ein Flugzeug - mit
"Kiste" Ubersetzen lasse. Beim Begriff "Deo" bzw. "déo" handelt es sich in der deutschen
und franzosichen Sprache um die gebrauchliche Abkirzung fir Deodorant bzw. déodorant.
Diese fand bereits auch Aufnahme in die Woérterbiicher (Duden, 6. Auflage, Mannheim
2007, S. 389; Le Nouveau Petit Robert, Paris 2007, S. 679). Ebenfallsim Englischen ist die
Verwendung der Kurzform "deo" fur "deodorant” umgangssprachlich weit verbreitet.
Seltener wird die Abkirzung dagegen im Italienischen fir "deodorante" verwendet, durfte
aber auch in diesem Sprachraum grosstenteils verstanden werden. Im Lateinischen stellt das
Wort "deo", wie die Beschwerdefiihrerin richtigerwei se festgestellt hat, die Dativ- und
Ablativform von "deus’ dar. Beim Markenbestandteil "zinc" handelt es sich um das
franzosische und englische Wort fur das Metall Zink. Der Begriff wird aufgrund des
bléulich-weissen Metallglanzes in der franzdsischen Umgangssprache auch fir Bartheken
bzw. Bistrots und alte Flugzeuge verwendet (Le Nouveau Petit Robert, a.a.O., S. 2761). Im
deutschen und italienischen Sprachraum durfte unter "zinc" das Metall verstanden werden,
verfiigen die Ubersetzungen doch tiber denselben Wortstamm ("Zink" bzw. "zinco"). Auch
wenn ein nicht unbeachtlicher Teil der schweizerischen Marktteilnehmer den |ateinischen
Begriff "deo" von Kirchenlieder und Predigten her kennt, so durften in Verbindung mit
"zinc" nur die wenigsten an einen religidsen Sinngehalt denken. In Kombination mit
Deodorant erscheinen die umgangssprachlichen Bedeutungen Bartheke, Bistrot bzw. altes
Flugzeug verfehlt, weshalb auch der franztsischsprachige Verkehrstellnehmer unter dem
Zeichenbestandteil "zinc" das Metall versteht. Es muss daher davon ausgegangen werden,
dass der Schweizer Durchschnittskonsument die Wortkombination "Deozinc" am ehesten
im Sinne von "Zinkdeodorant" auffasst.

E.11.2

Die zur Diskussion stehenden Waren dienen der personlichen Korper- und
Schonheitspflege. Darunter fallen insbesondere auch Produkte zur Geruchsbeseitigung,
weshalb der Bezug des Markenbestandteils "Deo" auf Deodorant fur samtliche
Pflegeprodukte offensichtlich ist. Dies liegt umso ndher, als auch gewdhnliche Cremes und
Waschlotionen geruchlich optimiert bzw. darauf ausgerichtet sein kénnen, missfallende
Geruchspartikel zu eliminieren. Bel Zink handelt es sich um ein blaulich-weiss gléanzendes
Metall, das als Werk- und Baustoff Verwendung findet. In der Pharmazie bedient man sich
der desinfiszierenden und astringierenden Wirkung seines Oxidats (Meyers Grosses
Universallexikon, Mannheim 1986, Bd. 15, S. 590 ff.; Grand Larousse Universel, Paris
1991, Bd. 15, S. 11018 f.). Wie die Vorinstanz zurecht darauf hingewiesen hat, findet
Zinkoxid in Deodorants Anwendung. Dies war bereits Ende des 19. Jahrhunderts der Fall
und trifft zum Teil auch noch auf die heutigen Deodorants zu, wie die zahlreichen
Ergebnisse bel einer Internetsuche mit den Begriffen "zinc" und "deodorant” aufzeigen,
wobei die Suchresultate nur teilweise von den Produkten der BeschwerdefUihrerin stammen.
Zinkoxid ist ein moglicher Inhaltsstoff von Korper- und Schonheitspflegeprodukten und
stellt somit fur diein Frage stehenden Waren eine Beschaffenheitsangabe dar. Auch wenn



von den Verkehrsteilnehmern einzig die Fachleute um die genaue Wirkungsweise des
Zinkoxids wissen durften, so liegt auch fir den wissenschaftlich weniger versierten
Konsumenten auf der Hand, dass es sich bei Zink um einen Inhaltsstoff der damit
bezeichneten Produkte handeln muss. Dem Schweizer Durchschnittskonsumenten dréngt
sich beim umstrittenen Zeichen Deozinc in Verbindung mit den Waren der Klasse 3 der
Sinngehalt " Zinkdeodorant™ geradezu auf. Andere Bedeutungsméglichkeiten scheinen

dagegen abwegig.
E.113

Bezuglich der geltend gemachten sprachlichen Verfremdung des Zeichens |asst sich
anfigen, dass das blosse Aneinanderschreiben der beiden Worter nicht geeignet ist, den
Sinngehalt zu kaschieren, zumal dies akustisch gar nicht wahrnehmbar ist. So verleiht der
Zusammenzug von Wortelementen einem an sich gemeinfreien Zeichen keinen

untersche dungskréftigen Gesamteindruck (RKGE in sic! 2004, 222 smartModule und
smartCore). Wie bereits erwadhnt kénnen auch Wortneuschdpfungen Gemeingut sein, wenn
ithr Sinn fur die Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt (RKGE in sic! 2004, 775
Ready2Snack).

E. 114

Es lasst sich daher festhalten, dass der internationalen Registrierung Deozinc beziiglich
samtlicher in Frage stehender Waren die Kennzeichnungskraft fehlt. Der schweizerische
Durchschnittskonsument erkennt in ihr ohne Fantasieaufwand einen Hinweis auf die
desodorierenden Eigenschaften der Korper- und Schonheitspflegeprodukte sowie den
Inhaltsstoff Zink. Es handelt sich folglich um eine zum Gemeingut zu zéhlende
Beschaffenheitsangabe. Ebenso besteht an nicht kennzei chnungskraftigen Zeichen - auch
ohne, dass sie fur den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich wéaren - ein Freihaltebedirfnis (vgl.
Teil 4 Ziffer 4.4.2 der Richtlinien in Markensachen, Bern 2008).

E.12

Die Beschwerdefuhrerin berief sich ferner unter Hinweis auf diein der Schweiz a's
kennzeichnungskréftig befundenen zweigliedrigen Marken DUROGRIP, SURESTORE,
WARRANT PHONE, MicroLink, STARLINE, Spacestar, Advance Bank, MINIBON
sowie PROTEOMASTER implizit auf das Gleichbehandlungsgebot. Ausserdem gelte es,
da es sich beim umstrittenen Zeichen zumindest um ein Grenzfall handle, dessen
Eintragung in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Norwegen sowie al s européische
Gemeinschaftsmarke zu berticksichtigen. Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die
Gleichbehandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in
rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik einer erneuten
Beurteilung der Eintragungsfahigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister
eingetragen ist, muss das anzuwendende Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres’
vergleichbar sein mussen, restriktiv angewendet werden (RKGE in sic! 2003, 803 We keep
our promises), zumal bereits geringfigige Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der
Schutzféhigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein konnen (RKGE in sic! 1998,
303 Masterbanking). Das Bundesverwal tungsgericht kennt die naheren Umstande der
Eintragung der von der BeschwerdefUhrerin aufgefiihrten, im schweizerischen
Markenregister eingetragenen Zeichen nicht. Festhalten 18sst sich jedoch, dass geméss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur ausnahmsweise ein Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht besteht, namlich dann, wenn eine standige gesetzwidrige



Praxis einer rechtsanwendenden Behorde vorliegt und die Behdrde zu erkennen gibt, dass
sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 127 1 1 E. 3a). Dies
ist vorliegend offensichtlich nicht der Fall. Im Ubrigen haben nach standiger Praxis
auslandische Eintragungsentscheide keine prgjudizielle Wirkung (Eugen Marbach, a.a.O.,
N. 224). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen
wrde, die auslandischen Entscheidungen als Indizien zu beriicksichtigen (vgl. BGer in sic!
2005, 280 Firemaster und RKGE in sic! 2003, 903 Proroot). Zusammenfassend ergibt sich,
dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 901 069 Deozinc fur die
umstrittenen Waren der Klasse 3 zurecht die Eintragung in das schweizerische
Markenregister verweigert hat. Die Beschwerde ist demnach als unbegriindet abzuwei sen.

E. 13

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdefhrerin
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu
verrechnen. Die Gerichtsgebuihren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessfuhrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 ber die Kosten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei
Markeneintragungen geht es um Vermogensinteressen. Die Gerichtsgebuihr bemisst sich
folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schatzung des Streitwertes hat sich nach
L ehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei
einem eher unbedeutenden Zeichen grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und
Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27.
Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte fir einen htheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Eine Parteientschadigung ist der unterliegenden
Beschwerdefuhrerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwWVG, Art. 7 ff. VGKE).
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