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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1

1.1 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 [V GG, SR 173.32)).

E.12

Nach dem Rechtsbegehren der Beschwerde soll die angefochtene Verfligung der V orinstanz
vom 4. November 2011 zwar (vollumfanglich) aufgehoben werden. Sinngemass ist diese
Begehren jedoch dahingehend zu verstehen, dass die Beschwerdefhrerin den
angefochtenen Entscheid nur insoweit aufheben lassen will, al's damit ihr
Markeneintragungsgesuch Nr. 62172/2009 - ASV fur diein Dispositiv-Ziff. 1 der
Verfligung genannten Waren der Klasse 10 zuriickgewiesen wurde (vgl. zur Auslegung
unklarer Rechtsbegehren auch Frank Seethal er/Fabia Bochdler, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VWV G, Zirich/Basel/Genf
2009, Art. 52 N 103). Insoweit ist die Beschwerdeflhrerin als Adressatin der angefochtenen
Verfugung durch diese beschwert und hat ein schutzwirdiges Interesse an ihrer Aufhebung
oder Anderung. Sieist daher zur Beschwerdefuihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren [VWVG, SR
172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VWV G), der
K ostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G), und der Vertreter hat
sich rechtsgentiglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwWVG).

E.13

Die Beschwerdefuhrerin verlangt mit ihrer Replik vom 30. April 2012 unter anderem, die
Markenanmeldung Nr. 62173/2009 ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION sei
zuzulassen. Ausgangspunkt und Anlass eines jeden Beschwerdeverfahrensist der durch die
Verfigung oder den vorinstanzlichen Entscheid bestimmte Anfechtungsgegenstand,
welcher zugleich den Rahmen des mdglichen Streitgegenstandes bildet (vgl. anstelle vieler:
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3939/2007 vom 12. Mérz 2008 E. 2.1, mit
Hinweisen). Da die Markenanmeldung Nr. 62173/2009 ADAPTIVE SUPPORT
VENTILATION nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens und der angefochtenen
Verfugung bildete, kann sie auch nicht Streitgegenstand des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens sein. Folglich ist insoweit, als die Beschwerdefihrerin die
Zulassung dieser Markenanmeldung fordert, nicht auf die vorliegende Beschwerde
einzutreten.



E.14
Mit der hiervor (E. 1.3) genannten Einschrankung ist auf die Beschwerde einzutreten.

E.2

Die Beschwerdefuhrerin beantragt, das Verfahren sei mit dem Beschwerdeverfahren
betreffend die Zurickweisung der Schweizer Marke Nr. 62173/2009 ADAPTIVE
SUPPORT VENTILATION zu vereinigen. Sie begriindet diesen Antrag damit, dass es sich
beim Zeichen ASV um eine Abkirrzung des hier in Frage stehenden Zeichens ADAPTIVE
SUPPORT VENTILATION handle.

E.21

Jeder vorinstanzliche Entscheid bildet im Allgemeinen ein selbsténdiges
Anfechtungsobjekt, das einzeln anzufechten ist und dessen Beurteilung in einem separaten
Urtell zu erfolgen hat. Von diesem Grundsatz abzuweichen und die Anfechtung in einem
gemeinsamen Verfahren mit einem einzigen Urtell zuzulassen, ist gerechtfertigt, wenn die
einzelnen Sachverhalte in einem engen inhaltlichen Zusammenhang stehen und sich in
samtlichen Féllen gleiche oder dhnliche Rechtsfragen stellen (vgl. BGE 123V 214 E. 1;
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-3637/2010, A-3642/2010, A-3645/2010 und
A-3646/2010 vom 6. Juli 2011 E. 1.1.1, A-633/2010 vom 25. August 2010 E. 1.2.1,
A-5312/2008 und A-5321/2008 vom 19. Mai 2010 E. 1.2). Unter den gleichen

V oraussetzungen lassen sich auch getrennt eingereichte Beschwerden in einem Verfahren
vereinigen (Urtell des Bundesverwaltungsgerichts A-3637/2010, A-3642/2010,
A-3645/2010 und A-3646/2010 vom 6. Juli 2011 E. 1.1.1 mit Hinweis, auch zum
Folgenden). Die Frage der Vereinigung von Verfahren steht im Ermessen des Gerichtes und
héngt mit dem Grundsatz der Prozessokonomie zusammen, wonach ein Verfahren so
einfach, rasch und zweckmassig wie moglich zum Abschluss gebracht werden soll.

E.22

Zwar betreffen vorliegend beide in Frage stehenden Verfahren schwei zerische
Markenanmel dungsgesuche der Beschwerdefiihrerin. Auch ist angesichts des Umstandes,
dass die Beschwerdefiihrerin ASV als Abkirzung von ADAPTIVE SUPPORT
VENTILATION versteht, auch ohne Beizug der Akten zum Markeneintragungsgesuch Nr.
62173/2009 ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION und dem entsprechenden
Beschwerdeverfahren davon auszugehen, dass der Markenschutz in beiden Verfahren fur
die gleichen oder dhnliche Waren beansprucht wird. Dennoch bestehen keine stichhaltigen
Grunde, welche die beantragte Verfahrensvereinigung rechtfertigen: Im Rahmen der
Prufung der Schutzféhigkeit einer Marke ist jeweils ausschliesslich das konkret vorgel egte
Zeichen zu beurteilen (Eugen Marbach, in: Roland von Buren/Lucas David [Hrsg.],
Schwei zerisches Immateria guter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht, 2. Aufl.,
Basel 2009, N. 204 mit Hinweis auf BGE 120 11 307 E. 3a- Rado). Auch wenn die
Beschwerdefiihrerin ASV as Abkirzung von ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION
versteht, ist hierfir einzig die Sicht der massgeblichen Verkehrskrei se ausschlaggebend
(vgl. hinten E. 5.1). Daraus folgt, dass eine allféllige Eintragungsfahigkeit eines der beiden
Zeichen ASV und ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION als Marke keine
prajudizierende Wirkung auf die Beurteilung des jeweils anderen Zeichens hat. Mit anderen
Worten droht keine Gefahr sich widersprechender Urteile. Auch im Ubrigen sind keine
triftigen Grinde fir eine Vereinigung der Verfahren ersichtlich, ist doch keine damit
verbundene einfachere, raschere oder zweckmassigere Beurteilung der beiden



M arkenei ntragungsgesuche zu erwarten.

E.3

Nach Art. 1 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11)
koénnen Marken namentlich Woérter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen,
dreidimensionale Formen oder V erbindungen solcher Elemente untereinander oder mit
Farben sein. Das Zeichen ASV bildet ein Akronym, d.h. ein aus mehreren Einzelbuchstaben
zusammengesetztes Buchstaben- oder Kunstwort. Akronyme gehéren zum Kreis der as
Marken eintragungsféhigen Zeichen und sind grundsétzlich gleich zu behandeln wie andere
Marken (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-386/2008 vom 10. Mé&rz 2009 E. 6.2 -
GB, und B-7466/2006 vom 4. Juli 2007 E. 8 - 6AZ [fig.] / AZ).

E.4

Gemass Art. 2 Bst. aM SchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehtren, vom
Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr a's Marke fur die Waren
oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, fir die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut
gehdren zum einen Zeichen, denen die fur die Individualisierung der Ware oder
Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und zum
anderen Zeichen, welche fur den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (s. anstelle vieler:
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.1 - EIN STUCK
SCHWEIZ, mit Hinweisen; vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 4A_343/2012 vom
19. September 2012 E. 2.1 - EIN STUCK SCHWEIZ).

E.41

Die Antwort auf die Frage, ob ein Zeichen aufgrund fehlender Unterscheidungskraft zum
Gemeingut gehdrt, richtet sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts vorwiegend
nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Als beschreibende
Angaben gelten sachliche Hinwelise hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen; diese
werden seitens der betroffenen Verkehrskreise nicht a's individualisierende Hinwel se auf
eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft; vgl. BGE
134 11 223 E. 3.4.4). Zum Gemeingut gehdren demnach namentlich Sachbezeichnungen
sowie Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, die Bestimmung,
den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder
Dienstleistungen, fur welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern solche Hinweise vom
angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit sowie ohne Fantasi eaufwand
verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschopfen (BGE 13511 359 E.
2.5.5 [akustische Marke]; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli
2011 E. 3.1 - IRONWOOD, B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 - BIOSCIENCE
ACCELERATOR, und B-7245/2009 vom 29. Juli 2010 E. 2 - LABSPACE, je mit
Hinweisen). Als Gemeingut nicht schutzfghig sind auch Zeichen, welche sich
ausschliesslich in allgemeinen Qualitétshinwei sen oder reklamehaften Anpreisungen
erschopfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 - we make
ideas work; BGE 129 111 225 E. 5.1 - Masterpiece ). Fur die naheliegende Erkennbarkeit
des beschreibenden Charakters massgebend sind die konkret beanspruchten Waren und
Dienstleistungen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli
2011 E. 3.1 - IRONWOOD; Marbach, a.a.O., N. 209 ff.).

E.4.2



Englische Ausdriicke kdnnen Gemeingut bilden, wenn sie von einem nicht unbedeutenden
Tell der Bevdlkerung der Schweiz verstanden werden (BGE 129111 225 E. 5.1 S. 228 -
Masterpiece I; Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 1., publ.
in Zeitschrift far Immaterialgliter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2004, 400 -
Discovery Travel & Adventure Channel). Nach der Rechtsprechung ist indes vom breiten
Publikum nur die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten
(BGE 125111 203 E. 1c - Budweiser; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010
vom 27. Juli 2011 E. 3.2 - IRONWOOD). Fachkreise verfiigen demgegenuiber in ihrem
Fachgebiet haufig Uber gute Englischkenntnisse (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008
vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 - AdRank; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 - IRONWOOQOD). Fremdworter konnen sich unter
Umstanden auch branchenspezifisch als Sachbezeichnung etabliert haben sowieim
Zusammenhang mit konkreten Waren oder Dienstleistungen in einem beschreibenden Sinn
verstanden werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011
E. 3.2 - IRONWOOD, mit Rechtsprechungshinweisen).

E.43

Akronyme sind dann mangels Unterscheidungskraft nicht eintragungsfahig, wenn sie als
Abkurzung eigenstandige Bedeutung erlangt haben und in Verbindung mit den
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind (vgl. Richtlinien in
Markensachen vom 1. Juli 2012 [IGE-Richtlinien], Ziff. 4.5.2 S. 87; Lucas David in:
Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum

schwei zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/M uster- und Modellgesetz, 2. Aufl.,
Basal 1999, Art. 2 Rz. 32; Christoph Willi in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schwei zerischen Markenrecht unter Berticksichtigung des europdischen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, Art. 2 N. 108 [je mit Hinweisen]) bzw. wenn sie einer
allgemein ublichen Abkulrzung einer sachlich beschreibenden Angabe entsprechen
(Marbach, aa.O., Rz. 339).

E. 44

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss ein Grenzfall im Bereich der Zeichen
des Gemeingutes eingetragen und die endguiltige Entscheidung dem Zivilrichter Uberlassen
werden (BGE 130 111 328 E. 3.2 - Swatch-Uhrband, BGE 129 |11 225 E. 5.3 - Masterpiece

).
E.51

Ob ein Zeichen zum Markenschutz zuzulassen ist, richtet sich nach dem Gesamteindruck,
welchen es bel den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinterlasst (BGE 134 111
547 E. 2.3.1 - Stuhl [3D], mit Rechtsprechungshinweisen). Das Gericht hat deshalb vorab
die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-4519/2011 [B-4523/2011, B-4525/2011] vom 31. Oktober 2012 E. 3.6 - RHATISCHE
BAHN, BERNINABAHN und ALBULABAHN, mit Hinweisen). Fir die Beurteilung der
Unterscheidungskraft entscheidend ist die Sicht des angesprochenen Abnehmerkreises fur
die Waren, wobei auch das Versténdnis betroffener Fachkreise zu berticksichtigen ist
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 -
IRONWOOD, mit Hinweisen). Fur die Annahme von Gemeingut gentigt es dabel, dass nur
ein bestimmter Kreis der Adressaten, z.B. der Kreis der Fachleute, das Zeichen als
beschreibend erachtet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August



2009 E. 3 - BIOSCIENCE ACCELERATOR, mit Hinweisen).

E.5.2

Das Zeichen ASV wird fr folgende Waren beansprucht: "Appareils et instruments
médicaux, éectro-médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux,
appareils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de réactifs a usage
médical; respirateurs pour larespiration artificielle et appareils et instruments de le
contréler (inspection); appareils pour I'analyse a usage médical; spirometres; appareils pour
la mesure de fonctions cardiagues, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de
tests a usage médical; appareils technico-médicaux pour I'enregistrement électronique, la
transformation électronique, la présentation électronique, |'accumulation électronique, la
transmission éectronique et |'impression é ectronique des données, notamment des données
clientéles." Es muss davon ausgegangen werden, dass sich der massgebende Verkehrskreis
hier in erster Linie aus Arzten und anderen medizinischen Fachpersonen zusammensetzt.
Die Vorinstanz hat denn auch zu Recht angenommen, dass sich die beanspruchten Waren
primar an medizinische Fachpersonen wie Arzte, Anasthesisten, Chirurgen, medizinisches
Pflegepersonal und medizinische Technikfachleute richten und fur die Beurteilung der
Unterscheidungskraft das Verstandnis dieser Verkehrskreise massgebend ist. Ebenso im
Ergebnis zutreffend hat die V orinstanz angenommen, dass dieser (mit spezialisierten
Fachprodukten technischer Natur befasste) Personenkreis Uber (zumindest) "erhohte”
Englischkenntnisse verfugt (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 4. Mérz 2011, S. 2; vgl.
dazu auch Marbach, a.a.O., N. 217). Ob auch eine begrenzte Zahl gut informierter
medizinischer Laien, ndmlich insbesondere Patienten, bei der Beurteilung der
Unterscheidungskraft als angesprochener Verkehrskreis zu betrachten ist (vgl. zu einem
entsprechend gelagerten Fall Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-6070/2007 vom 24.
April 2008 E. 3.1 - TRABECULAR METAL), kann hier - wie im Folgenden aufgezeigt
wird - offen gelassen werden. Fur die Beurteilung des Freihaltebedlrfnisses bilden
digenigen Unternehmen den massgebenden Verkehrskreis, welche gleiche oder &hnliche
Produkte wie die im Eintragungsgesuch angegebenen Waren herstellen und anbieten (vgl.
Willi, aaO., Art. 2 N. 44).

E.6

Unbestrittenermassen 1sst sich die Buchstabenkombination "ASV" als Kirzel mit
verschiedensten moglichen Sinngehalten verstehen (vgl. auch der aktenkundige Auszug aus
den Internetwebsite " AcronymFinder" mit einer Liste mit 31 mdglichen Bedeutungen des
Akronyms [= Vernehmlassungsbeilage 4/1A]). Vorliegend ist indes nicht nach den abstrakt
denkbaren Sinngehalten des angemeldeten Zeichens zu fragen, sondern mit Blick auf die
beanspruchten Waren und den hiervor genannten massgebenden Verkehrskreis vorab zu
klaren, ob das Zeichen ASV im Bereich der Medizin als Abkirzung eigenstandige
Bedeutung erlangt hat bzw. eine allgemein Ubliche Abkirzung in der medizinischen
Fachterminologieist (vgl. auch vorn E. 4.3).

E.6.1.1

Nach Auffassung der Vorinstanz wird die Buchstabenkombination ASV im Bereich der
Schlaf- und Beatmungsmedizin als Abkirzung fur die Begriffe "adaptive support
ventilation" (bzw. "auto-servo ventilation" oder "adaptive servo-ventilation™) und "Assisted
Spontaneuous Ventilation" verwendet (vgl. Vernehmlassungsbeilage 2 S. 1,
Vernehmlassungsbeilage 4 S. 1+4).



E.6.1.2

Demgegeniiber macht die BeschwerdefUhrerin geltend, die V orinstanz habe den Begriff
"Assisted Spontaneous Ventilation" lediglich auf neueren, von den medizinischen
Fachkreisen kaum als Quelle fur ihr Fachwissen verwendeten Internetseiten (wie
Wikipedia) nachgewiesen. Dieser Begriff lasse sich in keinem der von ihr genannten
Standardwerke der medizinischen Fachliteratur finden (Vernehmlassungsbeilage 3 S. 5).
Die medizinische Literatur kenne ASV durchwegs nur als Abkirzung fur "Adaptive
Support Ventilation" (Beschwerde, S. 7).

E.6.2

In den von der Beschwerdeflihrerin eingereichten Auszligen aus der Fachliteratur wird ASV
jeweils einzig as Abkurzung fur " Adaptive Support Ventilation” verwendet (vgl.
Beschwerdebeilage 5/1-6, 5/8 S. 351 f. und S. 355, Beschwerdebeilagen 10f.,
Beschwerdebeilage 12 S. 62, Beschwerdebeilage 13, Beschwerdebeilage 14 S. 412 1.,
Beschwerdebeilage 16). Demgegentber sind lediglich finf Ausziige aus Internetseiten
aktenkundig, welche ASV a's Abkirzung fir "Assisted Spontaneous Ventilation" nennen
(vgl. Vernehmlassungsbeilage 2), und finden sich in den Akten keine Belege dafur, dass das
Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren als Kirzel fiir einen anderen
Terminus verwendet wurde. Angesichts dieses Befundes ist davon auszugehen, dass ASV
im medizinischen Bereich eine allgemein Gbliche Abkurzung fur " Adaptive Support
Ventilation” ist.

E.7

Esfragt sich, ob der Ausdruck "Adaptive Support Ventilation" eine die beanspruchten
Waren sachlich beschreibenden Angabe bildet. Gegebenenfalls wirde entsprechend dem
hiervor in E. 4.3 Ausgefuhrten der Abktrzung dieser Wortkombination bzw. dem
angemeldeten Zeichen ASV die origindre Unterscheidungskraft fehlen. Bel der
Wortkombination " Adaptive Support Ventilation" handelt es sich um eine
Wortneuschopfung, die aus drei englischen Waortern zusammengesetzt ist.

E.7.1

Wahrend dem Begriff "adaptive" die Sinngehalte "anpassungsfahig, lernfahig, adaptiv"
zukommen, lsst sich "support” auf Deutsch mit "Halt", " Stlitze" oder "Unterstiitzung” und
"ventilation" mit "BelUftung" oder "kinstliche Beatmung" Ubersetzen (siehe zum Ganzen
PONS Online Warterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter www.pons.de [im Folgenden:
PONS], zuletzt besucht am 20. Februar 2013; Beilage 8 zur Vernehmlassung). Das von der
Vorinstanz herangezogene medizinische Lexikon (vgl. Schreiben der Vorinstanz vom 4.
Mérz 2011, S. 1) Ubersetzt den Begriff "ventilation™ mit "L Uftung; Bellftung”, beschreibt
ihn in physiologischer Hinsicht als " Transport von Sauerstoff aus der AuRenwelt in die
Lungenalveolen bzw. von CO2 in umgekehrter Richtung als Effekt der Atmung” und nennt
alsBeispiel fur seine Verwendung in der Medizin "non-invasive ventilation”, verstanden als
"nicht invasive Beatmung" bzw. "Beatmungsverfahren ohne endotrachealen Zugang als
unterstiitzende Mal3nahme[...]" (Roche Lexikon Medizin, abrufbar unter
http://www.tk.de/rochelexikon/ [im Folgenden: Roche Lexikon], zuletzt besucht am 20.
Februar 2013). Nach den Worterbiichern heisst die Wortkombination " Adaptive Support
Ventilation" also in etwa "anpassungsfahige Stitze der Beltiftung”, "anpassungsfahige
Stiitze der Beatmung” oder - entsprechend einer von der V orinstanz vorgenommenen
Ubersetzung - "anpassungsfahige unterstiitzende Beatmung" (vgl. Vernehmlassung, S. 3).



Aus Sicht der englischen Grammatik waren die ersten drei der genannten Ubersetzungen
freilich nur statthaft, wenn der mit ASV bezeichnete Terminus "adaptive support of
ventilation" lauten wirde, und misste der mit "ASV" bezeichnete Ausdruck fir die zuletzt
genannte Ubersetzung "adaptive supportive ventilation" heissen.

E.7.2

Ein Zeichen muss nicht zwingend in einem Warterbuch erwahnt sein, um vom
Markenschutz ausgeschl ossen zu werden. Auch neue, bisher ungebrauchliche Ausdriicke
koénnen beschreibend sein, wenn die beteiligten Verkehrskreise sie nach dem
Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung als Aussage Uber bestimmte
Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung verstehen. Es gentigt, wenn ein Ausdruck zwar
heute noch nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber von den Kreisen, an welche er
sich richtet, als beschreibend verstanden wird (s. zum Ganzen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.5 - NOBLEWOOD,
mit Rechtsprechungshinweisen). Vor diesem Hintergrund ist fir die Frage des
beschreibenden Charakters des Zeichens ASV und der damit abgekirzten Wortkombination
"Adaptive Support Ventilation" unerheblich, ob sie - wie die Beschwerdefthrerin geltend
macht (vgl. Beschwerde, S. 7 und S. 12) - von ihr kreiert wurden (vgl. auch Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-2713/2009 vom 26. November 2009 E. 4).

E.73

Auch grammatikalische Unregel méssigkeiten schliessen nicht aus, dass die massgebenden
Verkehrskreise ein Zeichen al's beschreibende Aussage Uber bestimmte Eigenschaften der
Ware oder Dienstleistung auffassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009
vom 27. August 2009 E. 4.2.1 - BIOSCIENCE ACCELERATOR, mit
Rechtsprechungshinweis; Marbach, a.a.O., N. 285). Ein Zeichen ist bereits dann vom
Markenschutz auszuschliessen, wenn einer seiner Bedeutungsgehalte in Bezug auf die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen naheliegend und beschreibend ist (Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 5.1.1 - DIAMONDS OF
THE TSARS, mit Hinweisen). Weist ein Zeichen abstrakt betrachtet mehrere Bedeutungen
auf, ist deshalb von demjenigen Verstandnis auszugehen, das im Zusammenhang mit den
konkret beanspruchten Produkten und nach dem Versténdnis des massgeblichen
Verkehrskreises nahe liegt, und zu kldren, ob dieser vorrangige Bedeutungsgehalt
hinsichtlich der beanspruchten Waren anspielend oder mit der Folge der Schutzunfahigkeit
beschreibend ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2687/2011 vom 20. Februar
2012 E. 5.1 - NORMA, und B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 5.1.1 - DIAMONDS OF
THE TSARS).

E.74

Angesichts der hiervor in E. 5.2 genannten, von der Beschwerdefihrerin beanspruchten
Waren liegt es nahe, vorliegend "Adaptive Support Ventilation" im Sinne von
"anpassungsfahige unterstiitzende Beatmung" zu verstehen (vgl. vorn 7.1). Mit Blick auf
den in Frage stehenden medizinischen Kontext ergébe sich selbst dann, wenn "ventilation™
aus dem Ausdruck "Adaptive support ventilation" gemass einem algemeineren Verstandnis
mit "Luftzufuhr" Gbersetzt wirde, im Wesentlichen derselbe Sinngehalt. Der Umstand, dass
die Ubersetzung "anpassungsfahige unterstiitzende Beatmung" bzw. "anpassungsfahige
unterstiitzende Luftzufuhr" grammatikalisch nicht ganz korrekt ist, schliesst - entsprechend
dem hiervor in E. 7.3 Ausgefuhrten - nicht aus, dass " Adaptive Support Ventilation" eine



beschreibende Angabe ist und damit die Abkirzung ASV (originér) nicht
unterscheidungskréftig ist. Bel der Prifung, ob das Zeichen ASV bzw. die damit
bezeichnete Wortkombination " Adaptive Support Ventilation" mit der Bedeutung
"anpassungsfahige unterstiitzende Beatmung" mit Blick auf die beanspruchten Waren
beschreibend ist, muss zwischen den verschiedenen Warenkategorien differenziert werden.

E. 741

Die vorliegend beanspruchten Waren umfassen folgende Kategorien: Beatmungsgeréte
(appareils pour la respiration médicaux; respirateurs pour larespiration artificielle),
medizinische Geréte, unter welche auch Beatmungsgeréte fallen (appareils et instruments
médicaux, électro-médicaux et chirugicaux), Apparate, die der Messung des ein- bzw.
ausgeatmenten L uftvolumens dienen (spirometres) oder allgemein fir die Messung der
Herz- und Lungenfunktion eingesetzt werden (appareils pour la mesure de fonctions
cardiagues, circulatoires, aspiratiores et pulmonaires), und technisch-medizinische
Apparate, welche der elektronischen Speicherung sowie Ubermittlung von Daten dienen
(appareils technico-médicaux pour I'enregistrement é ectronique, |a transformation
électronique, la présentation éectronique, I'accumulation éectronique, latransmission
électronique et I'impression électronique des données, notamment des données clientél es)
(vgl. Vernehmlassung, S. 7).

E.74.2

Nach Auffassung der Vorinstanz beschreibt das Zeichen ASV bzw. die damit bezeichnete
Wortkombination "Adaptive Support Ventilation" in Verbindung mit den beanspruchten
Waren vor dem Hintergrund, dass bel der medizinischen Beatmung verschiedene,
miteinander verbundene Apparate und Instrumente (wie Anasthesiegeréte,
Lungenvolumenmeter, Testgeréte, Kontrastmittel verabrei chungsinstrumente und -geréte) in
Form eines Systems zum Einsatz kommen, einen Beatmungsmodus. Deshalb werde das
Zeichen ASV von den massgebenden Verkehrskreisen al's unmittelbarer Hinweis auf Art
und Zweckbestimmung der beanspruchten Waren aufgefasst (Vernehmlassung, S. 4 f.). Die
Beschwerdefihrerin wendet dagegen insbesondere ein, nicht alle beanspruchten Waren
stiinden in einem direkten Zusammenhang mit einem Beatmungsmodus. L etzteres gelte
namentlich fir die appareils technico-médicaux pour |'enregistrement éectronique, la
transformation électronique, la présentation électronique, |'accumulation électronique, la
transmission éectronique et |'impression é ectronique des données, notamment des données
clienteles (Replik, S. 3). Mit diesem Einwand verkennt die Beschwerdeflhrerin, dass von
der Vorstellung auszugehen ist, welche die Abnehmer bzw. die massgebenden

medi zinischen Fachpersonen bilden, wenn sie auf das Zeichen ASV bzw. auf den damit
bezeichneten Terminus "Adaptive Support Ventilation" in Verbindung mit den
vorgenannten Waren stossen. Es gentigt fur die Annahme fehlender Unterscheidungskraft,
wenn die relevanten Verkehrskreise das Zeichen ASV als Beschreibung eines der
maoglichen Verwendungszwecke der Waren auffassen, und sei es vorliegend nur der Einsatz
als Tell eines Beatmungssystems.

E.8

Nach dem Ausgefihrten bleibt zu priifen, ob das Zeichen ASV bzw. der damit bezeichnete
Ausdruck "Adaptive Support Ventilation" vom massgebenden Kreis medizinischer
Fachleute tiblicherweise im Sinne von "anpassungsfahiger unterstiitzender Beatmung” und
damit als direkter Hinweis auf den Verwendungszweck der beanspruchten Waren



verstanden wird.

E.81

Die Vorinstanz zog gestiitzt auf Recherchen, die sie mittels der I nternetsuchmaschine
google durchfihrte, den Schluss, dass die Abkirzung ASV bzw. der abgekiirzte Ausdruck
"Adaptive Support Ventilation" in den Bereichen Schlaf- und Beatmungsmedizin as
Bezeichnung fur einen Beatmungsmodus verwendet werde. Auch ohne die Resultate ihrer
Internetrecherche sei davon auszugehen, dass die ausschlaggebenden Verkehrskreise das
Zeichen ASV as unmittelbaren Hinweis auf die Verwendung der beanspruchten Waren der
Klasse 10 auffassen wirden, und zwar in dem Sinne, dass diese Waren fir die "adaptive
support ventilation" (oder "adaptive servo-ventilation™) bendtigt, bei diesem
Therapiemodus zum Einsatz gelangen oder damit in engem Zusammenhang stehen wirden.
Dabei sai zu beachten, dass bei diesem Therapiemodus verschiedene, zu einem eigentlichen
System miteinander verbundene Apparate und Instrumente zum Einsatz kamen. Die
beteiligten V erkehrskreise wirden das vorliegende Zeichen nicht direkt mit der
Beschwerdefiuhrerin in Verbindung bringen (Beilage 4 zur Vernehmlassung, S. 2-5).

E.82

Die Beschwerdefihrerin bestreitet unter Hinweis auf verschiedene Stellen aus der
Fachliteratur die Annahme der Vorinstanz, wonach das Zeichen ASV vom massgebenden
Verkehrskreis al's Bezeichnung eines Beatmungsmodus verstanden wird und deshalb
beschreibenden Charakter aufweist. Die von der Beschwerdefiihrerin ins Recht gelegten
Ausziige aus der Fachliteratur wirden vielmehr deutlich machen, dass das Zeichen - ebenso
wie der Ausdruck "Adaptive Support Ventilation" - ausschliesslich mit ihr in Verbindung
gebracht werde. Die Belege, welche die Vorinstanz fur ihre gegenteilige Auffassung
anflhre, seien aus verschiedenen Griinden nicht stichhaltig. Insbesondere gehe es nicht an,
auf Eintrége aus Wikipedia und Google abzustellen, da die massgebenden medizinischen
Fachpersonen, ndmlich Spezialisten aus dem Beatmungsbereich, ihr Wissen aus
Fachliteratur beziehen wirden und Ergebnisse von Internetrecherchen ohnehin geringen
Beweiswert hétten (vgl. Beschwerde, S. 9-13).

E.83

Die von der Beschwerdefiihrerin eingereichten Belegstellen aus der Fachliteratur
beschreiben Ubereinstimmend "adaptive support ventilation" als Beatmungsmodus bzw.
Beatmungsform (vgl. dazu im Einzelnen hinten E. 11.3). Eines der Fachbuicher, namlich das
Lehrbuch "1 x 1 der Beatmung" von F. Bremer, definiert diesen Beatmungsmodus al's
"angepasste unterstitzende Beatmung" (vgl. hinten E. 11.3.1) und misst damit dem
Terminus weitgehend die gleiche Bedeutung bel, wie sie dem Ausdruck "Adaptive Support
Ventilation" mit der Umschreibung "anpassungsfahige unterstiitzende Beatmung" bzw.
"anpassungsfahige unterstiitzende L uftzufuhr" der vorliegenden Prifung des
beschreibenden Charakters zugrunde gelegt wurde. Auch ein aktenkundiger Auszug aus
einem anderen Fachbuch unterstreicht die Anpassungsfahigkeit der mit "adaptive support
ventilation" bezeichneten Beatmungsform (vgl. hinten E. 11.3.3). Vor diesem Hintergrund
lassen schon die seitens der Beschwerdefihrerin angerufenen Belegstellen aus der
Fachliteratur den Schluss zu, dass der massgebende Kreis medizinischer Fachpersonen den
Ausdruck "Adaptive Support Ventilation" bzw. die daftir im medizinischen Bereich
ublicherweise verwendete Abkirzung ASV im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren der Klasse 10 ohne besondere Denkbemtihungen sowie ohne Fantasieaufwand als



direkten Hinweis auf den Verwendungszweck dieser Waren, namlich der Realisierung einer
anpassungsf&higen unterstiitzenden Beatmung, auffasst. Es kann deshalb offen bleiben,
inwiewelt die Vorinstanz im vorliegenden Zusammenhang auf Ergebnisse von
Internetrecherchen abstellen durfte, und muss davon ausgegangen werden, dass das Zeichen
beschreibenden Charakter hat.

E.84

Nach dem Ausgefuhrten ist erstellt, dass "Adaptive Support Ventilation" und damit auch
das angemeldete Zeichen ASV alsim Bereich der Medizin allgemein Ubliche Abklrzung
dieser Wortkombination fir die von der Beschwerdefhrerin beanspruchten, vorliegend
noch strittigen Waren beschreibend ist. Das angemeldete Zeichen bildet somit ein Zeichen
des Gemeingutesim Sinne von Art. 2 Bst. aM SchG.

E.9

In ihrem Eventual standpunkt beantragt die Beschwerdefhrerin die Eintragung von ASV
als durchgesetzte Marke.

E.91

Zeichen, welche Gemeingut sind, kénnen grundsétzlich gemass Art. 2 Bst. aM SchG mittels
Verkehrsdurchsetzung derivative Unterscheidungskraft und markenrechtlichen Schutz
erlangen, sofern kein absolutes Freihaltebedrfnis besteht (vgl. BGE 134 111 314 E. 2.3.2 -
M/M-joy; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5
- OKTOBERFEST-BIER).

E.9.2

Was der Verkehrsdurchsetzung zuganglich ist, 1&sst sich nicht allgemein sagen und ist unter
Umstanden von sich wandelnden Verhdltnissen bestimmt (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 -
OKTOBERFEST-BIER, mit Rechtsprechungshinwels). Absolut freihaltebedirftig sind jene
Zeichen, welche im Alltagsleben unentbehrlich sind, fir die gleichwertige Alternativen
fehlen und auf deren freie Verwendung die Konkurrenten angewiesen sind. Daher nicht
durchsetzungsféhig sind Zeichen, welche zur unmittelbaren Aussage hinsichtlich Waren
und Dienstleistungen bendtigt werden, und solche, auf deren Verwendung der Verkehr
zwingend angewiesen ist. Grundsétzlich ist das Freihaltebedurfnis hinsichtlich der
beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prifen. Bei Worten, welche ausschliesslich
die Beschaffenheit einer Ware oder Dienstleistung beschreiben, ist bel der Beurteilung der
Unentbehrlichkeit nicht bloss auf die Bedirfnisse der aktuellen Konkurrenten abzustellen,
sondern auch auf jene der potentiellen Konkurrenten des Markenhinterlegers. Wenn den
Konkurrenten eine Vielzahl gleichwertiger Alternativen zur Verfligung steht, kann ein
absol utes Freihaltebedirfnis an einem Zeichen verneint werden (s. zum Ganzen Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.3 -
OKTOBERFEST-BIER, mit Hinweisen).

E.93

Im Verkehr durchgesetzt hat sich ein Zeichen, wenn es von einem erheblichen Tell der
Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als
individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131
11 121 S. 131 E. 6 - SmartiesBGE 130 |11 328 S. 331 - Swatch-Uhrband BGE 128 111 441
S. 444 E. 1.2 - Appenzeller). Eine solche Verkehrsdurchsetzung ist die Folge eines



intensiven oder langen und im Wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauchs,
welcher dazu fuihrt, dass das Zeichen im Laufe der Zeit trotz seiner von Haus aus fehlenden
Unterscheidungskraft als Merkmal eines ganz bestimmten Unternehmens gewertet wird
(vgl. Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 -
OKTOBERFEST-BIER, mit Hinweis). Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung bilden
somit (unter anderem) der markenmassige Gebrauch des Zeichens sowie der dadurch
bewirkte Umstand, dass das Publikum darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft
und nicht nur eine Warenbezeichnung erblickt (BGE 114 11 171 E. 3 - EILE MIT WEILE).
Fir die Verkehrsdurchsetzung nicht erforderlich ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise
das Unternehmen namentlich kennen (BGE 128 |11 441 E. 1.2 - Appenzeller). Die
Verkehrsdurchsetzung ist zwar ein Rechtsbegriff; bel der Frage, ob ihre Voraussetzung
einer besonderen Verkehrsgeltung erfillt ist, handelt es sich aber um eine Tatfrage (Urtell
des Bundesgerichts vom 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 Post). Sind die

V oraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung gegeben, wird die Marke mit dem Vermerk
"durchgesetzte Marke" in das Markenregister eingetragen (Art. 40 Abs. 2 Bst. ¢ MSchG).

E. 931

Wer sich auf die Verkehrsdurchsetzung einer Marke beruft, hat sie zu belegen (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E. 4.1 - "Freischwinger
Panton” [3D]). Im Eintragungsverfahren nimmt die V orinstanz bloss eine formale Prifung
der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt nur deren Glaubhaftmachung (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E. 4.1 - "Freischwinger
Panton” [3D], mit Hinweisen). Der Nachweis der V erkehrsdurchsetzung muss deshalb nicht
zur vollen Uberzeugung der zustandigen Behorde erbracht werden; stattdessen genigt es,
dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit fur die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht,
auch wenn die Behdrde noch mit der M 6glichkeit rechnet, dass sie tatséchlich nicht
vorhanden sein kénnten (BGE 130 111 328 E. 3.2 - Swatch-Uhrband, BGE 125 111 368 E. 4,
BGE 120 11 393 E. 4c). Eine Verkehrsdurchsetzung kann entweder mittels Belegen oder
durch eine représentative Umfrage glaubhaft gemacht werden (BGE 130 111 328 E. 3.1 -
Swatch-Uhrband). Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen abgel eitet
werden, welche erfahrungsgemass einen Ruckschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens
durch das Publikum erlauben. Dazu zahlen insbesondere langjahrige bedeutsame Umsétze,
welche unter einem Zeichen getétigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen.
Denkbar ist indessen auch der direkte Nachweis durch eine représentative Befragung des
massgebenden Publikums (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 4A _370/2008 vom
1. Dezember 2008 E. 6.2 mit Rechtsprechungshinwei sen; zum massgebenden Zeitraum des
Markengebrauchs auch sogleich E. 7.3.2).

E.932

Aufgrund des Hinterlegungsprinzips muss die V erkehrsdurchsetzung spétestens zum
Zeitpunkt der Hinterlegung erfolgt sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 - Salesforce.com, mit Hinweisen). Allféllige
Durchsetzungsbel ege haben sich daher nachweidlich auf die Zeit vor dem
Hinterlegungsdatum zu beziehen. Die Vorinstanz verlangt fr das Glaubhaftmachen der
Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen belegbaren Markengebrauch
wahrend zehn Jahren (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-788/2007 vom 1. April
2008 E. 8 - traveltip DAS MAGAZIN FUR FERIEN [fig.]). In besonderen Fallen genuigt
auch eine kirzere Gebrauchsperiode (vgl. Urteile 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/Yeni Efe).

E. 933

Unter dem (im Eintragungsverfahren glaubhaft zu machenden) markenmassigen Gebrauch
wird der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen verstanden, also der produktbezogene im Gegensatz zum rein
unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmassigen Gebrauch. Ein Anbringen der
Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst wird nicht vorausgesetzt. Der
Zusammenhang von Marke und Produkt kann auch auf andere Weise hergestellt werden,
etwa durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Katalogen,
Prospekten und dergleichen, sofern die Adressaten darin einen spezifischen Produktbezug
und nicht bloss einen allgemeinen Unternehmensbezug erkennen (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts 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). Auf alfalligen Durchsetzungsbel egen muss insbesondere ersichtlich sein, dass die
Marke auf dem Markt als solchem und so in Erscheinung getreten ist, wie sie geschiitzt
werden soll (BVGE 2009/4 E. 7.3.1 - Post, mit Hinweisen, Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 - Mobility mit
Verweis auf das Urtell des Bundesgerichts vom 9. Oktober 1979 E. 4 - Diagonal,
veroffentlicht in Schwelzerisches Patent-, Muster- und Markenblatt [PMMBI] 1980 S. 10).
Die Verkehrsdurchsetzung kann sich zudem nur auf diejenigen Waren und/oder
Dienstleistungen erstrecken, fr die sie belegt worden ist (vgl. Urteil der RKGE vom 5. Mai
2002 veroffentlicht in sic! 2002 S. 242 ff. E. 5.a- "Postgelb" [Farbmarke]).

E.9.34

In réumlicher Hinsicht ist die Verkehrsdurchsetzung grundsétzlich fir die ganze Schweiz
glaubhaft zu machen (BGE 128 111 441 E. 1.2 - Appenzeller).

E.9.35

Der Hinterleger kann sich im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren zu jedem
Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen (vgl. Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-4519/2011 [B-4523/2011, B-4525/2011] vom 31. Oktober
2012 E. 7.2 - RHATISCHE BAHN, BERNINABAHN und ALBULABAHN, und
B-55/2010 vom 23. April 2010 E. 4.1 - G [fig.], je mit weiteren Hinweisen). Entsprechende
Antrége sind auch in Form von Eventualantragen zuléssig (vgl. BVGE 2010/31 E. 9 -
"Kugelschreiber" [3D]).

E. 10

Es besteht kein Grund zur Annahme, dass das Zeichen ASV dem Verkehr unentbehrlich ist,
also der aktuellen und potentiellen Konkurrenz der Beschwerdefiihrer bel einem Schutz
dieses Zeichens keine gleichwertigen Alternativen zur Verfligung stehen wirden. Folglich
Ist davon auszugehen, dass das angemel dete Zei chen nicht absolut freihaltebedurftig ist und
damit die Moglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung besteht.

E.11.1

Zur Glaubhaftmachung der V erkehrsdurchsetzung reichte die Beschwerdefihrerin mit ihrer
Replik in jeweils deutscher und englischer Fassung insbesondere zwei Broschiren,
"ASV-Richtlinien flr erwachsene Patienten” sowie ein Dokument mit dem Titel "Adaptive



Support Ventilation. Bedienungshandbuch. [...] April 2006" ein (vgl. Beilagen 1-8 zur
Replik). Ihrer Auffassung nach sollen diese Unterlagen aufzeigen, dass ASV bzw.
"Adaptive Support Ventilation" ausschliesslich mit der Beschwerdefihrerin in Verbindung
gebracht werde (Replik, S. 7 f.). Von den genannten Dokumenten ist einzig das
Bedienungshandbuch datiert. Bei den Gbrigen Dokumenten |18sst sich nicht schliissig
entnehmen, ob sie sich auf einen markenméssigen Gebrauch von ASV in der Zeit vor dem
Hinterlegungsdatum beziehen. Da die Broschuren, die Richtlinien und das
Benutzungshandbuch auch keinen Aufschluss dartiber geben, in welcher Zeitspanne sie
verwendet wurden, vermogen sie - jedenfalls fir sich alein - keinen markenméssigen
Gebrauch Uber einen langeren Zeitraum glaubhaft zu machen.

E.11.2

Zwar reichte die Beschwerdefiihrerin eine Aufstellung Uber die in den Jahren 1997 bis 2012
verkauften Geréte mit dem Beatmungsmodus " Adaptive Support Ventilation™ ein und
konnen die entsprechenden Zahlen, soweit sie sich auf den Zeitraum vor der
Markenanmeldung am 3. November 2009 beziehen, beriicksichtigt werden (vgl. Bellage 9
zur Replik). Freilich geht aus dieser Aufstellung nicht hervor, ob die darin genannten
Gerédte jeweils unter markenmassiger Verwendung des Zeichens ASV verkauft bzw. die
entsprechenden Umsétze unter diesem Zeichen getétigt wurden. Die Beschwerdefihrerin
konzediert denn auch zu Recht, dass die entsprechenden Geréte unter Namen wie "Galileo"
(und nicht unter dem Namen "Adaptive Support Ventilation" bzw. ASV) erschienen seien
(vgl. Replik, S. 9).

E.113

Die BeschwerdefUhrerin und ihre Geréte werden in der aktenkundigen Fachliteratur
verschiedentlich im Zusammenhang mit der Verwendung des Begriffs "adaptive support
ventilation" und der Abkirzung ASV erwahnt, was grundsétzlich daflr spricht, dass den
relevanten Verkehrskreisen das angemeldete Zeichen ASV infolge Gebrauchs der zu
prifenden Marke sowie aufgrund der Verbreitung der Produkte der Beschwerdefihrerin
bekannt geworden ist und sich die Marke damit im Verkehr durchgesetzt hat:

E. 1131

Das Lehrbuch "1 x 1 der Beatmung" von F. Bremer fuhrt im Abkurzungsverzeichnis die
Abklrzung "ASV" auf, welche als Akronym bzw. Abkirzung fir " Adaptive Support
Ventilation", verstanden als "angepasste unterstiitzende Beatmung™ erklart wird. Unter dem
Titel "ASV" wird in diesem L ehrbuch insbesondere ausgefiihrt, die FirmaHamilton biete
"mit allen Respiratoren ein ,vollautomatisches Beatmungsmuster an [...]", und ASV
erscheine "auch hier als maschinelle Beatmungsform” (Beschwerdebeilage 5/1).

E. 1132

Das "Praxisbuch Beatmung" von U. v. Hintzenstern und T. Bein bezeichnet zunéchst in
einem Abschnitt, in welchem die Charakteristika verschiedener "V entil ationsformen
beschrieben werden, "ASV (adaptive support ventilation)" als Synonym fur "ALV (adaptive
lung ventilation)" (S. 76). Dabei fehlt zwar eine ausdriickliche Bezugnahme auf die
Beschwerdefihrerin. Unter zwei Abschnitten Uber Beatmungsgeréte, die mit "Raphael color
(Hamilton Medical)" und "Galileo gold (Hamilton Medical)" betitelt sind (S. 157 und S.
160), wird indes "ASV (Adaptive Support Ventilation)" jewells als eine der moglichen
"Ventilationsformen" aufgefihrt (Beschwerdebeilage 5/2).



E.11.3.3

Das Lehrbuch "Fachpflege Beatmung” von S. Schéfer et al. definiert "ASV (adaptive
support ventilation)" als "Beatmungsform, die sich der pulmonalen Situation des Patienten
automatisch anpasst” (Beschwerdebeilage 5/3, S. 133). Diese Beatmungsform sei an den
Geréten Galileo und Raphael der "Fa. Hamilton medical” realisiert (S. 134).

E.11.34

Das an medizinische Fachleute gerichtete Werk "Ventilation artificielle" von L. Brochard et
al. definiert "Adaptive Support Ventilation (ASV)" as "mode de ventilation en pression
dont les cycles dédlivrés au patient peuvent étre assistés ou contrélés" und beschreibt diesen
Beatmungsmodus verhaltnismassig ausfihrlich sowie zunéchst ohne Bezugnahme auf die
Beschwerdefuhrerin (Beschwerdebeilage 5/4, S. 37 1.). In einem weiter hinten figurierenden
Hinweis auf bestimmte Beatmungsgeréte der neuesten Generation folgt unmittelbar auf die
Erwéhnung von "ASV" "(Hamilton Medical)" und wird zugleich "SmartCare (Dréager
Medical)" erwahnt. Aus dem entsprechenden Kontext geht hervor, dass hier ASV mit einem
Beatmungsmodus der Beschwerdefuhrerin gleichgesetzt wird (in diesem Sinn auch Replik,
S. 4).

E.11.35

Im Werk "Mosby's Respiratory Care Equipment” von J. M. Cairo und S. P. Pilbeam wird in
einer Liste der Beatmungsgeréte vermerkt, dass nur das Gerét "Hamilton Galileo" den
Modus"ASV" vorsieht (vgl. Beschwerdebeilage 5/5). In einem anderen Abschnitt mit dem
Titel "Modes of Ventilation" und dem Untertitel "Adaptive Support Ventilation in the
Hamilton Galileo" wird in erster Linie die Beatmungsform " Adaptive support ventilation
(ASV)" as solche beschrieben. Am Ende des Abschnittes wird jedoch das Gerét der
Beschwerdefihrerin im Zusammenhang mit einer Verweisung auf weitergehende
Ausfuhrungen in einem anderen Kapitel nochmals explizit erwahnt (S. 309). Im
entsprechenden Teil des Werkes werden " Adaptive Support Ventilation (ASV)" und die
Funktionsweise des"GALILEQ" erlautert (S. 456-459).

E.11.36

Sodann legt die Beschwerdeftihrerin das Werk "Principles & Practice of Mechanical
Ventilation" von M. J. Tobin ins Recht, in welchem namentlich darauf hingewiesen wird,
dass "Adaptive-Support Ventilation (ASV)", eine Form computergesteuerter Kontrolle der
Beatmung, nur durch Hamilton Beatmungsgeréte verfigbar sei, und anschliessend die
Funktionswei se eines entsprechenden Beatmungsgerétes beschrieben wird (vgl.
Beschwerdebeilage 5/6, S. 78f1.).

E.11.3.7

Ferner wird die Beschwerdefuhrerin in einem aktenkundigen Fachartikel von J. X. Brunner
auf der ersten Seite in der Fusszeile erwahnt und am Ende des Beitragesin einem Anhang
auf das Engagement eines " Steve Hamilton" zugunsten der Entwicklung im Bereich der
Beatmungstechnik hingewiesen, wobei in diesem Beitrag unter anderem ebenfalls von
"adaptive support ventilation (ASV)" die Redeist (vgl. Beschwerdebeilage 5/8, S. 341 und
S. 351).

E.11.38

Auch der aktenkundige Fachartikel mit dem Titel "Adaptive Support Ventilation for Fast
Tracheal Extubation after Cardiac Surgery" aus dem Jahr 2001, in welchem Uber eine



Studie mit zwei Patientengruppen berichtet wird, stellt einen gewissen Bezug zwischen dem
angemel deten Zeichen und der Beschwerdefhrerin her. Denn in diesem Artikel wird
darauf hingewiesen, dass die Studie betreffend " Adaptive support ventilation (ASV)" - hier
verstanden als nédher umschriebener, durch einen Mikroprozessor kontrollierten
Beatmungsmodus (vgl. Beschwerdebeilage 5/9, S. 1339 und S. 1344) - mit einem von der
Beschwerdefuihrerin hergestellten Beatmungsgerét "Galileo” sowie mit ihrer Unterstiitzung
durchgefiihrt worden sei (vgl. Beschwerdebeilage 5/9, S. 1339 f. und S. 1344).

E.11.39

Im einem Fachartikel von J. X. Brunner und G. A. lotti aus dem Jahr 2002 wird des
Weiteren mit Bezug auf die Grundlagen von "Adaptive support ventilation (ASV)", hier
definiert a's neue Beatmungsmethode, auf das Benutzerhandbuch zu " Adaptive Support
Ventilation" der Beschwerdefiihrerin verwiesen (vgl. Beschwerdebellage 5/10, S. 366 ff.).
Einer der Verfasser des Beitragesist ausweidlich eines Vermerks in einer Fusszeile fur die
Beschwerdefuhrerin tétig (vgl. Beschwerdebeilage 5/10, S. 365).

E.11.3.10

Eine Studie von D. Tassaux et al. aus dem Jahr 2002 bezeichnet " Adaptive support
ventilation (ASV)" als neuen, durch das Gerét "Galileo" der Beschwerdefihrerin
verfligbaren Beatmungsmodus. Zudem enthdlt sie den Hinweis, dass die von den Autoren
durchgefiihrten Tests mit einem solchen Gerét durchgefihrt wurden (vgl.
Beschwerdebeilage 11, S. 801 und 803).

E. 11311

In der aktenkundigen Studie von P. Sinha et a. aus dem Jahr 2009, welche den Passus

" Adaptive support ventilation (Hamilton Galileo)" enthdt, wird anscheinend die Abkurzung
ASV nicht verwendet (Beschwerdebeilage 13, S. 696), so dass diese Studie nicht ohne
Weiteres as Indiz fir einen markenmassigen Gebrauch der angemeldeten Marke
herangezogen werden kann. Demgegenuber deutet der Umstand, dass sich in einer weiteren
Studie aus dem Jahr 2008 die Abkirzung ASV findet und zugleich " Adaptive support
ventilation" als Marke der Beschwerdefiihrerin bezeichnet wird (vgl. Beschwerdebeilage
12, S. 62), darauf hin, dass das angemeldete Zeichen als betrieblicher Herkunftshinweis
gebraucht wurde.

E.11.3.12

In einer Studie von F. T. Tehrani aus dem Jahr 2008 finden sich sodann Bemerkungen zur
Markteinfuhrung der neuen Technologie "adaptive support ventilation (ASV)" durch die
Beschwerdefihrerin (vgl. Beschwerdebeilage 14, S. 412).

E.11.3.13

Mit dem Hinweis auf die Nutzung des Beatmungsgerats Galileo sowie der eigensténdigen
Verwendung des Zeichens ASV als Abkirzung fur "Adaptive Support Ventilation" in der
Studie "Clinical Experience With Adaptive Support Ventilation for Fast-Track Cardiac
Surgery” von T. Cassina et al. wird das angemeldete Zeichen schliesslich ebenfalls -
zumindest indirekt - in eine Verbindung mit der Beschwerdefuhrerin gebracht (vgl.
Beschwerdebeilage 16, S. 572).

E.114



Nebst den genannten, zahlreichen Belegstellen aus der Fachliteratur zugunsten der
Beschwerdefuhrerin in Rechnung zu stellen sind die von ihr im Beschwerdeverfahren
eingereichten funf &rztlichen Stellungnahmen. Nach diesen ausschliesslich von Arztenin
leitenden oder ehemals leitenden Positionen verfassten Schreiben bezieht sich das Zeichen
ASV bzw. der Terminus "adaptive support ventilation" ausschliesslich auf die
Beschwerdefiihrerin. Dabel ist in diesen Stellungnahmen teillweise von einer Marke ASV
die Rede. Uberdies bestétigen sie, dass das fragliche Beatmungsverfahren seit mehr als zehn
Jahren ausschliesslich als Funktion der Beatmungsgeréte der Beschwerdefihrerin erhdltlich
sei (vgl. Beschwerdebeilagen 19a-19¢). In Verbindung mit den angefiihrten Belegstellen
aus der Fachliteratur bilden die erwahnten funf &rztlichen Stellungnahmen geniigende
Anhaltspunkte, um es als glaubhaft erscheinen zu lassen, dass das anmeldete Zeichen von
einem erheblichen Tell des angesprochenen medizinischen Fachpersonals als Hinweis auf
die Beschwerdefuhrerin verstanden wird. Die Beschwerdefhrerin hat somit die
Verkehrsdurchsetzung glaubhaft gemacht. Offen bleiben kann, ob die ins Recht gelegten,
hiervor in E. 11.2 angesprochenen Zahlen als langjahrige, bedeutsame Umsétze zu
qualifizieren sind (vgl. dazu Replik, S. 9; Duplik, S. 5).

E.115

Als Ergebnis der hier vorgenommenen Beurteilung der eingereichten Belege zur

V erkehrsdurchsetzung des streitbetroffenen Zeichens ist festzuhalten, dass die
Beschwerdefihrerin glaubhaft machen konnte, dass sich die von ihr hinterlegte Marke ASV
fUr die vorliegend strittigen Waren im Verkehr durchgesetzt hat. Dem fraglichen Zeichen
kommt somit derivative Unterscheidungskraft zu, welche einen markenrechtlichen Schutz
trotz seines beschreibenden Charakters erlaubt.

E.12

Die Beschwerde ist nach dem Ausgefuhrten im Eventual standpunkt gutzuheissen,
Dispositiv-Ziff. 1 der Verfigung der Vorinstanz vom 4. November 2011 aufzuheben und
die Erstinstanz anzuweisen, in Erganzung zu Dispositiv-Ziff. 2 dieser Verfigung dieim
Streit liegende Marke fir folgende Waren der Klasse 10 alsim Verkehr durchgesetzte
Marke im schwei zerischen Markenregister einzutragen: "Appareils et instruments

meédi caux, électro-médicaux et chirurgicaux, appareils pour la respiration médicaux,
appareils d'anesthésie; distributeurs pour prendre et choisir des supports de réactifs a usage
meédical; respirateurs pour larespiration artificielle et appareils et instruments de le
contréler (inspection); appareils pour I'analyse a usage médical; spirometres; appareils pour
la mesure de fonctions cardiaques, circulatoires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de
tests a usage médical; appareils technico-meédicaux pour I'enregistrement électronique, la
transformation électronique, la présentation électronique, |'accumulation électronique, la
transmission éectronique et I'impression é ectronique des données, notamment des données
clientéles.”

E.13.1

Die Vorinstanz verlangt in ihrer Vernehmlassung, es sei im Falle der Gutheissung des
Eventualantrages der BeschwerdefUhrerin im Rahmen von Art. 63 Abs. 3 VWV G bei der
Kostenverlegung zu beriicksichtigen, dass die BeschwerdefUhrerin die
Verkehrsdruchsetzung der angemeldeten Marke im vorinstanzlichen Verfahren nicht
geltend gemacht habe (Vernehmlassung, S. 9). Demgegentiber bringt die
Beschwerdefihrerin vor, es kdnnten ihr bei einem Obsiegen in ihrem Eventual standpunkt



nur dann Kosten auferlegt werden, wenn (auch) die VVorinstanz die vorliegenden Belege as
hinreichend fur das Glaubhaftmachen der V erkehrsdurchsetzung erachte (vgl. Replik, S.
10).

E.13.11

Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partel aufzuerlegen. Einer
obsiegenden Partei dirfen Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie unter Verletzung von
Verfahrenspflichten verursacht hat (Art. 63 Abs. 3 VWV G). Dabel muss al's unnotigerweise
verursacht ein Verfahren namentlich gelten, wenn eine Beschwerdefhrerin ihren
Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen ist und bel spiel sweise Beweismittel spét
eingereicht hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1527/2006 vom 6. Marz 2008, mit
Hinweisen; Marcel Maillard, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], aa.O., Art. 63 N 33).
Auch eine Partei, welche sich widerspriichlich und treuwidrig verhélt, muss trotz Obsiegens
Kosten tragen (Maillard, aa.O., Art. 63 N 33, mit Hinweis auf das Urteil des
Bundesgerichts 2A.474/2002 vom 17. Méarz 2003 E. 7.2).

E.13.12

Die BeschwerdefUhrerin hat erst mit der Beschwerde sinngemass (sowie mit der Replik
ausdriicklich) den (Eventual-)antrag gestellt, das angemeldete Zeichen sei mit dem Vermerk
"im Verkehr durchgesetzt" einzutragen. Es bestehen keine Anhaltspunkte fir die Annahme,
dass sie dieses Begehren nicht bereits vor der V orinstanz hétte stellen konnen. Hinzu
kommt, dass sich die Beschwerdefihrerin zwar mit Schreiben vom 19. Februar 2010
ausdriicklich vorbehalten hat, die Verkehrsdurchsetzung geltend zu machen, falls die
Vorinstanz "wider Erwarten an den Zurlickwei sungen festhalten” sollte (S. 5 des
Schreibens), von diesem V orbehalt jedoch im vorinstanzlichen Verfahren selbst dann nicht
Gebrauch gemacht hat, nachdem ihr die VVorinstanz mit Schreiben vom 4. Méarz 2011
nochmals die Nichteintragung des anmeldeten Zeichens in Aussicht gestellt und ihr eine
letzte Frist zur Stellungnahme eingeraumt hat. Ferner hat die Beschwerdefthrerin die
Belege, welche den markenmassigen Gebrauch dieses Zeichens al's glaubhaft erscheinen
lassen (vgl. vorn E. 11.3f.), zum Teil erst mit der Beschwerde eingereicht, obwohl davon
auszugehen ist, dass sie namentlich die flnf arztlichen Stellungnahmen schon friher hétte
einholen und die Unterlagen jedenfalls teilweise bereits im Verfahren vor der Vorinstanz
hétte vorlegen konnen (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1527/2006,
A-1528/2006 vom 6. Méarz 2008 E. 6.2). Vor diesem Hintergrund muss sich die
BeschwerdefUihrerin zumindest entgegenhalten lassen, sich widerspriichlich verhalten bzw.
gegen Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) verstossen zu haben, indem sieim
vorinstanzlichen Verfahren - obschon dies nach dem Schreiben der Vorinstanz vom 4. Mérz
2011 als angezeigt erschien - keinen Eventualantrag auf Eintragung des angemeldeten
Zeichens aufgrund glaubhaft gemachter V erkehrsdurchsetzung stellte, sich in ihrer
Beschwerde dann aber nachtréglich auf die Verkehrsdurchsetzung berief. Nichts daran
andern kann der Umstand, dass der Markenhinterleger - wie ausgefihrt (vorn E. 9.3.5) - die
Verkehrsdurchsetzung auch noch im Rechtsmittel verfahren geltend machen kann. Ebenso
wenig ist entscheidend, dass die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung vorliegend nicht fur
glaubhaft halt. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, der BeschwerdefUhrerin trotz ihres
Obsiegens die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

E.13.2



Die Gerichtsgebihren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Bei
Markeneintragungen geht es um Vermogensi nteressen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich
deshalb nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schatzung des Streitwertes hat sich nach
Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobel bei
eher unbedeutenden Zeichen grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr.
100'000.- anzunehmen ist (BGE 133111 490 E. 3.3 - Turbinenfuss [3D]). Dieser
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren heranzuziehen, wobei indes mit Blick
auf das parallele Verfahren betreffend die Schweizer Marke Nr. 62173/2009 ADAPTIVE
SUPPORT VENTILATION von einem verminderten Bearbeitungsaufwand auszugehen ist.
Die Gerichtskosten sind daher auf Fr. 1'500.- festzusetzen, nach dem Ausgefihrten der
Beschwerdefuhrerin aufzuerlegen (vorn E. 13.1) und mit dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss in gleicher Hohe zu verrechnen.

E.13.3

Die obsiegende Partei hat Anspruch auf eine Parteientschadigung fir die ihr erwachsenen
notwendigen und verhadltnismassig hohen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VWVG, Art. 7 Abs. 1
VGKE). Parteikosten sind dann notwendig, wenn sie fir die sachgerechte sowie wirksame
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung unerlésslich erscheinen (BGE 131 11 200 E. 7.2).
Nicht entschadigt wird unnétiger Aufwand (Art. 8 Abs. 2 VGKE). Die Beschwerdeftihrerin
hat zwar vorliegend obsiegt. Auch bel der Frage nach der Parteientschadigung muss jedoch
wie bei der Verlegung der Gerichtskosten zu Ungunsten der Beschwerdefihrerinin
Rechnung gestellt werden, dass sie sich treuwidrig verhalten hat und sie sich damit dieihr
durch das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten selbst zuzuschreiben hat (vgl. Urtell
des Bundesgerichts 2A.474/2002 vom 17. Mérz 2003 E. 7.2). Es kann deshalb nicht davon
ausgegangen werden, dass der Beschwerdeftihrerin notwendige Kosten entstanden sind
(vgl. auch BGE 131 Il 200 E. 7.3). Folglich ist keine Parteientschadigung auszurichten.
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