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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz in Registersachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die
Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren (VWVG, SR 172.021) eingereicht und der
verlangte K ostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdefihrerinist durch die
angefochtene Verfligung in Bezug auf die zurlckgewiesenen Waren der Klasse 9, 11 und
42 besonders beruhrt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VWV G). Auf die
Beschwerde ist deshalb einzutreten.

E.2

Innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung kann die
Vorinstanz erkléren, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (Regel 17
I.V.m. Regel 18 Abs. 1 Bst. a Ziff. iii der gemeinsamen AusfUhrungsordnung vom 18.
Januar 1996 zum Madrider Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken
und zum Protokoll zu diesem Abkommen [mit Gebilhrenverzeichnis und
Verwaltungsvorschriften, SR 0.232.112.21]; Entscheid der Rekurskommission flr geistiges
Eigentum [RKGE] vom 15. Juli 2005 in sic! 2006 S. 32 E. 2 Ké&fer). Sie muss dafUr
mindestens einen in der Pariser Ubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums,
revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVU, SR 0.232.04) erwéhnten Grund angeben
(Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens Uber die internationale Registrierung von Marken,
revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, MMA, SR 0.232.112.3). Die Eintragung der
Marke 2LIGHT wurde der Vorinstanz mit Notifikation vom 27. Oktober 2005 mitgeteilt.
Der Refus provisoire partiel der Vorinstanz datiert vom 5. Oktober 2006, womit die
Jahresfrist fur die Schutzverweigerung durch die Vorinstanz gewahrt wurde.

E.3

Als Zuruickweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder
Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben
zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der
Erzeugung dienen kénnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und
sténdigen V erkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes Ublich seien (Art. 6quinquies Bst. b
Ziff. 2 PvU). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich
Ubereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August



1992 (MSchG, SR 232.11), der Zugehdrigkeit zum "Gemeingut”, angerufen. Lehre und
Praxis zu dieser Norm kdénnen somit herangezogen werden.

E.4

Nach Art. 2 Bst. aM SchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz
ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr fir die Waren und Dienstleistungen
durchgesetzt haben, fir die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zahlen unter anderem
dieauch in Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVU erwahnten Zeichen oder Angaben, die
spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung usw.) der entsprechenden
Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe muss nach standiger
Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme
der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zéhlen (BGE 128 111 450f1. E. 1.5
Premiere, BGE 129 |11 228 E. 5.1 Masterpiece). Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt
oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Massgeblich ist,
ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den
beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage Uber bestimmte Merkmale oder
Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts
4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2 GobalePost). Auch neue Wortschdpfungen kdnnen
Gemeingut sein, wenn ihr Sinn fur die Kreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt
(Entscheide der RKGE vom 30. Mé&rz 2004 in sic! 2004 S. 775 E. 6 Ready2Snack und vom
3. Oktober 1997 insic! 1997 S. 563 E. 2b U-Modul). Die Beurteilung ist aus der Sicht der
angesprochenen Abnehmerkreise dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE
128111 451 E. 1.6 Premiere, BGE 116 Il 611 f. E. 2c Fioretto). Falls ein erheblicher Tell der
Abnehmer einen englischen Ausdruck versteht, kann auch er Gemeingut bilden (BGE 129
[11 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003
E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel). Von beschreibendem Charakter sind
auch anpreisende Bezeichnungen, d.h. allgemeine Qualitétshinwei se und reklamehafte
Anpreisungen, die auf Waren und Dienstleistungen irgendwelcher Art angewendet werden
koénnen (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schwei zerischen
Markenrecht unter Berlicksichtigung des europdischen und internationalen Markenrechts,
Ziurich 2002, Art. 2 N. 79; vgl. auch BGE 128 |11 451 E. 1.6 Premiere). Dabel kdnnen
reklamehafte Angaben auch in Verbindung mit Zusétzen vom Markenschutz ausgenommen
sein, falls die werbemassige Aussage den Gesamteindruck pragt (Willi, aa.O., Art. 2 N.
81). Massgeblich fur die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters sind
dieim Registereintrag erwéhnten Waren und Dienstleistungen (Willi, aa.O., Art. 2 N. 21,
Eugen Marbach, in: Roland von Buren/Lucas David [Hrsg.], Schwei zerisches
Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. 111, Basel 1996, S. 29). An die Stelle
einer bel abstrakter Betrachtung noch moglichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann ein
eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer
bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird (Urteil des
Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 Firemaster; Willi, aa.O., Art. 2
N. 90).

E.5

Die Marke der Beschwerdefuhrerin wird fur "Beleuchtung” im weiteren Sinn, das heisst fur
Installationen, Projektierungen, Vorrichtungen, Einstellungen, Konzeption und Planung mit
Licht- und Beleuchtungskdrpern, aber auch fir Bestandteile und Geréte derselben
beansprucht. Die BeschwerdefUhrerin richtet sich mit diesen Waren und Dienstleistungen



sowohl an die erwachsenen Besteller und Kaufer von Lichtinstallationen und -ersatzteilen
als auch an Elektroingenieure und Innenarchitekten. Aus Sicht dieser Abnehmer ist die
Marke daher zu beurteilen (vgl. Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!
2007, S. 5).

E.6

Um zu beurteilen, ob "2LIGHT" in Bezug auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen einen beschreibenden Charakter hat, ist die Zeichenkombination
"2LIGHT" als Ganzes zu betrachten. Zu diesem Zweck ist zunéchst der Sinngehalt der
einzelnen Bestandteile zu ermitteln und sodann zu prifen, ob das Zeichen in seinem
Gesamteindruck einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen
ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasieaufwand als Sachbezei chnung
aufgefasst wird (vgl. Entscheid der RKGE vom 30. Mé&z 2004 insic! 2004 S. 775 E. 4
Ready2Snack). Die angefochtene Marke lasst sich in eine Zahl und ein englisches Wort
zerlegen. Der Zahl 2 kommt einerseits ein numerischer Wert zu. Andererseits kann die Zahl
2 gestiitzt auf deren englische Aussprache als "two" auch als "to" oder "too" interpretiert
werden. Dem englischen Begriff "light" wiederum kommen zahlreiche Bedeutungen zu, die
sich in drel Bedeutungsgruppen unterteilen lassen (vgl. Langenscheidt, e Handwarterbuch
Englisch-Deutsch 5.0). Zum einen ist dies die Bedeutung als "Licht", wozu etwa auch die
Verwendung als"Lampe", "Feuer", im Plural auch as"Beleuchtung" gehdren. Zu dieser
Kategorie ist auch die Bedeutung von "light" als "hell" (Adjektiv) oder as "anziinden",
"beleuchten”, "erhellen”, "sich entziinden" oder "angehen” (Verb) zu zéhlen. Eine weitere
Gruppe ist die Verwendung des englischen Begriffs "light" als"leicht” (z.B. als"zu leicht",
"locker", "sorglos'). Drittens kann dem englischen Begriff "light" auch die Bedeutung von
"fallen" oder "sich niederlassen” zukommen. Letztere Bedeutung gehért im Gegensatz zu
derjenigen als"Licht" oder "leicht" nicht zum englischen Grundwortschatz und wird daher
im Allgemeinen von den massgeblichen Abnehmern nicht verstanden.

E.71

Die Vorinstanz stltzt ihre Zurtickwei sung darauf, dass das Zeichen 2LIGHT von den
massgeblichen Abnehmerkreisen - basierend auf der aus der Mobiltelekommunikation
hervorgegangenen Lesart von "2" als "to" - als "to light" interpretiert werde. Fir samtliche
Waren und Dienstleistungen, welche anzuziinden seien oder sonst in irgendeiner Weise die
Beleuchtung betréfen, beschreibe der Begriff “to light” direkt ihre engere oder weitere
Zweckbestimmung. Die angefochtene Marke bilde fir diese Waren und Dienstleistungen
Gemeingut und konne daher nicht ins Markenregister eingetragen werden.

E.7.2

Der erste Bestandteil der angefochtenen Marke 2LIGHT besteht aus der Zahl 2, die nach
einer modernen Lesart, wie sie etwain der Chat- und SMS-Kommunikation verbreitet ist,
auch als"to" oder "too" interpretiert werden kann (sog. hakspek, vgl. Oliver Rosenbaum,
chat-Slang, Lexikon der Internet-Sprache, Munchen/Wien 1996, S. 117 f.), so zum Beispiel
as2U ("toyou"), 2G4Y ("too good for you"), 2L.8 ("too late") oder 2MORO ("tomorrow")
(vgl. Michael Peschke, Internationale Enzyklopédie der Abkirzungen und Akronymein
Wissenschaft und Technik, Teil 11: Jahrbuch 2004, A Z, Reversed Edition, Miinchen 2004,
S. 343). Spiele mit Homophonie (= Gleichklang) bzw. Homoiophonie (= &hnlicher Klang)
sind auch in der Werbesprache beliebte Instrumente, um die Aufmerksamkeit der
Konsumenten auf ein Produkt zu lenken (vgl. Nina Janich, Werbesprache: ein Arbeitsbuch,



2. Aufl., Tabingen 2001, S. 149). Mit dieser Art von neuen Wortschdpfungen wird fur
moderne, trendige und fortschrittliche Produkte geworben. Dabei gilt es zu beachten, dass
einzelne Zahlen markenrechtlich nicht monopolisiert werden konnen (vgl. BGE 118 [1 183
E. 3c Duo). Die Kombination einer Zahl mit einem Wort kann demgegentiber dem
Markenschutz zugénglich sein. Ob eine Zeichenkombination sprachlich derart verfremdet
ist, dass ihr Sinngehalt nicht ohne einigen Aufwand an Fantasie und Gedankenaufwand
erkannt werden kann, ist im Einzelfall zu entscheiden. Obwohl die Zahlen limitiert sind, mit
denen sich englische Wérter ersetzen lassen (es sind dies namentlich die Zahlen 2, 4 und 8),
besteht in einem unterscheidungskréaftigen Bedeutungszusammenhang grundsétzlich kein
Freihaltebedirfnis an ihnen. Solche Zahl-/Wortkombinationen sind weder per se vom
Markenschutz ausgeschlossen, noch sind sie generell derart verfremdet, dass sie immer eine
Fantasi ebezei chnung darstellen wiirden. Massgeblich ist einzig die Unterscheidungskraft,
welche die Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
aufzubringen vermag.

E.73

Der zweite Bestandteil der angefochtenen Marke 2LIGHT ist das englische Wort "LIGHT".
Dieses Wort ist fUr logiciels informatiques, notamment programmes utilisés pour la
conception et la planification d'installations d'éclairage, dispositifs et matériel de réglage et
de commande pour installations d'éclairage et lumiéres, ballasts et starters pour lampes a
décharge luminescente, transformateurs électroniques, connecteurs et connecteurs afiche
pour cables afibres optiques, cables lumineux afibres optiques en verre ou en fibres
plastiques, lentilles pour lafocalisation d'éclairages, installations, dispositifs et matériel
d'éclairage et lumieres, installations d'éclairage a fibres optiques, boitiers, grilles pour
I'orientation d'éclairages, réflecteurs et caches pour lumieéres, douilles de lampes,
suspensions pour lampes, filtres et filtres interférentiels, sorties d'éclairages (éclairages
encastrés), planification technique et planification de la construction d'install ations
d'éclairage, programmation informatique, programmation de sous-programmes de calcul
pour matériel informatique rein beschreibend oder sogar eine Sachbezei chnung, tragt zur
Unterscheidungskraft der Marke also nichts bei. Da auch das Element "2" keinen
hinreichenden Beitrag an die Unterscheldungskraft leistet und sich ein solcher auch nicht
aus der Kombination beider Bestandteile ergibt, ist die Marke gesamthaft as beschreibend
und damit als nicht eintragungsfahig zu qualifizieren.

E.74

Daran andert nichts, dass "2LIGHT" objektiv betrachtet mehrdeutig ist. Ob die
angefochtene Marke 2LIGHT von den massgeblichen Abnehmern némlich -
grammatikalisch unrichtig - als "zwei Licht" oder "zwei anziinden™ oder aber -
grammatikalisch richtig - als "to light" ("anzinden™) verstanden wird, fuhrt in jedem Fall
dazu, dass sich im besagten Zeichen unmittelbar die Kerneigenschaft von Waren und
Dienstleistungen der Beleuchtungsindustrie, wofr die angefochtene Marke beansprucht
wird, widerspiegelt. Das angesprochene Publikum braucht zum Verstandnis des
beschreibenden Charakters des Zeichens keine besondere Denkarbeit aufzubringen, denn
die beschreibende Aussage des Wortbestandteils "LIGHT" ist, ob nun in Kombination mit
"zwei" oder "to", unmittelbar erkennbar und bedarf keiner gedanklichen Anstrengung.

E.8



Die BeschwerdefUhrerin weist noch auf die Registrierung der Marke 2LIGHT in den USA,
in Australien und in Norwegen hin. Insbesondere die Eintragungen in den beiden
englischsprachigen Léndern fuhrt sie dabel als Indiz fur die Eintragungsfahigkeit der
angefochtenen Marke an. Massgeblich fur die absoluten Ausschlussgriinde sind jedoch
einzig die Verhdltnisse in der Schweiz. Auslandischen Entscheiden kommt keine
préjudizierende Wirkung zu, und im vorliegenden Fall sind die sprachlichen Umstande von
Land zu Land unterschiedlich zu beurteilen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom
25. November 2004 E. 4.3 Firemaster, BGE 129 |11 229 E. 5.5 Masterpiece; Willi, aa.O.,
Art. 2N.9).

E.9

Die Beschwerde erweist sich als unbegriindet und ist daher abzuweisen. Bel diesem
Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdefthrerin aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VWVG). Eswird keine Parteientschadigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 des
Reglements vom 11. Dezember 2006 Uber die Kosten und Entschédigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2)).

E. 10

Die Gerichtsgebihren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfuihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwWVG,
Art. 2 Abs. 1 VGKE). Bei Markeneintragungen geht es um Vermoégensinteressen. 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.- angenommen werden darf (Urteil des
Bundesgerichts 4A _161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 we make ideas work, BGE 133 111 492
E. 3.3 Turbinenfuss mit weiteren Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte fir einen
hoheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
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