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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.11

Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfigung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. ¢ des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren dar (VWVG, SR
172.021). Diese Verflugung war bei der Rekurskommission fir geistiges Eigentum
angefochten, welche vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 Uber das
Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) am 1. Januar 2007 (vgl. AS 2006 1069) zur
Beurteilung der Streitsache sachlich und funktionell zustandig war (vgl. Art. 36 Abs. 1 des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11 [aufgehoben gemass
Anhang Ziff. 21 desVGG] i.V.m. Art. 44 VwV G). Das Bundesverwaltungsgericht, das
gemass Art. 31 VGG als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen V erfligungen nach Artikel
5VwVG beurteilt, ist nach Art. 53 Abs. 2 VGG (i.V.m. Art. 33 Bst. e VGG) fur die
Behandlung der vorliegenden Streitsache zusténdig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
VGG greift.

E.12

Die BeschwerdefUhrerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch
die angefochtene Verfligung besonders bertihrt. Sie hat zudem ein al's schutzwiirdig
anzuerkennendes I nteresse an deren Aufhebung und Anderung, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VWV G). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52
Abs. 1 VwWVG), die Vertreterin hat sich rechtsgeniglich ausgewiesen (Art. 11 VwWVG), der
K ostenvorschuss wurde fristgemass bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Ubrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VWV G). Auf die
Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Nach Art. 499 VwWVG (i.V.m. Art. 37 VGG) kann mit der Beschwerde ans
Bundesverwaltungsgericht die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Uberschreitung
oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollsténdige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Verfiigung
gerugt werden. Gemass Art. 62 Abs. 4 VwV G ist das Bundesverwaltungsgericht als
Beschwerdeinstanz an die rechtliche Begriindung der Begehren nicht gebunden. Nach dem
Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ist es vielmehr verpflichtet, auf den
festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden
erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es Uberzeugt ist (vgl. BGE 119V 347
E. 13). Dies bedeutet, dass es eine Beschwerde auch aus einem andern a's den geltend



gemachten Griinden gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer
Begrundung bestétigen kann, die von jener der Vorinstanz abweicht (sogenannte
Motivsubstitution, vgl. Verwaltungspraxis der Bundesbehérden [VPB] 63.64 E. 1b, VPB
63.29 E. 4a).

E.3

Die Beschwerdeftihrerin macht im Wesentlichen geltend, die Marke AMERICAN
BEAUTY enthalte zwar mit dem Element AMERICAN eine Angabe mit geografischem
Gehalt, welche vom massgeblichen Schweizer Publikum mihel os verstanden werde. In
Verbindung mit dem Begriff BEAUTY werde diese Angabe aber erkennbar als

Fantas ebezei chnung und nicht al's geografische Herkunftsangabe der beanspruchten
Produkte wahrgenommen, zumal mit dieser Kennzeichnung den Produkten ein gewisses
Image verliehen werden soll. Die Bezeichnung wecke beim schwei zerischen Publikum
Vorstellungen Uber einen gewissen Typ von Frau. Ein erheblicher Tell des Publikums
werde daher das Zeichen AMERICAN BEAUTY im Zusammenhang mit Korper- und
Schonheitspflegeprodukten als Hinweis auf ein Schonheitsideal oder einen gewissen
Frauentypus verstehen und nicht als Hinweis auf den Produktionsort der beanspruchten
Waren auffassen. Die Produkte wirden - selbst wenn es dabel beispielsweise um Seife
ginge - sehr wohl dazu beitragen, dieses Schonheitsideal zu erreichen, das unter anderem
mit "perfekter Haut" in Verbindung gebracht wird. Bei einer Seife werde der Konsument
AMERICAN BEAUTY nicht als geografische Herkunftsangabe verstehen, sondern mit
einem Personentyp assoziieren, der alenfalls auch eine solche Seife benltzen konnte.
Insofern werde AMERICAN BEAUTY nicht nur al's Anspielung auf ein dusseres
Erscheinungsbild verstanden, sondern auch mit einem Frauentyp assoziert, der "Lifestyle"
verkorpere und auch solche Waren benutze.

E.31

Angesichts des |etzten von der Beschwerdef Uihrerin vorgebrachten Argumentes, wonach
AMERICAN BEAUTY auch Assoziationen wecke zu amerikanischen Schénheiten, welche
ebenfalls entsprechend gekennzeichnete Lifestyle-Produkte benutzen, stellt sich die Frage,
ob - abweichend von der Begriindung in der angefochtenen Verfligung (vgl. dazu die
vorangehende Erwéagung 2) - der anbegehrte Markenschutz hier nicht bereits gestitzt auf
Art. 2 Bst. aMschG zu verweigerniist.

E.3.11

Nach dieser Bestimmung sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz
ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr a's Marke fir bestimmte Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt haben, fur die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut
gehoren Zeichen, die fur den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und
deshalb freizuhalten sind, sowie auch Zeichen, die mangels Unterschel dungskraft nicht
geeignet sind, eine Ware oder eine Dienstleistung zu individualisieren. Nach
bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden Zeichen vom Publikum immer dann nicht al's
Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft, sondern unmittelbar als Sachbezeichnungen
oder Beschaffenheitsangaben verstanden, wenn sie die Art, Zusammensetzung, Qualitét,
Quantitdt oder Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die
Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Auch direkte Hinweise auf
den Destinatérkreis sind als gemeinfreie Beschaffenheitsangaben mindestens fir sich alein
nicht schutzfahig (BGE 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4b EL LE, veroffentlicht in



sic! 1997 S. 159; Entscheid RKGE MA-AA 08/04 vom 23. Dezember 2004

BOY SWORLD, veroffentlicht in sic! 2005 S. 467). Dass die Marke Gedankenassoziationen
weckt oder Anspielungen enthélt, die nur entfernt auf Merkmale der Ware hinweisen, reicht
indessen daflr nicht aus. Der beschreibende Charakter des Zeichens muss vielmehr ohne
besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen sein, wobei es gentigt, dass diesin einem
Sprachgebiet der Schweiz zutrifft. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder
fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob
das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den
beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz as Aussage Uber bestimmte Merkmale oder
Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (BGE
4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1 EUROJOBS mit Hinweisen).

E.312

Um beurteilen zu kénnen, ob das Zeichen AMERICAN BEAUTY in Bezug auf die
beanspruchten " Seifen, Parfiimeriewaren, dtherischen Ole, Mittel zur Korper- und
Schonheitspflege, Haarwasser und Zahnputzmittel” (Klasse 3) eine beschreibende Angabe
im Sinne von Art. 2 Bst. aM SchG darstellt, ist die Zeichenkombination AMERICAN
BEAUTY as Ganzes zu betrachten. Ausgehend vom Sinngehalt der einzelnen Bestandteile
ist zu prufen, ob das Zeichen in seinem Gesamteindruck, d.h. die Verbindung dieser
Bedeutungen, einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen
ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasieaufwand als beschreibende Angabe
aufgefasst wird.

E.3.13

Die aus dem elementaren englischen Grundwortschatz zusammengesetze und offensichtlich
suggestiv wirkende Bezeichnung AMERICAN BEAUTY durfte einem breiten Publikum in
der Schweiz ohne weiteres verstandlich sein, wie auch die Beschwerdefihrerin zu Recht
einraumt. In Ubereinstimmung mit ihr und der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass sich
diese Bezeichnung effektiv mit einem Personentypus assoziieren lasst, der dem
"amerikanischen Schonheitsideal" entspricht, auch wenn sich dieses Ideal "amerikanischer
Schonheit” (oder individualisiert und konkret aufgefasst als "amerikanische Schonheiten™)
letztlich im Wesen ebenso wenig fassen lasst, wie die kulturelle Vielfalt, in der
"amerikanische Schonheit" in Erscheinung tritt ("schwarz/braun/gelb/weiss") oder als
"american beauty" jeweilsin Werbung und Film vorgestellt und allenfalls als
erstrebenswert hingestellt wird. Zu folgen ist auch der Auffassung der BeschwerdefUhrerin,
dass AMERICAN BEAUTY abgesehen von moglichen Assoziationen mit den vielfaltigen
ausseren Erscheinungsbilder (sinnlich ausstrahlender) "amerikanischer Schdonheiten” auch
auf elnen gewissen, aus Film und Werbung allgemein bekannten "Lifestyle" hinweist, den
das Adjektiv "american™ im nicht geografischen Sinne zum Ausdruck bringen soll. In
diesem Sinne dirften die angesprochenen Markenadressaten im Kennzeichen AMERICAN
BEAUTY einen Hinweis auf wesentliche Eigenschaften der damit gekennzeichneten Waren
erkennen, gewissermassen das im gekauften Produkt verkorperte Gut "amerikanischer
Schonheit”. Hinzu kommt, dass im Bereich der beanspruchten Schénheitspflegeprodukte
die mehrdeutigen Assoziationen von "Schonheit” mit "Amerika" eindeutig positiv sind und
deshalb das Zeichen AMERICAN BEAUTY einen qualitétsanpreisenden Charakter fir die
damit gekennzeichneten Waren erhélt. Denn gerade dieim Zeichen AMERICAN BEAUTY
angesprochene Schonheit und lifestyle-verhei ssende Werbebotschaft wird den
Markenadressaten hierzulande einen engen Zusammenhang suggerieren zwischen dem



Gebrauch dieser Waren und der Mdglichkeit, dadurch diesem Schdnheitsideal naher zu
kommen. In diesem Sinne betont die Beschwerdefihrerin auch, dass bei spielsweise durch
den Gebrauch entsprechend gekennzeichneter Seifen die vom "amerikanischen
Schonheitsideal” geforderte "perfekte Haut" erreicht werden kénne. Abgesehen von diesen
Uberlegungen, welche fiir den Gemeingutcharakter von AMERICAN BEAUTY sprechen,
ist im Sinne der Argumentation der Beschwerdefuhrerin auch davon auszugehen, dass
insbesondere Frauen (in und ausserhalb der USA), welche dem angepriesenen Frauentyp
entsprechen oder zu entsprechen wiinschen, unter der Bezeichnung AMERICAN BEAUTY
gehandelte Produkte erwerben und benitzen, um ihrem Ideal zu entsprechen oder néher zu
kommen. Insofern ist das Zeichen AMERICAN BEAUTY auch as Hinweis auf den von
diesem Zeichen angesprochenen Destinatérkreis aufzufassen, der sich im symbolischen
Sinne mit diesem Schonheitsideal identifiziert, es anstrebt und deshalb auch die so
gekennzeichneten Seifen, Parfiimeriewaren, dtherischen Ole, Mittel zur Koérper- und
Schonheitspflege, Haarwésser und Zahnputzmittel in der Erwartung kauft, ein Stiick
"amerikanische Schonheit" zu erstehen. Da AMERICAN BEAUTY in der Wahrnehmung
eines beachtlichen Tells des angesprochenen Publikums vorab eine - wenn auch teilweise
symbolische - Umschreibung des Ziel publikums darstellt, ist dieses Zeichen auch deshab
als gemeinfreie Beschaffenheitsangabe zu erachten, die ohne unterscheidungskréftige
Elemente fur sich alleine nach Art. 2 Bst. a M SchG grundsétzliche nicht schutzfahig ist
(vgl. Entscheid RKGE vom 23. Dezember 2004 BOY SWORLD, a.a.O., E. 6 mit Hinweis
auf BGE 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 4 ELLE, a.a.O., und BGer in PMMBI 1994 1,
S. 47 VIP CARD). Die erwédhnten Gesichtspunkte unterstreichen den Charakter von
AMERICAN BEAUTY als Zeichen des Gemeingutes, weshalb hier auch kein
eintragungsfahiger Grenzfall anzunehmenist (vgl. BGE 129 111 225 E. 5.3
MASTERPIECE, verdffentlicht in Die Praxis des Bundesgerichts [Pra] 2003 Nr. 139, S.
752).

E.3.2

Angesichts der Uberragenden Bedeutung, welche das dem Gemeingut zugehdrige Zeichen
"american beauty" fur die Vermarktung von Schonheitspflegeprodukten haben kann,
besteht ein die Interessen der Beschwerdefthrerin Gberwiegendes Interesse der Ubrigen
aktuellen und potenziellen Konkurrenten, diese Kennzeichnung fur den Wirtschaftsverkehr
freizuhalten. Die Berufung auf das schillernde "amerikanische Schonheitsideal” bei der
Vermarktung von Schonheitspflegeprodukten ist zweifel sohne freihaltebedirftig und darf
daher von der BeschwerdefUhrerin grundsétzlich nicht monopolisiert werden, es sel denn,
AMERICAN BEAUTY hétte sich im Markt fur die beanspruchten Produkte der
Beschwerdefihrerin a's unterscheidungskréftiges Zeichen durchgesetzt, was die
Beschwerdefihrerin jedoch nicht geltend macht.

E.33

Unbegriindet ist schliesslich auch die von der Beschwerdefthrerin verlangte
Gleichbehandlung mit den Eintragungen der Marken 5th AVENUE und HOLLYWOOD
SMILE. Die Erwagung 6 der angefochtenen Verfligung gibt diesbeziiglich die Rechtslage
zutreffend wieder, weshalb darauf verwiesen wird.

E.34

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hinterlegten Marke
AMERICAN BEAUTY fir die beanspruchten Waren der Klasse 3 ("Seifen,



Parfiimeriewaren, &herische Ole, Mittel zur Kérper- und Schonheitspflege, Haarwasser und
Zahnputzmittel") - wenn auch mit unzutreffender Begrindung jedenfallsim Ergebnis - zu
Recht zurlickgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher al's unbegriindet abzuwei sen.

E.4

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdefuhrerin die Verfahrenskosten zu
tragen (Art. 63 Abs. 1 VWV G). Die Spruchgebtihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art.
63 Abs. 4bisVWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 Uber die
Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2).
In Markeneintragungsverfahren ist dafir das Interesse der beschwerdefiihrenden Partel am
Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinfihrung im
Fall der Ruckweisung der hangigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten
auf Fr. 35'000.-- festzulegen (Johann Zircher, Der Streitwert im Immaterialgiter- und
Wetthewerbsprozess, sic! 2002, S. 505, Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um
Immaterialglterrechte und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff., Lucas David, Der Rechtsschutz im
Immaterialglterrecht, Schwei zerisches Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht [SIWR]
1/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29f.). Die von der Beschwerdefihrerin geschuldete
Gerichtsgebuhr ist mit dem von ihr am 24. November 2005 geleisteten K ostenvorschuss zu
verrechnen. Eine Parteientschadigung ist der unterliegenden Beschwerdefthrerin nicht
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VWVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
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