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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen zustandig (Art. 31 des

V erwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32)]). Es hat das
vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der Eidgendssischen Rekurskommission fir
Geistiges Eigentum Ubernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der
gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VWV G, SR 172.021) eingereicht
und der verlangte K ostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die
Beschwerdefihrerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VWV G). Auf die Beschwerdeist
daher einzutreten.

E.2

Nach Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11)
sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hétten
sich als Marke fir die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie beansprucht werden, im
Verkehr durchgesetzt. Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation
von Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen und vom Publikum nicht als Hinweis auf
eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (Lucas David, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell, Nedim Peter VVogt, Lucas David [Hrsg.],
Kommentar zum schwei zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und
Modelgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 N. 5). Der Begriff Zeichen des Gemeingutsist ein
Sammel begriff flr beschreibende Angaben, Freizeichen sowie flr elementare Zeichen. Der
Grund fur den Schutzausschluss ist im Freihaltebediirfnis oder in der fehlenden
Unterscheidungskraft des Zeichens begriindet (Entscheid der Eidgendssischen
Rekurskommission fir geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003
495 E. 2 Royal Comfort; Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Das

schwei zerische Markenrecht unter Berticksichtigung des européi schen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, Art. 2 N. 34).

E.21

Als beschreibende Angaben gelten Zeichen, die unmissverstéandlich auf den

K ennzeichnungsgegenstand Bezug nehmen, indem sie eine direkte Aussage Uber bestimmte
Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistung machen. Dies sind
namentlich Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art,



Zusammensetzung, Qualitét, Quantitét, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort
oder Herstellungszeitpunkt aufgefasst zu werden (BGE 118 |1 182 E. 3b Duo; Willi, aa.O.,
Art. 2 N. 45). Blosse Gedankenverbindungen oder Anspielungen, die nur entfernt auf die
Ware hindeuten, gentigen indessen nicht, um eine Marke al's Gemeingut zu qualifizieren.
Enthalt die Marke einen Sachbegriff, muss der gedankliche Zusammenhang mit der Ware
derart sein, dassihr beschreibender Charakter ohne Fantasieaufwand zu erkennen ist (BGE
127111 166 f. E. 2 b aa Securitas, Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic!
6/2003 495 E. 2 Royal Comfort; David, aa.O., Art. 2 N. 6).

E.22

Nach sténdiger Rechtsprechung des Bundesgerichts sind allgemeine Qualitétshinweise
sowie reklamehafte Anpreisungen, die auf Waren und Dienstleistungen irgendwel cher Art
angewendet werden konnen, vom Markenschutz ausgenommen. Schutzunfahig kénnen
insbesondere auch beschreibende Ausdriicke sein, die aus gangigen englischen Wértern
zusammengesetzt sind, wie sie in Werbung und Marketing mehr und mehr verwendet
werden. Diese mussen allen Gewerbetreibenden zur Verfligung stehen und sind somit
frethaltebedurftig (BGE 129 111 227 E. 5.1 = Pra92 Nr. 139 S. 754 Masterpiece; Urteil des
Bundesgerichts 4A.6/1998 vom 10. September 1998 in: sic! 1/1999 30 Swissline; Urtell des
Bundesgerichts 4A.7/1997 vom 23. Marz 1998 in: sic! 4/1998 397 E. 1 Avantgarde;
Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 495 E. 2 Royal Comfort; Willi,
aa0., Art. 2N. 79).

E.3

Setzt sich die Marke aus Wortern einer anderen al's einer schweizerischen Landessprache
zusammen, so ist auf die Sprachkenntnisse der angesprochenen V erkehrskrei se abzustellen.
Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den
Grundztigen vertraut, so dass nicht nur einfache Worter mit leicht versténdlichem
Sinngehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (Willi, a.a.O., Art. 2 N.
17). Englische Begriffe missen mit anderen Worten beriicksichtigt werden, sofern sie
einem nicht unbedeutenden Teil der Bevolkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129
11 228 E. 5.1 = Pra92 Nr. 139 S. 755 Masterpiece).

E.4

Vorliegend wird der Markenschutz fir Waren der Warenklasse 3 beantragt, d.h. fur
Toilettenseifen, Parfiimeriewaren, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, dtherische Ole,
Haarwasser, Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschénerung der Haut, Kopfhaut und
Haare, Deodorants und Antitranspirantien fr den personlichen Gebrauch. Es handelt sich
also um alltagliche Toiletten- und Korperpflegeartikel. Solche werden sowohl vom
Endkonsumenten, als auch von Zwischenhandlern wie Drogerien, Apotheken oder
Kosmetikstudios nachgefragt. Bei diesen Abnehmerkreisen ist von durchschnittlichen
Englischkenntnissen auszugehen. MASTERPIECE kann auf Deutsch mit "Meisterwerk™
oder "Meisterstiick" Ubersetzt werden (Langscheidts Handworterbuch Englisch, Berlin /
Minchen 2001, S. 385). Entgegen den Ausfihrungen der Beschwerdefthrerin ist dieser
Begriff zum Grundwortschatz der englischen Sprache zu zéhlen und kann daher auch in der
Schweiz al's bekannt vorausgesetzt werden (BGE 129 111 228 E. 5.2 = Pra92 Nr. 139 S. 755
Masterpiece).

E.41



Nach allgemeinem Verstandnis definiert MASTERPIECE im Englischen ein Produkt,
welches andere Uberragt. Dabei kann der Begriff Meisterwerk oder Meisterstiick sowohl fir
einen Gegenstand als auch fur eine intellektuelle L eistung verwendet werden. Entgegen der
Auffassung der Beschwerdefihrerin ist deshalb das jlingste Prgjudiz des Bundesgerichts
Uber die Eintragungsfahigkeit des Begriffs MASTERPIECE (BGE 129 111 225 = Pra92 Nr.
139 - Masterpiece) fur den vorliegenden Fall durchaus einschl&gig, dussert es sich doch
Uber den allgemeinen Wortsinn des in Frage stehenden Zeichens. Im besagten Prgjudiz hat
das Bundesgericht festgehalten, "dass der Ausdruck MASTERPIECE nach seinem
allgemeinen Wortsinn bei der durchschnittlichen schwei zerischen Bevdlkerung unmittel bar
und ohne besonderen Fantasieaufwand einen Zusammenhang mit der Qualitédt oder der
Vorzuglichkeit der angebotenen Ware oder Dienstleistung im Vergleich mit
konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen assoziiert. Es handelt sich folglich um eine
Qualitatsbezeichnung die zum Allgemeingut gehort” (BGE 129 111 228 E. 5.2 = Pra92 Nr.
139 S. 755 Masterpiece). Es gibt keinen ersichtlichen Grund, weshalb die zitierte Erwégung
nicht auf den vorliegenden Fall zutreffen sollte. Einerseits handelt es sich beim zitierten
Entscheid ebenfalls um ein Produkt, dass sich an die durchschnittliche schweizerische
Bevolkerung richtete, andererseits wird in der besagten Erwégung geradezu betont, dass der
Ausdruck MASTERPIECE sowohl fur Gegenstande, als auch fir eine intellektuelle
Leistung beschreibend ist (BGE 129 111 228 E. 5.2 = Pra92 Nr. 139 S. 755 Masterpiece).

E.4.2

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass MASTERPIECE als
Qualitatsbezeichnung und als Werbeslogan fur Waren und Dienstlei stungen verstanden
wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob fur ein Werk eines intellektuell oder handwerklich
tatigen Schopfers oder fir einen Massenartikel geworben wird. Es liegt in der Natur der
werbemassigen Anpreisung, durch Ubertreibungen die Aufmerksamkeit des Konsumenten
zu erhaschen. Diese sind sich dementsprechend daran gewdhnt, dass fir alltagliche Artikel
mit Superlativen geworben wird (Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic!
6/2003 496 E. 3 Royal Comfort). Es bedarf deshalb keiner Fantasie, um vom Ausdruck
MASTERPIECE auf die vorztgliche Qualitéat des umworbenen Produkts zu schliessen -
dies auch in Bezug auf die beantragten Waren der Klasse 3. Eine solche
Qualitatsbezeichnung enthalt keinen betrieblichen Herkunftshinweis und entbehrt jeglicher
Unterscheidungskraft. Auch mit Blick auf die tbrigen Konkurrenten muss das Zeichen fir
Werbezwecke freigehalten werden. Aus diesen Griinden ist der Ausdruck MASTERPIECE
fUr Toiletten- und Korperpflegeartikel zweifelsohne als Gemeingut zu qualifizieren.

E.5

Die BeschwerdefUhrerin verweist auf die beim européi schen Harmonisierungsamt erfolgte
Eintragung der Gemeinschaftsmarke Nr. 4757531 - MASTERPIECE. Sie wertet dies als
Indiz fur die Schutzfahigkeit der Bezeichnung MASTERPIECE in der Schweiz.
Massgeblich fur die absoluten Ausschlussgriinde sind jedoch die Verhéltnisse in der
Schweiz. Auslandischen Entscheiden kommt keine préjudizierende Wirkung zu.
Grundsétzlich unerheblich ist die in anderen Landern erfolgte Eintragung (Willi, aa.O., Art.
2 N. 9). Der Umstand, dass eine Bezeichnung im Ausland als Marke registriert wurde, ist
folglich nur ein Kriterium unter mehreren, die zu beriicksichtigen sind (BGE 129 111 229 E.
5.5=Pra92 Nr. 139 S. 756 Masterpiece). Angesichts des klaren Gemeingutscharakters der
Bezeichnung MASTERPIECE hat der Eintragungsentscheid des européischen
Harmonisierungsamtes keine Indizwirkung. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei



dem allenfalls der Blick in die ausléndische Prifungspraxis den Ausschlag fur die
Eintragung gébe.

E.6

Die Beschwerdeftihrerin beruft sich schliesslich auf das Gleichbehandlungsgebot und den
Grundsatz des Vertrauens in Verwaltungshandlungen. Sie verweist dabei auf die
Wortmarke MASTERPIECE der A. (Marken Nr. 352'368) und auf die
Wort-Bildmarke MASTERPIECE der C. (Marken Nr. P-421'207) die bereitsins
Markenregister aufgenommen wurden. Nach dem verwaltungsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit
gleich zu behandeln. Die gleiche Behorde darf nicht ohne sachlichen Grund zwel rechtlich
gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlichist, dass die
Sachverhalte in al ihren tatsachlichen Elementen identisch sind (Willi, aa.O., Art. 2 N. 28).
Demgegentiber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine
bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Insbesondere besteht dann kein
Anspruch auf Gleichbehandlung, wenn ernsthafte und sachliche Grinde fir die
Praxisanderung sprechen, die Anderung grundsétzlich erfolgt und das I nteresse an der
richtigen Rechtsanwendung gegeniber der Rechtssicherheit Uberwiegt. Frihere - allenfalls
fehlerhafte - Entscheide sollen nicht as Richtschnur fir alle Zeiten Geltung haben
(Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999 in: sic! 6/1999 645 E. 5 Uncle Sam). Unter
diesem Blickwinkel ist die Eintragungspraxis des | GE nicht in Stein gemeisselt. Vielmehr
istim Verlaufe der Zeit veranderten Umstanden Rechnung zu tragen.

E.6.1

Der Ausdruck MASTERPIECE wurde in BGE 129 111 225 as algemeiner Qualitatshinweis
fur Waren und Dienstleistungen qualifiziert. Dieses jingste Eintragungsgesuch fir den
Begriff MASTERPIECE wurde aus diesem Grund zurtickgewiesen. Das
Gleichbehandlungsgebot wére stark strapaziert, wenn lediglich zwei Jahre spéter das
gleiche Zeichen eingetragen wiirde, selbst wenn es fir eine andere Waren- und
Dienstleistungsklasse beantragt wurde. Dagegen stammt die von der Beschwerdefthrerin
ins Feld gefuhrte Eintragung der reinen Wortmarke MASTERPIECE aus dem Jahr 1986
(Marken Nr. 352'368, gehdrend der A. ). In den letzten zwanzig Jahren hat sich die
Eintragungspraxis des | GE wesentlich fortgebildet und an die veranderten Umstande in der
Wirtschaft und Gesellschaft angepasst. Insbesondere was die Englischkenntnisse des
schwei zerischen Durchschnittspublikums anbelangt, sind aufgrund technischer
Entwicklungen (z.B. Internet / englische und amerikanische Fernsehsender), politischer
Entscheidungen (z.B. Einfihrung von Frihenglisch an den Primarschulen) und beruflicher
Zwange (in der Arbeitswelt werden in diversen Berufen Englischkenntnisse vorausgesetzt)
wesentliche Fortschritte gemacht worden. Dieser Veranderung der Umsténde muss bel der
Eintragungspraxis Rechnung getragen werden. Gestiitzt auf die Eintragung des Zeichens
MASTERPIECE aus dem Jahr 1986 kann die BeschwerdefUhrerin daher keinen Anspruch
auf Gleichbehandlung herleiten.

E.6.2

Bel der zweiten von der Beschwerdefuhrerin erwdhnten Eintragung fur die Marke
MASTERPIECE (Marken Nr. P-421'207, gehdrend der C. ) handelt essich um eine
Wort-Bildmarke mit einem Farbanspruch fur Grin, Blau, Rot, Orange und Schwarz. Sie
zeichnet sich durch einen speziellen Schriftzug und durch eine besondere grafische



Gestaltung aus. Diese Marke kann schon deshalb nicht unter dem Titel des
Gleichheitsgebots ins Feld gefuhrt werden, da Gleiches nicht mit Gleichem verglichen wird.
So hat sich das Bundesgericht im bereits viel zitierten BGE 129 I11 225 mit eben dieser
Marke der C. fr Dienstleistungen der Klasse 36 auseinandergesetzt und ist zum
Schluss gekommen, dass sie al's reine Wortmarke zum Gemeingut gehore und nicht
eingetragen werden konne. Die BeschwerdefUhrerin kann deshalb auch mit dem Hinwels
auf die Eintragung der Wort-Bildmarke MASTERPIECE der C. (Marken Nr.
P-421'207) nichts zu ihren Gunsten ableiten.

E.7

Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegriindet. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdefiihrerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
VwV G). Eswird keine Partelentschadigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 des Reglements
vom 11. Dezember 2006 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2)).

E.8

Die Spruchgebihr (Gerichtsgebtihr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessfihrung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis
VWVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist dafir das Interesse der
beschwerdefiihrenden Partel am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der
Vorbereitung der Markteinflihrung im Fall der Rlckweisung der hangigen
Markenanmeldung zu veranschlagen. Es wirde allerdings zu weit fuhren und kénnte im
Verhdltnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen V erfahrens abschreckend
wirken, wenn dafir stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt wirden.
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach
Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (Johann Zircher, Der Streitwert im
Immaterialglter- und Wettbewerbsprozess, in: sic! 7/8 2002 S. 505; Leonz Meyer, Der
Streitwert in Prozessen um Immaterialgiterrechte und Firmen, in: sic! 6/2001 S. 559 ff.;
Lucas David, in: Roland von Buren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialglter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 1/2, Der Rechtsschutz im
Immaterialglterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Demnach ist eine Spruchgebihr von Fr. 3'500.--
zu erheben, welche teilwei se mittels des gel eisteten K ostenvorschusses zu decken ist.
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