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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, 32 und 33 lit.
d VGGQG). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidgendssischen
Rekurskommission fur geistiges Eigentum tbernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die
Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 VwV G am 1. Juni 2006 eingereicht
und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Der Beschwerdefiihrer ist durch die
angefochtene Verfligung besonders bertihrt, und er ist durch den Entscheid beschwert (Art.
483 VWV G). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Zunéchst stellt sich die Frage nach den von der angemel deten Marke angesprochenen
Verkehrskreisen. Die zu beurteilende Marke wurde fUr die "Erzeugung von Energi€” in
Klasse 40 angemeldet. Energie ist als Strom oder Warme erhdltlich und kann auch als Drall,
Schwingung oder anders weitergegeben werden. Am Markt wird zum Beispiel el ektrische
Energie wie eine Ware verkauft. Sieist darum auch in Warenklasse 4 der Internationalen
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen eingeordnet. Im Zusammenhang mit ihrem
Verkauf gilt die vorgangige Erzeugung von Energie as Hilfsdienstleistung, und ist die
Marke nicht selbsténdig geschiitzt (Lucas David, Markenschutzgesetz Muster- und
Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 37 zu Art. 3 MSchG, Botschaft zum M SchG, BBI
19911 19). Kéaufer von elektrischer Energie als Ware wéren die Strombezliger, also
samtliche Unternehmen, Haushalte und Einzel personen. Dagegen kommen als Abnehmer
der Dienstleistung "Erzeugung von Energie” in Klasse 40 praktisch nur Besitzer von teuren
energieproduzierenden Anlagen (Turbinen-, Photovoltaik-, Erdwarme- oder
Biogas-Anlagen etc.) in Frage. Denn wie erwahnt wird der Akt der Erzeugung von Energie
nur dann als Hauptdienstleistung verstanden, wenn er nicht mit dem Verkauf der dabei
erzeugten Energie oder einer anderen dabel hergestellten Ware an den
Dienstleistungsbeziiger einhergeht. Eine solche Energieerzeugung wird dem
Dienstleistungsbeziiger aber nur dann einen Nutzen vermitteln, wenn ihm das verwendete
Kraftwerk bereits gehdrt, so dass er die erzeugte Energie verwenden kann. Als Abnehmer
der zu prifenden Marke sind darum Besitzer teurer energieproduzierender Anlagen
anzusehen, welchen die "Erzeugung von Energie" als Hauptdienstleistung erbracht wird.

E.3



Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch des Beschwerdefuhrers zurtickgewiesen, weil
dieses Art. 10 Abs. 1 des Wappenschutzgesetzes (WSchG, SR 232.21) verletze. Art. 10
Abs. 1 WSchG verbietet die Eintragung von Zeichen als Marken, die mit Wappen, Fahnen
oder anderen Hoheitszeichen, amtlichen Kontroll- und Garantie-Zeichen oder -Stempeln
verwechselt werden konnen. Im Gegensatz zu Art. 11 setzt Art. 10 WSchG voraus, dass der
Schweiz im betreffenden Land fir gleichartige eidgentssische und kantonale Zeichen
Gegenrecht gehalten wird. Wie die Vorinstanz zu Recht festhalt, wurde der frihere
Ausdruck "Fabrik- und Handelsmarken" in Art. 10 Abs. 1 WSchG mit Art. 75 Abs. 3

M SchG durch den Ausdruck "Marken™" ersetzt, so dass Art. 10 WSchG auch
Dienstleistungsmarken wie die hier zu beurteilende umfasst.

E.4

Zu Unrecht behauptet die Vorinstanz in E. 2 des angefochtenen Entscheids, dass der Schutz
von Art. 10 WSchG Uber den Schutz des Gegenrechts hinausreiche. Durch den Vorbehalt
beschrankt diese Bestimmung ihre Tragweite auf den jeweiligen Umfang des Gegenrechts
und soll ein asymmetrischer Schutz gerade verhindert werden (Rekurskommission fur
geistiges Eigentum/RKGE in sic! 2004, 601 E. 4 Newberry). Die Uberlegungen von Stefan
Szabo in sic! 2003, 276 Uber die Tragweite von Art. 1 WSchG, auf welche die Vorinstanz
sichin Punkt 2 ihrer Vernehmlassung und in E. 2 des angefochtenen Entscheids beruft,
befassen sich nicht mit der Frage der auslandischen Hoheitszeichen geméss Art. 10 WSchG,
sondern mit der Frage des Schutzumfangs von Art. 1 WSchG und sind darum fir die Frage
des Gegenrechts nicht einschl&gig.

E.5

Die Vorinstanz erblickt den von Art. 10 Abs. 1 WSchG verlangten Gegenrechtsvorbehalt in
Art. 6ter der Pariser Verbandsiibereinkunft (PV U, SR 0.232.04), der die Mitglieds ander
verpflichtet, "die Eintragung der Wappen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen
der Verbandslander [...] sowie jeder Nachahmung im heraldischen Sinn al's Fabrik- oder
Handelsmarken oder als Bestandteile solcher zurtickzuweisen oder fir unguiltig zu erkléren
[...]". Albanienist seit 1995 Mitglied des Pariser Verbandes, weshalb diese Bestimmung als
Gegenrechtsvorbehalt angerufen werden kann. Die Bestimmung beschrankt den

Hoheitszei chenschutz jedoch ausdriicklich auf Fabrik- und Handel smarken, umfasst
Dienstleistungsmarken wie die vorliegende also nicht (David, N. 84 zu Art. 2 MSchG,
Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Zurich 2002, N. 273 zu Art. 2 MSchG, Hans David
Meisser/David Aschmann, Herkunftsangaben, Schwei zerisches Immaterialgiter- und
Wettbewerbsrecht/SIWR 111/2, Basel 2005, S. 291). Uberdies beschréankt sie die
Schutzwirkung bei nichtidentischen Zeichen auf eine "Nachahmung im heraldischen Sinn®.
Dagegen weicht die hier zu beurteilende Marke gerade in heraldisch wesentlichen
Merkmalen von der albanischen Flagge ab, némlich in der Hintergrundfarbe der Flagge, der
Farbe der Krallen des Doppeladlers, der Zahl der Schwingen und den beigefligten Sternen.
Auf Grund dieser Unterschiede und in Anbetracht der bei der Wahl eines Erbringers der
hier zur Beurteilung stehenden Dienstleistungen tblichen Sorgfalt braucht also nicht
beflrchtet zu werden, dass das in der Marke enthaltene Wappen von jemandem, der die
albanische Nationalflagge kennt, al's albanisches Hoheitszei chen angesehen wird (RKGE in
sic! 1999, 39 E. 5 Cercle, Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. Minchen 2001, N. 4 zu
Art. 6ter PVU). Noch weniger erwartet dies aber jemand, der die albanische Flagge nicht
kennt. Art. 6ter PV U statuiert darum im vorliegenden Fall gleich aus zwei Griinden kein
Gegenrecht fur die Anwendung - oder jedenfalls vollsténdige Anwendung - von Art. 10



Abs. 1 WSchG.

E.6

Andere Gegenrechtsgrundlagen sind nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hat offenbar nicht
versucht, das albanische nationale Recht zum Schutz von Hoheitszeichen zu ermitteln. Sie
behauptet auch nicht, dass eine Gegenrechtserkl&rung des Bundesrats im Sinne von Art. 10
Abs. 3 WSchG besteht. Albanische Gesetze zum Gelstigen Eigentum sind in der
"Collection of Laws for Electronic Access (CLEA)" der OMPI unter www.wipo.int
veroffentlicht, doch ergeben sich auch daraus keine Anhaltspunkte fr einen gesetzlichen
Schutz von Hoheitszeichen in Albanien. Mangels eines hinreichenden Gegenrechtsschutzes
verletzt die angemeldete Marke Art. 10 Abs. 1 WSchG somit nicht.

E.7

Ohne einen Gegenrechtsvorbehalt untersagt Art. 11 Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 2 WSchG die
Eintragung von Marken mit Wappen oder Fahnen ausléndischer Staaten sowie von Marken,
die mit diesen Wappen oder Fahnen verwechselt werden konnen, sofern deren Beniitzung
zur Tauschung Uber die geographische Herkunft, den Wert, andere Eigenschaften von
Erzeugnissen oder Uber die geschéftlichen Verhéltnisse des Beniitzers zum entsprechenden
Staat geeignet ist. Dieser Ausschlussgrund ist gleichbedeutend mit dem Ausschlussgrund
von Art. 2 lit. ¢ MSchG flr geographische Bezeichnungen in Marken. Er setzt voraus, dass
das angemel dete Zeichen die relevanten Abnehmerkreise zur Annahme verleitet, die
gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung stamme aus dem Land oder von dem Ort, auf
den die Angabe hinweist (BGE 128 111 460 E. 2.2 Y ukon). Diese Bedingung ist vorliegend
nicht erfallt und wird von der Vorinstanz auch nicht behauptet. Der einzige Hinweisin der
angemeldeten Marke, der im Sinne eines geographischen Hinwei ses aufgefasst werden
konnte, ist eine Ahnlichkeit des abgebildeten Doppeladlers mit dem Doppeladler in der
albanischen Nationalflagge. Doppeladler kommen aber sowohl in Familien- wie
Landeswappen und -flaggen relativ oft vor. Besitzern von teuren energieproduzierenden
Anlagen (vgl. E. 2) ist, soweit sie die albanische Nationalflagge Uberhaupt kennen, bekannt,
dass eine oberfl achliche Ubereinstimmung von Wappentieren keinen Riickschluss auf eine
Zusammengehorigkeit oder gemeinsame Herkunft von zwei Wappen oder Flaggen
gestattet. Das Markengesuch zeigt nach der unbestritten gebliebenen Darlegung des
Beschwerdefiihrers sein Familienwappen. Nach der Praxis der Vorinstanz werden
Familienwappen in Marken regelmassig geduldet (Eugen Marbach, Markenrecht, SIWR I11,
Basel 1996, S. 90). Der Beschwerdefthrer hat damit Anspruch, dass seine Marke in der
berichtigten Fassung vom 14. November 2005 eingetragen wird (Art. 30 Abs. 3 MSchG).

E.8

Damit kann offen bleiben, ob der BeschwerdefUhrer auch gestiitzt auf den Grundsatz von
Treu und Glauben im &ffentlichen Recht die Eintragung der Marke verlangen kénnte. Nach
seinen Ausfihrungen hat er die Verschiebung des Hinterlegungsdatums der Marke in Kauf
genommen, daihm die Vorinstanz dafir die Genehmigung der Marke in Aussicht gestellt
hatte, was einen Anspruch auf Vertrauensschutz begriinden konnte (U. Hafelin/ G.
Miller/F. Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. Zirich 2006, 668 ff.). Die
Vorinstanz hat dies nicht bestritten oder kommentiert. Nach Besprechungsnotizen des
Markenprufers soll der Beschwerdefihrer allerdings auf den Vorbehalt einer Genehmigung
durch ein Gbergeordnetes Beschlussgremium innerhalb der V orinstanz hingewiesen worden
sein.



E.9

Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuwei sen, die Marke des
Beschwerdefiihrersin der mit Schreiben vom 14. November 2005 gednderten Fassung und
mit dem neuen Hinterlegungsdatum vom 15. November 2005 im Schweizerischen
Markenregister einzutragen.

E. 10

Bel diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG),
und esist dem BeschwerdefUhrer der geleistete K ostenvorschuss zurtick zu erstatten.
Uberdiesist ihm eine angemessene Parteientschadigung zuzusprechen.

E.11

Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschadigung derjenigen
Korperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfigt
hat (Art. 64 Abs. 2 VWV G). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes tiber Statut und Aufgaben des
Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt die
Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersonlichkeit. Sieist in eigenem
Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Fihrung des
Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 lit. aund b IGEG). Gestitzt darauf erliesssiedie
angefochtene Verfligung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die
daf ir vorgesehene Gebuihr. Die Vorinstanz ist darum zur Bezahlung der

Partel entschadigung zu verpflichten.

E.12

Die Spruchgebiihr des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessfihrung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art.
63 Abs. 4bis VWV G). In Markeneintragungsverfahren ist dafir das Interesse der
beschwerdefiihrenden Partel am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der
Vorbereitung der Markteinflihrung im Fall der Rlickweisung der hangigen
Markenanmeldung zu veranschlagen. Es wirde allerdings zu weit fuhren und kénnte im
Verhdltnis zu den relativ geringen K osten des erstinstanzlichen V erfahrens abschreckend
wirken, wenn dafur stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt wirden.
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach
Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (Johann Zircher, Der Streitwert im
Immaterialglter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; Leonz Meyer, Der Streitwert in
Prozessen um Immateria guterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., Lucas David, Der
Rechtsschutz im Immaterialgiterrecht, SIWR 1/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29f.).
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