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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 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 tbernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der
gesetzlichen Frist von Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das
Verwaltungsverfahren (VWVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelder ist die Beschwerdefthrerin zur
Beschwerde legitimiert (Art. 48 VWV G). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Gemass Artikel 2 Buchstabe a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (M SchG,
SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern
siesich nicht im Verkehr als Marke fur bestimmte Waren oder Dienstleistungen
durchgesetzt haben. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten einerseits Zeichen,
die fur den Wirtschaftsverkehr unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind, und
andererseits Zeichen, denen die fir die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung
erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Zu den nicht unterscheidungskraftigen Zeichen
gehdren unter anderem Hinwelse auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die
Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung,
welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder
Anspielungen enthélt, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht
nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der gedankliche
Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der
beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist
(BGE 127 111 160 E. 2b aa mit Hinweisen). Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich
nach seinem Gesamteindruck.

E.3

Die Vorinstanz Ubersetzt das vorliegend zu beurteilende Zeichen "we make ideas work™ mit
"wir bringen Ideen zum Funktionieren” beziehungsweise "wir machen, dass |deen
funktionieren". Die Beschwerdefthrerin macht demgegentiber in ihrer Beschwerde geltend,
der Slogan sei inhaltlich mehrdeutig. Er kdnne bei spielsweise auch mit "wir zwingen Ideen
zum Arbeiten”, "wir lassen Vorstellungen arbeiten” und "wir lassen Einfalle wirken"



Ubersetzt werden. Der Slogan "we make ideas work" sei daher eintragungsfahig, da er
verschiedene Assoziationen hervorrufe und keine direkte Aussage Uber die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen mache. Ob ein Zeichen markenrechtlichen Schutz
beanspruchen kann oder aber als beschreibende Angabe zurtickgewiesen werden muss,
bestimmt sich immer anhand der konkreten Ware oder Dienstleistung (Eugen Marbach, in:
Schwei zerisches Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I11, [Markenrecht, hiernach
Kommentar Marbach], Basel 1996, S. 29). Vorliegend ist zu prifen, welche Bedeutung der
Bezeichnung "we make ideas work" hinsichtlich der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen der Klassen 1, 17, 40 und 42 zukommt. Es handelt sich hier um chemische
Erzeugnisse, um Kunststoff-Halbfabrikate und um Dienstleistungen im Zusammenhang mit
chemischen Erzeugnissen. Das Zeichen "we make ideas work™ besteht ausschliesslich aus
Wortern des englischen Grundwortschatzes, die zumindest in ihrer primérer Bedeutung dem
Grossteil der Schweizer Bevolkerung - und umso mehr dem hier spezifischen
Abnehmerkreis, welcher auf dem Gebiet chemischer und Kunststofferzeugni sse bewandert
ist und somit in der Regel Uiber erhdhte Englischkenntnisse verfiigt - ohne weiteres
verstandlich sind. Es kann der Vorinstanz beigepflichtet werden, dass das Zeichen "we
make ideas work" primér mit "wir bringen Ideen zum Funktionieren™ oder "wir machen,
dass Ideen funktionieren” zu Ubersetzen ist. Es scheint, dass auch die Beschwerdefihrerin
dem Zeichen auf ihrer Homepage eine &hnliche Bedeutung beimisst, indem sieihm den
Sinn "Verwirklichung von Ideen” beimisst (vgl. deutsche Version der pdf-Broschire "we
make ideas work, S. 2, Vorwort von Dr. Matthias L. Wolfgruber). Die von der
BeschwerdefUhrerin vorgebrachten weiteren weniger nahe liegenden
Ubersetzungsmaglichkeiten und Deutungen des Slogans vermagen an der Einschétzung
nichts zu andern (vgl. Entscheid des Bundesgerichts vom 8. April 2005 in: sic! 2005, S. 649
ff. GlobalePost).

E.31

Als Gemeingut zuriickzuweisen sind auch Zeichen, deren Inhalt sich in einer
reklamemassigen Selbstdarstellung erschopft. Eine Marke soll keine verkappte Werbung
fUr besondere Eigenschaften des Produktes enthalten. Andernfalls werde ein Zeichen vom
Verkehr a's blosses Schlagwort verstanden und sel somit nicht unterscheidungskréftig
(Kommentar Marbach, S. 41 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Mit dem Slogan "we
make ideas work" wird bei den Kunden suggeriert, dass - auch ohne Beifligung des
Pronomens "your" im Sinne von "we make your ideas work" - ihre ldeen zum
Funktionieren gebracht beziehungsweise verwirklicht werden. Der Slogan hat somit einen
anpreisenden, werbemassigen Qualitétshinweis, der fur das kaufende Publikum Klar
erkennbar ist. Entsprechend wird die Aussage "we make ideas work" vom Publikum in
erster Linie a's Werbeslogan und nicht als Kennzeichen aufgefasst (vgl. RKGE in sic! 2003,
802 We keep our promises). Das streitige Zeichen ist somit nicht geeignet, as
Herkunftshinweis zu dienen, und es fehlt ihm die fir die Individualisierung der
beanspruchten Waren erforderliche Unterscheidungskraft.

E.3.2

Die Wortfolge "we make ideas work™ ist zudem freihaltebediirftig. Im Interesse eines
funktionierenden Wettbewerbs missen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden,
die fur den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind. Ein einzelner
Gewerbetreibender soll nicht ein Zeichen monopolisieren dirfen, das aufgrund seines
Sinngehalts fur andere Gewerbetreibende von Bedeutung ist oder in Zukunft noch werden



konnte (Christoph Willi, in: Kommentar Markenschutzgesetz, Zirich 2002, hiernach:
Kommentar MSchG, Art. 2 MSchG N. 42; Kommentar Marbach, S. 35). Diesgilt
insbesondere fur Ausdrticke des allgemeinen Sprachgebrauchs, allgemeine
Qualitatshinwei se sowie reklamehafte Anpreisungen. Das Zeichen "we make ideas work™
erschopft sich in einer Werbeaussage, die aufgrund ihrer umfassenden an keine Waren-
oder Dienstleistungskategorie gebundenen allgemeinen Bedeutung, fur den geschéftlichen
Verkehr freigehaten werden muss (BGE 118 11 181 E. 3c). Eine Ausnahme kd&me nur in
Betracht, wenn das Zeichen sich fir die beanspruchten Waren bereits a's Marke
durchgesetzt hétte. Daflr bestehen jedoch weder Anhaltspunkte, noch macht die
Beschwerdefuhrerin einen solchen Anspruch geltend. Diese Auffassung wird durch den
Umstand bekréaftigt, dass der Slogan "we make ideas work™ ebenfalls von anderen Waren-
und Dienstleistungsanbietern verwendet wird (z.B. http://www.dosize.com/about-us.php,
http://www.purewaterpool s.com/purenet_pages/press pages/|uxury_pools 2006 _pgl.html,
http://www.sapi enzastudies.com/management-consultancy.html,
http://mwww.fulltimewebmaster.com/resources/webdesign.html ).

E.33

Die Beschwerdeftihrerin beruft sich im Weiteren auf den Umstand, dass das in Frage
stehende Zeichen in den USA registriert sei. Diesist nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung ohne Belang, da die Schweiz die Schutzfahigkeit einer Marke nach ihrer
eigenen Gesetzgebung und V erkehrsanschauung prift. Obwohl sich Richter und
Verwaltungsbehorden an der ausléndischen Praxis orientieren kdnnen, kann dies in casu
unterbleiben, daes sich im vorliegenden Fall nicht um einen Grenzfall handelt (vgl. BGE
129111 225 E.5.5,114 11 171 E. 2¢).

E.34

Die BeschwerdefUhrerin macht eine V erletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes geltend
und weist dazu in ihrer Eingabe vom 18. Oktober 2005 an die Vorinstanz und in der
Beschwerde vom 31. Oktober 2006 auf verschiedene vergleichbare "sloganartige”
Markeneintragungen hin. Die Eidgendssi sche Rekurskommission fir geistiges Eigentum
bejahte in sténdiger Praxis den Anspruch auf Gleichbehandlung von Sachverhalten, die
ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht wesentlich
unterscheiden (sic! 2003, S. 802 "We keep our promises’; sic! 2001, S. 805 Hyperlite; sic!
1998, S. 303 Masterbanking und sic! 1997, S. 302 Allfit). Die Rekurskommission hat in
diesem Zusammenhang ebenfalls auf die Problematik einer erneuten Beurteilung der
Eintragungsfahigkeit einer Marke hingewiesen, die seit Jahren im Markenregister
eingetragen ist. Entsprechend sei das bei der Frage der Gleichbehandlung anzuwendende
Kriterium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres’ vergleichbar sein missen, restritkiv
anzuwenden (sic! 2003, S. 802 We keep our promises), zumal bereits geringflgige
Unterschiede im Hinblick auf die Beurteilung der Schutzfahigkeit eines Zeichens von
grosser Bedeutung sein konnen (sic! 2003, S. 134 Cool Action). Das
Bundesverwaltungsgericht sieht keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung
abzuweichen. Die von der Beschwerdefihrerin angefihrten CH-Marken Nr. 520 385 und
NR. 520 386 YOU INSPIRE...WE MATERIALIZE sind einerseits von der Wortstruktur
her nicht mit dem vorliegend zu beurteilenden Zeichen "we make ideas work™ vergleichbar.
Wie die Vorinstanz andererseits richtig anfuhrt, ergibt das Wort "inspire” in diesem
Zusammenhang auch keinen klaren Sinngehalt. Die CH-Marken Nr. 505 889 WE BRING
GOOD THINGS TO LIFE und Nr. 543 042 We inspire your life! enthalten untbliche



sprachliche Wortkombinationen ohne konkreten Sinngehalt. Selbst wenn diese Marken
nicht weniger anpreisend sein sollten, so gilt es doch festzuhalten, dass bel diesen Zeichen
kein @hnlich starkes Frethaltebedurfnis besteht wie fir das Zeichen der Beschwerdefuhrerin.
Die weiteren von der BeschwerdefUhrerin angefihrten Markeneintragungen unterscheiden
sich vom vorliegend zu beurteilenden Zeichen in der Art und Weise der Zeichenbildung, in
ihrem wesentlich engeren Sinngehalt sowie im fehlenden Freihaltebedirfnis.

E.4

Die Beschwerde erweist sich somit a's unbegriindet und ist abzuweisen. Bel diesem
Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der BeschwerdefUhrerin aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VWV G) und mit dem geleisteten K ostenvorschuss zu verrechnen. Die
Spruchgebtihr (Gerichtsgebtihr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfihrung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bisVwWVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements Uber die Kosten und Entschédigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). In
Markeneintragungsverfahren ist dafr das Interesse der beschwerdefiihrenden Partei am
Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinfihrung im
Fall der Ruckweisung der hangigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Es wirde
alerdings zu weit fuhren und kénnte im Verhaltnis zu den relativ geringen Kosten des
erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn daf Ur stets konkrete
Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt wirden. Mangels anderer streitwertrel evanter
Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.--
festzulegen (Johann Zurcher, Der Streitwert im Immaterial giter- und Wettbewerbsprozess,
sicl 2002 S. 505; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialguiterrechte und
Firmen, sic! 2001 S. 559 ff., Lucas David, in: Schweizerisches Immaterialgiter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. 1/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgiiterrecht, Basel 1998, S. 29
f.). Eswird keine Parteientschadigung ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
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