BVGer B-8069/2016 vom 20. Marz 2018

Bundesverwaltungsgericht, 2018-03-20, DE

Quelle: https://mcp.opencasel aw.ch/entscheid/bvger B-8069 2016
FR: TAF B-8069/2016 du 20 mars 2018

IT: TAF B-8069/2016 del 20 marzo 2018

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
Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Die
Beschwerdefuhrerin hat als Markenanmelderin am vorinstanzlichen Verfahren
tellgenommen. Sieist durch die angefochtene V erfligung besonders bertihrt und hat al's
Verfligungsadressatin ein schutzwiirdiges I nteresse an deren Aufhebung oder Anderung
(Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das V erwaltungsverfahren vom 20. Dezember
1968, VWV G, SR 172.021). Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden
(Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VWV G), der Kostenvorschuss wurde innert Frist bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VWV G) und die Ubrigen Sachurtellsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff.
VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Die Vorinstanz begriindet ihre Zurtickwei sungsverfligung damit, dass in Bezug auf die
Herkunft der beanspruchten Dienstleistung eine Irref lhrungsgefahr bestehe (Art. 2 Bst. ¢
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11).

E.21

Ein Zeichen ist unter anderem dann irreftihrend, wenn es eine geografische Angabe enthélt
oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet
ist, die Markenadressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, diein
Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 111 770 E. 2.1 "Colorado"; 128 I11 454 E. 2.2 "Y ukon™;
Urtell des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 "Wilson"). Keine Gefahr der
IrrefUhrung besteht dagegen, wenn die Marke von den massgebenden V erkehrskrei sen nicht
als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird
(val. Art. 47 Abs. 2 MSchG), namentlich zu einer der in BGE 128 111 454 E. 2.1 "Y ukon"
definierten Fallgruppen zéhlt. Demnach fehlt eine Herkunftserwartung, wenn der Ort, auf
den das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist; das Zeichen wegen
seines Symbol gehalts al's Fantasiezeichen aufgefasst wird; der Ort, auf den das Zeichen
hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handel sort eignet; das Zeichen
eine Typenbezeichnung darstellt; sich fir ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat
oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist (vgl. auch BGE 135 111 416 E. 2.6 ff.
"Calvi"; Urtell des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 "Indian Motorcycl€e").
Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke verwendet werden soll,



zur Tauschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern héngt
von den Umsténden des Einzelfalles ab. Dazu gehdren insbesondere die Bekanntheit des
Wortes a's geografische Angabe und as Marke, tatséachliche oder naheliegende
Beziehungen zwischen dieser und zusétzlichen Angaben, welche die Téuschungsgefahr
erhohen oder beseitigen kénnen. Entscheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine
Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so
mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fallen besteht
die Gefahr der Irrefihrung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort
hergestellt werden (BGE 132 [11 770 E. 2.1 "Colorado"; BGE 128 111 454 E. 2.2 "Y ukon", je
mit Hinweisen).

E.22

Herkunftsangaben sind nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die
geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die
Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhangen. Als direkte
Herkunftsangaben gelten unter anderem die Namen von St&dten, Ortschaften, Talern,
Regionen und Landern (BGE 128 111 454 E. 2.1 "Y ukon"; BGer 4A_6/2013 E. 2.2
"Wilson"; Urteile des BV Ger B-3117/2014 vom 21. August 2015 E. 2.1 "Teutonia";
B-5451/2013 vom 4. Juni 2014 E. 3.2 "Firenza'; Alexander Pfister, in: David / Frick
[Hrsg.], Baser Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 47 N. 6; Simon
Holzer, in: Noth / Buhler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 47
N.5S. 1083 f.). Indirekte Herkunftsangaben verweisen nicht direkt auf den Herkunftsort
von Waren oder Dienstleistungen, sondern indizieren mit ihrem Aussage- bzw. Sinngehalt
bloss indirekt elne bestimmte Herkunftserwartung (Simon Holzer, in: Noth / Buhler /
Thouvenin [Hrsg.], aa.O., Art. 47 N. 6 S. 1084; Alexander Pfister, aa.O., Art. 47 N. 7).

E.23

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist bei einem Zeichen, das einen (bekannten)
geografischen Namen enthalt oder ausschliesslich aus einem solchen besteht, im Sinne
eines allgemeinen Erfahrungssatzes zu vermuten, dass die massgebenden Verkehrskreise
das Zeichen a's Herkunftsangabe auffassen. Eine dem Kaufer der damit bezeichneten Ware
als solche bekannte geografische Angabe weckt bei diesem nach der allgemeinen

L ebenserfahrung die Vorstellung, das betreffende Erzeugnis stamme aus dem Ort, auf den
die Angabe hinweist (BGE 135 111 416 E. 2.2 "Calvi"; BGer 4A_357/2015 E. 4.3 "Indian
Motorcycle"; 4A_6/2013 E. 3.3.2 "Wilson™). Umgekehrt ist nicht ausgeschlossen, dass bei
mehrdeutigen Begriffen dargetan werden kann, dass ein anderer Sinngehalt, beispielsweise
derjenige eines Personennamens, die geografische Bedeutung dominiert, diese mithin klar
in den Hintergrund tritt, so dass deshalb keine Herkunftserwartung assoziiert wird (BGer
4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 "Wilson", mit Verweis auf BGE 135111 416 E. 2.3
"Cavi").

E.24

Die Herkunft einer Dienstleistung ist zutreffend, wenn sie dem Geschéftssitz derjenigen
Person entspricht, welche die Dienstleistung erbringt, und sich ein Ort der tatséchlichen
Verwaltung dieser Person im gleichen Land befindet (Art. 49 Abs. 1 Bst. aund b MSchG).
Erfullt eine ausléndische Herkunftsangabe die gesetzlichen Anforderungen des
entsprechenden Landes, so ist sie zutreffend. VVorbehalten bleibt eine alfallige Tauschung
der Konsumenten in der Schweiz (Art. 49 Abs. 4 MSchG). Bel Herkunftsbezelichnungen



kann dieim Markenregister eingetragene Waren- und Dienstleistungsliste auf Produkte, fur
welche die erwartete geografische Herkunft zutrifft, eingeschrankt werden (BGE 132 11
770 E. 3.2 "Colorado"; Urteil des BV Ger B-3117/2014 E. 2.3 "Teutonia").

E.31

Die Vorinstanz erklért in der angefochtenen Verfigung, das hinterlegte Zeichen bestehe aus
der indirekten Herkunftsangabe "Flame" im Sinne von "Einwohner der belgischen Region
Flandern". Diese Angabe lasse den Abnehmer erwarten, die damit gekennzeichnete
Dienstleistung stamme aus Flandern bzw. aus Belgien. Folglich bestehe fir das Zeichen in
seinem Gesamteindruck die Gefahr der Irrefiihrung beztglich der Herkunft dieser
Dienstleistung fur den Fall, dass die Herkunft der beanspruchten Dienstleistung nicht
Flandern oder Belgien sai. Im vorliegenden Fall sei die Hinterlegerin eine juristische
Person, deren Sitz sich in der Schweliz befinde. Das hinterlegte Zeichen erschdpfe sich in
einem einzigen Wort, dem Begriff "Flame". Es enthalte weder ein weiteres Wort, noch eine
Grafik (z.B. eine stilisierte Flamme) oder sonst ein Element, welches einen Bezug zu einer
nichtgeografischen Bedeutung (z.B. zum englischen Begriff "flame" im Sinne von
"Flamme") herstelle. Daher fehle es dem Zeichen an einer offensichtlichen und
dominierenden nichtgeografischen Bedeutung. Somit konne die Gefahr der geografischen
IrrefUhrung fur das vorliegende Zeichen nicht ausgeschlossen werden.

E.32

Die Beschwerdefiihrerin bestreitet nicht, dass dem Ausdruck "ein Flame" oder "der Flame"
die Bedeutung eines mannlichen Einwohners der belgischen Region Flandern zukommt. Sie
ruft aber in Erinnerung, dass es sich im vorliegenden Fall um die Markenanmeldung
"FLAME" (ohne Artikel) im Zusammenhang mit sehr spezifischen Dienstleistungen
handle. Es sei nicht ersichtlich, wie die eingebrachten Belege der Vorinstanz zu bestimmten
Themen (Politik, Sport), in welchen Flamen oder Flandern eine Rolle spielten, einen
Einfluss auf die Wahrnehmung des Begriffs als Marke haben sollten. Die Eintragbarkeit
eines Zeichens sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
zu prufen und nicht, ob ein Wort in einem vollig anderen Zusammenhang eine (vermutlich
berechtigte) geografische Bedeutung habe. Die Abnehmer der beanspruchten Dienstleistung
sdhenim Zeichen "FLAME" das englische Wort fur Flamme, welches zum Wortschatz des
"Basic English" gehdre, und nicht einen geografischen Hinweis auf Flandern. Insbesondere
fur die deutschsprachigen Abnehmer sei die Bedeutung im Sinne von "Flamme"
offensichtlich, dadie Worter "Flamme" und "Flame" beinahe identisch seien. Den
franzdsisch- und italienisch sprechenden Abnehmern sei andererseits die
Einwohnerbezeichnung "Flame" Uberhaupt nicht bekannt (franzésisch: Flamand;
italienisch: Fiammingo). Als weiteres Argument, weshalb das englische Wort im
Vordergrund stehe, fuhrt die BeschwerdefUhrerin an, das Englische sei die Fach- und
Hauptsprache fr medizinische Publikationen und Informationen. Dies sei mit dem Verweis
auf ihre"IGNITE"-Studienreihe im Bereich COPD-Krankheit untermauert. Auch die auf
dem Portal des Bundesamts fur Gesundheit zur Humanforschung aufgefihrten Studien zum
(deutschen) Stichwort "Atemwege" seien praktisch ausschliesslich in Englisch abgefasst.
Selbst wenn ein nicht unerheblicher Teil der massgebenden Verkehrskreise "FLAME" als
geografische Bezeichnung erkennen wiirde, hétten dieselben Verkehrskreise keine
Herkunftserwartung an die angebotenen Dienstleistungen, da die wissenschaftliche
Forschung einer der international sten Bereiche Uberhaupt sei.



E. 41

Fir die Profung der Eintragungsféhigkeit einer Marke ist auf die Beurteilungsperspektive
und auf das mutmassliche Verstandnis der schwei zerischen Abnehmer abzustellen (BGer
4A 357/2015 E. 4.5 "Indian Motorcycle"; 4A_6/2013 E. 3.2.3 "Wilson"; Urteil des BV Ger
B-5024/2013 vom 18. Februar 2015 E. 4 "Strela").

E.4.2

Das Zeichen "FLAME" wird fur die Dienstleistung "Bereitstellung medizinischer
Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien, an Arzte und Patienten in
Bezug auf Atemwegserkrankungen und -beschwerden” (Klasse 44) beansprucht. Abnehmer
dieser Dienstleistung sind nach Auffassung der Vorinstanz "sowohl Fachkreise, wie z.B.
medi zinische Fachpersonen, a's auch Durchschnittskonsumenten (wie z.B. Patienten mit
Atemwegserkrankungen)”. Die Beschwerdefuhrerin definiert die relevanten Verkehrskreise
als"Schweizer Arzteim Allgemeinen und Schweizer Patienten, welche an
Atemwegserkrankungen und -beschwerden leiden”. Die Definition der Vorinstanz ist zu
prézisieren. Insbesondere erscheint es als wenig wahrscheinlich, dass
"Durchschnittskonsumenten”, also jede "durchschnittliche” Konsumentin beziehungsweise
jeder "durchschnittliche” Konsument und somit die Mehrheit aller Schweizer, regelméssig
oder in beachtenswertem Umfang Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer
Studien, in Bezug auf Atemwegserkrankungen und -beschwerden als Dienstleistung
nachfragen (vgl. Urteil des BV Ger B-464/2014 vom 27. November 2014 E. 3.1
"Performance driven by science"). Solche Informationen werden von Personen erworben,
welche Atemwegserkrankungen behandeln (oder in die Lage kommen kdnnen, solche
Erkrankungen zu behandeln) oder unter solchen leiden. Dabei handelt es sich um

medi zinische Fachpersonen und betroffene Patienten in der Schweiz (vgl.Simon Holzer,
aa0., Art. 47 N. 20). Insofern erachtet das Bundesverwaltungsgericht die von der
Beschwerdefiihrerin vorgebrachte Definition der angesprochenen Verkehrskreiseim Sinne
von "Schweizer Arzteim Allgemeinen und Schweizer Patienten, welche an
Atemwegserkrankungen und -beschwerden leiden™ al's zutreffend.

E.43

Arzte erhalten bereits einen Teil der universitéaren Ausbildung in englischer Sprache.
Zudem ist zu berticksichtigen, dass die wichtigsten wissenschaftlichen Publikationen
ausschliesslich auf Englisch verdffentlicht werden, weshalb in der Branche gute
Englischkenntnisse vorausgesetzt werden. Esist also davon auszugehen, dass die
angesprochenen Fachkreise Uber gute bis sehr gute Englischkenntnisse verfiigen (vgl. Urteil
des BV Ger B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 3.2 "Ontarget”, mit Hinweisen).
Dagegen konnen von Patienten, welche an Atemwegserkrankungen und -beschwerden
leiden, nur durchschnittliche Englischkenntnisse erwartet werden (vgl. Urteil B-464/2014
E. 3.2 "Performance driven by science").

E.5

"FLAME" hat zwei Bedeutungen: Einerseits als Wort der englischen Sprache, welches als
Nomen "Flamme, Feuer, Leuchten, beleidigende E-Mail" und als Verb "lodern, leuchten,
glihen" bedeutet (Langenscheidt e-Handwdrterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Es gehdrt, wie
die BeschwerdefUhrerin richtig darstellt, zum englischen Grundwortschatz. Andererseitsist
"Flame" die (mannliche) Einwohnerbezeichnung zu Flandern, einer belgischen Provinz
(vgl. Duden online). Somit hat "FLAME" eine nicht-geografische und eine geografische



Bedeutung. Im Gegensatz etwa zum Wort "Basler", welches sowohl die ménnliche
Einwohnerbezeichnung zu Basel it, al's auch adjektivisch gebraucht wird ("das Basler
Munster”, "Basler Lackerli"), ist "Flame" in seiner geografischen Bedeutung lediglich eine
Bezei chnung eines Einwohners oder eines Angehdrigen von Flandern, lautet das
entsprechende Adjektiv doch "flamisch” (vgl. Duden online). "Flame" ist somit kein
geografischer Name. Eine Herkunftsvorstellung mit Bezug auf eine damit gekennzeichnete
Ware kommt gedanklich erst auf dem Umweg Uber einen a's Produzenten oder Verarbeiter
vorstellbaren Flamen in Frage.

E.51

Fraglich ist, ob die angesprochenen Verkehrskreise das Wort "FLAME" - ungeachtet seiner
objektiv gegebenen Bedeutung als Einwohner- oder Angehorigenbezeichnung zu Flandern -
Im Gesamteindruck der Marke Uberhaupt als geografische Angabe erkennen (BGer

4A 6/2013 E. 3.3.3 "Wilson"; Matthias Stadeli / Simone Brauchbar Birkhauser, in: David /
Frick [Hrsg.], Bader Kommentar zum Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 301 f.;
Michael Noth, in: Noth / Buhler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017,
Art. 21it. ¢, N. 46 f.), was die BeschwerdefUhrerin verneint. Den Gesamteindruck
beeinflussen kdnnen namentlich die Bekanntheit des Wortes al's geografische Angabe und
als Marke, tatséchliche oder naheliegende Beziehungen zwischen dieser Angabe und dem
beanspruchten Waren und Dienstlei stungen, eine besondere typografische Ausgestaltung
oder weitere Wortelemente respektive Angaben (vgl. BGE 128 111 454 E. 2.2 "Y ukon";
BGer 4A_357/2015 E. 4.5 "Indian Motorcycle"; Urtelle des BV Ger B-6402/2011 vom 31.
Juli 2012 E. 4.3.1.2 "Austin Used in 1833 & Ever since[fig.]"; B-4080/2008 E. 5.1.1
"Aussie Dual Personality"; Entscheid der Eidgentssischen Rekurskommission fir geistiges
Eigentum [RKGE] vom 13. Juni 2005, in: sic! 2005 S. 888 ff. E. 4 - "Badler").

E.5.2

Bei der strittigen Marke handelt es sich um eine Wortmarke, d.h. eine Marke, welche
insbesondere kein zusétzliches typografisches oder bildliches Element aufweist. Der
Bezeichnung "FLAME" ist auch nicht ein weiteres Wortelement, etwa ein bestimmter oder
unbestimmter Artikel, hinzugeflgt worden. So hétte man bei spielsweise von den Wértern
"Der Flame" oder "Ein Flame" oder einem geeigneten stilistischen Element unter
Umsténden auf eine geografische Bedeutung schliessen kénnen. In Ermangelung solcher
Elementeist es schwieriger zu bestimmen, wie "FLAME" von den angesprochenen

V erkehrskreisen wahrgenommen wird. Der Argumentation der Beschwerdefthrerin, das
Weglassen des Artikels "der" oder "ein" fuhre dazu, dass"FLAME" eben gerade nicht als
deutsches Wort verstanden werde, ist daher nicht zuzustimmen.

E.53

Hingegen wird der Gesamteindruck der hinterlegten Marke vom beanspruchten
Dienstleistungsbereich beeinflusst: Daes sich bel der beanspruchten Dienstleistung um
"Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien,
an Arzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen und -beschwerden" handelt,
ist die Frage, in welcher Sprache derartige Studien verfasst werden, von Bedeutung. Wie
die Beschwerdefuhrerin insbesondere in ihrer Replik vom 29. Juni 2017 belegt hat, werden
Studien im medizinischen Bereich primér auf Englisch verfasst (vgl. auch vorherige E. 3.3
und <https://www.salin-medi cair.de/medizinische-studien/>, aufgerufen am 21.02.2018).
Alle fihrenden medizinischen Fachzeitschriften (auch in Deutschland gedruckte)



erscheinen inzwischen in englischer Sprache. Auf internationalen medizinischen
Kongressen ist Englisch die offizielle Kongresssprache, auch wenn die Kongresse in
Deutschland stattfinden (Wunna Lippert-Burmester /Herbert Lippert, Medizinische
Fachsprache - leicht gemacht, Lehr- und Arbeitsbuch, mit einer Einfuhrung in Medical
English, 5. Auflage 2008, S. 228). In diesem Zusammenhang hat sich der Begriff des
"Medical English" asinternationale Verkehrssprache der Medizin herausgebildet (vgl.
Skript "Medizinische Fachsprache" der Charité-Universitdtsmedizin Berlin, Berlin 2015,
abrufbar unter <http://medizingeschichte.charite.de>, zuletzt aufgerufen am 21.02.2018).
Auch die die Lungenkrankheit COPD betreffende "FLAME"-Studie der
Beschwerdefuhrerin, welche im Rahmen der "IGNITE"-Studienreihe erstellt worden ist, ist
in englischer Sprache abgefasst (vgl. Beschwerdebeilage 10). Der Gebrauch der englischen
Sprache markiert auch die Internationalitét, die im Pharmabereich respektive in der
medizinischen Forschung vorherrscht (vgl. https://www.tagesanzeiger.ch : Wo Sieim Job
Englisch sprechen miissen, 03.11.2015, abgerufen am 01.03.2018;
http://www.interpharma.ch/pharmastandort/1560-wachstumsmotor-pharmaindustrie
abgerufen am 01.03.2018; https://www.biz.erz.be.ch/biz_erz/de/index/ ueber_uns/merkblae
tter.assetref/dam/documents ERZ/M BA/de/beruf sberatung/Merkbl aetter/SLB_Merkbl aetter
/S032_Alternativen_fuer_Medizinerlnnen.pdf , abgerufen am 01.03.2018; betreffend
verschiedener Branchen vgl. auch UrsinaKellerhals, "There's no better way to fly.", Die
Wirkung englischer Slogans in der Deutschschweizer Anzeigenwerbung, Zirich 2008, S.
82f.). Esdarf als bekannt vorausgesetzt werden, dass auf der ganzen Welt Forschung
betrieben wird. Auf Grund dieser grossen Dominanz des Englischen im Pharmabereich und
der Globalitét der medizinischen Forschung ist davon auszugehen, dass die angesprochenen
Arzte und Patienten in "FLAME" im Zusammenhang mit der beanspruchten Dienstleistung
"Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien,
an Arzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen und -beschwerden” den
englischen Begriff "Flame" im Sinne von "Flamme", und nicht den deutschen Begriff
"Flame" im Sinne der Einwohnerbezeichnung zu Flandern” erkennen. Dass bahnbrechende
Beitrage zu diesem Forschungsgebiet spezifisch aus Flandern stammten oder ein
bestimmter Flame hierzu Resultate geliefert habe, behauptet auch die Vorinstanz nicht. Das
englische Wort "Flame" gehdrt zudem unbestrittenermassen zum englischen
Grundwortschatz (vgl. Beschwerdebeilage 8 der Beschwerdefiihrerin). Daran andert nichts,
dass angesichts der zahlreichen im Bereich der Atemwegserkrankungen veréffentlichten
medizinischen Studien entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin nicht davon
ausgegangen werden kann, dass die von der beanspruchten Dienstleistung angesprochenen
Verkehrskreise die ganze "IGNITE"-Studienreihe verfolgt haben und damit wissen, dass
samtliche Studien im Rahmen dieser Studienreihe mit englischen Namen aus dem
Themenkreis Feuer/Licht (wie"ILLUMINATE", "SHINE" oder "BRIGHT") betitelt sind.
Zudem ist mit der Vorinstanz dafiir zu halten, dassim vorliegenden Fall nicht nur Arzte,
welche eine bestimmte Krankheit (COPD) therapieren oder sich dafiir interessieren sowie
Patienten, welche an COPD erkrankt sind, zu den relevanten Abnehmern der beanspruchten
Dienstleistung gehoren. Fir den Schluss, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Wort
"FLAME" das englische Wort fur "Flamme" sehen, spricht auch, dass mit geografischen
Bezeichnungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen weniger streng umgegangen wird.
Diesfuhrt dazu, dass diese haufiger als Fantasie- oder Gattungsbezeichnung verstanden
werden, als wenn die gleichen Zeichen fur Waren verwendet werden (Simon Holzer, aaO.,
Art. 49 N. 7 f.; Eugen Marbach, Markenrecht, SIWR I11/1, 2. Aufl. 2009, N. 405 S. 127).



E.54

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Adressaten in "FLAME" auf Grund des
Gesamteindrucks gar keine geografische Angabe erkennen. Zudem brauchte es eines relativ
grossen Gedankenschrittes, um vom Wort "Flame" zur direkten Herkunftsangabe
"flamisch" oder "Flandern™ zu gelangen. Damit entfélt eine herkunftsbezogene
Assoziation, und entsprechend besteht keine Irreflhrungsgefahr Gber die Herkunft der mit
"FLAME" bezeichneten Dienstleistung (BGer 4A_6/2013 E. 3.3.4 "Wilson"; vgl. auch
BGer 4A_357/2015 E. 5.3 "Indian Motorcycle").

E.55

Bei diesem Ergebnis ertibrigt sich fir das Bundesverwaltungsgericht die Priifung, ob die
Voraussetzungen von Art. 49 MSchG (Herkunft von Dienstleistungen) erfillt sind.

E.6

Angesichts des Schlusses, dass"FLAME" in seiner nichtgeografischen Bedeutung, also im
Sinne von "Flamme" verstanden wird, fragt sich, ob "FLAME" beschreibend fir die
beanspruchte Dienstleistung "Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich
Ergebnisse klinischer Studien, an Arzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen
und -beschwerden” ist und damit Gemeingut darstellt (Art. 2 Bst. aM SchG). Denn
"FLAME", welches mit dem englischen Wort "inflammatory" (auf Deutsch:
"Entzindungs-"; vgl. Langenscheidt e-Woérterbuch Englisch-Deutsch 5.0) verwandt ist,
konnte darauf hinweisen, dass es sich bel den Atemwegserkrankungen auch (respektive
primar) um entzindliche Atemwegserkrankungen ("' Inflammatory Respiratory Disease")
handelt, Uber welche informiert werden soll. Zu diesen gehdrt auch die von der
Beschwerdefihrerin erwéhnte entztindliche chronisch-obstruktive Erkrankung der unteren
Atemwege, kurz COPD (vgl. http://www.leichter-atmen.de/was-ist-copd , aufgerufen am
22.02.2018). Indessen ist der gedankliche Schritt von "Flame" auf "Inflammatory
Respiratory Disease" bereits auf Grund des unterschiedlichen Wortanfangs ein sehr weiter.
Esist deshalb davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreisein "FLAME"
ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand nicht unmittelbar einen
beschreibenden Hinwels auf den Inhalt der Informationen und Studien, welche ihnen
bereitgestellt wird, erkennen (vgl. BGE 128 |11 454 E. 2.1 "Y ukon"; Urtell des BGer
4A.6/1998 vom 10. September 1998, in: sic! 1999 S. 29 ff. E. 3 "Swisdline"). "FLAME" hat
daher in Bezug auf die beanspruchte Dienstleistung keinen beschreibenden, nach Art. 2 Bst.
aMSchG zur Schutzverwelgerung fuhrenden Charakter.

E.7

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das hinterlegte Zeichen "FLAME" weder eine
IrrefUhrungsgefahr im Sinne von Art. 2 Bst. ¢ MSchG bewirkt noch Gemeingut im Sinne
von Art. 2 Bst. aMSchG darstellt. Die Vorinstanz hat dem Zeichen somit zu Unrecht den
Schutz verweigert. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die vorinstanzliche Verfligung
vom 18. November 2016 ist aufzuheben, und die Vorinstanz ist anzuweisen, der Marke
"FLAME" aus dem Markeneintragungsgesuch Nr. 65006/ 2015 fir die Dienstleistung
"Bereitstellung medizinischer Informationen, einschliesslich Ergebnisse klinischer Studien,
an Arzte und Patienten in Bezug auf Atemwegserkrankungen und -beschwerden” der Klasse
44 Schutz zu gewahren.

E.81



Bel diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwWVG).
Der Beschwerdefuhrerin ist der geleistete K ostenvorschuss zurlickzuerstatten.

E.82

Der BeschwerdefUhrerin ist eine angemessene Partei entschadigung zuzusprechen (Art. 64
Abs. 1 VWVG; Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Fehlt eine
unterliegende Gegenpartel, ist die Partelentschadigung derjenigen K 6rperschaft oder
autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfugt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Die Vorinstanz handelt al's autonome Anstalt mit eigener Rechtspersonlichkeit
(Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. Mérz 1995 Uber Statut und Aufgaben des
Eidgenossischen Instituts fur Geistiges Eigentum, IGEG, SR 172.010.31). Sieistin
eigenem Namen mit dem Vollzug des M arkenschutzgesetzes, namentlich der Fiihrung des
Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. aund b IGEG). Gestiitzt darauf hat die
Vorinstanz die angefochtene Verfligung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafir
vorgesehenen Gebihren erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der
Beschwerdefuhrerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine abschliessende
Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschadigung auf Grund der Akten fest (Art.
14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschadigung von Fr. 3'000.- als
angemessen.
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