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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
Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die
Beschwerdefiihrerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfligung durch diese beschwert
und hat ein schutzwiirdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Anderung. Sieist daher zur
Beschwerdefiihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 Uber das Verwaltungsverfahren [VWVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VWV G), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G), die Vertreterin hat sich rechtsgentiglich ausgewiesen (Art.
11 Abs. 2 VwVG) und die tbrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff.
VwVG). Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Die Beschwerdefhrerin hat ihren Sitz im Vereinigten Konigreich. Zwischen der Schweiz
und dem Vereinigten Konigreich gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP)
sowie die Pariser Verbandstibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVU,
SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung). Nach Art. 5 Abs. 1
MMP darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur
verweigern, wenn nach den in der PV U genannten Bedingungen ihre Eintragung in das
nationale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke
jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben
zusammengesetzt ist, dieim Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der
Erzeugung dienen kdnnen oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und
sténdigen V erkehrsgepflogenheiten der Schweiz Ublich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2
PV U), sowie wenn die Marke gegen die guten Sitten oder die 6ffentliche Ordnung
verstosst, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu téduschen (Art. 6quinguies
Bst. B Ziff. 3 PVU). Diese Ausschlussgriinde sind auch im Bundesgesetz vom 28. August
1992 Uiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, M SchG,
SR 232.11) vorgesehen, das irreflihrende Zeichen (Art. 2 Bst. ¢ MSchG) sowie Zeichen des
Gemeinguts, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke fir bestimmte Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2 Bst. a
MSchG). Lehre und Praxis zu diesen Normen kénnen damit herangezogen werden.



E.3

Bei der aus den Wértern "wild", "bean" und "caf€" zusammengesetzten internationalen
Registrierung Nr. 900'271 "WILD BEAN CAFE" handelt es sich um eine
Wortneuschopfung. Auch neue, bisher ungebrauchliche Ausdriicke kénnen beschreibend
sein, wenn sie nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den
beteiligten Verkehrskreisen al's Aussage Uber bestimmte Eigenschaften der Ware oder
Dienstleistung aufgefasst werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BV Ger]
B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 - Bioscience Accelerator, mit Verweis u.a. auf
die Urtelle des Bundesgerichts [BGer] 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 -
American Beauty, und 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 - Discovery Travel &
Adventure Channel). Es geniigt, wenn das Wort heute zwar noch nicht allgemein gebraucht
wird, dessen Sinn aber fir die Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand liegt (Lucas
David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt /
Lucas David, Kommentar zum schwei zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster-
und Modellgesestz, Basel 1999, Art. 2, N. 9). Das erste Wort "wild" existiert in derselben
Bedeutung sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache. "Bean" ist englisch
und bedeutet auf Deutsch "Bohne, bohnenformiger Samen, (Kaffee- etc.) Bohne"
(Langenscheidt e-Handwdrterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Das dritte Wort "café"
entstammt dem Franzésischen, wo es einerseits die Bedeutung al's 6ffentliches Lokal,
andererseits die Bedeutung als Produkt haben kann (vgl. etwa: Francgois de Capitani, Cafés
[lieux publics], und Albert Pfiffner, Café [produit], beide in: Historisches Lexikon der
Schweiz [HLS], franzésischsprachige Versionen vom 4. Nov. 2004; Le nouveau petit
Robert de la langue francaise, Paris 2007, S. 324). Dementsprechend wird "caf€" auf
Deutsch mit "Lokal, Café, Kaffeehaus" respektive mit "Kaffee" Ubersetzt (Langenscheidt
e-Handworterbuch Franzésisch-Deutsch 5.0). "Café" ist in der Bedeutung von "Café,
Restaurant, Bar" auch Bestandteil der englischen Sprache geworden (Langenscheidt
e-Handworterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Alle drei Worter des Schutz beanspruchenden
Zeichens kdnnen dem englischen respektive franzdsischen Grundwortschatz zugeordnet
werden. Nach Meinung der Vorinstanz wird ein unbefangener Abnehmer dem Zeichen in
der konkret vorliegenden Kombination die Bedeutung "WILDE BOHNEN KAFFEE" bzw.
"WILDBOHNEN KAFFEE" entnehmen. Dem hélt die Beschwerdeflhrerin entgegen, da
die ersten Markenelemente "WILD BEAN" in englischer Sprache seien, werde auch das
Element "CAFE" vorwiegend im Sinne eines Kaffeehauses, eines Lokals verstanden. Da
der Begriff "Café" auch in der Schwelz fur entsprechende Lokale tiblich sei, werde er von
den betroffenen Konsumenten sicherlich auch ohne irgendwel chen Gedankenaufwand
entsprechend aufgefasst werden. Kommen einem Zeichen bei abstrakter Betrachtung noch
mehrere Bedeutungen zu, kann im konkreten Zusammenhang mit den in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen ein konkreter Sinngehalt mit beschreibendem Charakter
hervortreten (vgl. Urteil des BV Ger B-6910/2007 vom 25. Februar 2008 E. 4 - 2Light, mit
Verweisen). Sofern das Zeichen "WILD BEAN CAFE" fir Waren, insbesondere Getréanke
und Lebensmittel, beansprucht wird, wird das Zeichen von den angesprochenen
Durchschnittskonsumenten naheliegenderwei se grundsétzlich in seiner Bedeutung als
Kaffee (als Getrank, Rohstoff, Zutat, Aromaetc.), konkret als Kaffee von Bohnen des
wildwachsenden Kaffeebaumes (vgl. Eugen C. Birgin, Kaffee, Kiinzelsau 1988, S. 42),
verstanden werden. Im Zusammenhang mit bestimmten Dienstlei stungen kann indessen,
insbesondere fur die franzési schsprachigen Konsumenten, auch die Bedeutung als " Café"
im Vordergrund stehen, daein "Café" eine Gaststétte ist, "diein erster Linie Kaffee und



Kuchen anbietet” (Duden, Deutsches Universaworterbuch, Mannheim 2007, S. 349) und
insofern definitionsgemass Dienstleistungen anbietet. Letztlich kann die Frage, in welcher
Bedeutung "Café" verstanden wird, nicht generell beantwortet werden. Es wird demnach
bei der nachfolgenden Prifung, ob das Zeichen "WILD BEAN CAFE" dem Gemeingut
angehort, vorgangig zu befinden sein, welcher Sinn dem Zeichen im konkreten
Zusammenhang zukommt.

E.4

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein Zeichen infolge
Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehort,
vorwiegend nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht
kennzeichnungskréftig sind demnach insbesondere Sachbezei chnungen und Hinwelse auf
Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der
Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne
besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in
blossen Anspielungen erschdpfen (BGE 135 111 359 E. 2.5.5 - akustische Marke, mit
Verweis auf BGE 131 111 495 E. 5 - Felsenkeller, BGE 129 |11 514 E. 4.1 - Lego, und BGE
128 111 454 E. 2.1 - Yukon). Als Gemeingut schutzunfahig sind auch Zeichen, diesichin
allgemeinen Qualitatshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschopfen (Urteil des
BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 - we make ideas work; BGE 129 111 225 E. 5.1
- Masterpiece ). Gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen
des Gemeingutes Grenzfalle einzutragen und die endguiltige Entscheidung dem Zivilrichter
zu Uberlassen (BGE 130 111 328 E. 3.2 - Swatch-Uhrband, BGE 129 |11 225 E. 5.3 -
Masterpiece ).

E.41

Die Vorinstanz erkléarte, in Bezug auf " Supports, en papier et en carton; affiches; imprimeés,
publications, panneaux publicitaires" (Klasse 16) kénne das Schutz beanspruchende
Zeichen einen thematischen Inhalt haben, namlich "WILD BEAN CAFE" respektive
"Wildbohnen-K affee". Dem widerspricht die Beschwerdefihrerin nicht, gibt indessen zu
bedenken, dass ein solch abstrakt moglicher theoretischer Inhalt nicht ausreiche, um einen
direkt beschreibenden Gehalt der Marke anzunehmen. Ausserdem wirde eine
entsprechende Auslegung eine Markenregistrierung von samtlichen Marken verhindern,
welche irgend eine konkrete Bedeutung hétten. Zudem sei nicht einsichtig, weshalb
"Wildbohnen-Kaffee" auf den thematischen Inhalt von "affiches" hinweisen solle, nicht
aber beispielsweise von "emballages en papier pour plats a emporter, y compris boites' oder
"sets de table". Die Vorinstanz wendet diesbeziiglich ein, aus Sicht der massgebenden
Abnehmerkreise sei es keinesfalls abwegig, dass"WILD BEAN CAFE" den Inhalt der
strittigen Waren in Klasse 16 beschreibe. Denn Kaffee gehdre zu den Lieblingsgetranken
der Schweizer und es existierten zahlreiche Publikationen zum Thema "Kaffee".

E.411

Waren oder Dienstleistungen konnen ihren wirtschaftlichen Wert hauptséachlich in ihrem
immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen Bauteilen haben. Zum Beispiel werden
bespielte DVDs vor alem wegen der darauf gespeicherten Werke, und weniger wegen ihren
ausserlichen Komponenten (Cover, Inlay oder Scheibe) gekauft. Liegt die Aufmerksamkeit
der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen Inhalt, kann es fir sie naheliegen, auch
den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen beziehungswei se thematischen Hinwel's



anstatt als Hinweis auf physische, dussere Merkmale zu interpretieren (Urteile des BV Ger
B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 - Pirates of the Caribbean, und B-2642/2008 vom
30. September 2009 E. 5.1 - Park Avenue).

E. 412

Die hier strittigen (Werbe-) Tréger aus Papier und Karton, Plakate, Drucksachen,
Publikationen und Reklameschilder stellen - anders als etwa "Papierwaren” - keine Waren
dar, diein der Regel ihrer dusseren Gestaltung wegen gekauft werden. Es sind vielmehr
Waren, die mit Inhalten bedruckt vertrieben werden, um derentwillen sie gekauft werden
(vgl. Urteile des BV Ger B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 5 - Pirates of the Caribbean,
und B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.1 - Park Avenue). Zu Recht hat die
Vorinstanz die ebenfalls beanspruchten Waren "emballages en papier pour plats a emporter,
y compris boites", d.h. Papier (inkl. Schachteln) zum Verpacken von Take-away-Gerichten,
und "sets de table" (Tischsets) nicht zu dieser Kategorie von Waren gezéhlt, da beide
Warengruppen zwar bedruckt sein kénnen, aber primar wegen ihrer Funktionalitét
(Transport von Speisen respektive Vermeidung von Verschmutzungen auf Tischen) gekauft
werden. Wie die Vorinstanz belegt hat, existieren zahlreiche Publikationen zum Thema
"Kaffee". Thematisiert wird auch Wildkaffee (vgl. etwa NZZ-Artikel "Wilder Schmeichler"
vom 14. August 2005 und "Der Wilde macht den Espresso zart" vom 7. September 2003).
Ist "Wildkaffee" aber mehr as nur ein abstrakt méglicher Inhalt von Drucksachen,
Publikationen etc., trifft dies auch auf den Begriff "WILD BEAN CAFE" in seiner
Bedeutung a's "Wild(bohnen)-Kaffee" zu. Im Zusammenhang mit den vorgenannten
inhaltsbezogenen Waren werden die betroffenen Verkehrskreise daher ohne grossen
Fantasi eaufwand erkennen, dass "WILD BEAN CAFE" den thematischen Inhalt dieser
Waren beschreibt (vgl. BGE 128 |11 447 E. 1.6 - Premiere).

E.42

Die Vorinstanz hielt weiter fest, beztiglich der folgenden Waren beschreibe "WILD BEAN
CAFE" im Sinne von "Wildbohnen Kaffee", direkt deren Art bzw. eine mogliche Zutat oder
das Aroma: Klasse 29: Produits a base de lait y compris boissons a base de lait; préparations
pour la préparation de boissons lactées; yaourts et boissons a base de yaourt; laits frappés au
yaourt ("smoothies') compris dans cette classe; potages. Klasse 30: Boissons glacéestelles
gue café glacé, boissons au chocolat glacé (ou boissons glacées contenant du chocolat);
crémes glacées; boissons préparées en gjoutant des cremes glacées a des eaux minéerales
aromatisées ou jus de fruits (ou toute boisson sans acool); caf€; café en grains; boissons a
base de chocolat; boissons a base de cacao; boissons a base de café; aromates pour boissons
comprises dans cette classe; thé, pate pour gateaux, gateaux, biscuits, crackers, préparations
faites de céréales, en-cas compris dans cette classe; confiserie; tourtes, feuilletés. Klasse 32:
Boissons sans alcool et préparations pour la confection de boissons sans alcool; boissons de
fruits et jus de fruits; laits frappés au yaourt (“smoothies") compris dans cette classe. Der
Vorinstanz ist darin Recht zu geben, dassim Zusammenhang mit den vorgenannten Waren -
verschiedene Getrénke und Speisen - "Café€" im Sinne von "Kaffee" verstanden wird. Die
Beschwerdefuhrerin kritisierte hinsichtlich einiger dieser Waren, dass diese
traditionsgemass keinen K affee enthielten, namlich "potages’, "thé", "smoothies”,
"boissons a base de chocolat”, "boissons a base de cacao”, " préparations faites de céréales’
und "boissons de fruits et jus de fruits".

E. 421



Die Zurtickweisung fur "potages’ wurde von der Vorinstanz mit der offenbar bisins 20.
Jahrhundert hinein von Bauern und Arbeitern gepflegten Tradition, morgens und abends
Kaffeesuppe zu essen, begriindet (vgl. Beilage 11 zur angefochtenen Verfligung). Inihrer
Vernehmlassung raumt die Vorinstanz ein, zwar spiele Kaffeesuppe zum jetzigen Zeitpunkt
in der Schweiz keine bedeutende Rolle. Hingegen entspreche es dem aktuellen Zeitgeist,
alte Speisen neu aufzulegen und effektvoll wieder auf dem Markt einzufihren.
Grundsétzlich ist dem nicht zu widersprechen, doch gilt es hinsichtlich der zitierten
Kaffeesuppe zu bedenken, dass diese der erwahnten Beilage zufolge im Wesentlichen aus
Ersatzkaffee mit Milch und Brotstiickchen bestand (und daher wohl auch Kaffeemus oder
Kaffeebrei genannt wurde). Sie entspricht daher nicht der landlaufigen Vorstellung einer
Suppe. Es gibt auch keine Anhaltspunkte, wonach Kaffeesuppe - selbst in "aufgepeppter”
Form - wieder Bekanntheit erlangen wird. Das Zeichen "WILD BEAN CAFE" wurde daher
fr "potages’ zu Unrecht a's beschreibend zuriickgewiesen.

E.4.22

Mit dem Argument, Tee kdnne auch Kaffeebohnen enthalten, und es gebe sogenannten
Kaffeetee, wies die Vorinstanz die strittige international e Registrierung auch fir "thé"
zurtick. Wie der Bellage 12 der angefochtenen Verfligung zu entnehmen ist, kann in einem
deutschen Teegeschéft in Solingen tatsachlich " Griner Tee mit Kaffeebohnen™ erworben
werden. Aus Sicht des Schweizer Publikums werden Kaffee und Tee indessen al's
unterschiedliche Getrénkekategorien aufgefasst, welche nicht miteinander vermischt
werden. Eswird, der eigenen Vorliebe entsprechend, entweder Kaffee oder Tee getrunken.
Entsprechend gibt esin Kaffeehdusern separate Kaffee- und Teekarten respektive -rubriken.
Mischformen sind in der Vorstellung der angesprochenen Schweizer Konsumenten
entsprechend nicht oder praktisch nicht existent, Mischungen wie der genannte "Griine Tee
mit Kaffeebohnen™" absolut exotisch. Insofern hat die Vorinstanz das Zeichen "WILD
BEAN CAFE" auch fur "thé" zu Unrecht al's beschreibend zuriickgewiesen. Bei diesem
Ergebnis wird die von der Beschwerdeflhrerin bemangelte und von der Vorinstanz
eingeraumte Unglei chbehandlung von "thé" und der nicht zuriickgewiesenen Ware "thé
glacé" ausgemerzt.

E.4.23

"Smoothies’, "boissons a base de chocolat", "boissons a base de cacao", "préparations faites
de céréales’ und "boissons de fruits et jus de fruits' enthalten zwar traditionellerweise auch
keinen Kaffee, wie die Beschwerdefihrerin zu Recht anmerkt. Mittlerweile sind sich die
angesprochenen Schweizer Durchschnittskonsumenten indessen gewohnt, dass
Fruchtgetranke, -sdfte und " Smoothies* (Fruchtgetranke, bei denen die ganze Frucht bis auf
die Schale und Kerne verarbeitet wird [vgl. de.wikipedia.org/wiki/Smoothies]|)
Kaffee-Extrakte oder Fruchtextrakte aus der Kaffeekirsche enthalten konnen und insofern
als "Muntermacher" wirken (vgl. etwa. www.rivella.ch Produkte Michel Michel POWER
CoffeeBerry). Kakao- und Schokoladegetrénke werden haufig aromatisiert angeboten,
indem sie etwa mit Mocca/lK affee, gebrannten Wassern oder Likodren angereichert werden
(vgl. etwa peclard-zurich.ch; Kaffeekarte der M venpick-Brasserie Baselstab, Basel).
Schliesdlich gibt esim Detailhandel bereits seit |angerer Zeit Getreidezubereitungen mit
Mocca-Jogurt (vgl. Knusper-Muesli Mocca-Crisp von Emmi). Somit sind sich die
Schweizer Konsumenten gewohnt, dass " Smoothies’, "boissons a base de chocolat”,
"boissons a base de cacao”, "préparations faites de céréales’ und "boissons de fruits et jus
de fruits’ Kaffee, Kaffee-Extrakte oder Kaffee-Aromen enthalten. Somit bedarf esfir sie



keines grossen Fantasi eaufwands, um zu erkennen, dass das Zeichen "WILD BEAN CAFE"
einen wesentlichen Inhaltsstoff oder das Aroma beschreibt.

E.43

Bezuglich der folgenden Dienstleistungen beméngelt die Vorinstanz, dass das Zeichen das
geschéftliche Tétigkeitsgebiet beschreibe: Klasse 35: Services de commerce de proximité
compris dans cette classe y compris vente au détail de produits alimentaires et boissons;
vente et mise a disposition de boissons au moyen de distributeurs automatiques. Bel der
erstgenannten Dienstleistung (L ebensmittel- und Getranke-Detailhandel) handelt sich um
eine weit gefasste Dienstleistung, welche alle Arten von Lebensmitteln und Getranke, unter
anderem "Wildbohnen-Kaffee", zum Gegenstand haben und insofern als Oberbegriff
qualifiziert werden kann. "WILD BEAN CAFE" gibt einen Hinweis auf die Art der
Produkte, welche das Unternehmen, welche solche Dienstleistungen anbietet, vertreibt,
namlich "Wildbohnen-K affee" respektive "Wildkaffee". Die zweitgenannte Dienstleistung
(Verkauf von Getranken mittels Getrankeautomaten) kann ebenfallsim Sinne eines
Oberbegriffs alle Getranke betreffen, welche geeignet sind, Uber einen Automaten bezogen
zu werden, insbesondere auch "Wildbohnen-K affee”. "WILD BEAN CAFE" weist daher
auf die Art der Getranke hin, welche an derart bezeichneten Automaten erhdtlich sind. Ist
das Zeichen fur die obgenannten Dienstleistungen im Bereich "Wildbohnen-K affee”
unzulassig, muss es indessen nach sténdiger Rechtsprechung auch fr die entsprechenden
(hier beanspruchten) Oberbegriffe zuriickgewiesen werden (vgl. Urtell des BV Ger
B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 - Snowsport [fig.], mit Verweisen).

E. 44

Hinsichtlich der folgenden Dienstleistungen gibt das Zeichen "WILD BEAN CAFE" nach
Auffassung der Vorinstanz einen Hinweis auf die Art der Verpflegung, namlich mit
Wildbohnen-Kaffee: Klasse 43: Services de restauration (alimentation) y compris cafés,
cafétérias, services de restauration a emporter; services de restauration libre-service,
services de cafés libre-service dans des commerces de détail de proximité, restaurants a
services rapide et permanent (snack-bars), services de cafétérias pour lamise a disposition
de cafés et de boissons a base de café. Da, wiein E. 3 erwédhnt, ein "Café" eine Gaststétte
ist, diein erster Linie Kaffee und Kuchen anbietet, werden die angesprochenen
Durchschnittskonsumenten "WILD BEAN CAFE" als Hinweis darauf verstehen, dassin
den derart bezeichneten Lokalen (unter anderem) Wilder (Bohnen-)K affee serviert
respektive angeboten wird. Dagegen findet sich in den von der Beschwerdefihrerin
angefiihrten und von der Vorinstanz geschiitzten Zeichen "rouge café" (CH 538'495), CAFE
BOLLYWOOD (CH 566'461), CAFE COTE D'AZUR (CH 555'915), LE MEKONG
CAFE-RESTAURANT-BAR (CH 503'815) und MISS SIXTY CAFE (IR 908'726) kein
derartiger Hinweis auf die Art der Verpflegung. Die Vorinstanz hat dem Zeichen den
Schutz in der Schweiz daher zu Recht nicht gewahrt.

E.45

Die Vorinstanz hat der internationalen Registrierung "WILD BEAN CAFE" den
Markenschutz in der Schweiz somit beziiglich "potages’ (Klasse 29) und "thé" (Klasse 30)
zu Unrecht versagt, zumal beztiglich dieser Waren und Dienstleistungen auch kein
Freihaltebedirfnis auszumachen ist. Bezuglich der tbrigen auf Grund von Art. 2 Bst. a

M SchG zurtickgewiesenen Waren und Dienstleistungen ist der angefochtene Entscheid
indessen zu bestétigen.



E.5

Im Weiteren wies die Vorinstanz die internationale Registrierung "WILD BEAN CAFE" in
Bezug auf Mineralwésser und kohlensaurehaltige Wasser als irreftihrend zurtick (Art. 2 Bst.
¢ MSchG), da diese Waren nicht aromatisiert sein dirften. In ihrer Beschwerde machte die
Beschwerdefiihrerin geltend, wenn das Element "Caf€" im Sinne eines Lokals interpretiert
werde, so spreche nichts dagegen, die Marke fir Mineralwasser und kohlensaurehaltige
Wasser zum Markenschutz zuzulassen. Solche Marken seien vom IGE auch regelméssig fur
die betreffenden Waren zum Markenschutz zugel assen worden, z.B. die Schweizer Marken
Nr. 377'968 CITY ROCK CAFE, Nr. 380'968 STATION CAFE, Nr. 456'419 CAFE
SCHOBER, Nr. 458'808 ADRIANO'S BAR & CAFE, Nr. 475176 PIT STOP CAFE, Nr.
499'209 COKE CAFE und Nr. 519786 LA MAISON DU CAFE TROTTET.

E.51

Als sachlich irrefUhrend gelten Zeichen, die geeignet sind, irreftihrende V orstellungen tber
die Beschaffenheit oder Qualitét von Waren und Dienstleistungen hervorzurufen, wenn die
damit gekennzeichneten Produkte die beim Abnehmer beztiglich Materialien,
Zweckbestimmung oder sonstiger Eigenschaften geweckten Erwartungen nicht erfllen
(Urtelle des BV Ger B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 2.6 - Afri-Cola, mit Verweisen,
und B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.5 - terroir, mit Verweisen). Die Vorinstanz
pflegt Zeichen in diesem Zusammenhang alerdings nur zuriickzuweisen, wenn sie
offensichtlich irrefihrend sind, namlich bei den Abnehmern bestimmte Erwartungen
wecken, die von den beanspruchten Waren und / oder Dienstleistungen tberhaupt nicht
erfullt werden kdnnen (Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen vom 1. Januar 2010, S.
100, mit Verweis auf das Urteil des BGer 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 - Champ).

E.5.2

Der angesprochene Durchschnittskonsument erkennt im Zeichen "WILD BEAN CAFE" im
Zusammenhang mit Getrénken eine Geschmacksrichtung (vgl. bereits E. 3), und entgegen
der Auffassung der BeschwerdefUhrerin kein Lokal. Da indessen Mineralwésser und
kohlensdurehaltige Wasser weder aromatisiert sein noch Zusétze enthalten diurfen (vgl. Art.
13 und 22 der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 Uber Trink-, Quell- und
Mineralwasser, SR 817.022.102), ist es fir Mineralwasser und kohlensdurehaltige Wasser
sachlich irreftihrend (vgl. Urteil des BV Ger B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 8 -
Afri-Cola), wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat.

E.5.3

Woas die von der Beschwerdefuhrerin zitierten Schweizer Marken, welche fur
(Mineral)Wasser eingetragen worden sind, und die von ihr in diesem Zusammenhang
gerlgte Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (Art. 8 BV, SR 101) betrifft, ist mit
der Vorinstanz daf ir zu halten, dass diese V oreintragungen derart gebildet sind, dass,
anders als bei der strittigen Marke "WILD BEAN CAFE", die Bedeutung als Lokal im
Vordergrund steht. Insofern liegen nicht vergleichbare Sachverhalte vor, die die
Anwendung des Gl e chbehandlungsgrundsatzes gebieten wiirden.

E.©6

Schliesslich beruft sich die Beschwerdefihrerin auch im Zusammenhang mit ihrer
Schweizer Marke Nr. 504'365 "THE WILD BEAN CAFE" auf den
Gleichbehandlungsgrundsatz.



E.6.1

Soweit die Vorinstanz das Zeichen "WILD BEAN CAFE" bundesrechtskonform dem
Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Ruge, das Gle chbehandlungsgebot sei verletzt
worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden (Urteile des BGer
4A 455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6 - AdRank, und 4A.5/2004 vom 25. November
2004 E. 4.3 - Firemaster). Da die Beschwerdefhrerin gegeniiber sich selbst keinen
Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen kann (Urteile des BGer
4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 - Discovery Travel & Adventure Channel, und
4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5¢ - Elle, publiziert in sic! 1997 S. 159; kritisch:
Michael Degkwitz, Anspruch auf Gleichbehandlung auch bezlglich eigener
voreingetragener Marken, sic! 2005 S. 607 f.), sich aber auf eine eigene Marke bezieht,
schlégt ihre Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz von vornherein fehl. Ohnehin
waéren die Sachverhalte nicht vergleichbar, da der zusétzliche Artikel (THE) der Schweizer
Marke Nr. 504'365 insofern einen eindeutigen Sinn gibt, als er auf ein bestimmtes " Café"
hinweist.

E.6.2

Mit dem Verweis auf die Eintragung ihrer Schweizer Marke Nr. 504'365 "THE WILD
BEAN CAFE" beruft sich die Beschwerdefiihrerin auch auf den in Art. 9 BV verankerten
Grundsatz von Treu und Glauben. Dieser verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des
berechtigten Vertrauens in behdrdliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte
Erwartungen begrindendes Verhalten der Behtrden (BGE 129 1 170 E. 4.1, mit Verweis
u.a auf BGE 126 Il 377 E. 3aund BGE 118 |a 245 E. 4b; vgl. auch Ulrich Hafelin / Georg
Miller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. A., Zurich / Basel / Genf 2006,
N. 622 ff.). Mit der Berufung auf die Eintragung von "THE WILD BEAN CAFE" kann sich
die Beschwerdefuhrerin lediglich auf einen Einzelfall berufen, wodurch kein berechtigtes
Vertrauen geschaffen wird (Urteile des BV Ger B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 -
Bioscience Accelerator, und B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 7.2 - Laura Biagiotti
Aquadi Roma(fig.]). Zudem macht die Beschwerdefuhrerin nicht geltend, die Vorinstanz
habe ihr im Rahmen jenes Eintragungsverfahrens Auskunfte oder Zusicherungen erteilt, auf
Grund derer sie hétte schliessen kdnnen, dass die hier strittige Marke "WILD BEAN
CAFE" im gewiinschten Umfang hétte eingetragen werden kénnen. Dass eine solche
Auskunft oder Zusicherung erteilt worden wére, erscheint denn auch a's unwahrscheinlich,
da die beiden Marken nicht gleich gebildet sind (das Zeichen "THE WILD BEAN CAFE"
enthalt den zusétzlichen englischen Artikel "THE", wodurch die Bedeutung klarer wird,
vgl. E. 6.1) und teilweise fir unterschiedliche Waren und Dienstlei stungen beansprucht
werden. Ohne eine behdrdliche Zusicherung oder ein sonstiges, bestimmte Erwartungen
begrindendes Verhalten kann indessen kein Vertrauensschutz gewahrt werden, nicht
einmal gegen Anderungen der materiellrechtlichen Praxis (Urteil 4A_466/2007 des
Bundesgerichts vom 23. Januar 2008 E. 3.4 - Milchméause, mit Verweis auf BGE 103 b 197
E. 4). Auch die Ruge, der Grundsatz von Treu und Glauben sei verletzt worden, stosst somit
ins Leere.

E.7

Schliessich erklart die Beschwerdefiihrerin, die Marke "(THE) WILD BEAN CAFE" sdi in
weiten Tellen der Welt geschiitzt. Aus den Unterlagen, welche die Beschwerdefihrerin zu
den Akten gegeben hat, ergibt sich, dass das Zeichen "WILD BEAN CAFE" (ohne den
englischen Artikel "THE") in Australien, Neuseeland, Grossbritannien, in der Ukraine



sowie in Sudafrika geschitzt ist. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt
auslandischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters
grundsétzlich keine prgjudizierende Wirkung zu. Es ist entgegen der Ansicht der
Beschwerdefuhrerin auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Beriicksichtigung einer
auslandischen Praxis unter Umstanden rechtfertigen konnte (Urteil des BV Ger B-653/2009
vom 14. April 2009 E. 6.1 - Express Advantage, mit Verweis u.a. auf die
bundesgerichtliche Rechtsprechung). Bei dem von der Beschwerdefihrerin zum Vergleich
angerufenen identischen Zeichen, welchesim Ausland mehrfach eingetragen worden ist,
handelt es sich um Eintragungen, die (abgesehen von der Ukraine) in Staaten erfolgte, fir
die Englisch - im Gegensatz zur Schweiz - als Amtssprache gilt und in denen die
massgebenden Verkehrskreise deshalb tiber eine grossere Sprachkompetenz verfiigen und
so alenfalls auch Mehrdeutigkeiten herauszuhdren vermogen, die Markenfahigkeit
indizieren konnten (vgl. Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 -
Firemaster; Urteil des BV Ger B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 - Express Advantage).
Die Beschwerdefuhrerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens "WILD BEAN
CAFE" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.

E.8

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerde teillweise gutzuheissen ist. Der
internationalen Registrierung Nr. 900'271 "WILD BEAN CAFE" ist in der Schweiz auch
fr "potages” (Klasse 29) und "thé" (Klasse 30) definitiv Schutz zu gewéahren.

E.9

Die Beschwerdefhrerin obsiegt bei diesem Ergebnisteilweise. Im entsprechenden Umfang
sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 VWVG). Die
reduzierte Spruchgebiihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfuihrung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bisVwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bel Markeneintragungen geht
es um Vermogensinteressen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich folglich nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schétzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an
Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden
darf (BGE 133111 490 E. 3.3 - Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert
ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten
Anhaltspunkte fir einen héheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die von der
Beschwerdeftihrerin teilwei se geschul dete Gerichtsgebihr ist mit dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- zu verrechnen. Der teilweise obsiegenden
Beschwerdefihrerin ist eine gekirzte Partei entschédigung fir ihr erwachsene notwendige
und verhaltnismassig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschadigung wird auf Grund der von der
Beschwerdefiihrerin eingereichten Kostennote fir das Beschwerdeverfahren (Fr. 4'800.-)
auf total Fr. 500.- (exkl. MWSt) festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 VGKE).
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