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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

In der vorliegenden Sache wurden von der Vorinstanz zwel Verfligungen erlassen: Mit der
Verfigung vom 10. November 2010, welche die Beschwerdefuhrerin lediglich als
Orientierungskopie erhielt, wurde der internationalen Registrierung Nr. 982'661 "We care
about eyecare” (fig.) fur "Affaires financieres' (Klasse 36) sowie "Soins de beauté pour étre
humains ou animaux" (Klasse 44) Schutz in der Schweiz gewahrt. Bei dieser Verfligung
handelte es sich um eine an die OMPI gerichtete "Déclaration d'octroi partiel de la
protection faisant suite a un refus provisoire - régle 18ter.2)ii) du reglement d'exécution
commun (sur motifs absolus)” (zu den Details vgl. Richtlinien der Vorinstanz in
Markensachen [Stand: 1. 1. 2011], Tell 3, Kap. 2.2.4). Am 13. Dezember 2010 erliess die
Vorinstanz eine zweite, an die BeschwerdefUhrerin selbst gerichtete Verfligung in derselben
Sache. Darin entschied die Vorinstanz, dass der internationalen Registrierung Nr. 982'661
fur "Appareils et instruments optiques’ (Klasse 9), "Traitement de matériaux" (Klasse 40)
sowie fur " Services médicaux, soins d'hygiéne pour étre humains ou animaux" (Klasse 44)
der Schutz in der Schweiz verweigert werde. Fur "Affaires financieres' (Klasse 36) sowie
"Soins de beauté pour étre humains ou animaux” (Klasse 44) werde die internationalen
Registrierung Nr. 982'661 zum Schutz in der Schweiz zugel assen. Die Beschwerdefhrerin
hat lediglich gegen die Verfliigung vom 10. November 2010 Beschwerde erhoben. Diese
Verfligung wurde indessen in der Zwischenzeit von der Vorinstanz bel der OMPI
widerrufen. Es stellt sich somit die Frage, wie die Beschwerde vom 13. Dezember 2010
gegen die Verfigung vom 10. November 2010 angesichts der Tatsache, dass zeitgleich zur
Beschwerdeerhebung eine neue Verflgung erlassen worden ist, zu wirdigen ist.

E.11

Soweit die Beschwerdeflhrerin bezweifelt, dass Verfligungen, mit denen positiv eine
Schutzgewahrung erfolge bzw. kommuniziert werde, "einfach so" widerrufen werden
konnten, ist auf Art. 58 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das
Verwaltungsverfahren (VwWVG, SR 172.021) hinzuweisen. Danach kann die Vorinstanz bis
zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfligung in Wiedererwégung ziehen, sofern -
was im vorliegenden Fall zu bejahenist (vgl. E. 1.3) - die Anpassung nicht zu Ungunsten
des Beschwerdefuhrers ausfallt (vgl. Andrea Pfleiderer, in: Waldmann / Weissenberger
[Hrsg.], Praxiskommentar VWV G, Zurich 2009, Art. 58, N. 39). Die vorgenannte
Bestimmung ist im vorliegenden Fall anwendbar, da die BeschwerdefUhrerin mit der
Beschwerdeerhebung ein Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
anhangig gemacht hat (BGE 125 V 345 E. 2b/bb; Pfleiderer, a.a.O., Art. 58, N. 23),



wahrend sie von der neuen Verfiigung noch gar keine Kenntnis hatte.

E.12

Erl&sst die Vorinstanz eine neue Verfligung, ersetzt diese die angefochtene Verfligung und
tritt an deren Stelle. Der neue, lite pendente erlassene Sachentscheid gilt durch die bereits
erhobene Beschwerde gegen die urspringliche Verflgung stets a's mit angefochten
(Pfleiderer, a.a.0., Art. 58, N. 44 und 46, mit Verweis auf BGE 113V 237 E. laund BGE
107V 250 E. 3). Daher ist die Beschwerde vom 13. Dezember 2010 gegen die Verfligung
vom 10. November 2010 auch als Beschwerde gegen die Verfiigung vom 13. Dezember
2010 zu werten.

E.13

Die Beschwerdeinstanz muss auch auf die VVorbringen gegen die zuerst erlassene
Verfligung eintreten, soweit die neue Verfligung die Streitfrage nicht vollstandig 16st und
somit das Rechtsschutzinteresse nicht weggefallen ist (Urtell des
Bundesverwaltungsgerichts [BV Ger] B-2258/2006 vom 14. April 2008 E. 1.1, mit Verweis
auf BGE 113V 237 E. 1, und Isabelle Haner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsprozess, Zurich 2000, S. 313, FN. 1607). Sowohl durch die (widerrufene)
Verfigung vom 10. November 2010 als auch durch die Verfiigung vom 13. Dezember 2010
wurde die internationale Registrierung Nr. 982'661 lediglich fur "Affaires financieres'
(Klasse 36) sowie "Soins de beauté pour étre humains ou animaux” (Klasse 44) in der
Schweiz zum Schutz zugel assen. Somit kam die Vorinstanz in beiden Verfigungen zum
gleichen Schluss, weshalb das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdefthrerin (vgl. Art. 48
VwVG) auch hinsichtlich der neuen, hier massgebenden Verfiigung vom 13. Dezember
2010 nicht weggefallenist (vgl. Urteil des BV Ger B-2258/2006 vom 14. April 2008 E. 1.1).

E.14

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfigungen der Vorinstanz in Markensachen zusténdig (Art. 31, 32 und 33
Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
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), der Vertreter hat sich
rechtsgenuglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die Gbrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VWV G). Auf die
Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Die Beschwerdeftihrerin hat ihren Sitz in der Tschechischen Republik. Nach Art. 9sexies
Abs. 1 Bst. ades Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen Uber die
internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) findet in den
Beziehungen zwischen Staaten, die - wie die Tschechische Republik und die Schweiz -
Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens Uber die
internationale Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3; in der in Stockholm am
14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP Anwendung. Mit der provisorischen
Schutzverweigerung vom 25. November 2009 wurde die Rugefrist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a
und b MMP eingehalten. Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer
international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser
V erbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVU; SR 0.232.04; in der
in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) 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, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der
Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen konnen oder im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in redlichen und standigen V erkehrsgepflogenheiten der Schweiz
ublich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVU). Dieser Ausschlussgrund ist auch im
Bundesgesetz vom 28. August 1992 tiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das Zeichen des Gemeinguts,
sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke fir bestimmte Waren oder Dienstleistungen
durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2 Bst. aMSchG). Lehre und
Praxis zu dieser Norm koénnen damit herangezogen werden.

E.3

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 Hinweise auf
Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der
Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne
besondere Denkarbeit und ohne Fantasi eaufwand verstanden werden und sich nicht in
blossen Anspielungen erschopfen (BGE 135 111 359 E. 2.5.5 - akustische Marke, mit
Verweisauf 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, die
ausschliesslich aus algemeinen Qualitétshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen
bestehen (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 - "We
make ideas work"; BGE 129 11l 225 E. 5.1 - Masterpiece ). Geméss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfélle einzutragen und
die endgultige Entscheidung dem Zivilrichter zu Uberlassen (BGE 130 111 328 E. 3.2 -
Swatch-Uhrband, BGE 129 |11 225 E. 5.3 - Masterpiece |).

E.4

In der Lehre wird die Auffassung vertreten, ein Slogan werde nur als Marke aufgefasst,
wenn er von einer gewissen Kirze sei und eine bestimmte Kernaussage vermittle (vgl.
Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Buren / Lucas David [Hrsg.],

Schwei zerisches Immateria glter- und Wettbewerbsrecht, Bd. [11/1 [kurz: SIWR 111/1],
Basel 2009, N. 145; Michael Noth / Florent Thouvenin, in: Michael Noth / Gregor Buhler /
Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 1 N. 48). In der Tat kann
im sprachlichen Umfang und in der Funktion eines Markentexts eine Grenze der abstrakten
Unterschei dungseignung bestehen. Ubertrifft eéin Markentext erheblich die kommunikativen
Erwartungen, die an ein betriebliches Herkunftszeichen gestellt werden - erweist er sich
etwa al's heterogene Zeichenansammlung mit mehreren Kernaussagen, als
Gebrauchsanweisung oder als Warendekoration mit sprachlichen Mitteln - fehlt ihm die
abstrakte Unterscheidungseignung nach Art. 1 Abs. 1 MSchG (Urteil des BV Ger
B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.1 - "Aus der Region. Fir die Region").

E.41



Der Gerichtshof der Européischen Union (EuGH) prézisierte in seiner Rechtsprechung, dass
esfur die Unterscheidungskraft einer Marke unerheblich sei, ob die Marke gleichzeitig oder
sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst werde, sofern sie von den angesprochenen
Verkehrskreisen (daneben) as Herkunftshinweis wahrgenommen werde (Urteil des EUGH
vom 21. Januar 2010 in der Rechtssache C 398/08 P Randnr. 47 - VVorsprung durch
Technik; vgl. Oliver Loffel, Markenschutz fir Slogans: Nicht immer, aber immer 6fter?,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Praxis im Immaterialguter- und
Wettbewerbsrecht [GRUR Prax], 2011, S. 116). Bindend ist diese Auffassung fir die
schwei zerischen Behdrden und Gerichte bei der Auslegung des M SchG allerdings nicht
(Urtell des BV Ger B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.2 - "Aus der Region. Fir die
Region").

E.4.2

Sloganmarken sind konkret schutzfahig, wenn sich ihre Sinnaussage weder in allgemeinen
oder gar banalen Redewendungen des Gemeinguts erschopft, die jedermann so aussern
wurde, noch in eéinem anpreisenden Qualitatshinweis, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie
verstanden wird (Urteil des BV Ger B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.3 - "Aus der
Region. Fur die Region”, mit Verweis auf die Urtelle des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli
2007 E. 6.2 - we make ideas work, 4C.431/2004 vom 2. Mérz 2005 E. 2.2 - C'est bon lavie;
vgl. auch Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 62; Marbach,
SIWR [11/1, N. 412 f.; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum

schwei zerischen Markenrecht unter Berticksichtigung des europdi schen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, Art. 2, N. 82).

E.43

Auch an Slogans kann ein Freihaltebedurfnis bestehen, wenn sie unentbehrlich sind, zum
Beispiel aufgrund einer umfassenden, an keine Waren- oder Dienstleistungskategorie
gebundenen, allgemeinen Bedeutung flr den geschéftlichen Verkehr freigehalten werden
mussen (Urteil des BV Ger B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 3.3 - "Aus der Region.
Fir die Region”, mit Verweis auf Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.3 -
we make ideas work, und Urteile des BV Ger B 7442/2008 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 - Feel'n
Learn/ See'n Learn; vgl. auch Marbach, SIWR 111/1, N. 259).

E.5

In formeller Hinsicht rigt die Beschwerdefihrerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf
rechtliches Gehor (Art. 29 Abs. 2 BV [SR 101]) verletzt. Die Vorinstanz habe im Schreiben
vom 5. August 2010 ihre Ausfihrungen vom 23. April 2010 beziglich des im vorliegenden
Slogans enthaltenen Wortspiels, des Wortrhythmus sowie der Pragnanz und des
Erinnerungspotentials einfach mit der Aussage abgetan, das strittige Zeichen bestehe
ausschliesslich aus einer Sachangabe.

E.51

Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehor ergibt sich, dass die Behdrde die Vorbringen des
vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatséchlich hort, prift und in der
Entscheidfindung berticksichtigt (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E.
4.1, mit Verweisauf BGE 124 | 241 E. 2und BGE 124 1 49 E. 3a). Darausfolgt die
Verpflichtung der Behotrde, ihren Entscheid zu begrinden. Die Begrindungspflicht und der
Anspruch auf Begrindung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende
Behorde nicht mit allen Partei standpunkten einlasslich auseinandersetzt und jedes einzelne



Vorbringen ausdriicklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die fur den Entscheid
wesentlichen Punkte beschranken. Die Begrindung muss so abgefasst sein, dass sich der
Betroffene Uber die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihnin voller
Kenntnis der Sache an die hthere Instanz weiter ziehen kann. In diesem Sinne missen
wenigstens kurz die Uberlegungen genannt werden, von denen sich die Behorde hat leiten
lassen und auf die sich ihr Entscheid stitzt (BGE 130 11 530 E. 4.3, BGE 1291 232 E. 3.2,
BGE 126 | 97 E. 2b).

E.5.2

Inihrer Eingabe vom 23. April 2010 wies die Beschwerdefihrerin auf das dem strittigen
Slogan inharente Wortspiel, den Wortrhythmus sowie dessen Prégnanz und
Erinnerungspotenzial hin. Damit erlauterte sie, aus welchen Griinden dem Slogan "We care
about eyecare” Unterscheidungskraft zukommt. Daraufhin begriindete die Vorinstanz im
Schreiben vom 5. August 2010, weshalb es dem Slogan ihrer Ansicht nach an einem
unterschel dungskréftigen Element und damit an Erinnerungspotential mangle. Weiter fihrte
sie aus, dass der Slogan ausschliesslich aus elner Sachangabe bestehe. Daher weise er
gerade keine Originalitét oder Pragnanz auf, welche ihn leicht merkfahig bzw.

unterschel dungskréftig machen wirde. Ein individualisierendes Element sel vorliegend
nicht vorhanden, weshalb den Ausfiihrungen beziiglich Wortspiel nicht gefolgt werden
konne. Es sal nicht einzusehen, wie der vorliegend strittige Slogan bei den Abnehmern
"Perplexitat", welche unterscheidungskraftig wirke, auslésen solle. Auch der Exkurs
beztiglich des Wortspiels wirke nicht Uberzeugend. Vielmehr sei der Slogan schlicht mit der
werbemassigen Aussage "Wir kiimmern uns um (die) Augenpflege” zu Ubersetzen. Wie den
voranstehenden Ausftihrungen zu entnehmen ist, ist die Vorinstanz nur pauschal auf die
Argumente des Wortspiels und -rhythmus, welche nach Ansicht der Beschwerdefthrerin
dem Slogan Prégnanz und Erinnerungspotential verliehen, eingegangen. Sie hat indessen im
Schreiben vom 5. August 2010, auf welches sie in der angefochtenen Verfligung verwiesen
hat, ausfiihrlich die Uberlegungen genannt, weshalb sie den strittigen Slogan nicht zum
Schutz zulassen will. Damit hat sie den Anspruch der BeschwerdefUhrerin auf rechtliches
Gehor im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. E. 5.1) nicht verletzt.

E.53

Selbst wenn von einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehdr ausgegangen
wurde, was im vorliegenden Fall zu verneinen ist, misste eine solche al's geheilt gelten.
Denn die Vorinstanz ist in ihrer Vernehmlassung ans Bundesverwaltungsgericht vom 28.
Februar 2011 néher auf die Argumente der Beschwerdeflihrerin eingegangen. Sie hielt fest,
das Publikum sei sich nicht gewohnt, Werbeschlagworte wie den vorliegenden Slogan
gedanklich auseinander zu nehmen und die einzelnen Bestandteile auf grammatikalisch,
syntaktische oder lyrische Nuancen hin zu untersuchen. Die anprei send-beschreibende
Aussage "Wir kimmern uns um (die) Augenpflege" werde von den Abnehmern ohne
jegliche Gedankenarbeit auf Anhieb erkannt.

E.©6

Dieinternational e Registrierung "We care about eyecare" wird, soweit strittig, in der
Schweiz beansprucht fur: Klasse 9: Appareils et instruments optiques (optische Apparate
und Instrumente) Klasse 40: Traitement de matériaux (Materialbearbeitung) Klasse 44:
Services médicaux, soins d'hygiéne pour étres humains ou animaux (Medizinische
Dienstleistungen, Gesundheitspflege fir Menschen und Tiere). Wie die Vorinstanz zu



Recht festgehalten hat, richten sich solche Waren sowohl an Durchschnittskonsumenten wie
auch an Fachleute (Optiker, Augenérzte, Pflegepersonal). In der Mehrzahl der Félleist
vorliegend aber auf die Wahrnehmung der Durchschnittskonsumenten abzustellen, soweit
die konkrete Unterscheidungskraft des hinterlegten Zeichens geprift wird (Willi, Art. 2, N.
41). Fur die Beurteilung eines alfalligen Freihaltebedirfnisses ist demgegentiber die
Sichtweise von Unternehmen, welche gleiche oder ahnliche Waren und Dienstleistungen
anbieten, massgebend (Willi, aa.O., Art. 2, N. 44).

E.7

Die Vorinstanz hat dem Slogan "We care about eyecare" den Schutz in der Schweiz fir
optische Apparate und Instrumente (Klasse 8), Materialbearbeitung (Klasse 40) sowie fir
medizinische Dienstleistungen und Gesundheitspflege von Menschen und Tieren (Klasse
44) verweigert. Das Zeichen "We care about eyecare" werde von den Abnehmern im Sinne
von "Wir kimmern uns um (die) Augenpflege" verstanden. Dieser Slogan stelle die
werbeméassig anprei sende Behauptung auf, dass die strittigen Waren bzw. die Erbringer der
strittigen Dienstleistungen sich um die Augenpflege kiimmern wiirden. Die strittigen Waren
und Dienstleistungen seien dazu allesamt geeignet: "Care" (Pflege) bedeute "Behandlung
mit den erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung eines guten Zustands'. Die optischen
Apparate und Instrumente dienten der Sehfahigkeit und damit der Augenpflege im Sinne
einer Behandlung mit den erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung eines guten Zustands.
Unter die Materialbearbeitung falle auch der Schliff von Brillengl&sern, was auch der
Sehfahigkeit und damit der Pflege der Augen diene. Unter die medizinischen
Dienstleistungen bzw. der Gesundheitspflege von Menschen und Tieren fielen auch solche
beziglich Augenpflege; diese betreffe auch die Behandlung mit den erforderlichen
Massnahmen zur Erhaltung eines guten Zustands. Davon abzugrenzen seien die
Schonheitsdienstleistungen, welche einzig das Aussehen betréfen und daher nicht als
anpreisend zurtickgewiesen worden seien. Die blosse Hinterlegung der Schrift mit einem
blauen Hintergrund vermoge an der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens nichts zu
andern. Die Beschwerdefuhrerin vertritt in ihrer Beschwerde die Ansicht, der
Durchschnittsabnehmer werde den Slogan im Sinne von "Uns liegt die Augenpflege am
Herzen" verstehen. Bel diesem (korrekten) Verstéandnis des Slogan erschliesse sich,
weshalb sich der Slogan nicht in einem anprei senden Sinngehalt erschopfe. Der Slogan
basiere auf einem bestimmten Sprachkonzept: Der erste Tell der Aussage "We care" werde
asWortspiel in Bezug zum zweiten Tell des Satzes gesetzt: "eyecare”. Die Aussage "We
care about care" stelle eine gewollte Wiederholung dar, die selten anzutreffen sei. Es heisse
eben nicht einfach: "wir kimmern uns um irgendetwas", sondern "wir sorgen uns um die
Sorge zu den Augen". Lose man sich vom Schriftbild und beurteile den Satz rein
phonetisch, so kdnnte der Slogan auch folgendermassen geschrieben sein: "We care about |
care". Diese Aussage |6se eine Perplexitét aus, welche zusétzlich unterscheldungskréftig
wirke. Zudem weise der Slogan einen besonderen Wortrhythmus auf. Im Welteren
bestreitet die Beschwerdefiihrerin, dass der Slogan "We care about eyecare” fur die
strittigen Waren und Dienstleistungen elne anprei sende Behauptung darstelle. Wenn eine
Anpreisung angenommen werde, so konne sie sich immer nur auf den Hersteller der
strittigen Waren respektive den Erbringer der strittigen Dienstleistungen beziehen. Es sei
namlich ganzlich unmoglich, dass den optischen Apparaten und Instrumenten "die
Augenpflege am Herzen liegt”. In Bezug auf die strittigen Dienstleistungen in den Klassen
40 und 44 sei die Marke ebenfalls nicht beschreibend; es werde ndmlich nicht die
Dienstleistung selbst angepriesen, sondern nur der Erbringer der Dienstleistung. Ein direkt



beschreibender Hinweis auf die Qualitét des Produkts oder der Dienstleistung sei nicht
ersichtlich. Die willkirliche Unterscheidung zwischen den beanspruchten
Schonheitsdienstleistungen fir Menschen und Tiere, welche die Vorinstanz zum
Markenschutz zulassen wolle, und der Gesundheitspflege fir Menschen und Tiere mit der
Begriindung, erstere wirden nur das Aussehen betreffen, verdeutliche die verfehlte
Sichtweise der Vorinstanz. Schliesslich erhohe die farbliche Akzentuierung, bestehend aus
dem blauen Grund und den weissen Buchstaben, die Unterscheidungskraft und reduziere
gleichzeitig das Freihaltebeduirfnis.

E.71

Die Wortfolge "We care about eyecare" tbertrifft hinsichtlich ihres sprachlichen Umfangs
und ihrer Gestaltung nicht derart die kommunikativen Erwartungen, die an ein betriebliches
Herkunftszeichen gestellt werden, dass sie al's Zeichenansammlung, Gebrauchsanweisung
oder blosse sprachliche Warendekoration aufgefasst wirde. Daher ist sieim Sinne von Art.
1 Abs. 1 MSchG markenfahig (vgl. E. 4).

E.7.2

Dieim strittigen Slogan verwendete Wortwendung "to care about™ entstammt dem
Englischen und bedeutet "sich sorgen Uber / sich sorgen fur" (Langenscheidt
e-Handworterbuch Englisch-Deutsch 5.0) respektive "sich fir etwas interessieren, etwas
wichtig nehmen” (vgl. dict.leo.org). Entgegen der Meinung der Beschwerdeflhrerin 18sst
sich der Ausdruck auch mit "sich kimmern um" Ubersetzen (vgl. Pons-Praxisworterbuch
Englisch-Deutsch / Deutsch-Englisch, Stuttgart 1988, S. 32). Dieser Ausdruck ist aus
Wortern des englischen Grundwortschatzes zusammengestellt. Zudem wird er auch in der
Schweiz haufig verwendet, wie eine google-Recherche mit der Suchanfrage "We care
about", beschrankt auf Seiten aus der Schweiz, ergeben hat. Solche Treffer, d.h.
inlandische, aber auch auslandische Internetseiten, kénnen Indizien flr den Sprachgebrauch
liefern (vgl. Urteil des BV Ger B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.2 - Biotech
Accelerator, mit Verweisen auf Literatur und Rechtsprechung; vgl. auch Beilagen 7 und 8
zum Schreiben der Vorinstanz vom 5. August 2010). Die von der Vorinstanz

herbei gezogene Suchmaschine "Linguee.de" gibt nach ihrer Selbstdarstellung an, "wie
andere Leute ‘we care about' Ubersetzen” (vgl. Vernehmlassungsbeilage 7). Insofern liefert
sie Ubersetzungen, die, in Verbindung mit dem Studium von Worterbiichern, Guiltigkeit
haben kdnnen. Dieses auch von der Beschwerdeflhrerin hervorgehobene Erfordernis hat
die Vorinstanz erflllt. Auch gestiitzt auf die dort von der Vorinstanz erzielten Treffer ist
davon auszugehen, dass die angesprochenen V erkehrskreise den Ausdruck "we care about"
kennen und ihn in einem der vorgenannten Sinne Ubersetzen. Fir "eyecare” findet sich im
Worterbuch keine Bedeutung. Die Adressaten werden indessen sofort erkennen, dass
"eyecare" aus den dem englischen Grundwortschatz entstammenden Substantiven "eye"
und "care” zusammengesetzt ist. "Eye" bedeutet "Auge”, "care" " (Fur-)Sorge, Kummer,
Sorgfalt, Pflege” (Langenscheidt e-Handworterbuch Englisch-Deutsch 5.0; vgl. auch
Entscheid der Rekurskommission fir geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift fur
Immaterialgiter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 876 E. 3 - Soft Care
[fig.]; Urteil des BV Ger B-5709/2007 vom 16. Januar 2008 E. 4 - Nexcare / Newcare). Im
Zusammenhang mit Augen ergibt die Ubersetzung von "care" mit "Pflege" oder "Fiirsorge”
am meisten Sinn. Der Ausdruck "eyecare” ist somit mit "Augenpflege” oder
"Augenfirsorge" zu Ubersetzen. Zusammengesetzt bedeutet der Slogan "We care about
eyecare” somit "Wir sorgen/kimmern uns um Augenpflege/Augenfirsorge” respektive



"Wir nehmen Augenpflege wichtig". Die Ubersetzung der Beschwerdefuhrerin ("Uns liegt
die Augenpflege am Herzen") lauft auf dieselbe Bedeutung hinaus. Auf Grund dieser vielen
Ubersetzungsvarianten |asst sich der Schluss ziehen, dass es keine allgemeingtiltige
Ubersetzung fiir den strittigen Slogan gibt. Auszugehen ist denn auch vom englischen
Wortlaut, den die angesprochenen Konsumenten in einem der obgenannten oder ghnlichen
Sinne Ubersetzen, wenn sie tiberhaupt eine gedankliche Ubersetzung fiir nétig halten. Daher
ist die Vorgehensweise der Beschwerdefiihrerin, auf Grund der von ihr erachteten korrekten
Ubersetzung des Slogans ("Uns liegt die Augenpflege am Herzen") Unterscheidungskraft
fur den Slogan abzuleiten, nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts verfehlt.

E.73

Wie bereits aufgezeigt wurde, sind Slogans, welche mit "We care about ..." beginnen, in der
Schweiz haufig anzutreffen (vgl. E. 7.2). Auch das Wort "eyecare" zeichnet sich nicht durch
besondere Originalitéat aus. Dies wird von der Beschwerdefihrerin denn auch nicht
behauptet. Sie weist vielmehr darauf hin, dass "We care" als Wortspiel in Bezug zum
zweiten Teil des Satzes ("eyecare") gesetzt werde. Ob dieses Wortspiel erkannt wird, ist
indessen fraglich, dafir die angesprochenen Verkehrskreise der Informationsgehalt des
Wortes "eyecare" im Vordergrund steht. Denn "eyecare” ist die Antwort auf die primar
interessierende Frage, welche Ware respektive wel che Dienstleistung das Objekt der Sorge
oder des Interesses darstellt. Auch optisch wird das von der BeschwerdefUhrerin genannte
Wortspiel nicht in den Vordergrund gertickt. Noch weniger as das genannte Wortspiel
werden die Adressaten erkennen, dass man den strittigen Slogan auch "We care about |
care”" schreiben konnte, um zum gleichen phonetischen Ergebnis zu gelangen, denn es fehlt
ein Anhaltspunkt (z.B. in der Grafik) fur eine solche gedankliche Schreibweise. Auch der
von der Beschwerdefiihrerin behauptete Wortrhythmus erschliesst sich den angesprochenen
Verkehrskreisen kaum, denn der erste Tell "we care” besteht aus zwei Silben, der zweite
Teil "about eyecare" aus vier Silben, was einem fliessenden, eingangigen Rhythmus
entgegensteht. Der Slogan "We care about eyecare” erschopft sich in der Aussage, dass sich
ein Unternehmen respektive seine Mitarbeiter um Augenpflege respektive um
"Augenfursorge" kimmert. Mithin beschreibt der Slogan den Unternehmenszweck und
damit die Art der angebotenen Waren und Dienstleistungen. Haben diese einen direkt
erkennbaren Zusammenhang mit Augenpflege / Augenfiirsorge, so kann der Slogan kaum
as unterscheidungskraftig qualifiziert werden. Die Vorinstanz versteht unter "care" (Pflege)
die "Behandlung mit den erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung elnes guten Zustands®,
und unter Augenpflege auch Massnahmen zur Erhaltung der Sehfahigkeit. Dieses
Versténdnis ist nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts verfehlt. Dennim
(Augenpflege-)Markt und in Ratgebern, welche sich an das breite Publikum richten, wird
unter Augenpflege die Pflege der Augen respektive der Augenpartie mit einem
Augenpflegeprodukt (z.B. Creme, Gel, Spray, Tropfen) oder mit einem Hausmittel (z.B.
Auflegen eines Schwarzteebeutels) verstanden (vgl. www.louis-widmer.ch [Augenpflege];
www.beautyssima.ch [ Augenpflege]; www.weleda.ch [Granatapfel Straffende
Augenpflege]; www.federerbuchs.ch [Kontaktlinsen & Augenpflege];
www.em-produkte.ch [EM Augenpflege]; www.babylounge.ch [Baby Augen Pflege];
www.sov.ch [Grundlagen der Augenoptik 7/8 - Seh-& Augenpflege]; www.blick.ch
[Artikel vom 20. 07. 2004: "Augenpflege / Ein kurzer Augenblick gentigt"]). "Medizinische
Dienstleistungen und Gesundheitspflege von Menschen und Tieren" (Klasse 44) kann die
Pflege der Augen mit solchen Augenpflegeprodukten oder andern Mitteln zum Gegenstand
haben. Insofern enthalt der Slogan "We care about eyecare”" einerseits eine Sachaussage,



nadmlich einen Hinweis auf den Tétigkeitsbereich. Andererseitsist der Slogan auch eine
reklamehafte Selbstdarstellung der Beschwerdefiihrerin, da er mit dem Ausdruck "We care”
den angesprochenen Durchschnittskonsumenten zu verstehen gibt, dass die Tétigkeit der
Beschwerdefihrerin tiber eine blosse Erledigung einer Arbeit hinausgeht. Wie erwahnt,
kann unter "eyecare" auch "Augenfirsorge” verstanden werden. Dieser Begriff ist weiter
gefasst als "Augenpflege" und beinhaltet Massnahmen, die den Augen selbst zu Gute
kommen. Wird der Slogan "We care about eyecare” im Zusammenhang mit den ebenfalls
beanspruchten "optischen Apparaten und Instrumenten” (Klasse 9) verwendet, werden die
angesprochenen Verkehrskreise sofort erkennen, dass das mit diesem Slogan werbende
Unternehmen optische Apparate und Instrumente zur Verbesserung der Sehféhigkeit oder
zur Korrektur von Sehfehlern anbietet oder herstellt. Nebst dieser Sachaussage enthalt der
Slogan, wie bei den "Medizinischen Dienstleistungen und Gesundheitspflege von
Menschen und Tieren" eine reklamehafte Darstellung der Beschwerdefuhrerin. Bel
"Materiabearbeitung” (Klasse 40) braucht es dagegen die Zuhilfenahme eines weiteren
Gedankenschrittes, um im Slogan eine Sachaussage zu erkennen, denn Materialbearbeitung
dient in erster Linie dazu, einem Material eine andere Form etc. zu verleihen. Erst wenn es
sich bei diesem Material um optische Glaser 0.4. handelt, kann Material bearbeitung
Augenfirsorge bezwecken. Bezuglich dieser Dienstleistung ist auch kein Freihaltebedirfnis
auszumachen. Das grafische Element des Zeichens (weisse Blockschrift auf blauem
Rechteck) ist schliesslich derart banal, dass es nichts zur, im Fall von "Medizinischen
Dienstleistungen und Gesundheitspflege von Menschen und Tieren" sowie "optischen
Apparaten und Instrumenten” verneinten, Unterscheidungskraft beitragen kann.

E.74

Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass die Vorinstanz den Slogan "We care
about eyecare” im Zusammenhang mit "Materialbearbeitung” (Klasse 40) zu Unrecht dem
Gemeingut zugeordnet hat. Hinsichtlich "Medizinischen Dienstleistungen und
Gesundheitspflege von Menschen und Tieren" (Klasse 44) sowie "optischen Apparaten und
Instrumenten” (Klasse 9) hat die Vorinstanz dem Slogan dagegen zu Recht die
Schutzfahigkeit abgesprochen.

E.8

Im Weiteren rugt die Beschwerdeflhrerin indessen, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf
rechtsgleiche Behandlung verletzt, indem sie zahlreiche Slogans eingetragen habe, selbst
wenn diese einzig aus einer anprei senden Sachaussage bestanden hétten (Nr. 586383 - we
care for your hair; Nr. 577060 - you drink we care; Nr. 510815 - WE HAVE CHOSEN
DERMATOLOGY;; Nr. 512983 - WEIL SCHONE HAUT KEIN ZUFALL IST; Nr.
P-457309 - ENSEITS VON REINIGUNG IST REINHEIT; Nr. 515867 - THE SCIENCE
OF SKIN CARE [fig.]; Nr. 540'683 - AGE RENEW; Nr. 554599 - energy care; Nr. 572'008
- CULTIVATING BEAUTY ; Nr. 514630 - ALL ABOUT HAIR; Nr. 575305 - BEAUTY
THAT COUNTS). Die Vorinstanz hélt nur die Marke Nr. 586383 - "we care for your hair"
mit dem strittigen Slogan vergleichbar, weist jedoch darauf hin, dass diese Marke nicht fur
K orperpflegeprodukte, sondern fir Detailhandel eingetragen worden seli.

E.81

Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz den Slogan "We care about eyecare” hinsichtlich
"services médicaux, soins d'hygiéne pour étre humains ou animaux" und "appareils et
instruments optiques’ bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der



Ruge, das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) sai verletzt worden, nur noch die
Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise
anerkannt, wenn eine standige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behorde
vorliegt und die Behdrde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis
abzuweichen gedenke (Urteil des BGer vom 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 -
Firemaster, mit Verweis auf BGE 127 | 1 E. 3a; Urteile des BV Ger B-985/2009 vom 27.
August 2009 E. 8.1 - Bioscience Accelerator, und B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 10
- Afri-Cola).

E.82

Das Bundesverwaltungsgericht teilt die Meinung der Vorinstanz, wonach nur die Marke Nr.
586383 - "we care for your hair" vom Aufbau her mit der internationalen Registrierung "We
care about eyecare”" vergleichbar ist, denn esist die einzige Voreintragung, welche mit "we
care”" beginnt. Die Vergleichbarkeit muss sich indessen, ohne damit eine wortwortliche
Ubereinstimmung zu verlangen, auch auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
beziehen (vgl. Urteil des BV Ger B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 - Paradies).
Eine solcheist im vorliegenden Fall nicht gegeben, dadie Marke Nr. 586383 - "we care for
your hair" nicht fir Waren oder Dienstleistungen im Bereich der Korperpflege, sondern
(insbesondere) fur "Detailhandel mit Kosmetika und Korperpflegeprodukten” (Klasse 35)
eingetragen ist. Denn unter "Detailhandel” wird das Zusammenstellen verschiedener Waren
(ausgenommen deren Transport) fr Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb
dieser Waren zu erleichtern, verstanden (Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen, Teil
1, Kap. 4.8; Urteil des BV Ger B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2.1 - After hours; vgl.
auch die Umschreibung der OMPI in der Vollversion der Nizza-Klassifikation, 9. A., S.
27). Die Dienstleistung "Detailhandel” richtet sich denn auch nicht an Endkonsumenten
(wieim Fall der hier noch strittigen Dienstleistungen und Waren), sondern an Produzenten
und Handel sunternehmen (vgl. Urteil des BV Ger B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2.1
- After hours), bei welchen der Slogan "we care for your hair" keine anpreisende Bedeutung
haben kann. Selbst wenn diese Eintragung als Fehleintragung gewertet werden musste,
konnte noch kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden
kann, da selbst einige wenige vergleichbare und félschlicherwel se eingetragene Zeichen
noch nicht ausreichen, um eine standige rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu begrtinden
(vgl. Urteil des BV Ger B-2937/2010 vom 14. Juli 2010 E. 6.5 - Gran Maestro).

E.9

Schliesslich weist die Beschwerdefihrerin darauf hin, dass die internationale Registrierung
Nr. 982'661 "We care about eyecare” am 10. Juni 2009 unter der Nummer 007222052 als
Gemeinschaftsmarke fur alle vorliegend strittigen Waren und Dienstleistungen eingetragen
worden sei. Auslandische Entscheide haben nach standiger Praxis keine prgjudizielle
Wirkung. In Zweifelsfallen kann jedoch die Eintragung in Landern mit ahnlicher
Prufungspraxis ein Indiz fur die Eintragungsfahigkeit sein (Urteile des BV Ger B-498/2008
vom 23. Oktober 2008 E. 5 - Spriihflaschen, und B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 -
Corposana). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters der strittigen Marke in Bezug auf
" Services médicaux, soins d'hygiene pour étre humains ou animaux™ und "appareils et
instruments optiques’ hat die auslandische V oreintragung indessen keine Indizwirkung fir
die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfallsder Blick in die
auslandische Prifungspraxis den Ausschlag fur die Eintragung geben konnte (Urteil des



BV Ger B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 - Spruhflaschen, mit Verweis u.a. auf
Urtelle des BV Ger B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 - Chocolat Pavot [fig.], und
B-7407/2006 vom 18. September 2007 E. 8 - Toscanella). Die Beschwerdefuhrerin kann
daher aus der Eintragung des Zeichens "We care about eyecare” in der EU nichts zu ihren
Gunsten ableiten.

E. 10

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr.
982'661 "We care about eyecare” (fig.) den Markenschutz in der Schweiz fir die
Dienstleistung "traitement de matériaux” (Klasse 40) zu Unrecht verweigert hat. Die
Beschwerde ist daher beziiglich dieser Dienstleistung gutzuheissen. Im Ubrigen ist die
Beschwerde abzuweisen.

E. 11

Die Beschwerdefhrerin obsiegt bei diesem Ergebnisteilweise. Im entsprechenden Umfang
sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 VWV G). Die
reduzierte Spruchgebiihr, welche mit dem von der Beschwerdeflhrerin geleisteten
Kostenvorschuss zu verrechnen ist, ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bel
Markeneintragungen geht es um Vermogensi nteressen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich
folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schéatzung des Streitwertes hat sich nach
L ehre 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 133 111 490 E. 3.3 - Turbinenfuss). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine
konkreten Anhaltspunkte fr einen htheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der
teilwei se obsiegenden Beschwerdeflhrerin ist eine gekirzte Parteientschadigung fr ihr
erwachsene notwendige und verhatnismassig hohe K osten des Beschwerdeverfahrens zu
Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdefihrerin
keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschadigung auf Grund der Akten zu
bestimmen und auf Fr. 1'000.- festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CCO0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht vertffentlichte
Originatext. Quellen-URL siehe oben.



