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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Ist ein Fachausdruck oder ein Ublicher Sprachgebrauch fir die Anbieter unentbehrlich,
koénnen Konkurrenten ein legitimes Interesse an der Verwendung eines solchen Begriffs
haben, auch wenn dieser as Zeichen unterscheidungskréftig ist (E. 6.2 und 6.4).

E.2

Nellafattispecie, non s ravvisal'esistenza né di una posizione di unicita dellaricorrente ai
sensi della giurisprudenza, né di circostanze normative particolari, di modo che non si pone
la questione del bisogno di mantenereil segno alibera disposizione (consid. 6.3). Mit
Verfigung vom 19. April 2016 wies das Eidgendssische Institut fir Geistiges Eigentum
(IGE, nachfolgend: Vorinstanz) das Markeneintragungsgesuch CH Nr. 54588/2014 *
WingTsun " teilweise zuriick und verweigerte die Eintragung in das schweizerische
Markenregister fur die folgenden Waren und Dienstleistungen: Klasse 25:
Bekleidungsstticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kampfsportanziige; Klasse 28: Turn-
und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Kampfsport- und
Trainingsausrustung; Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und
kulturelle Aktivitaten; Ausbildung und Unterricht im Bereich der Kampfkinste;
Demonstrationsunterricht in praktischen Ubungen; Organisation und Veranstaltung von
Konferenzen, Seminaren, Schulungen, Unterricht und V orlesungen; Organisation und
Durchfihrung von sportlichen Veranstaltungen und Wettkéampfen; Zurverfiigungstellung
von Informationen zu Ausbildung, Schulung, Unterhaltung und sportlichen Aktivitéten. Zur
Begriindung fuhrte die Vorinstanz aus, " WingTsun " sei die in Europa gangige
Transkription der Bezeichnung eines chinesischen Kampfsportstils, der als Unterform
beziehungswei se al's eine bestimmte Lehre von Wing Chun bezeichnet werden kénne.
WingTsun werde damit als Sachbezei chnung verwendet und nicht einem bestimmten
Anbieter zugeordnet. Es fehle dem Zeichen an der notwendigen Unterscheidungskraft und
es sei dem Gemeingut zuzurechnen. An der Bezeichnung " WingTsun " bestehe fur die
strittigen Waren und Dienstleistungen auch ein absolutes Freihaltebediirfnis. Eine
Verkehrsdurchsetzung sei damit nicht moglich. Gegen diese Verfligung erhob die
EWTO-Schulen Schweiz GmbH (nachfolgend: Beschwerdefihrerin) am 3. Mai 2016
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte deren Aufhebung und die
Eintragung der Marke fur sémtliche Waren und Dienstleistungen. Das

Bundesverwal tungsgericht weist die Beschwerde ab. Aus den Erwéagungen: 3.3
Freihaltebedirftig sind Zeichen, die mangels gleichwertiger Alternativenim
Wirtschaftsverkehr wesentlich oder gar unentbehrlich sind (Stadeli/Brauchbar Birkhéuser,



in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2
MSchG N. 48). Das Freihaltebedirfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prifen (Urtell des BGer 4A_434/2009 vom
30. November 2009 E. 3.1 " Radio Suisse Romande"). Ein relatives Freihaltebedirfniswird
bei Zeichen angenommen, die fir den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen
sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebedirfnis absolut (BGE 134 111 314 E. 2.3.2" M/M-joy
" Urteil 4A_434/2009 E. 3.1 " Radio Suisse Romande"; BVGE 2013/41 E. 7.2 " Die Post
"). Ein absolutes Freihaltebedirfnis besteht, wenn das betroffene Zeichen im
Wirtschaftsverkehr nicht nur wesentlich, sondern unentbehrlich ist, das heisst, wenn die
Mitanbieter ein wesentliches Interesse an der Verwendung des infrage stehenden Zeichens
haben und keine zahlreichen gleichwertigen Alternativen bestehen (Urtell des BGer

4A _370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 f. " Post "). Eine Verkehrsdurchsetzung ist bei
Zeichen mit einem absoluten Freihaltebediirfnis, im Gegensatz zu Zeichen mit einem
relativen Freihaltebedurfnis, nicht moglich (BGE 134 111 314 E. 2.3.2" M/M—joy "). Bel
der Beurteilung, ob am Zeichen ein Freihaltebedirfnis besteht, ist auf die Sichtweise von
(potenziell) konkurrierenden Unternehmen abzustellen, die gleiche oder dhnliche Waren
und Dienstleistungen anbieten (BGE 139111 176 E. 2" You "; Urteil des BV Ger
B—3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 " Luminous"). Dabei darf auch der
zukunftigen Entwicklung Rechnung getragen werden (Urteil des BV Ger B—181/2007 vom
21. Juni 2007 E. 4.5und 4.7.2 " Vuvuzela"). Fremdsprachige Sachbezeichnungen sind
dabei schutzunféhig, sobald im Wirtschaftsverkehr ein legitimes Interesse an deren
Mitverwendung besteht (vgl. Eugen Marbach, Markenrecht, in: Schweizerisches

Immateria guter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I11/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 280). Bei

Sachbezei chnungen bestehend aus einem einzigen Wort ist in der Regel von einem
absoluten Freihaltebedirfnis auszugehen (BGE 64 11 244 E. 1" Wollen-Keller "; vgl. auch
Urteil 4A_370/2008 E. 5" Post ").

E.41

Die Eintragung des Zeichens" WingTsun " ist fur die folgenden Waren und
Dienstleistungen strittig: Klasse 25: Bekleidungsstticke, Schuhwaren, K opfbedeckungen,
Kampfsportanziige; Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind; Kampfsport- und Trainingsausristung; Klasse 41: Erziehung; Ausbildung;
Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitdten; Ausbildung und Unterricht im Bereich
der Kampfkiinste; Demonstrationsunterricht in praktischen Ubungen; Organisation und
Veranstaltung von Konferenzen, Seminaren, Schulungen, Unterricht und Vorlesungen;
Organisation und Durchfihrung von sportlichen Veranstaltungen und Wettkdmpfen;
Zurverfugungstellung von Informationen zu Ausbildung, Schulung, Unterhaltung und
sportlichen Aktivitaten.

E.42

Vorab sind die massgebenden Verkehrskreise zu bestimmen. Die infrage stehenden Waren
und Dienstleistungen richten sich einerseits, wie die Beschwerdefthrerin zu Recht
vorbringt, an Fachleute, das heisst an Personen, die chinesischen Kampfsport und
insbesondere den von der BeschwerdefUhrerin unterrichteten Stil WingTsun betreiben, und
— sowelit beispielsweise Bekleidungsstiicke, Schuhwaren sowie Turn- und Sportartikel
betroffen sind — an Fachleute wie V erkaufspersonal und Zwischenhandler. Gleichzeitig
richten sich die Waren und Dienstleistungen aber auch an die schweizerischen
Durchschnittskonsumenten. Dies gilt nicht nur fir die Waren der Klassen 25 und 28,



sondern auch fir die Dienstleistungen der Klasse 41. Diese richten sich nicht nur an
Personen, die bereits eine Kampfsportart betreiben, sondern auch an ein breites Publikum
als potenzielle Endkonsumenten. Da es sich bel den Endkonsumenten, die keinen
chinesischen Kampfsport betreiben, um die grosste Gruppe des relevanten
Abnehmerkreises handelt, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens
insbesondere auf deren Verstéandnis abzustellen (Urtelle des BV Ger B—2609/2012 vom 28.
August 2013 E. 4.1 " Schweizer Fernsehen "; B—3541/2011 E. 4.2" Luminous"). Fir die
Beurteilung eines alfalligen Freihaltebedirfnisses ist demgegentber die Sichtweise von
Unternehmen, welche gleiche oder ahnliche Waren und Dienstlei stungen anbieten,
massgebend (BGE 139 111 176 E. 2" You "; Urteil B—3541/2011 E. 4.2 " Luminous").

E.51

Dieim Streit stehende Wortmarke besteht aus dem Zeichen " WingTsun ". Esist zu prifen,
ob es sich bei WingTsun um einen bestimmten Kampfsportstil handelt und das Zeichen
beschreibend ist.

E.5.2

Zum Bedeutungsgehalt respektive zum Verstandnis des Zeichens ™ WingTsun " in der
Schweiz fuhrt die Beschwerdefihrerin aus, das Zeichen sei nicht einfach eine Kampfkunst
aus China, sondern ein individueller Kampfstil, der von einer Person, namlich von Leung
Ting, erfunden, gepragt und bis heute weiterentwickelt worden sei. Dieser Kampfstil
unterscheide sich vom klassischen Wing Chun. Wer WingTsun hére oder lese, bringe dieses
Zeichen direkt mit der Schule der Beschwerdefhrerin in Verbindung. Sie benutze das
Zeichen " WingTsun " seit Uber zehn Jahren in der Schweiz sehr intensiv, es sei besonders
in der Kampfsportwelt praktisch jedem aktiven Sportler ein Begriff.

E.53

Die Vorinstanz fuhrt aus, Wing Tsun beziehungsweise WingTsun sei diein Europa gangige
Transkription der Bezeichnung eines chinesischen Kampfkunststils. Es handle sich um eine
Form des Kung-Fu und kdnne als eine Art Unterform beziehungsweise al's eine bestimmte

L ehre von Wing Chun bezeichnet werden. WingTsun werde als Sachbezeichnung
verwendet und verstanden.

E.54.1

Gemass Wikipediaist das Zeichen " WingTsun" eine eigene — das heisst im Vergleich zur
offiziellen Romanisierung leicht abgeanderte — Schreibweise der chinesischen
Schriftzeichen e© ae¥ / d¢m aes¥, diein etwa" schoner Fruhling ", " ewiger Frihling " oder
" Ode an den Frahling " bedeuten und die " yong chun " (Pinyin; Hochchinesisch) oder "
wing chun " (Kantonesisch) ausgesprochen werden. Wing Chun ist ein (stid—)chinesischer
Kung-Fu-Stil und WingTsun eine Stilrichtung von Wing Chun (<
https.//de.wikipedia.org/wiki/Wing_Chun > und < https://de.wiki
pedia.org/wiki/Européische Wing-Tsun-Organisation >; < https.//kampf
kunstmagazin.de/wing-tsun/ >, alle abgerufen am 6.04.2018).

E.54.2

In Bezug auf stidchinesische Kampfsportstile ist insbesondere zwischen ™ Wing Chun ", "
Ving Tsun " und " WingTsun " zu unterscheiden. Soweit die Entwicklung dieser
Kampfsportstile historisch nachvollziehbar ist, geht zumindest der 6ffentliche Unterricht
der stidchinesischen Kampfsportart Wing Chun, die bis dahin hauptsachlich familien-



respektive clanintern weitergegeben worden war, offenbar auf Yip Man zurtick, der mit
diesem Unterricht in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts in Hongkong begann. " Wing
Chun " dient heute in der Schweiz als Oberbegriff fir verschiedene stidchinesische
Kampfsportstile, die ale auf Yip Man zurlickgehen; gleichzeitig verwenden verschiedene
Nachfolger von Yip Man diese Romanisierung der entsprechenden chinesischen Zeichen
heute fur ihren spezifischen Kampfsportstil. Die Romanisierung " Ving Tsun " wurde von
Yip Man selbst verwendet und wird heute ebenfalls von einigen (anderen) seiner Schiler
verwendet. " WingTsun" (oder " Wing Tsun ", die Schreibweise variiert) steht fir den
(eigenen) Stil von Leung Ting — angeblich dem letzten Schiler von Yip Man —, den
dieser entwickelte und in Europa verbreitete (< https://www.vthorgen.ch/ page2 >; <
https://www.wingtsunkungfu.info/ueber-wing-tsun/geschich te >; <
https://en.wikipedia.org/wiki/Leung_Ting >, alle abgerufen am 6.04.2018). WingTsun
zeichnet sich als eigener Stil innerhalb der WingChun-" Familie " offenbar insbesondere
durch eine starke Fokussierung auf Selbstvertei digungsaspekte und ein besonderes
Lehrkonzept aus (vgl. < https://wingtsunwelt.com/was-ist-wingtsun >, abgerufen am
6.04.2018).

E.543

Dass der Kampfsportstil WingTsun — wie die Beschwerdeftihrerin vorbringt — von einer
einzigen Person, Leung Ting, entwickelt wurde, der ihn seit Gber 40 Jahren lehrt und austibt
und der seine erste Schule (in Hongkong) so nannte, schliesst nicht aus, dass das Zeichen
heute in der Schweiz einen beschreibenden Charakter im Sinne des Namens eines
Kampfsportstils hat. Auf der Webseite der Beschwerdefiihrerin wird WingTsun als™ einer
von circa 400 verschiedenen Kung-Fu-Stilen und wohl die logischste Kampfkunst
Uberhaupt " (< https://www.wingtsun.ch/school§/1/posts/153 >, abgerufen am 6.04.2018)
oder as ein Selbstverteidigungssystem (<

https.//ewto.ch/upl oads/attachment/file/1307/wingtsun.pdf >, abgerufen am 6.04.2018)
beschrieben. Als Ziel der EWTO (Européi sche WingTsun-Organisation) wird angegeben,
diese sei ein " ingtitutionelles Dach zur Verbreitung und Pflege von WingTsun in Europa,
einem bis dahin vollkommen unbekannten chinesischen Kampfkunstsystem " (< https://
www.wingtsun.ch/posts/206 >, abgerufen am 6.04.2018). Auch in ihrer Beschwerde
bezeichnet die Beschwerdefthrerin WingTsun als einen " identifizierbaren und ebenso
individuellen Stil ". Die BeschwerdefUhrerin verwendet den Begriff " WingTsun " damit als
eine Sachbezeichnung. Darauf, dass es sich bei WingTsun um einen bestimmten
Kampfsportstil handelt, weist auch der Umstand hin, dass in der Schweiz auch diverse
Schulen Unterricht in WingTsun anbieten, die nicht der Beschwerdefuhrerin angehdren.
Dazu gehdren zum Beispiel die" IWTOA WingTsun Kung—Fu D.B. " mit acht Standorten
(< https://www.iwtoa.ch >, abgerufen am 6.04.2018), die " WingTsun Schulen Andy Borsig
" mit funf Standorten (< https://www.wingtsunschulen.ch >, abgerufen am 6.04.2018), die "
wing tsun KungFuSystem Schulen Schweiz GmbH " mit zwel Standorten (<
http://www.kungfusystem.ch >, abgerufen am 6.04.2018) sowie die " Wing Tsun Schule
Munchenstein " (< https://www.wingtsun-schule-muenchenstein.ch/ >, abgerufen am
6.04.2018) und die " Wing Tsun Akademie Ruti ZH " (< http://www.swisswt.ch >,
abgerufen am 6.04.2018) mit je einem Standort. Der Kampfsportstil WingTsun ist damit
auch unabhangig von der Beschwerdefihrerin in der Schweiz verbreitet. Auch diverse
Online-Artikel bezeichnen WingTsun wahlweise als einen " Kampfsport " (<
https.//www.watson.ch/! 204619531 >, abgerufen am 6.04.2018), eine " Kampfkunst " (<
https:.//www.limmattal erzeitung.ch/



limmattal/kung-fu-fuer-das-hilfsprojekt-wie-eine-junge-urdorferin-nepa
|esischen-kindern-bildung-ermoeglicht-131915644 >, abgerufen am 6.04.2018), eine
Variante von Kung-Fu (< https://zeitschrift-1g.com/
archiv_zlg/2008/3/1g-0803-05-b-WingTsun-im-Wachkoma.pdf >, abgerufen am 6.04.2018)
oder eine" Selbstverteidigungstechnik " (< https://

www.tagblatt.ch/ostschwei z-am-sonntag/ti p/Mit-K oepf chen-statt-K raft;
art307315,4499925 >, abgerufen am 6.04.2018). Auch wenn einige Artikel die
Beschwerdefiihrerin und/oder die ihr angeschl ossenen Schulen erwahnen, so bringen doch
die soeben erwéahnten Artikel den Begriff WingTsun — entgegen der Behauptung der
Beschwerdefiihrerin — nicht oder jedenfalls nicht ausschliesslich mit der
Beschwerdefthrerin in Verbindung; sie sehen WingTsun grundsétzlich als einen
Kampfsportstil unter anderen an, unabhéngig von einer bestimmten Schule.

E.54.4

Den von der Beschwerdeftihrerin eingereichten drei Schreiben von Personen aus der
Schweizer Kampfsport-Szene, die (alle im gleichen Wortlaut) ausfihren, dass nur die
Beschwerdefihrerin das Zeichen WingTsun verwende, kommt diesbeziiglich keine
Beweiskraft zu. Ebenso wenig vermag die BeschwerdefUhrerin zu ihren Gunsten aus dem
Umstand abzuleiten, dassim Jahr 1982 die Marke Nr. 2P-319552 " Wing Tsun" im
Markenregister eingetragen wurde. Diese Eintragung ist vor tber 30 Jahren erfolgt und der
strittige Begriff war damals deutlich weniger verbreitet. Damit kann offenbleiben, ob es
insowelt auch relevant ist, dass die Marke, auf welche sich die Beschwerdefthrerin beruft,
fur andere Waren (Unterrichtsblcher fur Sport) eingetragen ist.

E.545

Insgesamt ist damit davon auszugehen, dass es sich bei WingTsun (oder Wing Tsun) um
einen bestimmten chinesischen Kampfsportstil handelt. Der Begriff ist, wie die Vorinstanz
in der angefochtenen Verfligung zu Recht ausfuhrt, fir die strittigen Waren und
Dienstleistungen deshalb grundsétzlich beschreibend, da er einen Hinweis auf deren
Zweckbestimmung respektive auf deren Inhalt darstellt.

E.55.1

Die Vorinstanz geht implizit und ohne Begriindung davon aus, dass die relevanten
Verkehrskreise in der Schweiz das Zeichen " WingTsun " als Namen eines Kampfsportstils
verstehen. Die BeschwerdefUhrerin ussert sich dazu nicht.

E.55.2

WingTsun ist weder Teil des deutschen noch des franzésischen oder des italienischen
Wortschatzes. Dies schliesst einen beschreibenden Charakter des Zeichens zwar nicht aus.
Ein Zeichen kann jedoch nur einen beschreibenden Charakter aufweisen, wenn die
relevanten Verkehrskreise in der Schweiz das Zeichen tatséchlich verstehen. Esist deshab
zu prufen, ob das Zeichen " WingTsun " in der Schweiz als Name eines chinesischen
Kampfsportstils, und damit als beschreibend, verstanden wird.

E.553

Personen, die WingTsun oder einen ahnlichen chinesischen Kampfsportstil betreiben oder
die auf andere Weise damit in Beriihrung gekommen sind, diirfte das Zeichen WingTsun als
Name eines chinesischen Kampfsportstils bekannt sein. Beziiglich der Verbreitung von
WingTsun in der Schweiz ist Folgendes festzustellen: Die Beschwerdefihrerin betreibt



gemass ihrer Webseite in der Schweiz 30 Schulen (plus zwei im grenznahen, deutschen
Ausland), in denen WingTsun unterrichtet wird. In der Beschwerde gibt sie an, sie habe
Uber 2 500 Schuler. Dazu kommen einige von der Beschwerdefihrerin unabhangige
Schulen (vgl. E. 5.4.3), die ebenfalls WingTsun unterrichten. Damit ist zwar nicht von einer
in der Schweiz weitgehend unbekannten Sportart auszugehen, trotzdem ist die direkte
Bekanntheit auf einen relativ kleinen Kreis von Personen beschrankt.

E.554

Hingegen spricht wenig dafir, dass Personen, die keinen Kon-takt zu (chinesischen)
Kampfsportarten haben — das algemeine Publikum also —, unter dem Zeichen "
WingTsun " eine chinesische Kampfsportart verstehen. Personen ohne Kontakt zu
chinesischen Kampfsportarten durften, wenn sie das Zeichen " WingTsun " nur lesen, nicht
einmal ohne Weiteres verstehen, dass es sich dabel um die Romanisierung chinesischer
Schriftzeichen handelt. Selbst soweit das Zeichen als Romanisierung chinesischer
Schriftzeichen erkannt wird, ist in keiner Welse gesagt, dass das Zeichen as
Sachbezeichnung einer Kampfsportart erkannt wird. Personen ohne Kontakt zu
chinesischen Kampfsportarten kommen zwar unter Umstéanden auf die Idee, es konnte sich
bel WingTsun um den Namen eines Kampfsportstils handeln, wenn sie das Zeichen im
Zusammenhang mit einer entsprechenden Demonstration oder einem Bild sehen. Dies
genugt jedoch nicht, um einen beschreibenden Charakter des Zeichens anzunehmen. Das
Zeichen muss zwar in Bezug auf die dafir registrierten Waren und Dienstleistungen
beschreibend sein. In diesem Sinne kann insbesondere bel Mehrdeutigkeit von
fremdsprachigen Ausdriicken die beschreibende Bedeutung erst im Zusammenhang mit den
registrierten Waren und Dienstleistungen klar werden (vgl. Urteil des BV Ger B-600/2007
vom 21. Juli 2007 E. 2.3.1 [recte: 2.3.3] " Volume Up ). Trotzdem muss die relevante
Bedeutung in jedem Fall auch ohne den Bezug zu den Waren und Dienstleistungen bekannt
sein. Dass der beschreibende Inhalt erst erkannt wird, wenn das Zeichen in Zusammenhang
mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen gebracht wird, gentigt nicht. Zudem
kommt es zwar vor, dass der fremdsprachige Name einer Sportart Eingang in den
allgemeinen Sprachgebrauch in der Schweliz findet; diesist etwa bel Karate oder Judo der
Fall und trifft insbesondere auf englische Bezeichnungen fir Sportarten wie Rugby,
Cricket, Snowboard oder Beachvolleyball zu (vgl. Urtell des BV Ger B—5531/2007 vom
12. Dezember 2008 E. 7" Apply-Tips"). Die Medienberichte beztiglich WingTsun, auf
welche die BeschwerdefUhrerin verweist, sind jedoch nicht zahlreich genug, um eine
allgemeine Bekanntheit der Sportart nahezulegen. Zudem ist die Sportart nicht olympisch
und es werden, sowelt ersichtlich, keine offentlichen Wett- oder Schaukdmpfe ausgetragen,
die zu einer weiteren Bekanntheit beitragen wirden. Schliesslich ist auch bel den geltend
gemachten Werbebemiihungen keine grosse Breitenwirkung belegt oder anzunehmen. Die
Bekanntheit von WingTsun in der Schweiz ist al's bedeutend geringer einzuschatzen als
beispielsweise digenige von Karate oder Judo. Esist zwar nicht ausgeschlossen, dass das
Zeichen" WingTsun " in Zukunft in der Schweiz in einem solchen Masse bekannt werden
konnte, dass auch Personen ohne Kontakt zu chinesischen Kampfsportarten wissen, dass es
sich dabei um einen bestimmten Kampfsportstil handelt. Zum hier grundsétzlich relevanten
Zeitpunkt des vorliegenden Urteilsist diesjedoch nicht der Fall und konkrete
Anhaltspunkte fur eine solche Entwicklung liegen ebenfalls nicht vor (Urtell B—181/2007
E.45und 4.7.2" Vuvuzela"). Ob und in welchem Umfang Kinofilme tber Yip Man (z.B.
" The Grandmaster ", vgl. < https://www.imdb.com/title/tt1462900/ >, abgerufen am
6.04.2018) den Ausdruck Wing Chun in der Schweiz einem breiteren Publikum bekannt



gemacht und damit auch zur Bekanntheit von WingTsun beigetragen haben, kann hier mit
Blick auf dasin E. 6 Auszufuhrende letztlich offenbleiben. Esist deshalb insgesamt davon
auszugehen, dass Personen in der Schweiz ohne gewisse Kenntnisse von (chinesischen)
Kampfsportarten nicht wissen, was das Zeichen " WingTsun " bedeutet, das Zeichen fur sie
also nicht beschreibend ist.

E.5.6

Angesichts des Umstandes, dass der grosste Teil des relevanten Verkehrskreises — das
allgemeine Publikum — das Zeichen " WingTsun " nicht versteht, kann nicht von einem
beschreibenden Charakter des Zeichensin der Schweiz ausgegangen werden. Zu prifen
bleibt jedoch, ob aus Sicht der (potenziellen) Mitanbieter ein Freihaltebedirfnis besteht.

E.6.1

Als betroffene Mitanbieter sind Anbieter von Unterricht im Kampfsportstil WingTsun und
von mit dem Kampfsportstil im Zusammenhang stehenden Bekleidungsstiicken und
Ausristungsgegenstanden anzusehen.

E.6.2

Die Umstande des vorliegenden Falles sind mit Féllen vergleichbar, in denen ein terminus
technicus aus einem Fachjargon oder ein tblicher Sprachgebrauch der Anbieter fir diese
unentbehrlich ist, obwohl er von den relevanten Verkehrskreisen kaum verwendet oder nur
vage verstanden wird und darum unterscheidungskréftig wirkt (vgl. BVGE 2010/32 E. 7.3.2
" Pernaton/Pernadol 400 "; Urteile des BV Ger B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 5.6 "
Orphan Europe [fig.]/Orphan Internationa "; B—5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 6.4
" Street-One/Streetbelt.ch "; David Aschmann, in: Markenschutzgesetz, Art. 2 Bst. aN.
222). Im vorliegenden Fall verhélt es sich dhnlich: Das Zeichen " WingTsun " wird nur von
den Anbietern und einem kleinen Teil des relevanten Verkehrskreises als Name eines
bestimmten Kampfsportstils verstanden. Jedoch haben die Mitanbieter ein Interesse daran,
den Begriff as Sachbezeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Dies
umso mehr, als derjenige Tell des relevanten Verkehrskreises, der den Begriff versteht —
Personen, die chinesischen Kampfsport betreiben —, fur den Vertrieb ihrer Waren und
Dienstleistungen besonders relevant ist. Dieses Interesse ist aus marktwirtschaftlicher Sicht
legitim. Deshalb ist es vorliegend gerechtfertigt, ein legitimes und wesentliches Interesse
der Mitanbieter an der Verwendung des Zeichens" WingTsun " anzunehmen und
entsprechend von dessen Freihaltebediirfnis auszugehen.

E.6.3

Die Beschwerdefuhrerin bringt vor, nur sie sei in der Schweiz vom Begrinder des
Kampfsportstils WingTsun, Leung Ting, personlich legitimiert, WingTsun zu lehren, was
dieser in einer schriftlichen Eingabe an das Gericht bestédtige. Nicht in diesem Sinne
legitimierte Personen wirden jedoch unberechtigterweise ebenfalls WingTsun in der
Schweiz unterrichten. In gewissen Sonderkonstellationen ist das Freihaltebedirfnis an einer
Marke zu verneinen, wenn aufgrund einer faktischen Alleinstellung des Anmelders einer
Marke oder aufgrund regulatorischer Gegebenheiten diese Marke auch in Zukunft nur mit
dieser Person in Verbindung gebracht werden kann, sodass niemand durch eine
Schutzgewahrung behindert wird (Urtelle des BV Ger B—3269/2009 vom 25. Mérz 2011 E.
6.3.2" Grand Casino Luzern" m.H. auf Urteil des BV Ger B—7426/2006 vom 30.
September 2008 E. 3.3 " The Royal Bank of Scotland "; B—3553/2007 vom 26. August
2008 E. 7.2" SwissArmy "; vgl. auch BGE 73 Il 126 E. 2a" Cigarettes frangaises").



Beispielsweise wurde an der Verwendung des Zeichens " Swiss Army " fur typische
Armeeaufgaben durch die Schweizer Armee ein Freihaltebedirfnis anderer
Sicherheitsunternehmen verneint (Urtell B—3553/2007 E. 7.2 " Swiss Army ") und im Fall
eines koniglichen Privilegs ein Alleinanspruch bejaht (Urteil B—7426/2006 E. 3.3" The
Royal Bank of Scotland "). Die Anforderungen an das Vorliegen einer solchen
Sonderkonstellation sind relativ hoch (Urteil des BV Ger B—5786/2011 vom 23. November
2012 E. 5.4 " Qatar Airways"). Die Beschwerdefiihrerin hat weder faktisch noch rechtlich
ein Monopol auf den Unterricht des Kampfsportstils WingTsun. Das Schreiben des
Begriinders des Kampfsportstils legt zwar nahe, dass er in der Schweiz nur die
Beschwerdefuhrerin als zum Unterricht von WingTsun berechtigt anerkennt. Eine faktische
Alleinstellung ergibt sich daraus jedoch nicht, da diese Anerkennung potenzielle
Konkurrenten nicht davon abhalten kann, ihrerseits (mit oder ohne Anerkennung durch den
Begrunder) Unterricht in WingTsun anzubieten. Dies anerkennt implizit auch die
Beschwerdefiihrerin, wenn sie vorbringt, die Marke miisse eingetragen werden, damit
potenzielle Mitanbieter in der Schweiz keinen Unterricht in WingTsun anbieten konnten.
Das Markenrecht dient aber nicht der Sicherung des ausschliesslichen Gebrauchs der mit
der Marke verbundenen Waren und Dienstleistungen, sondern (lediglich) des
ausschliesslichen Gebrauchs der Marke als Zeichen fur diese Waren und Dienstlei stungen.
Eine Sonderkonstellation, in der aufgrund einer faktischen Alleinstellung des Anmelders
einer Marke ein Freihaltebedirfnis zu verneinen wére, liegt damit nicht vor. Dieswére im
Ubrigen auch bei einer Anmeldung der Marke durch den Begriinder selber nicht der Fall.

E.64

Bezuglich der Frage, ob ein absolutes Freihaltebedirfnis an der Verwendung des Zeichens ™
WingTsun " fir die strittigen Marken bestehe, bringt die Beschwerdefihrerin vor, es
bestiinden verschiedene Mdglichkeiten, die chinesischen Schriftzeichen e© ae¥ / a¢m aes¥
zu romanisieren, weshalb gentigend alternative Zeichen zur Bezeichnung des
entsprechenden Kampfsportstils und damit zusammenhangender Waren und
Dienstleistungen zur Verfligung sttinden (Wyng Tjun, Ving Tsun, Wing Tzun etc.). Dieses
Vorbringen verfangt jedoch nicht: Anbietern von Unterricht im spezifischen Kampfsportstil
WingTsun — in Abgrenzung zu Wing Chun oder Ving Tsun (vgl. E. 5.4.2) — muss es
moglich sein, ihr Angebot mit dem Namen ihres Kampfsportstils (WingTsun oder Wing
Tsun) zu bezeichnen. Abgednderte Schreibweisen stellen keine gleichwertigen Alternativen
dar. Auch der Verweis der Beschwerdefuhrerin auf den Wikipedia-Eintrag Gber " Wing
Chun", in dem darauf verwiesen wird, es seien aus markenrechtlichen Grtinden zahlreiche
Schreibweisen gebréuchlich (< https:// de.wikipedia.org/wiki/Wing_Chun >, abgerufen am
6.04.2018), andert daran nichts. Es wirde eine unzul 8ssige Einschrankung der
wirtschaftlichen Betétigung von Mitanbietern bedeuten, wenn sie ihren Kampfsportstil
nicht mit dem korrekten Namen, sondern nur mit einer abgeénderten Schrelbweise
bezeichnen durften. Insofern ist die vorliegende Situation von derjenigen im Verfahren "
ASV " zu unterscheiden, in dem das Gericht davon ausging, das Zeichen " ASV " sai nicht
unentbehrlich, da gleichwertige Alternativen zur Verfligung stiinden (Urteil des BV Ger
B—6629/2011 vom 18. M&arz 2013 E. 10" ASV "): Vorliegend stehen gerade keine
gleichwertigen Alternativen zur Verfligung, dadas Zeichen " WingTsun " eine
Sachbezeichnung ist und nicht bloss ein Hinwels auf den Verwendungszweck, wie dies bei
" ASV " der Fall war (vgl. Urtell B—6629/2011 E. 8.3" ASV "). Die Verwendung des
Zeichens" WingTsun " ist fur die Mitanbieter deshalb unentbehrlich, weshalb ein absolutes
Freihaltebedirfnis besteht. Das Freihaltebeduirfnis bezieht sich auf alle strittigen Waren und



Dienstleistungen, da diese in einem engen Verhatnis zum entsprechenden Kampfsportstil
stehen, weshalb die Verwendung des Zeichens flr potenzielle Mitanbieter freizuhalten ist.
Gerade auch vor diesem Hintergrund kdnnen die von der Beschwerdeflhrerin angefihrten,
im Ausland eingetragenen Marken (IR84559 " Weng Chun ", EM10837292 " Wing Tjun "
und EM00512491 " Ving Chun ") nicht als Indiz fir die Eintragbarkeit der hier strittigen
Marke dienen. Denn nicht nur begriindet eine ausléndische Eintragung gemass der
Rechtsprechung des Bundesgerichts weder einen Anspruch auf Eintragung in der Schweiz
noch hat ein auslandischer Entscheid prgudizielle Wirkung (Urteil des BV Ger
B—2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 5.5.2" [bouton] [fig.] "). Vielmehr liegt vorliegend
auch kein Grenzfall vor, weshalb der Hinweis auf ausl andische Entscheide an der
Beurteilung nichts andert (Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1" V
[fig] ").

E.6.5

Zusammenfassend ergibt sich, dass am Zeichen " WingTsun " fur die strittigen Waren und
Dienstleistungen ein absolutes Freihaltebedirfnis besteht. Auf den Antrag der
Beschwerdefuhrerin auf Rickweisung der Sache an die Vorinstanz zur Prifung der

V erkehrsdurchsetzung respektive auf Ansetzung einer Frist zur Einreichung weiterer
diesbeziiglicher Beweismittel ist damit nicht weiter einzugehen. Im Ubrigen ist der
Vorinstanz zuzustimmen, wenn sie im Sinne eines Eventual standpunkts — unter der
Annahme, es bestiinde lediglich ein relatives Freihaltebedirfnis — eine
Verkehrsdurchsetzung des Zeichens " WingTsun " fur die strittigen Waren und
Dienstleistungen aufgrund der eingereichten Belege nicht als glaubhaft gemacht beurteilt
hat.
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