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Urteil vom 25. November 2004
I. Zivilabteilung

Besetzung

Bundesrichter Corboz, Prisident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler,
Gerichtsschreiber Mazan.

Parteien
PABU Services, Inc., 300 Delaware Avenue, Suite 1269, US-Wilmington - DE 19801,
Beschwerdefiihrerin, vertreten durch E. Blum & Co., Patentanwilte VSP,

gegen

Eidgendssisches Institut fiir Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,
Eidgenossische Rekurskommission fiir Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 12, 3003 Bern.

Gegenstand
Zuriickweisung eines Markeneintragungsgesuchs,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgendssischen Rekurskommission fiir Geistiges
Eigentum vom 13. Juli 2004.

Sachverhalt:

A.

Die PABU Services Inc. Willmington/USA (Beschwerdefiihrerin) liess am 8. Februar 2002 das Zeichen FI-
REMASTER fiir Waren der Klasse 1, nimlich “flammenhemmende chemische Erzeugnisse” hinterlegen. Das
Markeneintragungsgesuch wurde vom eidgendssischen Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE) wegen des be-
schreibenden Charakters des Zeichens beanstandet.

B.

Mit Verfiigung vom 22. Juli 2003 hat das IGE den von der Beschwerdefiihrerin beantragten Schutz definitiv
verweigert. Gegen diese Verfiigung erhob die Beschwerdefiihrerin bei der eidgendssischen Rekurskommission
fiir Geistiges Eigentum (RKGE) Beschwerde und beantragte, das Zeichen FIREMASTER sei zum Marken-
schutz in der Schweiz zuzulassen. Mit Entscheid vom 13. Juli 2004 wies die RKGE die Beschwerde ab und
bestitigte die angefochtene Verfiigung.

C.

Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 10. September 2004 beantragt die Beschwerdefiihrerin dem Bun-
desgericht, der Entscheid der RKGE vom 13. Juli 2004 sei aufzuheben und das IGE sei anzuweisen, dem
Markeneintragungsgesuch FIREMASTER stattzugeben.

Die RKGE und das IGE verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwidgung:

1.

Die Eidgendssische Rekurskommission fiir Geistiges Eigentum ist eine richterliche Behorde im Sinne von Art.
105 Abs. 2 OG (André Moser in: Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgendssischen Rekurskommissionen, Ba-
sel 1998, Rz. 2.72; Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Ziirich 2001, N. 18 zu Art. 36 MSchG;
a.M. Lukas David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999,
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N. 17 zu Art. 36 MSchG). Ihre Feststellung des Sachverhalts bindet daher das Bundesgericht, soweit sie nicht
offensichtlich unrichtig, unvollstindig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen erfolgt ist
(Art. 105 Abs. 2 OG). Im bundesgerichtlichen Verfahren sind in solchen Féllen neue tatsichliche Behauptun-
gen und Beweismittel grundsétzlich nur soweit zuléssig, als sie die Vorinstanz von Amtes wegen hiitte erheben
miissen und deren Nichterheben eine Verletzung wesentlicher Verfahrensvorschriften darstellt (BGE 128 II1
454 E. 1 S. 456 m.w.H.).

2.

Das IGE und die RKGE haben dem Zeichen FIREMASTER den Schutz verweigert, weil es zum Gemeingut
gehore. Als freihaltebediirftiges Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlos-
sen sind Zeichen, die sich beispielsweise in einfachen Zahlen- oder Buchstabenkombinationen oder gebriuch-
lichen geometrischen Figuren oder in Angaben iiber die Beschaffenheit der gekennzeichneten Ware erschopfen
und daher die zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen erforderliche Kennzeichnungs- oder Unter-
scheidungskraft nicht aufweisen und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft
verstanden werden. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne
besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE 128 111 454 E. 2.1 S. 457 1.
m.w.H.; David, a.a.0O., N. 5 zu Art. 2 MSchG).

3.

3.1 Die RKGE hat im Wesentlichen erwogen, ob ein aus einer Wortverbindung gebildetes Zeichen als Ge-
meingut zu werten sei, beurteile sich nach dem Gesamteindruck. FIRE gehore zum Grundwortschatz der engli-
schen Sprache und konne daher auch in der Schweiz als bekannt vorausgesetzt werden. MASTER sei verwandt
mit den in den schweizerischen Landessprachen entsprechenden Wortern "Meister”, "Maitre”, "Maestro” und
werde wie diese auch in der Schweiz verstanden und in der Werbung héaufig zur Anpreisung von Produkten
verwendet. Das gelte auch fiir die Kombination FIREMASTER in Verbindung mit einem flammenhemmenden
chemischen Erzeugnis, welches mit Hilfe des Zeichens als Produkt erkannt werde, das dem Feuer widerstehe.
Diese Bedeutung erschliesse sich unschwer und ohne besonderen Aufwand an Fantasie, weshalb das Zeichen
zum Gemeingut gehore und nicht eingetragen werden konne. Dasselbe Schicksal hitten auch die Zeichen MIX-
MASTER, MASTERtherm, MASTERBANKING, MASTERDRIVE oder MASTERPIECE erlitten.

3.2 Die Beschwerdefiihrerin hilt dafiir, die RKGE habe Art. 2 lit. a MSchG verletzt, indem sie das Zeichen
FIREMASTER, soweit es der Kennzeichnung fiir lammenhemmende chemische Erzeugnisse dienen soll, dem
Gemeingut zugewiesen habe. Die RKGE habe nicht beachtet, dass eine Kombination aus Sachbezeichnungen
eine schutzfihige Marke bilden kdnne, und dass dem Wort "Master” - genau gleich wie den in den Landesspra-
chen verwendeten Begriffen "Meister”, "Maestro” und “Maitre” - eine Vielzahl von Bedeutungen zukomme.
Deshalb konne auch das Zeichen FIREMASTER keinen feststehenden, bekannten Sinngehalt haben, der sich
dem Publikum auf Anhieb erschliesse.

3.3 Der Einwand der Beschwerdefiihrerin zielt darauf ab, dem Zeichen den beschreibenden Charakter abzuspre-
chen, weil dieser fiir das angesprochene Publikum nicht ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand
unmittelbar erkennbar sei. Dieser Einwand iibersieht aber, dass die zu bezeichnende Ware oder Dienstleistung
das Kriterium fiir die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters abgibt (Willi, a.a.O., N. 21 zu Art.
2 MSchG; Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht, SIWR, Basel 1996, S.
29). So kann an die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch moglichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens, die
bei Wortverbindungen Markenféhigkeit indiziert (Willi, a.a.0. N. 90 zu Art. 2 MSchG), ein eindeutiger Sinn
mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in
Beziehung gebracht wird. Setzt man FIREMASTER mit einem flammenhemmenden chemischen Erzeugnis in
Beziehung, spiegelt sich im Zeichen nichts anderes als die Kerneigenschaft des Produktes, womit sich der be-
schreibende Charakter des Zeichens zweifelsfrei ohne Mehrdeutigkeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar
erkennen lidsst. Vom angesprochenen Publikum wird zum Versténdnis des beschreibenden

Charakters des Zeichens keine besondere Denkarbeit erwartet. Das Zeichen ist eine rein sachliche Beschrei-
bung und verspricht ein Produkt, dem das Feuer nichts anhaben kann, weil es das Feuer zu meistern vermag.
4.

4.1 Die RKGE hat zum Einwand der Beschwerdefiihrerin, das Gleichbehandlungsgebot werde verletzt, festge-
stellt, dass dessen Anwendung vergleichbare Sachverhalte voraussetze. Darunter seien vergleichbare Zeichen
und zumindest vergleichbare Waren oder Dienstleistungen zu verstehen. Ob Wortkombinationen mit FIRE wie
FIREOIL, FIREKILLER und STOP-FIRE heute noch als Zeichen eingetragen wiirden, sei ungewiss. Einzig
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das Zeichen FIREOIL sei vor wenigen Jahren eingetragen worden, habe aber nicht die Bedeutung eines Feu-
erloschmittels, sondern eines Feuerbeschleunigers. Auch die mit dem Bestandteil MASTER gebildeten und
eingetragenen Zeichen seien nicht fiir feuerhemmende chemische Erzeugnisse beansprucht worden und daher
mit FIREMASTER nicht vergleichbar. Zudem konne die Behauptung der Beschwerdefiihrerin, das in der EU
und in den USA eingetragene Zeichen FIREMASTER sei fiir feuerhemmende chemische Erzeugnisse oder
fiir vergleichbare Produkte beansprucht worden, nicht iiberpriift werden. Die Beschwerdefiihrerin habe es ver-
sdumt, im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht fiir ihre Behauptung den Beweis zu liefern.

4.2 Die Beschwerdefiihrerin hilt den Einwand aufrecht und riigt eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes
gemdss Art. 8 Abs. 1 BV durch die Vorinstanz, indem diese das Zeichen FIREMASTER zum Gemeingut er-
klart habe, obwohl andere vergleichbare Zeichen fiir vergleichbare Waren als Marken eingetragen worden seien.
Namentlich wird geltend gemacht, dass mehrere mit dem Wort MASTER gebildete Zeichen als Marken einge-
tragen worden seien. Nicht liberzeugend sei das Argument der REKO, von den zum Vergleich herangezogenen
Marken seien einzig FIREOIL und FIREKILLER auch in der Klasse 1 eingetragen worden, da Warengleich-
artigkeit - unabhiingig von der Klasse, fiir die die Zeichen eingetragen seien - fiir alle Produkte gegeben sei,
welche dem Schutz vor dem Feuer in irgendeiner Weise dienlich seien, was auf die von ihr angefiihrten Waren,
die mit den Marken FIRESHIELD, FIREKILLER, FIREFIT und FIREOIL gekennzeichnet seien, zutreffe. Die
genannten mit FIRE gebildeten Zeichen bréichten den beschreibenden Charakter viel direkter zum Ausdruck als
FIREMASTER und seien trotzdem als Marken eingetragen worden. Das Argument der RKGE, auf alte Marken
konne nicht abgestellt werden, weil ungewiss sei, ob sie heute noch eingetragen wiirden, breche sich an der
Tatsache, dass die RKGE selbst auch alte Marken wie "MIXMASTER” anrufe, um seine Praxis zu recht-
fertigen. Eine Ungleichbehandlung liege vor, weil die RKGE entgegen der Praxis des IGE davon ausgehe,
dass Zeichen, die aus dem Wort MASTER und einem weiteren Nomen zusammengesetzt seien, in aller Regel
nicht zum Schutz zugelassen worden seien. Den Beispielen fiir nicht eingetragene "M ASTER-Zeichen” sei fast
ausnahmslos gemeinsam, dass das Zeichen "MASTER” vorangestellt sei. Neueren Datums seien dagegen die
Eintragungen von Wortverbindungen mit hintangestelltem MASTER wie ”Seed Master”, IMAGEMASTER”,
”Dosemaster” und “Trade Master”. Obwohl die Rechtsprechung mit MASTER gebildete Zeichen als schut-
zunfihig bezeichnet habe, habe das IGE regelmiissig MASTER-Marken registriert. In Ubereinstimmung mit
der Praxis in der EU seien insbesondere jene Marken zuzulassen, die MASTER an zweiter Stelle enthielten.
Die RKGE konne sich nicht dariiber beklagen, dass sie infolge Sdumnis der Beschwerdefiihrerin nicht habe
priifen kénnen, fiir was in den USA und in der EU das Zeichen FIREMASTER eingetragen worden sei - als
Wortmarke oder als Wort-/Bildmarke und fiir welche Produkte. Weder das IGE noch die RKGE habe von der
Beschwerdefiihrerin Dokumente verlangt,

aus denen die betreffenden Angaben hervorgegangen wiren. Den der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beigeleg-
ten Dokumenten sei zu entnehmen, dass es sich bei den EU- und US-Anmeldungen um identische Wortmarken
fiir identische Produkte handle. Die Eintragung als Gemeinschaftsmarke sei als Indiz dafiir zu sehen, dass dem
Zeichen auch in der Schweiz kein beschreibender Charakter zukomme.

4.3 Diese Riigen sind unbegriindet. Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen FIREMASTER bundes-
rechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat (vgl. oben, Erw. 3), kann mit der Riige, das Gleichbehandlungs-
gebot sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Diese Einschriankung
ist von Bedeutung. Obwohl der Anspruch auf Gleichbehandlung fiir das Eintragungsverfahren auch nach der
Praxis der RKGE grundsitzlich gewéhrt wird, besteht nach einer in der Lehre vertretenen Auffassung kein An-
spruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte
(Willi, a.a.0. N. 29 und 30 zu Art. 2 MschG, mit Hinweisen). Jedenfalls sollten frithere fehlerhafte Entscheidun-
gen nicht als Richtschnur fiir alle Zeiten Geltung haben miissen (Willi, a.a.0. N. 31 zu Art. 2 MSchG). Nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise an-
erkannt, wenn eine stindige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behorde vorliegt und die Behorde
zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (BGE 12711 E. 3a S.
2 f. m.w.H.). Im vorliegenden Fall durfte die RKGE zulédssigerweise davon ausgehen,

dass die allenfalls rechtswidrige Eintragung von Zeichen des Gemeingutes in einzelnen Féllen der Beschwer-
defiihrerin noch keinen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht gibt. Deshalb ist
ohne Bedeutung, dass von den mit dem Wort FIRE gebildeten Zeichen in jiingerer Zeit FIREFIT fiir Asbest-
bekleidungsstiicke zum Schutz gegen Feuer und PROTECTFIRE fiir Feuerloschmittel als Marken eingetragen
wurden. Durch diese vereinzelten Eintragungen wurde - selbst wenn man die doppelte Vergleichbarkeit von
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Zeichen und Ware bejahen wiirde - noch keine stindige gesetzwidrige Praxis begriindet.

Bei den von der Beschwerdefiihrerin genannten ebenfalls eingetragenen Wortverbindungen mit dem hintange-
stellten Nomen MASTER ist der Schluss auf eine stindige gesetzwidrige Praxis schon deshalb nicht moglich,
weil die zu bezeichnenden Produkte nicht genannt werden und deshalb ein Beurteilungsmassstab fehlt (Mar-
bach, a.a.0., S. 29). Ob die Eintragung von FIREMASTER fiir feuerhemmende chemische Erzeugnisse als EU-
Gemeinschaftsmarke und als US-Marke, welche die Beschwerdefiihrerin als Indiz gegen den beschreibenden
Charakter des Zeichens werten mdchte, trotz den von der RKGE geidusserten verfahrensrechtlichen Bedenken
zu beriicksichtigen ist, kann offen bleiben, weil auslédndischen Entscheidungen grundsitzlich keine prijudizie-
rende Wirkung zukommt (BGE 129 III 225 E. 5.5 S. 229 m.w.H.) und auch kein Grenzfall zu beurteilen ist, der
eine Beriicksichtigung einer auslidndischen Praxis unter Umstdnden rechtfertigen konnte (Willi, a.a.0. N. 9 zu
Art. 2 MschG; vgl. vorne, Erw. 3.3). Bei den zum Vergleich mit dem Streitzeichen angerufenen identischen in
der EU und in den USA als Marken eingetragenen Zeichen handelt es sich um Eintragungen, die in einem Staat
oder einer Staatengemeinschaft erfolgten, fiir die Englisch - im Gegensatz zur Schweiz - als

Amtssprache oder als eine der Amtssprachen gilt und in denen die massgebenden Verkehrskreise deshalb iiber
eine grossere Sprachkompetenz verfiigen und so allenfalls auch Mehrdeutigkeiten herauszuhoren vermogen,
die Markenfihigkeit indizieren konnten. An dem nach schweizerischen Massstiben beurteilten Gemeingutcha-
rakter von FIREMASTER vermogen diese Eintragungen jedenfalls nichts zu &dndern.

5.

Aus diesen Griinden ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens
wird die Beschwerdefiihrerin kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1 OG). Der obsiegenden Behorde ist keine Partei-
entschddigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 2 OG).

Das Bundesgericht erkennt:

1.

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Gerichtsgebiihr von Fr. 3°000.— wird der Beschwerdefiihrerin auferlegt.

3.

Dieses Urteil wird der Beschwerdefiihrerin, dem Eidgendssischen Institut fiir Geistiges Eigentum und der Eid-
gendssischen Rekurskommission fiir Geistiges Eigentum schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 25. November 2004

Im Namen der L. Zivilabteilung

des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Prisident: Der Gerichtsschreiber:



