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24. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Apple Inc. gegen Eidgendssisches Institut
fiir Geistiges Eigentum IGE (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_503/2018 vom 9. April 2019

Regeste (de):
Art. 2 lit. a MSchG; Gemeingut, Unterscheidungskraft, aktueller Sprachgebrauch.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Wort des allgemeinen Sprachschatzes in ausserordentlichen
Ausnahmefillen derart mit einer Unternehmung in Verbindung gebracht wird, dass diese den Sinngehalt des
Wortes (mit)bestimmt: Angesichts des Bedeutungswandels infolge der iiberragenden Bekanntheit wird APPLE
vom Durchschnittskonsumenten der beanspruchten Waren nicht in erster Linie im Sinne der Frucht ”Apfel”,
sondern unmittelbar als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden (E. 2).

Regeste (fr):
Art. 2 let. a LPM; domaine public, force distinctive, langage courant actuel.

Il ne peut étre exclu qu’un mot du vocabulaire général soit dans des cas parfaitement exceptionnels rattaché
a une entreprise, de telle maniére que celle-ci détermine le sens du mot: compte tenu du changement de signi-
fication ensuite de sa notoriété exceptionnelle, APPLE n’est pas principalement compris par le consommateur
moyen du produit concerné dans le sens du fruit "pomme”, mais directement comme une référence a une entre-
prise déterminée (consid. 2).

Regesto (it):

Art. 2 lett. a LPM; dominio pubblico, carattere distintivo, linguaggio corrente attuale.

Non puo essere escluso che una parola del vocabolario generale possa in casi straordinariamente ecceziona-
li essere messa in relazione a un’impresa in modo tale che questa (co)determina il senso della parola: tenuto
conto del cambiamento di significato causato dall’elevata notorieta APPLE viene in primo luogo compresa dal

consumatore medio della merce in questione non nel senso del frutto “mela”, ma direttamente quale riferimento
a una determinata impresa (consid. 2).
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Mit Gesuch vom 25. Mirz 2013 ersuchte Apple Inc. (Gesuchstellerin, Beschwerdefiihrerin) mit Sitz in Cu-
pertino, Vereinigte Staaten, das Eidgendssische Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE, Beschwerdegegner)
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um Zulassung ihres Zeichens APPLE zum Markenschutz fiir Dienstleistungen in Klasse 37 sowie fiir folgende
Waren in den Klassen 14 und 28 (Markeneintragungsgesuch CH Nr. 51046/2014): 14: Schmuckwaren; Uhren;
Armbanduhren; Waren aus Edelmetallen oder damit plattiert; Manschettenknopfe; Schliisselringe; Stoppuhren;
Anstecknadeln (Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder damit
plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plat-
tiert; Abzeichen aus Edelmetall oder damit plattiert; Armbénder aus Edelmetall oder damit plattiert; Halsketten
aus Edelmetall oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; kurze Schliisselanhinger und
Verzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierknopfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuck-
klammern aus Edelmetall oder damit plattiert; Kédsten aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckverzie-
rungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Strass (Edelsteinimitation); Skulpturen aus Edelmetall oder damit
plattierte Waren. 28: Spielzeug, Spiele und Spielwaren; elektronisches Spielzeug, Spiele und Spielwaren; Mu-
sikspielzeug, -spiele und -spielwaren; Handkonsolen zum Spielen elektronischer Spiele; handbetitigte Compu-
terspiele und Spielgerite ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor;
freistehende Videospielautomaten mit Display; elektronische Computerspiele ausgenommen solche zur Ver-
wendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Gerite fiir elektronische Spiele ausgenommen solche
zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Videospiele ausgenommen solche zur Verwen-
dung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Unterhaltungsspielautomaten; Unterhaltungsspielautoma-
ten mit Display; Spielzeugcomputer (nicht betriebsfdhig); Spielzeugmobiltelefone (nicht betriebsfihig); elek-
tronische Taschengerite als Spielzeug; Spielzeugtongerite; Spielzeugspieldosen; Spielzeugmusikinstrumente;
Spielzeug-Recorder zum Abspielen von Melodien und Kassetten; batteriebetriebenes Spielzeug; Spielgerite
mit Videoausgang zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; freistehende Spielautomaten
mit Videoausgang; interaktives Computerspielzeug und Spiele; Spielkarten; Teile und Zubehor fiir die vorge-
nannten Waren. Das IGE beanstandete das Gesuch. Es stellte sich auf den Standpunkt, das Zeichen gehére fiir
einen Teil der in den Klassen 14 und 28 beanspruchten Waren zum Gemeingut, da es von den Verkehrskreisen
- aus dem Englischen mit ”Apfel” {ibersetzt - als beschreibender Hinweis auf die Ausstattung und/oder den
thematischen Inhalt der Waren, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werde; ein absolutes
Freihaltebediirfnis liege indessen nicht vor. Die Gesuchstellerin bestritt den Gemeingutcharakter ihres Zeichens
insbesondere mit der Begriindung, es werde infolge Beriihmtheit der

BGE 145111 178 S. 180

Marke APPLE nicht als beschreibende Angabe verstanden; die Verkehrskreise assoziierten das Zeichen mit
der Markeninhaberin, nicht mit der Frucht. Mit Verfiigung vom 13. September 2016 liess das IGE das Zeichen
fiir die in Klasse 37 beanspruchten Dienstleistungen sowie einen Teil der Waren in Klassen 14 und 28 zur
Eintragung im Markenregister zu, wies es jedoch fiir folgende Waren zuriick: 14: Schmuckwaren; Uhren; Arm-
banduhren; Waren aus Edelmetallen oder damit plattiert; Manschettenkndpfe; Schliisselringe; Anstecknadeln
(Schmuckwaren) aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawat-
tennadeln aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen
aus Edelmetall oder damit plattiert; Armbander aus Edelmetall oder damit plattiert; Halsketten aus Edelmetall
oder damit plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; kurze Schliisselanhinger und Verzierungen
aus Edelmetall oder damit plattiert; Zierknopfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckklammern aus
Edelmetall oder damit plattiert; Kédsten aus Edelmetall oder damit plattiert; Schmuckverzierungen aus Edel-
metall oder damit plattiert; Skulpturen aus Edelmetall oder damit plattierte Waren. 28: Spielzeug, Spiele und
Spielwaren; elektronisches Spielzeug, Spiele und Spielwaren; Musikspielzeug, -spiele und -spielwaren; hand-
betitigte Computerspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor;
elektronische Computerspiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Mo-
nitor; Videospiele ausgenommen solche zur Verwendung mit einem externen Bildschirm oder Monitor; Spiel-
zeugtongerite; Spielzeugspieldosen; batteriebetriebenes Spielzeug; interaktives Computerspielzeug und Spiele;



Spielkarten; Teile und Zubehor fiir die vorgenannten Waren.

Zur Begriindung fiihrte das IGE aus, das Zeichen, das von den Verkehrskreisen mit ”Apfel” iibersetzt werde,
beschreibe den thematischen Inhalt und die Ausstattung der strittigen Waren. Es werde nicht als betriebli-
cher Herkunftshinweis verstanden. Im Zusammenhang mit Schmuck, Uhren und Spielzeug sei der Apfel als
Form, Motiv und dreidimensionale Ausstattung nicht unerwartet. Weiter sei der Apfel ein mogliches Thema
der beanspruchten Spielwaren, wobei es auf die Ublichkeit des thematischen Inhalts nicht ankomme. Die be-
hauptete Berithmtheit der Marke APPLE sei im Markeneintragungsverfahren unbeachtlich, mit Blick auf die
Rechtssicherheit sei auch eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens fiir die strittigen Waren gestiitzt auf Insti-
tutsnotorietit zu verneinen. Die Gesuchstellerin erhob am 13. Oktober 2016 beim Bundesverwaltungsgericht
Beschwerde gegen die Verfiigung des IGE vom
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13. September 2016 und beantragte, es sei die angefochtene Verfiigung betreffend die Zuriickweisung des Mar-
keneintragungsgesuchs CH Nr. 51046/2014 aufzuheben und das IGE sei anzuweisen, das hinterlegte Zeichen
fiir simtliche beanspruchten Waren in den Klassen 14 und 28 ins schweizerische Markenregister einzutragen.
Mit Urteil vom 24. Juli 2018 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde teilweise gut und dnderte
die angefochtene Verfiigung vom 13. September 2016 insofern ab, als es das IGE anwies, das Markeneintra-
gungsgesuch Nr. 51046/2014 APPLE fiir folgende Waren und Dienstleistungen zuzulassen (Dispositiv-Ziffer
1): 14: Uhren; Armbanduhren; Manschettenknopfe; Schliisselringe; Anstecknadeln (Schmuckwaren) aus Edel-
metall oder damit plattiert; Zierschmuck aus Edelmetall oder damit plattiert; Krawattennadeln aus Edelmetall
oder damit plattiert; Krawattenhalter aus Edelmetall oder damit plattiert; Abzeichen aus Edelmetall oder damit
plattiert; Medaillen aus Edelmetall oder damit plattiert; kurze Schliisselanhinger und Verzierungen aus Edel-
metall oder damit plattiert; Zierknopfe aus Edelmetall oder damit plattiert; Késten aus Edelmetall oder damit
plattiert; Schmuckverzierungen aus Edelmetall oder damit plattiert; Skulpturen aus Edelmetall oder damit plat-
tierte Waren. Soweit weitergehend wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab (Dispositiv-Ziffer 2).
Das Bundesverwaltungsgericht erwog hinsichtlich des strittigen Sinngehalts des Zeichens APPLE, ein Zeichen
sei originidr unterscheidungskriftig, wenn es aufgrund einer minimalen urspriinglichen Unterscheidungskraft
geeignet sei, die gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren. Bei der Priifung der ori-
gindren Unterscheidungskraft sei das Zeichen abstrakt zu betrachten, wie es vom Hinterleger angemeldet wor-
den sei, wobei die Auswirkungen des bereits erfolgten oder kiinftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung
durch die Verkehrskreise ausser Betracht blieben. Eine allfillige Bekanntheit der Marke sei nach der Recht-
sprechung unbeachtlich. Werde einem Zeichen die origindre Unterscheidungskraft abgesprochen, stelle sich
erst die Frage, ob es infolge Verkehrsdurchsetzung durch langdauernden oder intensiven Gebrauch derivativ
Kennzeichnungskraft erlangt habe und als durchgesetzte Marke geschiitzt werden kénne. Die Gesuchstellerin
mache keine Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke geltend und konne sich nach dem Gesagten nicht auf die Be-
riihmtheit der Marke APPLE bzw. auf ein durch den bisherigen Markengebrauch beeinflusstes Verstédndnis der
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Verkehrskreise berufen. Zu Recht habe das IGE das zum englischen Grundwortschatz gehdrende Zeichen
APPLE in dessen lexikalischer Bedeutung gepriift und mit ”Apfel” iibersetzt. Nach stindiger Praxis zéhlten
Hinweise auf eine fiir die betreffenden Waren allgemein iibliche Ausstattung zum Gemeingut. Unterschei-
dungskraft komme einem Zeichen nicht erst bei einer besonderen Originalitiit der beschriebenen Form zu und
werde einem Zeichen - entgegen der Ansicht des IGE - nicht bereits dann abgesprochen, wenn die Form fiir



die beanspruchten Waren nicht unerwartet sei. Fiir die in Klasse 14 beanstandeten Waren Uhren, Armband-
uhren, Manschettenknopfe, Schliisselringe, Zierschmuck, Anstecknadeln, Abzeichen, Medaillen, Krawatten-
nadeln, Krawattenhalter, Schliisselanhdnger und Verzierungen, Zierknopfe, Kdsten, Schmuckverzierungen und
Skulpturen sei die Apfelform bzw. das Apfelmotiv nicht allgemein iiblich, weshalb das Zeichen APPLE nicht
als Ausstattungshinweis verstanden werde, sondern iiber Unterscheidungskraft verfiige und als Marke einzu-
tragen sei. Demgegeniiber sei der Apfel im Schmuckbereich als Form und Motiv verbreitet und iiblich, wes-
halb APPLE im Zusammenhang mit den beanspruchten Schmuckwaren, Halsketten und Armbéndern von den
massgebenden Verkehrskreisen ohne besonderen Gedankenaufwand als beschreibender Hinweis auf die Aus-
stattung verstanden werde und zudem - auch fiir Schmuckklammern - als Ausstattungshinweis freizuhalten sei.
Der Markenschutz sei auch mit Bezug auf Waren aus Edelmetallen zu verweigern, da das angemeldete Zeichen
zumindest fiir einen Teil der unter den beanspruchten Oberbegriff fallenden Produkte beschreibend sei. Fiir
Spielzeug, Spiele und Spielwaren, elektronisches Spielzeug und Spielwaren, Musikspielzeug und -spielwaren,
Spielzeugtongerite, Spielzeugspieldosen, batteriebetriebenes Spielzeug und Spielkarten in Klasse 28 sei der
Apfel sowohl als Form als auch als Motiv geldufig und iiblich, weshalb das Zeichen APPLE als Ausstattungs-
hinweis verstanden werde, womit er {iber keine Unterscheidungskraft verfiige und zudem freihaltebediirftig sei.
In Spielen, die oft in einer médrchenhaften Umgebung stattfinden und einprigsame Spielfiguren verwendeten,
sei der Apfel nicht nur als Motiv verbreitet, sondern werde auch thematisch aufgenommen und entsprechend als
Uberschrift verwendet. Das gelte nicht nur fiir Spiele und Spielkarten, sondern auch fiir elektronische Spiele,
handbetétigte und elektronische
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Computerspiele, Videospiele, interaktive Spiele und interaktives Computerspielzeug. Das hinterlegte Zeichen
bilde in Bezug auf diese Waren eine sofort erkennbare Inhaltsangabe und gehore folglich zum Gemeingut.
Zudem sei es als Hinweis auf das Motiv bzw. als Inhaltsangabe freihaltebediirftig. Mit Beschwerde in Zivilsa-
chen beantragt die Gesuchstellerin dem Bundesgericht insbesondere, es sei Dispositiv-Ziffer 2 des Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Juli 2018 aufzuheben und es sei das IGE anzuweisen, das hinterlegte Zei-
chen APPLE fiir simtliche beanspruchten Waren in den Klassen 14 und 28 ins schweizerische Markenregister
einzutragen. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, hebt Dispositiv-Ziffer 2 des Urteils des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 24. Juli 2018 auf und weist das Eidgendssische Institut fiir Geistiges Eigentum an,
das hinterlegte Zeichen APPLE (Markeneintragungsgesuch CH Nr. 51046/2014) fiir samtliche beanspruchten
Waren in den Klassen 14 und 28 ins schweizerische Markenregister einzutragen. (Zusammenfassung)

Erwigungen

Aus den Erwédgungen:

2. Die Beschwerdefiihrerin riigt, die Vorinstanz habe Art. 2 lit. a MSchG (SR 232.11) verletzt, indem sie ihrer
Beurteilung ein unzutreffendes Zeichenverstindnis zugrunde gelegt habe.

2.1 Die Beschwerdefiihrerin bringt vor, die Vorinstanz halte im angefochtenen Entscheid fest, dass im Rahmen
der Priifung der originidren Unterscheidungskraft eine rein abstrakte Betrachtung des hinterlegten Zeichens er-
folgen miisse und eine allfillige Bekanntheit der Marke unbeachtlich sei. Die Vorinstanz schliesse sich in ihrem
Urteil entsprechend der Auffassung des IGE an, wonach im Rahmen des Eintragungsverfahrens ein behaupteter
Bedeutungswandel nicht beriicksichtigt werden konne. Diese Beurteilung sei unter den gegebenen besonderen
Umstidnden aus verschiedenen Griinden rechtsfehlerhaft: Zwar sei unbestritten, dass die markenrechtliche Be-



riihmtheit oder Bekanntheit im Eintragungsverfahren in der Regel keine direkte Beriicksichtigung finden konne.
Wenn jedoch ein Begriff im tiglichen Sprachgebrauch nicht mehr als lexikalische Sachbezeichnung verstanden
werde, sondern - wie dies vorliegend aufgrund der besonderen Umsténde der Fall sei - primér als Hinweis auf
eine bestimmte Unternehmung, dann miisse dieses tatséchliche Verstandnis
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auch im Eintragungsverfahren beachtet werden. Dies unabhéngig davon, aus welchen Griinden sich das besagte
Versténdnis entwickelt habe, und insbesondere auch dann, wenn dieser Bedeutungswandel mit der markenrecht-
lichen Bekanntheit bis zu einem gewissen Grad korreliere. Anders zu entscheiden hiesse, die Bedeutung des
Verkehrsverstindnisses, welches gerade bei der Beurteilung von fremdsprachigen Begriffen im Allgemeinen
und deren Sinngehalt im Speziellen die entscheidende Rolle spiele, schlicht zu negieren. Die Tatsache, dass
es sich beim Zeichen APPLE um einen fremdsprachigen Begriff handle, welchem in keiner der Landesspra-
chen eine lexikalische Bedeutung zukomme, sei fiir die Beurteilung des konkreten Falls zentral. Die vorliegend
entscheidende Frage sei nimlich, ob bei den relevanten Verkehrskreisen in jedem Fall ein automatischer, me-
chanischer Ubersetzungsvorgang stattfinde, oder ob der englischsprachige Begriff APPLE in seiner konkreten
Erscheinung im allgemeinen Sprachgebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht einfach
(ohne weiteren Denkvorgang) als Hinweis auf eine Unternehmung (ndmlich die Beschwerdefiihrerin) gelesen
und verstanden werde. Im vorinstanzlichen Verfahren sei schliissig aufgezeigt worden, dass APPLE in allen
Landessprachen als unmittelbarer Hinweis auf die Beschwerdefiihrerin verstanden werde und ein Uberset-
zungsvorgang von APPLE zu ”Apfel” unabhingig von der gewihlten Landessprache unterbleibe. Anders zu
entscheiden hiesse, es fiir wahrscheinlicher zu halten, dass etwa Adressaten von elektronischen Spielen APP-
LE als Hinweis auf die spielerische Veranschaulichung des Apfelanbaus auffassten denn als Hinweis auf die
Beschwerdefiihrerin. Die Vorinstanz habe den erfolgten Bedeutungswechsel in Verletzung des Markenrechts
unbeachtet gelassen. Wenn die Markenpriifung nicht vom Sinngehalt ” Apfel”, sondern vom tatsichlichen Sinn-
gehalt "Hinweis auf die Beschwerdefiihrerin™ ausgehe, sei die Unterscheidungskraft von APPLE fiir die noch
strittigen Waren ohne Weiteres zu bejahen. Eine andere Bedeutung stiinde selbstredend im Vordergrund, wenn
die relevanten Verkehrskreise mit den Begriffen ”Apfel”, "pomme” oder “mela” konfrontiert wiirden; diese
diirften bei den relevanten Verkehrskreisen eher als Hinweis auf die entsprechende Frucht verstanden werden.
Die Vorinstanz habe somit Art. 2 lit. a MSchG verletzt, indem sie das tatsachliche Verstindnis und den effekti-
ven Sprachgebrauch des
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Zeichens APPLE bei der Beurteilung der Eintragungsfihigkeit ausser Acht gelassen und die strittigen Wa-
ren im Ergebnis vom Markenschutz ausgeschlossen habe.

2.2 Der Beschwerdegegner weist das Argument zuriick, das Zeichen APPLE diirfe in Zusammenhang mit
den strittigen Waren nicht in der Bedeutung ”Apfel” gepriift werden. Ob APPLE in Zusammenhang mit an-
deren Waren (fiir die das Zeichen origindr unterscheidungskriftig sei) eine berithmte Marke darstelle, sei im
vorliegenden Verfahren (wo Waren in Frage stiinden, fiir die das Zeichen beschreibend sei) unerheblich. Ein
absoluter, von der Frage der Schutzfihigkeit unabhingiger Anspruch auf Eintragung einer berithmten Marke
bestehe nicht. Auf die Bekanntheit des Zeichens APPLE als Unternehmensname konne sich die Beschwer-
defiihrerin im vorliegenden markenrechtlichen Kontext erst recht nicht berufen. Jedenfalls sei entgegen der
Darstellung der Beschwerdefiihrerin das Spezialitdtsprinzip schon bei der Ermittlung des Sinngehalts eines



Zeichens zu beriicksichtigen; dieser sei nicht abstrakt, sondern in Zusammenhang mit den konkret betroffenen
Waren/Dienstleistungen zu priifen.

2.3

2.3.1 Nach Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die Gemeingut sind, es sei
denn, dass sie sich als Marke fiir die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, fiir die sie beansprucht
werden. Die Griinde fiir den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Gemeingut angehdren, liegen entweder im
Freihaltebediirfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft, wobei sich Uberschneidungen ergeben kénnen
(BGE 143 III 127 E. 3.3.2 S. 132; BGE 139 IlI 176 E. 2 S. 178; BGE 131 III 121 E. 4.1 S. 126; je mit Hin-
weisen). Freihaltebediirftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirtschaftsverkehr angewiesen ist. Die
Unterscheidungskraft geht Zeichen ab, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen resp. be-
schreibenden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht erfiillen konnen (BGE 143 III 127
E.3.3.2S.132; BGE 139l 176 E. 2 S. 178 mit Hinweis). Nicht schutzfihig sind nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung insbesondere Zeichen, die sich in Angaben iiber die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die
Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschopfen
und daher die zu deren Identifikation erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen.
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Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denk-
arbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei geniigt, dass dies in einem Sprachgebiet
der Schweiz zutrifft (BGE 135 III 359 E. 2.5.5; BGE 131 Il 495 E. 5 S. 503; BGE 129 III 225 E. 5.1 S. 228;
BGE 128 III 447 E. 1.5 S. 451). Englischsprachige Ausdriicke konnen beriicksichtigt werden, sofern sie von
einem nicht unbedeutenden Teil der massgebenden Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129 III 225 E.
5.1 S. 228; Urteile 4A_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 140 III 297 ff.; 4A_528/2013
vom 21. Mérz 2014 E. 5.1, nicht publ. in: BGE 140 III 109 ff.). Ob ein Zeichen als Marke in Frage kommt,
beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der Erinnerung hinter-
lasst (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 S. 132; BGE 134 111 547 E. 2.3.1 S. 551; BGE 133 111 342 E. 4 S. 346). Ob
die massgebenden Adressaten ein Zeichen fiir die beanspruchten Produkte als Hinweis auf ein Unternehmen
wahrnehmen, ist dabei vor dem Hintergrund der gesamten Umstéinde zu beurteilen (BGE 143 III 127 E. 3.3.2
S. 132; BGE 137 [I1 403 E. 3.3.2 S. 409; BGE 134 11l 547 E. 2.3 S. 551). Als originér unterscheidungskriftig
ist ein Zeichen schiitzbar, wenn es aufgrund einer minimalen urspriinglichen Unterscheidungskraft geeignet ist,
die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu individualisieren, und es dem Verbraucher da-
durch ermdglicht, diese im allgemeinen Angebot gleichartiger Waren und Dienstleistungen wiederzuerkennen
(BGE 143 III 127 E. 3.3.2; BGE 140 III 109 E. 5.3.2 S. 112; BGE 137 III 403 E. 3.3.2; je mit Hinweisen).
Bei der Priifung, ob diese Schutzvoraussetzung erfiillt ist, ist das Zeichen so zu betrachten, wie es vom Hin-
terleger angemeldet worden ist. Die Auswirkungen des bereits erfolgten oder kiinftigen Zeichengebrauchs auf
die Wahrnehmung durch die massgeblichen Verkehrskreise miissen ausser Betracht bleiben. Das Zeichen muss
aus sich selbst heraus und unabhingig von seinem Gebrauch geeignet sein, die Waren und Dienstleistungen
des Markeninhabers von denjenigen anderer Anbieter zu unterscheiden (BGE 143 111 127 E. 3.3.2 S. 133; BGE
140 IIT 109 E. 5.3.2 S. 112 mit Hinweisen). Das Bundesgericht priift grundsitzlich als Rechtsfrage frei, wie
der massgebende Adressatenkreis fiir die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist und - bei
Giitern des allgemeinen Bedarfs - wie die Adressaten aufgrund der erwarteten
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Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 S. 133; BGE 139 III 176 E. 2 S. 179;
BGE 137 IIT 403 E. 3.3.2 S. 409).

2.3.2 Die Vorinstanz hat grundsitzlich zutreffend ausgefiihrt, dass bei der Priifung der origindren Unterschei-
dungskraft das Zeichen so zu betrachten ist, wie es vom Hinterleger angemeldet worden ist, und die Auswir-
kungen des bereits erfolgten oder kiinftigen Zeichengebrauchs auf die Wahrnehmung durch die massgeblichen
Verkehrskreise ausser Betracht bleiben miissen. Die Beschwerdefiihrerin beruft sich jedoch nicht darauf, das
Zeichen fiir die beanspruchten Produkte bereits benutzt zu haben, macht also keine Verkehrsdurchsetzung des
Zeichens aufgrund eines erfolgten Zeichengebrauchs fiir die betreffenden Waren geltend. Ebenso wenig macht
sie geltend, die markenrechtliche Bekanntheit oder Berithmtheit (vgl. Art. 15 MSchG) miisse im Eintragungs-
verfahren unmittelbar beriicksichtigt werden. Vielmehr beruft sie sich auf eine Wandlung des Sinngehalts von
APPLE im allgemeinen Sprachgebrauch in der Schweiz, die auch bei abstrakter Betrachtung des vorgelegten
Zeichens, also unabhingig von Begleitumstinden jeglicher Art (vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in:
Kennzeichenrecht, SIWR Bd. I1I/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 204 ff.), zu beriicksichtigen sei. Ob ein Wort fiir die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist und zum Gemeingut gehort, beurteilt sich danach, ob
das Zeichen einen erkennbaren Wortsinn ergibt. Hat ein Wort abstrakt betrachtet mehrere Bedeutungen, so ist
fiir die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens von derjenigen Bedeutung auszugehen, die aus Sicht
der massgebenden Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten im Vordergrund steht
(BGE 13511 416 E. 2.3 S. 419; BGE 117 11 327 E. 1b; vgl. auch STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER,
in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 123 zu Art. 2 MSchG; DAVID ASCHMANN, in:
Markenschutzgesetz [MSchG], Michael Noth und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 154 zu Art. 2 lit. a MSchG;
MARBACH, a.a.O., Rz. 306). Insofern trifft zu und ist hier unbestritten, dass das Spezialitétsprinzip bereits
bei der Ermittlung des Sinngehalts zu beriicksichtigen ist, indem dieser mit Bezug auf die konkret betroffenen
Produkte zu priifen ist (vgl. etwa BGE 128 III 447 E. 1.6; Urteil 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4).
Der Sinngehalt von Woértern ist dem Sprachwandel unterworfen (vgl. zur Beriicksichtigung der Verschiebung
eines Sinngehalts etwa
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BGE 8011 171 E. 2 S. 175; Urteil 4A_492/2007, a.a.0., E. 3.4). Mit der Beschwerdefiihrerin ist davon auszu-
gehen, dass bei der Beurteilung der originidren Unterscheidungskraft im Eintragungsverfahren vom aktuellen
tatsichlichen Verstdndnis der massgebenden Verkehrskreise auszugehen ist. Dieses wird in den allermeisten
Fillen mit der lexikalischen Bedeutung iibereinstimmen. Wird ein Wort jedoch von den massgebenden Ver-
kehrskreisen im aktuellen Sprachgebrauch nicht mehr im lexikalischen Sinn verstanden, sondern primér als
Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, so kann dies im Eintragungsverfahren nicht unbeachtet bleiben.
Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sowie des Beschwerdegegners kann nicht ausgeschlossen werden, dass
ein Wort des allgemeinen Sprachschatzes in ausserordentlichen Ausnahmefillen derart mit einer Unterneh-
mung in Verbindung gebracht wird, dass diese den Sinngehalt des Wortes (mit)bestimmit.

2.3.3 Hinsichtlich der massgebenden Verkehrskreise ist im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten
Waren unbestrittenermassen auf das breite Publikum abzustellen. Mit der Beschwerdefiihrerin ist davon auszu-
gehen, dass APPLE aufgrund des notorisch tiberragenden Bekanntheitsgrads als eine der bekanntesten Marken
der Welt iiberhaupt und allgemein bekannte Firmenbezeichnung vom Durchschnittskonsumenten nicht in erster
Linie im Sinne der Frucht ”Apfel”, sondern unmittelbar als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstan-
den wird. Zwar diirfte ein erheblicher Teil des Schweizer Publikums wissen, dass der englischsprachige Begriff
APPLE ins Deutsche, Franzosische bzw. Italienische iibersetzt ”Apfel”, "pomme” bzw. “mela” bedeutet. An-



gesichts des Bedeutungswandels infolge der iiberragenden Bekanntheit von APPLE wird jedoch der deutsch-,
franzosisch- und italienischsprachige Durchschnittskonsument bei anderen Waren als Obst ohne Fantasieauf-
wand nicht an ein Merkmal der gekennzeichneten Waren denken, sondern im fremdsprachigen Wort APPLE
vielmehr unmittelbar einen Hinweis auf das betreffende Unternehmen erkennen. Entgegen den Erwédgungen
im angefochtenen Entscheid wird APPLE daher vom Durchschnittsabnehmer sowohl im Zusammenhang mit
elektronischen Spielen, handbetétigten und elektronischen Computerspielen, Videospielen, interaktiven Spie-
len und interaktivem Computerspielzeug als auch im Zusammenhang mit den iibrigen beanspruchten Waren
der Klasse 28 (Spielzeug, Spiele und Spielwaren, Musikspielzeug und -spielwaren, Spielzeugtongerite, Spiel-
zeugspieldosen, batteriebetriebenes Spielzeug
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und Spielkarten) sowie der Klasse 14 (Schmuckwaren, Halsketten und Armbinder, Schmuckklammern, Wa-
ren aus Edelmetallen oder damit plattiert) direkt als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden, ohne dass auf
einen durch Ubersetzung ermittelten Sinngehalt zuriickgegriffen, geschweige denn ein Bezug zum Inhalt oder
zur Ausstattung dieser Waren hergestellt wiirde. Das angemeldete Wortzeichen APPLE ist demnach fiir samt-
liche der beanspruchten Waren geeignet, die beanspruchten Produkte der Markeninhaberin von denjenigen
anderer Anbieter zu unterscheiden. Wird APPLE fiir die beanspruchten Waren nicht in seiner Bedeutung von
”Apfel” und damit auch nicht als Hinweis auf deren Gestalt, Form oder Inhalt verstanden, sondern unmittelbar
als Hinweis auf die Beschwerdefiihrerin, sind auch die Erwédgungen im angefochtenen Entscheid zum (rela-
tiven) Freihaltebediirfnis nicht haltbar, denen die Vorinstanz ebenfalls ein unzutreffendes Zeichenverstindnis
zugrunde legte. Ein absolutes Freihaltebediirfnis am Wortzeichen APPLE steht im Ubrigen unstreitig nicht zur
Diskussion. Die Vorinstanz hat Art. 2 lit. a MSchG verletzt, indem sie APPLE gestiitzt auf ein unzutreffendes
Zeichenversténdnis fiir einige der beanspruchten Waren vom Markenschutz ausgeschlossen hat.



