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Auszug aus dem Urteil der Abteilung I1
i. S. Lindt & Spriingli AG gegen
Eidgendssisches Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE)
B-7422/2006 vom 3. Mai 2007

Markenschutz. Absolute Ausschlussgriinde. Formmarken. Wieder-
gabe der Marke.

Art. 2 Bst. a MSchG.

1. Uberblick iiber die Rechtsprechung zur Frage, wann technisch
oder kulturell beeinflusste Formen und Merkmale iiber die
technischen Gestaltungsvorgaben hinausgehen und grundsitz-
lich markenfihig sind (E. 2-3).

2. Die angemeldete Form weist einzelne auffillige zwei-, wie auch
dreidimensionale Elemente auf (E. 4).

3. Die Kombination der auffilligen Elemente schafft im Gesamt-
eindruck einen erkennbaren Bezug zur betrieblichen Herkunft
der Ware (E. 5).

4. Da die Registerbehorde alle Anmelder anhilt, Marken in einem
Quadrat von 8 Zentimetern Seitenlinge abzubilden, muss das
identische Seitenbild einer 3D Marke nicht von beiden Seiten
abgebildet werden. Fragt sie diesbeziiglich beim Anmelder nicht
zuriick, darf sie nicht von dem fiir ihn ungiinstigeren Sachver-
halt ausgehen (E. 8).

Protection des marques. Motifs absolus d'exclusion. Marques de
forme. Reproduction de 1a marque.

Art. 2 let. a LPM.
1. Apercu de la jurisprudence relative a la question de savoir a

partir de quand des formes et des éléments caractéristiques in-
fluencés par la technique ou la culture vont au-dela des pres-
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criptions techniques en matiére de conception et peuvent en
principe constituer une marque (consid. 2-3).

La forme revendiquée présente plusieurs éléments frappants
tant bidimensionnels que tridimensionnels (consid. 4).

La combinaison des éléments frappants crée dans l'impres-
sion d'ensemble une référence reconnaissable de la prove-
nance commerciale du produit (consid. 5).

Comme l'autorité d'enregistrement demande a tous les re-
quérants de reproduire les marques dans un carré de 8 centi-
meétres de coté, la vue latérale identique d'une marque tridi-
mensionnelle ne doit pas étre reproduite sur les deux faces.
Sans aucune autre demande au requérant a ce sujet, I'auto-
rité ne peut pas se baser sur un état de fait qui lui serait dé-
favorable (consid. 8).

Protezione dei marchi. Motivi assoluti d'esclusione. Marchi di for-
ma. Riproduzione del marchio.

Art. 2 lett. a LPM.

1.

Riassunto della giurisprudenza sulla questione di sapere a par-
tire da quando determinate forme e caratteristiche, influenzate
dalla tecnica o dalla cultura, vanno oltre le prescrizioni tecni-
che previste per la loro realizzazione e possono costituire un
marchio (consid. 2 e 3).

La forma di cui & richiesta la registrazione mostra singoli ele-
menti appariscenti sia bidiensionali che tridimensionali (con-
sid. 4).

La combinazione degli elementi appariscenti crea in modo rico-
noscibile nell'impressione generale il riferimento alla prove-
nienza aziendale dei prodotti (consid. 5).

Poiché I'autorita del registro sollecita ogni richiedente a ripro-
durre il marchio in un quadrato di 8X8 centimetri, la vista
laterale identica di un marchio tridimensionale non deve essere
riprodotta da ambo i lati. Senza alcun'altra domanda al ri-
guardo al richiedente, 1'autorita non potra basarsi su uno stato
di fatto svantaggioso a quest'ultimo (consid. 8).
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A.  Am 24. Juni 2004 hinterlegte die Lindt & Spriingli AG (Beschwer-
defiihrerin) die nachstehende dreidimensionale Marke fiir « Schokolade,
Schokoladewaren » in Klasse 30 beim Eidgendssischen Institut fiir Geisti-
ges Eigentum (IGE):

B. Das IGE beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom 8. No-
vember 2004, da die Marke nicht unterscheidungskréftig sei.

C.  Mit Schreiben vom 10. Januar 2005 begriindete die Beschwerdefiih-
rerin ihren abweichenden Rechtsstandpunkt in Bezug auf die Unterschei-
dungskraft der Marke.

D. Das IGE hielt mit Schreiben vom 9. Mérz 2005 an seiner Einschiéit-
zung der Rechtslage fest, da die Form nur unwesentlich von der banalen
Darstellung eines Hirschs oder Rentiers abweiche.

E. Am 1. Juli 2005 ersetzte diec Beschwerdefiihrerin die Abbildung der
Marke durch eine neue Abbildung, worauf die Marke auf ihrer linken Seite
den Schriftzug « Lindt » tragt:
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F. Am 5. September 2005 verneinte die Vorinstanz die Unterschei-
dungskraft der Marke auch in der neuen Darstellung.

G.  Mit Schreiben vom 7. November 2005 und 10. Januar 2006 hielten
beide Seiten an ihren bereits gedusserten Auffassungen fest.

H. Am 9. Mirz 2006 reichte die Beschwerdefiihrerin erneut eine geédn-
derte Abbildung der Marke ein und erkldrte dazu, dass der Schriftzug
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« Lindt » nun auf beiden Seiten der Marke verwendet werde. Die Marke
wurde nun wie folgt dargestellt:

I.  Mit Schreiben vom 1. Juni 2006 verfiigte das IGE die Verschiebung
des Hinterlegungsdatums der Marke auf den 9. Mirz 2006. Es verneinte
ihre Unterscheidungskraft dennoch, da die beidseitige Verwendung des
Schriftzuges « Lindt » in der Abbildung nicht deutlich zum Ausdruck kom-
me und zudem nicht geniigen wiirde, um die Marke in ihrem Gesamtein-
druck zu « umfassen ».

J.  Mit Schreiben vom 23. August 2006 ersuchte die Beschwerdefiihre-
rin um Erlass einer beschwerdeféhigen Verfiigung.

K. Am 13. Oktober 2006 verfiigte das IGE die Zuriickweisung des
Markeneintragungsgesuchs.

L. Hiegegen erhob die Beschwerdefiihrerin am 14. November 2006
Beschwerde an die Eidgendssische Rekurskommission fiir geistiges Eigen-
tum (RKGE) und stellte die Rechtsbegehren:

1. Die Verfiigung des Beschwerdegegners vom 13. Oktober 2006
sei aufzuheben.

2. Die unter der Gesuchs-Nr. 57447/2004 hinterlegte Marke « Gold
Reindeer » (3D) sei ohne Einschrankung fiir « Schokolade und
Schokoladenwaren » (Klasse 30) in das Markenregister einzutra-
gen.

3. Alles unter Kosten- und Entschiddigungsfolgen zu Lasten des
Beschwerdegegners.

M. Mit Verfiigung vom 16. November 2006 wurde das Verfahren per
1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) iiberwiesen.
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N.  Mit Vernehmlassung vom 17. Januar 2007 beantragte das IGE, die
Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

0.  Auf die Durchfiihrung einer miindlichen und 6ffentlichen Verhand-
lung hat die Beschwerdefiihrerin mit Schreiben vom 2. Februar 2007 ver-
zichtet.

P.  Mit Schreiben vom 23. Mérz 2007 beantragte das IGE, das Verfah-
ren aus Riicksicht auf ein héngiges Parallelverfahren vor dem Bundesge-
richt (BGer) zu sistieren. Die Beschwerdefiihrerin erklérte mit Schreiben
vom 19. April 2007, sie sdhe keinen Grund dem Sistierungsgesuch zuzu-
stimmen.

Q.  Mit Verfiigung vom 26. April 2007 wies das BVGer das Sistierungs-
gesuch des IGE ab.

Das BVGer heisst die Beschwerde gut und weist das IGE an, die Marke im
schweizerischen Markenregister einzutragen.

Aus den Erwdgungen:

1. Das BVGer ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintra-
gungsverfiigungen des IGE in Markensachen zustindig (Art. 31 des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es hat
das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der RKGE iibernommen
(Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von
Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 iiber das Verwal-
tungsverfahren (VWVG, SR 172.021) am 10. Juli 2006 eingereicht und der
verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist
die Beschwerdefiihrerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VWVG). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a des Mar-
kenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) Zeichen,
die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt
oder an ihnen ein Freihaltebediirfnis besteht. Dies gilt auch fiir dreidimen-
sionale Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst beste-
hen koénnen (« Formmarken »), sowie fiir Kombinationen solcher Formen
mit zweidimensionalen Bestandteilen. Ob in ihrem Zusammenspiel der un-
terscheidungskraftige Teil dominiert, hingt nach einer Formulierung des
BGer davon ab, ob die angemeldete Form durch ihre Eigenheiten auffallt,
vom Gewohnten und Erwarteten abweicht und so im Geddchtnis der Ab-
nehmer haften bleibt (BGE 120 II 310 E. 3b « The Original », BGE 129
IIT 525 E. 4.1 « Lego »). Eine nur individuelle und erinnerbare aber im
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Sinne dieser Formel nicht auffdllige, ungewohnte oder unerwartete Form
wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis auf eine betriebliche
Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen, da Waren
und Dienstleistungen stets durch Leistung geformter Gegenstinde geliefert
oder erbracht werden (vgl. PErer HemricH/ANGELIKA Rur, Markenschutz
fir Produktformen?, sic! Zeitschrift fiir Immaterialgiiter-, Informations-
und Wettbewerbsrecht 2003 402; Macpa STREULI-Y OUSSEF, Zur Schutzfa-
higkeit von Formmarken, sic! 2002 796; BGE 130 III 334 E.3.5
« Swatch »).

3.  Als gewohnt und erwartet — und damit als nicht unterscheidungskraf-
tig im Sinne der vorstehenden Ausfithrungen — hat die Rechtsprechung ei-
nerseits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren
Originalitét nicht geniigend iiber die technischen Gestaltungsvorgaben hin-
ausgeht (BGE 129 IIT 519 E. 2.4.3 und 2.4.4 « Lego », BGE 131 III 129
E. 4.3 « Smarties »). Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen
der Formgestalt auch mit Gebrauchskonventionen der gekennzeichneten
Ware begriindet (BGE 131 III 130 E. 4.4 « Smarties »; Entscheide der
RKGE in sic! 2004 675 E. 5 « Eiform », sic! 2003 499 E. 9 « Weissblaue
Seifenform », sic! 2003 805 E. 5 « Zahnpastastrénge », sic! 2001 129 E. 7
« Baumkuchen »). Solche Gebrauchskonventionen konnen sich unter an-
derem aus kulturellen Zusammenhéngen ergeben. Die Gewohnheiten und
Erwartungen sind in einem représentativen Branchenquerschnitt abstrakt
zu ermitteln, ohne dass die angemeldete Form mit einzelnen Konkurrenz-
produkten verglichen wird (BGE 131 III 134 E. 7.2 « Smarties », Ent-
scheide der RKGE in sic! 2005 472 E. 8 « Wabenstruktur », sic! 2000 299
E. 4 «Finfeckige Tablette »), und die dsthetischen Merkmale der Form
sind in ihrem Zusammenspiel im Gesamteindruck zu wiirdigen (Entscheid
des BGer in sic! 2000 286 E. 3b « Runde Tablette », BGE 120 II 149
E. 3b/aa « The Original »; Entscheide der RKGE in sic! 2006 265 E. 7 f.
« Tetrapack », sic! 2000 702 E.4 « Tablettenform »). An das Mass des
Herkunftsbezugs sind dabei keine iibertriebenen Anforderungen zu stellen.
Vielmehr kann sich dieser auch aus einer Kombination an sich gemeinfrei-
er Elemente ergeben (vgl. MarTIN LucHsINGER, Dreidimensionale Marken,
Formmarken und Gemeingut, in: sic! 1999 196; Crristopn WiLL1, Marken-
schutzgesetz, Ziirich 2002, N. 124 zu Art. 2 MSchG; Entscheid der RKGE
in: sic! 2004 502 « Eistorte »). In einzelnen Produktgattungen mag sich das
Publikum stérker an die Unterscheidung herkunftsbestimmender Produkt-
formen gewohnt haben (STreuLI-Yousskr, a.a.0, S. 797). Einfache und ba-
nale Formen sind dem Verkehr aber grundsitzlich freizuhalten (HeN-
ricH/Rur, a.a.0, S. 401 mit weiteren Hinweisen; BGE 131 III 130 E. 4.4
« Smarties »). Auch besteht ein absolutes Freihaltebediirfnis bei Formen,
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die das Wesen der Ware ausmachen oder die technisch notwendig sind
(BGE 129 TIT 518 E. 2.4.1 und 2.4.2 « Lego »; Art. 2 Bst. b MSchG).

4.  Schokolade in farbig bedruckter Folie und in Form stilisierter Tiere
wird, wie das IGE zurecht feststellt, in der Schweiz héufig verkauft. Die
angemeldete Form ist ohne Zuhilfenahme der Fantasie als Spielart dieser
Gruppe von Schokoladeprodukten erkennbar, auch wenn man nicht von
allen Seiten sieht, dass sie ein Rentier darstellt. Gewisse Formelemente wie
die braune Zeichnung der Beine, der Hufe und des Gesichts auf der Folie
werden durch diese Tierfigur mitthematisiert und erscheinen darum, wenn
man davon absieht, dass die Darstellung eines Rentiers im Unterschied zu
derjenigen hier heimischer Tierarten allenfalls von kulturell bedingten Ge-
brauchskonventionen abweicht, wenig ungewohnlich. Angemeldet und
vorliegend zu beurteilen ist jedoch nicht die abstrakte Idee, ein Rentier aus
Schokolade anzubieten. Gegenstand des vorliegenden Falles ist die ange-
meldete individuelle Form. Aufféllig und fiir eine solche Tierdarstellung
untypisch sind die hochgezogene, dreieckige Kopfform mit dem nur von
vorne ganz sichtbaren, aufgemalten Geweih, das rote Band mit der Glocke,
die goldene Farbe des Tieres und der auf beiden Seiten angebrachte
Schriftzug « Lindt » mit einem Firmensignet.

5. Es ist zu priifen, ob der «unterscheidungskraftige Teil domi-
niert » (BGE 120 II 310 E. 3b « The Original »), also ob diese auffélligen
Bestandteile im Verhéltnis zu den gewohnlichen Elementen der Tierdar-
stellung tiberwiegen und im Gesamteindruck der angemeldeten Form auf
ihre betriebliche Herkunft hinweisen. Das ist der Fall. Zwar fiigen sich
auch die eigentiimliche Kopfform und Geweihbemalung in den Kontext
der Tierdarstellung ein, so dass keines der dreidimensionalen Merkmale
der Marke fiir sich allein unterscheidungskriftig wére. Doch fiihrt die
Kombination der Elemente im Zusammenspiel dank der iiberlegten Farb-
und Stilwahl und in Verbindung mit dem deutlich sichtbaren Schriftzug
« Lindt » iiber das Thema eines blossen Schokoladetiers hinaus. Im Ge-
samteindruck der Marke wird so ein erkennbarer Bezug zur betrieblichen
Herkunft der Ware geschaffen, und wirkt die Marke unterscheidungskraf-
tig.

6. Das IGE hat am 1. Juli 2005 seine Priifungspraxis bei Formmarken
in Bezug auf zweidimensionale Bestandteile auf Formen verschérft. Seit-
her bestimmt es in internen Priifungsrichtlinien, dass ein unterscheidungs-
kréftiger Schriftzug den banalen Charakter einer angemeldeten, banalen
Form nicht wesentlich beeinflusse, solange er nur auf einer Seite derselben
angebracht sei (IGE-Richtlinien in Markensachen, http://www.ige.ch/D/ju-
rinfo/documents/10102d.pdf, Ziff. 4.10.3.1, besucht am 03. Mai 2007). Als
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Begriindung erwéhnt das IGE in publizierten « Erlduterungen betreffend
die neuen Richtlinien im Markenbereich » vom 22. Juni 2005, mit dieser
Praxisénderung solle sichergestellt werden, dass Inhaber von Formmarken
nicht andere Marktteilnehmer durch eine « faktische Sperrwirkung » der
Marke am Gebrauch banaler Formen hinderten. Gestiitzt auf diese Regel
urteilte die Vorinstanz im vorliegenden Fall, dass der Schriftzug « Lindt »
den Gesamteindruck der Marke nicht wesentlich beeinflusse.

7.  Die Sorge des IGE ist in diesem Fall jedoch unbegriindet, da es sich
um keine banale, freihaltebediirftige Form handelt, sondern um das Zu-
sammenspiel von Gestaltungselementen, die zum Teil ungewohnlich sind
und in der oberen Mitte der Léngsseiten durch den bekannten Schriftzug
« Lindt » ergénzt werden, wo er am leichtesten ins Auge sticht. Verwendet
ein anderer Marktteilnehmer zuféllig dieselben Konturen, Proportionen
oder die goldene Farbe dieser Marke, wird er ihrem Gesamteindruck da-
durch nicht nahekommen. Eine « faktische Sperrwirkung » ist nicht er-
sichtlich: Von dieser Mitverwendung wird er gestiitzt auf die Marke nicht
abgehalten werden konnen. Ahmt er dagegen die Farbkombination, Zeich-
nung und den Schriftzug nach, soll sich die Beschwerdefiihrerin mit Fug
dagegen wehren konnen. Fiir die Annahme eines Freihaltebetirfnisses am
Zusammenspiel dieser Elemente besteht kein Anlass.

8.  Hinzu kommt, dass die Beschwerdefiihrerin dem IGE gleichzeitig
mit ihrer Markenidnderung vom 9. Mérz 2006 erklérte, dass sie den
Schriftzug « Lindt» auf beiden Seiten des Rentiers verwende. Dadurch
wird er bei marktiiblicher Aufstellung des Tiers von allen Seiten leicht
gesehen. Im angefochtenen Entscheid zweifelt die Vorinstanz zwar daran,
ob der Schriftzug auf der rechten Seite nicht doch weggelassen werde, da
die neue Abbildung nur die linke zeige. Es wire jedoch iiberspitzt, das
identische Seitenbild der Form auch von rechts zu verlangen, da die
Vorinstanz die Anmelder zugleich verpflichtet, die Form in einem Quadrat
von nur 8 Zentimetern Seitenlénge vollstindig abzubilden (vgl. das
Anmeldeformular der Vorinstanz unter http://www.ige.ch/D/bestell/
documents/m530d.pdf, besucht am 03. Mai 2007), was fiir zweidimen-
sionale Marken geniigen mag, fiir die Darstellung einer dreidimensionalen
Marke aber Einschrankungen bedeutet. Dass eine Abbildung des Rentiers
von rechts fehlt, lasst darum nicht den Schluss zu, dass der Schriftzug nur
auf einer Seite angebracht werden soll. Die Vorinstanz hétte in diesem
Punkt nur nach Klérung des Sachverhalts durch Riickfrage von dem fiir
die Beschwerdefiihrerin ungiinstigeren Sachverhalt ausgehen diirfen.
Zusammenfassend ergibt sich, dass der Schriftzug den Gesamteindruck der
Marke auf jeden Fall wesentlich prégt, auch wenn er sie nicht als Ganzes
umfasst.
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