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November 2023 Heft 11focusius.
Handels– und Wirtschaftsrecht

Art. 2 lit. a MSchG; , Art. 8 Art. 9 BV

Die strittige Marke «Novafoil» wurde infolge fehlender Unterscheidungskraft zu Recht 
vom Markenschutz ausgeschlossen. [286]

» BVGer  vom 13. September 2023B-2628/2022

Am 3. Juni 2021 beantragte die BOBST MEX SA (Beschwerdeführerin) die Markeneintragung 
des Zeichens «Novafoil» für Waren der Klasse 7 (u. a. Maschinen und Maschinenteile zum 
Formen, Beschichten und Kaschieren von Verpackungen und Etiketten).

Mit Verfügung vom 30. September 2021 verweigerte das IGE die Registrierung der Marke 
für alle Produkte im Zusammenhang mit Verpackungen, da es sie als beschreibend ansah. 
Gegen diese Entscheidung legte die Beschwerdeführerin am 14. Juni 2022 Beschwerde beim 
Bundesverwaltungsgericht ein. Sie argumentierte, dass die Wortneuschöpfung «Novafoil» 
keine lexikalische Bedeutung habe und falls der Marke tatsächlich ein Sinngehalt 
zugeschrieben werden solle, würde sie als «neue Folie» verstanden werden und sei somit 
nicht als beschreibend zu werten. Sodann berief sie sich auf den Vertrauensschutz, den 
Gleichbehandlungsgrundsatz und auf die ausländische Voreintragung.

Das Bundesverwaltungsgericht stellte zunächst fest, dass die Wortneuschöpfung «Novafoil» 
als solche weder in einer der vier Landessprachen noch im Englischen etabliert ist. Ein 
Verkehrsteilnehmer würde daher dazu neigen, das Zeichen in sinnvolle Bestandteile zu 
zerlegen, was eine Trennung des Zeichens in «nova» und «foil» nahelegt (E. 5.1). «Nova» 
könne sowohl als Plural von «novum» (Neuheit) als auch als weibliche Form von «novo» im 
Italienischen (neu oder neuartig) verstanden werden (E. 5.2 – 5.3). Das englische Wort 
«Foil» bedeute auf Deutsch «Folie» oder könne als Verb «vereiteln» oder «mit Folie 
verpacken» interpretiert werden (E. 5.3).

Vorliegend dienten die Maschinen der Herstellung von Verpackungen und Etiketten. 
Während Materialien wie Karton oder Styropor unproblematisch seien, sei Luftpolsterfolie 
direkt beschreibend. Ebenso falle das Anbringen von Kratzschutzfolien oder das 
Überziehen von Etiketten mit Plastikfolien in den Anwendungsbereich. Insgesamt seien 
Folien zur Herstellung von Verpackungen verwendet worden, wodurch das Wort «Folie» 
unmittelbar beschreibend erscheine. Das Attribut «Neu» werde in diesem Kontext als 
eigenständiges Qualitätsmerkmal wahrgenommen (E. 5.4). Aus diesem Grund sei das 
Zeichen «Novafoil» für die Waren der Klasse 7 direkt beschreibend bzw. anpreisend und 
könne nicht zum Markenschutz zugelassen werden (E. 5.6).

Sodann hatte das Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob bereits eingetragene Marken als 
Vertrauensgrundlage dienen können.

Die von der Beschwerdeführerin angeführten Eintragungen enthielten entweder das 
Element «Nova» oder das Element «foil». In einigen Fällen, wie «Accufoil», «Visionfoil» und 
«Novaflute», werden diese Bestandteile mit unterscheidungskräftigen bzw. nicht direkt 

  [Seite 17] Marke «Novafoil» aufgrund ihres 
Gemeingutcharakters nicht schutzfähig
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beschreibenden Wörtern kombiniert, weshalb sie nicht als Vergleichszeichen herangezogen 
werden konnten. Die älteren Marken «Expertfoil» und «Masterfoil» wurden 2008 bzw. 2010 
eingetragen und seien daher nicht mehr repräsentativ. Dies gelte insbesondere auch für 
Eintragungen, die 15 bzw. 13 Jahre zurückliegen. «Novafold» (veröffentlicht am 22. März 
2022) und «Novacut» (veröffentlicht am 1. September 2021) seien zwar vergleichbar, da sie 
vor der ablehnenden Entscheidung des IGE für dieselben Waren der Klasse 7 eingetragen 
wurden und den Bestandteil «Nova» enthalten. Dennoch können vereinzelte Eintragungen 
nicht als Praxis für eine Vertrauensgrundlage angesehen werden. Auch das vergleichbare 
Zeichen «NOVAPRIME» für Maschinen der Klasse 7 sei in einem anderen Verfahren nicht 
zum Markenschutz zugelassen worden, was ebenfalls gegen eine solche Praxis spreche. 
Daher fehle der Beschwerdeführerin eine Vertrauensgrundlage, um  geltend zu Art. 9 BV
machen (E. 6.3).

Schliesslich gelang es der Beschwerdeführerin auch nicht darzulegen, dass eine 
Ungleichbehandlung im Unrecht vorliege (E. 7.3). Angesichts des eindeutigen 
Gemeinschaftscharakters der strittigen Marke habe auch die ausländische Voreintragung 
keine Bedeutung für den Ausgang des Markeneintragungsverfahrens in der Schweiz (E. 8.2).

Die Beschwerde wurde daher abgewiesen (E. 9).

Kommentar

Vorliegend betont das Bundesverwaltungsgericht zu Recht, dass die Einstufung eines 
Wortzeichens als Gemeingut unabhängig davon erfolgt, ob es sich um eine 
Wortneuschöpfung handelt. Auch die ausländische Voreintragung vermag daran 
nichts zu ändern. Eine Vertrauensgrundlage kann nur angerufen werden, wenn 
vergleichbare, bereits eingetragene Marken aktuell sind und es sich nicht nur um 
einige wenige Eintragungen handelt.

Reto Arpagaus/Piriyanthini Muthulingam

https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5pwe5s7obpwc4tul44q

	Art. 2 lit. a MSchG; Art. 8, Art. 9 BV
	Kommentar


