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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zustandig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefuhrerin ist als Verfligungsadressatin zur
Beschwerdefiihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten
Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die frist- und
formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VWV G) ist einzutreten.

E.21

Die Beschwerdefihrerin hat ihren Sitz im Vereinigten Konigreich. Zwischen der Schweiz
und dem Vereinigten Konigreich gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4)
sowie die Pariser Verbandstibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVU,
SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung).

E.22

Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Biro nach Art. 5 Abs. 2 Bst.
aund b MMP spétestens 18 Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem die Mitteilung der
Ausdehnung dieser Behorde vom Internationalen Biro Ubersandt worden ist, mitzuteilen.
Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom
22. November 2017 eingehalten.

E.23

Ein Verbandsland einer international registrierten Marke darf ihr den Schutz nach Art. 5
Abs. 1 MMP nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsiberel nkunft
genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann.
Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder
ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, dieim Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des
Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen kdnnen, oder dieim
allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und sténdigen V erkehrsgepflogenheiten des
Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, Ublich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2
PV U). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. ades
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Rechtsprechung und

L ehre legen diese Normen insowelt Ubereinstimmend aus (BGE 128 111 454 E. 2 "Y ukon";
BGE 114 11 371 E. 1 "AltaTensione").



E.31

Die Beschwerdefihrerin beantragt auf Beschwerdeebene die Einschrankung des
Warenverzeichnisses. Die Waren "malles’ und "parasols” seien zu streichen und diverse
Waren seien mit einem Zusatz ("tous relatifs au domaine du les vétements urbains, les
vétements de loisirs et la planche aroulettes") zu versehen.

E.3.2

Die Vorinstanz fuhrt diesbeziiglich aus, sowohl die Ldschung von Waren a's auch die
Einschrankung des V erzei chnisses hétten via die " Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle” (OMPI) zu erfolgen. Dies sei jedoch nicht geschehen, weshalb die Warenliste
gemass der "notification” der OMPI vom 8. Dezember 2016 massgebend sei. Dartiber
hinaus sei die Einschrénkung nicht geeignet, die fraglichen Waren eindeutig zu bezeichnen
und es liege daher keine prézise Bezeichnung im Sinne von Art. 11 der
Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV; SR 232.111) vor. Die
beantragte Streichung der Waren "malles" und "parasols’ werde jedoch so interpretiert, dass
die BeschwerdefUhrerin die angefochtene Verfiigung in diesem Umfang akzeptiere.

E.33

Das Madrider Markenabkommen (MMA) und das Madrider Protokoll (MMP) erméglichen
es dem Markenanmelder, basierend auf einer nationalen Basismarke, eine Marke in einer
Vielzahl von Landern zu registrieren. Die Abkommen vereinfachen so eine mihsame und
teure Parallelanmeldung bei einer Mehrzahl von nationalen Markendmtern und schaffen ein
BUndel von voneinander unabhangigen nationalen Markenrechten. Das internationale
Gesuch wird vom Biro der OMPI nur formell geprift und sodann insinternationale
Register eingetragen. Ab der Eintragung ist die Marke in allen Landern, welche
ausdricklich as Schutzlander benannt wurden, geschiitzt. Die jeweiligen Schutzlénder
koénnen der Marke jedoch nachtréglich den Schutz aufgrund relativer oder absoluter
Ausschlussgrinde entziehen (Stadeli/Brauchbar Birkhéuser, in: David/Frick [Hrsg.],
Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 44 N. 3f.
m.w.H.).

E.34

Die BeschwerdefUhrerin strengt auf Beschwerdeebene eine Einschrankung des
Warenverzeichnisses an. Die Vorinstanz bringt vor, dass eine solche Einschrankung via
OMPI hétte erfolgen sollen. Sie beruft sich dabei auf Regel 25 der Gemeinsamen
Ausfuhrungsordnung zum Madrider Abkommen ber die internationale Registrierung von
Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen vom 18. Januar 1996 [GAFO; SR
0.232.112.21]. Gemass Regel 25.1 aii GAFO ist ein Antrag auf Eintragung einer Anderung
beziiglich einer Einschrankung der Waren und Dienstleistungen in Bezug auf alle oder
einige benannte V ertragsparteien dem Internationalen Buiro zu melden. Sinn und Zweck
dieser Regelung ist offensichtlich, dass der Markeninhaber eine Anderung des
Verzeichnisses nicht bei jedem nationalen Markenamt seines Biindels von nationalen
Markenrechten einzeln melden muss. Vorliegend will die Beschwerdefiihrerin das
Warenverzeichnis jedoch nur fur die Schweiz einschranken. Dies soll und kann sie ohne
Weiteres im gegenwartig laufenden nationalen Verfahren tun. Die Vorinstanz hat zu prifen,
ob der Marke nach den in der Pariser V erbandsiibereinkunft genannten Bedingungen die
Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Die Markeninhaberin kann in
diesem Verfahren das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ohne Weiteres einschranken,



jedoch nicht Uber die Basismarke hinaus ausweiten. Schlussendlich hat die Vorinstanz dem
internationalen Blro zu melden, fur welche Waren und Dienstleistungen der Marke in der
Schweiz Schutz gewahrt wird (Regel 18ter 2 ii GAFO).

E.35

Die Beschwerdefuhrerin macht im Weiteren geltend, die Einschrankung des
Warenverzeichnisses der Beschwerdefiihrerin sei nicht geeignet, die fraglichen Waren
eindeutig zu bezeichnen. Eine prézise Bezeichnung im Sinne von Art. 11 MSchV liege
nicht vor. Zur Begriindung fuhrt sie aus, die vorgeschlagene Einschrankung bezeichne
keine inharente objektive Eigenschaft der Waren. Auch Luxusguter wirden fr
Freizeitaktivitdten genutzt. Es sei daher unklar, inwiefern sich Freizeitkleidung von

L uxusbekleidung unterscheide. Das gleiche gelte fir stadtische Mode und
Skateboard-Bekleidung. Die Vorinstanz verweist in ihrer Begrindung auf einen Entscheid
des Bundesverwaltungsgerichts zur Marke "Equipment”. Darin wird in Bezug auf den
Zusatz "tous les articles précités étant de produits de mode" (fur Bekle dungsstiicke,
Schuhwaren und Kopfbedeckungen) festgehalten, dass Mode ein sehr offener und relativer
Begriff sei. Die Einschrénkung auf M odeprodukte kénne weder ausschliessen noch
verhindern, dass die Waren auch fur einen anderen Zweck als Mode verstanden wirden.
Eine solch restriktive Einschrankung bezei chne keine inhérente objektive Eigenschaft der
betroffenen Waren, sondern stelle eher auf eine mogliche Gebrauchsabsicht des
Hinterlegers ab. Die Einschrénkung kénne daher zu keiner klar definierten Warenkategorie
fuhren und stelle somit keine prazise Bezeichnung dar (Urteil des BV Ger B-5642/2014 vom
16. Juli 2015 E. 9 "Equipment"). Vorliegend verhélt es sich gleich. Die Beschwerdefihrerin
maochte die Waren "sacs de voyage, sacs amain, sacs ados' sowie "vétements, articles
chaussants, articles de chapellerie" einschranken auf "stadtische Kleidung, Freizeitkleidung
und Kleidung zum Skateboarden™. Die vorgenommene Einschrankung bezeichnet ebenfalls
eine mogliche Gebrauchsabsicht des Hinterlegers und nicht eine inhérente objektive
Eigenschaft. Sie stellt damit keine prézise Bezeichnung im Sinne von Art. 11 MSchV dar
und ist nicht schutzfahig. Damit ist bel der Beurteilung der Unterscheidbarkeit des strittigen
Zeichens vom Warenverzeichnis ohne die beantragten Einschrankungen auszugehen.

E.36

Die Beschwerdefhrerin beantragt zudem, die Waren "malles” und "parasols’ aus dem
Warenverzeichnis zu streichen. Damit akzeptiert sie die vorinstanzliche Verfligung in
diesem Punkt und diese Waren sind nicht Gegenstand dieses Urtells.

E.41

Geméss Art. 2 Bst. aMSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz
ausgeschlossen, sofern sie sich nicht fur Waren oder Dienstleistungen, fur die sie
beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Zum Gemeingut zdhlen einerseits
Zeichen, welchen die fur die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche
Unterscheidungskraft fehlt, und andererseits solche, die mit Blick auf einen
funktionierenden Wirtschaftsverkehr freihaltebedirftig sind (BGE 139 111 176 E. 2"You";
BGE 120 11 144 E. 3b/bb "Yeni Raki"). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht
der Abnehmer; neben Endabnehmern zahlen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgel agerter
Stufen (Urteile des BGer 4A_528/2013 vom 21. Mé&rz 2014 E. 5.1 "ePostSelect” und
4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson™).

E.4.2



Die Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, wenn sie beschreibend sind. Beschreibende
Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten
Gegenstand erschopfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und
ausschliesslich als Aussage Uber bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren
oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Worter, die geeignet
sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualitét, Quantitét, Bestimmung,
Gebrauchszweck, Wert, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware oder
Dienstleistung aufgefasst zu werden (Eugen Marbach, Markenrecht, Schweizerisches
Immaterial guterrecht- und Wettbewerbsrecht [SIWR] 111/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 247, 313f1.;
Stadeli/Brauchbar Birkhduser, a.a.O., Art. 2 N. 16). Damit ist nicht jedes Zeichen vom
Markenschutz auszunehmen, das auf einen bestimmten Inhalt oder eine mdgliche Form,
Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt. Ob eine Marke als ausschliesslich
beschreibende Angabe zum Gemeingut zahlt, ist vielmehr in ihrem Gesamteindruck zu
prufen. Die beschreibende, sachliche Beziehung zwischen Marke und Ware oder
Dienstleistung muss fir einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne
besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie zu erkennen sein (BGE 127 111 160 E.
2.b.aa" Securitas'; Urteil des BV Ger B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3 "Luminous";
BGE 106 Il 245 E. 2.a"Rotring"; Stédeli/Brauchbar Birkhduser, a.a.O., Art. 2 N. 15).

E.43

Die Markenprufung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder
Sprache der gleiche Stellenwert zu. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden,
wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz beschreibend verstanden
wird (BGE 131 111 495 E. 5 "Felsenkeller"; BGE 128 111 447 E. 1.5 "Premiére"; BGE 127
[11 160 E. 2b.aa " Securitas").

E.5

Beziglich der massgeblichen Verkehrskreise kann auf die Ausfiihrungen der V orinstanz
vom 18. Juli 2018 verwiesen werden. Diese werden von der Beschwerdefihrerin nicht
bestritten. So fuhrt die Vorinstanz zutreffend aus, dass sich die beanspruchten Waren der
Klassen 18, 25 und 28 sowohl an den privaten Endverbraucher als auch an Fachleute der
Sport- und M odebranche sowie an Zwischenhandler richten. Bel einer Schutzverweigerung
aufgrund fehlender Unterscheidungskraft ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht der
Endkonsumenten zu legen, denn bel Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachleute
als auch an Endverbraucher vertrieben werden, steht die Sichtweise der gréssten und am
wenigsten erfahrenen Marktgruppe im Vordergrund (David Aschmann, in:
Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a
N. 29).

E.6.1

Die Vorinstanz fhrt in ihren Stellungnahmen vom 18. Juli 2018 und 31. Januar 2019, auf
welche sie in der angefochtenen Verfligung verwelst, aus, das Zeichen PALACE beschreibe
auf Franzosisch einen bestimmten Hoteltypus. Der Hoteltypus hebe sich durch besondere
Leistungen qualitativ von anderen Betrieben ab. Luxushotels wirden haufig kleine
Boutiquen mit Produkten wie Kleidern oder Schmuckwaren sowie Online-Shops betreiben.
Ausserdem konnten in Hotels auch Sportgeréte gemietet werden. Das Zeichen sei somit
direkt beschreibend, da die Bezeichnung PALACE den Verkaufsort oder den Ort der
Vermietung der Waren beschreibe. Um zu diesem Schluss zu kommen, sai kein



Gedankenschritt notwendig. Die Beschwerdeflhrerin bestreitet auf Beschwerdeebene zu
Recht nicht, dass das Zeichen PALACE fur die franzdsischsprachigen Verkehrskreise ein
grosses L uxushotel bezeichnet (vgl. hierzu Urtell des BV Ger B-3549/2013 vom 8. Oktober
2014 E. 5.1 "Palace [fig.]"). Hingegen stellt sie in Abrede, dass das Zeichen unmittelbar auf
die Eigenschaften der zurtickgewiesenen Waren in den Klassen 18, 25 und 28, insbesondere
den Verkaufsort und deren Gegenstand, hinweist.

E.6.2

Die Beschwerdeftihrerin macht diesbezuiglich geltend, bei den Waren "cuirs d'animaux™
(Tierhaut) und "peaux d'animaux" (Fell) handle es sich um unbearbeitete Naturprodukte.
Diese wirden as Rohstoffe in der Textilindustrie verwendet. Solche Produkte wiirden in

L uxushotels nicht angeboten, weshalb das Zeichen fir sie nicht direkt beschreibend sei. Bel
den Waren "porte-monnaie”, "parapluies’ und "cannes' handle es sich um
Alltagsgegensténde, welche Hotelgéaste in der Regel bereits besitzen wirden und welche
daher nicht in Hotel-Shops oder hauseigenen Online-Shops erworben oder gemietet werden
konnten. Es seien auch keine Luxusgtiter. Das Zeichen PALACE sei daher fir diese Waren
nicht direkt beschreibend. Die Waren "fouets', "harnais et articles de sellerie" und
"vétements pour animaux" seien insbesondere dem Reitsport zuzuordnen. Ein solches
Angebot werde nicht von einem Luxushotel erwartet, sondern vielmehr von speziellen
Reiterhtfen. Reiten und das Erlernen des Umgangs mit Pferden werde seitens der
Verkehrskreise nicht mit Luxus assoziiert. Auch fur diese Waren sei das Zeichen deshalb
nicht beschreibend. Bel "jeux et articlesde jeu", "cartes ajouer" und "bicyclettes pour
enfants [jouets]" handle es sich um Waren, welche in erster Linie in Spielwarengeschaften
und Warenhausern angeboten wirden. Da es sich auch nicht um Luxusgiter handle, sel
PALACE fir diese Waren nicht beschreibend. Bei der Ware "décorations pour arbres de
Noé" handle es sich um gewohnliches Weihnachtszubehor. Dieses werde von Mobel- und
Kaufhausern angeboten. Weder in Hotel boutiquen noch in hotel eigenen Online-Shops
wrden die massgeblichen Verkehrskreise diese Ware erwarten. Das Zeichen sei somit auch
dafUr nicht beschreibend. Bei den Waren "articles de gymnastique et de sport” sei zu
berlicksichtigen, dass die international e Registrierung "Palace (fig.)" Nr. 1'066'761 fur
diverse dhnliche Dienstlei stungen habe eingetragen werden kénnen (unter Hinweis auf
B-3549/2013 E. 6 und 6.2). Das musse aufgrund der Gleichartigkeit auch fir diese Waren
gelten. Skateboarding gehdre nicht zum klassischen Sportprogramm eines L uxushotels.
Daraus folge, dass das Zeichen PALACE fir die Waren "planches a roulettes; matériel de
skate-boards en tant que parties de skate-boards; parties de planches a roulettes; fart pour
skateboards; roues pour skateboards; roulettes pour skateboards; sacs pour skateboards;
protege-poignets, protége-genoux et protége-coudes ou genouilléres (articles de sport) pour
la pratique de la planche aroulettes' nicht direkt beschreibend sei.

E.6.3

Die Vorinstanz fuhrt hierzu aus, Alltagsgegensténde ("porte-monnaie”, "parapluies’ und
"cannes') wirden sehr wohl ins Verkaufskonzept von Luxushotels passen, dasie je nach
Ausstattung dem L uxussegment angehdren wirden. Auch die Waren "jeux et articles de
jeu", "cartes ajouer”, "bicyclettes pour enfants [jouets]” und "décorations pour arbres de
Noél" wirden im Luxussegment angeboten. "Fouets’, "harnais et articles de sellerie” und
"vétements pour animaux™ wirden typischerweise im Luxussegment hergestellt und in
entsprechenden Geschéften verkauft. Zudem kénnten Luxushotels auch Pferdestélle

beherbergen und das entsprechende Material vermieten. Dass Skateboarden nicht zum



klassischen Sportprogramm gehdre, moge zwar stimmen. Das schliesse jedoch ein solches
Angebot nicht aus. Skateboarding sei mittlerweile auch von Luxuslabels ins Angebot
aufgenommen worden. Auch Sportangebote und Sportgerdte wirden zum Angebot eines
L uxushotels gehtren. Aus dem Urteil B-3549/2013 konne die Beschwerdefihrerin
beziiglich der Waren "articles de gymnastique et de sport” nichts zu ihren Gunsten
herleiten. Bel Tierhauten und Fellen ("cuirs d'animaux” und "peaux d'animaux™) handle es
sich zwar um Rohprodukte, jedoch missten diese, im Gegensatz zu Leder und

L ederimitationen, nicht zwingend weiterverarbeitet werden. So wiirden im Luxussegment
auch Felle verkauft werden.

E.64

Die Rekurskommission fir geistiges Eigentum (RKGE) hat im Entscheid beziglich der
Marke " Swissotel" festgehalten, dass es Ublich sei, dass Hotels bestimmte Waren ausstellen
und auch verkaufen wirden. So reiche die Palette von lokal hergestellten Esswaren Uber
Geschirr zu Schmuck, Kleidern, Modeartikeln, Sonnencremen, Badehosen und mehr. Das
Zeichen "Swissotel" beschreibe somit den Erbringungsort dieser Waren und kénne nicht
eingetragen werden (Entscheid der RKGE vom 8. August 2006, in: sic! 2007 S. 33 E. 59
"Swissotel"). Dieses Warenangebot durfte auch fir ein Luxushotel zutreffen. Aus diesem
Grund kann fir die Waren "sacs de voyage; sacs a main, sacs a dos, porte-monnaie;
parapluies, cannes' der Klasse 18 sowie fir "vétements, articles chaussants, articles de
chapellerie" der Klasse 25 ohne Weiteres gesagt werden, dass diese zum Warenangebot
eines Luxushotels gehdren. Es handelt sich dabei um Bekleidung und Modeartikel, welche
von den massgebenden Verkehrskreisen als Verkauf sgegenstande in einem Luxushotel
erwartet werden. Gleiches gilt fur die verschiedenen Taschen und Alltagsgegenstéande im
Warenverzeichnis.

E.65

Die Waren "jeux et articlesde jeu", "cartes ajouer”, "bicyclettes pour enfants [jouets]” und
"décorations pour arbres de Noél" der Klasse 18 werden jedoch kaum mit einem Luxushotel
in Verbindung gebracht. Zwar ist nicht géanzlich ausgeschlossen, dass diese Waren in einem
Luxushotel verkauft werden, jedoch erscheint der von der Vorinstanz hergestellte
Zusammenhang etwas gesucht. Der Gedankenschritt von Spielen, Spielkarten, Kindervelos
und Weihnachtsdekoration zum Luxushotel ist eindeutig zu weit und das Zeichen der
Beschwerdefihrerin kann fur diese Waren nicht a's beschreibend angesehen werden.
Gleiches gilt fr Skateboards, Skateboard-Ausristung und Skateboard-Ersatzteile
("planches aroulettes;, matériel de skate-boards en tant que parties de skate-boards; parties
de planches aroulettes; fart pour skateboards; roues pour skateboards; roul ettes pour
skateboards; sacs pour skateboards; protége-poignets, protége-genoux et protege-coudes ou
genouilléres (articles de sport) pour la pratique de la planche aroulettes’). Skateboards
werden grundsétzlich nicht mit Hotels in Verbindung gebracht, auch wenn nicht ganz
ausgeschl ossen werden kann, dass einzel ne Hotel's solche verkaufen oder vermieten. Die
massgebenden V erkehrskrei se erwarten jedoch ein solches Angebot in einem Luxushotel
nicht. Ebenfalls kann das vorliegende Zeichen fur die Waren "Fouets®, "harnais et articles
de sellerie” und "vétements pour animaux™ der Klasse 18 nicht als beschreibend angesehen
werden. Deren Verkaufsort liegt in erster Linie in Spezialgeschéften fur Pferdesport- und
Haustierzubehor. Auch Turn- und Sportgeréte ("articles de gymnastique et de sport™) sind
nur am Rande dem Sinngehalt L uxushotel zuzuordnen. So hat das
Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass unter anderem Fitnessklubs,



Fitnessdienstlei stungen, Sportunterricht und Personal Training nicht direkt beschreibend fir
die Marke "Palace [fig.]" sind (Urteil des BV Ger B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 6.2
"Palace [fig.]"). Das Gleiche muss konsequenterweise auch fur Geréte gelten, welche fur
die Ausiibung dieser Dienstleistungen nétig sind. Bel "cuirs d'animaux™ und " peaux
d'animaux" handelt es sich, wie die Beschwerdefihrerin zutreffend ausfthrt, um Tierhaute
und Felle, welche ein Rohprodukt unter anderem fiir die Herstellung von Kleidern
darstellen. Solche Rohprodukte werden jedoch fast ausschliesslich im Fachhandel verkauft
und kaum in Luxushotels. Dass die massgebenden Verkehrskreise Luxushotels als
Verkaufsort dieser Waren erwarten, kann ausgeschlossen werden.

E.6.6

Zusammenfassend ist das Zeichen PALACE fir die Waren "sacs de voyage; sacsamain,
sacs a dos, porte-monnaie; parapluies, cannes' der Klasse 18 sowie fur "vétements, articles
chaussants, articles de chapellerie”" der Klasse 25 beschreibend, da es fur diese auf deren
Verkaufsort hinweist. Das Zeichen fallt fur diese Waren unter den Begriff des Gemeinguts
und ist vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 2 Bst. a M SchG). Bezliglich der weiteren
strittigen Waren der Klassen 18 und 28 ist das Zeichen nicht beschreibend.

E.7

Die Beschwerde ist demnach teilweise gutzuheissen. Die Vorinstanz ist in Abéanderung der
Ziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfligung anzuwei sen, das Zeichen zusétzlich fur
folgende Waren im Markenregister einzutragen: Klasse 18: Cuirs d'animaux, peaux
d'animaux; fouets, harnais et articles de sellerie; vétements pour animaux. Klasse 28: Jeux
et articles de jeu; cartes a jouer; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres
de Noédl; bicyclettes pour enfants [jouets]; planches a roulettes; matériel de skate-boards en
tant que parties de skate-boards; parties de planches aroulettes; fart pour skateboards; roues
pour skateboards; roulettes pour skateboards; sacs pour skateboards; protege-poignets,
protege-genoux et protege-coudes ou genouilleres (articles de sport) pour la pratique de la
planche aroulettes. Im Ubrigen ist die Beschwerde abzuweisen.

E.81

Die Beschwerdefiihrerin obsiegt bei diesem Verfahrensausgang im Verhdtnis von rund
zwel Dritteln. Die Verfahrenskosten sind ihr im entsprechenden Umfang zu erméssigen
(Art. 63 Abs. 1 VWV G). Die Gerichtsgebtihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bisVWVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und
Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bel
Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermégensi nteressen betroffen. Die
Gerichtsgebuhr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE).
Die Schétzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an
Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobel bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000. und Fr. 100'000. angenommen wird (BGE
133111 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch fur das
vorliegende V erfahren auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind mit Fr.
3'000. zu beziffern und sind von der Beschwerdefihrerin in der Hohe von Fr. 1'000.- zu
tragen.
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Der teilweise obsiegenden Beschwerdefuhrerin ist eine reduzierte Parteientschadigung fir
die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu Lasten der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64
Abs. 1VWVGi.V.m. Art. 7 Abs. 2 VKGE). Mangels Kostennote ist die Entschadigung
anhand der Akten festzulegen (Art. 8i.V.m. Art. 14 VGKE). Unter Berticksichtigung der
massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) erscheint eine um ein Drittel
reduzierte Parteientschadigung von Fr. 1'200.- angemessen. Demnach erkennt das
Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Vorinstanz
wird in Abanderung der Ziffern 1 und 2 der Verfiigung vom 20. Marz 2019 angewiesen, das
Zeichen IR 1'322'021 PALACE zusétzlich fur folgende Waren im Markenregister
einzutragen: Klasse 18: Cuirs d'animauix, peaux d'animaux; fouets, harnais et articles de
sellerie; vétements pour animaux. Klasse 28: Jeux et articles de jeu; cartes ajouer; articles
de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noél; bicyclettes pour enfants
[jouets]; planches aroulettes; matériel de skate-boards en tant que parties de skate-boards;
parties de planches a roul ettes; fart pour skateboards; roues pour skateboards; roul ettes pour
skateboards; sacs pour skateboards; protége-poignets, protége-genoux et protege-coudes ou
genouilléres (articles de sport) pour la pratique de la planche a roulettes. 2. Im Ubrigen wird
die Beschwerde abgewiesen. 3. Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden im Umfang
von Fr. 1'000.- der BeschwerdefUhrerin auferlegt und dem erhobenen K ostenvorschuss von
Fr. 3'000.- entnommen. Der Uberschuss von Fr. 2'000.- wird der Beschwerdefiihrerin nach
Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurtickerstattet. 4. Der Beschwerdefthrerin wird
zulasten der Vorinstanz eine reduzierte Parteientsch&digung von Fr. 1'200.- zugesprochen.
5. Dieses Urteil geht an: - die Beschwerdefiihrerin (Gerichtsurkunde; Beilage:
Ruckerstattungsformular) - die Vorinstanz (Ref-Nr. 1322021; Gerichtsurkunde) - das Eidg.
Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde) Der vorsitzende Richter: Der
Gerichtsschreiber: Daniel Willisegger Pascal Waldvogel Rechtsmittel belehrung: Gegen
diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Erdffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne
14, Beschwerde in Zivilsachen gefihrt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist
ist gewahrt, wenn die Beschwerde spétestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht
eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung tibergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren
Begrundung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdefiihrende
Partel in Handen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). Versand: 26. August 2019
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