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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen zustandig (Art. 31 des

V erwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32)]). Die Beschwerde
wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes liber das
Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VWV G, SR 172.021) eingereicht, und der
verlangte K ostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Durch die angefochtene Verfligung
Ist die Beschwerdeftihrerin besonders bertihrt und zur Beschwerde legitimiert. Auf die
Beschwerde ist darum einzutreten.

E.2

Die Vorinstanz begriindet die Zurlickweisung der Marke mit dem Vorliegen eines Uber die
geografische Herkunft der gekennzeichneten Waren irrefiihrenden Zeichens. Irref ihrende
Zeichen sind nach Art. 2 Bst. c und Art. 30 Abs. 2 Bst. ¢ MSchG vom Eintrag und Schutz
als Marke ausgeschl ossen.

E.21

Geografisch irrefiihrend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthdt und den
Adressaten zur Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den
die geografische Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 112 11
265 E. 2b Alpina, BGE 135 111 418 E. 2.1 Calvi mit weiteren Hinweisen). Es gilt als
Erfahrungssatz, der aber im Einzelfall widerlegt werden kann, dass die massgeblichen
Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke, wenn sie ihn kennen, as
Angabe fur die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen (BGE 135111 419 E. 2.2
Calvi, 971 80 E. 1 Cusco, 931 571 E. 3 Trafalgar, BGer, 4A_508/2008 vom 10. Méarz 2009
E. 4.2 Afri-Cola). Dagegen wird die Marke namentlich nicht als Hinweis auf eine
bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden, wenn sie zu einer der in
BGE 128 111 454 E. 2.1 Y ukon erwéhnten Fallgruppen gehort, namlich (1) der Ort, auf den
das Zeichen hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen wegen
seines Symbol gehalts al's Fantasiezei chen aufgefasst wird, (3) der bezeichnete Ort sich nicht
als Produktions-, Fabrikations- oder Handel sort eignet oder (4) das Zeichen eine
Typenbezeichnung darstellt, (5) sich fir ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder
(6) zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist (BGE 135 111 421 E. 2.6 Calvi).

E.22



Die Beschwerdefuhrerin macht nicht geltend, dassihre Marke in diese Ausnahmekategorien
gehore, namentlich nicht, dass der Wortbestandteil "Paris" in der Schweiz unbekannt sei,
als Fantasie-, Typen- oder Gattungsbezei chnung verstanden werde oder dass die Stadt Paris
als Produktions- oder Handel sort von Reinigungs- und Kosmetikware nicht in Frage
komme. Sie macht stattdessen geltend, dass das angemeldete Zeichen in seinem
Gesamteindruck bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine betriebliche und keine
geografische Herkunftserwartung hervorrufe. Dieser Einwand ist zul&ssig, dadie
Beschwerdefiihrerin damit die Anwendbarkeit des erwadhnten Erfahrungssatzes, der
Ausdruck "Paris' werde im Sinnzusammenhang des zu prifenden Zeichens als
Bezeichnung fur die geografische Herkunft aufgefasst, auf den vorliegenden Fall bestreitet.
Diesen Einwand hat die Rechtsprechung wie erwéhnt vorbehalten. Beispiel sweise wurden
die Marken "OKK Offentliche Krankenkasse der Schweiz" und "AJC Presented by Arizona
Girls' aus diesem Grund al's eintragungsfahig bezeichnet (vgl. Urteile der Eidgendssischen
Rekurskommission fiir geistiges Eigentum, in: sic! 2003, S. 429 OKK Offentliche
Krankenkasse der Schweiz, und des Bundesverwaltungsgerichts B-6850/2008 vom 2. April
2009 AJC Presented by Arizona Girls). In diesen Vergleichsféllen war allerdings
ausschlaggebend fir die Zulassung der Marke, dass das geografischen Wortelement einen
spezifischen Sinngehalt im Kontext der tibrigen Bestandteile hinsichtlich der betrieblichen
Verhdltnisse des Markenanmel ders beziehungswei se von bestimmten Personen im
Zusammenhang mit der Présentation der Ware erhielt, der andere Deutungen und
namentlich eine Deutung als Angabe der geografischen Warenherkunft ausschloss (Urteile
der Eidgendssischen Rekurskommission fiir geistiges Eigentum, in: sic! 2003, S. 429 OKK
Offentliche Krankenkasse der Schweiz, und des Bundesverwaltungsgerichts B-6850/2008
vom 2. April 2009 AJC Presented by Arizona Girls). Vorliegend macht die
Beschwerdefihrerin, im Unterschied zu jenen Vergleichsfdlen, nicht geltend, dass das
Wort "Paris’ im Gesamteindruck der Marke einen besonderen Sinn aufweise. Stattdessen ist
dem Zeichen nach Ansicht der BeschwerdefUhrerin Schutz zu gewahren, weil "Paris’
unauffallig geschrieben sai und ihm im Gesamteindruck, der vor allem vom Ausdruck "Eau
de Lierre" geprégt sei, nur ein untergeordnetes Gewicht zukomme. Dieses geringen
Stellenwerts innerhalb der Marke wegen entstehe im Zusammenspiel der Bestandteile auch
keine Herkunfts-Assoziation.

E.3

Die meisten der im Warenverzeichnis der Anmeldung genannten Toilettenpréparate und
Kosmetika sind Waren des taglichen Gebrauchs. Fur solche bestehen die massgeblichen
Verkehrskreise vor allem aus der grossen Zahl erwachsener L etztabnehmerinnen und

L etztabnehmer, dadiesein erster Linie des Schutzes vor Irrefihrung bedtrfen (Michael
Noth, in: Michael Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz [M SchG],
Bern 2009, Art. 2 lit. ¢ Rn. 9). Einzelne Waren der Liste, zum Beispiel Schleifmittel und
Weihrauch, werden demgegentiber fast nur von Fachkreisen erworben, die den Markt
besser kennen (vgl. Eugen Marbach, in: Roland von Blren/Lucas David [Hrsg.],

Schwel zerisches Immaterial guiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I11/1, Markenrecht, 2. Aufl.,
Baseal 2009, N. 266, Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum

schwei zerischen Markenrecht unter Berticksichtigung des europdi schen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, Art. 2 Rn. 220; vgl. BGE 103 Ib 272 E. 2b Red & White; Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008, E. 9 Stencilmaster).
In der Mehrzahl der Falleist vorliegend aber auf die Wahrnehmung des erwachsenen, nicht
fachlich geschulten, breiten Publikums abzustellen.



E. 41

Die angefochtene Wort-Bildmarke zeigt ein an den Ecken gerundetes, aus mehreren
konzentrischen Linien gebildetes Rechteck. Dieses zeigt als Mittelflache vor dem Bild eines
Strauchs aus weissen Bléattern und BlUten auf grauem Grund den teils senkrecht und teils
waagrecht geschriebenen Ausdruck "Eau de Lierre" in Grossbuchstaben. Um die
Mittelflache herum lauft ein Schriftband, das in Kleinbuchstaben rechts und links je die
Adresse "34 boulevard saint germain”, oben das Wort "diptyque” und unten die Ortsangabe
"parisbe” enthdlt. Der unter das Mittelfeld gesetzte Ausdruck "parisse” fallt, wie die
Beschwerdefuhrerin zurecht bemerkt, auf den ersten Blick kaum auf. Die im auffalliger
gestalteten Mittelfeld geschriebenen Worte "Eau de Lierre" sind wegen ihres unruhigen
Hintergrundes und der teils horizontalen und teils vertikalen Anordnung zwar ebenfalls
nicht leicht lesbar. Das umlaufende Schriftband diirfte aber in der Regel erst auf den
zweiten Blick néhere Betrachtung finden. Wer es genau ansieht, erkennt den Sinngehalt von
"34, boulevard saint germain, parisbe” allerdings ohne weitere Gedankenarbeit as
Adressangabe. Sowohl 34 boulevard saint germain” wie auch die dartibergestellte
Firmenbezeichnung "diptyque" haben eine klar franzdsische Wortkonstruktion und sind al's
franzosisch geschriebene Adressangabe typisch angeordnet. Dadurch erganzen sie die
Interpretation von "parisbe” as geografischer Hinweis auf die franzosische Hauptstadt.
Eine andere Bedeutung von "Paris’, etwa als Vorname, ware fernliegend. Dieser Sinnbezug
wird von der Beschwerdeflihrerin denn auch nicht bestritten.

E.4.2

Vor der Vorinstanz vertrat die Beschwerdefthrerin noch den Standpunkt, dass die Adresse
"diptyque 34 boulevard saint germain parisSe" nur als Vertriebsadresse und nicht al's
Herkunftsangabe aufgefasst werde. Weder aus der Adresse noch aufgrund der Waren, fur
die die Marke angemeldet ist, ergeben sich vorliegend irgendwel che Hinweise, weshal b das
Publikum zwar den Vertrieb, nicht aber die Herstellung derselben mit der genannten
Adresse in Verbindung bringen sollte. Namentlich bestehen keine Anzeichen, dass Paris
und der Boulevard Saint Germain nicht als Herkunftsort dieser Waren in Frage k&men.
Vielmehr wird diein der Marke enthaltene Pariser Adresse von den Personen, die sie lesen,
ohne Weiteres mit den gekennzeichneten Waren in Beziehung gebracht. Nach dem
Gesagten und mangels anderer Hinweise ist daher naheliegend, dass sowohl ein
Produktions- wie auch ein Vertriebsort der gekennzeichneten Waren in der genannten
Adresse erwartet wird.

E.43

Offenist damit nur noch die erst im Beschwerdeverfahren aufgeworfene Frage, wie
auffallig ein fur sich genommen wie auch im Gesamteindruck der Marke

herkunftshinwel sender Bestandteil zusétzlich sichtbar sein und hervortreten muss, um eine
IrrefUhrungsgefahr zu bewirken. Unter welchen V oraussetzungen erscheint ein
geografischer Markenbestandteil einzig seiner marginaen, unauffaligen Platzierung wegen
- ohne dass sich im Kontext anderer Bestandteile sein herkunftshinweisender Sinngehalt
verandert oder verliert - zu untergeordnet und zu unsichtbar, so dass er den Gesamteindruck
der Marke nicht mehr in einem herkunftshinwei senden Sinn beeinflusst? In der Regel wird
eine Herkunftsangabe auch neben wirksameren, grésser hervorgehoben oder besser
platzierten Bestandteilen nicht génzlich Ubersehen. Eine Marke wirkt nicht erst irrefihrend,
wenn sie auf den ersten Blick bei fllichtiger Wahrnehmung einen tduschenden Sinn auffalig
erkennbar macht, sondern schon wenn sie, und sei es auch in einem Nebenpunkt, objektiv



geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise falsche
Vorstellungen tber die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu wecken
(NOTH, aa.0., Art. 2lit. c Rn. 26, WILLI, aa.O., Art. 2 Rn. 216). Derjenige Teil der
Verkehrskreise, der die Marke genauer betrachtet und die darin enthaltene Adresse zur
Kenntnis nimmt, lasst sich zumindest im vorliegenden Fall, selbst bei Waren des taglichen
Gebrauchs, und umso mehr in Fachkreisen, nicht als unerheblich bezeichnen. Offenkundig
wurde die Adresse vielmehr in die Marke aufgenommen, um von den Verkehrskreisen
wahrgenommen und gelesen zu werden. Erst dann vermag ein Markenbestandteil im
Kleingedruckten keine objektive Vorstellung mehr zu bewirken und gar keine
IrrefUhrungsgefahr mehr hervorzurufen, wenn er geradezu in der Marke verschwindet und
vom durchschnittlichen Abnehmer nicht mehr zur Kenntnis genommen wird. Dies vermag
die Beschwerdefuhrerin vom Markenwort "Paris’ im vorliegenden Fall nicht mit Erfolg zu
behaupten. Im Sinnzusammenhang der Adressangabe wird "Paris’, wie erwahnt, vielmehr
leicht erkannt, sobald man sich dem Text des umlaufenden Schriftbands zuwendet. Die
Marke weckt somit, wie der angefochtene Entscheid korrekt darlegt, fir die damit
gekennzeichneten Waren bei den massgeblichen Verkehrskreisen die Erwartung, dass sie in
Frankreich hergestellt worden seien.

E.5

Auf die noch vor der Vorinstanz vertretenen Argumente einer Gleichbehandlung mit
friheren Markeneintragungen und der V erletzung des rechtlichen Gehdrs kommt die
Beschwerdefuhrerin in der Beschwerdeschrift nicht mehr zu sprechen. Die entsprechenden
Erwégungen des angefochtenen Entscheids sind darum nicht zu prufen.

E.6

Eventualiter beantragt die Beschwerdefuhrerin, ihre Marke fur alle angemeldeten Waren
mit der Ergénzung: "Waren franzésischer Herkunft" zum Schutz zuzulassen. Eine solche
Einschrankung der Marke im Eintragungsverfahren ist zuléssig (Art. 35 Bst. a M SchG).
Nach standiger Praxis vermag sie das tauschende Warenverzeichnis zu korrigieren und eine
IrrefUhrungsgefahr zu verhindern (BGE 132 111 775 E. 3.2 Colorado). Im Rahmen des
Streitgegenstands einer hangigen Beschwerde kann sie auch vor Bundesverwal tungsgericht
erklart werden (Art. 54 VWV G). Die Vorinstanz hat sich dem Eventualantrag darum
folgerichtig nicht widersetzt. Wie sie ausfihrt, hétte sieihn auch schonim
Prufungsverfahren gutgeheissen, wenn die Beschwerdefihrerin ihn vorgebracht hétte. Die
Beschwerde ist darum im Eventual standpunkt gutzuheissen und die V orinstanz anzuweisen,
die Marke mit der beantragten Einschrankung im Markenregister einzutragen.

E.71

Die Verfahrenskosten sind in der Regel der unterliegenden Partei aufzuerlegen. Einer
obsiegenden Partei dirfen Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie unter Verletzung von
Verfahrenspflichten verursacht hat (Art. 63 Abs. 3 VwVG). Die Vorinstanz beantragte die
Gutheissung der Beschwerde im Eventual standpunkt unter K ostenfolge, dadie
Beschwerdefuhrerin ihren Eventual antrag nicht schon im vorinstanzlichen Verfahren
vorgebracht hatte. Die BeschwerdefUhrerin macht in diesem Zusammenhang geltend, dass
sie von der schnellen Zurtickweisungsverfiigung der Vorinstanz tberrascht worden sei. Vor
dem Erlass einer zurtickweisenden Verfligung hat die Vorinstanz den Markenanmel der
anzuhoren. In der Verfugung hat sie alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen des
Beschwerdefuhrers vollstandig zu wiirdigen (Art. 30 Abs. 1 und 32 Abs. 1 VwVG). Die



Zustellung der beschwerdefahigen Verfligung vom 26. Februar 2009 entsprach vorliegend
zwar nicht dem Wunsch der Beschwerdefihrerin, die mit Schreiben vom 25. November
2008 "um eine umfassende schriftliche Stellungnahme sowie um Gewahrung einer neuen
Frist zur endgultigen Bereinigung des Eintragungsgesuchs' gebeten hatte. Doch war sie von
der Vorinstanz bereitsin zwei Schreiben hinreichend ausfthrlich Uber den Gegenstand und
die Rechtsgrinde der Beanstandung orientiert und zur Stellungnahme eingeladen worden
und hatte ihr die Vorinstanz die Einschrankung der Marke im Sinne des nun
gutzuheissenden Eventualantrags schon mit ihrem ersten Schreiben nahegelegt. Die
Vorinstanz hatte der Beschwerdefuhrerin mit Schreiben vom 20. November 2008 zudem
eine Frist zur Einreichung einer "letzten Stellungnahme™ eingerdumt. Diese konnte daher
nicht Uberrascht sein, sondern hatte wissen miissen, dass sie nach der Stellungnahme vom
25. November 2008 keine Gelegenheit flr erganzende Antrdge mehr haben wirde. Hétte
die Beschwerdefuhrerin die Eintragung ihrer auf Waren franzosischer Herkunft
eingeschrankten Marke im Eventual standpunkt schon im vorinstanzlichen Verfahren
beantragt, wére ihre Beschwerde nur im Hauptstandpunkt weitergezogen worden und nun
vollumfanglich abzuweisen. Sie hétte damit alle Kosten des Beschwerdeverfahrens zu
tragen. Nicht andersist somit zu entscheiden, wenn sie sich dem von der Vorinstanz
ohnedies empfohlenen VVorgehen erst im Beschwerdeverfahren unterzog. Die Kosten sind
daher vollumfanglich der BeschwerdefUhrerin aufzuerlegen.

E.7.2
Der Vorinstanz als Bundesbehorde ist keine Partelentschédigung zuzusprechen (Art. 7 Abs.

3 des Reglements Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht, VGKE [SR 173.320.2)).
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