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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

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 in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 (VWV G, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss
rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin ist die BeschwerdefUhrerin zur Beschwerde
legitimiert (Art. 48 VWV G). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.21

Nach Art. 2 Bst. ades Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (M SchG, SR 232.11)
sind Zeichen des Gemeinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, sie hétten
sich als Marke fir die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie beansprucht werden, im
Verkehr durchgesetzt. Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff fur
Sachbezei chnungen, beschreibende Angaben, geografische Herkunftsangaben, Freizeichen
sowie flr elementare Zeichen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BV Ger]
B-1364/2008 vom 26. August 2009 E. 3.1 On the Beach). Der beschreibende Charakter
einer Bezeichnung kann sich unter anderem dadurch ergeben, dass diese auf die
Beschaffenheit, bzw. die Art der Produkte unmittelbar hinweist (Urteil des Bundesgerichts
4A.4/2004 vom 13. Oktober 2004 in sic! 5/2005 366 E. 2.4 Micropor; Urteile des BV Ger
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 4.3 f. Chocolat Pavot | [fig.]; B-6070/2007 vom 24.
April 2008 E. 3.3.2 Trabecular Metal; Eugen Marbach, in: Roland von Biren/Lucas David
[Hrsg.], Schwei zerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht,
2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: Marbach], N. 291; David Aschmann in: Michael
Noth/Georg Buhler/ Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG]), [hiernach:
Bearbeiter, in: MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. aN. 155).

E.22

Anpreisende Bestandteile einer Marke, die dieser ausser einer Verstarkung keinen weiteren
Sinngehalt hinzufigen, wirken in der Regel nicht unterscheidungskréftig (Urteil des BV Ger
B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.3 Total Trader nicht unterscheidungskréftig in Bezug
auf das Wertschriftengeschéft; Entscheid der Eidgentssischen Rekurskommission fr
Geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in sic! 6/2003, 495, E. 3 Royal Comfort
fur Verbandmaterial und Hygienepapier; mit weiteren Hinweisen Marbach, aa.O., N. 311
f.; Aschmann, in: MSchG, Art. 2 lit. aN. 163 ff.).



E.23

Die Markenprufung erfolgt in Bezug auf ale vier Landessprachen. Dabel kommt jeder
Sprache der gleiche Stellenwert zu. st die Marke aus Sicht der massgeblichen
Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunféahig, so ist die Eintragung zu
verweigern (Urteile des BV Ger B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 3.2 Magnum [fig.],
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.4 Chocolat Pavot; RKGE vom 6. Oktober 2000 in:
sic! 1/2001 28 E. 2 Levante; Willi, aa.O., Art. 2 N. 15; Marbach, a.a.O., N. 214). Auch
englische Ausdriicke kénnen Gemeingut sein (BGE 129 |11 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in sic! 5/2004, 401 f. E. 3.1-3.2
Discovery Travel & Adventure Channel), es sei denn sie werden von einem erheblichen
Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden, was etwa der Fall sein kann, wenn ein Ausdruck
nicht zum Grundwortschatz gehort (Urteile des BV Ger B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E.
3.2 OUTPERFORM. OUTLAST. mit Hinweisen, B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.2
Total Trader; vgl. ClaudiaKeller, Do you speak English? - Anmerkungen zum
Bundesverwal tungsgerichtsentscheid B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)» in sic! 6/2008,
485).

E.24

Gemass Art. 2 Bst. ¢ MSchG sind irrefihrende Zeichen von der Eintragung ausgenommen.
Ein Zeichen ist irrefUhrend, wenn es geeignet ist, falsche Vorstellungen Uber die
geografische Herkunft, die sachlichen Eigenschaften oder die geschéftlichen Verhéltnisse
der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu wecken (Willi, aa.O., Art. 2 N. 216, N. 244
ff.). Assoziiert eine Marke qualitative Eingenschaften, so ist sie irrefiihrend, wenn die
entsprechend gekennzeichneten Produkte dieser Erwartung nicht gentigen (Urteil des
Bundesgerichts vom 24. Oktober 1986 vom in PMMBI 1987, 11 Golden Race tauschend fir
Waren aus Goldimitation; BGE 93 | 573 E. 2 Diamalt nur zul&ssig fur malzhaltige
Lebensmittel, 82 1 49 E. 2 Novelin nur fur Gewebe aus Leinen; Urteil des BV Ger
B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.5 und 5.5 terroir [fig.]; RKGE vom 18. Oktober
2006 in sic! 6/2007, 443 E. 10 Titan téuschend fur Waren ohne Titan; Marbach, aa.O., N.
603 mit Hinweis auf die abweichende Einschrénkungspraxis des IGE). Eine
IrrefUhrungsgefahr entfalt immer dann, wenn jeder sachliche Bezug zu den konkret
beanspruchten Produkten fehlt. In anderem Zusammenhang wirken sachliche Begriffe
vielmehr fantasiehaft und werden as Marke identifiziert (Marbach, a.a.O., N. 612 mit
Hinweis auf BGE 23 | 643 Telephon fur Zigarren).

E.3

Zuné&chst ist zu untersuchen, ob und wie das Zeichen verstanden wird. Es besteht aus den
englischen Worten DIAMONDS OF THE TSARS. Das Wort DIAMONDS gehort
einerseits zum englischen Grundwortschatz und wird andererseits wegen seiner Nahe zum
deutschen Wort "Diamant” und dem franzdsischen "diamant” auch ohne Englischkenntnisse
alsWort fur einen kostbaren, sehr harten, fast farblosen Edelstein (Langenscheidts
Worterbuch Englisch Deutsch, Elektronische Version 5.0) verstanden. Dies ist zwischen
den Parteien unstreitig. Zu Recht hat die BeschwerdefUhrerin darauf hingewiesen, dassin
englischen Worterbtichern neben dem Edelstein auch die Raute al's geometrische Form und
die Spielkartenfarbe Karo as"diamond" bezeichnet werden (Langenscheidts Wérterbuch
Englisch Deutsch, Elektronische Version 5.0). Der weltere Bestandteil, OF THE TSARS,
verweist mit einer Genitivkonstruktion auf die Zaren. Zar war der Titel vor allem russischer
Herrscher bis 1917, wurde aber auch in Serbien und Bulgarien zeitweise den Herrschern



verliehen (Brockhaus Multimedia premium 2008). Die Beschwerdefthrerin ist der
Auffassung, dass das Wort TSARS nicht dem englischen Grundwortschatz zugehorig sei
und dessen Sinngehalt sich dem schwei zerischen Abnehmer nicht ohne weiteres erschliesse
(Schreiben vom 6. Januar 2009, S. 2). Sie sieht ihre Position durch den Umstand gestiitzt,
dass die Vorinstanz bel Hinterlegung per E-Mail vom 6. November 2007 nachfragte, ob es
sich um einen Tippfehler handle und nicht DIAMONDS OF THE STARS geschiitzt werden
solle. Wie das Institut zu Recht geltend macht, kann aus dieser Nachfrage nicht geschlossen
werden, dass der Zeichenbestandteil den Konsumenten unbekannt ist. Fraglich ist vielmehr,
ob und wie das Wort TSARS von den schweizerischen Abnehmern verstanden wird. Dadie
franzosische Bezeichnung der Zaren im Plural, "tsars" mit der englischen identisch ist, muss
davon ausgegangen werden, dass - unabhangig von der Zugehorigkeit des Wortes zum
englischen Grundwortschatz der franzésisch sprachige Konsument - jedenfallsin der
Kombination mit "Diamonds’ (angefochtene Verfigung S. 4) - in der Lage ist, das Wort zu
verstehen. Eine Verwechslung mit "STARS" ist aufgrund des Wortklangs ausgeschl ossen.
Neben franzosisch sprechenden Konsumenten durften indessen auch solche mit deutscher
Muttersprache das Wort als Hinweis auf die Zaren verstehen, sei esin Kenntnis des
englischen Wortes oder aufgrund der klanglichen Nahe zum deutschen Wort "Zar". Nach
dem Gesagten ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeflhrerin festzuhalten, dass das
Zeichen wenigstens von franzosisch sprechenden Konsumenten al's "Diamanten der Zaren"
verstanden wird.

E.4

Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch zurtickgewiesen, weil sie der Ansicht ist, das
Zeichen sei fur die beanspruchten Waren beschreibend und daher im Sinne von Art. 2 Bst. a
M SchG nicht unterscheidungskréftig bzw. im Hinblick auf einige der Waren sachlich
irrefihrend (Art. 2 Bst. ¢ MSchG). Die Beschwerdefuhrerin ist dem unter anderem
wiederholt mit dem Argument entgegengetreten, dass es sich bei der Abnehmerschaft nicht
um Durchschnittskonsumenten, sondern um "ausschliesslich ausserst Uberdurchschnittlich
begiterte Kaufer" handle (Eingabe vom 4. Juni 2008, S. 5; Eingabe vom 6. Januar 2009, S.
3; in diesem Sinne ebenfalls Beschwerde S. 51.), welche einerseits etwa am Preis zu
erkennen vermochten, ob die Waren echte Diamanten enthielten und andererseits wissten,
dass der Schmuck der Zaren nur in seltensten Fallen gehandelt werde und daher das
Zeichen insoweit nicht als beschreibend, sondern als fantasiehaft begriffen. Die Vorinstanz
hat diese Bestimmung des relevanten Verkehrskreises zu Recht zurtickgewiesen. Der
relevante Verkehrskreisist in Funktion der interessierenden Fragestellung zu bestimmen
(EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007 [hiernach:
Marbach Verkehrskreise], S. 4 f. insbes. S. 6). Geht esum die Frage der
Unterscheidungskraft oder der Tauschungsgefahr, so ist gleichermassen auf das Verstandnis
der durchschnittlichen Abnehmer abzustellen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 6). Zur
Festlegung der Abnehmerschaft ist vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
auszugehen. Diesbeziglich nimmt die BeschwerdefUhrerin offenbar an, dass die von ihr
beantragten Waren der Klasse 14 nur von besonders kenntnisreichen, beglterten Personen
nachgefragt werden. Fur alle der in Klasse 14 beanspruchten Waren existieren
Produktvarianten, welche auch fur Durchschnittskonsumenten erschwinglich sind und
daher, wenn auch eventuell nur fir besondere Gelegenheiten (Trauring etc.), von diesen
nachgefragt werden (vgl. angefochtene Verfuigung S. 4 ff.). Im Ubrigen kann sich die
Beschwerdefihrerin nicht auf elne Einschrankung des Warenverzei chnisses auf besonders
hochpreisige Waren berufen, da diese dem Register nicht zu entnehmen ist. Nur eng



umschriebene Warenangaben erméglichen eine prazise Bestimmung der Verkehrs-,
namentlich der Abnehmerkreise (Aschmann/Noth, in: MSchG, Art. 2 N. 18 ff., 20).
Entgegen den Ausfuhrungen der Beschwerdefihrerin ist daher vom
Durchschnittskonsumenten al's relevantem V erkehrskreis auszugehen.

E.5

Aus der Sicht des relevanten Verkehrskreises, zu dem nach dem Gesagten auch die
Durchschnittskonsumenten zé&hlen, ist nunmehr zu prifen, ob diese das Zeichen in Bezug
auf die zu kennzeichnenden Waren als Hinweis auf die betriebliche Herkunft derselben
aufgefasst werden oder wegen Zugehorigkeit zum Gemeingut a's schutzunfahig
zurickzuweisen sind.

E.51

Die BeschwerdefUhrerin ist der Auffassung, ein Zeichen sei vom Markenschutz
ausgeschlossen, wenn der Sinngehalt in einer direkten Beschreibung bestehe und dem
Zeichen ausschliesslich diese Bedeutung zukomme. Keine der Waren wirde durch das
Zeichen direkt beschrieben. Dies ergebe sich schon aus der Mehrdeutigkeit des Wortes
DIAMONDS, das auch Raute oder Karo bedeuten kdnne. Die Vorinstanz hélt dem
entgegen, dass es ausreiche, wenn eine der moéglichen Bedeutungen des Zeichens den
Schutzausschlussgrund der beschreibenden Angabe erfiille.

E.511

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss ein Zeichen schon dann vom
Markenschutz ausgeschlossen werden, wenn einer der Bedeutungsgehalte in Bezug auf die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen naheliegend und beschreibend ist (Urteile des
Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 in sic! 10/2008 732 E. 3.3
Gipfeltreffen fir der Dienstleistungen Organisation von Kongressen, Fachtagungen etc.
sowie Urteil vom 20. August 1996 in sic! 2/1997, 159, 160 E. 4b Elle as Unterarmknochen
oder as franzosisches Wort fur "sie"; Urteil des BV Ger B-2514/2008 vom Mai 2009 E. 4.5
Magnum [fig.] fur Getranke; Aschmann, in: MSchG, Art. 2 Bst. & N. 136; Marbach, aa.O.,
N. 305 f.). Die Uberpriifung, ob eine lexikalische Mehrdeutigkeit vorliegt, ist entgegen der
Auffassung der Beschwerdefthrerin nur eine erste Vorfrage. Sind mehrere
Bedeutungsgehalte festzustellen, ist zweitens zu kléaren, ob eine der Bedeutungen eine
gewisse Nahe zu den zu kennzeichnenden Produkten aufweist. In einem dritten Schritt ist
schliesslich zu prifen, ob der vorrangige Bedeutungsgehalt in Bezug auf die beanspruchten
Waren anspielend oder mit der Folge der Schutzunfahigkeit beschreibend ist.

E.51.2

In Bezug auf die vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 14 weist aus Sicht der
Konsumenten die Bedeutung Diamant als Beschreibung des Materials, aus dem die Waren
gemacht sind bzw. mit denen sie verziert sein kdnnen, die grosste Produktndhe auf.
Dagegen ist die Vorstellung, dass Schmuckstiicke oder Gegenstande aus Edel metall
rautenformig oder mit dem Symbol der Spielkartenfarbe Karo besetzt sein kdnnten, weitaus
weniger naheliegend. Die grésste Produktndhe ist somit dem Sinngehalt "Diamant” im
Sinne eines Edelsteins zuzuerkennen. Zu klaren bleibt, ob dieser vorrangige
Bedeutungsinhalt fr alle der beanspruchten Produkte beschreibend ist.

E.5.13



Bel der Prifung, ob DIAMONDS mit der Bedeutung Diamant (Edelstein) im Hinblick auf
die Waren beschreibend ist, muss zwischen den verschiedenen Warenkategorien
differenziert werden.

E.5131

Die Beschwerdefuihrerin geht in Ubereinstimmung mit der Vorinstanz davon aus, dass
kunstliche Edel steine und Halbedel steine; M odeschmuck und Nachahmungen von
Juwelierwaren definitionsgemass keine Diamanten enthalten und das Zeichen diesbeziglich
jedenfalls nicht beschreibend ist. Ob insoweit eine IrrefUhrung Uber das V orhandensein von
Diamanten anzunehmen ist, wird nachfolgend zu prifen sein (vgl. hiernach E. 6). Nach
Auffassung der Vorinstanz bestehen alle weiteren Warenkategorien aus Diamant
(Edelsteine; rohe und halbgefertigte Edel steine; geschliffene Edelsteine; halbgefertigte
Erzeugnisse aus Edelsteinen fUr den Gebrauch in der Herstellung von Juwelierwaren) oder
koénnen mit solchen ausgestattet sein (Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus
hergestellte oder damit plattierte Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Juwelierwaren; Schmuckwaren; Uhren und Zeitinstrumente; horol ogische und
chronometrische Instrumente; Manschettenkndpfe; Schmuckwaren aus Edelmetall oder
Edelsteinen; Behélter aus Edelmetallen oder Edelsteinen; Figuren, Figlrchen und
Kunstgegenstande aus Edelsteinen; Silberschmuck, Besteck). Die BeschwerdefUhrerin halt
dem entgegen, dass die Mehrzahl der auf dem weltweiten Markt erhatlichen Uhren nicht
mit Diamanten geschmiickt seien. Diese Feststellung treffe auf alle Waren desim Gesuch
enthaltenen V erzeichnisses zu, insbesondere aber auf horologische und chronometrische
Instrumente; Manschettenknépfe; Figuren, Figirchen; Silberschmuck. Die
Beschwerdefiihrerin beanstandet im Besonderen, dass sich die Vorinstanz auf Werbung fur
diamantenbesetzte "Rolex-Uhren" stiitzt um nachzuweisen, dass es fur alle der oben
genannten Waren Ublich sei, mit Diamanten besetzt zu sein.

E.5132

Die BeschwerdefUhrerin scheint davon auszugehen, dass alle oder wenigstens eine
Mehrheit der auf dem Markt befindlichen Waren, fir welche sie Schutz ihres Zeichens
beansprucht, mit Diamanten besetzt sein missten, damit von einem beschreibenden
Charakter des Zeichens ausgegangen werden kann. Diese Auffassung ist insoweit
rechtsfehlerhaft al's nicht vom einem tatséchlichen Warenangebot auszugehen ist, sondern
von der Vorstellung, die der Konsument bildet, wenn er auf DIAMONDS in Verbindung
mit den vorgenannten Waren stosst. Soweit Edelsteine; rohe und hal bgefertigte Edelsteine;
geschliffene Edelsteine; halbgefertigte Erzeugnisse aus Edelsteinen fur den Gebrauch in der
Herstellung von Juwelierwaren betroffen sind, wird DIAMONDS zweifelsohne als
Materialbeschreibung verstanden. Bei den weiteren Waren (Edelmetalle und deren

L egierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren; Schmuckwaren; Uhren und
Zeitinstrumente; horologische und chronometrische Instrumente; Manschettenknopfe;
Schmuckwaren aus Edelmetall oder Edel steinen; Behélter aus Edelmetallen oder
Edelsteinen; Figuren, Figurchen und Kunstgegenstande aus Edel steinen; Silberschmuck),
ist mangels anderer sinnvoller Bedeutungsgehalte die Vorstellung von der Verzierung der
genannten Waren mit Diamanten ebenfalls sehr naheliegend und deswegen DIAMONDS
auch fr diese Waren beschreibend. Der Konsument bildet mangels anderer sinnhafter
Zusammenhange zwischen dem Wort DIAMONDS und den beanspruchten Waren
unmittelbar diese Vorstellung.



E.514

Damit ist festzuhalten, dass der Zeichenbestandteil DIAMONDS fir ale von der
Beschwerdefihrerin beanspruchten Waren mit Ausnahme der kiinstlichen Edelsteine und
Halbedel steine; Modeschmuck und Nachahmungen von Juwelierwaren beschreibend ist.

E.5.2

Die BeschwerdefUhrerin hat weiter vorgebracht, das Zeichen erfahre jedenfalls durch den
Zusatz OF THE TSARS eine Individualisierung und werde dadurch geeignet, as
betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Der Adelstitel eines Zaren habe sich genauso
verselbstandigt wie z.B. jener einer Prinzessin und werde von den relevanten Abnehmern
nicht grundsétzlich i.e.S. seines Begriffsinhaltes verstanden. Die Vorinstanz geht
demgegenliber davon aus, dass auch der Zusatz OF THE TSARS beschreibend sei, well
Juwelen der Zarenfamilie existierten und, wenn auch nur in geringem Umfang, gehandelt
wurden. Der Zusatz OF THE TSARS, welcher vom schweizerischen
Durchschnittskonsumenten als "der Zaren" ohne Probleme verstanden wird (vgl. E. 3
hiervor), kann wie von den Parteien aufgezeigt in verschiedener Weise verstanden werden.
Zu prufen ist nun, welchem Verstandnis der Vorrang einzurdumen ist und ob dieses als
beschreibend in Bezug auf die beanspruchten Waren anzusehen ist.

E.53

Der Zusatz OF THE TSARS wére nur dann geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu
dienen, wenn er, wie die Beschwerdefuhrerin behauptet, individualisierend wirkt. Der
Vorinstanz ist zuzugeben, dass sie den Nachwels gefuihrt hat (Beilagen 6-9 zur Verfiigung),
dass Schmuckstiicke aus dem urspringlichen Besitz des Zaren nach wie vor Gegenstand
von Auktionen sind und mithin gehandelt werden. Ebenfalls zu Recht weist indessen die
Beschwerdefuhrerin darauf hin, dass der Durchschnittskonsument als der relevante
Verkehrskreis Uber diesen Umstand kaum informiert sein durfte. Im Ergebnis kommt es
jedoch nicht darauf an, ob wirklich Schmuckstiicke aus dem Zarenschatz gehandelt werden.
Ausreichend ist insoweit die Vorstellung des Konsumenten, dass dies der Fall sein kénnte.
Unabhéngig davon kann der Wortbestandteil OF THE TSARS, nicht nur, aber insbesondere
von denjenigen, denen die Seltenheit zaristischer Prézisionen bewusst ist, a's anpreisender
Zusatz verstanden werden (vgl. zu ROY AL oben E. 2.2). In Ermangelung genauerer
Kenntnisse liegt es nahe, dass der Konsument OF THE TSARS auch als anpreisenden
Hinweis auf die Schonheit und K ostbarkeit der Gegensténde begreift, namentlich auf
besonders grosse, besonders seltene, besonders hochkarétige und besonders kunstvoll
geschliffene Steine, nicht aber als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft versteht. Wirde
doch auch ein Zusatz OF THE MAHARADJAS, as anpreisender Hinweis auf die
verschwenderische Verzierung der Schmuckstlicke mit Diamanten verstanden, der jedoch
den beschreibenden Bedeutungsgehalt des Wortes DIAMONDS nicht zu verdréngen oder
zu Uberlagern vermag. Anders als etwaim Fall PARK AVENUE (vgl. Urteil des BV Ger
B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.5) bedarf es vorliegend keines

Fantas eaufwandes, um den Gehalt der Anpreisung in Bezug auf die beanspruchten Waren
zu erkennen.

E.54

Zusammengesetzte Zeichen sind im Gesamteindruck zu beurteilen (vgl. ASCHMANN, in:
MSchG, Art. 2 Bst. aN. 27 ff.). Bei Zeichen mit Sinngehalt ist zeitliche, 6rtliche und
semantische Nahe sowie die Produktndhe jedes Bestandteils zu beachten (DERS., ebenda,



N. 30). Entscheidend ist ausserdem, welcher Bestandteil das Zeichen prégt. Die Wortfolge
des streitgegenstandlichen Zeichens enthdt keine sinngehaltlichen Briiche oder
Anspielungen. Pragend ist DIAMONDS gegenuiber OF THE TSARS trotz des
beschreibenden Charakters des Wortes. Die Stellung des Wortes am Anfang und die
geringere Beachtung, die allgemein einer Genitivkonstruktion wie OF THE TSARS
geschenkt wird, fuhren dazu, dass das Zeichen auch im Gesamteindruck nicht als Hinweis
auf eine betriebliche Herkunft, sondern auf die Beschaffenheit der beanspruchten Waren
aufgefasst wird.

E.55

Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass das Wortzeichen DIAMONDS OF THE TSARS
asim Sinnevon Art. 2 Bst. a MSchG unmittelbar beschreibend und demzufolge nicht
eintragungsfahig anzusehen ist, soweit folgende Waren betroffen sind: Edelmetalle und
deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren; Schmuckwaren; Uhren und
Zeitinstrumente; horologische und chronometrische Instrumente; Manschettenkndpfe;
Schmuckwaren aus Edelmetall oder Edel steinen; Behélter aus Edelmetallen oder
Edelsteinen; Figuren, Figurchen und Kunstgegenstande aus Edelsteinen; Silberschmuck.

E.6.1

Die Vorinstanz ist gestiitzt auf Art. 2 Bst. ¢ MSchG davon ausgegangen, dass das
Markenei ntragungsgesuch auch fur kinstliche Edelsteine und Halbedel steine;
Modeschmuck und Nachahmungen von Juwelierwaren zurtickzuweisen sei, well
andernfalls die Konsumenten irrtimlich annehmen konnten, dass auch diese Waren mit
echten Edel steinen besetzt seien oder aus diesen besttinden. Die BeschwerdefUhrerin halt
dem entgegen, dass den Konsumenten betreffend des M odeschmucks schon aufgrund des
Preises verdeutlicht werde, dass es sich nicht um echte Diamanten handeln konne. Das mag
auf den von der Beschwerdeflhrerin angenommenen Verkehrskreis der "ausschliesslich
ausserst Uber durchschnittlich begiterten Kaufer" zutreffen. Auch Modeschmuck - ob aus
nicht sehr wertvollem oder wertvollem Material - hat seinen Preis, weswegen nicht von
vornherein ausgeschlossen werden kann, dass der Durchschnittskonsument als relevanter
Verkehrskreis in Unkenntnis der Preisstruktur davon ausgehen konnte, die Imitationen
enthielten echte Diamanten.

E.6.2

Eine Irrefihrung Uber die sachlichen Eigenschaften der beanspruchten Waren im Sinne von
Art. 2 Bst. c MSchG liegt vor, wenn eine Marke qualitative Eigenschaften assoziiert, die
entsprechend gekennzeichneten Produkte dieser Erwartung aber nicht gentigen (oben E.
2.4). Da Diamanten Edelsteine sind, ist die Verwendung der Bezeichnung von

DIAMONDS jedenfalls fir Halbedel steine irref ihrend. Namliches gilt auch fur
Modeschmuck, der lexikographisch als "modischer Schmuck aus nicht sehr wertvollem
Material" bezeichnet wird (Duden - Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl., Mannheim
2007, S. 1159). Diamanten gelten unabhangig von ihrer Grosse als wertvoll, weswegen
grundsétzlich nicht davon ausgegangen werden kann, dass M odeschmuck echte Diamanten
enthdlt. Die Verwendung des Wortes DIAMONDS fur Modeschmuck begriindet daher eine
IrrefUhrungsgefahr. Auch Nachahmungen von Juwelierwaren werden in der Regel keine
echten Diamanten enthalten. Damit gilt diesbeziiglich, das zum Modeschmuck Ausgefihrte.
In Bezug auf kinstliche Edelsteine muss, wie von der Vorinstanz vorgebracht, davon



ausgegangen werden, dass zwar moglicherwei se synthetische Edel steine die Bezeichnung
"Diamant” fur sich in Anspruch nehmen kénnen. Der hier relevante
Durchschnittskonsument differenziert indessen nicht zwischen natirlichen und
synthetischen Diamanten. Aufgrund der durch den Zeichenbestandteil (DIAMONDYS)
hervorgerufenen Erwartung, es handle sich um echte Diamanten, ist das Zeichen auch in
Bezug auf die Warenkategorie der kinstlichen Edel steine téuschend.

E.6.3

Die weiteren Wortbestandteile "OF THE TSARS" sind nicht geeignet die von dem
Bestandtell DIAMONDS geweckten Erwartungen hinsichtlich der sachlichen
Eigenschaften der Ware zu beseitigen. Das Zeichen DIAMONDS OF THE TSARS ist
daher in Bezug auf kinstliche Edelsteine und Halbedel steine; M odeschmuck und
Nachahmungen von Juwelierwaren als sachlich irrefuhrend und daher insoweit nicht
schutzfahig anzusehen.

E.7

In der Beschwerdeschrift wurde die im Verfahren vor der Vorinstanz vorgebrachte Riige
der Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht aufrecht erhalten. Damit ertibrigen
sich diesbezliglich weitere Ausfuhrungen. Die Beschwerdef iihrerin macht indessen geltend,
dass das Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt (HABM) bei einer Priifung in
englischer Sprache die Marke als unterschel dungskréftig angesehen habe. Es kdnne nicht
sein, dass auslandische Entscheidungen im Rahmen des Markeneintragungsverfahrens per
se keine Rolle spielten. Dazu ist festzuhalten, dass auslandischen Voreintragungen
grundsétzlich keine prgjudizielle Wirkung zukommt (BGE 129 111 229 E. 5.5 Masterpiece,
BGE 114 11 174 E. 2c Eile mit Weile). Sie kbnnen, in Grenzfallen, als Indiz fur die
Eintragungsfahigkeit gewertet werden (Urteil des BV Ger B-7427/2006 vom 9. Januar 2008
E. 8 Chocolat Pavot [fig.]). Ein solcher Grenzfall liegt indessen nach Auffassung des
Gerichts nicht vor, da DIAMONDS die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibt und
die weiteren Zeichenbestandteile nicht geeignet sind durch eine Anspielung oder andere,
semantische oder grafische Mittel im Gesamteindruck die Unterschei dungskraft
herbeizufiihren. Auf eine eigenstéandige Prifung in der Schweiz kann schon aufgrund der
Mehrsprachigkeit derselben nicht verzichtet werden, insbesondere wenn Zeichen wie
vorliegend TSARS einen Bestandteil enthalten, der Teil einer der Landessprachen ist.

E.8

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen und die Verfligung der Vorinstanz zu
bestéatigen.

E.9

Angesichts des Verfahrensausgangs hat die Beschwerdefiihrerin die Verfahrenskosten zu
tragen (Art. 63 Abs. 1 VWV G). Eine Parteientschadigung wird nicht zugesprochen (Art. 64
Abs. 1 VWVG). Die Gerichtsgebihren sind nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63
Abs. 4bisVWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und
Entschéadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE SR 173.320.2]). Bei
Markeneintragungen geht es um Vermogensinteressen. Die Gerichtsgebuihr bemisst sich
folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schatzung des Streitwertes hat sich nach
L ehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei
eher unbedeutenden Zeichen grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr.



100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli
2007 E. 2 we make ideas work, BGE 133 111 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit weiteren
Hinweisen). Von diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.
Mangels Indizien fUr einen hdheren oder niedrigeren Wert der strittigen Markeist eine
Gerichtsgebtihr von Fr. 2'500.- zu erheben, welche der Beschwerdefuihrerin aufzuerlegen
und mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist.
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