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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, 32 und 33
Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32)). Als
Markenanmelderin hat die Beschwerdefthrerin am Verfahren vor der Vorinstanz
tellgenommen. Sieist durch die angefochtene V erfligung besonders bertihrt und hat ein
schutzwiirdiges I nteresse an deren Aufhebung oder Anderung. Sieist daher zur
Beschwerde-fuhrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 Uber das Verwaltungsverfahren [VWVG, SR 172.021]). Der Kostenvorschuss wurde
innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWV G) und die Ubrigen Sachurteil svoraussetzungen
liegen vor (Art. 44 ff. VWV G). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Gemass Art. 2 Bst. ades Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11)
sind Zeichen, die zum Gemeingut gehdren, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn,
dass siesich al's Marke fir die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als
Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die fir den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und
andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation von
Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte
betriebliche Herkunft verstanden werden (Matthias Stédeli/Simone Brauchbar Birkhauser,
in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl.
2017, Art. 2 Rz. 34). Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die
beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug
zum gekennzeichneten Gegenstand erschdpfen, also von den massgeblichen
Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage Uber bestimmte Eigenschaften
der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstlei stungen verstanden werden. Darunter fallen
namentlich Worter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung,
Qualitdt, Quantitdt, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form,
Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu
werden (BGE 128 |11 447 E. 1.5, "Premiére"; 127 111 160 E. 2b/aa, " Securitas’;
Stadeli/Brauchbar Birkhduser, a.a.O., Art. 2 Rz. 84; Eugen Marbach, in: Schwel zerisches
Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 282 ff.).
Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthdlt, die
nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht
zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen



muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke fir einen
erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder
besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 111 447 E. 1.5, "Premiere"; 127
[11 160 E. 2b/aa, "Securitas"; Urteil des BV Ger B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E.
4.2, "Apotheken Cockpit"). Zum Gemeingut z&hlen damit insbesondere auch Zeichen, die
sich in allgemeinen Qualitatshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschopfen (BGE
128111 447 E. 1.6, "Premiere”; BGE 129 111 225 E. 5.2, "Masterpiece”; Urteile des BV Ger
B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.2, "Deluxe"; B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 4.4,
"hype. [fig.]"). Zahlworter kénnen Markenschutz beanspruchen, solange sieim
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht tGber einen
beschreibenden Sinngehalt verfigen (Urteile des BV Ger B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E.
9.2.1, "7seven [fig.]/SEVENFRIDAY"; B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 6.3, "six
[fig]/SIXX und SIXX [fig.]"; B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2, "SEVEN
[fig]/ROOM SEVEN"; David Aschmann, in: Noth/Buhler/Thouvenin, Markenschutzgesetz,
2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a, Rz. 143; St&deli/Brauchbar Birkhauser, aa.O., Art. 2 Rz. 81).
Die Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfahigkeit einer Marke fuhren, wenn
nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen im Zusammenhang mit den
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen tiberwiegt und dies zu einer Unbestimmtheit
des Aussagegehalts fuhrt. Dominiert ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, vermag die Moglichkeit weiterer, weniger
naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter jedoch nicht aufzuheben (Urteile des
BV Ger B-3205/2018 vom 15. Mai 2019 E. 3.4, "Betokontakt"; B-600/2018 E. 2.3, "hype.
[fig.]"; B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 4.5 "JumboLine"). Die Markenpriifung erfolgt in
Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabel kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu.
Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer
Landessprache schutzunféhig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 111 495 E. 5,
"Felsenkeller"; Eugen Marbach, aaO., Rz. 214).

E.31

Zunéchst ist auf die Riige der Beschwerdefihrerin einzugehen, wonach die Vorinstanz
ithren Anspruch auf rechtliches Gehor verletzt habe. In der angefochtenen Verfligung
begriinde die Vorinstanz den Gemeingutcharakter mit neuen Argumenten und neuen
Beweismitteln. So verweise sie erstmals auf das franzésische Verb "nover" und lege neue
Belege in Bezug auf das Versténdnis als weibliche Pluralform von "novo" vor. Ebenso
wirden neue Beweismittel betreffend die Neuheit von Waren beigelegt. Bezlglich dieser
neuen Argumente und Beweismittel sei ihr das rechtliche Gehor verweigert worden; sie
hétte zuvor angehdrt werden mussen. Die Vorinstanz anerkennt, dass sie das franzésische
Verb "nover" tatséchlich erstmalsin der angefochtenen Verfligung erwahnt habe, alerdings
nicht als Grundlage fur die Zuriickweisung, sondern zwecks vollstéandiger
Sachverhaltsfeststellung. Zudem habe sie bereits in ihrem Schreiben vom 17. Juli 2018
dargelegt, dass "nove" als weibliche Pluralform des italienischen "novo" zu verstehen sei.
Die der angefochtenen Verfligung beigelegten Internettreffer seien lediglich weitere
[lustrationen fUr einen bereits geltend gemachten Zuriickweisungsgrund. Die
Beschwerdefiihrerin sei vor dem Erlass der Verfligung mit alen fir die
Schutzverweigerung ausschlaggebenden Punkten konfrontiert worden und habe die
Moglichkeit gehabt, vor dem Erlass der Verfligung Stellung zu nehmen. Eine Verletzung
des Anspruchs auf rechtliches Gehér sei somit nicht erkennbar.



E.3.2

Der Anspruch auf rechtliches Gehdr (Art. 29 Abs. 2 BV; SR 101) verlangt nicht, dassdie
verfahrensbeteiligte Partei die Gelegenheit erhalten muss, sich zu jedem méglichen
Ergebnis, das von der entscheidenden Behorde ins Auge gefasst wird, zu dussern. Die
Behorde hat in diesem Sinne nicht ihre Begriindung den Parteien vorweg zur
Stellungnahme zu unterbreiten. Es genigt, dass sich die Parteien zu den Grundlagen des
Entscheids, insbesondere zum Sachverhalt sowie zu den anwendbaren Rechtsnormen,
vorweg aussern und ihre Standpunkte einbringen kénnen (BGE 132 Il 257 E. 4.2).
Anspruch auf vorgangige Anhdrung besteht namentlich, wenn die Behtrde ihren Entscheid
mit einer Rechtsnorm oder einem Rechtsgrund zu begriinden beabsichtigt, die oder der im
bisherigen Verfahren nicht herangezogen wurde, auf die sich die beteiligten Parteien nicht
berufen haben und mit deren Erheblichkeit im konkreten Fall sie nicht rechnen konnten
(BGE 131V 9E.5.4.1; 128V 272 E. 5b/bb; 112 1a 198 E. 24).

E.33

Vorliegend hat die Vorinstanz das zu prifende Zeichen in der angefochtenen Verfligung
abschliessend "analog zu 'nuovo' als qualitative und beschreibende Angabe” (Ziff. 4)
beurteilt und dazu ausgefuhrt, "zumindest die italienischsprachigen Abnehmer” verstiinden
esin diesem Sinne (Ziff. 6). Dasselbe Argument hatte sie schon mit Beanstandung vom 17.
Juli 2018 geltend gemacht und ausgefuhrt: "Der Abnehmer wird das Zeichen 'NOVE' in
Bezug auf alle beanspruchten Waren ohne Weiteres dahingehend verstehen, dass es sich um
neue Waren handelt.” Zu diesem ausschlaggebenden Argument war der
Beschwerdefihrerin das rechtliche Gehor also schon mit dem damaligen Schreiben erteilt
worden. Nicht entscheidwesentlich und darum ohne Anspruch der Beschwerdef ihrerin auf
rechtliches Gehor war hingegen die Feststellung, "NOVE" werde auch als erste und dritte
Person Singular des franzésischen Verbs "nover" gebraucht ("novieren, eine Schuld
umwandeln™; vgl. Alfredo Snozzi, Juristisches Lexikon, Basel 2015; vgl. Ziff. 4 der
angefochtenen Verfuigung). In der Tat wird diese Nebenbedeutung zwar erstmalsin der
angefochtenen Verfiigung erwahnt, doch dient sie dort nicht als Grund fir die
Zuruckweisung, welche, wie erwahnt, auf den italienischen Sinn der Marke beschrénkt
bleibt (vgl. Ziff. 6). Auch die Beschwerdefuhrerin anerkennt dies, wenn sie in der
Beschwerde ausfuhrt, letztlich stitze sich die Vorinstanz nicht auf das franzdsische Verb
(Beschwerde, Rz. 19). Ein sachlicher Zusammenhang der Umwandlung einer Schuld mit
den beanspruchten Waren wére denn auch nicht ersichtlich.

E.34

Die Beschwerdefuhrerin fuhrt sodann zutreffend aus, fur das Verstandnis als weibliche
Pluralform von "novo" stutze die angefochtene Verfligung sich ausserdem auf funf neue
Belege (Beilagen 4-8). Dabei handelt es sich um Ausziige aus Worterblchern, der
Institutspraxis und um das Resultat einer Internetrecherche. Auch die Beilagen 9 und 10
wurden der Beschwerdeftihrerin erstmals mit der angefochtenen Verfligung unterbreitet. Sie
belegen die Ansicht der Vorinstanz, ungebrauchte Kleidung, Schmuck, Uhren und Taschen
wurden a's solche gekennzeichnet und Waren jeder Art gemeinhin als neuartig und originell
angepriesen. Auch mit diesen neuen Beweismitteln hat die Vorinstanz keinen neuen
Zuruckweisungsgrund geltend gemacht, sondern nur den bereits erwahnten Rechtsgrund
bekréftigt. Da sich die Beschwerdefthrerin im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 12.
September 2018 zu den Grundlagen des Entscheids vorweg dussern und ihre Standpunkte
einbringen konnte, war die Vorinstanz nicht gehalten, ihr die fir die angefochtene



Verfligung vorgesehenen zusétzlichen Beweismittel, die einen bereits bisher bekannten
Rechtsgrund betrafen, zur vorgangigen Ausserung vorzulegen. In diesem Sinne hat sie sich
auch nicht Uber die Bitte der Beschwerdefthrerin hinweggesetzt, ihr bei Geltendmachung
neuer Argumente eine Frist zur weiteren Stellungnahme einzuréumen (vgl. E-Mail vom 30.
Oktober 2018; vorinstanzliche Beilage Nr. 5). Die Ruge der Beschwerdefihrerin, die
Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehor verletzt, stésst somit ins Leere.

E.35

Selbst wenn die Vorinstanz mit ihrem Vorgehen den Anspruch der Beschwerdefthrerin auf
rechtliches Gehor verletzt hétte, konnte diese Verletzung aufgrund der
Ausserungsmoglichkeit der Beschwerdefuihrerin vor dem mit gleicher Kognition wie die

V orinstanz ausgestatteten Bundesverwaltungsgericht als geheilt betrachtet werden (BGE
1371 195E. 2.3.2; 1331 201 E. 2.2; 132 V 387 E. 5.1; Urteil des BV Ger B-720/2017 vom
6. Dezember 2018 E. 2.5, "Blackberry/blackphone [fig.]").

E.4

In einem weiteren Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die
Abnehmer der Waren der Klassen 14 (im Wesentlichen Schmuckwaren, Uhren, Edelmetalle
und Edelsteine), 18 (im Wesentlichen Lederwaren, Leder, Kunstleder, Taschen,
Regenschirme) und 25 (Bekleidungsartikel verschiedener Art fur Frauen, Méanner und
Kinder), fur die die Marke beansprucht wird, sind nach Auffassung der V orinstanz sowohl
Schweizer Durchschnittskonsumenten als auch spezialisierte Kreise, beispielsweise aus
dem Schmuck- und Detailhandel, sowie Zwischenhandler dieses Bereichs, was unbestritten
blieb. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat keinen Anlass, von dieser vorinstanzlichen
Definition der massgeblichen Verkehrskreise abzuriicken (vgl. etwadie Urtelle des BV Ger
B-1831/2019 vom 21. August 2019 E. 5, "Palace"; B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 6,
"Equipment”; B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 4, " Diamonds of the Tsars").
Adressaten sind demnach einerseits das breite Publikum und andererseits Fachleute aus der
Uhren-, Schmuck-, Bekleidungs- und Lederbranche. Bei Waren und Dienstleistungen, die
sowohl an Fachkreise al's auch an Endverbraucher vertrieben werden, ist bei der Beurteilung
der Schutzfahigkeit der Marke in erster Linie das Verstandnis der schweizerischen
Endkonsumenten massgebend, da diese die wohl grésste Marktgruppe bilden und die
geringste Marktkenntnis haben (vgl. Urteile des BV Ger B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E.
6, "Equipment"; B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 4, "Ce'Real"). An deren
Aufmerksamkeit dirfen keine Ubertriebenen Anforderungen gestellt werden (BGE 133 111
342 E. 4.1, "Verpackungsbehdlter [3D]"; Urtell des BV Ger B-5642/2014 vom 16. Juli 2015
E. 6, "Equipment").

E.51

Die Vorinstanz verweigerte der angemeldeten Marke "NOVE" die Eintragung im
Wesentlichen mit der Begruindung, "NOVE" sai ein italienisches Wort mit der Bedeutung
"Neun" respektive "neu/neuartig” (in der weiblichen Pluralform von "novo"). Als
gebrauchlicher italienischer Begriff werde "novo" sowie seine Deklinationen vom Institut
gemass standiger Praxis analog zu "nuovo” als qualitative und beschreibende Angabe
zuriickgewiesen. Denn das Zeichen stelle einen direkten Hinweis auf die Beschaffenheit der
Waren dar - namlich Waren in ungebrauchtem Zustand - und preise diese ausserdem
zusétzlich als neuartig und originell an. Die Beschwerdefhrerin bestreitet, dass "novo”
beim breiten Publikum als bekannt vorausgesetzt werden darf. Im Vergleich zum Ublichen



"nuovo" werde das Adjektiv "novo" nur sehr selten benutzt. Dartiber hinaus habe das
italienische Wort "nove" weitere Sinngehalte. NOVE sei beispielsweise die Pluralform des
italienischen Wortes "nova' (verglihender Stern) oder werde auch als Nachname benutzt.
Unter den verschiedenen moglichen Bedeutungen fir "nove" stehe das Zahlwort "neun” im
Vordergrund, zumal sich die massgebenden Verkehrskreise gewohnt seien, ausgeschriebene
Zahlen als Marken zu begegnen. Um das Zeichen anders zu verstehen, insbesondere al's
weibliche Pluralform des Adjektivs "novo", bedirfte es einer Einbettung in einen konkreten
Kontext. Namentlich musste das Adjektiv "novo" dekliniert sein, und im konkreten Beispiel
mit einem weiblichen Substantiv in der Pluralform kombiniert werden, damit es Uberhaupt
als Adjektiv wahrgenommen werde.

E.5.2

Die Vorinstanz und die Beschwerdefiihrerin stimmen darin tberein, dass NOVE abstrakt
gesehen verschiedene Bedeutungen aufweist. Drei dieser Bedeutungen fuhrt die Vorinstanz
in der angefochtenen Verflgung auf: Esist die erste und dritte Person des franzdsischen
Verbs "nover" (dt. "novieren, eine Schuld umwandeln”; vgl. E. 3.3), dasitalienische
Zahlwort fur "neun” (vgl. Paravia Langenscheidts Handworterbuch Italienisch, 4. Aufl.,
Berlin 2003) und die weibliche Pluralform des italienischen Adjektivs "novo" im Sinne von
"neu/neuartig”, wobel es sich um eine umgangssprachliche respektive poetische Variante
des Adjektivs "nuovo" handelt (vgl. lo Zingarelli, Vocabolario dellalinguaitaliana, 2004).
Die Beschwerdeftihrerin erganzt diese Liste moglicher Bedeutungen mit der italienischen
Pluralform fur eine "Nova' (vgl. Paravia Langenscheidts Handwaorterbuch Italienisch, 4.
Aufl., Berlin 2003; lo Zingarelli, Vocabolario dellalinguaitaliana, 2004), d.h. ein Stern, der
kurzfristig durch innere Explosionen hell aufleuchtet (vgl. Duden, Das Fremdworterbuch,
11. Aufl. 2015). Zudem weist die Beschwerdeftihrerin auf einen italienischen Schriftsteller
mit dem Knstlernamen Aldo Nove hin (Beschwerdebeilage 13). Als Zwischenergebnis ist
somit festzuhalten, dass "NOVE" ein lexikalisch mehrdeutiger Begriff ist.

E.53

Bei der Frage, welchen Rang diese Bedeutungen im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren einnehmen, sind sich die Parteien einig, dass das franzosische Verb "nover”, die
"Nova' (Stern) und der italienische Nachname "Nove" im Hintergrund stehen. Auch das
Bundesverwaltungsgericht hat keine V eranlassung, eine dieser Bedeutungen als
naheliegend zu qualifizieren. Dagegen ist fraglich und auch unter den Parteien umstritten,
ob insbesondere fir die italienischsprachigen Abnehmer das Zahlwort "nove" (neun) oder
das Adjektiv "novo/nove" (neu) ndherliegt.

E.54

Gegen das Verstandnis als Adjektiv spricht nach Auffassung der Beschwerdefthrerin der
seltene Gebrauch von "novo/nove' im Vergleich zu "nuovo/nuove'. In der Tat belegt die
Google-Suche der Beschwerdefiihrerin (Beilagen 9-11) fur "vestiti novi” und "gioielli novi"
nur Treffer im niedrigen dreistelligen Bereich (111 respektive 114 Treffer), im Gegensatz
zu Treffern im sechsstelligen Bereich fur "vestiti nuovi” (233'000 Treffer) und im
funfstelligen Bereich fur "gioielli nuovi” (33'500 Treffer). "Borsellino novo™ ergab keinen
Treffer, "borsellino nuovo" dagegen deren 9'640. Es kann somit festgehalten werden, dass
das Adjektiv "novo/nove" in der italienischen Sprache weniger gebraucht wird als
"nuovo/nuove”. Dafir spricht auch der Eintrag im italienischen Woérterbuch "lo Zingarelli”,
wonach das Adjektiv "novo" lediglich in einem spezifischen Zusammenhang, ndmlich im



poetischen und umgangssprachlichen Umfeld, gebraucht wird. Hinzu kommt, dass der
Hinweis auf die umgangssprachliche Verwendung fur die Schweiz nicht gilt: ESist
gerichtsnotorisch, dass das Adjektiv "novo/nove" im Tessin umgangssprachlich nicht
verwendet wird.

E.55

"Novo" (respektive "nove" in der welblichen Pluralform) weist indessen, nebst demselben
Sinngehalt, eine starke schriftbildliche und klangliche Ahnlichkeit mit dem Adjektiv
"nuovo" (respektive "nuove" in der weiblichen Pluralform) auf. Es unterscheidet sich
lediglich im weggelassenen "u" von "nuovo/nuove”. Da "nuovo/nuove” auf dem ersten "o"
betont wird, kommt dem weggelassenen "u" weniger Bedeutung zu als dem betonten "o".
Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass namentlich die italienischsprachigen Abnehmer von
"novo" auf "nuovo” respektive von "nove" auf "nuove" schliessen kénnen (vgl. Urtell des
BGer vom 4. November 1987 E. 3, "Autonova'; BGE 86 | 55 E. 2, "Spirain”, mit Verweis
auf BGE 821 51", "Novelin"; BGE 56 1| 222 E. 2, "Novaseta'; Urteil des BV Ger
B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.4, "Bona"). Dagegen spricht indessen, dass
"novo/nove" wie bereits ausgefuhrt in der Siidschweiz umgangssprachlich nicht verwendet
wird. Zudem fehlt im vorliegenden Fall angesichts der beanspruchten Waren der poetische
V erwendungszusammenhang.

E.5.6

Fir das Versténdnis als Adjektiv fuhrt die Vorinstanz die Bedeutung des Wortes "neu” fur
das beanspruchte Warensegment ins Feld. Zur Begrindung hélt sie fest, die strittigen Waren
seien keine Verbrauchswaren und kdnnten typischerwei se sowohl in ungebrauchtem
Zustand a s auch in Secondhand-L &den und auf Flohmérkten erworben werden. Es sei
folglich nahe und Ublich, ungebrauchte Kleidung, Schmuck, Uhren, Taschen etc. a's solche
zu kennzeichnen. Ebenso kdnnten Waren jeder Art al's neuartig und originell angepriesen
werden, so z.B. die an einer Fachmesse vorgestellten neuen Uhrenmodelle oder die neuen
Jacken und Taschen einer modischen Frihlings- oder Herbstkollektion. Diese
Feststellungen, welche von der Beschwerdefthrerin nicht bestritten werden, untermauert
die Vor-instanz mit Ausziigen aus den Websites www.ricardo.ch (Beilage 9) und
www.rolex.com, www.cosmopolitan.com, www.elle.com sowie www.gioiellibanchieri.it
(Beilage 10). Fur die Kéuferschaft von Schmuck, Lederwaren, Kleidern etc. ist es
tatséchlich wichtig zu wissen, in welchem Zustand die angepriesenen Waren sind, d.h. ob es
sich um neue oder gebrauchte Waren handelt. Nur mit dieser Information kann sie unter
anderem abschétzen, ob der Preis angemessen ist oder ob sie die Waren genauer nach
alfaligen Gebrauchsspuren untersuchen sollte. Auch Neuentwicklungen, soeben erhaltene
Kollektionen und saisonale Produkte werden haufig als "neu” bzw. "nouve/nove" ausgel obt,
wie die Vorinstanz zu Recht darlegt. Auch Marken wie "Nuova Generazione (fig.)" (Nr.
634'392), "NEW ERA" (Nr. P-547'060), "anew day (fig.)" (Nr. 728'271) und "Art nouveau
(fig.)" (Nr. 719'266) deuten darauf hin, dass "neu" (in verschiedenen Sprachversionen) ein
wichtiger Begriff in der Modewelt ist und somit grundsétzlich einen Sinn ergibt.

E.5.7

Die BeschwerdefUhrerin halt dem entgegen, das Verstandnis von "nove" as weibliche
Pluralform eines Adjektivs bedirfte einer Kombination mit einem weiblichen Substantiv im
Plural und kdnne deshalb nicht ohne besondere Denkarbeit und Fantasieaufwand als
dekliniertes Adjektiv wahrgenommen werden. Zwar sind zahlreiche Waren aus der Waren-



und Dienstleistungsliste der angemeldeten Marke weiblich und grosstenteilsin der
Mehrzahl aufgefihrt, so unter anderem in der Klasse 14 "gioieleria’ (Schmuckwaren),
"collane" (Halsketten), "fermacravatta” (Krawattenhalter), "spille” (Broschen) und "pietre
preziose" (Edelsteine), in der Klasse 18 "borse" (Taschen), "valigie" (Koffer), "pellee
simil-pelle" (Leder und Kunstleder) und "fruste” (Peitschen) sowiein der Klasse 25
"biancheriaintima' (Unterwasche), "calzature" (Schuhe), "cinte" (Gurtel), "cravatte”
(Krawatten), "camicie" (Hemden) und "camicette" (Blusen). Insofern ist es nicht
ausgeschlossen, "NOVE" gedanklich mit den damit gekennzeichneten Waren in der
weiblichen Mehrzahl zu verbinden und somit NOVE im Sinne von "neu"” zu verstehen. Fir
die restlichen Waren aus der Waren- und Dienstleistungsliste stellt sich eine derartige
Gedankenverbindung jedoch nicht ein. Somit wird NOVE insgesamt isoliert
wahrgenommen. In diesem Fall steht das Zahlwort "neun” im Vordergrund. Denn wie
bereits ausgefuhrt fehlt der poetische Zusammenhang, und verwenden die
italienischsprachigen Schweizer Abnehmer in ihrer Umgangssprache "nove" nicht
adjektivisch. Im Gegenzug ist das Zahlwort "nove" diesen Abnehmern wie alle tbrigen
Zahlen von eins bis zehn seit ihrer friihen Kindheit bekannt. Auch den tbrigen Schweizer
Abnehmern mit italienischen Grundkenntnissen dirfte das Zahlwort eher geléufig sein as
ein lediglich in spezifischem Zusammenhang verwendetes Adjektiv. Daher kann fur diese
Verkehrskreise "nove" nur "neun” bedeuten. Hinzu kommt, dass die massgebenden
Verkehrskreise gewohnt sind, ausgeschriebene Zahlen unter anderem auch im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren as Marken zu begegnen, wie die
Beschwerdefihrerin unter Vorlage von Zahlenmarken wie " Seven”, "Quattro”, "Quinque"
und "Numbernine" (Beschwerdebeilagen 14-16) zu Recht ausfihrt.

E.58

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass fur die angesprochenen, namentlich
italienischsprachigen Verkehrskreise "nove" im Sinne des Zahlworts "neun” im
Vordergrund steht. Die Vorinstanz macht nicht geltend, dass "neun" im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren und Dienstleistungen Uber einen beschreibenden Sinngehalt
verfugt; esist denn auch kein solcher ersichtlich. Esist auch kein Freihaltebedirfnis
erkennbar.

E.59

Welter ist zu prifen, ob NOVE fur franzosisch- und deutschsprachige Verkehrskreise, fir
deren Sprachversténdnis der italienische Sinn "neun” nicht im Vordergrund steht, einen
beschreibenden Charakter aufweist. So konnte die Imperativ- und 1. sowie 3.
Indikativ-Singularform "nove-le" bzw. "nove" des franzdsischen Verbs "nover” (eine
Schuld umwandeln, erneuern, vgl. E. 3.3) in eéinem juristisch untechnischen Sinn vielleicht
als"sich neu machen" verstanden werden. Allerdings wird ein derart Ubertragener Gebrauch
nicht als gangige Metapher in Wérterblchern erwahnt (vgl. z.B. Le Petit Robert, Paris
2016; Langenscheidt Handworterbuch Franzdsisch, Berlin 2006) und erscheint der
Gedankensprung von Schuld zu Bekleidung fernliegend und schief. In der franzdsischen
Sprache kommen weitere NOV E nahestehende Wérter vor, die das franzésische Adjektiv
"nouveau” (dt. neu) durchschimmern lassen, z.B. "novateur, novatrice" (dt. Neuerer) und
"novice" (dt. Novize, Neuling). Eine solche Andeutung oder Konnotation ohne unmittel bar
beschreibende Wirkung liegt darum néher. Auch in der deutschen Sprache existieren
Worter wie die Novelle (Erzdhlung einer neuen Begebenheit; abandernder oder ergénzender
Nachtrag zu einem Gesetz), die Verben novellieren (durch ein Nachtragsgesetz andern),



oder novieren (entsprechend "nover") und der Novize (Neuling im klésterlichen Leben),
durch welche NOVE mittelbar das Verstandnis "neu” anklingen l&sst (vgl. Duden, 26.
Aufl., Berlin 2013; Duden, Das Herkunftsworterbuch, 4. Aufl., Mannheim 2007). Um von
NOVE auf diese Vokabeln und weiter auf "neu” respektive "nouveau™ als Sinnvorstellung
zu schliessen, bedarf es jedoch zu vieler Gedankenschritte. Deutsch- und

franzosi schsprachige Abnehmer/innen werden die Marke daher als Fantasiezeichen oder
bloss als entfernten Anklang wahrnehmen. Insofern ist ein beschreibender Charakter von
"NOVE" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ausgeschl ossen.

E.5.10

Dadas angemeldete Zeichen "NOVE" somit kein Gemeingut (Art. 2 Bst. aM SchG)
darstellt, hat die Vorinstanz dem Zeichen zu Unrecht den Schutz verweigert. Die
Beschwerde ist daher gutzuheissen, die vorinstanzliche Verfigung vom 12. Dezember 2018
aufzuheben, und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke "NOVE" aus dem
Markeneintragungsgesuch Nr. 70430/2018 fir alle beanspruchten Waren der Klassen 14, 18
und 25 Schutz zu gewdahren.

E.6

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG).
Der Beschwerdefuhrerin ist der geleistete K ostenvorschuss zurlickzuerstatten. Der
Beschwerdefihrerin ist eine angemessene Partel entschadigung zuzusprechen (Art. 64 Abs.
1VwVG,; Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine
unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschadigung derjenigen Kérperschaft oder
autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfugt hat (Art. 64 Abs. 2
VWV G). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersonlichkeit
(Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. Marz 1995 Uber Statut und Aufgaben des
Eidgendssischen Instituts fur Geistiges Eigentum, IGEG, SR 172.010.31). Sieistin
eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Fihrung des
Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. aund b IGEG). Gestiitzt darauf hat die
Vor-instanz die angefochtene Verfligung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafUr
vorgesehenen Gebihren erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der
BeschwerdefUhrerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine abschliessende
K ostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschadigung auf Grund der Akten fest (Art.
14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschadigung von Fr. 3'000.- al's
angemessen.
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