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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Abteilung Il
B-1785/2014

Besetzung

Parteien

Gegenstand

Urteil vom 15. Dezember 2015

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Andrea Giorgia Rdllin.

Bayerische Motoren Werke AG,

Petuelring 130, DE-80809 Miinchen,

vertreten durch Rechtsanwalt Ralph Schlosser,
Kasser Schlosser avocats, Avenue de la Gare 5,
Case postale 251, 1001 Lausanne,
Beschwerdefihrerin,

gegen
Eidgenodssisches Institut fur Geistiges Eigentum IGE,

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Schweizer Markeneintragungsgesuch
IR Nr. 1106705 HYDE PARK.

Sachverhalt:

A.

Am 1. Marz 2012 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) dem Eidgendssischen Institut fir Geistiges Eigentum
(IGE; nachfolgend auch: Vorinstanz) die internationale Registrierung
Nr. 1106705 "HYDE PARK" gestitzt auf eine Markenhinterlegung in
Deutschland fiir folgende Waren:

Klasse 12

Klasse 28

Véhicules automobiles et leurs parties, comprises dans
cette classe;

Modeles réduits de véhicules et leurs parties, comprises
dans cette classe.

Inhaberin der Wortmarke ist die Bayerische Motoren Werke AG (Gazette
OMPI des marques internationales Nr. 07/2012).

B.
Die Marke

beansprucht unter anderem Schutz fir das Gebiet der

Schweiz. Gegen die damit verbundene Schutzausdehnung auf die
Schweiz erliess die Vorinstanz am 28. Februar 2013 eine vollumféngliche,
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Wichtiger Hinweis: Die Liste der
vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch,
ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung,
generiert.

Deskriptoren

Alle Deskriptoren anzeigen - alphabetisch ordnen

garten

ware

herkunftsbezeichnung
entscheid

eintragung

anschreibung

vorinstanz

markenschutz

bundesgericht

kennzeichen

name

entscheidsammlung

schweiz
bundesverwaltungsgericht
schweizer birgerrecht

ort

herkunftsort

beschwerdefiihrer
england(vereinigtes konigreich)
bruchteil

verkehrskreis

tauschung

gerichts- und verwaltungspraxis
international

abkommen zur errichtung der wto(anhang)
abnehmerkreis

beschwerde in zivilsachen
eidgendssisches institut flr geistiges eigentum
begriff

vereinigtes konigreich
produktion

internet

pariser verbandstibereinkunft
zuschauer

region

verbindung

frage

beschwerdeschrift

stadtebau

verfahrenskosten

konsument

umstande

deutschland

mitgliedstaat

person

englisch

europa

wert

beschrankung(allgemein)
bewilligung oder genehmigung(allgemein)
vertragspartei
vernehmlassungsverfahren(allgemein)
vernehmlassungsverfahren(rechtssetzung)
duplik

reis

streitwert

charakter

website

wto

examinator

begriindung des entscheids
meinung

leumund

kongruenz

freiburg(kanton)
schweizerisches recht
madrider abkommen iiber die internationale
registrierung von marken

Bundeserlasse

BGG: Art42, Art.72,

MMP: Art5,  Art9,

MSchG: Art2, Art47,

VGG: Art.31, Art32, Art.33,
Art.40,

VGKE: Art.2, Art4, Art7,

VwVG: Art.44, Art48, Art.50,
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provisorische Schutzverweigerung (Notification de refus provisoire total
[sur motifs absolus]). Das IGE begriindete diese damit, dass die Marke
aus den Wortelementen HYDE PARK bestehe, welche einen der grossten
Parks Londons bezeichneten. Dieser Begriff sei eine indirekte
Herkunftsangabe und erwecke im Adressaten die Vorstellung einer
britischen Herkunft. Ohne adaquate Begrenzung der Liste auf Produkte
solcher Herkunft sei die internationale Registrierung irrefihrend im Sinne
von Art. 2 Bst. dZl des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11).

C.

In ihrer Stellungnahme vom 26. Juli 2013 beantragte die Bayerische
Motoren Werke AG, ihre Marke ohne Einschrankung dennoch in der
Schweiz zum Schutz zuzulassen. "HYDE PARK" werde in Bezug auf die
beanspruchten Waren von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Herkunft verstanden und kénne deshalb nicht
als irrefihrende Herkunftsangabe bezeichnet werden. Die Marke sei in
der Europaischen Union eingetragen worden.

D.

In ihrem Schreiben vom 22. Oktober 2013 hielt die Vorinstanz an der
Einschatzung, dass der internationalen Registrierung "HYDE PARK" der
Schutz fiir alle Waren der Klassen 12 und 28 verweigert werden musse,
fest.

E.

In der Folge ersuchte die Bayerische Motoren Werke AG mit Schreiben
vom 10. Dezember 2013 erneut um Zulassung der Marke zum Schutz
auch in der Schweiz.

F.

Mit Verfigung vom 6. Marz 2014 verweigerte die Vorinstanz der
internationalen Registrierung Nr. 1106705 "HYDE PARK" den Schutz in
der Schweiz fiir alle beanspruchten Waren der Klassen 12 und 28.

Sie begriindete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, es sei davon
auszugehen, dass der Londoner «Hyde Park» den schweizerischen
Konsumenten bekannt sei. Der schweizerische Abnehmer verstehe die
Bezeichnung "HYDE PARK" als indirekten Hinweis auf London und mithin
als Herkunftsangabe der damit gekennzeichneten Ware. Eine sachliche
Unmadglichkeit liege aufgrund der industriellen Infrastruktur Londons nicht
vor. Da die Schutzhindernisse der Irreflihrung infrage stiinden, sei allein
das Verstandnis der beteiligten Verkehrskreise in der Schweiz und das
Schweizer Recht massgebend. Aus der Gemeinschaftsmarke "HYDE
PARK" und der Tatsache, dass dieses Zeichen Schutz im Vereinigten
Konigreich entfaltet habe, lasse sich nicht ohne Weiteres auf eine durch
die nationale Behodrde geprifte Tauschungsgefahr schliessen. Die
Vorinstanz wies jedoch darauf hin, dass der irrefihrende Charakter der
Marke durch eine Einschrankung der beanspruchten Waren auf britische
Produkte aufgehoben werden kdénne, weil London fiir die beanspruchten
Waren keinen Ruf geniesse.

G.

Gegen diesen Entscheid hat die Bayerische Motoren Werke AG
(nachfolgend: Beschwerdefiihrerin) am 3. April 2014 Beschwerde vor
Bundesverwaltungsgericht erhoben. Die Beschwerdefiihrerin beantragt,
dass die angefochtene Verfligung aufzuheben und die Marke zur
Eintragung in der Schweiz zuzulassen sei.

Zur Begriindung flhrt die Beschwerdefiihrerin im Wesentlichen an, der
Londoner «Hyde Park» sei keinem erheblichen Teil des massgeblichen
Publikums bekannt, "HYDE PARK" kénne nicht als indirekte
Herkunftsangabe betrachtet werden und der angefochtene Entscheid
widerspreche auslandischen Eintragungen.

H.
Mit Vernehmlassung vom 7. Juli 2014 beantragt die Vorinstanz die
vollumféngliche Abweisung der Beschwerde. Sie hélt insbesondere an
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Art.52,  Art.63,

Bundesblatt
1994/1V/995
Weitere Urteile ab 2000

4A 6/2013
4A_508/2008

BGE

93-1-570
91-1-50
79-11-98
76-1-168
72-1-238
68-1-203
135-111-416
133-111-490
133-111-342
132-111-770
128-111-454
117-11-327
114-11-371

Entscheide BVGer

B-6402/2011
B-6291/2007
B-5953/2008
B-5658/2011
B-5024/2013
B-498/2008

B-4854/2010
B-4080/2008
B-3511/2007
B-3149/2014
B-1785/2014
B-1360/2011
B-1279/2008
B-102/2008
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der Auffassung fest, dass die Bezeichnung "HYDE PARK" die
markenrechtlich entscheidende geografische ldeenverbindung auslése
und die Entscheide des Harmonisierungsamts fiir den Binnenmarkt
(HABM) und des Markenamtes des Vereinigten Konigreichs (UKIPO)
vorliegend unbeachtlich seien. Ergénzend legt die Vorinstanz dar, es
fihre keine der anerkannten Ausnahmen dazu, dass die Bezeichnung
"HYDE PARK" nicht als Herkunftsangabe zu qualifizieren ware. Dem
geografischen Namen «Hyde Park» komme bezliglich der betroffenen
Waren keine symbolische Bezeichnung zu.

l.

Mit Replik vom 5. September 2014 erwidert die Beschwerdefiihrerin in
Ergadnzung zu ihrer Beschwerde, dass die vorinstanzliche Auffassung,
wonach ein Stadtpark im Regelfall als indirekte Herkunftsangabe zu
prifen sei, im Widerspruch zur Rechtsprechung und Lehre stehe.

J.

Mit Duplik vom 25. September 2014 entgegnet die Vorinstanz, dass das
Zeichen "HYDE PARK" eine geografische Bezeichnung darstelle, die von
vornherein nur als indirekte Herkunftsangabe zu prifen sei. Die
Bezeichnung "HYDE PARK" werde ausschliesslich mit London in
Verbindung gebracht.

K.
Diese Eingabe der Vorinstanz ist der Beschwerdefiihrerin am 30.
September 2014 zur Kenntnisnahme zugestellt worden.

L.
Eine Parteiverhandlung ist nicht durchgefiihrt worden (Art. 40 des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SRE 173.32)).

M.

Auf die Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit
fur die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der folgenden
Erwégungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwégung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfigungen der Vorinstanz in Markensachen
zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG).

1.2 Die Beschwerdefiihrerin ist als Adressatin der angefochtenen
Verfugung durch diese beschwert und hat ein schutzwirdiges Interesse
an ihrer Aufhebung oder Anderung. Sie ist daher zur Beschwerdefiihrung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1@ des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20.
Dezember 1968 [VwVG, SRE 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1E und Art. 52 Abs. 1@ VwVG), der
Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und
die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen auch vor (Art. 44[E ff.
VwVG).

1.3 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.

2.1 Die Beschwerdefiihrerin hat ihren Sitz in Deutschland. Nach Art. 92

sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR
0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die - wie
Deutschland und die Schweiz - Vertragsparteien sowohl des MMP als
auch des Madrider Abkommens Uber die internationale Registrierung von
Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA,
SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung.

2.2 Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Buro
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gemass Art. 5 Abs. 2 Bst. alZl MMP in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 Bst. b
[# MMP vor Ablauf von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese
Frist vorliegend mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 28.
Februar 2013 eingehalten.

2.3 Gemass Art. 5 Abs. 1[Z1 MMP darf ein Verbandsland einer international
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVU, SR@
0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale

Register verweigert werden kann. Das trifft nach Art. 69inauies Bst, b PVU
namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt
oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist,
die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge,
der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder
der Zeit der Erzeugung dienen koénnen oder im allgemeinen
Sprachgebrauch oder in redlichen und standigen
Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht
wird, Ublich sind (Ziff. 2), oder wenn die Marke gegen die guten Sitten
oder die offentliche Ordnung verstdsst, insbesondere wenn sie geeignet
ist, das Publikum zu taduschen (Ziff. 3).

Diese Ausschlussgrinde sind auch im schweizerischen Recht
vorgesehen. Vom  Markenschutz sind insbesondere Zeichen
ausgeschlossen, welche irrefiihrend sind (Art. 2 Bst. cZl MSchG). Lehre
und Praxis zu dieser Norm kdnnen damit herangezogen werden (BGE
128 1l 454 E. 2 Yukon mit Hinweis auf BGE 114 Il 371 E. 1 Alta
Tensione).

2.4 Auch nach Art. 22 Ziff. 3 des Abkommens (ber handelsbezogene
Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C des Abkommens
zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom 15. April 1994/TRIPS;
SR 0.632.20) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Eintragung einer
Marke, die eine geografische Angabe enthalt oder aus ihr besteht, fir
Waren, die ihren Ursprung nicht in dem angegebenen Gebiet haben,
abzulehnen oder sie fir ungliltig zu erklaren, wenn die Verwendung der
Angabe in der Marke fur solche Waren im betreffenden Mitgliedstaat
geeignet ist, die Offentlichkeit hinsichtlich des wahren Ursprungsorts
irrezuflihren. Dieser Begriff der geografischen Angabe nach TRIPS
umfasst nur Angaben, die eine Ware als aus dem Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats oder aus einer Region oder aus einem Ort in diesem
Hoheitsgebiet stammend kennzeichnen, sofern dariber hinaus eine
bestimmte Qualitét, ein bestimmter Ruf oder ein anderes bestimmtes
Merkmal der Ware im Wesentlichen seinem geografischen Ursprung
zuzuschreiben ist (Art. 22 Ziff. 1 TRIPS). Inhaltlich stimmen die
Bestimmungen von Art. 47 Abs. 1E MSchG und Art. 22 Abs. 1 TRIPS
jedoch weitgehend Uberein (Urteil des BVGer B 6442/2007 vom 30. Mai
2008 E. 3.1 Brora).

Das TRIPS-Abkommen stellt Minimalerfordernisse fir den Schutz
geografischer Herkunftsangaben auf. Den Mitgliedstaaten ist es
unbenommen, einen weitergehenden Schutz fiir geografische
Herkunftsangaben als im TRIPS-Abkommen vorzusehen. Das
schweizerische Recht sieht in vielen Bereichen, unter anderem beim
Schutz der direkten und indirekten Herkunftsbestimmungen von Waren
und Dienstleistungen, ein hdéheres Schutzniveau vor als das TRIPS-
Abkommen (vgl. Urteil des BVGer B 7407/2006 vom 18. September 2007
E. 7 Toscanella; Botschaft zur Genehmigung der GATT/WTO-
Ubereinkunft, Uruguay-Runde, Gatt-Botschaft 1, in: BBl 1994 IV S. 995,
332). Aus diesem Grund ist vorliegend auf das schweizerische
Markenschutzgesetz abzustellen.

3.

3.1 Die Vorinstanz stiitzt ihren Entscheid auf die Tatsache, dass «Hyde
Park» der Name eines Londoner Stadtparks sei, womit es sich beim
Zeichen "HYDE PARK" um eine Herkunftsangabe handle, welche ohne
Einschrankung der beanspruchten Waren auf britische Produkte

http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf

04.02.16 16:48

Seite 4 von 13


http://links.weblaw.ch/MMP%20Art.%205%20Abs.2%20Bst.a
http://links.weblaw.ch/MMP%20Art.%205%20Abs.2%20Bst.b
http://links.weblaw.ch/MMP%20Art.%205%20Abs.1
http://links.weblaw.ch/SR-0.232.04
http://links.weblaw.ch/MSchG%20Art.%202%20Bst.c
http://links.weblaw.ch/BGE-128-III-454
http://links.weblaw.ch/BGE-114-II-371
http://links.weblaw.ch/SR-0.632.20
http://links.weblaw.ch/MSchG%20Art.%2047%20Abs.1
http://links.weblaw.ch/BBl-1994-IV-995

Lawsearch Cache

irrefiihrend sei.

3.2 Nach Art. 2 Bst. c@ MSchG sind irrefihrende Zeichen vom
Markenschutz ausgeschlossen. Irrefiihrend ist insbesondere ein Zeichen,
das eine geografische Angabe enthalt und die Adressaten damit zur
Annahme verleitet, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
stammten aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist,
obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 Ill 772 E. 2.1 Colorado
und 128 1Il 454 E. 2.2 Yukon; Urteile des BGer 4A_6/2013 vom 16. April
2013 E. 2.3 Wilson, 4A_508/2008 vom 10. Marz 2009 E. 3.2 Afri-Cola;
Urteile des BVGer B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 3.1 Austin used in
1833 & ever since, B-102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 3 Java Monster
und B 3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 AgieCharmilles). Es
genlgt, dass die Waren und Dienstleistungen, fir die die Marke
eingetragen werden soll, in einem fir den Kaufentscheid wesentlichen
Punkt hinter den geweckten Erwartungen zurlckbleiben, also nur eine
Irrefihrungsgefahr oder Verwirrung und weder eine manifeste Tauschung
noch einen Vermégensschaden bewirken (Urteil des BVGer B-5953/2008
vom 7. Januar 2010 E. 4.1 Cotton made in Africa [fig.] mit Hinweisen).

3.3

3.3.1 Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die
geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich
Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der
Herkunft zusammenhangen (Art. 47 Abs. 1 MSchG).

3.3.2 Als direkte Herkunftsangaben gelten die Namen von Stadten,
Ortschaften, Talern, Regionen und Léandern, die als mdgliches
Produktionsgebiet eine Herkunftserwartung auslésen kénnen (BGE 128
Il 454 E. 2.1 Yukon; EuceNn MarBAcH, in: von Biren/David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. Ill/1,
Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 380). Direkte Herkunftsangaben sind als
Zeichen, die unmittelbar auf die geografische Herkunft hinweisen, zum
Gemeingut zu zahlen (vgl. Art. 47 Abs. 1 MschG).

Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die eine Herkunftserwartung
wecken, ohne unmittelbar das Produktionsgebiet zu erwahnen. Es
handelt sich beispielsweise um Namen von Gewassern, Flissen, Bergen
und Gebirgen, welche indirekt fur den Ort stehen, von dem aus die
Dienstleistung erbracht wird, sowie symbolische Wahrzeichen eines
bestimmten Ortes wie bekannte Strassennamen oder Platze. Auch
symbolhafte Zeichen und Namen, welche untrennbar mit einem
geografischen Begriff verknipft sind, werden den indirekten
Herkunftsangaben zugerechnet (EuceNn MareacH, a.a.0., Rz. 382 mit
Hinweis; BGE 72 1 238 E. 3 5th Avenue; Urteile des BVGer B-3149/2014
vom 2. Méarz 2015 E. 3.4 COS [fig.] und B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E.
3.8 FRANKONIA [fig.]). Indirekte Herkunftsangaben koénnen irrefiihrend
sein, wenn sie gedanklich hinreichend eng mit einem geografischen
Gebiet verknipft sind, so dass sie als "Wahrzeichen", das eine
spezifische Herkunft reprasentiert, bekannt sind (vgl. BGE 91 | 50 E. 3a
Monte Bianco, Urteil des BGer vom 16. September 1959 Matterhorn, in:
SMI 1964 S. 123, BGE 76 | 168 E. 2 Big Ben, BGE 68 | 203 E. 3 Neva,
Urteil des BVGer B-5024/2013 vom 18. Februar 2015 E. 5.2 Strela).

Nach einem Erfahrungssatz, der aber im Einzelfall widerlegt werden
kann, wird eine direkte geografische Angabe, wenn sie den
massgeblichen Verkehrskreisen als Name eines Ortes oder einer Gegend
bekannt ist, in der Regel als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder
Dienstleistungen der damit gekennzeichneten Produkte verstanden (BGE
135111 416 E. 2.2 Calvi; Urteil des BGer 4A_508/2008 vom 10. Méarz 2009
E. 4.2 Afri-Cola; MicHaeL G. NotH, in: Noth/Bihler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 1. Aufl. 2009, Art. 2 Bst. c@ Rz. 46).
Gemass Art. 47 Abs. 1@ MSchG genugt die Erwahnung einer
geografischen Bezeichnung, um Erwartungen bezlglich der Herkunft zu
wecken (BGE 135 Il 416 E. 2.2 Calvi). Stammen diese Waren und
Dienstleistungen nicht aus dem betreffenden Gebiet, so ist die
geografische Herkunftsangabe irrefiihrend im Sinne von Art. 2 Bst. c&
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MSchG (BGE 128 11l 454 E. 2.2 Yukon; BGE 132 1Il 770 E. 2.1 Colorado
[fig.]; BGE 135 11l 416 E. 2.1 Calvi). Bei geografischen Herkunftsangaben,
die auf eine bestimmte Stadt oder Gegend hinweisen, geniigt es
allerdings, dass die Waren im entsprechenden Land hergestellt werden,
um die Irrefihrungsgefahr zu bannen (BGE 135 Ill 416 E. 2.4 Calvi mit
Verweis auf BGE 117 Il 327 Montparnasse).

3.4 Nicht als Herkunftsangaben gelten von Gesetzes wegen geografische
Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht
als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen
verstanden werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Bei der diesbeziglichen
Beurteilung zu beriicksichtigen sind praxisgeméass die Bekanntheit der
geografischen Bezeichnungen, das Vorliegen von Beziehungen zwischen
der Herkunft und den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen
und allfallige weitere Umstande, welche die Wahrscheinlichkeit der
Bezugnahme erhéhen oder verringern  (CHristorH  WiLL,  in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter  Berlcksichtigung des europdischen und internationalen
Markenrechts, 1. Aufl. 2002, Art. 2 Rz. 73; vgl. BGE 79 1l 98 Solis). Das
Bundesgericht hat diese Rechtsprechung préazisiert und in seinem
Entscheid BGE 128 11l 454 E. 2.1.1 ff. Yukon sechs Fallgruppen gebildet,
in denen geografische Angaben in Marken nicht als geografische
Herkunftsangaben verstanden werden:

1. Namen von Stédten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Landern,
die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge
als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.

2. Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz
bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die
Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden. Der
Verwendung der geografischen Angabe muss in der Regel ein klar
erkennbarer Symbolgehalt beigemessen werden kénnen.

3. Wenn der entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der
massgeblichen Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-,
Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder
entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.

4. Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das
damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie beispielsweise
Schlafzimmer Modell Venedig, Telefonapparat Ascona.

5. Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen fir ein
einzelnes Unternehmen durchgesetzt haben.

6. Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen
gewandelt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort
hergestellt wird.

Diese sechs Kategorien sind nicht abschliessend; so existieren
beispielsweise geografische Angaben, welche offensichtlich eine
schweizerische Zweigniederlassung bezeichnen (MicHaeL NotH, a.a.O.,
Art. 2 Bst. ¢ Rz. 43). Eine Herkunftserwartung fehlt somit namentlich
dann, wenn die Marke zu einer der in BGE 128 |ll 454 E. 2.1 Yukon
definierten sechs Fallgruppen gehort.

3.5 Auf der Grundlage des in E. 3.3.2 hiervor erwahnten, im Einzelfall
widerlegbaren Erfahrungssatzes reicht der Umstand der Verwendung
einer geografischen Bezeichnung zwar zur Kennzeichnung von Waren als
solchen aus, um diese grundséatzlich als Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47
[E MSchG zu qualifizieren (Franziska GLoor GuacaisBerG, Die Beurteilung

der Irreflihrung Uber die geografische Herkunft auf der Grundlage eines
Erfahrungssatzes - Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur
Rechtsprechung des BGer, in: sic! 2011, S. 4 und 10 mit Hinweisen). Das

IGE hat das Herkunftsverstandnis im Einzelfall aber nachzuweisen (vgl.

Art. 47 Abs. 2[Z MSchG).

3.6 Wenn ein nicht unwesentlicher Teil der betroffenen Abnehmer
getauscht werden kann, ist die Marke irrefihrend und die Eintragung zu
verweigern (BGE 93 | 571 E. 4 Trafalgar, Urteil des BVGer B-1279/2008
vom 16. Juni 2010 E. 3.4 Altac Lansing mit Hinweisen; MicHAEL NoOTH,
a.a.0., Art. 2 Bst. ¢ Rz. 10; CHrisToPH WiLLI, a.a.0., Art. 2 Rz. 226).

3.7 Auch der Name eines Stadtparks kann somit als indirekte
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Herkunftsangabe flir eine Ortschaft, eine Gegend oder einen Stadtteil
wirken. Um einen Parknamen als indirekte Herkunftsangabe zu
qualifizieren, geniigt es allerdings nicht, dass dieser den relevanten
Verkehrskreisen lediglich bekannt ist. Vielmehr muss es sich um ein
allgemein bekanntes oder typisches Wahrzeichen handeln, welches eine
spezifische Herkunft reprasentiert (vgl. BGE 91 | 50 E. 3a Monte Bianco,
Urteil des BGer vom 16. September 1959 Matterhorn, in: SMI 1964
S. 123, BGE 76 |1 168 E. 2 Big Ben, BGE 68 | 203 E. 3 Neva, Urteil des
BVGer B-5024/2013 vom 18. Februar 2015 E. 5.2 Strela).

4.

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die
Schutzverweigerung durch die Vorinstanz erstreckt sich auf samtliche
beanspruchten Waren. Diese stammen aus den Klassen 12 und 28. Im
Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Produkte:

Klasse 12 Automobilfahrzeuge und ihre Teile, die in dieser Klasse
eingeschlossen sind;
Klasse 28 Vereinfachte Modelle von Fahrzeugen und ihren Teilen,

die in dieser Klasse eingeschlossen sind.

Die beanspruchten Waren sind solche aus dem Bereich der Automobil-
technik. Sie richten sich nur teilweise an Fachleute der Fahrzeugbranche,
ansonsten auch an ein breites Publikum. Demgemass ist vom
Versténdnis eines breiten Publikums auszugehen (vgl. Urteil des BVGer B
1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2 Swistec). An dessen
Aufmerksamkeit durfen keine Ubertriebenen Anforderungen gestellt
werden (BGE 133 Ill 342 E. 4.1; Urteil des BVGer B-1360/2011 vom 1.
September 2011 E. 3.2). Der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer solcher
Waren dirfte indessen leicht erhoht sein, da Automobilfahrzeuge,
Fahrzeugmodelle und Teile davon nicht Gegenstande sind, welche man
alltaglich einkauft, sondern eher gezielt getatigten Anschaffungen
entsprechen.

5.

5.1 In casu besteht die strittige Marke aus den Zeichenbestandteilen
"HYDE" und "PARK". Die Kombination dieser beiden Zeichenbestandteile
- "HYDE PARK" - entspricht dem Namen eines Londoner Stadtparks.
Dieser gilt als einer der bekanntesten innerstadtischen Parks weltweit
(vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Hyde_Park , abgerufen am 30.
November 2015). Eine Recherche bei den grosseren schweizerischen
Reiseportalen ergibt, dass der Londoner «Hyde Park» auch Schweizern
und Schweizerinnen, die in die Stadt London reisen wollen, als
Sehenswirdigkeit angepriesen wird
(<https://www.swiss.com/explore/de/uk/london/discover>,
<http://www.tui.ch/ferien/ausflug/england/london/>,
<http://www.kuoni.ch/europa/grossbritannien/england/london/>,
<https://www.travel.ch/de/staedtereisen/europalvereinigtes-koenigreich/
england/london/>, <http://www.railtour.ch/de/Europa/Grossbritannien/
Staedtereise-London/>, alle abgerufen am 23. November 2015). Es ist
infolgedessen anzunehmen, dass der «Hyde Park» zumindest bei den
Schweizer Londonreisenden sowie all jenen Schweizerinnen und
Schweizern, die eine Reise nach London planen oder sich Uber eine
solche bzw. die Sehenswirdigkeiten der Stadt London erkundigt haben,
grosstenteils bekannt ist. Dies gilt insbesondere fir jene Personen unter
ihnen, die Konsumenten und Konsumentinnen der vorliegend
beanspruchten Waren der Klassen 12 und 28 sind.

Ferner gibt es einen gleichnamigen Park in Sydney, einen gleichnamigen
Stadtteil von Chicago und von Boston sowie gleichnamige Orte in den
Vereinigten Staaten, namlich in lllinois, Massachusetts, New York, Ohio,
Utah und Vermont (vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyde_Park_(Begriffskl%C3%A4rung) ,
abgerufen am 30. November 2015). Diesen weiteren Ortlichkeiten
namens «Hyde Park» kommt allerdings - soweit ersichtlich - keine
relevant erhdhte Bekanntheit in der Schweiz zu. Die streitige
Bezeichnung "HYDE PARK" weist somit jedenfalls vornehmlich auf einen
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Ort hin und hat damit primar geografische Bedeutung.
5.2

5.2.1 Fur diejenigen Abnehmer der fraglichen Waren der Klassen 12 und
28, welche den Londoner Park «Hyde Park» nicht kennen, besteht keine
Gefahr, dass sie annehmen, die unter der Marke "HYDE PARK"
vertriebenen Waren seien britischen Ursprungs. Diejenigen Abnehmer,
welche diesen Park kennen, dirften Uber dessen géanzlich fehlende
Industriequalitét informiert sein. Der «Hyde Park» ist als Stadtpark
ausschliesslich eine offentliche Grunanlage (vgl.
<https://de.wikipedia.org/wiki/Hyde_Park>, abgerufen am 30. November
2015). Er stellt offensichtlich keinen Produktions-, Fabrikations- oder
Handelsort der mit dem Zeichen "HYDE PARK" bezeichneten Waren
(Automobilfahrzeuge, Fahrzeugmodelle und Teile davon) dar. Es kann
davon ausgegangen werden, dass nebst jenen, welche diesen Stadtpark
kennen, auch zumindest die grosse Mehrzahl derjenigen, welcher der
Ausdruck «Hyde Park» als Name eines Londoner Stadtparks bloss
bekannt vorkommt, den damit bezeichneten Park nicht als Produktions-,
Fabrikations- oder Handelsort der Waren der Beschwerdefiihrerin
betrachtet. Fir diese Personen besteht daher ebenfalls keine
Tauschungsgefahr (vgl. Urteil des BVGer B-3511/2007 vom 30. September
2008 E. 5.3 AgieCharmilles). Dass der Londoner «Hyde Park» selbst
Herstellungsort firr die vorliegend fraglichen Waren der Klassen 12 und 28
ist, wird daher im relevanten Abnehmerkreis mit Uberwiegender Mehrheit
nicht angenommen werden. Ein Stadtquartier oder einen Stadtbezirk
«Hyde Park», in welchem die fraglichen Waren allenfalls ausserhalb des
Parks hergestellt werden konnten, gibt es in London nicht (vgl.
<https://de.wikipedia.org/wiki/London>, abgerufen am 30. November
2015). Folglich ist nicht von der Erwartung der relevanten Abnehmerkreise
auszugehen, dass das Zeichen "HYDE PARK" den tatsachlichen
geografischen Herkunftsort fir die vorliegend fraglichen Waren der Klassen
12 und 28 direkt enthalt.

Bei den anderen in E. 5.1 erwahnten Ortlichkeiten, die den Namen «Hyde
Park» tragen, ist unbestrittenermassen von so geringer Bekanntheit unter
den schweizerischen Konsumenten der Waren der Beschwerdefiihrerin
auszugehen, dass von vornherein keine entsprechende
Herkunftserwartung generiert wird. Demnach wird von den relevanten
Abnehmerkreisen in Bezug auf diese weiteren Ortlichkeiten gleichen
Namens nicht erwartet, dass "HYDE PARK" eine direkte Angabe der
Herkunft der fraglichen Waren der Klassen 12 und 28 ist.

5.2.2 Da in einem Stadtpark wie in E. 5.2.1 hiervor erwahnt keine Waren
der Klassen 12 und 28 hergestellt werden, ist vorliegend eine der in BGE
128 1l 454 E. 2.1 Yukon genannten Fallgruppen (siehe E. 3.4 oben)
gegeben. Es handelt sich namlich um einen der Falle, in denen der
entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der massgeblichen
Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder
Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entsprechend
bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt. Der Stadtpark «Hyde
Park» in London eignet sich selbst nicht als Produktionsort fiir die gemass
Eintragungsgesuch beanspruchten Waren. Demnach ist insbesondere
infolge der Yukon-Rechtsprechung davon auszugehen, dass "HYDE
PARK" insofern nicht als geografische Angabe verstanden wird, sondern
von den massgeblichen Abnehmerkreisen ausgeschlossen wird, dass das
Zeichen auf einen Herkunftsort "Londoner Stadtpark «Hyde Park»"
hinweist. Es handelt sich somit bei diesem Zeichen - wie die Vorinstanz
bereits feststellte - nicht um eine direkte Herkunftsangabe.

6.

6.1 Damit ist weiter zu prifen, ob es sich beim Zeichen "HYDE PARK"
neben seiner Bedeutung als direkte geografische Bezeichnung auch um
eine indirekte geografische Angabe handelt, welche in den
massgeblichen  Abnehmerkreisen als indirekte Herkunftsangabe
aufgefasst wird.
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6.2

6.2.1 Die Beschwerdefiihrerin begriindet ihr Begehren um Eintragung des
Zeichens "HYDE PARK" in der Schweiz insbesondere damit, dass dieses
Zeichen nicht als indirekte Herkunftsangabe betrachtet werden konne.
Die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz stehe im Widerspruch zur
héchstrichterlichen Rechtsprechung. Nur in Ausnahmeféllen wirden die
Bezeichnungen von bekannten Ortschaften, Gegenden oder Stadtteilen
als indirekte Hinweise auf die nachst Ubergeordneten Einheiten
verstanden. Einen solchen Symbolcharakter habe eine Bezeichnung wie
"HYDE PARK" keineswegs. Somit dirfe nicht behauptet werden, der
Name wirde als indirekte Herkunftsangabe aufgefasst
(Beschwerdeschrift).

6.2.2 Die Vorinstanz halt demgegeniber anlasslich ihrer Vernehmlassung
vollumfénglich an den Ausfiihrungen in Ziff. 8 ff. der angefochtenen
Verfugung bezuglich der Bedeutung des «Hyde Park» fest. Laut den
Ausfiihrungen im vorinstanzlichen Entscheid versteht der schweizerische
Abnehmer die Bezeichnung "HYDE PARK" als indirekten Hinweis auf
London und mithin als Herkunftsangabe der damit gekennzeichneten
Waren. Die Vorinstanz erganzt, die Sichtweise der Beschwerdefiihrerin,
dass die Bewertung des Zeichens "HYDE PARK" als indirekte
Herkunftsangabe in Widerspruch zur hdchstrichterlichen Rechtsprechung
stehe, sei unbegriindet (Vernehmlassung). Das Zeichen "HYDE PARK"
stelle eine geografische Bezeichnung dar, die von vornherein nur als
indirekte Herkunftsangabe zu prufen sei. Dass die Namen von Regionen
und Bundesstaaten als direkte Herkunftsangaben zu bewerten seien,
erlaube nicht den Schluss, die vorliegend stritige Bezeichnung diirfe
ebenfalls nur als direkte Herkunftsangabe gepriift werden (Duplik).

6.3

6.3.1 Laut der Beschwerdefiihrerin ist das Zeichen "HYDE PARK" bei den
massgeblichen Verkehrskreisen unbekannt. Die von der Vorinstanz
genannten Internet-Websites vermdchten fir die Bekanntheit des
Londoner «Hyde Park» beim Schweizer Publikum nicht den notwendigen
Beweis zu erbringen. Diese Websites besagten nichts Uber die
Bekanntheit der aufgelisteten Sehenswiirdigkeiten beim Schweizer
Konsumenten. Es gebe zahlreiche Websites, die den «Hyde Park» bei
der Auffihrung der zehn wichtigsten Sehenswiirdigkeiten Londons nicht
erwahnten. Es koénne nicht davon ausgegangen werden, dass der
Londoner «Hyde Park» dem Schweizer Konsumenten bekannt sei
(Beschwerdeschrift).

6.3.2 Dagegen wendet die Vorinstanz ein, der grosse und zentral
gelegene Londoner Stadtpark sei den betroffenen schweizerischen
Verkehrskreisen bekannt. Der Nachweis der tatsachlichen Bekanntheit
des Londoner «Hyde Park» wirde den Rahmen des im
Prifungsverfahren Praktikablen sprengen. Es komme nicht darauf an, ob
samtliche betroffenen Abnehmer den «Hyde Park» kennen wiirden.
Insgesamt sei die Bekanntheit des Londoner «Hyde Park» hinreichend
belegt und die beschwerdeweise dagegen angefiihrten Argumente
Uberzeugten nicht. Mit dem Umstand, dass ein Teil der in der
Beschwerdeschrift angefiihrten Internetseiten den «Hyde Park» nicht als
Sehenswiirdigkeit klassierten, konne die Annahme der Bekanntheit des
Parks bei einem nicht unerheblichen Teil der schweizerischen
Durchschnittskonsumenten nicht umgestossen werden
(Vernehmlassung).

6.3.3 Das Zeichen "HYDE PARK" ist untrennbar mit dem englisch-spra-
chigen geografischen Begriff «Hyde Park» verbunden. Er wird vom
grossten Teil der Schweizer Londonreisenden und der Schweizerinnen
und Schweizer, die eine Reise nach London planen oder sich tber eine
solche bzw. die Sehenswirdigkeiten Londons erkundigt haben, als
englischer Name eines Parks dieser Stadt erkannt (vgl. E. 5.1 hiervor).
Auch die gleichlautenden Namen von Ortlichkeiten in Australien und in
den Vereinigten Staaten von Amerika (vgl. ebenfalls E. 5.1 vorstehend)
werden von jenen Person, welche einen oder mehrere dieser

http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf

04.02.16 16:48

Seite 9 von 13



Lawsearch Cache

Ortlichkeiten kennen oder die Gleichheit ihres Namens mit jenem eines
Londoner Stadtparks erkennen, dem englischen Sprachkreis zugeordnet.
Nichtenglischsprachige Bezeichnungen mit «Hyde Park» oder
nichtgeografische Bedeutungen des Zeichens "HYDE PARK" gibt es
nicht. Daher ist davon auszugehen, dass derjenige Teil der relevanten
Abnehmer, welcher einen der vorstehend genannten Ortsbezeichnungen
«Hyde Park» kennt, die Kombination der beiden Zeichenbestandteile
"HYDE" und "PARK" unmittelbar und eindeutig als eine englischsprachige
geografische Angabe «Hyde Park» auffasst.

Dabei ist zu berlicksichtigen, dass die Ubrigen Ortlichkeiten namens
«Hyde Park» allgemein wesentlich weniger bekannt als der Londoner
Stadtpark sind. Der Londoner «Hyde Park» ist einer der gréssten und
bekanntesten innerstadtischen Parks weltweit. In ihm befinden sich unter
anderem der «Serpentine Lake», der «Wellington Arch» und der
«Speakers Corner». Der Park grenzt direkt an die «Kensington Gardens»
(<https://de.wikipedia.org/wiki/Hyde_Park>, abgerufen am 30. November
2015). Angesichts der Bedeutung, die dem «Hyde Park» zukommt, ist
davon auszugehen, dass der Grossteil der Schweizer und
Schweizerinnen, die sich als Feriengaste, zu Ausbildungszwecken oder
aus anderen Grinden in London aufgehalten haben, diesen Park kennen.
Weiteren Kreisen des schweizerischen Publikums ist er von Erzéhlungen
von Londonreisenden, von Erkundigungen zwecks einer eigenen Reise
nach London oder aus den Medien bekannt, da es sich nicht nur um eine
Sehenswdrdigkeit  handelt, sondern in diesem Park Oofters
Grossveranstaltungen stattfinden. Der Parkname wird daher dem
grossten Teil des schweizerischen breiten Publikums - insbesondere sehr
vielen  potentiellen  Abnehmern der fraglichen Waren der
Beschwerdeflhrerin der Klassen 12 und 28 - bekannt sein oder bekannt
vorkommen. Der Name dieses Londoner Stadtparks hat eine derart
grosse Bekanntheit, dass meistens sofort Assoziationen zu London
entstehen. Bedeutend weniger bekannt sind der gleichnamige Park in
Sydney (Australien), der gleichnamige Stadtteil von Chicago und von
Boston sowie die gleichnamigen Orte in lllinois, Massachusetts, New York,
Ohio, Utah und Vermont (alle USA). Nur wenigen potentiellen Abnehmern
wird der Name «Hyde Park» véllig unbekannt sein. Das Zeichen "HYDE
PARK" kann somit eindeutig als geografische Bezeichnung gelten, welche
bei den massgebenden Verkehrskreisen von erhohter Bekanntheit ist. Das
Zeichen "HYDE PARK" ruft dabei in der Kombination seiner beiden
Teilzeichen bei den meisten Personen in der Schweiz sofort
Assoziationen spezifisch zum Namen des Londoner Stadtparks «Hyde
Park» oder zur Stadt London hervor.

6.3.4 Die Bezeichnung "HYDE PARK" weckt demgemass im grdssten Teil
des massgeblichen Abnehmerkreises die Erwartung, dass die vorliegend
fraglichen Waren der Klassen 12 und 28 hinsichtlich der Herkunft einen
geografischen Bezug, namentlich auf den Londoner Stadtpark «Hyde
Park», aufweisen. Denn er ist einem massgeblichen Teil der
Verkehrskreise bekannt und hat den Charakter eines Symbols bzw.
Wahrzeichens fir London. Es wird somit ein Bezug zu London oder
England (Grossbritannien) hergestellt.

6.3.5 Angesichts der eindeutig Uiberwiegenden Assoziation mit London
oder England (hierzu vorstehend in E. 6.3.4) werden zumindest die
meisten der Abnehmer bei Kenntnis des Zeichens "HYDE PARK" die
Idee entwickeln, es wolle auf einen englischen Herkunftsort dieser
Waren hinweisen. Die unter der Marke "HYDE PARK" beanspruchten
Waren der Klassen 12 und 28 sind zwar keine Produkte, fiur welche die
Region England eine besondere Bekanntheit hatte. Fir die Bejahung
dieser Erwartung ist jedoch nicht erforderlich, dass die Industrie am Ort,
auf den die Marke verweist, einen besonderen Ruf geniesst. Ebenso
wenig kommt es darauf an, ob die betreffende geografische Bezeichnung
die Wertschatzung der Waren beeinflusst (Urteil des BVGer B-4080/2008
vom 8. September 2010 E. 2.1 Aussie Dual Personality mit Hinweisen).
Insoweit handelt sich beim Zeichen "HYDE PARK" demnach um eine
indirekte Herkunftsangabe fir England.

Wenn der Trafalgar Square, der ein bedeutender, von wichtigen
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offentlichen Gebauden umrahmter Platz in London ist, und der Big Ben,
welcher Name der grossen Glocke im Turm des Londoner
Parlamentsgeb&udes und die in England allgemein Ubliche Bezeichnung
fir diesen Turm selber ist, als indirekte Herkunftsangaben fiir England
gelten (siehe BGE 93 | 570 E. 4 Trafalgar und BGE 76 | 168 E. 2 Big
Ben), dann trifft dies auf jeden Fall auch auf den Londoner «Hyde Park»
Zu.

6.4 Unter Umsténden entféllt eine solche Herkunftserwartung allerdings;
so insbesondere bei Vorhandensein einer der in BGE 128 Il 454 E. 2.1
Yukon genannten Fallgruppen (vgl. E. 3.4 oben). Wie die Vorinstanz
korrekt ausfihrt, deutet vorliegend indes nichts darauf hin, dass eine
dieser Fallgruppen auf das Zeichen "HYDE PARK" als indirekte
Herkunftsangabe fuir England zutrifft. Es ist auch kein anderer Grund fir
einen Wegfall der Herkunftserwartung, die mit "HYDE PARK"
bezeichneten Waren stammten aus England, ersichtlich. Da die strittige
Marke nicht auf Waren der Herkunft England eingeschrankt wurde,
besteht demnach eine Irrefihrungsgefahr, was eine Schutzausdehnung
auf die Schweiz verhindert.

7.

7.1 Schliesslich ist zu prifen, ob sich aus der Registrierung des Zeichens
"HYDE PARK" in Grossbritannien als Gemeinschaftsmarke ein Schutz
dieser Marke auch in der Schweiz ergibt. Die Beschwerdefiihrerin vertritt
in ihrer Beschwerde die Ansicht, dass die Marke infolge dieser Eintragung
hier ebenfalls zu schiitzen sei.

7.2 Auslandische Entscheide haben nach standiger Praxis keine
prajudizielle Wirkung. In Zweifelsféllen kann jedoch die Eintragung in
Léandern mit  ahnlicher  Prifungspraxis ein Indiz fir die
Eintragungsfahigkeit sein (Urteile des BVGer B-498/2008 vom 23.
Oktober 2008 E. 5 Spriihflaschen und B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E.
9 Corposana). Angesichts des irrefihrenden Charakters der vorliegend
strittigen Marke haben die auslandischen Voreintragungen indessen keine
Indizwirkung fir die Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall,
bei dem allenfalls der Blick in die auslandische Prifungspraxis den
Ausschlag fiir die Eintragung geben konnte (vgl. Urteile des BVGer B-
498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 5 Spriihflaschen und B-4854/2010
vom 29. November 2010 E. 7 Silacryl, je mit Hinweisen).

Die Beschwerdefiihrerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens
"HYDE PARK" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.

8.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Marke "HYDE PARK" einen
geografischen Namen enthalt, welcher eine indirekte Herkunftsangabe
darstellt. Diese weist auf eine britische Herkunft aller in Frage stehenden
Waren der Klassen 12 und 28 hin, obwohl die betreffenden Waren
maoglicherweise nicht in England hergestellt werden. Es handelt sich
folglich beim Schutz beanspruchenden Zeichen "HYDE PARK" fiir
samtliche beanspruchten Waren um ein irrefihrendes Zeichen im Sinne
von Art. 2 Bst. cl@ MSchG. Die Vorinstanz hat der international
registrierten Marke Nr. 1106705 "HYDE PARK" daher zu Recht den
Schutz in der Schweiz verweigert (Art. 5 Abs. 1& MMP in Verbindung mit

Art. gauinauies Bst b Ziff. 2 und 3 PVU).
Entsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.
9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des
Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeflhrerin aufzuerlegen (Art. 63
Abs. 1@ VwVG). Die Gerichtsgebiuhren sind nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfiihrung und finanzieller
Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 42° VwVG in Verbindung mit
Art. 2 Abs. 1@ des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten
und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SRE

http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf

04.02.16 16:48

Seite 11 von 13


http://links.weblaw.ch/BGE-93-I-570
http://links.weblaw.ch/BGE-76-I-168
http://links.weblaw.ch/BGE-128-III-454
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-498/2008
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-6291/2007
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-498/2008
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-4854/2010
http://links.weblaw.ch/MSchG%20Art.%202%20Bst.c
http://links.weblaw.ch/MMP%20Art.%205%20Abs.1
http://links.weblaw.ch/VwVG%20Art.%2063%20Abs.1
http://links.weblaw.ch/VwVG%20Art.%2063%20Abs.4
http://links.weblaw.ch/SR-173.320.2%20Art.%202%20Abs.1
http://links.weblaw.ch/SR-173.320.2

Lawsearch Cache

173.320.2]).

Bei Markeneintragungen geht es um Vermogensinteressen. Die
Gerichtsgebihr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 42 VGKE).
Die Schatzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher
unbedeutenden Zeichen grundséatzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-
und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 1l 490 E. 3.3
Turbinenfuss [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte fiir
einen hoheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die
Verfahrenskosten werden daher auf Fr. 2'500.- festgesetzt. Der
einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Hohe ist zur Bezahlung der
Verfahrenskosten zu verwenden.

9.2 Weder die unterliegende Beschwerdefiihrerin noch die obsiegende
Vorinstanz haben Anspruch auf eine Parteientschadigung (Art. 64 Abs. 1
[ VWVG e contrario und Art. 7 Abs. 32 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2,

Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdefihrerin
auferlegt. Zur Bezahlung der Verfahrenskosten wird nach Eintritt der
Rechtskraft dieses Urteils der von der Beschwerdefihrerin in gleicher
Hohe geleistete Kostenvorschuss verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschadigung zugesprochen.

4,
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeflihrerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1106705 "HYDE PARK"; Gerichtsurkunde)

- das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement EJPD
(Gerichtsurkunde)

Fir die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nachste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd Andrea Giorgia Rollin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eréffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gefiihrt
wer-den, sofern die Voraussetzungen gemass den Art. 72 ff., 90 ff. und
100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR&
173.110) gegeben sind. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begriindung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdefiihrende
Partei in Handen hat, beizulegen (Art. 42zl BGG).
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