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Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdeflhrerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 903'118 "Paris Re" mit Ursprungsland Frankreich. Sie beansprucht in
der Schweiz Schutz fiir folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 35: Gestion de fichiers informatiques, recueil de données
météorologiques et hydrométéorologiques dans un fichier central,
systématisation de ces données dans un fichier central, gestion des affaires
commerciales, consultations professionnelles d'affaires.

Klasse 36: Affaires financiéres, analyse financiére; investissements de capitaux,
gestion d'actifs, courtage, estimations et expertises financiéres, services
d'assurances, services de réassurance.

Klasse 42: Conception de systemes informatiques et de logiciels relatifs a la
météorologie et a I'hydrométéorologie, reconstitution de bases de données
relatives aux événements climatiques, recherches techniques dans le domaine
de la météorologie et de I'nydrométéorologie, conception et élaboration de
programmes informatiques relatifs a la météorologie et a I'nydrométéorologie.

Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 27. November 2007 eine vorlaufige vollstandige
Schutzverweigerung ("refus provisoire total"). Sie machte geltend, das Zeichen "Paris Re" bedeute "Paris
réassurance" (Paris Rlckversicherung), und sei somit aus einer geografischen Herkunftsbezeichnung und
einem beschreibenden Element zusammengesetzt. Die Kombination gehére daher im Zusammenhang mit
den beanspruchten Dienstleistungen zum Gemeingut; zudem musse sie freigehalten werden.

In ihrem Schreiben vom 27. August 2008 vertrat die Beschwerdefihrerin die Ansicht, das Zeichen "Re"
werde in der Schweiz nicht als Abkirzung des Begriffes "Rickversicherung" verstanden, und das erste
Element "Paris" im Zeichen "Paris Re" werde von den relevanten Verkehrskreisen nicht als geografische
Herkunftsangabe wahrgenommen. Es entspreche im Rickversicherungsgeschaft einer verbreiteten
Tradition, den Ort des historischen Sitzes der Gesellschaft in deren Firma und Hauptmarke aufzunehmen.
Im Weiteren habe sich das Zeichen "Paris Re" in den relevanten Verkehrskreisen in der Schweiz
durchgesetzt. Schliesslich wies die Beschwerdeflihrerin darauf hin, dass "Paris Re" namentlich in
Frankreich, Deutschland, Spanien, Grossbritannien und Irland eingetragen worden sei.

Am 28. November 2008 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeflhrerin mit, dass sie an der
Schutzverweigerung der internationalen Registrierung fiir die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen
35, 36 und 42 vollumfanglich festhalte. Insbesondere habe die Beschwerdeflihrerin nicht glaubhaft machen
kénnen, dass sich die Marke "Paris Re" durchgesetzt habe, da die eingereichten Durchsetzungsbelege
entweder undatiert seien, ein Datum nach der internationalen Registrierung (21. September 2006)
aufwiesen oder keine markenmassige Verwendung der Angabe "Paris Re" dokumentierten.
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Mit Schreiben vom 9. Januar 2009 ersuchte die Beschwerdefiihrerin die Vorinstanz um Erlass einer
beschwerdefahigen Verfugung.

Unter Hinweis auf die in der Festhaltung vom 28. November 2008 genannten Griinde verweigerte die
Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" mit Verfiigung vom 26. November 2009
fur alle beanspruchten Dienstleistungen den Schutz in der Schweiz.

B.

Gegen diese Verfugung erhob die Beschwerdefiihrerin am 14. Januar
2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die
angefochtene Verfigung sei aufzuheben, die internationale Registrierung
Nr. 903'118 "Paris Re" sei in allen beanspruchten Dienstleistungsklassen
zur Eintragung zuzulassen, und es sei eine oOffentliche Parteiverhandlung
durchzufiihren. Unter anderem macht sie unter Einreichung zahlreicher
neuer Durchsetzungsnachweise geltend, dass auch Belege nach dem
21. September 2006 zu beriicksichtigen seien.

C.

Mit Stellungnahme vom 22. April 2010 beantragt die Vorinstanz, die
Beschwerde sei vollumfanglich abzuweisen. Zur Begrindung verweist sie
auf ihr Schreiben vom 28. November 2008. Erganzend halt sie unter
anderem fest, dass im Verfahren der internationalen Registrierung von
Marken nach dem Madrider System eine Verschiebung des
Hinterlegungsdatums auf einen allfalligen spateren Zeitpunkt nicht
mdglich sei.

D.

Mit  Verfligung vom  22. Oktober 2010  ordnete  das
Bundesverwaltungsgericht die von der Beschwerdeflhrerin beantragte
offentliche Verhandlung an.

Am 3. November 2010 teilte die Beschwerdeflhrerin dem Bundesverwaltungsgericht mit, sie ziehe ihren
Antrag auf Durchfuhrung einer 6ffentlichen Verhandlung zurtck.

Wie von der Beschwerdefiihrerin beantragt, annullierte das Bundesverwaltungsgericht mit Verfiigung vom
5. November 2010 die auf den 30. November 2010 angesetzte Parteiverhandlung.

E.

Mit Schreiben vom 12. November 2010 zeigte die Beschwerdeflihrerin
dem Bundesverwaltungsgericht an, dass sie per 1. Oktober 2010
aufgeldst und durch Absorptionsfusion von der Partner Reinsurance
Europe Limited (Dublin, Irland) Gdbernommen worden sei.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

1.1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfigungen der Vorinstanz in Markensachen
zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren [VwWVG, SR
172.021]), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemass geleistet
(Art. 63 Abs. 4 VWVG).

1.2. Gemass Art. 17 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947
Uber den Bundeszivilprozess (BZP, SR 273), der auf Grund von Art. 4
VWVG anwendbar ist, gilt die Rechtsnachfolge auf Grund von
Gesamtnachfolge sowie kraft besonderer gesetzlicher Bestimmungen
nicht als Parteiwechsel.

Wie sich aus dem Auszug des franzosischen Amtsblattes "La Loi" Nr. 199 — 27 vom 6. Oktober 2010 ergibt,

ubernahm die X. mit Sitz in Y. (Irland) gemass Fusionsvertrag vom 15. Juni 2010 auf dem
Wege der Absorption die Paris Re, welche die Beschwerde eingereicht hat, und wurde folglich deren
Gesamtnachfolgerin (vgl. BGE 106 Il 346 E. 1). Die X. ist daher anstelle von Paris Re als

Beschwerdefuhrerin in das Verfahren eingetreten; das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist auf ihren
Namen auszustellen. Als neue Inhaberin der internationalen Registrierung "Paris Re" (vgl. Art. 17 Abs. 4
MSchG) ist diese durch die angefochtene Verfiigung besonders berthrt und wie eine Verfligungsadressatin
beschwert (Art. 48 Abs. 1 Bst. b-c VwWVG; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-127/2010
vom 29. Méarz 2010 E. 1 - V [fig.]).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

Die Beschwerdeflhrerin hat ihren Sitz in Irland. Zwischen der Schweiz
und Irland gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen (ber die internationale Registrierung von Marken (SR
0.232.112.4; MMP) sowie die Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums (PVU, SR 0.232.04, in der in Stockholm am
14. Juli 1967 revidierten Fassung). Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein
Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur
verweigern, wenn nach den in der PVU genannten Bedingungen ihre
Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft
gemass Art. Gaunavies Bst B Ziff. 2 PVU namentlich dann zu, wenn die
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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 kénnen oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in
redlichen und standigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz Ublich
sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz vom 28. August
1992 (Uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst.
a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, unter Vorbehalt der
Verkehrsdurchsetzung vom Markenschutz ausschliesst. Lehre und Praxis
zu diesen Normen kénnen damit herangezogen werden.

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein Zeichen infolge Fehlens
jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehért, vorwiegend nach dem
Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskraftig sind demnach
insbesondere Herkunftsbezeichnungen, Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie
beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern
solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand
verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschopfen (BGE 135 Il 359 E. 2.5.5 -
akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 Il 495 E. 5 — Felsenkeller, BGE 129 Il 514 E. 4.1 — Lego, und
BGE 128 Il 454 E. 2.1 — Yukon). Als Gemeingut schutzunfahig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen
Qualitatshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschépfen (Urteil des Bundesgerichts [BGer]
4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 — we make ideas work; BGE 129 Ill 225 E. 5.1 — Masterpiece |).

Gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes Grenzfalle
einzutragen und die endglltige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu berlassen (BGE 130 Il 328 E. 3.2 —
Swatch-Uhrband, BGE 129 Ill 225 E. 5.3 — Masterpiece ).

3.

Far die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der
Verbraucher, fir die Beurteilung der Freihaltebedurftigkeit dagegen die
Auffassung der Mitglieder der betreffenden Branche massgebend
(CHRISTOPH WiILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweize-
rischen Markenrecht unter Berucksichtigung des europaischen und
internationalen Markenrechts, Zurich 2002, Art. 2, N. 41 und 44; EUGEN
MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Biren / Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. |IlI/1
[nachfolgend: Marbach, SIWR l1I/1], Basel 2009, N. 248).

Die internationale Registrierung "Paris Re" wird beansprucht fur:
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Klasse 35:

- Gestion de fichiers informatiques (Datenverwaltung)

- recueil de données météorologiques et hydrométéorologiques dans un fichier
central (Sammlung von meteorologischen und hydrometeorologischen Daten in
einer zentralen Datei)

- systématisation de ces données dans un fichier central (Systematisierung
dieser Daten in einer zentralen Datei)

- gestion des affaires commerciales (Geschéaftsfihrung)

- consultations professionnelles d'affaires (Unternehmensberatung).

Klasse 36:

- Affaires financiéres (Finanzgeschafte)

- analyse financiére (Finanzanalyse)

- investissements de capitaux (Kapitalanlagen)

- gestion d'actifs (Vermogensverwaltung)

- courtage (Maklergeschaft)

- estimations et expertises financiéres (Finanzbewertungen und —expertisen)

- services d'assurances, services de réassurance (Versicherungs- und
Ruckversicherungsdienstleistungen).

Klasse 42:

- Conception de systeémes informatiques et de logiciels relatifs a la météorologie
et a I'hydrométéorologie (Planung von Informatiksystemen und Software
bezlglich Meteorologie und Hydrometeorologie)

- reconstitution de bases de données relatives aux événements climatiques
(Wiederherstellung von Grundlagen von Daten bezliglich klimatischer Ereignisse)
- recherches techniques dans le domaine de la météorologie et de
I'nydrométéorologie (technische Recherchen im Bereich Meteorologie und
Hydrometeorologie)

- conception et élaboration de programmes informatiques relatifs a la
météorologie et a [I'hydrométéorologie (Planung und Ausarbeitung von
Informatikprogrammen beziiglich Meteorologie und Hydrometeorologie).

Als Abnehmer der genannten Dienstleistungen kommen einerseits Versicherungsunternehmen in Frage,
bezlglich der "services de réassurance" (Klasse 36) sogar ausschliesslich. Andererseits sind auch
Unternehmen im Allgemeinen angesprochen, welche die Dienstleistungen Datenverwaltung,
Geschéftsfuhrung und Unternehmensberatung (Klasse 35) und die Gbrigen Dienstleistungen der Klasse 36
nachfragen. Letztere Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich richten sich auch an
Privatpersonen. Die Dienstleistungen im Bereich Meteorologie und Hydrometeorologie (Klassen 35 und 42)
sind schliesslich auch fir die 6ffentliche Verwaltung von Interesse, wenn es etwa um den Schutz der
Bevdlkerung oder von Gebduden vor Naturgefahren geht.

3.1. Bei der aus den Woértern "Paris" und "Re" zusammengesetzten
internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" handelt es sich um
eine Wortneuschdpfung. Auch neue, bisher ungebrauchliche Ausdriicke
kénnen nach standiger Rechtsprechung beschreibend sein, wenn sie
nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den
beteiligten Verkehrskreisen als Aussage Uber bestimmte Eigenschaften
der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-985/2009 vom 27. August 2009
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E. 4.2.1 — Bioscience Accelerator, mit Verweis u.a. auf die Urteile des
Bundesgerichts [BGer] 4A_265/2007 vom 26. September 2007 E. 2.1 —
American Beauty, und 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 -
Discovery Travel & Adventure Channel). Es genligt, wenn das Wort heute
zwar noch nicht allgemein gebraucht wird, dessen Sinn aber fur die
Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand liegt (LUCAS DAVID,
Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter
Vogt / Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesestz, Basel 1999, Art. 2, N.
9).

3.2. Das erste Zeichenelement "Paris" ist der Name der Hauptstadt und
gréssten Stadt Frankreichs (DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL 2008, Stichwort
"Paris"). Das zweite Zeichenelement "Re" kann als Abkurzung fir viele
Begriffe stehen, unter anderem fir "Reference", "Real Estate",
"Regarding" und fir die englische Bezeichnung von "Ruckversicherung",
namlich "reinsurance" (vgl. www.acronymfinder.com).

Die Vorinstanz nimmt an, die Abnehmerkreise wirden der Wortkombination "Paris Re" die Bedeutung
"Paris Reinsurance" entnehmen, da die Bedeutung "reinsurance" als Abkirzung fir "Re" im
Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehe. Dies setzt voraus, dass
die  beanspruchten Dienstleistungen  solche sind, welche Ublicherweise von  einem
Ruckversicherungsunternehmen angeboten werden, was die Beschwerdeflihrerin bestreitet. Sie halt dafir,
samtliche beanspruchten Dienstleistungen, mit Ausnahme der "services d'assurances und services de
réassurance” in Klasse 36, konnten entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht ohne weiteres unter den
Begriff "Versicherungs-/Rlckversicherungsdienstleistungen" subsumiert werden.

3.3. Bei den Dienstleistungen der Klasse 35 handelt es sich um
Dienstleistungen im Bereich Datenverwaltung, Unternehmensverwaltung
und -beratung. Die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen sind
diverse Finanz-, Versicherungs- und Ruckversicherungsdienstleistungen.
Schliesslich betreffen die genannten Dienstleistungen der Klasse 42
technische Dienstleistungen im Bereich der Meteorologie und
Hydrometeorologie.

In der Tat handelt es sich bei diesen Dienstleistungen nicht nur um solche, welche als typische
Versicherungs-/ Ruckversicherungsdienstleistungen bezeichnet werden kénnen. Auch Informatik-, Meteo-,
Unternehmensberatungs- und Vermdgensverwaltungsunternehmen sowie Banken koénnen die
beanspruchten Dienstleistungen (teilweise) anbieten. Es ist indessen zu berlcksichtigen, dass
Ruckversicherer den Versicherungsunternehmen respektive Erstversicherern nicht nur die typische
Ruckversicherung anbieten, um diese vor den Auswirkungen existenzbedrohender Schaden zu schitzen.
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Sie stehen den Erstversicherern auch in verschiedenen Bereichen (wie Risikobeurteilung und -tarifierung,
Problemldsungen bei Schadenerledigungen oder -verhitung, technische Weiterbildung, betriebliche
Organisation, Buchfiihrung, Informatik etc.) als Beratungsstelle zur Seite. Schliesslich bieten
Ruckversicherer den Erstversicherern auch Finanzdienstleistungen an und erhéhen durch geeignete
Rickversicherungsvertrage die finanzielle Stabilitdt und Sicherheit der Erstversicherer (vgl. www.svv.ch
[Ruckversicherung]; www.hannover-rueck.de [Was ist Ruckversicherung?]; www.scor.com [Grundlagen der
Ruickversicherung]). Die Dienstleistungen eines Ruckversicherers erfullen somit entweder eine
versicherungstechnische, eine Finanz- oder eine Service-/Beratungsfunktion (vgl. www.svv.ch
[Ruckversicherung]).

3.4. Nachstehend werden die zu beurteilenden Dienstleistungen im
Einzelnen untersucht:

3.4.1. "Datenverwaltung" (Klasse 35) ist eine Dienstleistung, welche —
sofern sie sich an Dritte richtet und daher nicht vom eigenen
Unternehmen durchgefihrt wird - hauptsachlich von
Informatikunternehmen angeboten wird. Insofern fehlt ein direkter Bezug
zu Versicherungsanbietern. Dies gilt auch fiur die Dienstleistungen
"Geschaftsfihrung" und "Unternehmensberatung" (Klasse 35), welche
von diesbezlglich spezialisierten Unternehmen erbracht werden.

3.4.2. Die Dienstleistungen "Sammlung von meteorologischen und
hydrometeorologischen Daten in einer zentralen Datei",
"Systematisierung dieser Daten in einer zentralen Datei" (beide Klasse
35), "Wiederherstellung von Grundlagen von Daten bezuglich klimatischer
Ereignisse" (Klasse 42) und "technische Recherchen im Bereich
Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) sind als typisch fir die
Angebotspalette eines Ruckversicherers zu bezeichnen. Denn
Ruckversicherer betreiben auch aktiv Risikoforschung, um Auswirkungen
von Naturkatastrophen (Stirme, Erdbeben, Flut etc.) festzustellen, auf
kunftige Katastrophen vorbereitet zu sein und passende Pramien
verlangen zu kdénnen (vgl. Artikel vom 22. April 2005 "Wetterfrosche mit
Weitblick dringend gesucht", abrufbar auf: www.sueddeutsche.de;
Presseinformation der Mduanchener Rick vom 27. Februar 2009
"GeoRisiko-Forschung: Sturmflut wichtiger Schadentreiber 2008",
abrufbar auf: www.munichre.com). So bietet beispielsweise die Munich
Re ein Downloadcenter fur Statistiken Uber Naturkatastrophen an
(www.munichre.com [NatCatSERVICE]).

Auf  Grund der vorgenannten Dienstleistungen ist es den
Ruckversicherern auch mdglich, Versicherungsunternehmen bezlglich
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klimatischer Risiken zu beraten und entsprechende Informatiklésungen
anzubieten, mit Hilfe derer die Versicherungsunternehmen ihren Kunden
risikoadaquate Policen anbieten kénnen (vgl. etwa. www.munichre.com
[NATHAN]).

Dagegen sind die "Planung von Informatiksystemen und Software
bezliglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) und
"Planung und Ausarbeitung von Informatikprogrammen bezlglich
Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) Dienstleistungen,
welche Versicherungsunternehmen nicht von Ruckversicherern, sondern
von Informatikunternehmen respektive Ingenieurbiros erwarten.

3.4.3. Ruckversicherungsunternehmen sind auch als Finanzdienstleister
fir  Versicherungsunternehmen  (vgl. etwa: www.munichre.com
[Rickversicherung Finanzrisiken]; www.hannover-rueck.de [FAQ — Was

ist Rulckversicherung — Innovativer Finanzdienstleister]) und
Vermogensverwalter  tatig  (vgl.  www.munichre.com [Corporate
Responsibility — Nachhaltige Kapitalanlagen — Assetmanagement]).
Daher gehdéren ebenfalls "Finanzgeschafte", "Finanzanalyse",
"Finanzbewertungen und —expertisen”, "Kapitalanlagen" und
"Vermégensverwaltung" (Klasse 36) zur Angebotspalette eines
Ruckversicherers. Daran andert nichts, dass

Ruckversicherungsunternehmen Ublicherweise einen Zusatz wie "Asset
Management" verwenden, soweit sie im Bereich der
Vermogensverwaltung tatig sind, wie die Beschwerdefiihrerin geltend
macht. Denn dieser Zusatz betriff gemdss den von der
Beschwerdefuhrerin in  Ziffer 19 der Beschwerdeschrift zitierten
Beispielen die Firma (Swiss Re Asset Management [Switzerland] AG;
Meag Munich Ergo Asset Management GmbH"). Zudem ware es den
angesprochenen Versicherungsunternehmen dank ihrer Kenntnisse Uber
die verschiedenen Arten von Dienstleistungen eines Ruckversicherers
auch ohne diesen oder einen &ahnlichen Zusatz mdglich, direkte
Ruckschlisse auf ein Rickversicherungsunternehmen zu machen.

3.4.4. Bei den "Versicherungs- und Ruckversicherungsdienstleistungen”
(Klasse 36) ist der Bezug =zu Ruckversicherungsunternehmen
offensichtlich, da es sich um deren Grunddienstleistungen handelt.

3.4.5. Schliesslich ist hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistung

"Maklergeschaft" (Klasse 36) anzumerken, dass Ruckversicherer zwar
mit  Maklern zusammenarbeiten, um  RuUckversicherungsvertrage
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abzuschliessen (vgl. etwa: www.munichre.com [Konzerngeschéaftsbericht
2009, S. 90 "Vertrieb"]; scor.com [Grundlagen der Rickversicherung —
Maklergeschaft und direkte RUlckversicherung]). Es ist aber nicht
ersichtlich, inwiefern das Maklergeschaft eine von einem
Ruckversicherungsunternehmen typischerweise angebotene
Dienstleistung sein sollte.

3.5. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Dienstleistungen
"Sammlung von meteorologischen und hydrometeorologischen Daten in
einer zentralen Datei" (Klasse 35), "Systematisierung dieser Daten in
einer zentralen Datei" (Klasse 35), "Finanzgeschafte", "Finanzanalyse",
"Finanzbewertungen und —expertisen”, "Kapitalanlagen" und
"Vermdgensverwaltung" (alle Klasse 36), "Versicherungs- und
Ruckversicherungsdienstleistungen” (Klasse 36), "Wiederherstellung von
Grundlagen von Daten bezlglich klimatischer Ereignisse" (Klasse 42)
sowie "technische Recherchen im Bereich Meteorologie und
Hydrometeorologie" (Klasse 42) zu den typischen
Ruckversicherungsdienstleistungen zu zahlen sind. Demzufolge steht im
Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen "Re" in der Bedeutung von
"reinsurance" und insofern eine fur die Adressaten beschreibende
Angabe im Vordergrund.

Die  Ubrigen Dienstleistungen  "Datenverwaltung" (Klasse 35), "Geschéaftsfuhrung"  und
"Unternehmensberatung"” (Klasse 35), das "Maklergeschaft" (Klasse 36), "Planung von Informatiksystemen
und Software bezlglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42) sowie "Planung und
Ausarbeitung von Informatikprogrammen bezliglich Meteorologie und Hydrometeorologie" (Klasse 42)
stellen keine typischen Rulckversicherungsdienstleistungen dar. Die vorgenannte Bedeutung von "Re" ist
somit bezlglich dieser Dienstleistungen nicht direkt ersichtlich.

3.6. Die Beschwerdeflhrerin bestreitet nicht, dass es sich beim zweiten
Element "Paris" um eine Ortsbezeichnung handelt. Sie macht indessen
geltend, es handle sich im vorliegenden Fall nicht um eine
Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 MSchG, weil sich die
Verwendung einer Ortsbezeichnung zur Kennzeichnung von
Ruckversicherungsdienstleistungen im Ruckversicherungsgeschaft
durchgesetzt habe.

3.6.1. Herkunftsangaben sind nach der Legaldefinition in Art. 47 Abs. 1
MSchG direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von
Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich Hinweisen auf die
Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft
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zusammenhangen. Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen
nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von
den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine
bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden,
namentlich zu einer der in BGE 128 Il 454 E. 2.1 ("Yukon"-Entscheid)
definierten  Fallgruppen zahlen. Nach diesem Urteil ist eine
Herkunftserwartung zu verneinen, wenn (1) der Ort, auf den das Zeichen
hinweist, den hiesigen Abnehmerkreisen unbekannt ist, (2) das Zeichen
wegen seines Symbolgehalts als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (3) der
bezeichnete Ort sich offensichtlich nicht als Produktions-, Farbrikations-
oder Handelsort eignet, (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt,
(5) sich fur ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu
einer Gattungsbezeichnung geworden ist (Urteil des BVGer vom 21. Juni
2010 B-6959/2009 E. 2.3 — Capri, mit Verweis auf BGE 135 1ll 416 E. 2.6
— Calvi).

3.6.2. Mit ihrem Argument, die Verwendung einer Ortsbezeichnung zur
Kennzeichnung von Ruckversicherungsdienstleistungen habe sich im
Ruckversicherungsgeschaft durchgesetzt, spricht die Beschwerdeflihrerin
die funfte "Yukon"-Fallgruppe (Verkehrsdurchsetzung) an. Mit der
Vorinstanz ist jedoch dafir zu halten, dass die Anrufung der
Verkehrsdurchsetzung (vgl. Art. 2 Bst. a MSchG) nicht dazu verhilft,
Kennzeichnungsgewohnheiten in  der  Ruckversicherungsbranche
darzutun. Denn selbst wenn die Schitzbarkeit von Ortsbezeichnungen
als Marken flir eine bestimmte Waren- oder Dienstleistungsgruppe
gewohnheitsrechtlich  anerkannt ware, misste eine allfallige
Verkehrsdurchsetzung der Marke geprift werden (vgl. BGE 117 1l 321 E.
3b und 3c — Valser, mit Verweis auf BGE 82 Il 346 E. 3a-
Weissenburger; zur Verkehrsdurchsetzung der strittigen Marke vqgl.
nachfolgende E. 4 ff.).

3.6.3. Im Ubrigen ist festzuhalten, dass Paris als Wirtschaftsmetropole
Frankreichs, in der der Dienstleistungsbereich von grosster Bedeutung ist
(DER BROCKHAUS MULTIMEDIAL 2008, Stichwort "Paris"), den
angesprochenen Verkehrskreisen offensichtlich bekannt ist und auch als
Erbringungsort flir die beanspruchten Dienstleistungen in Frage kommt.
Zudem bestehen keine Anzeichen dafiir, dass Paris als Fantasiezeichen
oder  Typenbezeichnung aufgefasst  wird oder zu einer
Gattungsbezeichnung geworden ist. Entgegen der Auffassung der
Beschwerdeflihrerin handelt es sich daher beim ersten Wortelement der
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stritigen Marke um eine geografische Herkunftsbezeichnung im Sinne
von Art. 47 Abs. 1 MSchG.

3.6.4. Die internationale Registrierung "Paris Re" stellt somit, wie die
Vorinstanz treffend festgehalten hat, eine Kombination von geografischer
Herkunftsangabe und Gemeingut dar. Die primar angesprochenen
Versicherungsunternehmen werden wegen ihrer zumindest im Bereich
"Versicherungswesen" erhdhten Englischkenntnisse und angesichts der
in der Rickversicherungsbranche haufig gepflegten Gewohnheit, die
Firma und / oder Hauptmarke mit einer Ortsbezeichnung und einem
nachgestellten "Re" zu bilden (vgl. auch Ziff. 33 f. der Beschwerdeschrift),
dem Zeichen "Paris Re" somit die Bedeutung von "Paris réassurance",
"Paris Reinsurance" respektive "Paris(er) Rickversicherung" entnehmen
und ohne speziellen Gedankenaufwand erkennen, dass "Paris Re" die
Anbieterin der so gekennzeichneten Dienstleistungen beschreibt.

Somit stellt das Schutz beanspruchende Zeichen "Paris Re" flur die
Dienstleistungen "recueil de  données météorologiques et
hydrométéorologiques dans un fichier central", "systématisation de ces
données dans un fichier central" (beide Klasse 35), "affaires financieres",
"analyse financiére", "investissements de capitaux", "gestion d'actifs",
"estimations et expertises financiéres", "services d'assurances, services
de réassurance" (alle Klasse 36), "reconstitution de bases de données
relatives aux événements climatiques" sowie "recherches techniques
dans le domaine de la météorologie et de I'hnydrométéorologie" (beide
Klasse 42) Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG dar (vgl. DAVID
ASCHMANN, in: Michael Noth / Gregor Buhler / Florent Thouvenin [Hrsg.],

Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. a, N. 176).

Far die ubrigen Dienstleistungen "gestion de fichiers informatiques”,
"gestion des affaires commerciales", "consultations professionnelles
d'affaires" (alle Klasse 35), "courtage" (Klasse 36) sowie "conception de
systémes informatiques et de logiciels relatifs a la météorologie et a
I'nydrométéorologie” und "conception et élaboration de programmes
informatiques relatifs a la météorologie et a I'hnydrométéorologie" (beide
Klasse 42) wirkt das Schutz beanspruchende Zeichen fir die Adressaten
nicht beschreibend, weshalb "Paris Re" fur diese Dienstleistungen
Markenschutz beanspruchen kann.
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4.
Die Beschwerdefihrerin bringt im Weiteren vor, die Marke "Paris Re"
habe sich im Verkehr durchgesetzt.

4.1. Zeichen, die Gemeingut sind, kdnnen grundsatzlich nach Art. 2 Bst. a
MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und
markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein
absolutes Freihaltebedirfnis besteht (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom
1. Dezember 2008 E. 5 — Post, mit Verweis auf BGE 134 Ill 314 E. 2.3.2
— M/ M-joy).

Das Zeichen "Paris Re" ist nicht der Kategorie der absolut freihaltebedlirftigen Zeichen zuzuordnen, zumal
es weder ein Ausdruck darstellt, der flir den allgemeinen Sprachgebrauch unentbehrlich ware, noch eine
Angabe ist, die unmittelbar zur Bezeichnung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen bendtigt
wird, mithin kein elementares Zeichen ist (vgl. WILLI, a.a.0., Art. 2, N. 150 und 164 f.; ASCHMANN, a.a.0.,
Art. 2 Bst. a, N. 241). Davon geht implizit auch die Vorinstanz aus, indem sie sogleich zur Prifung der
eingereichten Durchsetzungsbelege vorangeschritten ist, ohne vorgangig die Frage nach der absoluten
Freihaltebedurftigkeit zu beantworten.

4.2. Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem
erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder
Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis
auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (Urteil des BGer
4A _370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 — Post, mit Verweis auf BGE
131 Il 121 E. 6 — Smarties, und BGE 130 Ill 328 E. 3.1 — Swatch-
Uhrenarmband sowie BGE 128 Ill 441 E. 1.2 — Appenzeller). Dies setzt
voraus, dass das Zeichen markenmassig gebraucht worden ist. Darunter
wird der Gebrauch einer Marke im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verstanden, das heisst der
produktbezogene Gebrauch der Marke im Gegensatz zum rein
unternehmensbezogenen, ausschliesslich firmenmassigen Gebrauch der
Marke (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 —
Salesforce.com).

4.3. Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsachen
abgeleitet werden, die erfahrungsgemass einen Rlckschluss auf die
Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu
gehdren etwa langjahrige bedeutsame Umsatze, die unter einem Zeichen
getatigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Moglich ist
aber auch der direkte Nachweis durch eine reprasentative Befragung des
massgebenden Publikums (Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1.
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Dezember 2008 E. 6.2 — Post, mit Verweis auf BGE 131 Ill 121 E. 6 —
Smarties und BGE 130 Il 328 E. 3.1 — Swatch-Uhrenarmband).

4.4. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeflhrerin richtet sich die
Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung im Eintragungsverfahren nach
dem Zeitpunkt der Hinterlegung (Urteil des BVGer B-3394/2007 vom
29. September 2008 E. 6.1 - Salesforce.com; Entscheid der
Eidgenodssischen Rekurskommission fur geistiges Eigentum [RKGE] in:
Zeitschrift fur Immaterialguter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!]
1997 S. 161 E. 2b — bienfait total; WILLI, a.a.0., Art. 2, N. 190; ASCHMANN,
a.a.0., Art. 2 Bst. a, N. 224). Die Massgeblichkeit des
Hinterlegungszeitpunktes ergibt sich aus der mit dem Eintragungsprinzip
verbundenen, in Art. 6 MSchG kodifizierten Hinterlegungsprioritat (Urteil
des BVGer B-3259/2007 vom 30. September 2008 E. 10 — Oerlikon
Corporation, mit Verweisen).

Die Vorinstanz hat zudem ausfihrlich dargelegt, dass im Verfahren der internationalen Registrierung von
Marken nach dem Madrider System eine Verschiebung des Hinterlegungsdatums auf einen allfalligen
spateren Zeitpunkt nicht moglich ist: Nach Art. 44 Abs. 2 MSchG gelten fiir internationale Marken die
gleichen Bestimmungen wie flir nationale Marken, soweit sich nichts Abweichendes aus den Art. 44 — 46
MSchG, dem MMA oder dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen Uber die internationale
Registrierung von Marken (MMP; SR 0.232.112.4) ergibt (WILLI, a.a.0., Art. 44, N. 1; LARA DORIGO, in:
Michael Noth / Gregor Bihler / Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 44, N. 1).
Diesbezlglich zieht die Vorinstanz zu Recht Art. 4 Abs. 1 MMA heran, wonach die Marke in jedem der
beteiligten Vertragslander vom Zeitpunkt der internationalen Registrierung an geschuitzt ist. Weder das
MMA, das MMP noch die Gemeinsame Ausflhrungsordnung vom 18. Januar 1996 zum Madrider
Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen
(GAFO; SR 0.232.112.21 [insbesondere Regel 15 "Datum der internationalen Registrierung"]) sehen vor,
dass eine Vertragspartei — im vorliegenden Fall die Schweiz — das Hinterlegungsdatum andern kann. Die
nationalen Behorden kénnen nach Art. 5 Abs. 1 MMA lediglich erklaren, dass sie einer Marke den Schutz
verweigern (dazu vgl. E. 2). Entsprechend kann sich die Beschwerdeflihrerin nicht auf die schweizerische
Praxis berufen, wonach sich das Hinterlegungsdatum auf den Zeitpunkt verschiebt, an dem das Vorliegen
einer ausreichenden Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen wird (vgl. Richtlinien der Vorinstanz in
Markensachen vom 1. Januar 2010, Kapitel 4, Ziff. 10.1.6).

4.5. Auf Grund dieser Ausfuhrungen musste sich das umstrittene Zeichen
bereits zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung, in casu der
21. September 2006, im Verkehr durchgesetzt haben. Somit kdnnen
samtliche von der Beschwerdefuhrerin eingereichten Belege, welche
undatiert sind oder ein spateres Datum als den 21. September 2006
aufweisen, nicht bertcksichtigt werden. Dabei handelt es sich um die vor
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der Vorinstanz eingereichten Beilagen Nr. 13 bis 22, mit Ausnahme der
letzten drei Zeitungsartikel der Beilage 22, welche vom 6. und 7. Juni
2006 sowie vom 7. April 2006 datieren, sowie samtliche vor dem
Bundesverwaltungsgericht zusatzlich eingereichten Durchsetzungsbelege
(Beschwerdebeilagen Nr. 17 bis 29).

Thema der grundsatzlich zu berlicksichtigenden Artikel der "Frankfurter Allgemeinen" vom 7. Juni 2006 und
der "Wirtschaftswoche" vom 7. April 2006 und 6. Juni 2006 (alle Teil der Beilage 22) ist die Ubertragung
des Rickversicherungsgeschafts vom Versicherungskonzern Axa auf die "Paris Re Holdings". Somit wird
das Zeichen "Paris Re" ausschliesslich firmenmassig gebraucht, wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat.
Aus diesem firmenmassigen Gebrauch Ilasst sich nichts zu Gunsten der behaupteten
Verkehrsdurchsetzung von "Paris Re" als Wortmarke flir die beanspruchten Dienstleistungen ableiten.
Damit kann offen bleiben, ob im vorliegenden Fall auf Grund der geltend gemachten notorischen
Bekanntheit der Axa Gruppe von der allgemeinen Regel der Vorinstanz, wonach die Annahme der
Verkehrsdurchsetzung einen zehnjahrigen Markengebrauch voraussetzt (vgl. Richtlinien der Vorinstanz in
Markensachen vom 1. Januar 2010, Teil 4, Ziff. 10.1.5), abgewichen werden kann.

5.

Die Beschwerdefiihrerin weist im Weiteren darauf hin, dass die Marke
"Paris Re" in Frankreich, Deutschland, Spanien, Grossbritannien, Irland,
Agypten, Island, Marokko, Monaco, in der Ukraine und in der Turkei
eingetragen worden sei.

5.1. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt auslandischen
Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters
grundsatzlich keine prajudizierende Wirkung zu (Urteil des BGer
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 — Firemaster, mit Verweis auf
BGE 129 Il 225 E. 5.5 — Masterpiece). Es ist entgegen der Ansicht der
Beschwerdeflihrerin auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine
Berucksichtigung einer auslandischen Praxis unter Umstanden
rechtfertigen konnte (Urteil des BVGer B-653/2009 vom 14. April 2009 E.
6.1 — Express Advantage, mit Verweis u.a. auf die bundesgerichtliche
Rechtsprechung).

5.2. Die Beschwerdeflhrerin kann daher aus der Eintragung des
Zeichens "Paris Re" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.

6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen
Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" den Markenschutz in der Schweiz

fur die Dienstleistungen "gestion de fichiers informatiques”, "gestion des
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affaires commerciales", "consultations professionnelles d'affaires" (alle
Klasse 35), "courtage" (Klasse 36) sowie "conception de systémes
informatiques et de logiciels relatifs a la météorologie et a
I'hnydrométéorologie” und "conception et élaboration de programmes
informatiques relatifs a la météorologie et a I'hydrométéorologie" (beide
Klasse 42) zu Unrecht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher
bezlglich dieser Dienstleistungen gutzuheissen. Im Ubrigen ist die
Beschwerde abzuweisen.

7.

Die Beschwerdefiihrerin obsiegt bei diesem Ergebnis teilweise. Im
entsprechenden Umfang sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse
zu nehmen (Art. 63 Abs. 1 VwWVG). Die reduzierte Spruchgebiihr, welche
mit dem von der Beschwerdeflihrerin geleisteten Kostenvorschuss zu
verrechnen ist, ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessfihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art.
63 Abs. 4°s VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei
Markeneintragungen geht es um  Vermodgensinteressen. Die
Gerichtsgeblihr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE).
Die Schatzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher
unbedeutenden Zeichen grundsatzlich ein Streitwert zwischen Fr.
50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 Il 490
E. 3.3 — Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten
Anhaltspunkte flir einen hdéheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke.

Der teilweise obsiegenden Beschwerdeflihrerin ist eine gekiirzte Parteientschadigung fir ihr erwachsene
notwendige und verhaltnismassig hohe Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdefiihrerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die
Parteientschadigung auf Grund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 2'500.- festzusetzen (Art. 8 und 14
Abs. 2 VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

1.1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der die
internationale Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" betreffende Verfugung
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des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum vom 26. November
2009 wird so weit aufgehoben, als das Institut angewiesen wird, der
internationalen Registrierung Nr. 903'118 "Paris Re" auch fur "gestion de
fichiers informatiques”, "gestion des affaires commerciales”,
"consultations professionnelles d'affaires" (alle Klasse 35), "courtage"
(Klasse 36) sowie "conception de systémes informatiques et de logiciels
relatifs a la météorologie et a I'nydrométéorologie" und "conception et
élaboration de programmes informatiques relatifs a la météorologie et a
I'nydrométéorologie" (beide Klasse 42) in der Schweiz definitiv Schutz zu
gewahren.

1.2. Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.— werden der Beschwerdefiihrerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 3'500.- verrechnet. Der Beschwerdefiihrerin sind daher Fr. 2'000.-
nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aus der Gerichtskasse
zurlckzuerstatten.

3.

Der Beschwerdefuhrerin wird zu Lasten des Eidgendssischen Instituts fur
Geistiges Eigentum eine Parteientschadigung von Fr. 2'5600.— (exkl.
MWSt) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdefuhrerin (Gerichtsurkunde; Beilage:
Ruckerstattungsformular)
— die Vorinstanz (Ref-Nr. IR 903 118; Gerichtsurkunde)

— das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement EJPD
(Gerichtsurkunde)

Fir die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nachste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
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Maria Amgwerd Kathrin Bigler

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eréffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geflhrt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17.Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begrindung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdefihrende Partei in Handen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 10. Februar 2011
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