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Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdefiihrerin ersuchte am 17. Januar 2008 um Schutz fur die
Wortmarke GAP fir die folgenden Waren der Klasse 28:

"Spiele, Spielzeug einschliesslich Hundespielzeug; Plischtiere,
Badespielzeug; Schaukeln; Kinderbetten-Mobiles (Spielzeug); Ubungssitze
fur Babies zum Hochspringen; Untertassen und Unterteller fiir Kleinkinder;
Rasseln; Kinderspielzeug enthaltende Spielmatten.”

B.

Mit Schreiben vom 9. Mai 2008 machte die Vorinstanz geltend, "gap" sei
das englische Wort fir Licke, was in Verbindung mit den beanspruchten
Waren keine direkte Relevanz habe. "Gap" sei aber auch der Name einer
Stadt in Frankreich mit 40'000 Einwohnern. Aufgrund ihrer Grésse und
Wirtschaftskraft komme diese als Herkunftsort der beanspruchten
Produkte in Frage. Wegen ihrer Lage und ihrer touristischen Attraktionen
kénne davon ausgegangen werden, dass die Stadt einem wesentlichen
Teil der schweizerischen Bevodlkerung bekannt sei. Deshalb misse das
Zeichen als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 des
Markenschutzgesetzes (MSchG) aufgefasst werden. Als solche stelle es
eine direkt beschreibende Angabe und demzufolge Gemeingut im Sinne
von Art. 2 Bst. a MSchG dar und sei zudem gemass Art. 2 Bst. ¢ MSchG
fir Waren nicht franzésischer Herkunft irrefihrend.

C.

Die Beschwerdeflihrerin bestritt mit Schreiben vom 10. Juli 2008 - das
mehrere Eintragungsgesuche flir das Zeichen GAP betraf -, dass das
Zeichen zum Gemeingut gehore oder irrefiihrend sei. Sie verwies darauf,
dass seit 1990 insgesamt 19 Marken mit dem Wort GAP oder
Kombinationen hiervon angemeldet und erneuert worden seien. Allen sei
der Schutz gewahrt worden. Bei der Markeninhaberin handle es sich um
den gréssten US-amerikanischen Bekleidungseinzelhandler, der weltweit
Leader in der Prét-a-Porter-Kleiderbranche mit den Marken GAP,
BANANA REPUBLIC und OLD NAVY geworden sei. Allein aufgrund der
friheren Eintragungen und der Bekanntheit der Marke und Firma GAP sei
die Schutzverweigerung nicht gerechtfertigt. Hinzu komme, dass die
Stadt "Gap" eine Ortschaft im franzdsischen Département Hautes-Alpes
sei. Sie sei in Hinblick auf ihre Lage in den Alpen nicht als Industrieort fur
Kleiderherstellung oder die dazu gehdérenden Bekleidungsaccessoires
bekannt und habe auch keinen Namen als Ski- oder Wintersportort, wie
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z.B. Albertville oder Val d'lsére. Von der Annahme, dass der Ort einem
wesentlichen Teil der schweizerischen Bevodlkerung bekannt sei, kénne
daher nicht ausgegangen werden.

D.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 10. Oktober 2008 - das wiederum
mehrere Eintragungsgesuche betraf - an der Zurlickweisung aufgrund
von Art. 2 Bst. a und ¢ MschG fest. Sie flihrte insbesondere aus, "gap" sei
das englische Wort flir "Licke" und gehére dem Grundwortschatz an, so
dass seine Verstandlichkeit ohne weiteres vorausgesetzt werden konne.
Die Stadt Gap in Frankreich stehe aufgrund ihrer Grosse und ihrer Rolle
als Etappenort der Tour de France, einem Sportereignis mit enormer
Medienprasenz, ebenfalls im Blickfeld des Schweizer Abnehmers. Es sei
deshalb davon auszugehen, dass Gap einem wesentlichen Teil der
Schweizer Bevolkerung als geografische Angabe bekannt sei. Gap
musse nicht als Herstellungsort wahrgenommen werden, eine
Gedankenverbindung mit  Frankreich genige. Die erwahnten
Voreintragungen seien zum grossten Teil alteren Datums und wirden die
aktuelle Praxis nicht wiederspiegeln. Ferner koénne sich die
Beschwerdefiihrerin nicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung
berufen, schon weil es sich um Eintragungen der Markenhinterlegerin
handle.

E.

Mit Schreiben vom 16. April 2009 - wiederum betreffend mehrere
Eintragungsgesuche - nahm die Beschwerdeflihrerin Stellung und bestritt
die Schutzverweigerung aufgrund von Art. 2 Bst. a und ¢ MschG. Sie
erklarte insbesondere, geografische Bezeichnungen hatten nicht in jedem
Fall Gemeingutcharakter und verwies diesbezlglich auf BGE 128 IIl 454
E. 2.1.1 ff. Yukon. Das Wort "gap" kénne mehrere Bedeutungen haben,
namlich als englischer Begriff flir "Llcke", als Name einer franzésischen
Stadt und als weltweit bekanntes und geschatztes
Unternehmenskennzeichen der Markenanmelderin Gap Inc. Zur Stadt
Gap sei festzustellen, dass sie in der Region Provence-Alpes Cote d'Azur
liege. Diese Region sei zwar eine beliebte Touristenregion. Die Stadt Gap
sei jedoch bei der schweizerischen Bevolkerung weitgehend unbekannt.
Daran andere auch die Tatsache nichts, dass Gap in der Vergangenheit
mehrmals Etappenort der Tour de France gewesen sei. Diesbezlglich
dirfte dem interessierten Publikum vor allen der anspruchsvolle Anstieg
zum Etappenziel Alpe d'Huez bekannt sein. Von welchen Ort aus die
Etappe gefahren wiirde, dirfte wenig bekannt sein, zumal diese Strecke
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zur Alpe d'Huez nicht bei jeder Tour de France gefahren werde und nur in
wenigen Fallen von der Stadt Gap gestartet worden sei. Es handle sich
bei Gap um eine franzésische Kleinstadt mit ungefahr 39'000
Einwohnern. Sie sei weder landschaftlich speziell gelegen, noch verflige
sie Uber Sehenswdirdigkeiten von Uberregionaler Bedeutung. Im
Gegensatz zu anderen Stadten dieser Region habe sich Gap auch nicht
als Tourismusort etabliert. Auch als Produktionsort der in Frage
kommenden Waren habe die Stadt beim schweizerischen
Durchschnittsabnehmer keinerlei Bedeutung. Dagegen geniesse das
Zeichen GAP als Marke seit vielen Jahren und weltweit einen sehr hohen
Bekanntheitsgrad. Gemass dem Wirtschaftsmagazin "Business Week" sei
GAP in den Jahren 2001 bis 2008 jeweils unter den Top 100 Marken
aufgeflhrt gewesen. Die Markenanmelderin betreibe in der Schweiz zwar
keine Ladengeschafte. Trotzdem sei die Marke bei schweizerischen
Konsumenten sehr beliebt. In den Jahren 2002 bis 2008 seien jahrliche
Umsétze in der Hohe von US$ 2'160'000 bis 3'900'000 allein mit
schweizerischen Kreditkarteninhabern erzielt worden. Die
Markeninhaberin sei vor allem auch im angrenzenden Ausland, namlich
in Frankreich und Deutschland, stark prasent. Zudem schalte die
Markenanmelderin  regelmassig Werbeinserate in  bedeutenden
internationalen Magazinen wie VOGUE, ELLE, COSMOPOLITAN,
MARIE CLAIRE, AMICA, STERN, IN STYLE usw., welche auch in der
Schweiz sehr beliebt seien und eine grosse Leserzahl hatten. Aufgrund
des Uberdurchschnit-tlich hohen Bekanntheitsgrads der Marke GAP stehe
diese Wahrnehmung des Zeichens deutlich im Vordergrund. Daneben
werde das Zeichen von den schweizerischen Konsumenten allenfalls
noch im Sinne des dem englischen Grundwortschatz zuzurechnenden
Wortes flr "Licke" wahrgenommen. Das Zeichen GAP sei zudem
mehrfach sowohl als franzdsische wie auch als EU-Gemeinschaftsmarke
ohne Einschrankungen eingetragen worden.

F.

Die Vorinstanz beantragte mit Eingabe vom 17. Juli 2009 die Abweisung
der Beschwerde aufgrund von Art. 2 Bst. a und ¢ MSchG. Sie hielt an
ihrer Auffassung fest. Sie wies darauf hin, dass die Stadt Gap in der
Brockhaus  Enzyklopadie als  Verkehrsknotenpunkt, Luftkurort,
Bischofssitz und Stadt mit vielseitiger Industrie beschrieben werde.
Ausserdem liege sie relativ nahe der Schweiz und in einem Gebiet, den
franzosischen Alpen, welches erfahrungsgemass ein beliebtes Reiseziel
fir Schweizer und gleichzeitig ein Durchgangsgebiet nach dem ebenfalls
beliebten Sidfrankreich sei. Selbst wenn Gap nicht immer Etappenort der
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Tour de France sei, sei doch aufgrund der enormen Aufmerksamkeit,
welche dieses Radrennen auch bei nicht Sportbegeisterten geniesse, mit
einem Wiedererkennungseffekt zu rechnen. Bei einem wesentlichen Tell
der schweizerischen Durchschnittsabnehmer sei der Name der Stadt Gap
im passiven Gedachtnis verankert, was gentigender Anhaltspunkt sei. Als
Name dieser Stadt stelle das Zeichen eine mdgliche geografische
Herkunftsbezeichnung dar. Die eingereichten Belege zum Nachweis der
Bekanntheit der Marke wurden Waren der Klasse 25 und nicht die hier
beanspruchten Produkte betreffen. Ausserdem sei kein Antrag auf
Eintrag einer durchgesetzten Marke gestellt worden. Bezuglich einer
"secondary meaning" wirden die eingereichten Beweismittel keine
Elemente enthalten, welche eine nicht geografische Interpretation des
Zeichens klar in den Vordergrund ricken wurden. Generell sei der
Nachweis einer "secondary meaning" zwar mittels Belegen mdglich, doch
musse in jedem Fall nicht nur nachgewiesen werden, dass das Zeichen
tatsachlich eine nicht geografische Bedeutung erlangt habe, sondern
auch dass diese in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen fur die betroffenen Verkehrskreise derart im
Vordergrund  stehe, dass eine  Tauschungsgefahr  praktisch
ausgeschlossen sei (unter Hinweis auf BGE [ohne Angabe] Il
Budweiser). Im Weiteren stehe der Zulassung immer noch das
Freihaltebedirfnis entgegen. Aus den Angaben betreffend Einkaufe
schweizerischer Kreditkartenbesitzer lasse sich kein Markengebrauch in
der Schweiz ableiten. Es sei nicht ersichtlich, ob sich die Umsatzzahlen
auf einen wesentlichen Teil der Schweizer Bevolkerung oder nur einen
kleinen Teil der Fans der Marke verteilen wirden und ob die Kaufe
Uberhaupt die vorliegend beanspruchten Waren betreffen wirden. Ein
schlussiges Bild betreffend der Marke GAP in der Schweiz ergebe sich
dadurch nicht. Auslandische Eintragungen hatten keine prajudizielle
Wirkung und auf die Frage der Gleichbehandlung mit Voreintragungen in
der Schweiz sei bereits eingegangen worden.

G.
Die Beschwerdeflhrerin ersuchte am 12. Januar 2009 um eine
beschwerdefahige Verfligung.

H.

Mit Kurzverfigung vom 13. April 2010 wies die Vorinstanz das
Markeneintragungsgesuch Nr. 50657/2008 GAP fiir alle beanspruchten
Waren zuriick. Sie verwies dabei auf die Erwagungen in ihren bisherigen
Schreiben.
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1.

Mit Beschwerde vom 12. Mai 2010 beantragte die Beschwerdefuhrerin
die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfugung vom 13. April 2010
betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 50657/2008 GAP und die
Eintragung der Marke im schweizerischen Markenregister. Sie ging davon
aus, dass, mit Ausnahme von "Hundespielzeug", die Marke sich vor allem
an ein jungeres Publikum, an Kinder sowie Eltern von Babys und Kindern
bis ca. 13 Jahre, wende. Der Altersbereich der massgeblichen
Konsumenten liege demnach bei Personen bis ca. 45 Jahre. Sie verwies
darauf, dass das Wort "gap" mehrere Bedeutungen haben kdénne: als
englische Bezeichnung fur "Lucke", wobei das Wort dem
Grundwortschatz zugerechnet werden koénne, als Name einer
franzosischen Stadt, als Abkirzung fir "Government Accountability
Project" oder "Gemeinsame Agrarpolitik" der Europaischen Union, nicht
zuletzt aber auch als weltweit bekanntes und geschatztes
Unternehmenskennzeichen der Markenanmelderin Gap Inc. Die Stadt
Gap durfte den massgeblichen Konsumenten in der Schweiz nicht
bekannt sein und nicht als geografische Herkunftsangabe
wahrgenommen werden. Auch wenn die Stadt Gap in einer beliebten
Touristenregion liege, habe die Gemeinde Gap als solche keine
wesentliche touristische Bedeutung. Hatte der Ort auch nur marginale
touristische Bedeutung hatte die Vorinstanz sicher mehr Material dazu
gefunden. Bei namhaften schweizerischen Internet-Reiseportalen
(www.holidaycheck.ch, www.tripadvisor.ch mit automatischer Umleitung
auf die .de-Seite) seien nur zwei Sehenswirdigkeiten erwahnt, der 25 km
entfernte See Lac de Serre-Pongon und ein 45 km entferntes Bergdorf,
La Joue du Loup. Die Hinweise wirden zudem nicht von Schweizer
Usern stammen. Auch in Bezug auf Hotelbewertungen gebe es nur sehr
wenige User-Bewertungen auf den genannten Portalen (HolidayCheck: 4
zu 3 Hotels, Tripadvisor: 14 zu 5 Hotels). In den Medien werde Gap kaum
erwahnt. In den online-Archiven des Tagesanzeigers, des Blicks und 20
Minuten sei die Suche erfolglos geblieben. Einzig das Archiv der NZZ
verzeichne zum Stichwort "gap" fur den Zeitraum von Januar 2001 bis
April 2010 288 Treffer, wobei nur 42 die Stadt Gap betreffen wirden,
davon 36 im Zusammenhang mit der Tour de France, die im Ubrigen
nicht jedes Jahr durch den Ort fuhre. Aufgrund der geringen touristischen
Bedeutung und geringen medialen Prasenz in der Schweiz, der Tatsache,
dass es sich um eine Kleinstadt handle und der Ort auch landschaftlich
nicht Uber eine spezielle Lage verflige, sei davon auszugehen, dass Gap
nur einem unerheblichen Teil der massgeblichen Konsumenten in der
Schweiz als geografische Angabe bekannt sei. Sollte dies bezweifelt
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werden, werde um entsprechende Information ersucht, so dass allenfalls
die Frage einer Verkehrsbefragung diskutiet und eine solche
durchgefihrt werden koénne. Die grundsatzliche Bereitschaft zur
Durchfliihrung einer Verkehrsbefragung werde hiermit bekundet. Zur
Bedeutung der Marke "GAP" verwies die Beschwerdeflihrerin darauf,
dass diese im Magazin "Business Week", das auch in der Schweiz
erhaltlich und stark beachtet werde, in den Jahren 2001 bis 2008 jeweils
unter den Top 100 Marken aufgefihrt worden sei. Obwohl die
Markenanmelderin in der Schweiz keine eigenen Ladengeschafte
betreibe, geniesse die Marke auch in der Schweiz einen hohen
Bekanntheitsgrad. Allein in den Jahren 2002 bis 2008 seien - vor allem
mit Bekleidung - Umsatze von 2 bis 4 Millionen pro Jahr mit
schweizerischen Kreditkarteninhabern erzielt worden. Zudem seien
regelmassige ganz- oder mehrseitige Inserate in internationalen, auch in
der Schweiz sehr beliebten Magazinen wie VOGUE, ELLE,
COSMOPOLITAN, MARIE CLAIRE, AMICA, STERN, IN STYLE
erschienen und es gebe auch online-Portale. Die Verwendung als Marke
oder die Bedeutung als "Licke" stehe im Vordergrund. Das massgebliche
Publikum nehme GAP deshalb als Fantasiezeichen oder als
Unternehmenskennzeichnung der Beschwerdefiihrerin wahr. Verwiesen
wurde ebenfalls auf die bisherigen Eintragungen in der Schweiz. Das
Zeichen sei weder irrefiihrend noch beschreibend. Ein Freihaltebedirfnis
bestehe ebenfalls nicht. Das Bundesgericht habe entschieden (mit
Hinweis auf BGE 117 |l 327 E. 2b Montparnasse), dass jedes Land die
Freihaltebediirftigkeit seiner geografischen Namen am besten in eigener
Verantwortung beurteile (mit Hinweisen auf die Rechtsprechung der
RKGE und des Bundesverwaltungsgerichts). Im franzdsischen
Markenregister und im Register der EU-Gemeinschaftsmarken fanden
sich mindestens 21 aktive Marken mit dem Bestandteil GAP, davon 14
reine Wortmarken GAP und mindestens 5 der Marken flir die Klasse 28
ohne Einschrankung auf eine franzésische Herkunft.

J.

Mit Vernehmlassung vom 2. August 2010 beantragte die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde gestitzt auf Art. 2 Abs. a und ¢ MSchG. Sie
verwies auf ihre bisherigen Schreiben namentlich vom 9. Mai und
10. Oktober 2008 sowie 17. Juli 2009 und die dortigen Argumente.
Betreffend der massgeblichen Verkehrskreise bestritt sie die Altersgrenze
beziglich der Mehrzahl der Waren, da auch altere Personen diese
erwerben wirden. Sie ging erneut davon aus, dass die franzésische Stadt
Gap einem nicht unerheblichen Teil der schweizerischen
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Durchschnittskonsumenten bekannt sei. Gap sei Verkehrsknotenpunkt,
Luftkurort, Bischofssitz und beheimate eine vielseitige Industrie. Zu den
unmittelbaren Eigenschaften des Ortes wie Grosse, Lage, Entfernung zur
Schweiz komme die Eigenschaft als Etappenstadt der Tour de France,
Uber welche in der Schweiz ausfuhrlich Bericht erstattet werde. Die
Méglichkeit, dass die beanspruchten Waren in dieser Stadt hergestellt
wilrden, bestehe. Die Bekanntheit des Unternehmens Gap Inc. in der
Schweiz sei unbeachtlich. Die originare Unterscheidungskraft werde vor
Aufnahme des Markengebrauchs gemessen. Im Verfahren stehe nicht die
Beurteilung eines Unternehmenskennzeichens in  Frage. Die
Beschwerdefuhrerin habe die Bekanntheit der Bezeichnung GAP nicht
auf die Waren der Klasse 28 bezogen. Entsprechend sei auch kein
Antrag auf Prifung als durchgesetzte Marke gestellt. Die mogliche
Unbekanntheit einer Bezeichnung wirde im Ubrigen das
Freihaltebedirfnis nicht entfallen lassen. Es ware moglich, dass die
entsprechenden Waren in Gap hergestellt wirden. Es gebe keinen
Hinweis, dass die schweizerischen Durchschnittskonsumenten beim
Begriff "gap" eher an das englische Wort fur "Licke" denken. Direkte
Herkunftsangaben wirden die geografische Herkunft eines Produkts
eindeutig beschreiben und seien deshalb Gemeingut und
freihaltebedurftig. Die Vorinstanz nahm weiter zu der Bedeutung der
bisherigen Eintragungen in der Schweiz - wobei auf die Praxisdnderung
verwiesen wurde - und im Ausland Stellung.

K.

Mit Eingabe vom 24. Januar 2011 verwies die Beschwerdeflihrerin auf
den Eintragung der CH-Marke Nr. 609090 GAPWATCH ohne
Einschrankung in Bezug auf die geografische Herkunft der
beanspruchten Waren und dies zwei Monate nach der definitiven
Zurickweisung des hier zur Diskussion stehenden
Markeneintragungsgesuchs. Das Wort "watch" zahle zum englischen
Grundwortschatz und werde von den Konsumenten im Sinne von
"beobachten" oder "Armbanduhr” verstanden. Im Zusammenhang mit den
unter anderem beanspruchten Waren (Zeit- ) Messapparate und
Instrumente in der Klasse 9 trete die Bedeutung "Armbanduhr” klar in den
Vordergrund. Fir die Wortkombination GAPWATCH drange sich deshalb
keine andere Bedeutung von "gap" auf als bei der Marke GAP. In
Anbetracht der bisherigen Praxis und der spateren Eintragung des
Zeichen GAPWATCH sei die vorliegende Zurickweisung willkirlich und
unbegrindet. Deshalb und auch gestutzt auf den
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Gleichbehandlungsgrundsatz gemass Art. 8 BV sei die Beschwerde
gutzuheissen.

L.

Die Vorinstanz hielt in einer Stellungnahme vom 3. Februar 2011 an der
Abweisung der Beschwerde fest. Sie flhrte aus, im vorliegenden Fall
seien keine Umstande ersichtlich, wonach der Durchschnittskonsument
beim Zeichen GAP im Zusammenhang mit den in Frage stehenden
Waren eher an die Bedeutung von "Licke" denken sollte. Das Zeichen
enthalte keine weiteren Elemente. Anders verhalte es sich bei der von der
Beschwerde aufgefihrten Marke GAPWATCH. Diese enthalte ein
weiteres Element, das zum englischen Grundwortschatz gehdre und
folglich in der Schweiz als bekannt vorauszusetzen sei. Eine Marke sei
aber nach dem Gesamteindruck zu beurteilen. Da eine Bedeutung des
grundsatzlich mehrdeutigen Begriffs "gap" unbestrittenermassen jene des
englischen Wortes fur "Licke" sei, kdbnne das Anfligen eines weiteren
englischen Wortes dieses Verstandnis in den Vordergrund ricken und
folglich dazu fiuhren, dass diese nicht geografische Bedeutung im
Gesamteindruck naher liege. Die Zeichen seien deshalb nicht
vergleichbar. Im Weiteren gehorten Uhren und Zeitmessinstrumente,
namentlich Armbanduhren, in die Klasse 14. Die angefiuhrte Marke sei
aber nur fir Waren der Klassen 7 und 9 geschiitzt und beanspruche
keinen Schutz fir Zeitmessinstrumente.

M.

Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien und die
zahlreichen eingereichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich
sind, in den Erwagungen eingegangen.

N.
Auf die Durchfihrung einer o6ffentlichen Verhandlung wurde
stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

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]). Die Beschwerdefihrerin ist als
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Adressatin der angefochtenen Verfliigung durch diese beschwert und hat
ein schutzwirdiges Interesse an deren Aufhebung oder Anderung. Sie ist
daher zur Beschwerdefihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 uber das
Verwaltungsverfahren [VwWVG, SR 172.021]). Eingabefrist und- form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwWVG), der Kostenvorschuss
wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Ubrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die
Beschwerde deshalb einzutreten.

2,

Nach der Legaldefinition ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist,
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemass Art. 2 MSchG unter anderem Zeichen, die Gemeingut
sind, es sei denn, dass sie sich als Marke flir die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, fiir die
sie beansprucht werden (Bst. a) und irrefihrende Zeichen (Bst. c).

3.

Die Vorinstanz stitzt ihren Entscheid auf die Tatsache, dass Gap der
Name einer franzosischen Stadt ist, und geht davon aus, dass das
Zeichen deshalb eine Herkunftsangabe darstellt. Als solche sei die Marke
sowohl beschreibend und freihaltebedurftig nach Art. 2 Bst. a MSchG wie
auch irreflhrend gemass Art. 2 Bst. ¢ MSchG, da sie nicht fur Waren
franzosischer Herkunft eingetragen werden solle.

4.

4.1. Der Begriff Zeichen des Gemeinguts in Art. 2 Bst. a MSchG ist ein
Sammelbegriff flir Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben,
geografische Herkunftsangaben, Freizeichen sowie fiir elementare
Zeichen. Der Schutzausschluss ist im Freihaltebedlrfnis oder in der
fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begrindet (BGE 118 1l 181
E. 3 Duo; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom 19.
Mai 2009 E. 2.1 A-Z mit Hinweisen; DAVID ASCHMANN, in: Michael
Noth/Gregor Biuhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MschG], Bern 2009, Art. 2 lit. a, N. 1 ff.).

Als Gemeingut nach Art. 2 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen - und zwar sowohl wegen der
fehlenden Unterscheidbarkeit als auch dem Freihaltebedrfnis - sind auch geografische Herkunftsangaben
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(BGE 128 11l 454 E. 2.1 Yukon, mit Hinweisen; ASCHMANN, a.a.0., Art. 2 lit. a, N. 116, EUGEN MARBACH, in:
Roland von Biren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialglter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IlI/1,
Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 388 f.).

Unter den Begriff der geografischen Herkunftsangaben fallen nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder
indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, einschliesslich
Hinweise auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhangen.

4.2. Ein Zeichen ist im Sinne von Art. 2 Bst. ¢ MSchG irrefihrend, wenn
es geeignet ist, falsche Erwartungen bei den angesprochenen
Abnehmerinnen und Abnehmern zu wecken (BGE 125 Ill 204 E. 1e
Budweiser, BGE 93 | 575 E. 2 Diamalt; JURG MULLER, Zum Begriff der
tauschenden Marke, Schweizerische Mitteilungen Uber Gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 8, IVAN CHERPILLOD, Le droit
suisse des
marques, Lausanne 2007, S. 94). Von Registerzeichen geweckte
Erwartungen sind nicht erst falsch, wenn das gekennzeichnete Angebot
ganzlich von ihnen abweicht. Es genlgt, dass die Waren und
Dienstleistungen, fir die die Marke eingetragen ist, in einem flir den
Kaufentscheid wesentlichen Punkt hinter den geweckten Erwartungen
zurtickbleiben, also nur eine Irrefihrungsgefahr oder Verwirrung und
weder eine manifeste Tauschung noch einen Vermobgensschaden
bewirken (MULLER, a.a.0., S. 9, LucAs DAvID, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2, N. 51, CHRISTOPH WILLI, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berlcksichtigung des europdischen und internationalen
Markenrechts, Zirich 2002, Art. 2, N. 216, 218).

Geografisch irrefuhrend ist ein Zeichen, das eine geografische Angabe enthalt und den Adressaten zur
Annahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die geografische Angabe
hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 135 Il 416 E. 2.1 Calvi, BGE 132 1ll 770 E. 2.1
Colorado, BGE 128 Ill 454 E. 2.2 Yukon). Es gilt als Erfahrungssatz, der jedoch im Einzelfall widerlegt
werden kann, dass die massgeblichen Abnehmerkreise einen geografischen Namen in einer Marke als
Angabe fiur die Herkunft der damit bezeichneten Waren auffassen, falls sie ihn kennen (BGE 135 Il 416 E.
2.2 Calvi, BGE 97 1 79 E. 1 Cusco, BGE 93 | 570 E. 3 Trafalgar, Urteil des Bundesgerichts 4A.324/2009
vom 8. Oktober 2009 E. 3, Gotthard, SIMON HOLZER in:
Michael Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], Bern 2009, Art. 47,
N. 28 ff., vgl. hierzu auch FRANzISKA GLOOR GUGGISBERG, Die Beurteilung der Gefahr der Irrefihrung tber
die geografische Herkunft auf der Grundlage eines Erfahrungssatzes - Bemerkungen einer Mitarbeiterin
des IGE zur Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2011 S. 4 ff.).
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4.3. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts gentigt es im Fall von
geographischen Bezeichnungen, die auf eine bestimmte Stadt oder
Gegend hinweisen, dass die Waren im entsprechenden Land hergestellt
werden (BGE 135 Ill 416 E. 2.4 Calvi, mit Verweis auf BGE 117 Il 327
Montparnasse, mit zahlreichen Hinweisen).

4.4. Keine Herkunftserwartung ist anzunehmen, wenn die Marke von den
massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte
Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. Art. 47
Abs. 2 MSchG) und namentlich zu einer der in BGE 128 Il 454 E. 2.1
Yukon definierten Fallgruppen zahlt. 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 nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort
eignet oder (4) das Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt, (5) sich fur
ein Unternehmen im Verkehr durchgesetzt hat oder (6) zu einer
Gattungsbezeichnung geworden ist (vgl. auch BGE 135 Il 416 E. 2.6
Calvi).

Die Rechtsprechung verlangt, dass ein nicht unerheblicher Teil der massgebenden Verkehrskreise eine
geografische Bezeichnung kennt und als Herkunftsangabe versteht (BGE 93 | 570 Trafalgar; Urteil des
Bundesverwaltungsgericht B-673/2008 vom 5. November 2008 E. 5.1 T Trelleborg, mit Hinweisen; HOLZER,
a.a.0., N. 46). Kleinere Orte, insbesondere wenn sie im Ausland liegen und Uber keine nennenswerte
touristische Infrastruktur verfigen und auch keine bekannten Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen
beherbergen, sind dem schweizerischen Publikum in der Regel nicht bekannt (BGE 128 Ill 454 459 E.
2.2.1 Yukon, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-673/2008 vom 5. November 2008 E. 5.1
T Trelleborg und B-7411/2006 vom 22. Mai 2007 E. 7 Bellagio; HOLZER, a.a.0, Art. 47 N. 45).

4.5. Das Bundesverwaltungsgericht setzt fur die Prufung der Frage, ob
ein Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lasst und dadurch im
Zusammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum
Gemeingut zahlt oder irrefGhrend wirkt, in der Regel besondere
Sachverhaltsabklarungen voraus. Es pruft einerseits, ob die Vorinstanz
die mit verninftigem Aufwand erhaltlichen Beweismittel, soweit es nicht
um allgemein notorische Tatsachen geht, vollstandig erhoben und
gewdrdigt hat. Eine Herkunftserwartung bejaht es in der Regel dann,
wenn konkrete Anhaltspunkte dafir bestehen, dass der Sinngehalt im
Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren
und Dienstleistungen, fur die die Marke beansprucht wird, als
Herkunftsbezeichnung aufgefasst wird und eine entsprechende Herkunft
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dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lasst. Bei mehrdeutigen
Zeichen ist zudem zu prifen, ob kein anderer nahe liegender Sinngehalt
ohne geografischen Bezug vorliegt, der eine Herkunftserwartung in den
Hintergrund rickt. Fir Weitergehendes tragt der Beschwerdefiihrer die
Folgen der Beweislosigkeit (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-4119/2008 vom 9. Marz 2009 E. 6 Como View und B-7413/2006 vom
15. Oktober 2008 E. 4.3 Madison).

4.6. Nicht im Sinne von Gemeingut vom Schutz ausgeschlossen sind
nach Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die sich als Marke fiir die Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt haben, fir die sie beansprucht werden.
Die  Verkehrsdurchsetzung setzt voraus, dass ein Zeichen
Kennzeichnungskraft erlangt hat, d.h. dass es von einem erheblichen Teil
der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf
bestimmte Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird
(BGE 130 Ill 328 E. 3.1 Uhrenarmband, mit zahlreichen Hinweisen). Eine
durch  Verkehrsdurchsetzung nachtraglich  unterscheidungskraftig
gewordene Marke wird von ihren Verkehrskreisen wieder erkannt, d.h. mit
einer konkreten, reprasentierenden Bedeutung verstanden, die andere,
beschreibenden Bedeutungen neben sich verblassen lasst (ASCHMANN,
a.a.0., N. 223).

Eine Irrefiihrung Uber die geografische Herkunft im Sinne von Art. 2 Bst. ¢ MSchG kann grundsatzlich
selbst ein intensiver Gebrauch nicht beseitigen. Ausnahmsweise kann jedoch ein solches Zeichen aufgrund
eines intensiven Gebrauchs eine eigenstdndige Bedeutung erhalten ("secondary meaning"), welche aus
der Sicht des Abnehmers derart im Vordergrund steht, dass eine Tauschungsgefahr praktisch
ausgeschlossen werden kann (MARBACH, a.a.0., N. 569, mit Hinweis auf BGE 89 | 290 E. 6 Dorset, E. 6
bezlglich der Marke Parisienne, und die Marken CH-Nr. 405 245 Canada Dry [fig], CH 510 544 Ragusa
[Stadt in Sizilien]; MICHAEL NOTH in: Michael Noth/Gregor Bihler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MschG], Bern 2009, Art. 2 lit. ¢, N. 94 f, mit zahlreichen Hinweisen auf
Rechtsprechung und Lehre; vgl. zur Beweiswirdigung: NOTH, a.a.0., Art. 2 lit. ¢, N. 32 und im gleichen
Sinn: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4119/2008 vom 9. Marz 2009 E. 7 Como View).

4.7. Bei Angaben mit mehrfachem Sinngehalt richtet sich die Beurteilung
danach, welcher Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen bei den massgeblichen Verkehrskreisen im
Vordergrund steht (BGE 135 1l 416 E. 2.3 Calvi, mit Hinweis, BGE 117 Il
324 E. 1b Montparnasse; NOTH, a.a.0., Art. 2 lit. ¢, N. 20, mit zahlreichen
Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Zu prifen ist, welcher
Sinngehalt des Zeichens im taglichen Gebrauch im relevanten Kontext
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Verwendung findet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006
vom 1. Oktober 2008 E. 5 Afri-cola).

5.

5.1. In einem ersten Schritt sind die relevanten Verkehrskreise zu
bestimmen.

5.2. Das Zeichen wird beansprucht fur "Spiele, Spielzeug einschliesslich
Hundespielzeug; Plischtiere, Badespielzeug; Schaukeln; Kinderbetten-
Mobiles (Spielzeug); Ubungssitze fir Babies zum Hochspringen;
Untertassen und Unterteller flir Kleinkinder; Rasseln; Kinderspielzeug
enthaltende Spielmatten" der Klasse 28. Adressaten dieser Produkte sind
Durchschnittskonsumenten wie auch Fachhandler. Die Aussage, dass es
sich, wie die Beschwerdefuhrerin behauptet, bei den
Durchschnittskonsumenten der hier zur Diskussion stehenden Waren -
mit Ausnahme von Hundespielzeug - vor allem um Personen bis 45 Jahre
handelt, vermag nur teilweise zu Uberzeugen. Diese Alterskategorie
dirfte zwar einen bedeutenden Anteil der Kaufer von Produkten fur
Kleinkinder darstellen. Allerdings sind einige der Produkte nicht
ausschliesslich fur Kleinkinder bestimmt (wie "Spiele, Spielzeug"). Zu
berlcksichtigen ist auch, dass die Anzahl der Spatgebarenden oder der
Vater in hoherem Alter zunimmt und zudem z.B. auch die Grosseltern,
welche diese Produkte fur ihre Enkel erwerben, als Kunden in Frage
kommen. Der Beschwerdefuhrerin kann deshalb bezlglich der
Altersgrenze nicht gefolgt werden. Zu Recht keine Altersgrenze sieht die
Beschwerdefuhrerin bezuglich Hundespielzeug, denn diese Waren
werden von Personen jeden Alters gekauft.

6.

6.1. Die Marke besteht aus dem Wort GAP. Es handelt sich um eine
Wortmarke.

6.2. Als relevanter Tatbestand zu prifen sind hier somit die Bekanntheit
des geografischen Sinngehalts des Wortes "gap" beim angesprochenen
schweizerischen Publikum, eine tatsachliche oder erwartete Beziehung
zwischen diesem Wort und den beanspruchten Waren- und
Dienstleistungen, die im Gesamteindruck eine allfallige
IrrefUhrungsgefahr beeinflussen kdnnen bzw. aufgrund derer das Zeichen
zum Gemeingut zu zahlen ist, und die Frage, ob an ihm ein
Freihaltebediirfnis besteht.
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6.3.

6.3.1. Wie die Vorinstanz feststellt, ist Gap eine Stadt in Frankreich.
Diese liegt in der Region Provence-Alpes-Céte d'Azur im Departement
Haute-Alpes auf einer Hohe von 740 m, hat nicht ganz 40'000 Einwohner
und erstreckt sich Uber 110 km? (www.annuaire-mairie.fr/ville-gap.html,
www.france-voyage.com > gap).

Gap war 2002 "Alpenstadt des Jahres". Dieser Titel zeichnet eine Alpenstadt fiir ihr besonderes
Engagement bei der Umsetzung der Alpenkonvention aus und wird von einer internationalen Jury vergeben
(www.alpenstaedte.org > Uber uns, sowie > Alpenstadte). Diese Auszeichnung diirfte hier interessant sein
bezlglich der Situation der Stadt und ihrer Zukunftsvisionen; zu grosser Bekanntheit dirfte sie aber der
Stadt kaum verholfen haben, gibt es doch unzahlige Auszeichnungen im Sinne von "...des Jahres", "Jahr
des/der..." oder "Tag des/der...". Zu Gap finden sich im Zusammenhang mit der Nennung als Alpenstadt
des Jahres 2002 insbesondere folgende Angaben: "Die Stadt ist die wirtschaftliche, touristische,
kommerzielle und kulturelle Metropole der dinn besiedelten Sidalpen. Gap legt Wert auf seine
Unabhangigkeit gegenuber den typischen Entwicklungsmodellen der letzten Jahre, die bisher die meisten
Alpenstadte gepragt haben. Die Stadt Gap hofft, von ihren 'Minuspunkien der Vergangenheit'
(Abgeschiedenheit, das Fehlen von Industrie) zu profitieren und diese als 'Pluspunkte’ fir eine nachhaltige
Entwicklung zu nutzen. Schwerpunkte sind dabei der Natur- und Umweltschutz, die Lebensqualitat der
Einwohner, die Aufwertung des Stadtgebietes und die Entwicklung der Universitat. Diese Entwicklung
erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den vor Ort ansassigen Kompetenzzentren wie dem nationalen
Botanischen Institut fir den Alpenraum (Conservatoire Botanique National Alpin) oder dem Nationalpark
Ecrins (Parc National des Ecrins)" (www.alpenstaedte.org > Alpenstadte > gap). Das touristische Angebot
auf der Homepage der Stadt (gap-www.ville-gap.fr > tourisme) umfasst mehrere Hotels, Camping und
sonstige Ubernachtungsmdglichkeiten und ein eher beschrinktes Angebot an Aktivititen. So wird z.B.
beim Wintersport auf die umliegenden Orte verwiesen. Das Internetportal France Voyage (www.france-
voyage.com > gap) fuhrt die Stadt Gap ebenfalls als Touristenort auf, wobei das Angebot an touristischen
Aktivitaten nicht sehr umfangreich ist. Die Vorinstanz weist insbesondere darauf hin, dass die Stadt
mehrmals Etappenort der Tour de France war.

6.3.2. Das Zeichen "Gap" ist im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren - Spiele, Spielzeug einschliesslich Hundespielzeug; Pluschtiere;
Badespielzeug; Schaukeln; Kinderbetten-Mobiles (Spielzeug);
Ubungssitze fiir Babies zum Hochspringen; Untertassen und Unterteller
fur Kleinkinder; Rasseln; Kinderspielzeug enthaltende Spielmatten - zu
beurteilen. Die franzdsische Stadt Gap ist nicht bekannt fir die
Herstellung dieser Produkte. Insbesondere Frankreich kame aber als
Herkunftsort der genannten Waren durchaus in Frage.
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6.3.3. Zu prifen ist deshalb, ob der Ort Gap einem nicht unerheblichen
Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt ist und so eine
Gebietserwartung weckt, ob allenfalls ein anderer Sinngehalt im
Vordergrund steht oder das Zeichen durch die Marke GAP - wie dies die
Beschwerdeflihrerin vorbringt - eine eigene Bedeutung ("secondary
meaning") erlangt hat.

Aus den obigen Ausflihrungen geht hervor, dass die Stadt Gap eine nicht sehr zentral gelegene Kleinstadt
und aus touristischer Sicht wohl kaum von grésserer Bedeutung ist. Aufgrund der Nahe zur Schweiz kann
zwar davon ausgegangen werden, dass sie einem Teil der Schweizer Bevdlkerung bekannt ist. Allerdings
kann lediglich aufgrund der geografischen Nahe nicht darauf geschlossen werden, dass es sich um eine
grossere Anzahl Personen handelt. Tourismus beschrankt sich seit langem nicht mehr auf die nahe
liegenden Gebiete. Mit dem Auto sind es 273 km von Genf bis Gap (empfohlene Route von ViaMichelin,
vgl. www.viamichelin.de). Es handelt sich deshalb nicht um einen Ort, der flir Tagesausfliige besonders
geeignet ist oder in dem grenziberschreitend Einkaufe getatigt werden. Wie die Vorinstanz vor allem
betont, war Gap mehrmals Etappenort der Tour de France. Uber die Tour de France wird in der Schweiz
ausflhrlich berichtet, jedoch geht es um ein Radrennen. Interessant ist, wer die Etappe bzw. das Rennen
gewinnt. Mit Ausnahme spektakularer Strecken dirften eher die Fahrer als die Ortschaften die
Aufmerksamkeit der Zuschauer oder Zuhorer auf sich ziehen. Detailliertere Kenntnisse sind lediglich bei
einer Minderheit von Personen, die sich ganz besonders flr dieses Ereignis interessieren, zu erwarten. Da
die Informationsflut, der der durchschnittliche Konsument taglich ausgesetzt ist, ausserst gross ist, vermag
der Hinweis der Vorinstanz, dass der Name der Stadt wegen der Tour de France im passiven Gedachtnis
der Leute verankert ist, wenig zu Uberzeugen.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass die franzésische Stadt Gap nur einem kleinen Teil der
massgebenden Verkehrskreise bekannt ist.

6.4. "Gap" hat zudem noch weitere Bedeutungen.

6.4.1. Zum einen ist "Gap" ein englisches Wort. Es bedeutet "Llcke,
Spalt, Offnung; Bresche, Gasse; (Berg)Schlucht; fig. Lcke,
Zwischenraum, -zeit, Unterbrechung, Kiuft, Unterschied" (E-
HANDWORTERBUCH LANGENSCHEIDT 5.0, Berlin und Minchen).

Die englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den Grundziigen
vertraut, so dass nicht nur einfache Worter mit leicht verstéandlichem Sinngehalt, sondern auch komplexe
Aussagen verstanden werden. Englische Begriffe missen mit anderen Worten bericksichtigt werden,
sofern sie einem wesentlichen Teil der Bevdlkerung unseres Landes bekannt sind (BGE 129 Ill 225 E. 5.1
Masterpiece; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8186/2008 vom 23. Februar 2010 E. 3 Babyrub, mit
Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung, und B-3337/2010 vom 28. Juli 2010 E. 5.2 Radiant Apricot,
mit Hinweisen).
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Die Vorinstanz und die Beschwerdefiihrerin sind sich darin einig, dass das englische Wort "gap" zum
Grundwortschatz gehdrt. Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass dies nicht zutreffen wurde (vgl. insb. den
Eintrag des Wortes in: PoNs, Basisworterbuch Schule, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, Stuttgart
2006).

Gap wird auch als Anglizismus in der Alltags- und Fachsprache gebraucht. So gibt es in der
Betriebswirtschaft die Gap-Analyse (JEAN-PAUL THOMMEN, Lexikon der Betriebswirtschaft, Zirich 2004) und
Sprachschulen bieten z.B. ein "Gap year" Programm an (z.B. ESL Sprachaufenthalte: www.esl.ch). Das
Wort "gap" findet sich auch im "Grand Robert de la
langue francaise" als englisches Wort mit der Bedeutung "trou, intervalle" bzw. fig. "retard, déficit" mit dem
Hinweis: "cet anglicisme est assez
fréquemment employé a propos des réalités anglo-saxonnes". Dazu werden die Beispiele "des gap
d'énergie, le gap technologique" genannt
(vgl. Le CD-ROM du Grand Robert, 2005).

Es ist deshalb davon auszugehen, dass das englische Wort "gap" einem bedeutenden Teil der
massgebenden Verkehrskreise bekannt ist. Im Zusammenhang mit den hier massgebenden Produkten ist
es so verstanden, d.h. mit dem Sinngehalt "Liicke", eine Fantasiebezeichnung.

6.4.2. GAP wird ferner sehr haufig als Abkurzung benutzt, Zu den
bekanntesten durften "Gemeinsame Agrarpolitik" der EU (vgl.
http://europa.eu/pol/agr/index_de.htm) oder das von der
Beschwerdefuhrerin genannte "Government Accoutability Project”
gehdren. "Gap" findet sich z.B. auch in "Gap Adventures" - wo es fiur "the
Great Adventures People" steht - dem Namen eines auch in der Schweiz
bekannten grossen und mehrfach ausgezeichneten Anbieters von
Abenteuerreisen, die insbesondere Ubers Internet gebucht werden
kénnen (www.gapadventures.com; vgl. den Artikel in NZZ Online 11.
Oktober 2010). GAP ist ferner das Kraftfahrzeugkennzeichen fir den
Landkreis Garmisch-Partenkirchen (www.kfz-info.net/ GAP-kfz-
kennzeichen).

6.4.3. GAP ist ebenfalls als Marke bekannt. Gap Inc. ist ein 1969
gegrindeter Bekleidungseinzelhandler, der seinen Angaben nach zu den
weltgrossten zahlt (vgl. www.gapinc.com). Als Marke ist GAP weltweit
unter den Top 100 Brands und zwar 2010 auf Platz 84
(www.interbrand.com > Top 100 Brand, Best Global Brands 2010). GAP
hat zwar keine Verkaufsgeschéafte in der Schweiz, jedoch in Nordamerika
(USA und Kanada),
Europa (England, Frankreich, Irland) und Japan (www.gapinc.com > our
brands > GAP). Schweizer Konsumenten kdénnen wahrend eines
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Auslandaufenthalts Artikel dieser Marke kaufen oder zumindest kennen
lernen. Zudem gibt es den Verkauf Uber Internet (www.gap.com >
international shipping). Aus den eingereichten Beweismitteln geht hervor,
dass Artikel der Marke GAP in zahlreichen auch in der Schweiz
verbreiteten Modezeitschriften beworben werden. Dass Artikel der Marke
GAP von Schweizern gekauft werden, ergibt sich aus den von der
Beschwerdeflhrerin  genannten Umsatzzahlen betreffend Inhaber
schweizerischer Kreditkarten. Die von der Beschwerdeflhrerin genannten
Summen in Millionenhohe und die Tatsache, dass es sich bei den
Produkten der Marke GAP nicht um teure Luxusprodukte handelt (vgl. die
Internet Angebote in Schweizer Franken auf www.gap.com) widerlegt die
Aussage der Vorinstanz, dass es sich dabei um Kaufe einiger weniger
Fans dieser Marke handeln kénnte.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Marke GAP fir Kleidung und entsprechende Accessoires auch
in der Schweiz bekannt ist.

6.5. GAP dirfte somit bei den angesprochenen Verkehrskreisen
unterschiedliche Gedankenverbindungen wecken. Dies bestatigt auch die
Vorinstanz in ihrer Stellungnahme vom 3. Februar 2011, wo sie davon
ausgeht, dass beim Zeichen GAPWATCH "GAP" im Zusammenhang mit
dem englischen Wort "WATCH" im Sinne des englischen Wortes "gap",
d.h. Liicke, und nicht als geografische Angabe wahrgenommen wird.

Als englisches Wort fur "Lucke" wie auch als Abkurzung ist das Zeichen im Zusammenhang mit den
beanspruchten Produkten eine Fantasiebezeichnung. Ferner besteht die Mdglichkeit, dass das Zeichen
von den Adressaten mit der Marke GAP assoziiert wird. Ob diesbezlglich die Voraussetzung fiur die
Erlangung einer "secondary meaning" erreicht sind, kann offen gelassen werden. Beschreibend oder
irrefuhrend ware das Zeichen nur, wenn es als Hinweis auf die Stadt Gap wahrgenommen wirde. Wie aus
den obigen Erwagungen hervorgeht, ist diese in der Schweiz kaum bekannt. Das Zeichen durfte
demzufolge von der grossen Mehrzahl der Adressaten in Verbindung mit den beanspruchten Waren als
fantasiehaft - oder allenfalls als Hinweis auf eine bestehende Marke - und nicht als herkunftsbezogen
wahrgenommen werden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass es beim uUberwiegenden Teil der
massgeblichen Verkehrskreise Unterscheidungskraft geniesst und nicht irrefuhrend ist.

7.

Weiter ist zu prifen, ob am Zeichen GAP allenfalls ein Freihaltebedirfnis
zugunsten ortsansassiger Unternehmen besteht. Wie oben dargelegt, ist
Gap weder fur die beanspruchten Produkte bekannt, noch ist es eine
Industriestadt oder soll sich zu einer solchen entwickeln. Ein ernsthaftes
Bedurfnis, das Zeichen GAP flr die Produzenten der Stadt Gap
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freizuhalten, besteht deshalb nicht. Im Ubrigen geniessen verschiedene
Zeichen "GAP" unter anderem flr Produkte der hier zur Diskussion
stehenden Klasse 28 in Frankreich und als EU-Gemeinschaftsmarke
Schutz. Wenn das Zeichen selbst im Heimatstaat aufgrund der
Markeneintragung einem einzigen Anbieter zusteht, besteht kein Grund
der auslandischen  Herkunftsangabe ausgehend von einem
Freihaltebedurfnis den Markenschutz in der Schweiz zu versagen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2009 vom 30. September 2009
E. 6.2, Park Avenue, mit Hinweisen; MARBACH a.a.0., N. 394, mit Hinweis
auf BGE 97 | 79 Cusco, BGE 100 Ib 351 Haacht, BGE 117 Il 327
Montparnasse).

8.1. Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Zeichen GAP fir die
beantragten Waren weder beschreibend noch freihaltebedurftig und somit
nicht dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen ist
und auch keine Gefahr einer Irrefhrung im Sinne von Art. 2 Bst. ¢
MSchG besteht.

8.2. Unter diesen Umstanden ertbrigt es sich, auf weitere Vorbringen der
Parteien und insbesondere auch auf die Frage der Notwendigkeit einer
Verkehrsbefragung einzugehen.

9.

Demnach ist die Beschwerde gutzuheissen und die Vorinstanz
anzuweisen, der CH-Marke Nr. 50657/2008 GAP Schutz fiir die in Klasse
28 Dbeanspruchten Waren "Spiele, Spielzeug einschliesslich
Hundespielzeug; Plischtiere, Badespielzeug; Schaukeln; Kinderbetten-
Mobiles (Spielzeug); Ubungssitze fiir Babies zum Hochspringen;
Untertassen und Unterteller flr Kleinkinder; Rasseln; Kinderspielzeug
enthaltende Spielmatten" zu gewahren.

10.

10.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden keine Kosten erhoben
(Art. 63 Abs. 1 und 2 VwWVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der
Beschwerdefiihrerin zurlickzuerstatten, und es ist ihr eine angemessene
Parteientschadigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements Uber die
Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom
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21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Wurde, wie im vorliegenden
Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschadigung
auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine
Parteientschadigung von Fr. 3'000.— als angemessen.

10.2. Fehlt es in einem Verfahren an einer unterliegenden Partei, ist die
Parteientschadigung derjenigen Korperschaft oder autonomen Anstalt
aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfugt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes lber Statut und Aufgaben des
Eidgendssischen Instituts fur Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31)
handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener
Rechtspersonlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des
Markenschutzgesetzes namentlich der FUhrung des Markenregisters
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestutzt darauf erliess sie
die angefochtene Verfligung in eigenem Namen und kassierte auch in
eigenem Namen die daflir vorgesehene Gebiihr. Die Vorinstanz ist daher
zur Zahlung der Parteientschadigung zu verpflichten.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfugung der Vorinstanz vom
13. April 2010 wird aufgehoben und die Vorinstanz wird angewiesen, der
Marke Nr. 50657/2008 GAP den Schutz fur die Waren " Spiele, Spielzeug
einschliesslich Hundespielzeug; Pluschtiere, Badespielzeug; Schaukeln;
Kinderbetten-Mobiles  (Spielzeug); Ubungssitze fir Babies zum
Hochspringen; Untertassen und Unterteller flr Kleinkinder; Rasseln;
Kinderspielzeug enthaltende Spielmatten” der Klasse 28 zu gewahren.

2,

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete
Kostenvorschuss von Fr. 2'600.— wird der Beschwerdeflhrerin nach
Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurlickerstattet.

3.
Der Beschwerdefihrerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine
Parteientschadigung von Fr. 3'000.— zugesprochen.

4,
Dieses Urteil geht an:
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- die Beschwerdefuhrerin (Gerichtsurkunde; Beilage:
Ruckerstattungsformular)

— die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

— Das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement

Fir die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nachste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Beatrice Brigger

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eréffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gefuhrt
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 Begriindung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdefuhrende Partei in Handen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 23. Februar 2011
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