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Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdefuhrerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung
Nr. 890'309 VICTORIA (fig.) mit Ursprungsland Deutschland, registriert
am 19. Mai 2006. Die Marke beansprucht auch Schutz in der Schweiz,
und zwar fur folgende Dienstleistungen:

Klasse 35: Publicité; direction d'affaires; administration d'affaires; travaux de
bureau.

Klasse 36: Assurances; affaires financiéres; affaires monétaires; affaires im-
mobiliéres.

Klasse 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de re-
cherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches in-
dustrielles; conception et développement de matériel informatique et logiciels;
services juridiques.

Klasse 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiene et de
beauté pour étres humains ou pour animaux; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture.

Die Marke hat folgendes Aussehen:

A VICTORIA W

Der Schweiz wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens
der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am
17. August 2006 notifiziert.

Am 15. August 2007 verweigerte die Vorinstanz der Marke fur samtli-
che beanspruchten Waren vorlaufig den Schutz fur die Schweiz. Zur
Begrindung fuhrte sie aus, die Marke enthalte den Begriff VICTORIA,
welche auf mehrere Herkunftsbezeichnungen hinweise, zum Beispiel
auf den sidaustralischen Bundesstaat Victoria mit mehr als 5'037'700
Einwohnern oder die Stadt Victoria, Hauptstadt der kanadischen Pro-
vinz British Columbia. Jede dieser Bezeichnungen weise auf eine mog-
liche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hin, da-
her wisse der Adressat der besagten Dienstleistungen gegebenenfalls
nicht, welche dieser Bezeichnungen die korrekte sei. Da das Zeichen
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somit irrefiihrend sei, misse ihm der Schutz in der Schweiz fir alle be-
anspruchten Dienstleistungen verweigert werden.

Mit Eingabe vom 14. Januar 2008 beantragte die Beschwerdefihrerin,
der Marke sei der Schutz in der Schweiz zu erteilen. Zur Begriindung
fuhrte sie aus, es treffe nicht zu, dass das Wort Victoria in erster Linie
als geografische Bezeichnung verstanden werde. Vielmehr sei jeder-
mann bekannt, dass Victoria ein auch in der Schweiz weit verbreiteter
weiblicher Vorname sei. Niemand habe deshalb Anlass dazu, sich Ge-
danken dartber zu machen, ob es auch geografische Namen gebe,
welche auf diesen Vornamen zurtickgefihrt werden kdnnten. Offen-
sichtlich habe die Vorinstanz aus diesem Grunde zahlreiche Marken
mit dem Bestandteil Victoria eingetragen.

Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 23. April 2008 an der Schutz-
verweigerung fest. Sie erklarte, die Zeichenbildung lasse nicht die An-
nahme zu, dass die Konsumenten im Begriff Victoria einzig einen
weiblichen Vornamen erkennen wirden. Denn das zur Diskussion ste-
hende Zeichen bestehe einzig aus einer leichten Grafik (blaue Balken
vor und nach dem Wortelement) und dem Begriff VICTORIA, der in
normaler Schrift gehalten sei. Bei einer Kombination mit einem Nach-
namen wéare die Situation wohl anders. Das Zeichen enthalte keine
Elemente, die den geografischen Gehalt in den Hintergrund dréngen
wirden. Victoria als Hauptstadt von British Columbia sowie der austra-
lische Bundesstaat Victoria seien einem erheblichen Teil der Schwei-
zer Abnehmer bekannt. Da die beanspruchten Dienstleistungen auch
online erbracht werden koénnten, wirden die Abnehmer beim Anblick
des zur Diskussion stehenden Zeichens erwarten, dass die Dienstleis-
tungen aus dem Bundesstaat Victoria oder der Hauptstadt der Provinz
British-Columbia stammten. Da die Beschwerdefihrerin Sitz in
Deutschland habe, sei einerseits keine der Voraussetzungen von Art.
49 MSchG erfullt. Andererseits misse im Zeichen selber ein Korrektiv
angebracht sein, aus dem klar hervorgehe, um welches Victoria es
sich handle. Andernfalls sei die internationale Registrierung Nr.
890'309 wegen Irrefiihrungsgefahr zurlickzuweisen. Schliesslich kénn-
ten aus den von der Beschwerdefuhrerin genannten Voreintragungen
keine Rickschlisse auf dieses Verfahren gezogen werden, da die Pri-
fungspraxis betreffend den Begriff Victoria in der Zwischenzeit gean-
dert worden sei.
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Mit Eingabe vom 16. Juni 2008 hielt die Beschwerdefuhrerin an ihrem
eingangs gestellten Antrag fest. Unter anderem hielt sie fest, das hau-
fige Vorkommen des Vornamens Victoria, auch zur Benennung von
geografischen Orten, sei auf die englische Koénigin Victoria zurtckzu-
fuhren. Zu ihren Ehren hatten immer wieder Siedler, insbesondere in
Uberseegebieten, diesen Vornamen zur Benennung von geografischen
Orten verwendet. Weil bei einem Verstandnis, das Wort Victoria sei
eine geografische Referenz, vollig unklar bleibe, auf welche geografi-
schen Orte damit hingewiesen werde, werde der Konsument erken-
nen, dass Victoria nicht auf die Herkunft der Waren und Dienstleistun-
gen Bezug nehme. Die Darstellung der Marke lasse vielmehr unver-
zuglich an eine Firma oder Marke denken, welche Victoria heisse.

Mit Verfiigung vom 15. September 2008 verweigerte die Vorinstanz der
internationalen Registrierung Nr. 890'309 VICTORIA (fig.) fur alle be-
anspruchten Dienstleistungen den Schutz in der Schweiz. Sie argu-
mentierte, neben seiner Bedeutung als weiblicher Vorname komme
Victoria als Benennung verschiedener geografischer Orte vor. Darun-
ter dirften nur die Hauptstadt der kanadischen Provinz British Colum-
bia (Victoria) und der australische Bundesstaat Victoria als bekannt
gelten. Die Tatsache, dass es mehrere Ortschaften respektive Regio-
nen mit der gleichen Bezeichnung gebe, schliesse entgegen der Auf-
fassung der Beschwerdeflihrerin nicht aus, dass die Abnehmer eine
Erwartung an die Herkunft betreffend die beanspruchten Dienstleistun-
gen héatten. Es entspreche denn auch standiger Institutspraxis, dass
auch beim Vorliegen einer Mehrheit von Ortschaften mit dem gleichen
Namen die Warenliste eingeschrankt respektive die Voraussetzungen
von Art. 49 MSchG erfullt sein mussten. Unter Umstanden musse auch
ein Korrektiv in die Marke aufgenommen werden, damit diese zum
Markenschutz zugelassen werden kénne. Auf Grund der konkreten
Zeichenbildung kdnne nicht davon ausgegangen werden, dass die Ab-
nehmer im Zeichen einzig den weiblichen Vornamen erkennten, zumal
Victoria einziges Wortelement sei. Das Vorliegen eines Symbolcharak-
ters, der die Annahme einer Herkunftsangabe ausschliesse, sei in
casu nicht gegeben und werde auch nicht geltend gemacht. Sowohl
die Provinz British Columbia mit seiner Hauptstadt Victoria als auch
der australische Bundesstaat Victoria seien industrialisierte Gebiete,
die, wie es fir grosse westliche Stadte bzw. Regionen Ublich sei, Uber
einen gut ausgebauten Dienstleistungssektor, verfiigten. Insbhesondere
im Finanz- und Versicherungsbereich, aber auch im Bereich der Unter-
nehmensberatung seien die interessierten Verkehrskreise regelmassig
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mit Dienstleistungserbringern konfrontiert, deren Name geografische
Angaben enthalte, wie z.B. ,Basler, ,Winterthur®, ,Crédit Suisse",
.Vaudoise" oder ,Boston Consulting Group“. Da sowohl die kanadische
Provinzhauptstadt wie auch der australische Bundesstaat den ange-
sprochenen Verkehrskreisen bekannt seien und auf Grund ihrer Be-
deutung wirden die Verkehrskreise und insbesondere die Fachleute
erwarten, dass die beanspruchten Dienstleistungen in der Schweiz
durch ein Unternehmen, das entweder aus der kanadischen Provinz-
hauptstadt oder dem australischen Bundesstaat Victoria stamme, er-
bracht wirden. Je nach Art der Dienstleistungen sei es den Abneh-
mern denn auch wichtig zu wissen, dass der Dienstleistungsanbieter
mit den lokalen Gepflogenheiten oder gesetzlichen Vorschriften bes-
tens vertraut sei. Die beanspruchten Dienstleistungen kdnnten zudem
auch online erbracht werden. Die Beschwerdefiihrerin habe nicht dar-
gelegt, dass eine der Voraussetzungen von Art. 49 MSchG erfillt sei.
Entsprechend muisse die internationale Registrierung Nr. 890'309 VIC-
TORIA (fig.) wegen Irrefihrungsgefahr zuriickgewiesen werden.
Schliesslich kdnne aus den von der Beschwerdefiihrerin genannten
Voreintragungen kein Anspruch auf Gleichbehandlung abgeleitet wer-
den.

B.

Gegen diese Verfigung erhob die Beschwerdefiuhrerin am 16. Oktober
2008 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt,
es sei die Verfugung der Vorinstanz vom 15. September 2008 aufzuhe-
ben und die Vorinstanz sei anzuweisen, den schweizerischen Teil der
internationalen Registrierung 890'309 fiir alle beanspruchten Dienst-
leistungen zum Schutz zuzulassen, alles unter Kosten- und Entschadi-
gungsfolge zu Lasten der Vorinstanz. Zur Begrindung fihrt sie aus,
sie sei eine Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Deutschland und bie-
te samtliche Versicherungsdienstleistungen fir Privat- und Geschéfts-
kunden, aber auch andere Finanzdienstleistungen wie Anlageberatung
an, und zwar seit 1875 unter der Firma Victoria. Sie stelle nicht in Ab-
rede, dass die Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia
und ein australischer Bundesstaat Victoria hiessen. Dies sei im vorlie-
genden Fall aber irrelevant, weil die beteiligten Verkehrskreise bei
Wahrnehmung des Zeichens Victoria im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Dienstleistungen nicht an diese Gebiete dachten, son-
dern an den weiblichen Vornamen Victoria, und zwar primér als Name
von Victoria Beckham, Victoria Adams oder von Queen Victoria. Ge-
wisse Konsumenten wirden den Namen auch als Hinweis auf die
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Genfer Victoria Hall oder das Hotel Victoria-Jungfrau verstehen. Es
gebe aber nirgends Indizien dafir, dass der Durchschnittskonsument
an die kanadische Stadt oder die australische Provinz gleichen Na-
mens denken werde.

C.

Mit Eingabe vom 5. Januar 2009 verzichtete die Vorinstanz auf die Ein-
reichung einer Stellungnahme und beantragt, unter Hinweis auf die
Begrindung der angefochtenen Verfligung, die Beschwerde sei unter
Kostenfolge abzuweisen.

D.

Am 16. Februar 2009 reichte die Beschwerdeflhrerin ihre Honorarnote
ein mit dem Antrag, ihr sei der Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- zurtck-
zuerstatten sowie eine Parteientschadigung von Fr. 3'750.- zuzuspre-
chen.

E.

Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 hat die Vorinstanz die Sistierung
des Verfahrens beantragt, um einen Entscheid des Bundesgerichts in
einer anderen Markenangelegenheit (Verfahrensnummer
4A 587/2008) abzuwarten.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte mit Schreiben vom 10. Marz 2009,
der Sistierungsantrag der Vorinstanz sei abzuweisen.

F.
Die Beschwerdefiihrerin hat auf die Durchfiihrung einer 6ffentlichen
Verhandlung stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfigungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
standig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni
2005 uber das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz,
VGG, SR 173.32]).
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Die Beschwerdefuhrerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfi-
gung durch diese beschwert und hat ein schutzwirdiges Interesse an
ihrer Aufhebung oder Anderung. Sie ist daher zur Beschwerdefiihrung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 Uber das Verwaltungsverfahren [VWVG, SR 172.021]). Eingabe-
frist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der
Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWVG),
der Vertreter hat sich rechtsgentglich ausgewiesen (Art. 11 VwWVG)
und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff.
VwWVG).

Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.

2.

Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 hat die Vorinstanz die Sistierung
des Verfahrens beantragt, um einen Entscheid des Bundesgerichts in
einer anderen Markenangelegenheit (Verfahrensnummer
4A_587/2008) abzuwarten. Die Beschwerdefiihrerin beantragte mit
Schreiben vom 10. Méarz 2009 die Abweisung dieses Sistierungsge-
suchs.

Ein hangiges Verfahren vor einer anderen Behodrde bildet nur einen
Sistierungsgrund, wenn es fur das sistierte Verfahren von prajudizieller
Bedeutung ist und es ohne Sistierung nicht rascher und einfacher zum
Ziel gelangt (BGE 123 Il 1 E. 2b, BGE 122 Il 211 E. 3e). Eine solche
Bedeutung hat jenes Verfahren fir das vorliegende nicht, da die Mar-
ken sich wesentlich voneinander unterscheiden und sich beide Falle
an den klaren Vorgaben der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
orientieren. Das Sistierungsgesuch ist daher abzuweisen.

3.

Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008
eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen uUber die internationale Registrierung von Marken (SR
0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten (vgl. AS 2009 287). Nach dem re-
vidierten Art. 9sexies Aps. 1 Bst. a MMP findet in den Beziehungen zwi-
schen Staaten, die — wie Deutschland und die Schweiz - Vertragspar-
teien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens uber die in-
ternationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3, in der
in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) sind, nur das MMP
Anwendung.

Seite 7



B-6562/2008

Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international re-
gistrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariser Verbandsulbereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums (PVU, SR 0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revi-
dierten Fassung) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das
nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemaéass
Art. Gaunauies Bst, B Ziff. 3 PVU namentlich dann zu, wenn die Marke ge-
gen die guten Sitten oder die 6ffentliche Ordnung verstdsst, insbeson-
dere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu téduschen. Dieser Aus-
schlussgrund 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. ¢ MSchG irrefiih-
rende Zeichen vom Markenschutz ausschliesst (vgl. Entscheid der Eid-
gendssischen Rekurskommission fir geistiges Eigentum [RKGE] in:
Schweizerische Zeitschrift fur Immaterialgiter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2006 S. 681 E. 2 — Burberry Brit; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2 — bti-
cino [fig.], mit Verweis auf BGE 128 Ill 454 E. 2 — Yukon). Lehre und
Praxis zu dieser Bestimmung kénnen somit im vorliegenden Fall her-
angezogen  werden  (Urteil des  Bundesverwaltungsgerichts
B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 3.2 — Laura Biagiotti Aqua di
Roma).

4.

Irrefihrend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie eine geogra-
fische Angabe enthalt oder gar ausschliesslich aus einer geografi-
schen Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme
verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die
Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 Il
770 E. 2.1 — Colorado, BGE 128 Ill 454 E. 2.2 — Yukon, Urteile des
Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 — Champ,
und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 — Fischmanufaktur Deutsche
See [fig.]). Als derartige geografische Herkunftsangaben gelten unter
anderem die Namen von Stadten, Regionen und Landern (BGE 128 Il
454 E. 2.1 - Yukon, mit Verweis auf: Eucen MarsacH, Markenrecht, in:
Roland von Biren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterial-
guter- und Wettbewerbsrecht, 3. Band Kennzeichenrecht, Basel und
Frankfurt a.M. 1996 [SIWR Il1], S. 52 f.).
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Wird ein geografischer Name von den massgebenden Verkehrskreisen
nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft verstanden, so kann
das Zeichen, in dem er enthalten ist, insofern auch keine Irrefiihrung
bewirken (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG; RKGE in sic! 2005 S. 890 E. 4 —
La differenza si chiama Gaggenau). Dies trifft insbesondere dann zu,
wenn die geografische Angabe den massgebenden Verkehrskreisen
tberhaupt nicht bekannt ist, trotz bekanntem geografischem Gehalt als
Fantasiezeichen aufgefasst wird, offensichtlich nicht als Produktions-,
Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als Typenbezeichnung
erkannt wird, sich im Verkehr als Kennzeichen fiir ein bestimmtes Un-
ternehmen durchgesetzt hat oder sich zur Gattungsbezeichnung ge-
wandelt hat (BGE 128 Ill 454 E. 2.2 und E. 2.1.1 - 2.1.6 — Yukon, BGE
132 1I1 770 E. 2.1 — Colorado, Urteile des Bundesgerichts 4A.14/2006
vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 — Champ, und 4A.3/2006 vom 18. Mai
2006 E. 2.1 — Fischmanufaktur Deutsche See [fig.]).

Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke
verwendet werden soll, zur Tauschung des Publikums geeignet ist,
entscheidet sich nicht allgemein, sondern héangt von den Umstanden
des Einzelfalles ab. Dazu gehoren insbesondere die Bekanntheit des
Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsachliche oder na-
heliegende Beziehungen zwischen dieser und zusatzlichen Angaben,
welche die Tauschungsgefahr erh6hen oder beseitigen kdénnen. Ent-
scheidend ist, ob eine Marke beim Publikum eine ldeenverbindung zu
einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und
so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In
solchen Fallen besteht die Gefahr der Irrefihrung, falls die mit dem
Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 Il
770 E. 2.1 — Colorado, BGE 128 Ill 454 E. 2.2 — Yukon, Urteile des
Bundesgerichts 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 — Champ,
und 4A.3/2006 vom 18. Mai 2006 E. 2.1 — Fischmanufaktur Deutsche
See [fig.]).

Bei zusammengesetzten Marken sind vorerst die den Gesamteindruck
bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und ihre
Relevanz bezuglich einer Herkunftserwartung hin zu untersuchen. In
einem zweiten Schritt ist sodann zu prifen, ob der einen geografi-
schen Sinngehalt aufweisende Zeichenbestandteil in Bezug auf die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verstandnis der mass-
geblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn
letzteres bejaht wird, ist schliesslich zu prifen, ob die angefochtene
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Marke in ihrem Gesamteindruck - und nicht nur in Bezug auf einzelne
Zeichenbestandteile - eine Herkunftserwartung beziglich der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen hervorruft (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 -
AgieCharmilles).

Gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden im Gegensatz
zu Zeichen des Gemeingutes (BGE 129 Ill 225 E. 5.3 — Masterpiece)
Grenzfalle irrefuhrender, gegen geltendes Recht, die 6ffentliche Ord-
nung oder die guten Sitten verstossende Zeichen nicht zur Eintragung
zugelassen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom
21. Juni 2007 E. 2.2 — bticino [fig.], mit Verweis auf: BGer in PMMBI
1994 | S. 76 — Alaska, BGer in PMMBI 1996 S. 25 — San Francisco
49ers).

5.

Das Bundesverwaltungsgericht setzt fur die Prifung der Frage, ob ein
Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lasst und dadurch im Zu-
sammenhang mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum Ge-
meingut z&ahlt oder irrefuhrend wirkt, in der Regel besondere Sachver-
haltsabklarungen voraus. Es prift einerseits, ob die Vorinstanz die mit
vernunftigem Aufwand erhdltlichen Beweismittel, soweit es nicht um
allgemein notorische Tatsachen geht, vollstandig erhoben und gewdr-
digt hat. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafiir, dass der Sinngehalt
im Gesamteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Wa-
ren und Dienstleistungen, fur die die Marke beansprucht wird, als Her-
kunftsbezeichnung aufgefasst wird, eine entsprechende Herkunft die-
ser Waren und Dienstleistungen erwarten lasst und - bei mehrdeutigen
Zeichen - von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen
Bezug in den Hintergrund gertickt wird, ist in der Regel eine Herkunfts-
erwartung zu bejahen. Fur Weitergehendes tragt die Beschwerdefuh-
rerin die Folgen einer Beweislosigkeit (Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B-1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 5 — Laura Biagiotti Aqua
di Roma E. 5, B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.1 ff. - Afri-Cola
und B-3511/2007 vom 30. September 2008 E. 4 — AgieCharmilles).

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdefiihrerin mit der Beschwerde
eingehende Sachverhaltsrecherchen eingereicht, welchen die Vorin-
stanz als indirektes Beweismittel fir die Frage des Verstandnisses von
,Victoria“ bei den massgeblichen Verkehrskreisen nicht widersprochen
hat. Den Anforderungen an die Ermittlung greifbaren Beweismaterials
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ist damit Gentige getan, und dieses ist im Folgenden entsprechend zu
wuirdigen.

6.

Die strittige internationale Registrierung Nr. 890'309 VICTORIA (fig.)
mit dem Farbanspruch blau und schwarz besteht aus dem in schwar-
zen Grossbuchstaben geschriebenen Wortelement ,Victoria“ sowie ei-
nem blauen Balken, der durch das besagte Wortelement in einen lin-
ken und einen rechten, etwa doppelt so langen Teil geteilt wird; zudem
weist sie einen blassblauen Hintergrund auf. Sie beansprucht Schutz
fur verschiedene Dienstleistungen in den Klassen 35, 36, 42 und 44.
Diese richten sich einerseits an Durchschnittskonsumenten, anderer-
seits an gewerbliche Abnehmer und Fachleute, wie die Vorinstanz zu
Recht festgehalten hat.

Victoria ist unbestrittenermassen ein weiblicher Vorname (Mevers
Grosses UniversaL Lexikon, Band 15, Mannheim / Wien / Zurich 1986,
S. 108), hat aber auch verschiedene geografische Bedeutungen. Na-
mentlich folgende Orte heissen Victoria: die Hauptstadt der kanadi-
schen Provinz British Columbia auf Vancouver Island, das im Stdos-
ten Australiens gelegene Bundesland mit der Hauptstadt Melbourne,
eine rumanische Stadt in Siebenbirgen, eine Stadt in Kamerun (jetzt
,Limbe“ genannt), die Hauptstadt der Seychellen sowie Verwaltungs-
sitz und wirtschaftliches Zentrum von Hongkong (Mevers GRosses
UniversaL Lexikon, a.a.0., S. 108; Granp Larousse UniverseL, Paris 1991,
S. 10'745; Der BrockHaus muLTivEDIAL, 2008). Zudem war bei den RO-
mern ,Victoria“ Begriff und vergottlichte Personifikation des Sieges
(Mevers Grosses UniversaL Lexikon, a.a.0., S. 109). Schliesslich ist ,Vic-
toria® eine nach Konigin Victoria von Grossbritannien und Irland be-
zeichnetes Seerosengewdchs im tropischen Sidamerika (Mevers
GRrosses UniversaL Lexikon, a.a.0., S. 109; Le nouveau PETIT ROBERT DE LA
LANGUE FRANCAISE, Paris 2007, S. 2707; Granp Larousse UNiverseL, a.a.O.,
S. 10'745) sowie die Bezeichnung fir eine vierradrige, offene Pferde-
kutsche (Le Nnouveau PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANGAISE, S. 2707; GRAND
Larousse UniverseL, a.a.0., S. 10'745).

Aus dieser Aufzahlung ist zu schliessen, dass ,Victoria“ geografische
und nicht-geografische Bedeutungen hat. Das Bildelement (durchbro-
chener Balken) ist derart abstrakt, dass es keinen Aufschluss dariber
gibt, in welcher Bedeutung das Wortelement Victoria zu verstehen ist.
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6.1 Worter, die gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeu-
tung besitzen, sind erst dann nicht mehr als Herkunftsangaben zu be-
trachten, wenn aus der Sicht der Abnehmer die nichtgeografische Be-
deutung dominiert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 — Madison; RKGE in sic! 2004
S. 681 E. 3b - US40, RKGE in sic! 1998 S. 475 E. 3b — Finn Comfort;
MareacH, SIWR 1lI, S. 74; CuristorH WiLLi, Markenschutzgesetz, Kom-
mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Beriicksichtigung des
europaischen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, Art. 2,
N. 233; Lucas Davio, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich
Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum schweizeri-
schen Privatrecht, Basel / Genf / Minchen 1999, Art. 2, N. 63).

6.2 Die Beschwerdefiihrerin stellt nicht in Abrede, dass die Hauptstadt
der kanadischen Provinz British Columbia und ein australischer Bun-
desstaat Victoria heissen. lhrer Ansicht nach denken die beteiligten
Verkehrskreise bei Wahrnehmung des Zeichens Victoria im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Dienstleistungen nicht an diese Ge-
biete, sondern an den weiblichen Vornamen Victoria, und zwar primar
als Name von Victoria Beckham, Victoria Adams oder von Queen Vic-
toria. Gewisse Konsumenten wirden den Namen auch als Hinweis auf
die Genfer Victoria Hall oder das Hotel Victoria-Jungfrau verstehen. Es
gebe aber nirgends Indizien dafir, dass der Durchschnittskonsument
an die kanadische Stadt oder die australische Provinz gleichen Na-
mens denken werde. Zur Untermauerung dieser Ansicht reichte die
Beschwerdeflhrerin insbesondere eine Zusammenstellung der Such-
ergebnisse aus der Schweizer Printmediendatenbank
www.swissdox.ch, Presseartikel sowie Rechercheergebnisse aus dem
elektronischen Telefonverzeichnis Directories ein.

Die Vorinstanz argumentierte in der angefochtenen Verfiigung, die Ab-
nehmer erkennten im fraglichen Zeichen einzig einen Hinweis auf den
australischen Bundesstaat respektive die kanadische Provinzhaupt-
stadt. Zur Begriindung erklart sie, es handle sich um auch bei Schwei-
zer Abnehmern beliebte Touristendestinationen. Dabei beruft sich die
Vorinstanz auf die Reiseprogramme von Schweizer Reiseveranstal-
tern, gemass denen das kanadische respektive australische Victoria
besucht wird.
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6.3 Auf Grund deren im Vergleich zum kanadischen und australischen
Victoria geringen Bedeutung (vgl. nachstehend) kann ausgeschlossen
werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die gleichnamigen
Stadte in Rumanien, Kamerun und auf den Seychellen kennen. Victo-
ria respektive Victoria City als Verwaltungssitz und wirtschaftliches
Zentrum von Hongkong dirfte zwar weitaus bedeutender sein, doch
wird dieser Name heute nur noch selten gebraucht (vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Central_[Hongkong]). Auch dirften das
Seerosengewédchs namens Victoria und die Victoria genannte Pferde-
kutschenart vorwiegend Meeresbiologen respektive an historischen
Gefahrten interessierten Personen und insofern nicht einem erhebli-
chen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt sein.

Auf zwei geografische und zwei nichtgeografische Bedeutungen von
Victoria ist indessen naher einzugehen:

6.3.1 Der Bundesstaat Victoria liegt im Sidosten Australiens. Er ist
227'600 km? gross und hat 5,09 Millionen Einwohner (2006). In Victori-
as Hauptstadt Melbourne leben rund 3,3 Millionen Menschen. Neben
Neusidwales ist Victoria der volkreichste und am starksten verstadter-
te Bundesstaat Australiens. In Victoria wird Landwirtschaft und Berg-
bau betrieben sowie Erddl und Erdgas gefdrdert; fihrende Industrie-
zweige sind die metallschaffende und-verarbeitende Industrie (u.a.
Fahrzeug- und Maschinenbau), Erd6l-, Textil und Bekleidungs- sowie
Nahrungs- und Genussmittelindustrie (vgl. http://german.visitmel-
bourne.com/melbourne/nutzliche-info.html, zuletzt besucht am 29. Ja-
nuar 2009; Mevers Grosses UniversaL Lexikon, a.a.0., S. 108; Granp
Larousse UniverseL, a.a.0., S. 10'745; Der BrockHaus muLTiMEDIAL, 2008).

6.3.2 Das kanadische Victoria ist, wie bereits ausgefihrt, die Haupt-
stadt der kanadischen Provinz British Columbia. Sie befindet sich auf
der Sudspitze von Vancouver Island und zahlte im Jahre 2001 74'125
Einwohner. Sie ist Bischofssitz, verflgt Uber eine Universitat, ein Ob-
servatorium, Museen, einen (Fahr-)Hafen und folgende Industriezwei-
ge: Holzverarbeitung, Schiffbau, Bekleidungs- und Nahrungsmittelin-
dustrie, Fremdenverkehr, Handel (www.victoria.ca /residents /
profiles.shtml, zuletzt besucht am 29. Januar 2009; Mevers GROSSES
UniversaL Lexikon, a.a.0., S. 108; Granp Larousse Universer, a.a.O.,
S. 10'745; Der BrockHAus MuLTIMEDIAL, 2008).
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6.3.3 Insbesondere die franzdsisch- und italienischsprachigen Ver-
kehrskreise durften angesichts der Ahnlichkeit des lateinischen Wortes
,victoria® mit dem franzosischen ,victoire* (franz. fur ,Sieg”; Langen-
scheidt e-Handworterbuch Franzgsisch-Deutsch 5.0) respektive dem
italienischen ,vittoria“ (ital. fur ,Sieg“; Langenscheidt e-Handworter-
buch Italienisch-Deutsch 4.0) auch an ,Sieg” denken.

6.3.4 Schliesslich heissen 518 im schweizerischen elektronischen Te-
lefonverzeichnis (www.directories.ch/weisseseiten) aufgefuhrte Perso-
nen Victoria und 194 Personen Viktoria (total 712 Personen; mit den
222 Treffern fur die italienische Version Vittoria sind es 934), im Ver-
gleich dagegen 2477 Personen Johannes (vgl. Beschwerdebeilagen
15 - 17).

6.4 In einem nachsten Schritt ist nun zu prifen, welche der in Frage
kommenden Bedeutungen von Victoria (vgl. 6.3.1 — 6.3.4) dominiert.

Das kanadische respektive australische Victoria sind touristische Des-
tinationen, welche weit (Westkanada) bis sehr weit (Stdostaustralien)
von der Schweiz entfernt sind und daher kaum im Rahmen von kurzen
Ferienreisen besucht werden; es handelt sich insofern nicht um Mas-
sendestinationen fir die angesprochenen schweizerischen Verkehrs-
kreise. Zudem haben weder der australische Bundesstaat noch die ka-
nadische Provinzhauptstadt fur die schweizerischen Abnehmer eine
herausragende wirtschaftliche oder politische Bedeutung, weswegen
sie in den schweizerischen Medien kaum Beachtung finden (auf Grund
der Kurzbeschreibung betreffen nur drei von 320 Treffern bei Swissdox
das australische Victoria, keiner das kanadische Victoria; vgl. Be-
schwerdebeilage 9). Lediglich im Zusammenhang mit dem Feuerinfer-
no anfangs / Mitte Februar 2009 in Australien wurde der australische
Bundesstaat Victoria als stark betroffene Gegend mehrmals erwéhnt
(vgl. etwa Meldung des Tages-Anzeigers vom 10. Februar 2009, S. 10).
Trotz dieses Umstandes durften die genannten Orte vor allem bei an
Uberseedestinationen interessierten Schweizer Abnehmern bekannt
sein.

Angesichts dieser nicht speziell herausragenden geografischen Be-
deutung von Victoria dominiert nach Ansicht des Bundesverwaltungs-
gerichts die nichtgeografische Bedeutung im Sinne des Frauenna-
mens. Dieser Umstand ist insbesondere auf die 1819 geborene Koni-
gin Victoria von Grossbritannien und Irland (1837 — 1901; Beschwer-
debeilage 10; Granp Larousse Universel, a.a.O., S. 10'746) zurlckzu-
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fuhren. Offenbar hatte Konigin Victoria von Grossbritannien und Irland
eine derart grosse Ausstrahlung, dass unter anderem die Genfer ,Vic-
toria  Hall* (vgl. www.ville-ge.ch / culture [/ victoria_hall /
historique.html), die Victoriafalle und der Victoriasee (vgl. Der
BrockHaus muLTiMEDIAL, 2008, Stichwort: Afrikas Erforschung) nach ihr
benannt wurden. Weitere bekannte Adlige namens Victoria sind die
Kronprinzessin Victoria von Schweden, sowie Viktoria, Konigin von
Preussen und (ab 1888) deutsche Kaiserin, alteste Tochter von Koni-
gin Victoria von Grossbritannien und Irland (Granp LArRousse UNIVERSEL,
a.a.0., S. 10'746; Der BrockHaus muLTIMEDIAL, 2008). In den Medien (vgl.
Swissdox-Recherche der Beschwerdeflihrerin, Beschwerdebeilage 9)
noch haufiger als die Konigin Victoria von Grossbritannien und Irland
wird Victoria Beckham (geborene Adams) erwéhnt, bekannt als Mit-
glied der Musikgruppe ,Spice Girls* sowie als Ehefrau von Fussballstar
David Beckham (Beschwerdebeilagen 11 und 14; Der BRrockHAus
muLTivEDIAL, 2008). Zusammenfassend festzuhalten ist demnach, dass
die nichtgeografische Bedeutung von Victoria angesichts berihmter
oder zumindest bekannter Personlichkeiten namens Victoria dominiert.

Nicht auszuschliessen ist, dass die franzdsisch- und italienischsprachi-
gen oder des Lateinischen machtigen Verkehrskreise sogar in erster
Linie an ,Sieg"“ denken, was indessen ebenfalls ein nichtgeografischer
Begriff ist.

6.5 Da die nichtgeografische Bedeutung von Victoria vorherrscht, er-
tbrigt sich fur das Bundesverwaltungsgericht die Prifung, ob die Vor-
aussetzungen von Art. 49 MSchG (Herkunft von Dienstleistungen) er-
fullt sind, und ob dem Zeichen ein Korrektiv angefiigt werden muss.

7.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die internationale Registrie-
rung Nr. 890'309 VICTORIA (fig.) keine Irrefihrungsgefahr im Sinne
von Art. 2 Bst. ¢ MSchG bewirkt. Die Vorinstanz hat ihr somit zu Un-
recht den Schutz in der Schweiz verweigert. Die Beschwerde ist daher
gutzuheissen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwWVG), und der Beschwerdeflhrerin ist der geleistete
Kostenvorschuss zuriickzuerstatten. Uberdies ist ihr eine angemes-
sene Parteientschadigung zuzusprechen.
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Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteient-
schadigung derjenigen Kdrperschaft oder autonomen Anstalt aufzuer-
legen, in deren Namen die Vorinstanz verfigt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. Marz 1995 uber Sta-
tut und Aufgaben des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigen-
tum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome An-
stalt mit eigener Rechtspersonlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit
dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Fihrung des
Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestitzt
darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfligung in eigenem Na-
men und unter Erhebung der dafiir vorgesehenen Gebdhr erlassen. Ihr
sind demnach die Parteikosten der Beschwerdefiihrerin aufzuerlegen.
Diese werden auf Grund der von der Beschwerdefihrerin eingereich-
ten Kostennote fur das Beschwerdeverfahren (Fr. 3'750.-) auf Fr.
3'750.- festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar
2008 uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Das Sistierungsbegehren der Vorinstanz vom 23. Februar 2009 wird
abgewiesen.

2.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziffer 1 der Verfiigung der Vorin-
stanz vom 15. September 2008 betreffend die internationale Registrie-
rung Nr. 890'309 VICTORIA (fig.) wird aufgehoben, und die Vorinstanz
wird angewiesen, der internationalen Registrierung Nr. 890'309 VIC-
TORIA (fig.) fur sdmtliche beanspruchten Dienstleistungen der Klas-
sen 35, 36, 42 und 44 den Schutz in der Schweiz zu gewdahren.

3.

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 3'000.- wird der Beschwerdefuihrerin nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils aus der Gerichtskasse zurlicker-
stattet.

4.
Der Beschwerdefuhrerin wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteient-
schadigung von Fr. 3'750.- (inkl. MWSt) zugesprochen.
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5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdefiuhrerin  (Gerichtsurkunde; Beilage: Ricker-
stattungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. IR Nr. 890 309 VICTORIA (fig.); Gerichts-
urkunde)

- das Eidgenéssische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichts-
urkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Maria Amgwerd Kathrin Bigler

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Er6ffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gefihrt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtsspra-
che 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 beschwerdefiihren-
de Partei in Handen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand: 20. Marz 2009
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