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Sachverhalt:

A.

Am 11. April 2016 meldete die Beschwerdefihrerin die Wortmarke ,piu®
(Gesuchs-Nr. 54420/2016) bei der Vorinstanz zur Eintragung in das
schweizerische Markenregister an. Die Marke beansprucht folgende
Dienstleistungen:

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gésten, Be-
trieb von Restaurants, Betrieb einer Bar, Catering.

B.
Mit Verfugung vom 29. August 2018 wies die Vorinstanz das Markeneintra-
gungsgesuch flr samtliche beanspruchten Dienstleistungen zurtick.

Zur Begrindung fiihrte sie aus, das Zeichen werde von den massgeben-
den Verkehrskreisen im Sinne von ,mehr“, ,Mehrwert* oder ,ein Plus an*
verstanden. Es handle sich dabei um eine qualitativ anpreisende Aussage,
weshalb es dem Abnehmer nicht mdglich sei, im Zeichen einen betriebli-
chen Herkunftshinweis zu erkennen. Das Zeichen sei folglich dem Gemein-
gut zugehdrig und koénne fir die beanspruchten Dienstleistungen marken-
rechtlich nicht geschiitzt werden.

C.

Mit Eingabe vom 26. September 2018 erhob die Beschwerdefiihrerin beim
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und beantragte, die Verfugung der
Vorinstanz vom 29. August 2018 sei aufzuheben, das Markeneintragungs-
gesuch CH Nr. 54420/2016 sei vollumfanglich gutzuheissen und die Vor-
instanz sei anzuweisen, die Marke ,piu“ fur folgende Dienstleistungen ein-
zutragen: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gas-
ten, Betrieb von Restaurants, Betrieb einer Bar, Catering.

Sie flhrte im Wesentlichen aus, die Vorinstanz verkenne, dass ,piu“ nicht
per se eine qualitativ anpreisende Aussage darstelle. Das Wort habe zahl-
reiche nicht anpreisende Bedeutungen. Mit Dienstleistungen der Klasse 43
sei das Wort interpretationsbedurftig und werde als nicht beschreibende,
unbestimmte Angabe aufgefasst. Das Zeichen sei geeignet, in Verbindung
mit einem bestimmten Betrieb Unterscheidungskraft zu haben, und stelle
damit nicht Gemeingut dar.

Seite 2



B-5504/2018

D.
Mit Vernehmlassung vom 26. Oktober 2018 beantragte die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-
schwerde zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeflih-
rerin ist als Verflgungsadressatin zur BeschwerdefUhrung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VWVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWVG). Auf die frist- und formgerecht ein-
gereichte Beschwerde (Art. 50 und 52 Abs. 1 VWVG) ist einzutreten.

2.

2.1 Gemass Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehéren, vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke fur die
Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten
einerseits Zeichen, die fur den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und
andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur
Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als
Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden
(MATTHIAS STADELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHAUSER, in: David/Frick
[Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl.
2017, Art. 2 N. 34).

2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die
beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in ei-
nem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschdpfen, also
von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich
als Aussage uber bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Wa-
ren oder Dienstleistungen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich
Worter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammenset-
zung, Qualitdt, Quantitat, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wir-
kungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruch-
ten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 111 447 E. 1.5
"Premiére"; STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN
MARBACH, in: von Buren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialglter-
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und Wettbewerbsrecht, Bd. 1lI/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 247, 313
f.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthalt, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen
hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche
Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr der-
art sein, dass der beschreibende Charakter der Marke fiir einen erhebli-
chen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denk-
arbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 IlI
447 E. 1.5 "Premiére"; BGE 127 Il 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des
BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2 "Apotheken Cockpit").
Zum Gemeingut zahlen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitats-
hinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschopfen (BGE 128 Il 447
E. 1.6 "Premiere"; BGE 129 Il 225 E. 5.2 "Masterpiece"; BGE 103 1l 339
E. 4 "More"; Urteil des BVGer B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 3.1
"Die Post").

2.3 Die Markenprifung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da-
bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht
der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache
schutzunfahig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 Il 495 E. 5
"Felsenkeller"; MARBACH, a.a.0O., N. 214).

3.

Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfahigkeit der streitigen Marke sind
vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Vorinstanz
fuhrt dazu aus, Abnehmer der beanspruchten Dienstleistungen seien so-
wohl Durchschnittskonsumenten als auch Fachkreise. Tatsachlich werden
die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 sowohl von Privaten als
auch von Fachkreisen aus dem Hotellerie- und Gastronomiebereich nach-
gefragt (vgl. Urteil des BVGer B-3926/2013 vom 3. April 2014 E. 5 "Phoe-
nix Miles [fig.]"). Bei einer Schutzverweigerung aufgrund fehlender Unter-
scheidungskraft ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht der Endkon-
sumenten zu legen, denn bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an
Fachleute als auch an Endverbraucher vertrieben werden, steht die Sicht-
weise der grossten und am wenigsten erfahrenen Marktgruppe im Vorder-
grund (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a N. 29).
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4.

4.1 In der angefochtenen Verfigung sowie der Vernehmlassung flihrt die
Vorinstanz aus, dem Zeichen ,piu® fehle die konkrete Unterscheidungskraft
aufgrund seines rein qualitativ anpreisenden Charakters. ,Piu“ sei italie-
nisch und bedeute als Adverb ,mehr*, ,plus” oder ,am meisten, als Prapo-
sition ,(und) ausserdem (noch)‘ sowie als Substantiv ,Hochste(s),
.Meiste(s)*, ,grosster Teil, Grossteil*, ,Mehrzahl“, ,Mehrheit‘, ,Hauptsa-
che®, ,Wichtigste(s)“ und ,Plus(zeichen)“. Im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 werde es von den Abnehmern
im Sinne von ,mehr”, ,Mehrwert“ oder ,ein Plus an“ verstanden. Gerade im
Hotellerie- und Gastronomiebereich spiele das Hervorheben der Aspekte
von Quantitat und Qualitat eine entscheidende Rolle, um sich von der Kon-
kurrenz abzuheben. ,Piu“ reihe sich in eine Serie von Begriffen wie ,More*,
LPlus®, ,Extra“, ,Premium*, ,Supreme®, ,Unique® und ,Select® ein, welche
einen Ublichen Bestandteil von qualitativ anpreisenden Werbebotschaften
bilden wiirden. Vorliegend handle es sich um eine allgemeine reklamehafte
Berlhmung in Form eines allgemeinen Qualitatshinweises, der sich in ei-
ner reklamehaften Selbstdarstellung des Dienstleistungsanbieters er-
schopfe. Als Konsument der Dienstleistung bekomme man mehr als tblich.
Dem Abnehmer sei es daher nicht mdglich, im Zeichen einen betrieblichen
Herkunftshinweis zu erkennen. Das von der Beschwerdefuhrerin zitierte
Zeichen ,meno“ habe im Gegensatz zu ,piu“ eindeutig keinen qualitativen
Sinngehalt. Bei der Voreintragung des Zeichens ,piu“ fur Waren der Klasse
9 handle es sich um einen isolierten Einzelfall, aus welchem keine Rick-
schlusse auf die geltende Praxis gezogen werden koénnten.

4.2 Die Beschwerdefiihrerin wendet dagegen ein, die identische Wort-
marke ,piu“ sei fir Waren der Klasse 9 eingetragen worden. ,Piu“ stelle
also nicht per se bzw. nicht generell eine qualitativ anpreisende Aussage
dar. In der Tat habe das Wort zahlreiche nicht anpreisende Bedeutungen.
,PiU“ kdnne als Nomen, Adverb oder Praposition gebraucht werden und sei
daher nicht vergleichbar mit dem deutschen ,mehr“ oder dem englischen
.,more“. Das Zeichen sei im Zusammenhang mit den beanspruchten
Dienstleistungen der Klasse 43 interpretationsbedurftig und werde nicht als
beschreibende Angabe aufgefasst. ,Piu“ besitze in Verbindung mit einem
bestimmten Betrieb Unterscheidungskraft und gehe in seiner Bedeutung
Uber einen rein beschreibenden Inhalt weit hinaus. Dies zeige auch die
Eintragung des Zeichens ,meno®, welches vom Sinngehalt her ebenfalls
mehrdeutig und interpretationsbedrftig sei.
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4.3 Wie die Vorinstanz zutreffend ausfihrt, bedeutet das Zeichen ,piu“ vom
Italienischen ins Deutsche Ubersetzt ,mehr”, ,am meisten®, ,einige” oder
.plus“ als Adverb, ,Hochste(s), ,Meiste(s)", ,grosster Teil, Grossteil,
.Mehrzahl“ oder ,Plus(zeichen)“ als Substantiv bzw. ,(und) ausserdem
(noch)“ als Praposition (PONS Online Wérterbuch Italienisch-Deutsch, ab-
rufbar unter http://de.pons.com/). Ebenfalls zutreffend flihrt die Vorinstanz
aus, dass im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleitungen der
Hotellerie- und Gastronomiebranche (Klasse 43) die Bedeutung ,mehr® im
Vordergrund steht. Das Zeichen suggeriert damit, dass die entsprechen-
den Dienstleistungen im Vergleich zur Konkurrenz einen Mehrwert an Qua-
litat oder Quantitat bieten (vgl. BGE 103 Il 339 E. 4c ,More®). Ein anderer
Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen er-
scheint weit hergeholt, wie auch die von der Vorinstanz im Entscheid zitier-
ten Werbeslogans der entsprechenden Branche zeigen (vgl. Beilagen 2-5
der Vorinstanz). Eine allfallige Mehrfachbedeutung eines Zeichens flihrt
nicht zu dessen Schutzfahigkeit, sofern mindestens eine dieser Bedeutun-
gen eine unmittelbare Aussage Uber die betreffende Ware oder Dienstleis-
tung darstellt. Liegt der beschreibende Sinn eines Zeichens — wie vorlie-
gend — offen auf der Hand, kann die Mdglichkeit weiterer, weniger nahe
liegender Deutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben (Urteil des
BVGer B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.3 "Couronné"; Urteil des
BGer 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; BGE 116
1609 E. 2a "Fioretto"; MARBACH, a.a.0., N. 306). Was die Beschwerdefuh-
rerin aus der Mehrdeutigkeit des strittigen Zeichens ableitet, Uberzeugt
nicht.

4.4 Auch aus dem Verweis auf die Eintragung des Zeichens ,meno“ (Mar-
kennummer 696640) kann die Beschwerdefuhrerin nichts zu ihren Gunsten
ableiten. ,Meno* ist italienisch und bedeutet ,weniger, nicht so viel“, ,am
wenigsten®, ,minus® als Adverb, ,Geringste(s)“, ,Mindeste(s)“ oder ,Mi-
nus(zeichen)“ als Substantiv sowie ,ausser” als Praposition (PONS Online
Wadrterbuch Italienisch-Deutsch, abrufbar unter http://de.pons.com/). Damit
ist das Zeichen fur die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 eher
negativ konnotiert und wird daher nicht als anpreisend verstanden.

4.5 Die Vorinstanz macht zudem klar, dass es sich bei der Voreintragung
des Zeichens ,piu“ fur Waren der Klasse 9 (Markennummer 629415) um
einen isolierten Einzelfall handelt. Sie verweist hierzu auf ihre publizierte
Praxis, welche in Bezug auf die Zeichen ,more“ und ,plus“ dokumentiert
sei (Beilage 12 der Vorinstanz). Das vorliegende Zeichen sei vom Sinnge-
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halt her gleichbedeutend und die Praxis deshalb anwendbar. Aus der Stel-
lungnahme der Vorinstanz geht somit eindeutig hervor, dass sie nicht ge-
willt ist, zuklnftig das Zeichen ,piu“ oder Zeichen mit &hnlichem Sinngehalt
einzutragen. Aus der diesbeziiglichen Voreintragung kann die Beschwer-
deflihrerin nichts zu ihren Gunsten ableiten (vgl. Urteil des BVGer
B-6747/2009 vom 26. Februar 2010 E. 7.2 "WOW").

4.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen ,piu® fur die be-
anspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 von den relevanten Verkehrs-
kreisen als qualitativ anpreisend wahrgenommen wird. Das Zeichen fallt
somit unter den Begriff des Gemeinguts und ist vom Markenschutz ausge-
schlossen (Art. 2 Bst. a MSchG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

5.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdefuhrerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebiih-
ren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozess-
fuhrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4°s
VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kos-
ten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermogensinteressen.
Die Gerichtsgebuhr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schatzung des Streitwerts hat sich an den Erfahrungs-
werten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsatzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.— und Fr. 100'000.- ange-
nommen werden darf (BGE 133 Ill 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Die
Kosten des vorliegenden Verfahrens sind in Anwendung der gesetzlichen
Bemessungskriterien mit Fr. 3'000.- zu beziffern. Der einbezahlte Kosten-
vorschuss wird nach Eintritt der Rechtskraft zur Bezahlung der Verfahrens-
kosten verwendet. Der unterliegenden Beschwerdeflhrerin ist keine Par-
teientschadigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwWVG, Art. 7 Abs. 1
VGKE).
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Der Beschwerdefuhrerin werden Verfahrenskosten von Fr. 3'000.— aufer-
legt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 3'000.— wird nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten

verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschadigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

— die Beschwerdeflihrerin (Gerichtsurkunde)
— die Vorinstanz (Ref-Nr. 54420/2016; Gerichtsurkunde)

Fir die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nachste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Daniel Willisegger Pascal Waldvogel
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eréffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geflihrt werden
(Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache
abzufassen und hat die Begehren, deren Begriindung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeflihrende Partei in
Handen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).

Versand: 3. Dezember 2018
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