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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der
Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die
Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwV G eingereicht und
der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen
Verflgung ist die Beschwerdefiihrerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VWV G). Auf die
Beschwerde ist somit einzutreten.

E.21

Der Inhaber einer dlteren Marke kann geméss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchGi.V.m. Art. 31
Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung einer jingeren Marke erheben, wenn
diese seiner Marke dhnlich ist und fir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die
Verwechsungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der lteren Marke, der
Zeichendhnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, fur die die
Marken hinterlegt sind (Joller, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenahnlichkeit sind an die
Verschiedenheit der Zeichen umso héhere Anforderungen zu stellen, je dhnlicher die
Produkte sind, und umgekehrt (Stédeli/Brauchbar-Birkhauser, in: David/Frick [Hrsg.],
Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

E.22

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen kénnen, die
unter Verwendung dhnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen wiirden
angesichts ihrer tblichen Herstellungs- und V ertriebsstétten aus demselben Unternehmen
stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers
hergestellt (Urteile des BV Ger B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 2.2 "Nivea
[fig.]/Neauvia', B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q gnnect [fig.]";
Stadeli/Brauchbar-Birkhduser, a.a.O., Art. 3N. 117). Die Gleichartigkeit der Waren und
Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Eintrage im Markenregister (Urteil des BV Ger
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Fur das Bestehen
gleichartiger Waren sprechen Ubereinstimmungen zwischen den Herstellungsstétten, den
Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit,
verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhaltnis von



Hauptware und Zubehér (Urteil des BV Ger B-7934/2007 vom 2. August 2009 E. 5.1
"Fructa/Fructaid® m.H.). Flr eine Gleichartigkeit sprechen auch aus der Sicht des
Abnehmers sinnvolle L eistungspakete der zu vergleichenden Waren (Urteil des BV Ger
B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"). Gegen das Vorliegen von
Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanal e innerhalb derselben Kauferschicht
sowie das Verhdltnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware
(Urtell des BV Ger B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]").

E.23

Die Zeichendhnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der
Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 111 446 E. 3.1
"Appenzeller"; 121 111 377 E. 2a"Boss/Boks"; 119 |1 473 E. 2d "Radion/Radomat";
Stadeli/Brauchbar-Birkhauser, a.a.O., Art. 3 N. 41). Hierflr ist der Registereintrag
einschléagig (Urteile des BV Ger B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3
"Adwista/ad-vista [fig.]"; B-7475 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army
tex [fig.]"). Bel Bildmarken mit Sinngehalt kdnnen fir Gesamteindruck und

Kennzei chnungskraft sowohl &ussere Gestaltung als auch Sinngehalt prégend sein.
Ubereinstimmungen mit kollidierenden Marken konnen auf beiden Ebenen eine

V erwechslungsgefahr begunstigen, Unterschiede eine solche vermeiden. Die
Verwechslungsgefahr ist in der Regel zu bejahen, wenn die angefochtene Marke sich nur
alsVariation, Bearbeitung oder Modernisierung der dlteren Marke prasentiert, statt dem
Betrachter eine originelle Bildwirkung zu vermitteln (Urtelle des BV Ger B-3812/2012 vom
25. November 2014 E. 7.2.4 "Winston [fig.] und [fig.]/FX Blue Style Effects[fig.]";
B-4841/2007 vom 28. August 2008 E. 9.3 "Herz [fig.]/Herz [fig.]"; B-4536/2007 vom 27.
November 2007 E. 7.2 "Salamander [fig.]/Gecko [fig.]"; Joller, aa.O., Art. 3 N. 210 und
215).

E.24

Eine Verwechs ungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Zeichenadhnlichkeit und
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befirchten sind.
Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen fir das andere gehalten
wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr konnen die massgeblichen Verkehrskreise
die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhange
zwischen den Markeninhabern (BGE 102 11 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile des BV Ger
B-5692/2012 vom 17. Mérz 2014 E. 3.4 "Yé€lo/Y ellow Lounge'; B-531/2013 vom 21.
Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; Stédeli/Brauchbar-Birkhéuser, a.a.O., Art. 3 N.
26 f.).

E.3

Die Beschwerdegegnerin hat im vorinstanzlichen Verfahren die Einrede des
Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarken erhoben. In der Folge haben sich die Parteien
noch wahrend des vorinstanzlichen Verfahrens darauf geeinigt, dassdie
Widerspruchsmarke fuir die Ware Rum rechtserhaltend genutzt werde. Entsprechend legte
die Vorinstanz fest, dass Rum als die beanspruchte Ware der Widerspruchsmarke
anzusehen sai. Im Beschwerdeverfahren wurde seitens der Beschwerdefiihrerin kein Antrag
gestellt oder Beweise eingereicht, fir eine weiter gefasste Beanspruchung von Waren fir
die Widerspruchsmarke. Entsprechend wird im Beschwerdeverfahren ebenfalls von Rum
der Klasse 33 als beanspruchte Ware fur die Widerspruchsmarke ausgegangen.



E. 41

Aufgrund der beanspruchten Ware der Widerspruchsmarke sind die massgeblichen
Verkehrskreise zu bestimmen (Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S.
7). Eine erhdhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte V erwechslungsgefahr werden in der
Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des
Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Y ello/Y ellow Access AG",;
Urteil des BV Ger B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 "EtavigEstavis 1993") oder
es sich um Waren oder Dienstleistungen handelt, die nicht zum téglichen Bedarf gehtren
(Urteil des BV Ger B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB, ICB [fig.]"), wahrend
bei Massenartikeln des téglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der
Verkehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 111 347 E. 4.1 "Trapezférmiger
Verpackungsbehdter [3D]").

E.4.2

Alkoholische Getranke sind nicht an Jugendliche unter 16 Jahren abzugeben (Art. 14 des

L ebensmittel gesetzes vom 20. Juni 2014, LMG, SR 817.0). Fir die Widerspruchsmarke ist
entgegen der Ansicht der BeschwerdefUhrerin nicht nach der Kauferschicht von
Getrankeliebhabern oder Connaisseurs abzustellen, sondern aufgrund eines
objektiv-normativen Massstabs nach Abnehmern von Rum zu fragen (Urteil des BV Ger
B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 4 "LallaAlia[fig.]/LallaAlia" m.H. sowie
Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!, 2007, S. 10). Obwohl alkoholische
Getrénke von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhohter Aufmerksamkeit gekauft
werden, ist fur diese allgemeinen Waren des taglichen Bedarfs vorwiegend auf breite
Verkehrskreise abzustellen, weshalb insgesamt von einem normalen Aufmerksamkeitsgrad
ausgegangen werden kann (Urteile des BV Ger B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E.
3.2-3.3"Gallo/Gallay [fig.]" und B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.2 "Bec de fin bec
[fig.]/Fin Bec [fig.]").

E.51

Als néchstesist die Gleichartigkeit der Waren zu bestimmen. Gleichartigkeit liegt vor,
wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen kénnen, die unter
Verwendung identischer oder é@hnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen
wurden angesichts ihrer tblichen Herstellungs- und V ertriebsstétten aus ein und demselben
Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen
Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (vgl. E. 2.2. oben).

E.5.2

Die Widerspruchsmarke ist fir Rum der Klasse 33 eingetragen. Die angefochtenen Marken
fur alkoholische Getranke (ausgenommen Biere) der Klasse 33 sowie Biere; Mineralwasser
und kohlensaurehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getranke; Fruchtgetranke und
Fruchtséfte; Sirupe und andere Préparate fUr die Zubereitung von Getranken der Klasse 32.

E.5.3

Die BeschwerdefUhrerin ist der Ansicht, Rum sei ein "Piratengetrank”, welches ein
"Genussmittel fur hartgesottene Piraten” darstelle. Entsprechend bestehe keine oder nur
eine sehr entfernte Gleichartigkeit mit den Waren der angefochtenen Marken, dies
insbesondere auch in Bezug auf die nichtalkoholischen Getranke.

E.53.1



Vorab ist in Erinnerung zu rufen, dass sich die Gleichartigkeit nicht auf die effektiv unter
den Marken genutzten oder werbemassig angepriesenen Waren bezieht, sondern dass
gemass dem Registerprinzip die Waren und Dienstleistungen anhand der Eintragung
(Sachverhalt A) zu vergleichen sind.

E.53.2

Als erstes féllt auf, dass die angefochtenen Marken fir die Waren akoholische Getrénke
(ausgenommen Biere) eingetragen sind, welche einen Oberbegriff der von der
Widerspruchsmarke beanspruchten Ware Rum darstellt. Im haufig anzutreffenden Fall, in
welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff fir eine Ware der angefochtenen Marke
beansprucht, ist die Gleichartigkeit geradezu offensichtlich. Allerdingsist auchim
umgekehrten Fall, in welchem die angefochtene Marke den Oberbegriff und die
Widerspruchsmarke nur einen kleinen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht,
grundsétzlich von einer Gleichartigkeit auszugehen (Urtelle des BV Ger B-7514/2006 vom
31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]/Quadratischer Rahmen [fig.]" und
B-7312/2008 vom 27. Mérz 2009 E. 5 "Imperator/Imperator”, B-6099/2013 vom 28. Mai
2015 E. 4.2.2 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Welter sind fUr die angefochtenen Marken
die Waren der Klasse 32 Biere; Mineralwésser und kohlensaurehaltige Wasser und andere
akoholfreie Getrénke; Fruchtgetranke und Fruchtséfte; Sirupe und andere Préparate fur die
Zubereitung von Getrénken beansprucht. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem
friheren Urtell bereits festgehalten, dass zwischen Wein und V odka eine zumindest
entfernte Gleichartigkeit bestehe (Urteil des BV Ger B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E.
5.3.2.3"BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]). DaBier und Wein bzw.
Rum und V odka durchaus zu vergleichbaren Gelegenheiten und zu @hnlichen Zwecken
konsumiert werden, kann folgerichtig auch angenommen werden, dass zwischen Rum und
Biere wie zwischen den erwahnten VVodka und Wein eine zumindest entfernte
Gleichartigkeit besteht. Bezuiglich der Gleichartigkeit von Rum und Mineralwasser und
kohlensdurehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getranke; Fruchtgetranke und
Fruchtsafte; Sirupe und andere Préparate fur die Zubereitung von Getrénken ist auf die
Rechtsprechung abzustellen, wonach gleichartige Waren und Dienstlei stungen
angenommen werden, wenn eine einheitliche Wertschopfungskette, ein sinnvolles

L eistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren markttbliche
Verknlpfung oder enge Zusammengehorigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und
Vertriebsstatten besteht (Urteile des BV Ger B-2269/2011 vom 9. Mérz 2012 E. 6.5.1
"[fig.]/Bonewelding [fig.]", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode™). Rum
ist Bestandteil von diversen Cocktails und Longdrinks, als Beispiel sei die Kombination
Rum und Cola, oft als Cuba Libre bezeichnet, genannt. Es ergibt sich somit, dass Rum oft
in Kombination mit Mineralwésser und kohlensdurehaltige Wasser und andere alkoholfreie
Getranke; Fruchtgetranke und Fruchtséfte; Sirupe und andere Préparate fir die Zubereitung
von Getranken den relevanten Verkehrskreisen als Kombination tber die gleiche

V ertriebsstétte angeboten werden (vgl. auch Urteil des BV Ger B-5653/2015 vom
14.September 2016 E. 7.2.1 "Havana Club [fig.]/Cana Club [fig.]). Esist daher fir die
genannten Waren von einer Gleichartigkeit auszugehen (vgl. auch Urteile des BV Ger
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 4.1 "Gallo/Gallay [fig.]" und B-1085/2008 E. 5.2
"Red Bull/Stierbrau").

E.54



Insgesamt ist somit eine teilwelise starke Gleichartigkeit und eine teilweise entfernte
Gleichartigkeit der Waren festzustellen.

E.6

In einem néchsten Schritt ist die Zeichendhnlichkeit zu prifen. Es stehen sich die
Wortmarke "PYRAT" und die Wort-/Bildmarken "thePirate.com (fig.)" und "tP
thePirate.com (fig.)" gegenlber. Die Widerspruchsmarke ist eine Mutilation des Wortes
Pirat, in welcher der Buchstabe i durch den Buchstaben Y ersetzt wird. Die angefochtenen
Marken bestehen aus dem englischen Wort Pirate, welches zum einen jeweils um den
Artikel the und die top level domain .com erganzt wird. Zum anderen weisen die
angefochtenen Marken Bildelemente auf, einerseits ein stilisiertest und P, anderseits einen
Totenkopf mit einem Dreleckshut. Damit Gbernehmen die angefochtenen Marken vier der
funf Buchstaben der Widerspruchsmarke. Eine Zeichendhnlichkeit auf schriftbildlicher aber
auch phonetischer und semantischer Ebene ist damit ohne weiteres gegeben.

E.7
Welter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prifen.

E.71

Die Widerspruchsmarke "PYRAT" ist, wie beschrieben, eine Mutilation des Wortes Pirat.
Die Schreibweise mit einem Y hat durchaus eine gewisse fantasievolle Komponente, die
Verkehrskreise werden dem Zeichen aber ohne weiteres den Sinngehalt Pirat zuordnen. Fir
die weitere Beurteilung ist daher in Bezug auf den Sinngehalt davon auszugehen, dass
"PYRAT" von den relevanten Verkehrskreisen a's Pirat verstanden wird.

E.7.2

Die Beschwerdeftihrerin macht geltend, die Widerspruchsmarke sei dem Gemeingut
zugehorig, weil sie frethaltebedirftig bzw. lediglich kennzei chnungsschwach aufgrund von
Verwasserung sei.

E.7.21

Ein relatives Freihaltebedirfnis wird bei Zeichen angenommen, die fir den
Wirtschaftsverkehr wesentlich sind (Urteil des BV Ger B-4762/2011 vom 28. November
2021 E. 3.1 "MYPHOTOBOOK" m.H.). Ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das
Freihaltebedirfnis absolut (BGE 134 111 314 E. 2.3.2 M/M-Joy; Urteile des Bundesgerichts
4A 434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande" und 4A _370/2008
vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 "Post"). Die Freihaltebedirftigkeit beurteilt sich aus Sicht der
aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmel ders, die mindestens ebenfalls
ein virtuelles Interesse haben, das Zeichen fir entsprechende Waren oder Dienstlei stungen
zu verwenden (Urteil des BV Ger B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]";
Urteil B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhilse").

E.7.22

Kennzeichnungsschwach ist eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das
Gemeingut anlehnen (Urteile des BV Ger B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump
[fig.]/dJumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H203 pH/Regulat
[fig.]"). Dazu gehtren Sachbezei chnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften der
relevanten Waren und Dienstleistungen, sofern sie ohne besondere Denkarbeit oder
Fantasi eaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschopfen



(BGE 13511 359 E. 2.5.5 [akustische Marke]; Urteil des BV Ger B-283/2012 vom 13.
Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").

E.7.23

Ferner ist der Schutzumfang einer Marke kleiner und erscheint diese verwassert, wenn
bereits sehr viele dhnliche Zeichen bestehen, die fur gleiche oder ahnliche Waren oder
Dienstleistungen gebraucht werden oder allgemein tblich sind (Urteile des BV Ger
B-5692/2012 vom 17. Mé&rz 2014 E. 3.6 "Yéello/ Yelow Lounge"; B-6767/2007 vom 16.
Dezember 2009 E. 4.3 La City/T-City; Marbach, in: Roland von Biren/Lucas David
[Hrsg.], Schwelzerisches Immaterialguiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I11/1, Markenrecht,
2. Aufl., Basal 2009, N. 713). Eine Verwasserung setzt voraus, dass eine erhebliche Anzahl
von Drittzeichen in der Schweiz fir gleiche oder @hnliche Waren oder Dienstleistungen
tatsachlich gebraucht wird. Allein aufgrund der Registerlage darf nicht auf eine
Verwasserung der Marke geschlossen werden, da erfahrungsgemass nicht alle
eingetragenen Marken in Gebrauch kommen. Drittzeichen, die vom Markeninhaber oder
dessen Lizenznehmern verwendet werden, schwéchen die Kennzel chnungskraft seiner
Marke nicht (Urteile des BV Ger B-5119/2014 vom 17. Méarz 2016 E. 7.2
"VISUDYNE/VIVADINE"; B-2261/2011 vom 9. M&rz 2021 E. 5.2 "[fig.]/Bonewelding
[fig.]; "B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 "Pulcino/Dolcino”; B-1077/2008 vom 3. Mérz
2009 E. 6.2.2; "SKY/SkySIM").

E.73

Die BeschwerdefUhrerin argumentiert, der Begriff Pirat sei freihaltebedurftig fir die Ware
Rum, da Rum und Pirat quasi ein untrennbares Begriffspaar bildeten. Freihaltebedirftig ist
ein Zeichen, wenn es fur den wirtschaftlichen Verkehr wesentlich ist und andere
Marktteilnehmer darauf angewiesen sind, dieses Zeichen zu bentitzen, um ihre Waren
anbieten zu kénnen (vgl. E. 7.2.1 oben). Diese V oraussetzungen sind vorliegend
offensichtlich nicht gegeben. Esist anderen Anbietern von Rum ohne weiteres moglich,
ihre Ware auch ohne Verwendung des Begriffs Pirat anzupreisen. Stellvertretend fr
zahlreiche Anbieter von Rum seien vorliegend Malibu und Havana Club, zwei gangige
Marken fir Rum, genannt. Malibu und Havana Club fihren weder in der Marke noch auf
dem Etikett oder der Ublichen Bewerbung ihrer Produkte das Wort Pirat oder auch nur ein
von einem Piraten inspiriertes Bild. Auch die Beschwerdegegnerin bietet unter einer
anderen Marke a's der vorliegenden Widerspruchsmarke, namentlich Bacardi, Rum an und
verwendet hierfur weder den Begriff noch ein Bild eines Piraten. Ein Freihaltebedurfnisist
somit vorliegend nicht gegeben.

E.74

Die BeschwerdefUhrerin macht weiter sinngemass geltend, die Widerspruchsmarke
"PYRAT" sa kennzeichnungsschwach, da sie fir die beanspruchte Ware Rum
gewissermassen beschreibend sei. Denn Rum werde von den relevanten Verkehrskreisen al's
"Piratengetrank™ wahrgenommen. In der Tat wird Rum oft im Zusammenhang mit dem
Motiv des Piraten vermarktet und angepriesen. Diesbezuglich legt die Beschwerdefihrerin
auch entsprechende Beweise ins Recht. Allerdings ist nicht jede Assoziation zwischen
einem Begriff und einer bestimmten Ware gleichbedeutend mit einer reduzierten
Kennzeichnungskraft fur diesen Begriff. Vielmehr muss eine solche Verbindung von
Begriff und Ware geradezu auf der Hand liegen (Urteil des BV Ger B-2191/2018 vom 25.
Februar 2020 E. 7.2 "SMAC/LISSMAC"). Noch nicht teil des Gemeingutesist ein Zeichen,



wenn es blossim Sinne einer Allusion mit einer Beschaffenheit oder Ausstattung der
entsprechenden Ware in Zusammenhang gebracht wird (Urteil des BV Ger B-6222/2019
vom 17. Juni 2020 E. 9.2 "CRUNCH/TIFFANY CRUNCH N CREAM"). Vorliegend kann
nicht von einer derart starken Verbindung zwischen Rum und Pirat ausgegangen werden,
dass der Begriff Pirat fur die Ware Rum as Gemeingut angesehen werden misste. Es
besteht lediglich eine lose Assoziation, welche markenrechtlich nicht von Bedeutung ist.

E.75

Letztlich fuhrt die Beschwerdefihrerin in Bezug auf die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke aus, dass diese verwassert sei.

E.751

Die Beschwerdefhrerin reicht zum Nachweis der Verwasserung einen Auszug aus der
WIPO Global Brand Database von Marken, welche der Widerspruchsmarke ahnlich sein
sollen, ein. Insgesamt werden 19 Treffer aufgefihrt, wobei auch Marken, deren Mittelteil
aus dem Wort "pirat" bestehen, aufgefuhrt sind. So sind acht Marken, welche das Wort
"Inspiration” enthalten, Teil der Trefferliste. Diese weisen offensichtlich keine Ahnlichkeit
mit der Widerspruchsmarke auf. Auch die zwel angefochtenen Marken sind in der
beigebrachten Trefferliste enthalten, diese kdnnen aber ebenso offensichtlich nichts zu einer
Verwasserung der Widerspruchsmarke beitragen. Eine weitere Marke aus der Trefferliste
wurde zwischenzeitlich aus dem Register gel6scht. Beziiglich der verbleibenden Marken,
welche das Wort Pirat enthalten, macht die Beschwerdefihrerin indes keine substantiierten
Angaben dartber, inwiefern diese Marken auch tatsachlich in der Schweiz im Verkehr
gebraucht werden. Eine reine Registerabfrage reicht indes, wie in E. 7.2.3 ausgefthrt, noch
nicht aus, um den Nachweis der Verwdasserung eines Zeichens zu erbringen. Eine
Verwasserung der Kennzei chnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund von Drittzeichen
ist damit nicht nachgewiesen. Fragen bezuiglich der Ahnlichkeit der beigebrachten
Drittzeichen, insbesondere zum Thema Ahnlichkeit von Wort- und Bildmarken, sowie
Fragen der Gleichartigkeit der beanspruchten Waren kénnen damit auch offenbleiben.

E. 752

Die BeschwerdefUhrerin reicht weiter eine grosse Anzahl screenshots von webshops ein,
welche Rum anbieten. Allen diesen Anbietern ist gemein, dass deren Marken bzw.
Marketing die Thematik Pirat in irgendeiner Form aufgreifen. Die Beschwerdefihrerin
maochte daraus ableiten, dass die Widerspruchsmarke "PYRAT" auch durch diese
Drittzeichen verwassert wirde. Dabel verkennt die BeschwerdefUhrerin allerdings, dass
nicht alle Zeichen, welche in der Néhe des Sinngehaltes Pirat angesiedelt sind, auch einen
Einfluss auf die Widerspruchsmarke haben. Eine solche Argumentation kdme einem
Motivschutz gleich, welches das Markenrecht nicht kennt (Urteil des BGer 4A_651/2018
vom 14. Juni 2019 E. 3.4.1. "Armani [fig]/Glycine [fig.]"). Insgesamt kann damit
festgehalten werden, dass die Widerspruchsmarke eine normale Kennzei chnungskraft
besitzt.

E.8

In elnem letzten Schritt ist nun anhand der ausgefihrten Kriterien die V erwechsl ungsgefahr
zu bestimmen. Fir beide angefochtenen Marken gilt, dass die Aufmerksamkeit der
Verkehrskreise normal und die Gleichartigkeit der Waren teilweise stark, teilweise entfernt
ist. Daraus |8sst sich weder einen besonders strengen noch einen sonderlich schwachen
Massstab fur die Verwechslungsgefahr ableiten. Zur eigentlichen Beurteilung der



Verwechslungsgefahr ist eine Differenzierung nach angefochtenem Zeichen notwendig.

E.81

Hinsichtlich der Zeichendhnlichkeit spricht bei der angefochtenen Marke CH 709'624
"thePirate.com (fig.)" fur eine Verwechslungsgefahr der Umstand, dass von der
Widerspruchsmarke die Buchstaben P und rat tbernommen werden sowie die
Ubereinstimmung auf sinngehaltlicher Ebene. Die Verwechslungsgefahr mindert hingegen
die Tatsache, dass das Bildelement des Totenkopfs mit dem Dreieckshut durchaus mit einer
gewissen Intensitédt ins Auge sticht und das Gesamtbild zu wesentlichen Teilen pragt. Die
unter dem Bild in krakeliger Schrift gehaltene Internetadresse thePirate.com wirkt eher
informativ/dekorativ und tritt in den Hintergrund. Die Gbernommenen Buchstaben P und rat
befinden sich zudem in der Mitte des Schriftelements der angefochtenen Marke und werden
daher weniger beachtet, als wenn diese am Anfang oder am Ende des Wortes stiinden (vgl.
BGE 122 111 382 E. 5a) "Kamillosan/Kamillan/Kamilon"). Weiter ist festzuhalten, dass ein
relativ stark kennzelchnungskréaftiges Element der Widerspruchsmarke, namlich das Y,
welches dasi ersetzt, nicht Gbernommen wurde, was weiter zur unterschiedlichen
Wahrnehmung der Zeichen beitragt. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die
Unterschiede der beiden Zeichen gentigend gross sind, um eine Verwechslungsgefahr zu
verneinen.

E.82

Die angefochtene Marke CH 711'381 "tP thePirate.com (fig.)" enthalt zwar ebenfals ein
relativ grosses Bildelement, bestehend aus einem kleinen t und einem grossen P, dieses ist
aber weit weniger pragend, al's der Totenkopf mit dem Dreieckshut der Marke CH 709'624.
Dies einerseits, weil das Bildelement aus Buchstaben der gleichen Typographie wie der
Textteil besteht und daher zwischen Bild und Text nur ein sehr geringer Kontrast entsteht.
Andererseits enthalt das Bildelement tP im Gegensatz zum Totenkopf mit Dreieckshut
keinen eigentlichen Sinngehalt, der dem Abnehmer einfach in Erinnerung bleiben kdnnte,
eswirkt eher dekorativ und erganzend. Damit tritt das Schriftelement viel dominanter in
den Vordergrund und pragt die Marke viel stérker als bei der Marke CH 709'624. Die
Situation ist sich quasi invers zum Verhaltnis der angefochtenen Marke CH 709'624, wiein
E. 8.1 beschrieben. Letztlich gewinnt durch die hohere Pragnanz des Schriftelements auch
der Ubereinstimmende Sinngehalt zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen
Marke mehr an Bedeutung. Da dieser vorliegend quasi identisch ist, rechtfertigt es sich
nach dem Gesagten zwischen der angefochtenen Marke CH 711'381 "tP thePirate.com
(fig.)" und der Widerspruchsmarke "PYRAT" eine Verwechslungsgefahr anzunehmen.

E.91

Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen. Die Verfigung vom 11. M&rz 2019 im
Widerspruchsverfahren Nr. 15967 betreffend die Marke CH 709'624 "thePirate.com (fig.)"
ist aufzuheben und die Marke ist zum Markenschutz zuzulassen. Die Verfugung vom 11.
Maérz 2019 im Widerspruchsverfahren Nr. 15968 betreffend die Marke CH 711'381 "tP
thePirate.com (fig.)" wird bestétigt und die angefochtene Marke ist zu widerrufen.

E.9.2

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden sowohl die Beschwerdefuhrerin als auch die
Beschwerdegegnerin kosten- und entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 abs. 1
VWVG).



E.93

Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafir ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafr im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das
Interesse der Widersprechenden an der L 6schung beziehungsweise der
Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen ist praxisgemass ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr.
100'000.- anzunehmen (BGE 133 |11 490 E. 3.3). Von diesem Erfahrungswert ist auch
vorliegend auszugehen. Weil vorliegend zwei angefochtene Marken involviert sind,
rechtfertigt es sich, leicht erhéhte V erfahrenskosten von Fr. 6'750.- zu erheben. Beim
vorliegenden Ausgang des Beschwerdeverfahrens sind die Kosten des
Beschwerdeverfahrens halftig zu teilen.

E.94
Die Parteikosten fur das Beschwerdeverfahren sind wettzuschlagen.

E.95

Dadie Verfugung im Verfahren Nr. 15967 betreffend die Marke CH 709'624
"thePirate.com (fig.)" im Hauptpunkt aufzuheben ist, sind die entsprechenden
vorinstanzlichen Kosten und Partei entschadigungen neu zu verlegen. Die vorinstanzlichen
Verfahrenskosten von Fr. 800.- sind von der Beschwerdegegnerin bzw. Widersprechenden
zu tragen. Sie wurden bereits bezahlt und verbleiben bel der Vorinstanz. Die
Beschwerdegegnerin bzw. Widersprechende hat der Beschwerdefihrerin bzw.
Widerspruchsgegnerin fir das vorinstanzliche Verfahren Nr. 15967 eine
Partelentschadigung von Fr. 1'200.- zu entrichten.

E. 10

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit
Eroffnung rechtskréftig.
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