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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.11

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der
Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31 und 33 Bst. d des

V erwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32)).

E.12

Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren (VWVG, SR 172.021) am 8. April
2010 formgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VWV G) und der verlangte Kostenvorschuss
rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwWVG).

E.13

Als Adressatin der angefochtenen Verfligung ist die Beschwerdefthrerin beschwert und hat
ein schutzwirdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Anderung. Sieist somit zur
Beschwerdefuhrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwV G). Ebenso liegen die Gbrigen
Sachurteilsvoraussetzungen gemass Art. 48 ff. VwV G vor. Auf die Beschwerde ist daher
einzutreten.

E.14

Das Bundesverwaltungsgericht hat zudem die Passivlegitimation des Instituts fir
Forderalismus der Universitét Freiburg i.Ue. zu prifen. Gemass Art. 6 VWV G gelten als
Partelen unter anderem Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfiigung betreffen soll.
Zwar ist das Institut fur Foderalismus Adressat der Widerspruchsverfiigung, indessen fehlt
ihm die Rechtspersonlichkeit, Gber die juristische und natirliche Personen verfiigen, und
welche gemass Art. 28 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (M SchG,
SR 232.11) zur Markenhinterlegung erforderlich ist (vgl. LaraDorigo, in: Michael G.
Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009,
Art. 28 N. 11 ff.). Gemass den Statuten des Instituts fir Foderalismus vom 4. Februar 2004
handelt es sich beim Institut nicht um eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts (Sys-
tematische Sammlung der Reglemente und Gesetze der Universitdt Freiburg i.Ue. 4.2.2.2.0,
[Institutsstatuten]). Diesen Status besitzt nur die Universitét Freiburg i.Ue. (Art. 3 des
Gesetzes vom 19. November 1997 Uber die Universitét, Systematische Sammlung der
Reglemente und Gesetze der Universitét Freiburg 1.0.1), welche jedoch von der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultét der Universitét Freiburg i.Ue. und diese wiederum vom Institut
fUr Foderalismus wirksam vertreten werden kann (vgl. Art. 86 der Statuten der Universitat



Freiburg i.Ue. vom 31. Mé&rz 2000, Systematische Sammlung der Reglemente und Gesetze
der Universitét Freiburg 1.0.2). Die Vorinstanz hat indessen bereitsin der Vergangenheit
die Hinterlegung durch unselbstandige V erwaltungseinheiten zugelassen (vgl. Dorigo,
aa0., Art. 28 N. 14 mit Hinweisen; Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2011, Teil
1, Ziff. 3.1.3). Solche Marken wéren allenfalls durch Auslegung der parteiféhigen Trager-
schaft, hier der Universitét Freiburg i.Ue., zuzuordnen (Eugen Marbach, in: Roland von
Buren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterial glter- und Wettbewerbsrecht, Bd.
[11/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach; Marbach, SIWR 111/1 N. 1049 mit
Hinweisen). Da die Beschwerdegegnerin jedoch bereits im Widerspruchsverfahren von der
Beschwerdefuhrerin ins Recht gefasst worden ist, kann ihr nicht im Rechtsmittelverfahren
die Parteifahigkeit abgesprochen werden. Die Rechtskonsulentin der Beschwerdegegnerin
ist ordnungsgemass durch den Direktor des Instituts bevollméachtigt (vgl. Art. 10 Abs. 2 der
Institutsstatuten; Stellungnahme zum Widerspruch vom 26. Februar 2009, Beilage 1), so
dass die Passivlegitimation des Institus fir Foderalismus zu bejahen ist.

E.21

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG ist die Marke ein Zeichen zur
Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen
voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht
demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es
das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen,
fUr die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und dariiber zu verfiigen (Art. 13 Abs. 1
MSchG). Gestiitzt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der diteren Marke
Widerspruch gegen entsprechende jiingere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1
MSchG). Vorliegend erhob die dtere Schweizer Marke CH-Nr. 573'717 "lawfinder”,
welche am 16. Oktober 2007 im schweizerischen Markenregister hinterlegt und am 2. Juli
2008 eingetragen wurde, Widerspruch gegen die am 24. April 2008 hinterlegte und am 9.
Oktober 2008 auf www.swissreg.ch veréffentlichte und damit jlingere schweizerische
Marke CH-Nr. 585'441 "LexFind.ch" (fig.). Der am 22. Dezember 2008 erhobene
Widerspruch erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Erweist sich ein
Widerspruch a's begrtindet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen,
andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

E.3

In der Hauptsache beantragt die Beschwerdeflhrerin die Aufhebung des
Widerspruchsentscheides sowie die Gutheissung des Widerspruchsbegehrens. Eventualiter
beantragt sie die Ruckweisung des Verfahrens zur Neubeurteilung an die Vorinstanz.

E.31

Die BeschwerdefUhrerin macht vorab geltend, ihr Anspruch auf Wahrung des rechtlichen
Gehors gemass Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) sai verletzt worden. Der Widerspruch beschrénke
sich auf die Dienstleistungsklassen 38 und 42. Die Vorinstanz habe beim Erlass der
Verfugung nicht beriicksichtigt, dass sie gertigt habe, die Marke "Lawfinder” sei fur die
Dienstleistungen der Klassen 38 und 42, nicht beschreibend und daher normal
kennzeichnungskréftig. Die Vorinstanz habe sich mit diesem Umstand nicht
auseinandergesetzt, sondern ihre (unangefochten gebliebene) Beurteilung im Eintragungs-
verfahren betreffend die angefochtene Marke tibernommen und sodann wegen des gemein-



freien Charakters der Wortelemente beider Zeichen deren geringe Kennzei chnungskraft
angenommen und mit dieser Begriindung die Verwechslungsgefahr ausgeschl ossen.

E.3.2

Der verfassungsmassige Anspruch auf rechtliches Gehor (Art. 29 Abs. 2 BV) umfasst nach
stéandiger Rechtsprechung des Bundesgerichts namentlich das Recht auf vorgangige
Anhorung des Rechtssuchenden (BGE 1351 279 E. 2.3 mit Hinweisen) und wird durch Art.
30 VwV G konkretisiert. Im Verwaltungsverfahren besteht Anspruch auf vorgéngige
Anhorung in Bezug auf die rechtliche Begriindung nur dann, wenn die Behérde ihren
Entscheid auf einen nicht voraussehbaren Rechtsgrund sttitzen will (vgl. etwa Patrick
Sutter, in: Auer/Mller/ Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz tiber das Ver-
waltungsverfahren [VwWVG], Zirich 2008, Rz. 1 zu Art. 30 VwV G mit Hinweisen; vgl.
auch Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 2.2 Peach
Mallow mit Hinweisen).

E.33

Dem Anspruch auf vorherige Anhorung ist im vorliegenden Fall ohne weiteres Gentige
getan worden. Die Beschwerdegegnerin hat bereits mit Stellungnahme vom 26. Februar
2009 auf die im Eintragungsverfahren fir die angefochtene Marke festgestellte, gemeingut-
bedingte K ennzeichnungsschwéche des Wortbestandteils Bezug genommen. Die
Vorinstanz hat daraufhin die Beschwerdefthrerin mit Schreiben vom 3. Mérz 2009 aufge-
fordert, inihrer Replik zur Kennzeichnungsschwéache Stellung zu nehmen, was diese -
alerdings nur in geringem Umfang - auch getan hat (Replik im Widerspruchsverfahren vom
4. Mai 2009). Demnach kann sich die BeschwerdefUhrerin jedenfalls nicht auf den
Standpunkt stellen, es sei ausihrer Sicht nicht zu erwarten gewesen, dass die V orinstanz aus
dem Eintragungsverfahren bezlglich einer Vorlauferin der angefochtenen Marke mogli-
cherweise auf die Kennzel chnungsschwéche der Wortelemente beider Marken as Grund-
lage fUr die Verneinung der Verwechslungsgefahr schliessen wiirde.

E.34

Des Weiteren rugt die Beschwerdefthrerin, ihre VVorbringen seien im Sinne der Verletzung
der Begrindungspflicht nicht berticksichtigt worden (Beschwerde, S. 1 f.). Demnach stellt
sich die Frage, ob die Begrindungsdichte in Bezug auf die von der Vorinstanz erérterte
Frage, ob die Widerspruchsmarke fir die in den Klassen 38 und 42 beanspruchten Dienst-
leistungen beschreibend sei, dem verfassungsrechtlichen Mindeststandard gentgt.

E.35

Der verfassungsmassige Anspruch auf rechtliches Gehor (Art. 29 Abs. 2 BV) umfasst nach
stéandiger Rechtsprechung des Bundesgerichts nebst dem Recht auf vorgangige Anhorung
auch den Anspruch auf Prifung des Vorgetragenen; die Behdrde hat die Vorbringen des
Rechtssuchenden in ihrer Entscheidfindung zu berticksichtigen (BGE 1361 229 E. 5.2 S.
236 mit Hinweisen). Wesentlicher Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehor ist
demnach die Begrindungspflicht. Die Begriindung soll insbesondere dem Betroffenen
ermoglichen, die Verfligung gegebenenfalls sachgerecht anzufechten. In diesem Sinn mus-
sen wenigstens kurz die Uberlegungen genannt werden, von denen sich die Behorde hat
leiten lassen und auf welche sich ihr Entscheid stuitzt. Dies bedeutet indessen nicht, dass sie
sich ausdriicklich mit jeder Behauptung zum Sachverhalt und jedem rechtlichen Einwand
auselnandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die fur den Entscheid wesentlichen
Gesichtspunkte beschrénken (BGE 1331 270 E. 3.1 mit Hinweisen).



E.36

Zunéchst ist in Bezug auf den Sachverhalt festzustellen, dass die Vorinstanz der
Beschwerdegegnerin im Rahmen eines friiheren Eintragungsgesuchs (Nr. 54821/2007) mit
Schreiben vom 19. Oktober 2007 darauf aufmerksam gemacht hat, dass die blosse
Wortmarke "Lex-Find" "eine beschreibende Angabe der Art und der Zweckbestimmung
eines grossen Teils der Dienstleistungen™ darstelle. Auf diese Feststellung hat die
Vorinstanz im Rahmen des Widerspruchsentscheids zwar Bezug genommen (angefochtener
Entscheid, S. 6). Indessen ist sie auf den Hinweis der Beschwerdefihrerin, wonach sich der
Widerspruch nur auf die Klassen 38 und 42 beziehe, fur welche sie beide Zeichen (im
Unterschied zur Klasse 45) als nicht beschreibend ansehe, nicht néher eingegangen. Der
Beschwerdefihrerin ist dahingehend zuzustimmen, dass es zu begriissen gewesen wére,
wenn das |GE sich in der Begriindung des angefochtenen Entscheides mit der seitens der
Beschwerdefiihrerin aufgeworfenen Frage befasst hétte. Das bedeutet aber nicht, dassim
Verzicht auf das entsprechende Begriindungsel ement eine Unterschreitung des verfas-
sungsrechtlichen Mindeststandards in Bezug auf die geforderte Begriindungsdichte zu
sehen wére. Ob die Vorinstanz die Widerspruchsmarke fir die Klassen 38 und 42 zu
Unrecht als beschreibend bezeichnet hat, ist Gegenstand der materiellen Beurteilung (vgl.
dazu insb. E. 7.2 hiernach). Ein verfassungsrechtlich relevanter Begrindungsmangel wirde
demgegeniber jedenfalls vorliegen, wenn sich die Vorinstanz trotz festgestellter
Dienstleistungsgleichartigkeit nicht zum Schutzumfang der auf Verwechselbarkeit zu
prifenden Zeichen dussern wirde, wovon indessen vorliegend keine Rede sein kann.

E.3.7

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdefihrerin mit ihrer Ruge, das rechtliche
Gehor sai verletzt, sowohl in Bezug auf die Anhorung im vorinstanzlichen Verfahren als
auch in Bezug auf die Mindestanforderungen betreffend die Begriindung des angefochtenen
Entscheids nicht durchdringt.

E.4

Materiell rigt die BeschwerdefUhrerin, die Vorinstanz habe die Verwechslungsgefahr zu
Unrecht verneint.

E. 41

Zeichen sind gemass Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG vom Markenschutz ausgeschl ossen, wenn
sie einer dteren Marke dhnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die
Beurteilung der Verwechs ungsgefahr richtet sich nach der Ahnlichkeit der Zeichen im
Erinnerungsbild des L etztabnehmers (BGE 121 |11 378 E. 2a- BOSS/BOKS, BGE 119 |1
473 E. 2d - Radion/Radiomat; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom
26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2
Focus/Pure Focus, B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera; siehe auch
Marbach, SIWR 111/1, N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den
geschitzten Waren und Dienstlei stungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine
Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso héhere Anforderungen zu
stellen, je @nlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (Lucas
David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/M uster- und
Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

E.4.2



Fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemass Art. 3 Abs. 1 MSchG ist
ausschlaggebend, ob aufgrund der Ahnlichkeit Fehlzurechnungen zu befiirchten sind,
welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefahrden
(BGE 127 111 166 E. 2a- Securitas). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn
eines der zu vergleichenden Zeichen fir das andere gehalten wird ("unmittelbare
Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die
Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhénge
vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben
Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr”, vgl. BGE 128 111 97 f. E. 2a
Orfina/Orfina, BGE 127 111 166 E. 2a- Securitas, Entscheid des Bundesgerichts
4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b - Stoxx/StockX [fig.], veroffentlicht in sic! 2002
S. 99, BGE 122 |11 382 ff. - Kamillosan).

E.43

Damit eine Verwechs ungsgefahr droht, miissen aber noch weitere Faktoren hinzukommen.
Zu berticksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer
bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da
diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (Gallus Joller, in: Michael G.
Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009,
Art. 3 N. 45; siehe auch Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum

schwei zerischen Markenrecht unter Berticksichtigung des europdi schen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). FUr schwéchere Marken ist der geschiitzte
Ahnlichkeitsbereich kleiner als fir starke. Bei schwachen Marken geniigen daher schon
bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE
122 111 382 E. 2a - Kamillosan; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3.
November 2010 E. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.],
B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 monari c/ANNA MOLINARI). Als schwach
gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des
allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BV GE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol 400,
Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5
Aromata/Aromathera). Stark sind demgegeniber Marken, die entweder aufgrund ihres
fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 111
382 E. 2a- Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil vom Bundesgericht 4C.258/2004 vom 6.
Oktober 2004 E. 2.2 - Yello; Marbach, SIWR 111/1., N. 979 mit Hinweis auf Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All Stars
[fig.]/Army tex [fig.] und Entscheid der Eidgendssische Rekurskommission fur Geistiges
Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red Devil,
verdffentlicht in sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht
aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der
gesamten Umstande zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom
3. November 2010 R Rothmans [fig] / Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).

E.5

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise fir die im Widerspruch stehenden
Dienstleistungen zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in:
sic! 2007, [hiernach: Marbach, Verkehrskreisg], S. 1, 6 f. und 11). Der Verkehrskreis
bestimmt sich fir die Frage der Verwechslungsgefahr nach den mutmasslichen Abnehmern
der Dienstleistungen (Marbach, Verkehrskreise, S. 51.). Die in der Klasse 38 beanspruchten



Dienstleistungen der Telekommunikation richten sich im Falle beider Marken sowohl an
Fachkreise a's auch an Durchschnittskonsumenten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 6 HOME BOX OFFICE/BOX OFFICE). Gleiches gilt
auch fir die jewellsin Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen: Wahrend vor allem die
wissenschaftlichen und industriellen Dienstlei stungen sich vornehmlich an Fachkreise
richten, werden Software- und Hardware-Entwicklungsdienstleistungen auch von
Durchschnittskonsumenten in Anspruch genommen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht
B-6748/2008 vom 16. Juli 2009 E. 8 XPERTSELECT). Es sind daher fur einen Teil der
beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 38 und 42 vornehmlich Fachkreise und fir
den anderen Teil auch Durchschnittskonsumenten als massgebende Verkehrskreise
anzusehen, wobel vorliegend aufgrund der nachstehenden Erwéagungen offen bleiben kann,
wie die beanspruchten Dienstleistungen zu differenzieren sind.

E.6
Im Folgenden gilt es die Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstlei stungen zu Uberprifen.

E.6.1

Beschwerdefiihrerin und Vorinstanz gehen tbereinstimmend davon aus, dass die fur die
konfligierenden Zeichen beanspruchten Dienstleistungen gleichartig sind (vgl. Beschwerde,
S. 2; Widerspruchsentscheid 111.B.2-4). Die Beschwerdegegnerin ihrerseits bestreitet in
ihren Ausfihrungen die Gleichartigkeit der betroffenen Dienstleistungen in den Klassen 38
und 42 (Beschwerdeantwort, Teil B, Ziff. 1 und Duplik, Tell 11/B, Ziff. 1 ff.). Mit Hinweis
auf die Rechtsprechung (Entscheid der RKGE vom 6. Mai 2003 E. 7 TNT [fig.]/TNT [fig.],
veroffentlicht in sic! 2004 S. 231) stellt siein Abrede, dass die von ihr gewdahlten Ober-
begriffe "Telekommunikation™ in Klasse 38 und "wissenschaftliche und technol ogische
Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbeziigliche Designerdienstleistungen;
industrielle Analyse- und Forschungsdienstlei stungen; Entwurf und Entwicklung von
Computerhardware und -software” in Klasse 42 von vornherein alle konkret bezei chneten
Unterbegriffe einer Klasse und damit die von der BeschwerdefUhrerin beanspruchten
Dienstleistungen umfassen. Diese Rechtsprechung bezog sich jedoch darauf, ob Telekom-
munikationsdienstleistungen einerseits und Waren der Klasse 9 andererseits gleichartig sein
koénnen. Dadie vorliegend in Streit stehenden Dienstlei stungen identischen Dienstleis-
tungsklassen angehdren, kann nicht gesagt werden, diese hétten im Sinne der zuvor zitierten
Rechtsprechung nur entfernt etwas miteinander zu tun.

E.6.2

Esist entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin darauf zu verweisen, dass Dienst-
leistungen gleichartig sind, wenn sie dem selben Markt zuzurechnen sind (Marbach, SIWR
[11/1, N. 851 f.). Entscheidend ist, ob der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienstleistungen
aus einer Hand als sinnvolles L eistungspaket erbracht werden kdnnen (Entscheid der RKGE
vom 11. Dezember 2002 E. 4 Visart/Visarte, verdffentlicht in sic! 2003 S. 343). Verwendet
ein Markeninhaber dabei Oberbegriffe, erhoht er das Risiko eines Konflikts mit anderen
Marken (Dorigo, a.a 0., Art. 28 N. 67; Marbach, SIWR 111/1, N. 803 mit Hinweis auf den
Entscheid der RKGE, verdffentlicht in sic! 2003 S. 34,1 E. 6 Montega [fig.]/Montego bei
dem eine Gleichartigkeit von Kleidern und Lederwaren angenommen wurde, da die unter

L ederwaren fallenden Handtaschen und Reisetaschen als den Kleidern gleichende Waren
angesehen wurden). Insowelit also eine Dienstleistung unter den von einer Partei
beanspruchten Oberbegriff einer Dienstlei stungsklasse subsumierbar ist, besteht kein



Zweifel, dass die Konsumenten die jeweils beanspruchten Dienstleistungen als gleichartig
einordnen.

E.6.3

Der Begriff "Telekommunikation™ ist ein Sammelbegriff fir sdmtliche Formen der

I nformationsiibertragung mit Anlagen der Nachrichtentechnik wie Datenferntibertragung,
Rundfunk, Telefonie, Telegrafie (Der Brockhaus multimedial, Mannheim 2008, Eintrag zu
"Telekommunikationsdienste™"). Als " Telekommunikationsdienste" werden alle
Dienstleistungsangebote im Bereich der Telekommunikation, insbesondere die Telefonie
und Datenferniibertragung wie Internet, bezeichnet (F. A. Brockhaus, 2008). Damit fallen
die von der Beschwerdefuhrerin in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen
"Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, némlich Ubermitteln von
Daten; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit zu Datenbanken;
Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von
Daten und Informationen tber globale Netzwerke; Datentransfer (messaging);
Zurverfugungstellen von el ektronischer Post (Email)", bei welchen die Dateniibertragung
im Vordergrund steht, unter den Begriff der Telekommunikation. Im Einklang mit der
Vorinstanz sind die von der Beschwerdefuhrerin beanspruchten Dienstleistungen der Klasse
38 als mit dem von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Obergbegriff
"Telekommunikation" gleichartig zu qualifizieren.

E.6.4

Beziglich der Klasse 42 ist einzig die |dentitét der von beiden beanspruchten Dienstleistung
"Entwurf und Entwicklung von Computersoftware" sowie die Gleichartigkeit der
Dienstleistung "Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" mit diesem Oberbegriff
unbestritten. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (Duplik, Teil 11/B, Ziff. 2f.),
ist hingegen bei der Qualifikation der Dienstleistungen "Konstruktion von Datenbanken;
Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Speicherplatz zur Beherbergung von Daten
fur Dritte; Verschlisselung und Entschltisselung von Daten; Konvertieren von Daten oder
Dokumenten von physischen auf el ektronische Medien”, welche von der
Beschwerdeftihrerin beansprucht werden, im Einklang mit der Vorinstanz auf eine
Gleichartigkeit mit den von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Oberbegriffen
"Wissenschaftliche und technol ogische Dienstlei stungen und Forschungsarbeiten und
diesbeziigliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und
Forschungsdienstleistungen™ zu schliessen, da sieim Rahmen von wissenschaftlichen,
technol ogischen und Forschungsdienstleistungen erbracht werden. Diese Dienstleistungen
koénnen demnach vom selben Anbieter stammen, weshalb eine Gleichartigkeit zu bejahen
ist (Joller, aa.O., Art. 3N. 287 f.).

E.7

Angesichts der Dienstleistungsgleichartigkeit gilt es nun zu prifen, ob vorliegend eine
Zeichendhnlichkeit besteht. Wird eine solche begjaht, so ist wie unter E. 4.2 hiervor
ausgefuhrt, zu klaren, welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und
damit wie dhnlich die Marken sein durfen, die jene neben sich zu dulden hat. 7.1.1.
Entscheidend bei der Beurteilung der Ahnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck,
den die Zeichen bei den massgebenden V erkehrskreisen hinterlassen (Marbach, SIWR 111/1,
N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3



Adwistalad-vista mit Hinweisen; siehe auch Marbach, SIWR [11/1, N. 705), doch gilt es zu
berticksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht
gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die
Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April
2006 E. 6 O [fig.], veroffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet
zwangslaufig eine gewisse Verschwommenheit an (Marbach, SIWR 111/1, N. 867 f.),
weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzei chnungskréftigen
Markenelemente geprégt wird (BGE 122 111 386 E. 2a - Kamillosan). Schwache oder
gemeinfreie Markenbestandteile dirfen jedoch bei der Beurteilung der Markendhnlichkeit
nicht einfach ausgeblendet werden (Marbach, SIWR 111/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122
[11 382 E. 5b - Kamillosan und Willi, aa.O., Art. 3, N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu
entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Schwéache
beeinflussen (Marbach, SIWR 111/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des
Bundesverwaltungsgericht B 1085/2008 vom 13. November 2008 Red Bull/Stierbrau). Eine
Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulassig (Marbach,
SIWR 111/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 |1 400 - Eden Club). 7.1.2. Fur Kollisionsfélle
zwischen komplexen Marken, beispiel sweise kombinierten Wort-/Bildmarken, kdnnen
keine absoluten Regeln darliber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen
oder anderen Seite die fur den Gesamteindruck prégende Bedeutung zukommt. Enthalt eine
Marke sowohl kennzeichnungskréaftige Wort- als auch Bildelemente, kbnnen diese das
Erinnerungsbild gleichermassen prégen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen
Zeichendhnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine V erwechsl ungsgefahr
resultieren (Marbach, SIWR 111/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten
Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskréftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den
Hintergrund (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 6
ORPHAN EURORPE (fig.)JORPHAN INTERNATIONAL). 7.1.3. Die Wortelemente von
Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen: Zu beachten sind ihr
Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die
Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der V okal e pragen insbesondere den Klang,
wahrend das Schriftbild vor allem durch die Wortlange und durch die Eigenheiten der
verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 Aromata/Aromathera mit Hinweisen). Bei reinen
Wortmarken geniigt grundsitzlich schon eine Ubereinstimmung unter einem der drei
genannten Gesichtspunkten, um die Zeichendhnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennbarer,
unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte
visuelle oder akustische Ahnlichkeit jedoch wettmachen. Dazu reicht es aber nicht aus, dass
der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern esist ein
Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkirlich aufdrangt
(Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 Adia/Aida Jobs,
AidaPersonal, Entscheid der RKGE vom 10. Mérz 2006 E. 7 Minergie/Sinnergie mit
weiteren Hinweisen, verdffentlicht in sic! 2006 S. 413). Diese Kriterien sind im Folgenden
bezogen auf dieim Streit stehenden Marken zu untersuchen.

E.7.2

Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "lawfinder" und "LexFind.ch (fig.)"
gegenuber. Wéahrend es sich bel der Widerspruchsmarke "lawfinder" um eine Wortmarke
handelt, weist die angefochtene Marke "LexFind.ch (fig)" nebst einer Kursivschrift auch
figurative Elemente auf. Unter dem Wortelement kommen namlich eine Weltkugel, ein



schrages"F" mit integriertem Schweizer Kreuz sowieein "'S" in stilisierter Ausgestaltung
zu stehen. Weliter sind bei der angefochtenen Marke im zusammengeschriebenen
Wortelement "LexFind" die beiden Buchstaben "L" und "F" in "LexFind" in Majuskel
geschrieben. Diesem Wortelement ist schliesslich der schwelizerische Top-Level-Domain
".ch" angehangt. Das gesamte Zeichen ist hellgrau unterlegt.

E.73

Beide Marken bestehen in ihren Wortelementen aus dreisilbigen Wortkombinationen, bei
welchen die Betonung auf der ersten Silbe liegt. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke
lautet A-1-E, jene der angefochtenen Marke E-I. Dagegen stehen sich bel der
Konsonantenfolge L-W-F-N-D-R und L-X-F-N-D-C-H gegentiber. Gemeinsam ist beiden
Zeichen der Mittelteil der jeweiligen Wortkombinationen, namlich das Element "find-".
Eine klangliche Uberstimmung besteht daher beim Anfangsbuchstaben "L", dem zweiten
Vokal "i" sowie der Konsonantenfolge F-N-D im Mittelteil. Die Endungen "er" einerseits
und ".ch" andererseits dirften kaum ins Gewicht fallen, da sie weder betont sind, noch in
anderer Weise vermdéchten, die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf sich zu ziehen (vgl.
dazu Joller, a.a.O., Art. 3N. 153; zur geringen Relevanz sogar identischer Schlusssilben
vgl. auch BGE 112 |1 362 E. 2 Seccolino/Escolino; Entscheid der RKGE vom 5. August
2003 E. 4 Seropram/Citopram, vertffentlicht in sic! 2003, 973 ff.). Damit ist von einer
Ahnlichkeit im Wortklang auszugehen.

E.74

Weiter weisen die Wortelemente der Marken die gleiche Zeichenanzahl auf, ndmlich 9.
Identisch sind bel beiden Zeichen wie vorstehend ausgefiihrt, die Anfangsbuchstaben sowie
der Mittelteil "find" der Wortkombinationen. Hingegen sind die Marken, wie unter E. 7.2
ausgefuhrt, verschieden gestaltet: wahrend die Marke der Beschwerdefiihrerin al's
Wortmarke angemeldet ist, setzt sich die angefochtene Marke aus verschiedenen
Markenbestandteilen zusammen. So prégen die grafischen Elemente den Gesamteindruck
der angefochtenen Marke trotz ihrer dekorativer Natur mit. Es bestehen daher Unterschiede
im Schriftbild beider Zeichen.

E.75

Die Marken "lawfinder" und "LexFind.ch (fig.)" sind in ihrem Sinngehalt ahnlich. Zwar ist
zu bertcksichtigen, dass das englische "law" anders als das lateinische "Lex" nicht nur fur
das Gesetz, sondern auch fur Recht und Rechtswissenschaften steht (L angenscheidts Gross-
worterbuch Lateinisch, Teil 1, Lateinisch-Deutsch, 25. Aufl., Berlin 1996, S. 434;
Worterbuch fur Recht, Wirtschaft und Politik, Teil 1 Englisch-Deutsch, Clara-Erika
Dietl/Egon Lorenz [Hrsg.], 5. Aufl., Minchen 1990, S. 452). Es kann indessen offen
bleiben, inwiefern der Durchschnittskonsument im vorliegenden Zusammenhang diese
Nuance in Bezug auf den Sinngehalt erkennt und reflektiert. Denn insbesondere in Kombi-
nation mit dem Wortstamm "find-" erscheint die Bedeutung des Gesetzes fir den
Bestandteil "law" in Bezug auf die beantragten Dienstleistungen jedenfalls naheliegend. Die
der angefochtenen Marke hinzugeftigten grafischen Elemente fihren nicht zu einer
geénderten Bedeutung desim Vordergrund stehenden Wortelementes. Die Marken lassen
sich daher als "Gesetzesfinder” (lawfinder) und "Gesetzefinden" (LexFind.ch) Ubersetzen
und sind damit als im Sinngehalt dhnlich anzusehen.

E.7.6



Besteht wie im vorliegenden Fall bereits eine Zeichendhnlichkeit aufgrund des
Wortklanges, so fiihrt die zusitzliche Ubereinstimmung im Sinngehalt zu einer Verstarkung
der Zeichenadhnlichkeit (Joller, a.aO., Art. 3, N. 159 f. mit Hinweisen). Die figurativen
Elemente der angefochtenen Marke pragen deren Gesamteindruck in der Erinnerung
angesichtsihrer dekorativen Funktion nicht in einem so hohen Masse, dass sie die
Zeichenahnlichkeit zu beseitigen vermdgen. Esist daher in Ubereinstimmung mit allen
Verfahrensbeteiligten (vgl. insbesondere Beschwerde, 11. 2.) von einer Zeichenghnlichkeit
auszugehen.

E.8

Schliesdlich ist in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG besteht. Dazu ist zunéchst
der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Dieser bemisst sich nach deren
K ennzeichnungskraft. Der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich fur schwache Marken ist kleiner
asflr starke. Bel schwachen Marken gentigen daher schon bescheidenere Abweichungen,
um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 111 385 E. 2a
Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Urtelle des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom
24. Juli 2009 E. 4 jump [fig.]/JJUMPMAN, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1
Kremlyovskaya/K remlyevka mit Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6
Aromata/Aromathera). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften
Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 111 385 E. 2a
Kamillosan/Kamillon, Kamillan mit Hinweisen; Marbach, SIWR 111/1, N. 979 mit Hinwels
auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7
Converse All Stars[fig.]/Army tex [fig.] und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006
E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red Devil, veroffentlicht in sic! 2007 S. 531). Als schwach gelten
demgegentiber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs
anlehnen oder durch eine allgemein gebréuchlichen Bezeichnung fir die in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen geprégt werden (Urtelle des Bundesverwaltungsgerichts
B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 jump [fig.]/JJUMPMAN, B-5477/2007 vom 28.
Februar 2008 E. 6 Regulat/H203 pH/Regulat [fig.], B-8320/2007 vom iBond/HY -Bond
Resiglass, B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera; Marbach, SIWR
[11/1, N. 976 ff.; Joller, aa.O., Art. 3N. 86 ff.).

E.81

Die Vorinstanz hat den Widerspruch der Beschwerdefhrerin abgewiesen, weil sie trotz
Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichendhnlichkeit der Auffassung ist, dass sich der
Schutz der angefochtenen Marke "LexFind.ch" auf deren grafische Elemente beschranke,
da die Wortelemente dem Gemeingut zuzurechnen seien (mit Hinwels auf Urtell des
Kantonsgerichts Wallis vom 18. Mai 2005 Wine City.ch, vertffentlicht in sic! 2007 S.108;
David, a.a.0., Art. 2 MSchG N. 37) und somit die Gefahr einer Verwechslung nicht
bestehe. Die Beschwerdegegnerin ist ebenfalls dieser Ansicht. Die BeschwerdefUhrerin
bestreitet, dassihr Zeichen (und das angefochtene Zeichen) in Bezug auf die beanspruchten
Dienstleistungen in den Klassen 38 und 42 beschreibend sei (zur formellen Riige der
Verletzung des rechtlichen Gehérs in diesem Punkt vgl. E. 3 hiervor). Sieist der Ansicht,
dass die Beurteilung der Unterscheidungskraft in ihrem Sinne dazu fihre, dass der Wider-
spruchsmarke ein durchschnittlicher Schutzumfang mit der Folge der Bejahung der
Verwechslungsgefahr zuzubilligen sei. Daher wird im Folgenden zu priifen sein, ob die
Widerspruchsmarke fiir die beanspruchten Dienstlei stungen beschreibend ist, sowie, ob und



wie sich dies auf ihren Schutzumfang und die Beurteilung der V erwechslungsgefahr
auswirkt.

E.82

Grundlage fur die Argumentation der Vorinstanz ist der Umstand, dass sie bei der Prifung
einer Vorform der angefochtenen Marke, namlich der Wortmarke "LexFind", zum Schluss
kam, es handle sich um eine beschreibende Angabe hinsichtlich der Art und der Zweckbe-
stimmung eines grossen Tells der beanspruchten Waren und Dienstlei stungen, weshalb das
Zeichen aufgrund seiner Zugehorigkeit zum Gemeingut zuriickzuweisen sei (vgl. Schreiben
der Vorinstanz vom 19. Oktober 2007, Beilage 1 zur Beschwerdeantwort). Daraufhin
anderte die Hinterlegerin ihr Zeichen und flgte dem Wortelement grafische Elemente und
den nationalen Top-Level-Domain ".ch" hinzu. Die Argumentation, wonach die
Verkehrskreise das Zeichen as Hinweis auf die Mdglichkeit Gesetze in einer Datenbank
abzurufen bzw. mittels einer Software zu finden verstiinden, Ubertrug die Vorinstanz auf die
Widerspruchsmarke "lawfinder", der sie folglich ebenfalls eine nur geringe Kennzeich-
nungskraft zubilligte. Inwiefern dies zu Recht geschah, wird nachfolgend gepruft.

E.821

Fraglich ist zuerst, ob die Widerspruchsmarke "lawfinder" fur diein Klasse 38
beanspruchten Dienstleistungen "Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank,
namlich Ubermitteln von Daten; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit
zu Datenbanken; V erschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen
zum Erreichen von Daten und Informationen tiber globale Netzwerke; Datentransfer
(messaging); Zur Verfigung stellen von elektronischer Post (Email)" unmittelbar be-
schreibend ist. Dabei ist, wie hiervor unter E. 7.1.1 festgehalten, auf den konkreten
Registereintrag abzustellen. Fir die Prifung ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
entsprechend auszulegen (vgl. Urteile des Bundesgericht 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004
E. 2.3 BahnCard, veroffentlicht in sic! 6/2004 500, 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E.
3.3 Discovery Travel & Adventure Channel, verdffentlicht in sic! 2004 S. 400). Wird das
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit abstrakten Oberbegriffen formuliert, so ist
namentlich bei der Prifung von samtlichen denkbaren Waren oder Dienstleistungen auszu-
gehen, welche hierunter subsumiert werden kénnen. Erweist sich das Zeichen dabel auch
nur fir einen dieser Unterbegriffe al's schwach, so trifft dies auch auf den Oberbegriff zu
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 Tota
Trader; Entscheid der RKGE vom 30. April 1998 E. 2c Sourcesafe, veroffentlicht in sic!
5/1998 477; Marbach, SIWR 111/1, N. 213; vgl. auch E. 6 hiervor).

E. 822

Dienstleistungen der Klasse 38, wie sie die Beschwerdefuhrerin beansprucht, sind in den
erlauternden Anmerkungen zur Nizza Klassifikation, Teil | (Internationale Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen fir die Eintragung von Marken in al phabetischer
Reihenfolge, 9. Ausgabe, gltig ab 1. Januar 2007, Deutsches Patent und Markenamt,
Mnchen 2006, [hiernach: Nizza Klassifikation, Ausgabe, Teil]) als solche bezeichnet, "die
es zumindest einer Person erméglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmassig
wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten, (1) welche einer Person gestatten, mit einer
anderen zu sprechen, (2) welche Botschaften von einer Person an andere tbermitteln und
(3) welche akustische oder visuelle Ubermittlungen von einer Person an eine andere
gestatten (Rundfunk und Fernsehen)". Klasse 38 erfasst damit jedenfalls die Telefonie, das



Telegrammwesen, E-Mail-Dienste und die klassischen Medien Rundfunk und Fernsehen.
Dies spricht dafir, dassin dieser Klasse inhaltsneutral lediglich jene Dienstleistungen
erfasst werden, welche die technische Ubertragung betreffen. Dementsprechend stellt die
Vorinstanz in ihren Richtlinien klar, dass die Dienstleistungen der Klasse 38 nur den techni-
schen Aspekt der Ubertragung betreffen und somit weder Thema noch Inhalt aufweisen
(Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2011, Teil 1, Ziff. 4.7; vgl. dazu insbesondere
Urtell des Bundesgerichts 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.3 Discovery Travel &
Adventure Channel, verdffentlicht in sic! 2004 S. 400). Da Dienstleistungen in Klasse 38
nach diesem Konzept allein die technische Ubermittiung nicht aber den Inhalt der Suche
zum Gegenstand haben, kann eine Bezeichnung wie "lawfinder", die sich durch den
prégenderen Wortbestandteil "law" in erster Linie auf den Inhalt der Gbermittelten Daten
bezieht - entgegen der Meinung der Vorinstanz, wohl aber in Ubereinstimmung mit ihren
Richtlinien - flr die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 38 nicht direkt
beschreibend sein. Dies gilt auch im Zusammenhang mit der Dienstleistung "V erschaffen
des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von Daten und
Informationen Uber globale Netzwerke", denn beansprucht ist in Klasse 38 nicht die
Suchmaschine selbst, sondern die Verschaffung des Zugriffs auf eine Suchmaschine, sodass
selbst wenn " Suchen” und "Finden" als Begriffspaar angesehen werden kann, in "lawfinder"
keine direkte Beschreibung der Zugangsverschaffung erkannt wird. Da sich die
Widerspruchsmarke "Lawfinder" in Klasse 38 fir die beanspruchten Dienstleistungen als
nicht beschreibend und damit normal kennzeichnungskréftig erweist, vermag sie insoweit
gegenuber der in Klasse 38 fur "Telekommunikation" registrierten angefochtenen Marke
ihren Schutzbereich zu behaupten.

E.823

Demgegeniber ergibt die Beurteilung des Zeichens im Zusammenhang mit den in Klasse
42 beanspruchten Dienstleistungen "Konstruktion von Datenbanken; Entwurf und
Entwicklung von Computersoftware; Vermietung oder kostenloses Vermitteln von
Speicherplatz zur Beherbergung von Daten fir Dritte; Verschliisselung und
Entschllisselung von Daten; Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf
elektronische Medien" Folgendes: Anders alsin Klasse 38 beschranken sich diein Klasse
42 zusammengefassten Dienstleistungen nicht auf einen technischen Aspekt. So geht aus
den erlauternden Anmerkungen der Nizza Klassifikation hervor, dass dieser Klasse
zugeteilte Dienstleistungen sich auf "theoretische und praktische A spekte komplexer
Gebiete" beziehen und somit nicht "inhaltslos' sind (Nizza Klassifikation, 9. Ausgabe, Teil
[, S. 32). Insbesondere Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, welche dieser
Klasse angehdren, haben einen Inhalt und eine Zweckbestimmung. Daraus folgt, dass der
inhaltliche Bezug in der Widerspruchsmarke deren beschreibenden Charakter fir
Dienstleistungen der Klasse 42 auch unter Beriicksichtigung dessen, dass juristische
Dienstleistungen wie z.B. Rechtsberatungen der Klasse 45 angehoren (Nizza Klassifikation,
9. Ausgabe, Teil |, S. 32 und 34), nicht ausschliesst. Beansprucht werden in casu ndmlich
Dienstleistungen, welche juristische Dienstleistungen wie z.B. das Auffinden eines
Gesetzes, unterstitzen bzw. diese Handlung zum Zwecke haben. Namentlich die
Entwicklung einer Software bzw. Programmierung einer Datenbank kdnnen dem Auffinden
eines Gesetzes dienen und als "lawfinder" (vgl. E. 7.5 hiervor) bezeichnet werden. So sind
gerade im Bereich der juristischen Forschung spezielle Softwares und Datenbanken
denkbar, welche an die Anforderungen einer juristischen Recherche angepasst sind. Die
Widerspruchsmarke "lawfinder" beschreibt daher die Zweckbestimmung und den Inhalt der



in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen. Daraus folgt, dass die Kennze chnungskraft
der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen schwach ist.

E.83

Die Beschwerdeftihrerin machte ausserdem eine erhdhte Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke geltend, die im Rahmen des Widerspruchsverfahren eben damit
begriindet wurde, dass das Zeichen in Bezug auf die in Klasse 38 und 42 beanspruchten
Dienstleistungen nicht dem Gemeingut zuzuordnen sai (vgl. Widerspruch Ziff. 2.2 und
Replik im Widerspruchsverfahren Ziff. 1.4; vgl. ausserdem die Auseinandersetzung mit
dieser Argumentation hiervor). Die Vorinstanz verstand diese Ausfiihrungen als Hinweis
auf eine erhohte Verkehrsbekanntheit, welche die Beschwerdefihrerin nach eigenem
Bekunden gar nicht geltend machen wollte (vgl. Beschwerde, Ziff. 1 in fine, Replik Ziff. 7).
Eine Prifung der Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke ertibrigt sich demnach.

E.84

Die Beschwerdegegnerin ihrerseits hat indessen eine erhohte Verkehrsbekanntheit der
angefochtenen Marke durch Werbemassnahmen geltend gemacht. Die BeschwerdefUhrerin
bestreitet diese. Zum Nachweis der Werbemassnahmen hat die Beschwerdegegnerin einen
Flyer eingereicht (Beilage AB 11 zur Replik im Widerspruchsverfahren). Es kann offen
bleiben, welche Wirkung eine einmalige Werbemassnahme entfalten muss. Zum Nachweis
des fur die erhdhte Verkehrsbekanntheit im Allgemeinen in der Schweiz verlangten lang-
jahrigen Gebrauchs (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 98 f.) und der intensiven Werbung ist der Flyer
jedenfalls nicht ausreichend. Auf eine erhéhte Verkehrsbekanntheit der angefochtenen
Marke kann zudem auch nicht schon aus der Anzahl der "Treffer" bei einer Suche im Inter-
net geschlossen werden (vgl. insoweit Stellungnahme im Widerspruchsverfahren vom 26.
Februar 2009, S. 6).

E.85.1

Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass einerseits die Widerspruchsmarke in Bezug auf
dieim Streit stehenden Dienstlei stungsklassen 38 eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft aufweist und andererseits eine Verkehrshekanntheit der
angefochtenen Marke nicht festgestellt werden konnte. Bei dieser Ausgangslage reichen,
anders as bel einer schwachen Marke, nicht schon geringfiigige Unterschiede um die
Verwechslungsgefahr zu bannen. Angesichts der bestehenden
Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenghnlichkeit bleibt zu prifen, ob und wie essich
auswirkt, dass die angefochtene Marke Uber ein Bildelement verfugt. Im Falle von
Konflikten komplexer Zeichen, hier Wortmarke und Wortbildmarke, wird in der Regel dem
Wortelement die pragende Bedeutung zugemessen (Marbach, SIWR 111/1, N. 929 ff. mit
Hinweisen). Vorliegend sind die streitbefangenen Marken sowohl im Sinngehalt als auch
im Klang &hnlich (vgl. E. 7.6), sodass die Grafik der angefochtenen Marke, welche dieser
weder einen anderen Sinngehalt verleiht noch die Wortelemente verdrangt, zwar as
Dekoration wahrgenommen wird, doch bezlglich den in Klasse 38 beanspruchten
Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht zu bannen vermag. Die Beschwerde ist
daher in Bezug auf diein der Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen im Hauptantrag
gutzuheissen.

E.85.2

Die Schwéche des Zeichensim Hinblick auf die in Klasse 42 registrierten Dienstleistungen
bewirkt hingegen, dass die Widerspruchsmarke insoweit nur einen geringen Schutzumfang



beanspruchen kann, aus dem sie @nliche Marken als verwechselbar abwehren kann.
Aufgrund des ahnlichen Sinngehaltesist daher auch das Wortelement "LexFind" im
angefochtenen Zeichen im Zusammenhang mit den in Klasse 42 beanspruchten
Dienstleistungen zweckbeschreibend. Die streitbefangenen Zeichen stimmen somit
beziiglich der Klasse 42 in einem schwachen Zeichenbestandteil tiberein, sodass die
festgestellten Unterschiede, namentlich die grafischen Elemente der angefochtenen Marke,
die Verwechslungsgefahr zu bannen vermdgen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht
B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 6.3 ORPHAN EUROPE (fig.)/ORPHAN
INTERNATIONAL). Die Beschwerde ist daher im Einklang mit dem Antrag der
Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz in Bezug auf die in Klasse 42 beanspruchten
Dienstleistungen abzuweisen.

E.9

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten den Parteien je zur Halfte
aufzuerlegen. Die Gerichtsgebuhr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessfuhrung 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 Ent-
schédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwer-
deverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafUr ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE), wobe im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Ldschung, beziehungswelse der Widerspruchsgegnerin am Bestand der
angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es wirde alerdings zu weit fuhren, wenn dafGr
im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt wirden. Bel eher unbedeutenden
Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen
werden (BGE 133 111 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Dieser Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren zu Grunde zu legen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es
sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen. Der Beschwerdefiihrerin
ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- im Umfang von Fr. 3'000.- zurtickzuer-
statten. Im vorinstanzlichen Verfahren ist die BeschwerdefUhrerin unterlegen. Aufgrund des
Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie indessen mit Bezug auf die
vorinstanzlichen Kosten als hdftig obsiegend zu gelten, weshalb die Beschwerdegegnerin
anzuweisen ist, ihr die Halfte der gemaéss Ziffer 2 der angefochtenen Verfigung beim IGE
verbleibenden Widerspruchsgebihren von Fr. 800.- im Umfang von Fr. 400.- zu erstatten.

E. 10

Geméss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der
obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der
Beschwerdegegnerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine
Entschédigung in Hohe von Fr. 2'000.- zulasten der Beschwerdeflhrerin zugesprochen
(Ziffer 3 der angefochtenen Verfligung). Angesichts des V erfahrensausgangs vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist Ziffer 3 der vorinstanzlichen Verfligung aufzuheben. Im
vorliegenden Fall waren beide Parteien im Widerspruchsverfahren anwaltlich vertreten,
wobei die Rechtsvertreterin der BeschwerdefUhrerin gleichzeitig als deren
Geschéftsfuhrerin amtet. Da es sich bei der Geschéftsfuhrerschaft wohl um eine
Nebentétigkeit handelt (vgl. Replik vom 14. Juli 2010 S. 4), durfte die anwaltliche Tétigkeit
der Prozessvertreterin im Vordergrund gestanden haben. Ein die Zusprache einer

Partei entschadigung ausschliessendes Prozessieren in eigener Sache lage daher wohl nicht
vor (vgl. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubihler, Prozessieren vor dem Bundes-



verwaltungsgericht, Basel 2008, S. 219, Rz. 4.77). Angesichts des V erfahrensausgangs sind
die Parteikosten jedenfalls wettzuschlagen. Dies gilt auch fur die im Rahmen des
Beschwerdeverfahrens erwachsenen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art.
7 Abs. 1 VKGE). Demnach ist keiner Partel eine Entschadigung zuzusprechen.

E.11

Das Gesetz sieht gegen dieses Urtell kein Rechtsmittel vor (Art. 73 des Bundesgesetzes
Uber das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es
ist deshalb endguiltig und wird mit Eroffnung rechtskraftig.
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