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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. e 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 (VwWVG, SR 172.021) am 15.
November 2010 frist- und formgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der
verlangte K ostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VWV G). Als Adressat der
angefochtenen Verfligung ist der BeschwerdefUhrer beschwert und hat ein schutzwirdiges
Interesse an ihrer Aufhebung oder Anderung. Er ist somit zur Beschwerdefiihrung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VWV G). Ebenso liegen die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen
gemass Art. 48 ff. VwVG vor.

E.13

Auf die Beschwerde ist einzutreten, sofern der Beschwerdefiihrer durch die angefochtene
Verfligung besonders bertihrt und beschwert ist und ein schutzwirdiges Interesse an deren
Aufhebung oder Anderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und Bst. ¢ VWV G). Dabei handelt es
sich um Verfahrensvoraussetzungen, ohne die die Beschwerdeinstanz auf ein
Rechtsbegehren nicht eintritt (vgl. René Rhinow/Heinrich Koller/Christina KissDaniela
Thurnherr/Denise Briihl-Moser, Offentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 1035
f., 1097). Mit der vorliegend angefochtenen Verfligung vom 2. Mai 2012 hat die Vorinstanz
die Eintragung der Marke des Beschwerdefihrers lediglich teilweise widerrufen. In seiner
Beschwerde beantragt der Beschwerdefiihrer jedoch die vollsténdige Aufhebung der
angefochtenen Verfligung. Soweit die Vorinstanz der strittigen Markeneintragung bereitsin
der angefochtenen Verfligung Schutz gewahrt hat, ist der Beschwerdeflhrer weder
beschwert, noch hat er in diesem Umfang ein schutzwirdiges Interesse an deren
Aufhebung. Auf sein Rechtsbegehren ist demnach nur einzutreten, soweit es auf die
Gewahrung des Markenschutzes fir jenen Teil des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses abzidlt, fur die der Beschwerdefthrer nicht bereits aufgrund
der angefochtenen Verfligung Markenschutz geniesst. Daran andert auch die
Argumentation der Beschwerdegegnerin nichts, welche - ohne dass sie die vorliegend zu
beurteilende Verfliigung selbst angefochten hétte oder auch nur entsprechende Begehren
stellen wirde - begrindungsweise auf die Notwendigkeit einer reformatio in peius von



Amtes wegen verweist (vgl. Beschwerdeantwort, Rn. 27; Beschwerdeduplik, Rn. 22).
Aufgrund der N&he des Widerspruchsverfahrens zum Zivilprozess wiirde im Ubrigen eine
reformatio in peius von Amtes wegen ohnehin ausser Betracht fallen.

E.21

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) 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, fir die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und dartiber zu verfigen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

E.22

Gestitzt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der dliteren Marke Widerspruch gegen
entsprechende jiingere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend
erhob die dtere Schweizer Wortmarke Nr. 551 341 "PALLAS", welche am 07. August
2006 im schweizerischen Markenregister eingetragen wurde, Widerspruch gegen die am 27.
Mai 2010 auf Swissreg veroffentlichte und damit jingere Schweizer Marke Nr. 600 823
"Pallas Seminare” (fig.). Der am 27. August 2010 erhobene Widerspruch erfolgte
rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).

E.31

Zeichen sind geméss Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn
sie einer @teren Marke dhnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ahnlichkeit der Zeichenim
Erinnerungsbild des L etztabnehmers (BGE 121 111 378 E. 2aBOSS/BOKS, BGE 11911 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 Eugen
Marbach, Markenrecht, in: Roland von Biren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR
[11/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschitzten Waren und
Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die
Verschiedenheit der Zeichen sind umso hohere Anforderungen zu stellen, je dhnlicher die
Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Auifl.,
Basel 1999, MSchG Art. 3N. 8).

E.3.2

Fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr geméss 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, Urtell des Bundesgerichts 4C.171/2001
vom 5. Oktober 2001 E. 1b Stoxx/StockX [fig.], in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 |11 382 ff.
Kamillosan).

E.33

Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der
Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen
nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den
Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berticksichtigen (Gallus Joller, in: Michael G.
Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009,
Art. 3 N. 45; siehe auch Christoph Willi, 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; Urteile 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, Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera).
Stark sind demgegentber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts
auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 |11 382 E. 2a Kamillosan,
mit Hinweisen; Urtell des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yéello;
Marbach, SIWR 111/1, N. 979 mit Hinweis auf Urtell 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 fir geistiges Eigentum [RKGE] vom 26.
Oktober 2006 E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red Devil, 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 (Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 R
Rothmans [fig]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).

E. 41

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise fur die im Widerspruch stehenden
Dienstleistungen zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in:
sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt fir die Bestimmung der Verkehrskreise ist
das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der lteren Marke (Joller, aa.O., Art. 3, N. 49).
Dabel spielt es entgegen der Meinung des Beschwerdefiihrers keine Rolle, welche
marketingmassige bzw. tatséchliche Positionierung der Hinterleger mit seinen Waren und
Dienstleistungen bezweckt (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 49). Aus diesem Grund sind seine
diesbeziiglichen Einwendungen nicht zu héren.

E.411
Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten wissenschaftlichen und industriellen

Dienstleistungen der Klasse 42 richten sich vornehmlich an Fachkreise (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 TCS/TCS,



B-2380/2011 vom 7. Dezember 2011 E. 5 lawfinder/LexFind.ch [fig.]), konnen aber auch
vom Durchschnittskonsumenten in Anspruch genommen werden (Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-3556/2012 vom 30. Januar 2013 E. 5 TCS/TCS).

E. 412

Gleiches gilt fur die in Klasse 44 beanspruchten medizinischen Dienstleistungen und
medi zinischen Informationsdienstleistungen: Wahrend sich insbesondere die medizinischen
I nformationsdienstlei stungen vornehmlich an Durchschnittskonsumenten richten, gehéren
beziiglich den weiteren medizinischen Dienstleistungen auch Fachkréfte wie Arzte und
Gesundheitspersonal zu den Verkehrskreisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 3.1 WeightWatchers [fig.]/WatchWT [fig.],
B-2261/2011 vom 9. M&z 2012 E. 7.3.1 Covidien [fig.]/BoneWelding [fig.]).

E.4.13

Angesichts der Tatsache, dass vom Widerspruch auch Dienstleistungen betroffen sind, fur
welche die Widerspruchsmarke nicht hinterlegt ist, sind die Verkehrskreise der von der
angefochtenen Marke in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen hilfsweise ebenfalls zu
bestimmen. Vorliegend sind einzig die Dienstleistungen "V eranstaltung und Durchfihrung
von Workshops [Ausbildung]; Dienste im Bereich der Erziehung und Ausbildung,
eingeschlossen On-line angebotene Dienste ab Computer, Internet oder anderen

el ektronischen Netzwerken; Ausbildung; Publikation und Vermietung von Erziehungs- und
Ausbildungsmitteln; Veréffentlichung und Herausgabe von Biichern, Zeitungen,
Zeitschriften und andern Informationstragern, auch via Telekommunikationsnetzwerke;
On-line Publikation von elektronischen Biichern und Zeitschriften; Videofilmproduktion;
Organisation, Veranstaltung und Leitung von Seminaren, Kolloquien, Kongressen und
Symposien; Veranstaltung und Durchfihrung von Seminaren” in Klasse 41 strittig. Es sind
dies Ausbhildungs-, Publikations- und Informationsdienstleistungen welche in erster Linie
von Durchschnittskonsumenten in Anspruch genommen werden, sich aber auch an
Fachleute, wie z.B. Ausbildner, richten (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgericht
B-8028/2010 vom 2. Mai 2013 E. 4.1.2 SWISSVIEW [fig.]/VIEW, B-6665/2010 vom 21.
Juli 2011 E. 6 Home Box Office/Box Office)

E.4.2

Die Bestimmung der massgeblichen Verkehrskreise ist im Rahmen der Prifung einer
allfalligen Verwechslungsgefahr zweier Marken, vor allem in Bezug auf die Frage zu
dessen Aufmerksamkeit, von Bedeutung. Je hdher die Aufmerksamkeit bei der in
Inanspruchnahme der fraglichen Dienstleistungen, desto hoher ist das
Unterscheidungsvermégen der angesprochenen Abnehmerkreise (Joller, aa.O., Art. 3N.
52).

E.421

In Bezug auf die in Klasse 42 und 44 beanspruchten Dienstleistungen ist festzustellen, dass
diese nicht nur alltégliche Bedurfnisse abdecken und daher grundsétzlich eine intensivere
wirtschaftliche Beziehung voraussetzen. Esist demnach anzunehmen, dass die Abnehmer
bei der Inanspruchnahme besagter Dienstleistungen einen leicht erhdhten Grad an
Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. fur Klasse 42: Urteil des Bundesverwaltungsgericht
B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.2 mit weiteren Hinweisen "INTEL INSIDE" und
"intel inside [fig.]"/GALDAT INSIDE; fur Klasse 44: Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 3.1 WeightWatchers



[fig.]/WatchWT [fig.], B-2261/2011 vom 9. Mé&rz 2012 E. 7.4.3 Covidien
[fig.]/BoneWelding [fig.]).

E.4.22

Diein Klasse 41 beanspruchten Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen werden
mit einer gewissen Regelméssigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in
Anspruch genommen (vgl. Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mal
2013 E. 4.2.3 SWISSVIEW [fig.]/VIEW).

E.5

In einem weiteren Schritt ist zu Gberprifen, ob die Dienstleistungen der sich
gegenlberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise gleichartig sind.

E.51

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken
kommen konnen, die unter Verwendung identischer oder dhnlicher Marken angepriesenen
Waren und Dienstleistungen wirden angesichts ihrer Ublichen Herstellungs- und
Vertriebsstatten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter
der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestel It
werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1
Home Box Office/Box Office, B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 EFE [fig.] /
EVE, mit Verweisu.a. auf David, aa.O., Art. 3N. 35).

E.5.2

Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn sie im weitesten Sinne verstanden dem
gleichen Markt zuzurechnen sind (Marbach, SIWR 111/1, N. 851). Im Vordergrund steht die
Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung, respektive ob der Abnehmer
die beiden Dienstleistungen als sinnvolles L eistungspaket wahrnimmt (Marbach, SIWR
[11/1, N. 851 f.; vgl. auch Willi, aa.O., Art. 3N. 35 und Joller, aa.O., Art. 3N. 290). Die
Zuordnung zum selben Markeninhaber hangt namentlich von der Art und dem
Verwendungszweck der strittigen Dienstleistungen ab (Willi, aa.O., Art. 3N 35; Joller,
aa.0., Art. 3N. 280 ff.; Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli
2011 E. 5.2 mit weiteren Hinweisen Home Box Office/Box Office). Dabei kann die
Klasseneintellung ein Indiz sein, prgudiziert aber entgegen der Ansicht des
Beschwerdefiihrers die Beurteilung der Gleichartigkeit nicht. Ebenso wenigist die
Rechtsnatur oder der effektive Geschaftsbetrieb des Dienstleistungserbringers von
Bedeutung: Entscheidend ist einzig der Einzelvergleich jedes Waren- und
Dienstleistungseintrags mit den Waren und Dienstleistungen der anderen Marke so wie sie
Im Register eingetragen sind (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom 21.
Mérz 2007 E. 5 [fig. Karomuster]/[fig. Karomuster]). Hinzu kommt, dass die Indizwirkung
der Zugehorigkeit zweler Dienstleistungen zu derselben Klasse zumindest schwécher ist, as
dies bei den Warenklassen der Fall ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.2 Home Box Office/Box Office, B-7698/2008 vom 4.
Dezember 2009 E. 4.5.1 Etavig/Estavis, mit Verweis auf: Marbach, SIWR 111/1, N. 799 1.,
und Kaspar Landolt, Die Dienstleistungsmarke, Bern 1993, S. 90).

E.53

In Bezug auf die strittigen Dienstleistungen verneint der BeschwerdefUhrer die von der
Vorinstanz festgestellte Gleichartigkeit ganzlich. Zur Begrindung verweist er auf den



tatséchlichen Gebrauch der Marke und schliesst aus der Gegebenhelit, dass er als Leiter von
Personlichkeitsseminaren nicht im gleichen Bereich wie die Beschwerdegegnerin - eine
Klinik - tétig sel, dass die beanspruchten Dienstleistungen nicht subsumierbar seien und
demnach eine Gleichartigkeit zu verneinen sei (Beschwerde, Ziffer 12.1, S. 81.).

E.531

Damit ist bei der Beurteilung der Gleichartigkeit der jeweils beanspruchten
Dienstleistungen im Einklang mit der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz festzuhalten,
dass es sich bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstlei stungen
"Online-Bereitstellung von Informationen via globalem Kommunikationsnetzwerk tber den
Gebrauch von K érperpflege- und Schonheitsprodukten, Kosmetika und Parfimeriewaren™
in der Klasse 44 um die Vermittlung von Informationen bzw. im weiteren Sinn auch
Schulungsdienste handelt. Zweck dieser Dienstleistung ist die Information bzw. Schulung
des Abnehmers bezliglich des Gebrauchs bestimmter Produkte. Die Information wird online
verbreitet und damit quasi publiziert. Wie bereits festgestellt (vgl. E. 4.1.2 hiervor), richtet
sich diese Dienstleistung in erster Linie an den Durchschnittskonsumenten. Das benétigte
Know-how ist grundsétzlich publizistischer und didaktischer Natur. Daes sich um
Gebrauchsinformationen zu Pflege- und Kosmetikwaren handelt, bedarf es zudem
diesbeztigliches Fachwissen.

E.53.2

Die strittigen Dienstleistungen der angefochtenen Marke in Klasse 41 sind einerseits
Ausbildungsdienstleistungen, némlich "V eranstaltung und Durchfihrung von Workshops
[Ausbildung]; Dienste im Bereich der Erziehung und Ausbildung, eingeschlossen On-line
angebotene Dienste ab Computer, Internet oder anderen el ektronischen Netzwerken;
Ausbildung; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Seminaren, Kolloquien,
Kongressen und Symposien; Veranstaltung und Durchfihrung von Seminaren™ und
andererseits Publikations- und Produktionsdienstleistungen von Erziehungsmitteln bzw.
Druckereierzeugnissen, namlich "Publikation und Vermietung von Erziehungs- und
Ausbildungsmitteln; Veréffentlichung und Herausgabe von Biichern, Zeitungen,
Zeitschriften und andern Informationstragern, auch via Telekommunikationsnetzwerke;
On-line Publikation von elektronischen Biichern und Zeitschriften; Videofilmproduktion”.
Zweck der Ausbildungsdienstleistungen ist die Bildung bzw. Schulung der Abnehmer, jener
der Publikationsdienste die Herausgabe von Schulungsmaterial bzw.
Druckereierzeugnissen. Setzt man diese Publikations- und Produktionsdienstleistungen in
Verbindung zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten
Informationsdienstleistungen in Klasse 44 fallt auf, dass beide die Publikation von - im
weiten Sinne - Schulungsmaterial zum Inhalt haben. Das nétige Know-how ist in beiden
Fallen publizistischer Natur. Diesbezuglich ist daher im Einklang mit der Vorinstanz auf
eine Gleichartigkeit zu schliessen, denn die Abnehmer - in casu Durchschnittskonsumenten
und Ausbildner (vgl. E. 4.1.2 und E. 4.1.3 hiervor) - werden diese Dienstleistungen alsein
sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen, da sie denselben Zweck erfiillen und zudem Gber
gleiche Verkehrskreise verfigen (Joller, aa.O., Art. 3 N. 283). Gleichesist auch in Bezug
auf die Ausbildungsdienstleistungen der angefochtenen Marke sowie der
Informationsdienstleistung der Widerspruchsmarke zu sagen: Beiden ist der Schulungs-
bzw. erzieherische Zweck sowie der Verkehrskreis (in erster Linie
Durchschnittskonsumenten) gemeinsam. Da es sich bei der Informationsdienstleistung
explizit um eine Informationsdienstlei stung beziiglich dem Gebrauch von Produkten



handelt, ist der erzieherische Aspekt analog zu einem Seminar oder Workshop zentral.
Diese Einschatzung wird entgegen der Meinung des Beschwerdefihrers auch von der
bisherigen Rechtsprechung gestiitzt: So schloss das Bundesverwaltungsgericht auf
Gleichartigkeit zwischen der Dienstleistung "medizinische Beratung” der Klasse 44 und
Seminardienstleistungen der Klasse 41, dain beiden Dienstleistungen die Information und
Schulung der Abnehmer im Vordergrund stehe (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 3.1 ORPHAN EUROPE [fig.]/ORPHAN
INTERNATIONAL). Vorliegend ist die Widerspruchsmarke zwar nicht fur "medizinische
Beratung" hinterlegt, doch sie beansprucht Schutz im Zusammenhang mit arztlichen
Diensten, welchen ein Aspekt der Beratung nicht abgesprochen werden kann, so dass auch
hier eine Gleichartigkeit zu bejahen ist.

E.6

Angesichts der Dienstleistungsgleichartigkeit gilt es nun zu prifen, ob vorliegend eine
Zeichendhnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, so ist zu kléren, welche
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zukommt und damit, wie dhnlich die Marken
sein durfen, die jene neben sich zu dulden hat. 6.1.1 Entscheidend bel der Beurteilung der
Ahnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden
Verkehrskreisen hinterlassen (Marbach, SIWR 111/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist
von den Eintragungen im Register auszugehen (Urtell des Bundesverwaltungsgerichts
B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/ad-vista mit Hinweisen; siehe auch
Marbach, SIWR 111/1, 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
Erinnerungshild 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 Erinnerungshild 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 Markenahnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (Marbach, SIWR
[11/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 |11 382 E. 5b Kamillosan; Willi, aa.O., Art. 3, N.
65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild
ungeachtet ihrer Kennzel chnungsschwéche beeinflussen (Marbach, SIWR 111/1, N. 865 mit
Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 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). 6.1.2 Fur Kollisionsfalle zwischen komplexen Marken, beispielsweise
kombinierten Wort-/Bildmarken, kdnnen keine absoluten Regeln dartiber aufgestel It
werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die fir den
Gesamteindruck pragende Bedeutung zukommt. Enthélt eine Marke sowohl
kennzeichnungskréftige Wort- als auch Bildelemente, kdnnen diese das Erinnerungsbild
gleichermassen pragen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen
Zeichendhnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine V erwechslungsgefahr
resultieren (Marbach, SIWR I11/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten
Wort-/Bildmarke nur wenig kennzei chnungskréaftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den
Hintergrund (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011
E. 6.1.2 mit weiteren Hinweisen Hofer Family Office [fig.]/Hofer). 6.1.3 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 grundsétzlich schon eine Ubereinstimmung unter einem der drei
genannten Gesichtspunkte 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
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 Adia/Aida Jobs,
AidaPersonal, Entscheid der RKGE vom 10. Mé&rz 2006 E. 7 Minergie/Sinnergie mit
weiteren Hinweisen, verdffentlicht in sic! 2006 S. 413).

E.6.2

Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "Pallas’ und "Pallas Seminare” (fig.)
gegenuber. Wéahrend es sich bel der Widerspruchsmarke "Pallas' um eine reine Wortmarke
handelt, weist die angefochten Marke "Pallas Seminare” (fig.) auch ein figuratives Element
auf, namlich ein stilisiertes Achteck. Wie schon vorinstanzlich zutreffend festgestellt,
Ubernimmt die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke "Pallas’ damit vollstandig.
Grundsétzlich begriindet allein dies eine Zeichendhnlichkeit (Marbach, SIWR 111/1, N.
869), denn eine Kombination mit einem Zusatz schafft an sich keine geniigende
Unterscheidbarkeit (Joller, aa.O., Art. 3 N. 127). Zulssig ist die Ubernahme einer dlteren
Marke nur ausnahmsweise, und zwar wenn sie derart mit der neuen Marke verschmilzt,
dass dieser Bestandteil nur noch als untergeordneter Teil der jingeren Marke erscheint
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. Mérz 2011 E. 5.2 Credit
Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]; Joller, aa.O., Art. 3N. 128).

E.6.3

Der Beschwerdefuhrer bringt denn auch vor, die Vorinstanz habe zu Unrecht bloss die
Ahnlichkeit der Wortelemente "Pallas’ beurteilt und dabei sein zusitzliches Wortelement
"Seminare" sowie das figurative Element, welche der angefochtenen Marke gesamthaft
einen vom Widerspruchszeichen divergierenden Gesamteindruck vermitteln, ausser Acht
gelassen (Beschwerde, Ziffern 13 und 14.1, S. 10 ff.). Insbesondere das figurative Element
in der angefochtenen Marke hétte im Rahmen des Zeichenvergleichs aufgrund der
Massgeblichkeit des Gesamteindrucks stérker berticksichtigt und eine Zeichenahnlichkeit
folglich verneint werden miissen (Beschwerde, Ziffer 14.1, S.12). Esist demnach zu prifen,
ob das angefochtene Zeichen die Widerspruchsmarke so Gibernimmt, dass diese im jlngeren
Zeichen nur noch als untergeordneter Teil erscheint.

E.6.4.1

Die Widerspruchsmarke besteht a's reine Wortmarke aus dem Be-griff "Pallas’. Sucht man
in den Landessprachen nach dessen Bedeutung so féllt als erstes auf, dass die Definition je
nach Nachschlagewerk und Sprache variiert. Die Vorinstanz gibt an, dass "Pallas’ gemass
der Online Enzyklop&die Wikipedia ein Sachbegriff sei und verschiedene Figuren der
griechischen Mythologie (a. Figur im Epos Aeneis des Virgil, b. einer der Titanen, c.
Tochter des Meeresgottes Triton) sowie ein romisches Gewand, némlich die Palla,



bezeichne (vgl. Tell D, Ziff. 4 der angefochtenen Verfliigung; Beanstandung der V orinstanz
im Markeneintragungsverfahren vom 5. Mai 2010 [Beilage 4 der Widerspruchsantwort]).
Gemass Duden und Le Petit Robert des noms propres handelt es sich beim Begriff "Pallas"
um einen Eigennamen, némlich den Beinamen der Athene (vgl. Eintrag zu "Pallas" in:
DUDEN online, abrufbar unter: http://www.duden.de > Woérterbuch; Eintrag zu Pallas, in:
L e Petit Robert des noms propres, nouvelle édition 2011, Paris). Weiter ist "Pallas" auf
Franzodsisch ebenfalls der Name jenes Riesen, welcher von Athene getttet wurde (vgl.
Eintrag zu Pallas, in: Le Petit Robert des noms propres, a.a.O.; Eintrag zu Pallasin:
Encyclopédie Larousse online, abrufbar unter http://www.larousse.fr > encyclopédie).
Ausserdem ist "Pallas’ geméss italienischen und franzdsischen Nachschlagewerke der
lateinische Name des Asteroiden Pallade (vgl. Eintrag zu Pallas, in: sapere.it Enciclopedia
online, abrufbar unter: http://www.sapere.it > enciclopedia; Eintrag zu Pallasin:
Encyclopédie Larousse online, aa.0.). Esist aber zudem - im Einklang mit der
Beschwerdegegnerin - auch festzuhalten, dass der Begriff in etlichen Standardwerken wie
im Brockhaus Wahrig deutsches Woérterbuch (Ausgabe 2011), im Petit Robert de lalangue
francaise (édition 2012) oder im Zingarelli vocabolario dellalinguaitaliana (edizione 2007)
nicht aufgefuhrt wird.

E.6.4.2

Wie der Beschwerdefiihrer ausfihrt, ist "Pallas’ auch ein Familienname und zwar seiner
und jener des Griinders der Beschwerdegegnerin. Gemass dem Telefonverzeichnis
directories.ch leben in der Schweiz 30 Personen mit diesem Namen. Dieser Sinngehalt ist
ebenfalls zu berticksichtigen.

E.6.4.21

Der Beschwerdefuhrer schliesst allerdings sinngemass aus der Tatsache, dass es sich um
einen Familiennamen handelt, dass ihm - da es sich um seinen eigenen Familienname
handelt - auch die markenrechtliche Verwendung des Begriffs zusteht. Gemaéss
Rechtsprechung und Doktrin sind Personennamen grundsétzlich eintragungsfahig. So
koénnen Familiennamen monopolisiert werden und entsprechenden Schutz geniessen.
Allerdings sieht das geltende Recht fir Marken, die aus Personennamen bestehen, keinen
unterschiedlichen Schutz vor, weshalb auch fir die Eintragung von Vor- und
Familiennamen ins Markenregister dieselben absoluten Schutzausschlussgriinde wie fir die
Eintragung der Ubrigen Markenkategorien massgeblich sind (Urteile des

Bundesverwal tungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 3.1 Hofer/Hofer
Family Office [fig.], B-6222/2009 vom 30. November 2010 L ouis Boston). Entsprechend
sind aussermarkenrechtliche Einwendungen im Widerspruchsverfahren nicht zu
berticksichtigen (Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember
2011 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen Hofer/Hofer Family Office [fig.]). Weder die
Widersprechende noch der Widerspruchsgegner kénnen Anspriiche aus Firmen-, Namens-
und Lauterkeitsrecht geltend machen (Willi, aa.O., Art. 31, N. 15; Marbach, SIWR 111/1, N.
1160) oder sich gar auf das Recht des Gleichnamigen auf Verwendung seines Namens
berufen (Willi, aa.O., Art. 31, N. 16). In diesem Sinne geht das Bundesverwaltungsgericht -
und vor ihm die Eidgendssi sche Rekurskommission fur geistiges Eigentum (RKGE) - auch
in Familiennamen betreffenden Verfahren davon aus, dass das Widerspruchsverfahren
gemass Art. 31 MSchG alein die Prifung von Art. 3 MSchG beschlagt (vgl. die
Aufzdhlung der entsprechenden Rechtsprechung unter E. 3.3 des Urteils des

Bundesverwal tungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 Hofer/Hofer Family



Office[fig.]). Dass sich vorliegend zwei Familiennamen gegentiber stehen, andert demnach
nichts am Prifschema.

E.6.4.3

Zur Bedeutung des Begriffs "Pallas’ ist demnach zusammenfassend festzustellen, dass es
sich einerseits um einen Familiennamen und um den lateinischen Namen eines Asteroiden
handelt, sowie andererseits diverse Figuren der griechischen Mythologie direkt oder im
Sinne eines Beinamens bezeichnet werden, wobei die griechische Gottin " Athene"
hervorzuheben ist. Diesbeziiglich bestent eine sinngehaltliche Ubereinstimmung zwischen
der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke.

E.6.4.4

Die angefochtene Marke fuhrt al's zusétzliches Wortelement den Begriff "Seminare” auf.
Als solche werden in erster Linie "Lehrveranstaltungen, bei der die Teilnehmer unter
Anleitung bestimmte Themen erarbeiten” bezeichnet (vgl. Eintrag zu "Seminar”, in: Duden
Online, a.a.0.). Daneben werden als "Seminar" sowohl ein Institut fir einen bestimmten
Fachbereich an einer Hochschule samt Infrastruktur a's auch die Gesamtheit deren
Beschéftigten und Studierenden (vgl. Eintrag zu "Seminar”, in: Duden Online, a.a.0.)
bezeichnet. Dieser Begriff ist allen Verkehrskrei sen ohne Gedankenaufwand im soeben
definierten Sinne verstandlich - insbesondere im Zusammenhang mit allen
Ausbildungsdienstleistungen fir wel che die angefochtene Marke hinterlegt ist.

E.6.4.5

Was die Wortelemente der beiden Zeichen betrifft, kann also festgehalten werden, dass sich
diese nur durch den zusétzlichen Begriff der angefochtenen Marke " Seminare”
unterscheiden. Die phonetischen und sinngehaltlichen Gemeinsamkeiten vermdgen den
festgestellten Unterschied, wonach die angefochtene Marke ein Wort mehr hat, nichts an
der Ahnlichkeit der Wortelemente beider Zeichen dndern.

E.6.5

Wie dargelegt, setzt sich die angefochtene Marke aus einer Wortkombination und einem
grafischen Element zusammen. Die Grafik ist zwischen beide Wortelemente gesetzt und
fallt dadurch optisch auf. Jedoch ist entgegen der Annahme des Beschwerdefiihrersdie
Tatsache, dass es sich bel der Grafik um die Darstellung der acht Erfolgsfaktoren, welche
eine Grundlage seiner Personlichkeitsseminare bilden, und damit um einen symbolischen
Hinweis auf die Tétigkeit des Hinterlegers, handelt, fir den Abnehmer nicht erkennbar.
Setzt man die Grafik dagegen in Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen, ist
darin weder ein symbolischer Gehalt noch ein spezifischer Sinngehalt erkennbar. Esist
somit anzunehmen, dass sie als rein dekoratives Element der angefochtenen Marke
wahrgenommen wird (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2.
Mai 2013 E. 6.3.2 SWISSVIEW [fig.]/VIEW, B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.8
Hofer Family Office [fig.]/Hofer).

E.6.6

Zwischen den im Widerspruch stehenden Marken besteht folglich auf phonetischer,
lexikalischer und optischer Ebene eine Ubereinstimmung, denn das massgebende Element
"Pallas" ist Ubereinstimmend. Das zusétzliche Wortelement der angefochtenen Marke ist
aufgrund seines beschreibenden Sinngehalts von untergeordneter Rolle (vgl. Urtell des
Bundesverwal tungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2013 E. 6.3.2 SWISSVIEW



[fig.]/VIEW). Das vorliegende grafische Element wird zwar wahrgenommen, doch vermag
esfur sich aleine nicht eine Zeichendhnlichkeit zu verneinen (vgl. Urteile des
Bundesverwal tungsgerichts B-8011/2007 vom 24. Oktober 2008 E. 6.3 Emotion / € motion
[fig.], B-1171/2007 vom 3. Juni 2008 E. 8.2.1 Orthofix [fig.] / Orthofit [fig.]). Esist daher
der Vorinstanz zu folgen, wenn diese trotz geringer Unterschiede im Wortklang auf eine
Zeichendhnlichkeit schliesst, woran auch das zusétzliche dekorative Element der
angefochtenen Marke nichts zu &ndern vermag. Damit hat die Vorinstanz eine
Zeichendhnlichkeit zwischen der Wortmarke "Pallas’ und der Wort-/Bildmarke "Pallas
Seminare” (fig.) zu Recht bejaht.

E.7

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berticksichtigung der
Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die
massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen walten lassen, Uber die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

E.71

Der Beschwerdefuhrer rlgt, die Vorinstanz habe fal schlicherwei se angenommen, die dltere
Marke verflige Uber einen normalen Schutzumfang. Aus einer ersten Beanstandung seines
ursprunglich nur als Wortmarke "Pallas* hinterlegte Markeneintragungsgesuch, wonach der
Begriff fir Waren der Klasse 9 und 16 sowie Dienstleistungen der Klasse 41 beschreibend
sei, stellt er fest, dass beide Marken beziiglich des Elements "Pallas" schwach seien (vgl.
Beschwerde, Titel 11/B, Ziff. 14.1, S. 12). Daher wiirden bereits geringe Unterschiede
geniigen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, weshalb sich die jingere Marke
dank ihrer kennzeichnungskraftigen Grafik und dem zusétzlichen Wortelement gentigend
von der Widerspruchsmarke abhebe um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.
Ausserdem wirden sich die jeweiligen Dienstleistungen an verschiedene Verkehrskreise
richten, was von der Vorinstanz ausser Acht gelassen worden sei (vgl. Beschwerde, Titel
11/B, ziff. 14.2, S. 13).

E.711

Bel der Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichensist zunéachst festzuhalten, dass
sich diese nach der Unterscheidungskraft der Marke bzw. ihrer Bestandteile bestimmt
(Joller, aa.O., Art. 3N. 81). Diese wiederum ist dadurch zu bestimmen, dass das Zeichenin
Relation mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesetzt wird (Joller, a.a.O.,
Art. 3N. 82). Daraus ergibt sich - wie die Beschwerdegegnerin zutreffend entgegen der
Meinung des Beschwerdefiihrers festgehalten hat -, dass aus der Tatsache allein, dass einem
Zeichen eine Bedeutung zukommit, nicht automatisch auf dessen Schwéache geschlossen
werden kann (vgl. Beschwerdeantwort, Ziff. 2.2.4, Rn. 17 ff.). Geschwécht wird ein
Zeichen erst, wenn dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit den Waren und
Dienstleistungen beschreibend ist (vgl. Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010
vom 2. Mai 2013 E. 7.1.1 SWISSVIEW [fig.]/VIEW).

E. 712

Zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist festzuhalten, dass die eruierten
Definitionen (vgl. E. 6.4.3 hiervor) des Begriffs"Pallas’ im Zusammenhang mit denin
Klasse 44 beanspruchten Informationsdienstlei stungen keine beschreibende Bedeutung
haben, selbst wenn die Abnehmer im Begriff "Pallas’ auf die griechische Gottin Athene
schliessen wirden, mussten sie Athene ausserdem as die fir Weisheit zustandige Géttin



assoziieren (vgl. Eintrag zu Athene in: Duden online, a.a.0.), damit siealenfallsim
Zusammenhang mit den beanspruchten Informationsdienstlei stungen auf deren Anpreisung
im Sinne von "besonders gute Information” schliessen konnten. Bel einer solchen
Assoziationskette kann nicht mehr von einem direkt beschreibenden oder anpreisenden
Sinngehalt gesprochen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom
30. September 2009 E. 5.5 PARK AVENUE). Das Zeichen ist - wie die
Beschwerdegegnerin zu Recht festhélt - unbestimmt und daher normal
kennzeichnungskréftig (vgl. Beschwerdeantwort, Ziff. 2.2.4, Rn. 14 und 21). Etwas anderes
hat auch die Vorinstanz nicht festgestellt (vgl. Ziffer D. 7 der angefochtenen Verfiigung).
Inwiefern der Widerspruchsmarke - wie von der Beschwerdegegnerin behauptet (vgl.
Beschwerdeantwort, Ziff. 2.2.4, Rn. 20) - dank erhohter Bekanntheit eine starke
Kennzeichnungskraft und einen entsprechend weiten Schutzumfang zukommt, kann
vorliegend aufgrund des nachfolgend Ausgefiihrten (vgl. E. 7.1.3 und E. 7.2 hiernach) offen
bleiben.

E. 7131

Zur Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke ist bei der Beurteilung des
Zeichenelements "Pallas’ das soeben Gesagte grundsétzlich analog heran zu ziehen.
Entgegen der Ansicht des Beschwerdefihrers hat die Vorinstanz im Begriff "Pallas’
namlich auch im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen der angefochtenen
Marke in Klasse 41 keine beschreibende Bedeutung erkannt (vgl. Ziffer D. 7 der
angefochtenen Verflgung), wobei sie im Widerspruchsentscheid - entgegen der Annahme
des Beschwerdefihrers - auch nicht an ihre in der ersten Beanstandung des
Prufungsverfahrens der angefochtenen Marke gedusserte Einschétzung des Begriffs
"Pallas’ gebunden gewesen ware (vgl. zur Qualifikation der vorinstanzlichen
Beanstandungen als Vertrauensgrundlage fur den Markenanmelder E. 5 des Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts B-3920/2011 GLASS FIBER NET). Der Beurteilung des
Begriffs"Pallas’ im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen der angefochtenen
Marke kann sich auch das Bundesverwaltungsgericht anschliessen: Begriffsdefinitionen wie
"Beiname der Athene" bzw. "lateinischer Name eines Asteroiden™ oder die Bezeichnung
eines Titanen bzw. eines Familiennamens sind im Zusammenhang mit den strittigen
Ausbildungsdienstleistungen der Klasse 41 zu unbestimmt. Ein direkt beschreibender
Sinngehalt ist nicht erkennbar, da weder eine Tétigkeit noch eine Zweckbestimmung noch
ein Inhalt direkt beschrieben wird. Den massgebenden Abnehmern, in casu
Durchschnittskonsumenten und Fachkreise wie Ausbildner (vgl. E. 4.1.3 hiervor), werden -
wie die Beschwerdegegnerin zu Recht zu bedenken gibt - die altgriechischen und romischen
Bedeutungen des Begriffs "Pallas" nicht oder zumindest nicht vollstandig bekannt sein. So
werden insbesondere die Durchschnittskonsumenten den Begriff nicht ohne Weiteresim
mythol ogischen oder astronomischen Sinn verstehen und ausserdem nicht annehmen, dass
die angebotenen Ausbildungen einzig bestimmte Asteroiden oder einzelne Figuren der
griechischen Mythol ogie, geschweige denn die Anwendung einer Palla, betreffen. Selbst fir
altsprachlich Gebildete ist im Zeichenelement "Pallas’ im Zusammenhang mit den in
Klasse 41 strittigen Ausbildungsdienstleistungen nicht auf Anhieb und ohne
Gedankenaufwand ein beschreibender oder anpreisender Sinngehalt im Sinne von
"Weisheits(versprechende)" Seminare erkennbar, denn eine entsprechende
Assoziationskette ware - wie unter E. 7.1.2 aufgefuhrt - zu lange, muss der Abnehmer doch
von Pallas auf Athene und von dort in Kombination mit Seminare auf deren Attribut der
Weisheit und damit zurtick auf deren Inhalt schliessen. An dieser Beurteilung andert auch



der Zusatz "Seminare" entgegen der Ansicht des Beschwerdefiihrers nichts, zumal dieser im
Zusammenhang mit Ausbildungsdienstleistungen nichts Wesentliches zur
Kennzeichnungskraft beitragt, beschreibt er doch deren Dienstleistungsart bzw.
Zweckbestimmung direkt.

E.7.132

Esist demnach auch in Bezug auf die angefochtene Marke im Zusammenhang mit den noch
strittigen Dienstleistungen der Klasse 41 von einem Zeichen mit gesamthaft normaler
Kennzeichnungskraft auszugehen. Daran andert auch der Einwand des Beschwerdefihrers,
wonach die Grafik die Kennzeichnungskraft seines Zeichens erhohe, da darin die acht
Erfolgsfaktoren, welche eine Grundlage seiner Personlichkeitsseminare bilden wirden,
symbolisch dargestellte seien. Diesist fur den Abnehmer nicht erkennbar (vgl. hiervor E.
6.5), so dass die Grafik als dekoratives Element die Kennzeichnungskraft der
angefochtenen Marke nicht erhéht. Schliesslich kann der in diesem Zusammenhang vom
Beschwerdefiihrer sinngeméass vorgebrachte Einwand, das Zeichen "Pallas Seminare" sowie
die Grafik wirden vom Beschwerdefihrer seit Jahrzehnten gebraucht und seien dem

schwei zerischen Publikum deshalb bekannt (vgl. Ziffer 8 der Beschwerdereplik; Ziffer 3
der Widerspruchsreplik), nicht gehort werden, da er diese Behauptung nicht
rechtsgentiglich substantiiert. Wer die durch Benitzung gesteigerte Kennzeichnungskraft
seiner Marke behauptet, hat hierzu entsprechende Belege einzureichen (Joller, aa.O., Art. 3
N. 100 mit weiteren Hinweisen). Die vorliegend einzig im vorinstanzlichen Verfahren
eingereichten Belege zeigen keinen markenmassigen Gebrauch der angefochtenen Marke.

E.7.2

Angesichts der Tatsache, dass die Widerspruchsmarke ganzlich in die angefochtene Marke
tbernommen wurde, sind die vom Beschwerdefiihrer geltend gemachten optischen und
klanglichen Abweichungen al's ungentigend zu qualifizieren. Auch in Bezug auf den
Sinngehalt besteht nahezu eine vollstandige Ubereinstimmung, wobei die Abweichung
beziiglich des schwachen Elements "Seminar" derart klein ist, dass dieser die festgestellten
Ahnlichkeiten wettmachen konnte. Weiter vermag auch die in der angefochtenen Marke
enthaltene Grafik die Verwechsungsgefahr als reines Dekorationselement nicht zu bannen
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8028/2010 vom 2. Mai 2013 E. 7.2
SWISSVIEW [fig.]/VIEW, B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 7.2 Hofer Family
Office [fig.]/Hofer). Zwar ist davon auszugehen, dass die massgeblichen Abnehmer bei der
Betrachtung der Marken im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen teils eine erhthte Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. E. 4.2 hiervor). In
Anbetracht des Eingangs Gesagten sowie der Tatsache, dass die Vergleichszeichen
vorliegend fir gleichartige Dienstlei stungen hinterlegt sind, und somit nicht schon geringste
Abweichungen in den Zeichen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Urtell
des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 7.1 R Rothmans
[fig.]/ Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]), genlgt das Kriterium der erhéhten
Aufmerksamkeit alleine nicht um eine Verwechsungsgefahr zu bannen (Urtell des
Bundesverwal tungsgerichts B-1009/2010 vom 14. Mé&rz 2011 E. 6.1 CREDIT
SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]).

E.73

Aus den oben dargelegten Grinden ist die Beschwerde abzuwei sen und die angefochtene
Verfligung zu bestatigen.



E.81

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeftihrer kosten- und
entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwWVG).

E.82

Die Gerichtsgebtihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VWV G, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und
Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafir ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafur im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das
Interesse der Widersprecherin an der L éschung, beziehungsweise der
Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es
wurde alerdings zu weit fhren und konnte im Verhatnis zu den geringen Kosten des
erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn daftr im Einzelfall stets konkrete
Aufwandsnachwei se verlangt wirden. Bei 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). VVon diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten
insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen. Der vom Beschwerdefihrer in dieser Hohe geleistete
Kostenvorschuss verbleibt damit bei der Gerichtskasse.

E.83

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschadigung fur die
ihr erwachsenen notwendigen K osten zul asten des Beschwerdef Uihrers zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VWV G in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die

Partel entschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allféllige weitere notwendige
Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Wird - wie vorliegend - keine Kostennote eingereicht,
hat das Gericht die Entschadigung aufgrund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 VGKE).
Angesichts des doppelten Schriftenwechsels erscheint eine Parteientschadigung von Fr.
5'000.- (inkl. MWST) al's angemessen.

E.9

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfugung (Art. 73
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwachst demnach
bei Zustellung in Rechtskraft.
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