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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der
Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes
vom 17. Juni 2005 Uber das Bundesverwaltungsgericht [V erwaltungsgerichtsgesetz, VGG,
SR 173.32)]). Die Beschwerdefuihrerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen
und ist durch die angefochtene Verfligung besonders bertihrt. Sie hat ein a's schutzwrdig
anzuerkennendes I nteresse an deren Aufhebung oder Anderung, weshalb sie zur
Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
Uber das Verwaltungsverfahren [VwWV G, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VWV G), und der Kostenvorschuss wurde fristgemass
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

E.2

Die Beschwerdegegnerin hat auf eine Beschwerde gegen die Verfligung der V orinstanz
verzichtet, weshalb diese im nicht angefochtenen Umfang in Rechtskraft erwachsen ist. Die
Eintragung der angefochtenen Marke fur Waren der Klasse 16 ist somit vorliegend nicht zu
Uberprifen (vgl. Urteile des Bundesverwal tungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E.
2 Aromata/Aromathera, B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 2 Salamander [fig.]).

E.31

Der Inhaber einer dlteren Marke kann Widerspruch gegen eine jiingere Marke erheben,
wenn diese seiner Marke dhnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 Bst. cin Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen
sind umso hohere Anforderungen zu stellen, je ahnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 111
445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 111 99 E. 2.c Orfina; Lucas David, Markenschutzgesetz.
Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die
Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke zu berticksichtigen (BGE 121 111 378 E. 2.a Boss/Boks; Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen
Gallo/Gallay [fig.]; Christoph Willi, Markenschutzgesetz. Das schwei zerische Markenrecht
unter Beriicksichtigung des europaischen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002,
Art. 3N. 17 ff.). Ausgangspunkt fur die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis der &teren Marke (Gallus Joller, in: Noth/Buhler/Thouvenin



[Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009, Art. 3 N. 49). Je hoher die
Aufmerksamkeit bel der Inanspruchnahme fraglicher Waren und Dienstleistungen ist, desto
hoher ist das Unterscheidungsvermégen der angesprochenen Abnehmerkreise (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2 Intel Inside,
B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2 View/Swissview [fig.]; Joller, aa.O., Art. 3 N. 52).

E.3.2

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Eintrage im
Markenregister (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013
E. 2.2 mit Hinweisen Gallo/Gallay [fig.]). Fur die Annahme gleichartiger Waren und
Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschopfungskette, ein sinnvolles

L eistungspaket als marktlogische Folge, die marktibliche Verknlpfung oder enge
Zusammengehorigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstétten
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. Mé&z 2012 E. 6.5.1
Bonewelding [fig.], B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; Joller, a.a.O.,
Art. 3 N. 300).

E.33

Die Zeichendhnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 I11
446 E. 3.1 Appenzeller; David, aa.O., Art. 3N. 11). Dabei kommt dem Zeichenanfang in
der Regel eine erhdhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedéchtnis haften bleibt (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 Bally/Tally,
B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 Stenflex/Star Flex [fig.]). Bel der Beurteilung
der Ahnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls
der Sinngehalt massgebend (BGE 127 I11 160 E. 2.b/cc Securitas; Eugen Marbach,
Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. 111/1, 2.
Aufl., Basel 2009, Rz. 872 ff.). Eine Ahnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein
genigt in der Regel (Entscheid der Eidgendssischen Rekurskommission fiir geistiges
Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, Zeitschrift fir Immaterialgiter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2006, S. 761 E. 4 mit Hinweisen McDonald'ssMcL ake; Willi,
aaO., Art. 3N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die
Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der V okal e bestimmt, das Schriftbild durch
die Anordnung und die optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlénge (BGE 122
[11 382 E. 5.a Kamillosan, BGE 119 Il 473 E. 2.c Radion). Entscheidend fur den gleichen
Sinngehalt kdnnen neben der el gentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen
sein, die das Zeichen unweigerlich hervorruft (BGE 121 111 377 E. 2.b Boss/Boks).
Kurzworter werden akustisch und optisch schneller erfasst und sind einpragsamer als
langere Zeichen. Die Gefahr ist geringer, dass dem Publikum Unterschiede entgehen.
Kurzzeichen fuhren daher seltener zu Verwechslungen infolge Verhdrens oder Verlesens
(BGE 121 111 379 E. 2.b mit Hinweisen Boss/Boks; Marbach, a.a.O., Rz. 895). Damit der
strenge Massstab betreffend Zeichendhnlichkeit greift, missen aber beide
Vergleichszeichen Kurzzeichen sein (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1760/2012 vom 11. Mérz 2013 E. 7.2 Zurcal/Zorcaa). Solche Zeichen sind
typischerweise einsilbig und bis vier Buchstaben lang (BGE 121 111 377 E. 3.aBoss/Boks,
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.2
Gdlo/Galay [fig.]).

E.34



Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ahnlichkeit der Zeichen und der
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befiirchten sind, so
dass die mit der jingeren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den
massgebenden V erkehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine
unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eine der zu vergleichenden
Marken fir die andere gehalten wird; eine mittelbare, wenn die Zeichen zwar auseinander
gehalten, dahinter aber f&l schlicherweise wirtschaftliche Zusammenhange der
Markeninhaber vermutet werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.5 Gallo/Gallay (fig.); Joller, aa.O., Art. 3N. 22 ff.).

E.35

Starke Marken sind das Ergebnis einer schopferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit
und verdienen deshalb einen weiten Ahnlichkeitsbereich (BGE 122 111 389 E. 2a
Kamillosan). Als stark gelten alle Marken, die aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts
auffallen oder wegen ihres intensiven Gebrauchs Uberdurchschnittlich bekannt sind
(Marbach, a.a.O., Rz. 979 mit Hinweisen). Hohe Kennzeichnungskraft, insbesondere eine
hohe Bekanntheit als Kennzeichen, erhoht die Wahrscheinlichkeit von
Nachahmungshandlungen und das Rechtsschutzbedurfnis des Inhabers. Sie fuhrt aus
normativen Grinden grundsétzlich unabhangig von ihrer konkreten Gebrauchsweise als
Marke oder der Ursache, Entstehungsdauer, geleisteten Ausgaben oder fir die Bekanntheit
verantwortlichen Personen zu einem erweiterten Schutzumfang (Gallus Joller,
Verwechslungsgefahr im Kennzei chenrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der
Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-,
Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Medien- und Immaterialgiterrecht [SMI] Bd.
53, Bern 2000, S. 204; BGE 128 111 445f. E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 111 97 E. 2.a
Orfina). Esist dem Markeninhaber Uberlassen, wie und durch wen er die Marke bekannt
machen |&sst. Markenbekanntheit setzt keine Prominenz des Inhabers, sondern, wie die
Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. aMSchG, ein von der einzelnen Gebrauchssituation
gel 6stes, abstrahiertes Wiedererkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den
Verkehrskreisen voraus. Dieses asst sich zwar in vielen Fallen nur durch
Verkaufsstatistiken, Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsachliche Gebrauchsweise
glaubhaft dartun, bedarf aber Giber diesen tatbestandsméssigen Erfolg des Wiedererkennens
hinaus keines erganzenden Nachwei ses besonderer Verdienste oder personlicher
Gebrauchshandlungen des Inhabers (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8240/2010
vom 27. Februar 2012, E. 2.5 Aus der Region. Fur die Region). Eine Ausnahme hiervon
muss allerdings gemacht werden, wenn ein Zeichen oder Kennzeichen durch fremde
Umstande oder Drittpersonen bekannt geworden ist, denn eine usurpierte und illegitime
Bekanntheit schiitzt das Gesetz nicht (Art. 3 Abs. 3 und Art. 4 MSchG). Wird der erwelterte
Schutz der bekannten Marke mit ihrer langen Aufbauarbeit begrindet, muss wenigstensin
allgemeiner Form geprift werden, ob sie den erweiterten Rechtsschutz zum Schutz des
aktuellen Inhabers und nicht nur zugunsten der wiedererkennenden Verkehrskreise
legitimiert (vgl. Adrian P. Wyss, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen
Markenrecht, SMI Bd. 97, Bern 2013, S. 39 ff.). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke
beruft, muss diese daher glaubhaft machen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3, 5.4 Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]) und
seine Legitimation, sich auf die Bekanntheit zu berufen, dartun (Urtell des
Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 12 Gitarrenkopf [3D]).



E.36

Urspringlich kennzeichnungsschwach ist eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich
eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom
24. Juli 2009 E. 6.2 Jump [fig.]/ Jumpman, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6
Regulat/H203 pH/ Regulat [fig.]). Dazu gehtren Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf
Eigenschaften der relevanten Waren und Dienstleistungen, sofern sie ohne besondere
Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen
Anspielungen erschopfen (BGE 135 Il 359 E. 2.5.5 akustische Marke; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood).
Ferner ist der Schutzumfang einer Marke kleiner und erscheint diese verwassert, wenn
bereits sehr viele dhnliche Zeichen bestehen, die fir gleiche oder &hnliche Waren oder
Dienstleistungen gebraucht werden oder allgemein Ublich sind (Urteil des

Bundesverwal tungsgerichts B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 4.3 La City/T-City;
Joller, aa.O., Art. 3N. 103 ff.). In diesem Sinne geht die Rechtsprechung bei haufigen und
ublichen Farbbezeichnungen, die in Marken verwendet werden, auch dann von einer leicht
verminderten Kennzeichnungskraft aus, wenn durch die entsprechenden Waren und
Dienstleistungen keine Farbe vorgegeben wird, sondern die Farbbezeichnung als Marke
eintragbar ware (BGE 96 11 248 E. 2 Blauer Bock; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004
vom 6. Oktober 2004 E. 3.4 Yello/Y ellow Access [fig.]; Roman Baechler, Rote Bullen und
lilaKhe. Zur kennzeichenrechtlichen Behandlung der Farbe in Europa und der Schweiz,
SMI Bd. 84, Bern/Baden-Baden 2008, S. 222 f.; vgl. zur Eintragbarkeit Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-5168/2011 E. 3.4 Black Label; Marbach, a.a.O., Rz. 341,
Baechler, a.a.0., S. 171 mit Hinweisen).

E.4

Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise fir die hier interessierenden Waren und
Dienstleistungen zu bestimmen, fir welche die Marken eingetragen sind.

E.41

Ein Tell ist an eine mediengewdhnte und -konsumierende L etztabnehmerschaft gerichtet,
wird aber auch von Fach- und Berufskreisen zu geschéftlichen Zwecken erworben (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2001 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 Intel Inside).
Hierzu zahlen namentlich bespielte und unbespielte Ton-, Bild- und Datentréger,
Computersoftware und elektronisch publizierte Inhalte in Klasse 9, Dienstleistungen der
Telekommunikation, die Bereitstellung und Vermittlung von herunterladbaren Inhalten, das
elektronische Nachrichten-, Film-, TV-, Web- und Eventangebot in den Klassen 38 und 41
sowie der auf die Klassen 38, 41 und 42 verteilte Musikvertrieb.

E.42

Daneben werden einzelne Dienstleistungen eher von Fachleuten erworben und deshalb mit
erhohten Marktkenntnissen und besonderer Aufmerksamkeit nachgefragt. Hierzu zahlen
insbesondere die in Klassen 35 und 45 beanspruchten Dienstleistungen, die
Kunstlervermittlung in Klasse 41 und der Entwurf und die Entwicklung von
Computerhardware und software in Klasse 42 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1009/2010 vom 14. Mérz 2011 E. 3.3.1 Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank).

E.51



Nach Ansicht der Beschwerdefuhrerin wirkt die Widerspruchsmarke durch ihre Nahe zum
englischen Verb "to yell" und zur englischen Farbbezeichnung "yellow" beschreibend und
kennzeichnungsschwach. Bei YELLO handelt es sich um eine Mutilation jenes Farbwortes.
In der Tat ist zwar naheliegend, dass die Widerspruchsmarke damit gedanklich in
Zusammenhang gebracht wird, da die Farbbezeichnung in der Schweiz haufig anzutreffen
und verbreitet bekannt ist und die Widerspruchsmarke sich nur im kaum vernehmlich
ausgesprochenen, letzten Buchstaben von ihr unterscheidet (vgl. Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 E. 4.2 Y€llo/Y ellow Access [fig.]). Der Zeichenanfang "Yell-" von YELLO
lasst sich zudem mit dem Verb "to yell” in Verbindung bringen. Beide Deutungen
erschopfen sich indessen nicht in einer Beschreibung der Waren und Dienstleistungen, fr
welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Durch die Abweichung von der
Farbbezeichnung "yellow" kann die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch
nicht a's gleich schwach beurteilt werden wie jenes Farbwort selbst. Nach der in E. 3.6
erwahnten Rechtsprechung ist vielmehr, soweit diese Gedankenverbindung tberhaupt
hergestellt wird, nur eine etwas verminderte K ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
anzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4
Yello/Yelow Access [fig.]).

E.5.2

Zur Glaubhaftmachung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke beruft sich die
Beschwerdegegnerin auf die Diskographie der Musikgruppe Y ello und einen Artikel aus
der freien Internet-Enzyklopadie "Wikipedia' Uber die Erfolge jener Musikgruppe. Aus
diesen Belegen ergibt sich, dass"Y ello" seit mehr als vierzig Jahren als Bezeichnung fir
diese Musikgruppe im Elektropop-Genre gebraucht wird. In Deutschland und in der
Schweiz ist diese Gruppe seit etwa 1980 etabliert. |hre Werke waren in den Hitparaden
immer wieder auf vorderen und vordersten Pl&tzen zu finden. Einzelne Musikstticke
wurden as Melodien in Film und im Fernsehen, zum Beispiel in der Serie "Die Simpsons'
und in Werbespots eingesetzt (< www.de.wikipedia.org >, Schlagwort "Yello" [Stand: 26.
Januar 2014]). Bis Ende 2012 verkaufte die Musikgruppe Y ello zwdlf Millionen Tontréger
(< www.tagesanzeiger.ch >, Suchwort "Yello", Artikel vom 10. Dezember 2012 "Mir ist
egal, was die Leute von meiner Visage halten” [Stand: 26. Januar 2014]). Damit war das
Schaffen von Y ello einem breiten Publikum in der Schweiz zugénglich. Zwar enthalten die
ins Recht gelegten Belege keine Angaben zur Wahrnehmung der Widerspruchsmarke durch
die Verkehrskreise, doch belegen sie die Bekanntheit der Popgruppe im Musikbereich und
indizieren deren Wiedererkennung durch den Konsumenten fir Waren und
Dienstleistungen auf dem Musikmarkt (vgl. zum Ganzen auch die Pressemitteilung vom 5.
Mérz 2014 auf < http://www.echopop.de/pop-presse/ > [Stand: 17. Marz 2014], nach
welcher die Deutsche Phono-Akademie am 27. Méarz 2014 die Popgruppe Yello as
Wegbereiter multimedialer Konzepte in der Popmusik mit dem deutschen Musikpreis
"ECHO" fur das Lebenswerk ehren wird). Die Beschwerdegegnerin ist aufgrund ihrer
gultigen Lizenzerteilung vom 21. Dezember 2001 an die Popgruppe Y ello, zumal dieser
nach Entstehung der Bekanntheit und somit im Wissen um diese abgeschlossen wurde,
ausreichend zur Berufung auf die gesteigerte Verkehrsgeltung ihrer Marke fur Waren und
Dienstleistungen des Musikmarkts legitimiert (vgl. E. 3.5). Daes sich um das gleiche
Zeichen handelt, andert es fur die Berticksichtigung von dessen Bekanntheit nichts, dass der
Vertrag nur eine dltere Eintragung desselben Kennzeichens fir gleiche Waren und
Dienstleistungen als Lizenzgegenstand erwadhnt und nicht mit Bezug auf die formelle
Registrierung der Widerspruchsmarke abgeschlossen wurde. Die Bekanntheit der



Widerspruchsmarke kompensiert ihre eingangs festgestellte, etwas reduzierte
Kennzeichnungskraft im Waren- und Dienstleistungsbereich, fir welchen eine faktische
Bekanntheit besteht, betrifft jedoch nur einen Teil der eingetragenen Waren und
Dienstleistungen, namlich:

E.53

Die Beschwerdefuhrerin trégt Uberdies vor, die Widerspruchsmarke sei verwéssert. Sie
begriindet dies zum einen damit, das Wort "Y ellow" sai im Musik- und Unterhaltungsmarkt
Bestandteil von zahlreichen Marken. Zum Beweis nennt sie zwar einen Sanger, zwel
Musikgruppen, mehrere Musikwerke sowie funf Websites, die alle das Element "Y ellow"
enthalten. Ein Beleg flr den tatséchlichen Gebrauch dieses Zeichenbestandteilsim
behaupteten Umfang, und insbesondere fir einschlagige Waren und Dienstlei stungen der
hier zu vergleichenden Zeichen, fehlt indes. Zum andern fuhrt die Beschwerdefuhrerin aus,
dass"Yellow" in verfremdeter Form oder als Element anderer Marken bei einer Suche im
schwei zerischen Markenregister tUber vierzig Treffer liefere und im internationalen
Markenregister deren dreissig mit Schutzwirkung fur die Schweiz. Bloss aufgrund der
Registerlage kann jedoch nicht auf die Schwachung oder V erwasserung einer bestimmten
Marke geschlossen werden, well grundsétzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten
Marken bekannt werden und erfahrungsgemass nicht alle eingetragenen Marken in
Gebrauch gelangen (Entscheid der RKGE vom 23. Juni 1999, sic! 1999, S. 649f. E. 6 Wave
Rave/The Wave). Eine Registerrecherche ist deshalb nicht allein beweisbildend fir das
Vorliegen einer Verwésserung (s.a. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6767/2007
vom 16. Dezember 2009 E. 4.3 La City/T-City, B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2
Pulcino/Dolcino). Somit erscheint keine zusétzliche Schwéachung der Widerspruchsmarke
durch Verwasserung glaubhaft.

E.54

Ob die Widerspruchsmarke YELL O ein Kurzzeichen ist, erscheint zweifelhaft, kann
vorliegend aber offen bleiben, da es sich jedenfalls bei der angefochtenen Marke Y ELLOW
LOUNGE nicht um ein Kurzzeichen handelt (E. 3.3). 6. Die Gleichartigkeit der Waren und
Dienstleistungen charakterisiert sich vorliegend auf zwei Arten: Alle Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41, 42 und 45, fur welche die angefochtene Marke
beansprucht wird, finden sich einerseitsin gleicher oder @hnlicher Formulierung auch im
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke. Aufgrund der darum stark
ahnlichen und teilweise identischen Waren und Dienstleistungen ist von einem strengen
Beurteilungsmassstab auszugehen (E. 3.2). Nur jener Teil der Waren und Dienstleistungen
der angefochtenen Marke, der auf dem Musikmarkt mit dem Angebot und Marketing der
Popgruppe Y ello gleichgesetzt wird, ist andererseits gleichartig mit jenen Waren und
Dienstleistungen, fur welche nach den vorstehenden Ausfihrungen von einer erhéhten
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehenist (E. 5.2), namlich diein
bespielter Form vertriebenen Ton-, Bild- und Datentrager, herunterladbare Musik und
Publikationen in Klasse 9; die Bereitstellung (Software) und Vermittlung von Zugriffszeit
zu globalen und lokalen Netzwerken, insbesondere zu MP3-Websites, der Betrieb von
MP3-Websites und das Ubertragen von Musik in Datennetze in Klasse 38; die
Unterhaltung, Planung und Durchfihrung kultureller Aktivitéten, die Planung, Gestaltung
und Produktion von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Musik- und
Unterhaltungsveranstaltungen von Filmen, Video- und Tonaufnahmen sowie von
Videotext, auch zur Verbreitung in Daten-, Informations- und Kommunikationsnetzen,



sowie die Kunstlervermittlung in Klasse 41; die Zurverfigungstellung von Speicherpl&tzen
im Internet, einschliesslich elektronischer Speicherung von Musikstticken fir Dritte in
Klasse 42 sowie die Vermietung und Vergabe von Sende-, Weitersende-, audiovisuellen
und sonstigen Nutzungsrechten an Rundfunk und Fernsehen sowie von sonstigen Ton- und
Bildproduktionen sowie von V eranstaltungsrechten fur 6ffentliche Darbietungen und
Auffihrungen im Unterhaltungsbereich in Klasse 45. 7. 7.1 Die Widerspruchsmarke
entspricht den ersten finf Buchstaben des ersten Markenworts der angefochtenen Marke.
Sie besteht aus diesen fuinf, die angefochtene Marke aus zwei Wortern mit je sechs
Buchstaben. 7.2 Beide Marken haben somit denselben Wortanfang und insoweit eine
identische V okalfolge und gleiches Silbenmass. Die Endung "-ow" bleibt bei korrekter
Aussprache der angefochtenen Marke unbetont und wird &hnlich ausgesprochen wie die
Endung der Widerspruchsmarke (vgl. Entscheid der RKGE vom 20. August 2002, sic!
2002, S. 756 Bally/Ball [fig.]). Durch das zweite Markenwort wird die Aussprache von
"Yellow" nur wenig beeinflusst, die angefochtene Marke aber wesentlich erweitert. Nicht
zu folgen ist der Vorinstanz allerdings, wenn sie in der angefochtenen Verfligung davon
ausgeht, dass die Widerspruchsmarke ganzlich in die angefochtene Marke Ubernommen
worden sei. Denn die Widerspruchsmarke wird in der angefochtenen Marke nicht erkennbar
verwendet oder von den Verkehrskreisen im Sinne einer Markenverwandtschaft mit jener in
Verbindung gebracht, sondern nur a's bekannte, abwei chende, englische V okabel
verstanden. Es rechtfertigt sich deshalb nicht, hier die zu jener Konstellation geltende
Rechtsprechung anzurufen (vgl. dazu Marbach, aa.O., Rz. 963; Joller, aa.O., Art. 3N. 127
f.). 7.3 Die Widerspruchsmarke hat keinen unmittelbaren Sinngehalt, legt einen Bezug zu
"yellow"/"gelb" durch ihre weitgehende Ahnlichkeit mit diesem Wort aber néher als eine
Gedankenverbindung mit "to yell" ("schreien") oder "hello" ("hallo”; vgl. E. 5.1). "Yellow
Lounge" wird in 8hnlichem Sinn am ehesten a's "gelbes Wohnzimmer" oder "gelbe
Sitzgruppe" Ubersetzt und dirfte vom Verkehr daher in keinen beschreibenden Bezug zu
den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gebracht werden. 7.4 Zwischen den
strittigen Marken besteht somit besonders auf optischer und phonetischer Ebene eine enge
Ubereinstimmung im Zeichenbeginn und ist eine Zeichenahnlichkeit zwischen YELLO und
YELLOW LOUNGE darum zu bejahen. 8. Abschliessend ist in einem wertenden
Gesamteindruck zu ermitteln, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr besteht.
Das im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren und Dienstlei stungen ungewdhnliche,
als englische Vokabel zugleich gangige und darum verstandliche englische Substantiv
"Lounge" erscheint angesichts der indirekt partiell verminderten Kennzeichnungskraft im
Wortbestandteil "Y ello(w)" in der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise als
erinnerungskraftiger Schwerpunkt der angefochtenen Marke (vgl. BGE 96 |1 248 E. 2;
Baechler, aa0., S. 215). Die Marke wird stérker von "Lounge" asvom
unbestimmit-alltaglich wirkenden Wort "yellow" gepragt, obwohl dieses am Wortanfang
steht. Aus diesem Grund unterscheidet sie sich von der Widerspruchsmarke knapp
hinreichend, sowelit jene keinen wesentlich breiteren Schutzumfang im Bereich ihrer
gesteigerten Kennzeichnungskraft geniesst. Umgekehrt ist eine Verwechslungsgefahr fur
Waren und Dienstleistungen zu bejahen, fir welche im Rahmen der Bekanntheit der
Widerspruchsmarke auf dem Musikmarkt eine Gleichartigkeit zur angefochtenen Marke
besteht (E. 6). Zwischen den Marken ist eine Verwechs ungsgefahr somit teilweise zu
bejahen, nebst der Eintragung in Klasse 16 aber zusétzlich fir folgende Waren und
Dienstleistungen zu verneinen:

E.9



Die Beschwerde erweist sich demzufolge als teilweise begriindet, so dass sie teilweise
gutzuheissen ist, Ziff. 2 und 4 der Verfligung der Vorinstanz aufzuheben und im Sinne der
vorstehenden Erwégungen und des Ausgangs des Beschwerdeverfahrens neu zu
formulieren sind. Die Kosten des vorinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens sind, da
beide Parteien ungeféhr zur Hélfte obsiegen, beiden Seiten zu gleichen Teilen aufzuerlegen
und die Parteikosten, auch fir das vorinstanzliche Verfahren, soweit sie nicht bereits von
der Beschwerdegegnerin bezogen und in halftigem Umfang auszugleichen sind, sind
wettzuschlagen (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebihr ist nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfuhrung und finanzieller Lage
der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwWV G, Art. 2 Abs. 1 des Reglements tiber die
Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008
[VGKE; SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist
dafUr ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht
dieser Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer
Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es wirde aber zu weit fihren und kénnte
im Verhaltnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens
abschreckend wirken, wenn dafir im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachwelse verlangt
wirden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach
Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen
(BGE 133 111 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch
im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte fiir
einen hoheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt
essich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen.

E. 10

Gegen dieses Urtell steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Esist darum rechtskréftig.
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