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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zustandig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als
Verflgungsadressatin ist die Beschwerdefthrerin zur Beschwerdeftihrung legitimiert und
beschwert, soweit sie vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwWVG). Die
Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VWV G)
und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde
ist daher einzutreten.

E.21

Der Inhaber einer dlteren Marke kann Widerspruch gegen eine jiingere Markeneintragung
erheben, wenn diese seiner Marke @hnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art.
31 Abs. 1i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). Als dltere Marke gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die
eine Prioritét geniessen (Art. 3 Abs. 2 Bst. aMSchG). Beruht der Widerspruch auf keiner
dlteren Marke, wird auf den Widerspruch nicht eingetreten (Urteil des BV Ger B-6608/2009,
E. 5 "Repsol (fig.)/Rexal™; siehe auch Entscheide der Eidgendssischen Rekurskommission
flr geistiges Eigentum (RKGE) vom 20. Mé&rz 2003, in sic! 2003 502, E. 5
"Widerspruchsgebihr 111" und vom 2. Oktober 2006, in sic! 2007 368 E. 9
"Pretuval/Petuva’).

E.22

Bel der Bestimmung, welche von zwel Schweizer Marken as die dltere gilt, ist das Datum
der Hinterlegung entscheidend (sog. Hinterlegungsprioritét, Art. 6 MSchG). In Art. 7 Abs. 1
M SchG wird sodann als Prioritétsrecht nach der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, in Kraft getreten fur
die Schweiz am 24. November 1970 (Pariser Verbandsiibereinkunft, PVU, SR 0.232.04)
festgelegt: Ist eine Marke erstmals in einem anderen Mitgliedstaat der Pariser

V erbandstibereinkunft oder mit Wirkung fur einen solchen Staat vorschriftsgemass
hinterlegt worden, so kann der Hinterleger oder sein Rechtsnachfolger fur die Hinterlegung
der gleichen Marke in der Schweiz das Datum der Ersthinterlegung beanspruchen, sofern
die Hinterlegung in der Schweiz innerhalb von sechs Monaten nach der Ersthinterlegung
erfolgt. Die einschlagige Regelung zum Prioritétsrecht in der Pariser V erbandsiibereinkunft,
bildet Art. 4 Bst. A Abs. 1. Die Bestimmung besagt: Wer in eéinem der Verbandslander ein



Gesuch fur ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder
Modell, eine Fabrik- oder Handel smarke regelrecht hinterlegt hat, oder sein
Rechtsnachfolger, geniesst fur die Hinterlegung in den andern Landern wéhrend der
hiernach bezeichneten Fristen ein Prioritétsrecht. Darlber hinaus finden sich in
verschiedenen internationalen Abkommen Regelungen zu Prioritétsrechten. Diese nehmen
jeweils auf die PVU Bezug (vgl. Art. 4 Abs. 2 des Madrider Abkommens iiber die
internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 17. Juli 1967 [SR
0.232.112.3]: Jede Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung gewesen ist,
geniesst das durch Artikel 4 der Pariser Verbandsibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums festgel egte Prioritéatsrecht, [...]; Art. 4 Abs. 2 des Protokolls zum
Madrider Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989
[SR 0.232.112.4]: Jede Marke, die Gegenstand einer international en Registrierung gewesen
Ist, geniesst das durch Artikel 4 der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums festgel egte Prioritétsrecht, [...]; Art. 2 Abs.1 TRIPS: In respect of
Parts|l, 111 and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12,
and Article 19, of the Paris Convention (1967).

E.23

Eine staatsvertragliche Bestimmung ist praxisgemass direkt anwendbar, wenn sie inhaltlich
hinreichend bestimmt und klar ist, um im Einzelfall Grundlage eines Entscheides bilden zu
koénnen. Die Norm muss mithin justiziabel sein, d.h. es missen die Rechte und Pflichten des
Einzelnen umschrieben und der Adressat der Norm die rechtsanwendenden Behorden sein
(BGE 1361 297 E. 8.1; BGE 1331 286 E. 3.2). Art. 4 PVU erfiillt dieses Kriterium und ist
"self-executing”, aso in der Schweiz direkt anwendbar.

E.24

Die biszum 31. Juli 2008 gultige Fassung des M SchG enthielt einen ausdrticklichen
Vorbehalt zugunsten von volkerrechtlichen Vertragen (aArt. 20 Abs. 1). Die Bestimmung
wurde aufgehoben, welil dieser Grundsatz ohnehin gelte (Botschaft zur formellen
Bereinigung des Bundesrechts vom 22. August 2002, 6121 6152; Art. 5 Abs. 4 und Art. 190
BV). Den Gesetzgebern der Verbandslander steht es frei, Personen tiber denin Art. 4 PVU
festgel egten Kreis hinaus ein Prioritétsrecht zu gewahren (vgl. G. H. C. Bodenhausen,
aa0., S. 28 und Vander Haeghen: Ing. Conseil, 1965, S. 269). In der Schweiz wurde der
Kreis erweitert, u.a. fir Personen, die eine Marke in einem Staat mit Gegenrecht
hinterlegten (Art. 7 Abs. 2 MSchG), sowie fir schwel zerische Staatsangehdrige, wenn
volkerrechtliche Vertrage weitergehende Rechte gewéhren (Art. 20 Abs. 2 MSchG).
Insofern besteht auch kein Konflikt zwischen Vdlkerrecht und nationalem Recht.

E.25

Bei der Auslegung von nationalen Bestimmungen sind neben dem Wortlaut die
Entstehungsgeschichte der Norm (historisches Auslegungselement), ihr Zweck
(teleologisches Auslegungsel ement) und ihr Zusammenhang mit anderen Normen
(systematisches Auslegungsel ement) zu berticksichtigen (BGE 145 11 182 E. 5.1 und BGE
143111 385 E. 4.1; Tschannen/Mller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022,
§ 25 Rz. 572). Die Auslegung von Staatsvertragen - wie die PV U - richtet sich nach dem
Wiener Ubereinkommen vom 23. Mai 1969, in Kraft getreten fur die Schweiz am 6. Juni
1990 (Vertragsrechtskonvention, VRK, SR 0.111), nach dessen Art. 31 bis Art. 33 dabei
dieselben herkdmmlichen Auslegungsel emente zur Anwendung kommen (vgl. Urteil des



BVGer A-1735/2011 vom 21. Dezember 2011 E. 2.2; Jean-Marc Sorel, in: Olivier
Corten/Pierre Klein [Hrsg.], Les Conventions de Vienne sur le droit des traités:
Commentaire article par article, 3 Bande, Brussel 2006, Art. 31 VRK Rz. 8).

E.31

Dass vorliegend Art. 7 MSchG greift, wird nicht bestritten und ist insofern auch richtig, as
die Beschwerdegegnerin nicht Angehdrige eines Verbandslandsist (siehe vorne E. 2.4).
WEeil sich Art. 7 MSchG erst im Zusammenhang mit der PVU erkléart, auf welche er
verweist, muss nachfolgend gleichwohl zunachst auf die Auslegung von Art 4 PVU
eingegangen werden:

E.3.2

In Art. 4 Bst. A Abs. 1 PVU ist bloss von "Wer in einem der Verbandslander ein Gesuch
[...] hinterlegt hat, [...]", die Rede (Franzdsische Fassung: "Celui”; Englische Fassung: "Any
person"). Esist aber zu berticksichtigen, dass nach Art. 2 Abs. 1 PVU (Inlanderbehandlung
fur Angehdrige der Verbands ander) und Art. 3 PVU (Gleichstellung gewisser
Personengruppen mit den Angehdrigen der Verbandsl ander) der durch die Ubereinkunft
begunstigte Personenkreis auf Angehorige der Verbandslander und Personen mit Wohnsitz
oder Handel sniederlassung in einem Verbandsland beschrankt ist (s.o. E. 2.3). Wird Art. 4
PVU im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen gelesen, kdnnen sich auch nur
Angehorige der Verbandslander bzw. Personen mit Wohnsitz oder Handel sniederlassung in
einem Vertragsstaat auf die Prioritét berufen (vgl. G. H. C. Bodenhausen, Kommentar zur
Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, 1971, S. 28;
Karl-Heinz Fezer, Markenrecht: Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser
Verbandsiibereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 5. Aufl., Miinchen 2023, Art.
4 PVU Rz. 2). Dies bestétigen die Vertragsmaterialien: Delegierte der Pariser Konferenz,
auf der die urspringliche Fassung der Pariser V erbandsiibereinkunft festgelegt wurde,
sprachen sich dafr aus, dass sich nur Angehdrige von Verbandsstaaten oder Personen mit
einem Wohnsitz bzw. einer Niederlassung in einem Verbandsland auf Art. 4 PVU berufen
konnen (vgl. Protokolle von Paris, S. 99, 128 bis 132 sowie S. 137: " [...] laCommission a
admis, [...], que la Convention sera applicable, non pas atous les étrangers sans distinction,
mais & ceux qui seraient domiciliés ou établis dans I'un des Etats de I'Union *). Dass die
Beschwerdegegnerin eine selbstéandige Niederlassung in Uruguay besdsse, behauptet sie
nicht.

E.41

Nicht einig sind sich die Parteien in der Frage, ob Art. 7 MSchG den Personenkreis von Art.
4 PVU erweitert. Die Beschwerdefiihrerin argumentiert, nach richtiger Auslegung von Art.
7 MSchG habe die Hinterlegung in einem Verbandsstaat durch einen Angehérigen eines

V erbandsstaates zu erfolgen, um sich auf die Prioritét berufen zu konnen. Weil die
Beschwerdegegnerin mit Sitz auf den Cayman Inseln nicht Angehdrige eines
Verbandsstaates sei, begriindeten die Hinterlegungen im Verbandsstaat Uruguay keine
Prioritét, weshalb ihre Marke nicht &lter sei und die Vorinstanz somit zu Unrecht auf den
Widerspruch eingetreten sei. Demgegentber vertritt die Vorinstanz die Ansicht, Art. 7

M SchG umfasse Personen mit einer Ersthinterlegung in einem Verbandsstaat, unabhéngig
von der Verbandslandangehorigkeit. Dies, weil in Art. 7 MSchG keine solche
Einschrankung beschrieben werde. Die Ersthinterlegungen in Uruguay begriindeten darum
eine Prioritat.



E.4.2
Die Frageist mittels Auslegung zu beantworten.

E.421

In Art. 7 Abs. 1 MSchG findet sich - wiein Art. 4 PVU - keine ausdriickliche
Einschrankung auf V erbandsstaatsangehorige.

E.4.22

Im Hinblick auf das systematische Auslegungselement sticht hervor, dass Art. 7 Abs. 1
MSchG ahnlich wie Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber die Erfindungspatente vom 25.
Juni 1954 (Patentgesetz, PatG; SR. 232.14) formuliert ist (zu Art. 7 Abs. 1 MSchG s.o. E.
2.2). Art. 17 Abs. 1 PatG lautet: "Ist eine Erfindung in einem Land, fur das die Pariser

V erbandslibereinkunft vom 20. Mérz 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder
das Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandel sorganisation (Anhang
1C, Abkommen Uber handel shezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum) gilt,
oder mit Wirkung fur ein solches Land vorschriftsgemass zum Schutz durch Patent,
Gebrauchsmuster oder Erfinderschein angemeldet worden, so entsteht nach Massgabe von
Artikel 4 der Pariser Verbandsiibereinkunft ein Prioritétsrecht.” Somit ist es naheliegend
anzumerken, dass die beiden Bestimmungen densel ben Personenkreis umfassen. Der
Umstand, dass der Titel von Art. 7 MSchG "Prioritét nach der Pariser

V erbandslibereinkunft" bzw. der Titel von Art. 17 Abs. 1 PatG "V oraussetzungen und
Wirkung der Prioritat" lautet, vermag daran im Ubrigen nichts zu andern, weil im Text von
Art. 17 Abs. 1 PatG auch auf Art. 4 PVU verwiesen wird.

E.4.23

Aus dem historischen und tel eol ogischen Auslegungselement ergibt sich schliesslich, dass
sich Hinterleger unabhéangig der Verbandslandangehorigkeit ihres Heimatlandes oder ihres
Wohnsitzes bzw. ihrer Niederlassung in einem Verbandsland auf Art. 7 MSchG berufen
koénnen: Art. 7 MSchG wurde im Zuge der Totalrevision des Markenschutzgesetzes von
1992 eingefiihrt. Das Markenschutzgesetz von 1992 brachte u.a. den Ubergang vom
Gebrauchsprinzip zur Hinterlegungsprioritét (Botschaft vom 21. November 1990 zu einem
Bundesgesetz tiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [ M arkenschutzgesetz,
MSchG] BBI 1991 1, 23 [nachfolgend: Botschaft zum MSchG]). In der Botschaft wird
ausgefihrt, Art. 7 Abs. 1 MSchG fusse auf Art. 4 PVU (Botschaft zum MSchG, BBI 1991
1, 23). Die Frage, ob sich auch Personen ohne Angehorigkeit eines PV U-V ertragsstaates
oder Wohnsitz bzw. Niederlassung in einem solchen auf Art. 7 Abs. 1 MSchG berufen
koénnen, wird in der Botschaft nicht thematisiert. Aufschlussreich ist aber die Gesetzgebung
im Zusammenhang mit Art. 17 Abs. 1 PatG. In der Fassung von 1954 wurde in Art. 17 Abs.
1 PatG ausdriicklich die Angehorigkeit zu einem PV U-V ertragsstaat vorausgesetzt (vgl.
aArt. 17 Abs. 1 PatG: Die Angehdrigen von Landern des Internationalen Verbandes zum
Schutz des gewerblichen Eigentums, [...] geniessen [...] ein Prioritéatsrecht.). Im Rahmen der
Revision von 1974 wurde Art. 17 PatG angepasst, um eine liberale Anwendung der
Bestimmung zu gewéhrleisten und das Prioritétsrecht unbekimmert um die
Staatsangehorigkeit oder den Sitz oder Wohnsitz des Erstanmelders zu gewahren (zur
aktuellen Fassung von Art. 17 Abs. 1 PatG s.o. E. 4.2.2; Botschaft des Bundesrates an die
Bundesversammlung tber drei Patentiibereinkommen und die Anderung des Patentgesetzes
vom 24. Méarz 1976 [BBI 1976 Il 18, 73], nachfolgend: Botschaft zum PatG). Den
Gesetzesmaterialien ist weiter zu entnehmen, dass die liberale Auffassung der Regelung des



Européi schen Patentibereinkommens (vgl. Art. 87 Abs. 1 des Europaischen
Patentiibereinkommens, revidiert in Minchen, am 20. November 2020 [EPU 200, SR.
0.232.142.2]: Jedermann, der [...]) entspreche, die tbernommen werden musse. Dies, well
das Prioritétsrecht die Frage der Neuheit der Erfindung beeinflusse und es stossend wére,
far ein in der Schweiz wirksames Patent die Neuheit unterschiedlich zu beurteilen, je
nachdem, ob der Schutz auf einem schweizerischen Patent oder auf einem vom

Européi schen Patentamt fir die Schwelz erteilten Patent beruhe (Botschaft zum PatG, BBI
1976 11 18, 74). Der Vollstandigkeit halber ist zu bemerken, dass mit der Formulierung "mit
Wirkung fur", diesich auch in Art. 7 Abs. 1 MSchG findet, der M6glichkeit regionaler
Patentanmel dungen (international e oder européische Patentanmel dungen) Rechnung
getragen werden sollte (Botschaft zum PatG, BBI 1976 11 18, 73). Auch fir Marken wurde
die Hinterlegungsprioritét eingeftihrt, um eine Angleichung an die Markenordnungen des
Auslands zu schaffen. Angestrebt wurde insbesondere eine Harmonisierung des

Schwei zerischen Markenrechts mit dem Européi schen Markensystem (Botschaft zum
MSchG, BBI 1991 1, 6f., 18 und 23; vgl. MAtthias Stadeli in: David/Frick [Hrsg.],
Markenschutzgesetz/\Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, [nachfolgend:
BSK-MSch@], 3. Aufl., 2017, Art. 1 Rz. 1). Fur Unionsmarken legt Art. 34 Verordnung
(EU) 2017/1001 des Européischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 fest, dass
"Jedermann, der [...]" in einem PV U-Vertragsstaat eine Marke hinterlegt, ein Prioritatsrecht
geniesst (vgl. Stephanie Rohlfing-Dijoux in: Kur/v. Bomhard/Albrecht [Hrsg.], MarkenG
UMV, 4. Aufl. 2023 Mnchen, Art. 34 UMV Rz. 2; Gordian Hassel blatt, European Union
Trade Mark Regulation, [EU] 2017/1001, Article-by- Article Commentary, 2. Aufl.,
Minchen 2018, Art. 34 Rz. 7). Weil sowohl bel Art. 17 PatG als auch bei Art. 7 MSchG
eine Harmonisierung mit den liberalen européi schen Bestimmungen beabsichtigt wurde,
l&sst sich von den Entwicklungen im Gesetzgebungsprozess im Zusammenhang mit Art. 17
PatG ableiten, dass nach dem Willen des Gesetzgebers Art. 7 M SchG entsprechend der
Regelung fur Erfindungen breit angewendet werden muss bzw. sich auch Personen ohne
Angehorigkeit eines PV U-Staates auf Art. 7 M SchG berufen kénnen (so im Ergebnis auch:
Christoph Gasser, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Stampflis Handkommentar zum
Markenschutzgesetz [M SchG] [nachfolgend: Handkommentar MSchG], 2. Aufl., 2017, Art.
7 Rz. 7; Salim S. Rizvi, BSK-MSchG, Art. 7 Rz. 10). Dieses Ergebnisist auch insofern
richtig, weil Einschréankungen nach Staatsangehorigkeit, Sitz oder Niederlassung dem
Markenschutzgesetz - abgesehen von den Bestimmungen zu Herkunftsangaben (Art. 47 ff.
MSchG) - fremd sind. Mit der Einfiihrung des Markenschutzgesetzes von 1992 sollte
vielmehr die Marke al's unternehmerisches Hilfsmittel im allgemeinen Interesse von
Industrie und Gewerbe aufgewertet werden (Botschaft zum MSchG, BBI 1991 1, 17).
Dieser liberale Ansatz zeigt sich sodann auch im Unternehmensbegriff von Art. 1 MSchG.
Nach dem Willen des Gesetzgebersist der Unternehmensbegriff im weitesten Sinne zu
verstehen. Jedes Rechtssubjekt, das im Wirtschaftsleben wettbewerbsmassig tétig wird, ist
als Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung zu betrachten (Botschaft zum M SchG, BBI
1991 1, 19) und kann sich letztlich auf das Markenschutzgesetz berufen.

E.43

Insgesamt ergibt die Auslegung von Art. 7 Abs. 1 MSchG somit, dass ein Hinterleger ohne
V erbandslandangehorigkeit bzw. Wohnsitz oder Niederlassung in einem V erbandsstaat fir
die Hinterlegung der gleichen Marke in der Schweiz das Datum der Ersthinterlegung
beanspruchen kann.



E. 44

Soweit die Beschwerdeflhrerin weiter geltend macht, die Vorinstanz habe den Sachverhalt
nicht richtig bzw. unvollstandig abgeklart, weil sie keine Prioritatsbelege verlangte, ist zu
bemerken, dass nach Art. 9 Abs. 1 MSchG das IGE die Einreichung eines Prioritétsbel egs
verlangen kann (vgl. zur Sachverhaltsfeststellung auch Urteil des BV Ger A-3542/2018 vom
28. August 2019 E. 5.3; Moser/Beusch/Kneubiihler, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl., 2002, Rz. 2.189). Nach dem Willen des Gesetzgebers
wird dem | GE dadurch die Moglichkeit gegeben, im Falle von Unklarheiten die Abgabe des
Prioritatsbel egs zu verlangen (Botschaft zur Anderung des Markenschutzgesetzes und zu
einem Bundesgesetz Uber den Schutz des Schweizerwappens und anderer 6ffentlicher
Zeichen (" Swissness'-Vorlage) vom 18. November 2009, 8533 8610). Wie die Vorinstanz
zu Recht argumentiert, sind vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche die
Vorlegung eines Prioritéatsbel egs erforderlich gemacht hétten bzw. machen. Das V orbringen
der Beschwerdefuhrerin beschrankt sich auf die allgemein gehaltene Behauptung, die
Hinterlegungen in Uruguay seien nicht vorschriftsgemass erfolgt. Auch wenn sie gerade
nicht Uber die Prioritétsbelege verfugt, wére es fir sie ohne Weiteres zumutbar gewesen,
insbesondere anhand Informationen aus der 6ffentlichen Datenbank von Uruguay, in
welcher u.a. Marke, Warenverzeichnis, Hinterlegungsdatum und Inhaber aufgefthrt
werden, mogliche Unklarheiten aufzuzeigen (Art. 13 VWV G; vgl.

M oser/Beusch/K neubiihler/K ayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3.
Aufl. 2022, Rz. 3.122; vgl. auch zur Beweidast Salim S. Rizvi, BSK-MSchG, Art. 7 Rz. 10;
Markendatenbank von Uruguay: https://pamp.miem.gub.uy/pamp/pages/mark Sel ect.xhtml).
Der Vollsténdigkeit halber ist zu bemerken, dass Prioritétsbelege zur Frage, ob die
Hinterlegungen in Uruguay aufgrund des Sitzes der Beschwerdegegnerin auf den Cayman
Inseln eine Prioritét begriinden konnten, keinen Aufschluss gegeben hétten.

E.45

Somit hélt die auf den Cayman Inseln domizilierte Beschwerdegegnerin mit Hinterlegung
am 7. Marz 2022 im Verbandsland Uruguay eine dtere Marke gegeniiber der am 16. Marz
2022 in der Schweiz hinterlegten angefochtenen Marke und die Vorinstanz trat zu Recht auf
den Widerspruch der Beschwerdegegnerin ein.

E.5

Zu prufen ist weiter, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art.
3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht.

E.51

Eine Verwechsungsgefahr liegt vor, wenn das jingere Zeichen das dlterein seiner
Unterscheidungsfunktion beeintrachtigt. VVon einer solchen Funktionsstérung ist
auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der Zeichen fur das andere
halten (sog. unmittelbare V erwechslungsgefahr) oder falsche wirtschaftliche
Zusammenhange zwischen ihnen vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die
verschiedene Produktlinien kennzeichnen (sog. mittelbare V erwechslungsgefahr; BGE 128
[11 96 E. 2a"Orfina"; 128 111 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]" und 127 |11 160 E. 2a
"Securitas’; Urteil des BV Ger B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 3.5
MOTO/Motoma|[fig.]).

E.5.2



Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken fir weitgehend
identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 122 111 382 E. 3a
"Kamillosan" und 119 11 473 E. 2c "Radion/Radiomat"; Urteile des BGer 4A_123/2015
vom 25. August 2015 E. 5.2 "Mipa Lacke + Farben AG / MIPA Baumatec AG" und
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Y ellow/ Yellow Access AG"). Im Weiteren ist
von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen
Umsténden sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des taglichen Bedarfs,
beispiel sweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem
geringeren Unterscheidungsvermogen der Konsumenten zu rechnen als bei

Spezia produkten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis
von Berufsleuten beschrénkt bleibt (BGE 122 111 382 E. 3a"Kamillosan"; Urteil des BGer
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yellow/ Yellow AccessAG").

E.53

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der
Registereintrdge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urtell des

BV Ger B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "V olkswagen/V olksWerkstatt").
Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken
kommen kdnnen, die unter Verwendung ahnlicher Marken angebotenen Waren oder
Dienstleistungen wirden angesichts ihrer Ublichen Herstellungs- und V ertriebsstatten aus
demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines
gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urtelle des BV GerB-5073/2011 vom 2. Februar
2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/ Lido Exclusive Escort [fig.]" und B
4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe [fig.]/ Eve"; Matthias St&deli/Simone
Brauchbar Birkhduser, BSK-MSchG, Art. 3 Rz. 117). Fur die Annahme gleichartiger
Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschopfungskette, der gleiche
Verwendungszweck, ein &hnliches fabrikationsspezifisches Know-how und die
marktubliche Verknipfung oder enge Zusammengehdrigkeit der Produkte mit gleichen
Abnehmerkreisen und V ertriebsstétten (Urteile des BV Ger B-2269/2011 vom 9. Méarz 2012
E. 6.1 "Bonewelding [fig.]" und B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/ Gmode";
Gallus Joller, Handkommentar MSchG, Art. 3 Rz. 253 ff.). Die Zugehdrigkeit zum gleichen
Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz fur Gleichartigkeit (Urteil des BV Ger
B-5073/ 2011 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/ Lido Exclusive Escort [fig.]";
Joller, aa.O., Art. 3 Rz. 274).

E.54

Die Zeichendhnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der
Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 [11 441 E. 3.1 "Appenzeller"). Fir die
Ahnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der
Sinngehalt massgebend (BGE 127 |11 160 E. 2b/cc " Securitas'). Der Wortklang wird durch
die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmit,
wahrend das Schriftbild durch die Wortlange und durch die Eigenheiten der verwendeten
Buchstaben gepragt wird (BGE 122 111 382 E. 5a"Kamillosan”; Urteil des BV Ger
B-3792/2022 vom 28. Februar 2024 E. 2.3 "West/Zest"). Fur kombinierte
Wort-/Bildmarken kénnen keine absoluten Regeln darliber aufgestellt werden, welchem
Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die fir den Gesamteindruck pragende
Bedeutung zukommt (Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 219). Enthalt eine Marke sowohl

kennzei chnungskraftige Wort- als auch Bildelemente, kénnen diese das Erinnerungsbild



gleichermassen prégen (Urtelle des BV Ger B-1080/2024 vom 24. Juni 2024 E. 3.4.2 "Like
[fig.]/Daumen hoch [fig.]" und B-429/2022 vom 12. Dezember 2022 E. 2.4.2 "Zwei Kreise
[fig.]/Savl[fig.]"; Eugen Marbach, Kennzeichenrecht, in: von Biren / David [Hrsg.],
Schwei zerisches Immaterial guter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I11 / 1, 2. Aufl. 2009, Rz. 930
f.).

E.55

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Eine starke
Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhéhen die
Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer hnliche
Drittmarken missdeuten (BGE 128 |11 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BV Ger B
5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivu Sat HD [fig.]"). Starke
Marken sind das Ergebnis einer schopferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und
verdienen deshalb einen weiten Ahnlichkeitsbereich (BGE 122 111 382 E. 2.a
"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BV Ger B-5692/2012 vom 17. Mé&rz 2014 E. 3.5 mit
Hinweisen "Yello/Y ellow Lounge").

E.5.6

Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das
Gemeingut anlehnen (Urteile des BV Ger B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump
[fig.]/dJumpman" und B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H203 pH/Regul at
[fig.]"). Dazu gehdren Sachbezei chnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die
Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder
Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder
Fantasi eaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschopfen
(BGE 13511 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BV Ger B-283/2012 vom 13.
Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Zeichen kénnen mit der Zeit beschreibend werden,
wenn sie ihre Herkunftsassoziation verlieren, da sie nurmehr in beschreibendem Sinn
verwendet werden und nicht mehr auf einen einzelnen Betrieb, sondern auf bestimmte
Waren oder Dienstleistungen hinweisen (vgl. BGE 114 11 171 E. 2a"Eile mit Weile"; Urtell
des BV Ger B-343/2022 vom 23. September 2023 E. 3.4 "Podcast-Icon [fig.]").

E.©6

Ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der &lteren Marke sind die
massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen.
Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische und Filmapparate und -instrumente,
verschiedene elektronische und digitale Gerate und Medien sowie diverse
Softwareprodukte (Klasse 9) richten sich sowohl an Fachkreise als auch an Konsumierende.
Die Waren werden mit einer bestimmten Regelmassigkeit, aber doch nicht taglich
erworben, sodass die Abnehmer die Markeninhaberin bewusster und daher zumindest mit
leicht erh6hter Aufmerksamkeit aussucht (Urteile des BV Ger B-3663/2011 vom 17. April
2013 E. 4.2.1"INTEL INSIDE und intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE" undB-597/2013
vom 18. Juli 2014 E. 3"EMC/EMIC"). Versicherungsdienstleistungen und diverse
Finanzdienstleistungen (Klasse 36) werden sowohl von Fachkreisen als auch von
Konsumierenden nachgefragt, die einen erhéhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen
(Urteile des BV Ger B-3808/2021 vom 24. Mai 2022 E. 3"TX group [fig.]/TX GROUP
AG", B-429/2022 vom 12. Dezember 2022 E. 3"Zwel Kreise[fig.]/ Savl [fig.]" und
B-1009/2010 vom 14. Mérz 2011 E. 3.3.2 "Credit Suisse/ UniCredit Suisse Bank [fig.]").



Schliesdlich richten sich Design und Entwicklung von Hard- und Software, Bereitstellung
und Programmierung von Software, Wartungs- und Beratungsdienste zu Software,
Verwaltung digitaler Vermogenswerte sowie Hosting von Plattformen und digitaler Inhalte
(Klasse 42) vornehmlich an Fachkreise, die diesen kaufménnischen Dienstleistungen mit
einer eher erhohten Aufmerksamkeit begegnen (Urteile des BV Ger B-3663/2011 vom 17.
April 2013 E. 4.2.2"INTEL INSIDE und intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE" und
B-597/2013 vom 18. Juli 2014 E. 3"EMC/EMIC").

E.7
Sodann ist die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. -gleichartigkeit zu prufen.

E.71

Nach Ansicht der Vorinstanz sind mit Ausnahme der Waren Brillen und Kontaktlinsen;
Sonnenbrillen; Leuchtdioden (LED)-Schilder; Neonrohren (Klasse 9) alle Waren und
Dienstleistungen (Klassen 9, 36 und 42) gleich bzw. gleichartig. Die Beschwerdeflhrerin
bestreitet die von der Vorinstanz festgestellte Warenidentitét bzw. -gleichartigkeit insofern,
alsihrer Ansicht nach Software fir die Anzeige digitaler Medien, Anbieter digitaler

L 6sungen, Kryptografie, digitale Wahrungen, virtuelle Wahrungen, Kryptowahrungen,
digitalen Token, virtuelle Online-Umgebungen (Klasse 9) der dlteren Marke als
hochspezialisierte Software einem anderen Zweck diene, sich an andere Abnehmer richte
und mit anderem Know-how hergestellt werde als die im Wesentlichen beanspruchten
Blockchain- und Distributed-L edger-Software, Spielsoftware, Auktions-, Abstimmungs-
und Online-Community-Software, Kommunikations- und Mediensoftware sowie
Datenmanagement- und V eranstaltungssoftware (Klasse 9) der jlingeren Marke. Aus
denselben Griinden seien auch die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen der dlteren
Marke, im Wesentlichen Design und Entwicklung von Hardware und Software in virtuellen
Online- und Internetumgebungen; Bereitstellung von nicht herunterladbarer
Online-Software fiir die Erstellung, Reproduktion und Anderung von Designs in Online-
und virtuellen Umgebungen; Hosting von bzw. Beratung in Bezug auf
e-Commerce-Plattformen; Programmierung, Wartung von bzw. Beratung im
Zusammenhang von Software im Bereich e-Commerce sowie Entwicklung von Logistik-,
Lieferkettenmanagement- und E-Business-Portal e-Software (Klasse 42) nicht gleichartig
mit den beanspruchten Dienstleistungen der jingeren Marke, im Wesentlichen Cloud
Computing (u.a. SaaS, PaaS); Entwicklung von Computer- Elektronik- und Videospielen;
Verwaltung, Aufzeichnung, Entwurf und Entwicklung von dezentralen Anwendungen
(DAOs und smart contracts); Online-Bereitstellung und Bereitstellung der zeitweiligen
Benutzung von nicht herunterladbarer Software, Blockchain-Software,

Distributed-L edger-Software, Tools, File-Sharing-Software, Kommunikationssoftware fir
diverse Téatigkeiten in den Bereichen Spiele, soziale Netzwerke, Kommunikation,
Datenverwaltung sowie Authentifizierungsdienstlei stungen, | dentitétsprifungsdienste und
Daten- und Informationssicherheitsdienste (Klasse 42).

E.7.2

Dass Software fr unterschiedliche Verwendungszwecke gebraucht wird, schliesst lediglich
die Annahme einer Warenidentitat, nicht aber der Warengleichartigkeit aus. Demnach kann
Software nicht je nach Einsatzzweck als unterschiedliches Produkt aufgefasst werden (vgl.
Urtell des BV Ger B-758/2007 vom 26. Juli 2006 E. 5.3 "G-mode/ GMODE"; Entscheid der
RKGE vom 22. Juni 2005 "MA-WI 49/05 SAFETY NET/SAFEDNET" E. 4).



E.73

Software fur die Anzeige digitaler Medien, Anbieter digitaler Losungen, Kryptografie,
digitale Wahrungen, virtuelle Wahrungen, Kryptowadhrungen, digitalen Token, virtuelle
Umgebungen (Klasse 9) und Blockchain-Software, Distributed-L edger-Software, Software
fUr den Einsatz im Bereich dezentraler Anwendungen; Spielsoftware, Auktions-,
Abstimmungs- und Online-Community-Software, Kommunikations- und M ediensoftware
sowie Datenmanagement- und V eranstaltungssoftware (Klasse 9) sind alles
Softwareprodukte. Auch wenn diese teilweise einem anderen Zweck dienen, werden diese
mit einem &hnlichen fachspezifischen Know-how hergestellt richten sich diese weit
gefassten Softwareprodukte sowohl an Endabnehmer und an Fachkreise (s.o. E. 6). Die
verschiedenen Softwareprodukte sind somit gleichartig soweit nicht sogar gleich.
Betreffend die Dienstleistungen in Klasse 42 ist die jungere Marke fur Dienstleistungen
registriert, die bei der Prifung der Gleichartigkeit bzw. Identitdt naheliegender sind als die
von der Beschwerdeflhrerin thematisierten. Die Dienstleistungen Design und Entwicklung
von Hardware und Software in virtuellen Online- und I nternetumgebungen werden von
Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software (Klasse 42) umfasst und
die Marken sind diesbezuglich fir die gleichen Dienstleistungen registriert. Weliter ist
Bereitstellung von nicht herunterladbarer Online-Software fr die Erstellung, Reproduktion
und Anderung von Designs zu deren Verwendung in Online- und virtuellen Umgebungen
hochgradig gleichartig mit Online-Bereitstellung von nicht herunterladbarer Software zur
Verarbeitung von Bildern, Grafiken, Ton, Video und Texten (Klasse 42). Sodann sind
Hosting von bzw. Beratung in Bezug auf e-Commerce-Plattformen; Programmierung,
Wartung von bzw. Beratung im Zusammenhang von Software im Bereich e-Commerce;
Entwicklung von Logistik-, Lieferkettenmanagement- und E-Business-Portal e-Software auf
der einen Seite und Bereitstellung verschiedener E-Commerce-Software auf der anderen
Seite (Klasse 42) aufgrund der Nahe beziiglich Know-How, Abnehmerkreis und
Verwendungszweck sowie dadurch, dass die Abnehmerkreise die Dienste als sinnvall
erganzendes L eistungspaket auffassen konnen, gleichartig. Im Ubrigen ist kein Grund
ersichtlich, von der vorinstanzlichen Beurteilung abzuweichen.

E.8
Als néchstesist die Zeichendhnlichkeit zu prifen.

E.81

Die Vorinstanz erachtete aufgrund der identischen ersten drei Buchstaben die Zeichen
sowohl in schriftlicher als auch in klanglicher Hinsicht als éhnlich. Durch das zum
englischen Grundwortschatz zahlende Zeichenelement "Ape" bestiinde ferner auch eine
Ubereinstimmung auf sinngehaltlicher Ebene. Demgegeniiber macht die
Beschwerdefuhrerin geltend, aufgrund des Bildelements der dteren Marke sowie der
unterschiedlichen Endungen seien die Zeichen bei visueller Betrachtung leicht

ausel nanderzuhalten.

E.82

Die sich gegentiberstehenden Zeichen bestehen aus je zwel Wértern in englischer Sprache
(vgl. nachstehend, E. 8.4) und sind mit je drei Buchstaben im ersten Wort und je vier
Buchstaben im zweiten Wort gleich lang. Dabei stimmen sieim je ersten Wort "Ape"
Uberein, wahrend sie sich im zweiten Wort ("Swap" bzw. "Coin") unterscheiden. Weiter
unterscheiden sich die Zeichen, indem das éltere ein Bildelement, einen Affenkopf, enthalt.



Well das erste Wortelement, die Zeichenlénge und der Zeichenaufbau identisch sind, sind
die Zeichen in schriftlicher Hinsicht trotz unterschiedlichem zweiten Wortelement und
zusétzlichem Bildelement in der dlteren Marke in schriftlicher Hinsicht dhnlich.

E.83

In der Aussprache sind die Zeichen insoweit dhnlich, als dass beide Zeichen aus zwei Silben
bestehen [e p/sw p bzw. e p/k n], wobel das erste Wortelement gleich und das zweite klar
unterschiedlich ausgesprochen wird. Aufgrund der gleichen Silbenanzahl und der
Identischen Aussprache des ersten Wortelements sind die Zeichen trotz unterschiedlichem
zweiten Wortelement &hnlich.

E.84

Das gemeinsame Element "Ape" bedeutet einerseits " (Menschen)affe”, kann aber auch als
"nachahmen” verstanden werden und gehdrt zum englischen Grundwortschatz (vgl. Pons,
Basisworterbuch Schule ENGLISCH, 1. Aufl. 2006, S. 11). Das Wortelement "Coin™ der
jungeren Marke wird Ubersetzt als "Minze" und gehort ebenfalls dem englischen
Basiswortschatz an (Pons, Basisworterbuch Schule ENGLISCH, 1. Aufl. 2006, S. 55). Das
Wortelement "Swap" der dteren Marke bedeutet " Tausch, Austausch, Tauschhandel" bzw.
"tauschen™ und gehdrt ebenfalls zum englischen Basiswortschatz (vgl. Pons,
Basisworterbuch Schule ENGLISCH, 1. Aufl. 2006, S. 390). Dartber hinaus wird " Swap"
von Fachpersonen im Finanzwesen im Zusammenhang mit bestimmten Finanzprodukten
verwendet (dept swap, currency swap, swap option; vgl. https.//de.pons.com/

%C3%B Cbersetzung-2/englisch-deutsch/swap, zuletzt besucht am 27.10.2025). Somit
besteht mit dem in beiden Zeichen enthaltenen Wort "Ape" eine Ubereinstimmung im
Sinngehalt, der von Endabnehmern und Fachkreisen gleichermassen verstanden wird. Dass
sowohl "Coin" und als auch "Swap" auf Finanzprodukte hinweisen, wird nur von
Fachpersonen im Finanzwesen erkannt. Eine Assoziation mit Mnzen, die getauscht
werden, ist bel der Begegnung mit "Coin" und "Swap" eher nicht naheliegend. Dass das
&ltere Zeichen noch ein zusatzliches grafisches Element enthélt, vermag im Ubrigen am
Verstandnis nichts zu andern, weil dem Affenkopf die gleiche Bedeutung wie dem
Wortelement "Ape" zukommt. Insgesamt hat die Vorinstanz somit zu Recht eine
Ahnlichkeit im Schriftbild, Klang und Sinngehalt angenommen.

E.9

Sodann ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berticksichtigung der
Kennzeichnungskraft der &lteren Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die
massgeblichen Verkehrskreise bel der Nachfrage der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen walten lassen, Uber die Verwechslungsgefahr zu befinden.

E.91

Die Vorinstanz erklérte, die dltere Marke sel normal kennzeichnungskréftig, wobel
bezlglich des Zeichenelements " Swap" ihr Schutzumfang fur Dienstleistungen im
Finanzwesen leicht reduziert sei. Da die Zeichen dhnlich und die Waren und
Dienstleistungen gleichartig, teils sogar identisch seien, sei zumindest die mittelbare
Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dagegen ist die Beschwerdefihrerin der Ansicht, bel
"Ape" handle es sich um einen schwachen Markenbestandteil, weil das Motiv des Affen
insbesondere fur NFT (Non-fungible Token) verbreitet sei. Insgesamt bestehe weder eine
unmittelbare noch eine mittelbare V erwechslungsgefahr.



E.9.2

Soweit die Beschwerdeflhrerin auf eine Verwasserung des ersten Zeichenbestandteils
"Ape" schliessen will, ist sie zunéchst darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Registerlage
nicht auf eine Verwasserung der Marke geschlossen werden darf, da erfahrungsgemass
nicht alle eingetragenen Marken tatséchlich im Gebrauch sind (Urteile des
BVGerB-6734/2023 vom 3. Juni 2024 E. 7.3.1 "Burger King/Burek BK King";B-444/2022
vom 11. Januar 2023 E. 7.3 "Red Bull/Red Dragon™). Weiter kann vom blossen Umstand,
dass es sich beim Bored Ape Y acht Club mit dem Affen als Grundlage um die bekannteste
NFT-Kollektion handeln sollte (Beschwerdebeilage 7), jedenfalls nicht abgel eitet werden,
ein Affein Alleinstellung bzw. in Verbindung mit "Swap" werde as Hinweis auf
NFT-Produkte generell verstanden (s.0. E. 6.5). Das Zeichenelement "Ape" ist somit
kennzei chnungskraftig. Weiter wird das Zeichenelement "Swap" zumindest von
Fachkreisen im Bereich Finanzwesen verstanden und insoweit ist "Swap" fur diverse
Finanzdienstleistungen (Klasse 36) beschreibend. Dem Zeichen kommt somit fir
Wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische und Filmapparate und -instrumente,
verschiedene elektronische und digitale Gerate und Medien sowie diverse
Softwareprodukte (Klasse 9) und Design und Entwicklung von Hard- und Software,
Bereitstellung und Programmierung von Software, Wartungs- und Beratungsdienste zu
Software, Verwaltung digitaler Vermdgenswerte sowie Hosting von Plattformen und
digitaler Inhalte (Klasse 42) ein normaler Schutzbereich bzw. fir

V ersicherungsdienstleistungen und diverse Finanzdienstleistungen (Klasse 36) ein leicht
reduzierter Schutzumfang zu.

E.93

Die Zeichen sind auf schriftlicher, klanglicher und sinngehaltlicher Ebene dhnlich. Zwar ist
die Kennzeichnungskraft fir Finanzdienstleistungen (Klasse 36), fir welche die dltere
Marke einen bloss reduzierten Schutzumfang geniesst, weniger ausgepragt alsfir die
restlichen Waren und Dienstleistungen (Klassen 9 und 42). Fachpersonen im Bereich
Finanzwesen nehmen aber nicht nur eine sinngehaltliche Ubereinstimmung mit dem
Ubernommenen ersten Zeichenelement "Ape" wahr, sondern auch eine zwischen den
Zusitzen "Swap" bzw. "Coin", womit fiir diese Verkehrskreise die Ahnlichkeit der Zeichen
besonders deutlich ist. Damit ist mit der bestehenden Warengleichartigkeit und teilweiser
Warenidentitét, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr fir alle Waren und
Dienstleistungen selbst unter Berticksichtigung der erhéhten Aufmerksamkeit der
Verkehrskreise zu bejahen. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass die Abnehmer das
jungere Zeichen der Beschwerdegegnerin zuordnen, indem sie félschlicherweise
wirtschaftliche Zusammenhange vermuten oder davon ausgehen, die unter dem jlingeren
Zeichen angebotenen Waren und Dienstleistungen gehorten zu den Waren und
Dienstleistungen der élteren Marke.

E. 10

Schliesslich tiberzeugt das Vorbringen der Beschwerdefihrerin nicht, wonach die
Vorinstanz ihren Anspruch auf rechtliches Gehor verletzt habe, indem sie sich nicht mit den
vorgebrachten Gesetzesmaterialien zum Markenschutzgesetz auseinandersetzte. Die
Behorde muss die Vorbringen tatsachlich horen, ernsthaft prifen und in ihrer
Entscheidfindung angemessen berticksichtigen (BGE 123 | 31 E. 2¢ S. 34). Nicht
erforderlich ist aber, dass sich die Begriindung mit allen Parteistandpunkten einlésslich
ausei nandersetzt und jedes einzelne V orbringen ausdrticklich widerlegt (BGE 133 111 439



E.3.3S.445und 1361 184 E. 2.2.1; Urteil des BV Ger A-4988/2016 vom 17. August 2017
E. 2.3). Die Vorinstanz ist in der angefochtenen Verfligung auf die wesentlichen
Gesichtspunkte der Stellungnahme der Beschwerdefihrerin genligend eingegangen, auch
wenn sie die Gesetzesmaterialien nicht erwéhnte. Die Beschwerde erweist sich damit als
unbegrindet und ist abzuweisen.

E.11.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdefuhrerin die Verfahrenskosten zu
tragen (Art. 63 Abs. 1 VWV G). Die Gerichtsgebtihr bemisst sich nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfiihrung und der finanziellen Lage der
Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber
Kosten und Entschéadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Dafir ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse
des Widersprechenden an der Ldschung beziehungswel se jenes des Widerspruchsgegners
am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bel eher unbedeutenden
Zeichen ist praxisgemass von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- undFr. 100'000.-
auszugehen (BGE 133 111 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Dieser Erfahrungswert ist auch
im vorliegenden Verfahren massgeblich, da keine Anhaltspunkte vorliegen, die fir einen
hoheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich daher, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen. Dieser Betrag
wird der Beschwerdefuhrerin auferlegt.

E.11.2

Die Beschwerdegegnerin liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Thr sind
folglich im Zusammenhang mit dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht keine
notwendigen und verhaltnismassig hohen Kosten entstanden, die die Zusprache einer

Partei entschadigung rechtfertigen wirden (Art. 64 Abs. 1 VwWVGi.V.m. Art. 7 Abs. 1
VGKE; vgl. auch Urteile des BV Ger B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 6.2. "Swatch
Group [fig.]/watch.ag [fig.]; B-1176/2017 vom 10. Januar 2019 E. 7.2 "apple [fig.] und |eaf

[fig]/j [fig.]").
E.113

Der Vorinstanz als Bundesbehorde ist keine Partel entschadigung zuzusprechen (Art. 7 Abs.
3 VGKE).

E.12

Gegen dieses Urtell steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 BGG). Es
wird daher mit Eréffnung rechtskréaftig.
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