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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Die Zustéandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Verfligungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen ist gegeben (Art. 31, 32 und 33 Bst. e
des Verwaltungsgerichtsgesetzes [V GG, SR 173.32)]). Als Hinterlegerin und Adressatin der
angefochtenen Verflgung hat die Beschwerdefthrerin am vorinstanzlichen Verfahren
tellgenommen, ist durch diese besonders beriihrt und hat ein schutzwirdiges Interesse an
deren Aufhebung oder Anderung. Damit ist sie zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes [VWV G, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innerhalb
der gesetzlichen Frist sowie unter Einhaltung der erforderlichen Formvorschriften
eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1
und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E.2

Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfligung die Schweizer Marke Nr. 712 059
"Facegirl (fig.)" fur samtliche Waren der Klasse 16 sowie séamtliche Dienstleistungen der
Klassen 40, 41 und 45 widerrufen. Sie beliess die Eintragung der angefochtenen Markeim
schwei zerischen Markenregister fir Waren der Klasse 10 (poupées érotiques [ poupées
sexuelles]) und Dienstleistungen der Klasse 44 in Bereichen der Schonheits- und
Gesundheitspflege sowie Massagen (vgl. dazu Sachverhalt A und B.d). In der Beschwerde
vom 6. Dezember 2018 verlangt die Beschwerdefuhrerin die teilweise Aufhebung des
vorinstanzlichen Entscheids und die Abweisung des Widerspruchs der Beschwerdegegnerin
auch in Bezug auf die services d'escorte in der Klasse 45. Wahrend des laufenden
Beschwerdeverfahrens passte die BeschwerdefUihrerin das Dienstleistungsverzeichnis der
Klasse 45 durch einen Antrag bei der Vorinstanz teilweise an, indem sie die services
d'escorte weiter auf tous les services précités dans le domaine de la prostitution
einschrankte. Sie prazisierte ihr Rechtsbegehren vor dem Bundesverwaltungsgericht
entsprechend. Grundsétzlich ist esim Beschwerdeverfahren nicht zulassig, neue Antrége zu
stellen (vgl. Andre Moser et a., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, 2. Auflage
2013, S. 271, Rz. 2.208 ff.). Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz nahmen indesim
Rahmen der Vernehmlassung zum angepassten Rechtsbegehren sowie zu dieser neuen
Sachverhaltsentwicklung Stellung und @usserten sich zur Gleichartigkeit nach erfolgter
Einschrankung des Dienstlei stungsverzeichnisses der angefochtenen Marke dahingehend,
dass dies an ihrer bisherigen Beurteilung nichts éndere. Aus diesem Grund erweist sich eine
Ruckweisung der Angelegenheit vorliegend nicht as notwendig und die Sache ist mit dem
modifizierten Rechtsbegehren zu beurteilen (vgl. Urtell des BV Ger B-7210/2017 vom 9.



Mai 2018 E. 5.3 "SCHEL LEN-URSLI/Schellenurdli”). Es bleibt somit beim unangefochten
gebliebenen teilweisen Widerruf der Markeneintragung hinsichtlich aller beanspruchten
Waren der Klasse 16 sowie sdmtlicher beanspruchter Dienstleistungen der Klassen 40, 41
und 45, mit Ausnahme der letzten, vorliegend strittigen Dienstleistung. Hierzu ist die Frage
zu behandeln, ob der Widerspruch gegen die angefochtene Schweizer Marke "Facegirl
(fig.)" in Bezug auf die Dienstleistung services d'escorte mit der nachtréaglich erfolgten
Einschrankung tous les services précités dans le domaine de la prostitution in der Klasse 45
begrindet ist.

E.31

Zeichen, die einer dteren Marke dhnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechsungsgefahr ergibt, sind
vom Markenschutz ausgeschlossen (Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ des Markenschutzgesetzes vom 28.
August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr hangt demnach von der

K ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Zeichenghnlichkeit und der Ahnlichkeit
der Waren und Dienstleistungen ab (Gallus Joller, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Die Gleichartigkeit der Waren
und Dienstleistungen steht in einer Wechselwirkung zur Zeichenahnlichkeit. Je ahnlicher
sich die Produkte und Dienstleistungen sind, umso unterschiedlicher miissen die Zeichen
sein. Besteht hingegen ein kleiner Zeichenabstand, miissen wiederum grossere
Unterschiede zwischen den Waren- und Dienstlei stungsverzei chnissen der
Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke vorhanden sein, um eine
Verwechslungsgefahr zu bannen (Stadeli/Brauchbar Birkhauser, in: David/Frick [Hrsg.],
Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3N.
154).

E.3.2

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf Grundlage eines
Vergleichs zwischen den Registereintragen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen
Marke, soweit - wie vorliegend - keine frist- und formgerecht erhobene Einrede des
Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteile des BV Ger B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.1
"Hero [fig.]/Heera[fig.]"; B-6783/2017 vom 18. Méarz 2019 E. 2.2, "uber/uberall";
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Dienstleistungen sind
identisch, wenn die von der jingeren Marke beanspruchte Dienstleistung unter den von der
dlteren Marke geschutzten Oberbegriff fallt (vgl. RKGE in: sic! 2007 533 ff., "Médicins
sans frontieres’Homeéopathes sans frontieres Suisse [fig.] I1"). Ein wichtiges
Gleichartigkeitskriterium ist zudem, wenn der Verwendungszweck bei den sich
gegentberstehenden Dienstleistungen derselbe ist und dasselbe Bedirfnis befriedigt werden
soll (Kaspar Landolt, Die Dienstleistungsmarke, Manfred Fassbinder [Hrsg.], SMI
[Schriften zum Medien- und Immaterialgiterrecht] 29, 1993, S. 91). Gegen eine
Gleichartigkeit von Dienstleistungen spricht der Umstand, dass die Dienstleistungen
ublicherweise klar abweichenden Abnehmerkreisen angeboten werden (Joller, a.a.O., Art. 3
N. 333). Allfallige Uberlappungen zwischen Abnehmerkreisen lassen nicht bereits den
Schluss auf eine Gleichartigkeit der Dienstleistungen zu, ebenso wenig gilt dies, wenn die
fraglichen Dienstleistungen am selben Ort erbracht werden (vgl. Urteil des BGer

4A 257/2014 vom 29. September 2014 in: sic! 2015 S. 37, "Arthursgroup SA/Swiss Arthur
Prod SA").



E.33

Die Zeichendhnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der
Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 111 441 E. 3.1
"Appenzeller"; Urtell des BV Ger B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 3.3 m.H. "WORLD
ECONOMIC FORUM [fig.]/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"; Marbach, SIWR I11/1,
N. 864). Fur die Ahnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und
gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Ubereinstimmung auf einer Ebenein
der Regel zur Annahme einer Zeichenahnlichkeit gentigt (BGE 127 111 160 E. 2.b/cc
"Securitas"). Enthdt eine Marke sowohl kennzeichnungskréaftige Wort- als auch
Bildelemente, kdnnen diese das Erinnerungsbild gleichermassen pragen. Hingegen treten
nur wenig kennzeichnungskraftige Bildelemente einer kombinierten Wort/Bildmarke beim
Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BV Ger B-6173/2018 vom 30. April 2019
E. 3.3 m.H. "WORLD ECONOMIC FORUM [fig.]/ ZURICH ECONOMIC FORUM
[fig.]"). Eine Verwechslungsgefahr kann bereits bei einer hohen Zeichenahnlichkeit in
Bezug auf das Wort- oder das Bildelement resultieren (Marbach, SIWR 111/1, N. 930f.).

E.34

Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft:
er ist umso grosser, je hoher ihre Kennzeichnungskraft ist. Die Wirkung eines Zeichensist
stetsin Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen zu bestimmen (Joller, a.a.O.,
Art. 3N. 85).

E.4

Der Widerspruch gegen nationale CH-Eintragungen hat innerhalb von drei Monaten nach
der Verdffentlichung zu erfolgen (Art. 31 Abs. 3 MSchG). Die Frist endet an jenem Tag des
letzten Monats, der nach seiner Zahl dem Tag entspricht, an dem die Frist zu laufen begann
(Art. 2 Verordnung tber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember
1992 [MSchV; SR 232.111]). Bel der internationalen Registrierung Nr. 1'075'094 facebook
(fig.) vom 16. Juli 2010 handelt es sich vorliegend unbestrittenermassen um die dtere
Marke. Die angefochtene Marke wurde am 19. Januar 2018 im Swissreg publiziert. Der
Widerspruch vom 19. April 2018 ist damit rechtzeitig erfolgt.

E.51

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad zu
bestimmen. Ausgangspunkt bildet dabei das Dienstleistungsverzeichnis der literen Marke
"facebook (fig.)" (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 51; Raphael Nusser, Die massgeblichen
Verkehrskreise im schwelzerischen Markenrecht, 2015, N. 13.02 ff.). Eng umschriebene
Waren- oder Dienstlei stungsangaben erméglichen eine prazise Bestimmung der Verkehrs-,
namentlich der Abnehmerkreise, weite Begriffe demgegeniber eine allgemeinere
Bestimmung (Aschmann, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 N. 25).

E.5.2

Die dltere Marke beansprucht die vorliegend strittigen Oberbegriffe services de mise en
relation sociale und services de rencontres. Als massgebliche Verkehrskreise sind
insbesondere kontaktfreudige Individuen aus der Schweiz zu betrachten, welche Interesse
an neuen, beziehungsweise Pflege der bereits vorhandenen, Bekanntschaften im digitalen
Raum vorweisen und zu diesem Zweck soziale Netzwerke a's Plattform nutzen.



Erfahrungsgemass wird von den Anbietern fir die Nutzung von Online-Diensten ein
Mindestalter vorgegeben, welches zwischen 12 bis 14 Jahren liegt. Als relevanter
Verkehrskreisist daher vor allem das algemeine Publikum anzusehen. Méglich ist aber
auch eine gewerbliche Nutzung der beanspruchten Dienstleistungen durch andere
Unternehmen, etwa fir das Buchen von einschlégigen Werbeanzeigen zur
Kontaktaufnahme zwischen Privatpersonen oder das Verwalten einer Gruppe oder Seite fiir
ein Unternehmen, welches Treffen unterschiedlicher Art organisiert (vgl. etwa
<https.//www.facebook.com/legal/commercial_terms>, besucht am 12.3.2020).

E.53

Bewegen sich zu den relevanten Verkehrskreisen gehtrende Privatpersonen im digitalen
Raum, stellt sich die Frage, welche Aufmerksamkeit sie dabei walten lassen. Das
Vergleichen verschiedener Marken hinsichtlich der méglichen Nutzung eines
Online-Dienstes fallt unter dem Blickwinkel der relevanten Abnehmerkreise wohl eher
unter «Surfen» beziehungswei se «Aufrufen von verschiedenen Webseiten» und ist im
Zusammenhang mit einem Sammeln von Informationen zu sehen. Diese Art von
Internetnutzung erfolgt in der Regel mit verminderter Aufmerksamkeit. Vorliegend relevant
ist aber in erster Linie nicht dieses Zusammentragen von Informationen, sondern der Akt
der "Interaktion” mittels der angebotenen Online-Dienste. Die konkrete Wahl des
jeweiligen Anbieters wird mit Blick auf die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen der
dlteren Marke in der Regel mit elner Registrierung unter Preisgabe von Daten bestatigt und
erfolgt sehr «bewusst» (zum Beispiel aufgrund von Empfehlungen von Nutzern eines
Online-Dienstes im Bekanntenkreis oder aufgrund der spezifischen Vorziige des gewahlten
Dienstleistungsangebots). FUr eine Registrierung verlangen Anbieter von Online-Diensten
ublicherweise ein Mindestmass an Informationen Uber ihre Nutzer: dazu gehdren meist
Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Handynummer und/oder E-Mailadresse. Hier ist von
einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen. Die Preisgabe weliterer
Informationen - wie etwa den Beziehungsstatus, die Kundgabe von Meinungen oder das
Hochladen von Bildern - ist in der Regel fakultativ. Je nach Anbieter kann der Einblick in
diese Informationen allen Nutzern oder auch lediglich eingeschrankten Kreisen gewahrt
werden beziehungswei se lassen sich entsprechende Einstellungen der Sichtbarkeit durch die
Nutzer vornehmen. Die Aktualitét der erteilten Angaben oder Kundgebungen kann sich
zudem im Laufe der Zeit &ndern, ohne dass diese Informationen zeitnah angepasst oder
gel6scht werden. So sind zwar relevante Verkehrskrei se maglicherweise bel der Wahl eines
hochzuladenden Bildes dusserst sorgfatig. Hinsichtlich des Bewusstseins, inwiefern sie
dadurch ihre Einwilligung zur Verwendung des Bildes durch Dritte geben und die Frage,
welche (Fremd-)Nutzung dies genau beinhaltet, ist die Aufmerksamkeit eher reduziert.
Insgesamt ist daher auch hier von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen.

E.6.1

Streitpunkt zwischen den Parteien ist zundchst die Frage der hinreichenden Bestimmtheit
der Oberbegriffe services de mise en relation sociale und services de rencontres der Klasse
45 der Widerspruchsmarke.

E.6.2

Diesbeziiglich fhrt die Beschwerdefihrerin in ihren Eingaben hauptsachlich an, den
Oberbegriffen der Widerspruchsmarke services de mise en relation sociale und services de
rencontres - und im Ubrigen auch allen anderen beanspruchten Dienstleistungen in der



Klasse 45 - fehle es von vornherein an der notwendigen Bestimmtheit zur Eintragung. Der
Widerspruchsmarke mangle es diesbeziiglich am Schutzobjekt und Schutzumfang, weshalb
die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 45 nicht zu berticksichtigen seien.

E.6.3

Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin erachten die Beanstandungen der
Beschwerdefuhrerin hinsichtlich fehlender Bestimmtheit der genannten Dienstleistungen
der Widerspruchsmarke in Klasse 45 al's unbegrindet.

E.64.1

Wiedie Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht festhielt, ist die Frage der
Bestimmtheit der von der Widerspruchsmarke insbesondere beanspruchten
Dienstleistungen services de mise en relation sociale und services de rencontres vorliegend
nicht von Belang. Die Widerspruchsmarke wurde am 16. Juli 2010 international registriert,
mit einer Basiseintragung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dabei handelt es sich -
wie bei der Schweiz - um einen Mitgliedstaat der Pariser Ubereinkunft vom 20. M&rz 1883
zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVU, SR
0.232.04) und des Protokolls zum Madrider Abkommen Uber die internationale
Registrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Diein Art.
6quinquies PV U festgehaltene Telle quelle-Klausel besagt, dass eine in einem Mitgliedstaat
der PV U ordnungsgemass hinterlegte Marke in anderen Mitgliedstaaten so, wie sieist, zur
Eintragung zugel assen werden muss und die Riickweisungsgriinde in der PVU
abschliessend aufgezahlt sind. Eine Schutzverweigerung aus formellen Griinden ist erst seit
1. Januar 2017 gestutzt auf Art. 52 Abs. 1 Bst. aMSchV, welcher auf Art. 30 Abs. 2 Bst. a
M SchG verweist, moglich. Vor diesem Zeitpunkt war das Sekretariat der OMPI
(Organisation Mondiae de la Propriété Intellectuelle) fur die formelle Prifung jeder
Basisregistrierung und fur die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen zustandig,
bevor die Registrierung dem im Gesuch bezeichneten Land mitgeteilt wurde. Im Rahmen
des Vernehmlassungsverfahrens zur Swissness-V orlage usserte der Bundesrat die
Notwendigkeit, dass die Vorinstanz - wie auch bereits die Amter der Vereinigten Staaten
von Amerika, der Bundesrepublik Deutschland oder der Européischen Union - einer
internationalen Marke mit Schutzwirkung auf die Schweiz den Schutz aus dem alleinigen
Grund verweigern kdnnen musse, dass die Angabe von Waren und Dienstleistungen (trotz
der Uberprifung durch das WIPO-Sekretariat) gemass den innerstaatlichen Schweizer
Bestimmungen zu vage oder nicht genligend prézise ist. Mit dieser neuen Moglichkeit sollte
der Schutz von Marken verweigert werden, deren Klassifizierung offensichtlich nicht
korrekt ist. Die neue Praxis bezweckte eine Gleichbehandlung schweizerischer Marken und
internationaler Registrierungen (vgl. Revision der Markenschutzverordnung, Anhang |,
Erlauternder Bericht zum " Swissness'-Ausf ihrungsrecht vom 20. Juni 2014, S. 8, <
https.//www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2549/1 M SchV %20Erl aeterungen_DE.pdf>,
besucht am 4.4.2020).

E.6.4.2

Die Eintragung der vorliegend interessierenden Oberbegriffe services de mise en relation
sociale und services de rencontres der Klasse 45 war daher zum Zeitpunkt der Prifung nicht
zu beanstanden und erfolgte zu Recht. Die Rige der BeschwerdefUhrerin betreffend die
ungentigende Bestimmtheit und des fehlenden Schutzobjekts der strittigen Oberbegriffe der
Widerspruchsmarke geht damit fehl. VVor diesem Hintergrund ertibrigt sich auch die



Prifung der von der Beschwerdefuhrerin alein in diesem Kontext angerufenen Grundsétze
der Gleichbehandlung, der Rechtssicherheit, des Treu und Glaubens und des Verbots des
Rechtsmissbrauchs.

E.71

Zu prufen ist, ob Identitdt beziehungsweise Gleichartigkeit zwischen den sich
entgegenstehenden Dienstleistungen vorliegt. Dabel sind insbesondere lexikalische und
gesetzliche Definitionen sowie der allgemeine Sprachgebrauch zu berticksichtigen (Joller,
aa.0. Art. 3N. 275).

E.7.2

Die BeschwerdefUhrerin hat mit Replik vom 7. Juni 2019 die strittige Dienstleistung der
Klasse 45 der angefochtenen Marke von service d'escorte auf services d'escorte; tous les
services precités dans le domaine de la prostitution eingeschrankt. Die angefochtene Marke
bildet ihrer Ansicht nach in diesem Bereich einen in sich geschlossenen Wirtschaftszweig,
da Unternehmen aus Reputati onsgriinden typischerweise nicht gleichzeitig Prostitution
neben anderen Dienstleistungen anbéten. Die Widerspruchsmarke sei nicht fir Prostitution
oder dhnliche Dienstleistungen eingetragen. Daher seien keine Fehlzurechnungen zu
beflrchten. Zudem richteten sich die Dienstleistungen an ein unterschiedliches Publikum.

E.73

Die Vorinstanz erachtet die Grenze zwischen den strittigen Dienstleistungen der sich
entgegenstehenden Marken als fliessend. Selbst der zwischenzeitlich auf den Bereich der
Prostitution eingeschrankte Schutz der Escort-Dienstleistungen der angefochtenen Marke
vermdge an der Beurteilung der Gleichartigkeit nichts zu andern.

E.74

Die Beschwerdegegnerin verwies in ihren Eingaben ebenfalls auf die unterschiedliche
Natur von Begleitdiensten und die fliessenden Grenzen zu den Oberbegriffen der
Widerspruchsmarke. Der neutralen Formulierung der fraglichen Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke lasse sich nicht entnehmen, ob diese einen sexuellen oder gar
prostitutionsbezogenen Charakter aufwiesen. Alle in Frage stehenden Dienstleistungen
seien dem gleichen Markt der "sozialen Kontakte" und "zwischenmenschlichen
Beziehungen" zuzurechnen. Die Préazisierung auf Prostitutionsdienstleistungen andere
nichts an der Dienstleistungsgleichartigkeit.

E.751

Die Widerspruchsmarke geniesst zum einen insbesondere Schutz fir den Oberbegriff
service de rencontres. "Rencontre” bezeichnet in der franzdsischen Sprache die
Begebenheit, dass sich zwei Personen begegnen. Diese Begegnung kann auf Zufall beruhen
oder im Sinne eines beabsichtigten Treffens sein. Als Synonym wird auch das Wort
"Kontakt" verwendet. Der Ausdruck kann als eine Begegnung im Kampf oder auch im
Rahmen einer Diskussion verstanden werden. Des Weiteren konnte ein Treffpunkt gemeint
sein (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/rencontre, besucht am 9.4.2020). Damit
handelt es sich bei "rencontre” um einen weiten, aber hinreichend bestimmten Begriff. Der
Schutz der Widerspruchsmarke gilt zum anderen fir den Oberbegriff service de mise en
relation sociale. In Bezug auf Personen ist unter dem franzosischen Wort "relation” die
Beziehung zwischen zwei oder mehreren Personen zu verstehen
(https://dictionnaire.lerobert.com/definition/rel ation, abgerufen am 9.4.2020). Das Adjektiv



"sociale" steht fur eine Gruppe von Individuen in Form einer Gesellschaft, und deren
Beziehungen untereinander (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/social; abgerufen
am 22.4.2020). "Mise en contact”" bezeichnet gemass Worterbuch die Handlung oder
Massnahme, um gewisse Kontakte oder Beziehungen herzustellen ("action d'établir
certaines relations' unter "mise” Ziff. 7, Le petit Larousseillustré 2012). Die Art der
Beziehung ist bei al diesen Definitionen nicht ndher umschrieben. Doch auch der zweite
Oberbegriff steckt mit geniigender Bestimmtheit ab, dass zwischenmenschliche
Beziehungen im Raum stehen. Das bel beiden Oberbegriffen verwendete Wort "service'
steht im Personenkontext fur die Art und Weise, Klienten oder Uibergeordneten Personen
einen Dienst zu erweisen oder sich bei jemandem niitzlich zu machen ("action ou maniére
de servir un client, un maitre" unter Ziff. 3 oder "ce que I'on fait pour étre utile & quelqu'un”
unter Ziff. 11, Le petit Larousse illustré 2012).

E. 752

Der von der Beschwerdefuhrerin fir die strittige Dienstleistung verwendete Begriff
"Escort"” ist grundsétzlich weit zu verstehen, wie die Vor-instanz und die
Beschwerdegegnerin mit ihren Ausfuhrungen und Beilagen zutreffend veranschaulicht
haben. Unter "Escort" beziehungsweise "Begleitung” fallen gemass Klassifikationshilfe der
Vorinstanz Begleitdienste jeglicher Art. Die Vermittlung gesell schaftlicher Begleitung wird
ebenso wie die Sicherheitsbegleitung von der lexikalischen Bedeutung erfasst
(https://dictionnaire.lerobert.com/definition/escorte, besucht am 22.4.2020). Mit der
zwischenzeitlich erfolgten Einschrankung sowie Anpassung des Rechtsbegehrens
reduzierte die BeschwerdefUhrerin die von ihr beanspruchten Escort-Dienstlei stungen auf
den Bereich der Prostitution.

E. 753

Bei den von der Beschwerdegegnerin beanspruchten Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke services de mise en relation sociale und service de rencontres stehen
wie bei den services d'escorte der angefochtenen Marke die Vermittiung
zwischenmenschlicher Kontakte und Beziehungen im Vordergrund. Die Grenzen sind
fliessend und Uberschneidungen zwischen den erwahnten Dienstleistungen ergeben sich
zwangslaufig. Die Escort-Dienstleistungen der angefochtenen Marke lassen sich unter die
Oberbegriffe der Widerspruchsmarke services de mise en relation sociale und service de
rencontres subsumieren, denn zwischen ihnen besteht ein enger charakteristischer
Zusammenhang (vgl. RKGE in sic! 2003, 343 ff. 345 "Visart/Visarte" beziglich
Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen von Designern und Werbung). Zwar trifft es zu,
dass die Widerspruchsmarke nicht explizit fr Prostitutions- oder &hnliche Dienstleistungen
eingetragen ist, wie die Beschwerdeflhrerin zu Recht festhélt. Dasselbe galt vor der
Einschrankung auch fir die angefochtene Marke. Mit der nachtraglich erfolgten
Prézisierung erhofft sich die Beschwerdefiihrerin vergeblich eine hinreichende Abgrenzung
zwischen der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke. Selbst durch diese
Einschrankung ihrer Escort-Dienstleistungen auf den Teilbereich der Prostitution verbleibt
ein enger charakteristischer Zusammenhang zu den Oberbegriffen der Widerspruchsmarke.
Der tatsachliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt ist irrelevant. So ist
nicht von Belang, dass die Beschwerdegegnerin offenbar die Nutzung der
Widerspruchsmarke zur "sexuellen Kontaktaufnahme" verbietet und die
Beschwerdefuhrerin dies als Hinweis daflir deutet, dass diese "erst recht nichts mit
Prostitution zu tun haben wolle". Tatsache ist, dass die Formulierung der fraglichen



Oberbegriffe der Widerspruchsmarke im Register hinreichend weit gefasst ist, so dass
selbst Prostitutionsdienstleistungen darunterfallen konnen. Der V erwendungszweck der
Ermdglichung von Kontaktaufnahme deckt sich bel allen beanspruchten Dienstleistungen.
Die Dienstleistungen richten sich auch nicht an ein klar voneinander abweichendes
Publikum, da Endkonsumenten in sozialen Netzwerken Kontakte jeglicher Art suchen.

E. 754

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass zwischen den Oberbegriffen der
Widerspruchsmarke services de mise en relation sociale und service de rencontres sowie der
beanspruchten Dienstleistung der angefochtenen Marke services d'escorte der Klasse 45
selbst mit der Einschrankung auf tous les services précités dans le domaine de la
prostitution zumindest eine Gleichartigkeit besteht.

E.8.1
Nun gilt es zu priifen, ob zwischen den strittigen Zeichen eine Ahnlichkeit vorhanden ist.

E.82

Bel beiden Zeichen handelt es sich um Wort-/Bildmarken. Die Widerspruchsmarke
"facebook (fig.)" setzt sich aus den zum englischen Grundwortschatz gehdrenden Worten
"face" und "book" zusammen. Das Wortelement wird auf einem blauen Rechteck in
weissen, fettgedruckten Kleinbuchstaben dargestellt. Die angefochtene Marke trégt die
Bestandteile "face" und "girl". Die fetten weissen Lettern befinden sich auf einem
schwarzen, rechteckigen Hintergrund. Der Grossbuchstabe "F" wird im oberen Teil von
einem rosaroten Herz als Kulisse umrahmt und erféhrt eine diagonal-kreisformige schwarze
Unterbrechung bei der unteren Waagrechte.

E.83

Bei beiden Zeichen wurde grundsétzlich auf dieselben einfachen grafischen Elemente
gesetzt: Ein dunkler rechteckiger Untergrund verstarkt in plakativer Weise die Wirkung des
welss geschriebenen Wortelements in Fettbuchstaben. Einzig das rosarote Herz der
angefochtenen Marke sticht in der Gestaltung etwas hervor. Selbst wenn von einem
gewissen pragenden Gehalt dieser Grafikelemente ausgegangen wirde, reichten die
Unterschiede in der Farbgebung des Hintergrunds (blau anstelle von schwarz) und das
rosarote Herz hinter dem gross geschriebenen, schwarz fragmentierten "F" der
angefochtenen Marke nicht fur einen hinreichenden Zel chenabstand zur
Widerspruchsmarke aus. Denn die angefochtene Marke setzt gewisse Gestaltungselemente
auf dhnliche Art und Weise um wie die Widerspruchsmarke. Bel der Betrachtung der
Begriffselemente ist die Ubereinstimmung der angefochtenen Marke und der
Widerspruchsmarke im ersten Wortteil "face" augenfallig. Der zweite Wortteil "book"
beziehungsweise "girl" klingt aufgrund der verschiedenen Vokal- und Konsonantenfolge
zwar nicht besonders ahnlich, enthalt aber die gleiche Anzahl Buchstaben. Die gleiche
Wortlénge und derselbe Wortanfang der zusammengesetzten Wortelemente schlégt sichin
Zusammenschau mit der Aussprachekadenz und dem wiedererkennbaren Muster im
Zeichenaufbau der jeweils zweisilbigen Begriffselemente dergestalt nieder, dass Analogien
zwischen den konfligierenden Zeichen naheliegen. Damit sind gewisse Ahnlichkeiten des
Schriftbilds und des Wortklangs sowie in den grafischen Gestaltungsmitteln nicht von der
Hand zu weisen. Die gesamte Aufmachung des strittigen Zeichens der angefochtenen
Marke fuhrt bei relevanten Abnehmerkreisen insbesondere wegen der kompletten
Ubereinstimmung im ersten Wortteil und der dhnlichen Grafikelemente auf Anhieb zur



Erinnerung an das Widerspruchszeichen, welche sich durch die bereits genannten
Unterschiede nicht abschitteln |&sst.

E.84

Die Beschwerdefuhrerin bringt vor, "facegirl" weise in Zusammenhang mit der
beanspruchten Dienstleistung auf das Gesicht des Escort-Girls hin, weshalb die
angefochtene Marke Uber einen klar abweichenden Sinngehalt verfiige. Zudem verstérke
das stilisierte Herz den unterschiedlichen Sinngehalt, da es ein gelaufiger Hinweis auf
erotische Dienstleistungen darstelle. Weder "Facegirl" noch "facebook" ergeben jedoch mit
ihren Wortzusammensetzungen einen fir relevante Verkehrskreise derart klaren Sinn, dass
bel Ubereinstimmender Bedeutung des ersten Wortteils ein deutlicher Zeichenabstand zu
erreichen wére. Daran vermag auch das stilisierte Herz nichts zu &ndern. Der Eindruck einer
phonetischen und visuellen Néhe lasst sich somit auch nicht mit einem sofort und
unwillkdrlich erkennbaren gentigenden semantischen Abstand aufheben, zumal die
Ubernahme des ersten Wortteils auch auf dieser Ebene zu einer starken Ahnlichkeit der
beiden Marken fihrt (so auch Urteil des BV Ger B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 8.2
und 9.2 "FACEBOOK /Stressbook" in Bezug auf die Ubereinstimmung der strittigen
Marken im zweiten Wortteil; Urteil des BV Ger B-5294/2016 vom E. 5.3
"MEISTER/ZeitMeister"; BGE 121 111 377 E. 2b und 3c "Boss/Boks").

E.85
Im Gesamteindruck ist daher von einer Zeichendhnlichkeit auszugehen.

E.91

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Gesamtbetrachtung unter
Berlicksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des
Aufmerksamkeitsgrads der relevanten Abnehmerkreise zu beurteilen.

E.9.2

Bereitsin einem anderen Urteil stellte das Bundesverwaltungsgericht die erhéhte

K ennzeichnungskraft und den damit verbundenen erweiterten Ahnlichkeitsbereich der
Widerspruchsmarke fest (Urteil des BV Ger B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 9.1.4
"FACEBOOK/Stressbook", wobel hier die reine Wortmarke "FACEBOOK" und die
Ubereinstimmung im zweiten Wortteil "book" zur Beurteilung stand). Vorliegend benutzen
die beiden sich entgegenstehenden Marken al's ersten Wortbestandteil den zum englischen
Grundwortschatz gehérenden Begriff "face". Die Beschwerdeflihrerin macht daran ein
absolutes Freihaltebedirfnis geltend. Im bereits erwahnten Urteil sah das
Bundesverwaltungsgericht den Begriff "facebook” in der Schweiz als hdchstens leicht
beschreibend an, wobel es dies unter anderem auch beziiglich der beanspruchten
Dienstleistung Bereitstellung von Online-Plauderréumen (chatrooms) fir registrierte
Benutzer fur die Ubermittlung von Nachrichten in Bezug auf akademisches Leben, virtuelle
Gemeinschaft, soziale Netzwerke der Klasse 38 festhielt (Urteil des BV Ger B-681/2016
vom 23. Januar 2018 E. 9.1.3 "FACEBOOK/Stressbook™). Dasselbe gilt auch fur die
vorliegend mit Bildelementen kombinierte Widerspruchsmarke in Bezug auf die hier
strittigen Dienstleistungen der Klasse 45 service de rencontres und services de mise en
relation sociale. Auch bei diesen Dienstleistungen wird der Inhalt durch die Benutzer und
nicht durch die Anbieter bestimmt. Losgel 6st von der urspringlichen Idee eines Jahrbuchs
mit Fotos und Namen von Studentinnen und Studenten steht es den benutzenden Personen
der Widerspruchsmarke frel, ihr Profil ohne " Offenbarung des eigenen Gesichts' zu fhren.



Damit ertbrigt sich die Priifung, ob ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug
auf den thematischen Inhalt und gegebenenfalls auf ein aktuelles Freihaltebediirfnis des
Marktes besteht (so auch Urtell des BV Ger B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 9.1.3
"FACEBOOK/Stressbook” mit Hinweisen auf die Urteile des BV Ger B-1759/2007 vom 26.
Februar 2008 E. 3 "Pirates of the Caribbean™ und B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 4.2
f. "Rapunzel").

E.93

Ob die relevanten Abnehmerkreise bel im Bereich der Prostitution liegenden
Escort-Dienstleistungen eine erhdhte Aufmerksamkeit an den Tag legen, wie die
Beschwerdefuhrerin geltend macht, ist angesichts dessen, dass die K ontaktauf nahme auf
einer dhnlich personlichen Ebene wie in sozialen Netzwerken vermittelt wird, nicht
anzunehmen. Vielmehr ist auch hier wie bei der Widerspruchsmarke (vgl. dazu E. 5.3) von
einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen.

E.94

Die angefochtene Marke verwendet nicht die identischen Wortbestandteile wie die
Widerspruchsmarke. Zudem weist sie mit der Farbgebung schwarz-weiss mit rosarotem
Herz Unterschiede zur Widerspruchsmarke auf, welche in blau und weiss hinterlegt ist. Die
Widerspruchmarke lasst beim durchschnittlich aufmerksamen Publikum insoweit ein
hinreichend préazises Erinnerungsbild aufkommen, al's diese Abweichungen wahrgenommen
werden. Eine direkte Verwechslung der betroffenen Zeichen ist somit nicht zu befrchten.
Der Begriff der Verwechslungsgefahr schiitzt selbst bekannte Marken nur so weit, alsihre
Ubereinstimmung mit dem angefochtenen Zeichen eine gleiche oder verwandte betriebliche
Herkunft erwarten lasst (Urteil des BV Ger B-2232/2019 vom 10. Dezember 2019 E. 6.2
"JB Blancbain [fig.]/Reapain [fig.]" m.w.H.).

E.95

Durch die Ubernahme des ersten Wortbestandteils und dhnlicher Gestaltungsmerkmale wie
weisser fettgedruckter Schriftfarbe auf rechteckigem dunklen Hintergrund greift die
angefochtene Marke Kernelemente der Widerspruchsmarke auf und weckt bei den
relevanten Verkehrskreisen damit unweigerlich Assoziationen zur Widerspruchsmarke.
Aufgrund der vorhandenen Dienstleistungsgleichartigkeit besteht die Gefahr, dass dadurch
bei den relevanten Abnehmerkreisen falsche Zusammenhange vermutet werden. Selbst bei
durchschnittlicher Aufmerksamkeit konnte zu Unrecht der Eindruck entstehen, dass beide
gekennzeichneten Angebote aus demselben oder miteinander wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen stammen. Ahnliche Drittzeichen werden al's Serienzeichen missdeutet oder
aber a's Kennzeichen gleichwertiger, austauschbarer Ersatzprodukte aufgefasst. Bei der
Wahrnehmung eines anderen Zeichens gentigt eine blosse Teilidentitét, um im Bewusstsein
des Konsumenten die Gedankenverbindung zum bekannten Zeichen hervorzurufen (vgl.
BGE 122 [11 382 E. 2a"Kamillosan/Kamillon, Kamillan™ m.w.H.).

E.9.6

Bei gesamthafter Betrachtung 1&sst sich eine mittelbare V erwechslungsgefahr bel
durchschnittlicher Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskrei se angesichts der
erhohten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Zeichenghnlichkeit und der
Dienstleistungsgleichartigkeit somit nicht ausschliessen.

E.9.7



Aus den dargelegten Grunden ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene
Verfligung zu bestatigen.

E.10.1

Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten der unterliegenden Beschwerdefthrerin
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwWVG). Die Verfahrenskosten sind nhach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfiihrung und der finanziellen Lage der
Partelen festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVWV G, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21.
Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
bemisst sich die Gerichtsgebthr nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Im
Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist das I nteresse der Widersprechenden an der

L 6schung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der
angefochtenen Marke zu gewichten. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemass
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 111 490 E.
3.3"Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahrenin
Bezug auf die angefochtene Marke auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte fir
einen hoheren oder niedrigeren Wert sprechen. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden
Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgesetzt und dem von der
Beschwerdefihrerin geleisteten Kostenvorschuss in der Héhe von Fr. 4'500.- entnommen.

E.10.2

Der obsiegenden Beschwerdegegnerin kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschédigung fir die ihr erwachsenen notwendigen und verhaltnisméssig hohen Kosten
zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VWV G i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die
Parteientschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfélige weitere notwendige
Auslagen der Partei. Sieist anhand der eingereichten Kostennote oder - wenn eine solche
fehlt - aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8i.V.m. Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die
Beschwerdegegnerin hat vorliegend keine K ostennote eingereicht, entsprechend wird die
Parteientschadigung vorliegend auf Grundlage der Akten bestimmt und unter Wirdigung
samtlicher Umstande auf Fr. 3'000.- festgesetzt.

E.11

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des
Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 Uber das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz [BGG,
SR 173.110]). Eswird daher mit Er6ffnung rechtskréftig.
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