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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der
Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des

V erwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32). Es hat die
vorliegenden Verfahren am 1. Januar 2007 von der RKGE tbernommen (Art. 53 Abs. 2
VGGQG). Die Beschwerden wurden innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VWV G, SR 172.021) am 23. Juni
2006 eingereicht, und der verlangte K ostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Als
Adressatin der angefochtenen Verfligungen ist die BeschwerdefUhrerin zur Beschwerde
grundsétzlich legitimiert (Art. 48 VWV G). Allerdings muss die Beschwerdefiihrerin gemass
bundesgerichtlicher Praxis ein aktuelles und praktisches Interesse am Fuihren einer
Beschwerde haben und Uberdies formell beschwert sein, damit auf ihre Beschwerden
eingetreten werden kann (BGE 1181b 1 E 2. S. 7; BGE 121 11 359 E 1b/aa S. 362). Das
Erfordernis der formellen Beschwer verlangt nicht nur die Tellnahme am vorinstanzlichen
Verfahren, sondern setzt auch voraus, dass die beschwerdefiihrende Partei im
vorinstanzlichen Verfahren mit ihren Antrdgen ganz oder teilweise unterlegen ist. Fehlen
ein praktisches, aktuelles Rechtsschutzinteresse und eine formelle Beschwer in Bezug auf
einzelne in einer Beschwerde gestellte Rechtsbegehren, ist in diesem Umfang nicht auf
diese einzutreten (Ulrich Zimmerli/Walter Kalin/Regula Kiener, Grundlagen des
offentlichen Verfahrensrechts, Bern 2004, S. 105). Die gestellten Antrége der
Beschwerdefuhrerin sind deshalb einzeln im Hinblick auf diese Eintretensvoraussetzungen
zu untersuchen. Dabei kann festgestellt werden, dass die Beschwerdefiihrerinin den
Widerspruchsverfahren Nr. 8018 und 8020 vor der Vorinstanz mit ihren Antragen auf
Abweisung der Widerspriche durchgedrungen und nicht unterlegen ist. Insoweit fehlt es
bel den in beiden Beschwerden jewells als Ziff. 7.1 gestellten Antrégen am Erfordernis der
formellen Beschwer. Bezliglich der jewelligen Rechtsbegehren Ziff. 7.1.1ist die
Beschwerdefuhrerin auf die Mdglichkeit des Einholens einer formellen
Rechtskraftbescheinigung zu verweisen. In Bezug auf die in den beiden
Beschwerdeschriften enthaltenen Eventualantrége Ziff. 7.1.2 mangelt es an einer
verfahrensrechtlichen Grundlage zur Behandlung durch das Bundesverwaltungsgericht: Die
Beschwerdefuhrerin erklart in beiden Beschwerdeschriften unmissversténdlich, dass die
Teile der Verfligungen der Vorinstanz vom 24. Mai 2006, welche die
Widerspruchsverfahren Nr. 8018 beziehungsweise Nr. 8020 betreffen, nicht Gegenstand der
Beschwerden sind (Beschwerdeschriften vom 23. Juni 2006: S. 19, beziehungsweise S. 20).



Aus Art. 54 VWV G in Verbindung mit Art. 37 VGG ist abzuleiten, dass die Behandlung
einer Sache insoweit nicht auf das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz
Ubergeht, als sie nicht Gegenstand einer Beschwerde bildet. Daraus wiederum folgt, dass
auf die Beschwerden nur im Umfang der jeweiligen Rechtsbegehren Ziff. 7.2 bis Ziff. 7.4
einzutreten ist.

E.2

Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer dteren Marke éhnlich und for
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus
eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ des Bundesgesetzes vom 28. August
1992 Uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (M arkenschutzgesetz, M SchG,;
SR 232.11). Die Beurteillung der V erwechslungsgefahr richtet sich nach dem
Ahnlichkeitsgrad der Zeichen im Erinnerungsbild des L etztabnehmers (BGE 121 111 378 E.
2aBoss, 11911 477 E. 2d Radion) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den
Waren und Dienstleistungen, fur welche die Marken eingetragen sind. Zwischen diesen
Elementen besteht insofern eine Wechselwirkung, a's an die Verschiedenheit der Zeichen
umso hohere Anforderungen zu stellen sind, je &hnlicher die Produkte sind, und umgekehrt
(Lucas David in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz
Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG, Art. 3, N. 8). Der Beurteilung der
Zeichendhnlichkeit als Element der Verwechslungsgefahr sind die Eintrége im
Markenregister zu Grunde zu legen (BGE 119 11 473 E 2b S. 475 Radion), wobel die
Zeichendhnlichkeit aufgrund des Gesamteindrucks, den die Zeichen hinterlassen, beurteilt
werden muss (RKGE insic! 2006 S. 478 E.4 Hero (fig.) / Hello (fig.). Bei Artikeln des
taglichen Bedarfsist ein strenger Massstab anzulegen, mithin eine V erwechslungsgefahr
leichter anzunehmen, da diese fllichtig, mit geringerer Aufmerksamkeit eingekauft werden
(BGE Il 321 E.4 S. 326 Valser). Auch beim Vertrieb von Waren und/oder dem Erbringen
von Dienstleistungen Uber das Internet ist im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr von
Warenzeichen, die als Domainnamen verwendet werden, eine Besonderheit zu beachten:
Wer regelméssig das Internet nutzt, ist daran gewohnt, auch geringen Unterschieden in
einer Buchstabenkombination Beachtung zu schenken. Die Buchstabenfolge einer Marke
muss der Internetnutzer ndmlich genau in seinen Rechner eintippen, um Uber diese auf die
Website des Berechtigten zu gelangen (BGer in sic! 2004 S. 124 E 3.3 Yellow).

E.3

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen kdnnen, die
unter Verwendung dhnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen wiirden
angesichts ihrer Ublichen Herstellungs- und V ertriebsstétten aus demselben Unternehmen
stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers
"hergestellt” (David, a.a.0., MSchG, Art. 3, N. 35). Dies setzt voraus, dass vorfrageweise
die massgeblichen Verkehrskreise in jedem Fall definiert werden (Eugen Marbach, Die
Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 3). In Bezug auf die Gleichartigkeit zwischen
Dienstleistungen haben L ehre und Rechtsprechung die folgenden Grundsétze entwickelt:

E.31

Massgeblich ist der Registereintrag, nicht der tatsachliche Gebrauch der Marke (David,
aa0., Art. 3N 36). Eine Einschrankung eines Waren- und Dientlei stungsverzei chnisses
wahrend des Beschwerdeverfahrens wird als Novum berticksichtigt, gegebenenfalls auch
wenn sie der Beschwerdeinstanz erst nach Abschluss des Schriftenwechsels zur Kenntnis



gebracht wird (Art. 12 und Art. 32 Abs. 2 VwVG).

E.3.2

Gleichartigkeit besteht, wenn der Eindruck einer einheitlichen
"Organisationsverantwortung” fur die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich
sinnvollen "Leistungspakets' geschaffen wird. Blosse themati sche Zusammenhange
gentigen dagegen nicht (Eugen Marbach, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher
Schltisselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift fir Schwei zerisches Recht [ZSR], 2001
[hiernach: Marbach, Gleichartigkeit], S. 270). Das Kriterium einer physischen Herkunft aus
demselben Unternehmen tritt aufgrund der den Dienstleistungen naturgemass fehlenden
Korperlichkeit in den Hintergrund. Die Frage nach der einheitlichen Verantwortung durch
den Markeninhaber hat dagegen zentrale Bedeutung. Ordnen die Verkehrskreise zwei
verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu,
ist von Dienstleistungsglel chartigkeit auszugehen. Hinzu kommt, dass die Indizwirkung der
Zugehorigkeit zweier Dienstleistungen zu derselben Klasse zumindest schwécher ist, als
dies bei den Waren(-klassen) der Fall ist (Kaspar Landolt, Die Dienstleistungsmarke, Bern
1993, S. 90; RKGE insic! 2000 S. 797 E. 10KISS/ K.i.s.8).

E.33

Dienstleistungen teilen wesensbedingt das eine oder andere Element, ohne deswegen als
gleichartig wahrgenommen zu werden. Hierzu gehéren etwa das Element eines
kundenorientierten, haufig personlichen Umgangs mit dem Dienstleistungsnehmer sowie
der Unterhaltungsaspekt, der zahlreichen Dienstleistungen innewohnt. Nicht jede denkbare
sachliche Verknipfung zwischen zwei Waren oder Dienstleistungen darf darum als
markenrechtliche Gleichartigkeit interpretiert werden (Eugen Marbach, Markenrecht, in:
Schwei zerisches Immaterial guter- und Wettbewerbsrecht, Band 111 Kennzeichenrecht,
Basel 1996, [hiernach Kommentar Marbach] S. 104; vgl. RKGE in sic! 2005 S. 135 E.7 Jet
Tours).

E.34

Ob die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen der Kontrolle ein und desselben
M arkeninhabers zuordnen, hangt namentlich von der Art und dem Zweck der
Dienstleistungen ab (Christoph Willi, in: Kommentar Markenschutzgesetz, Zirich 2002,
Art. 3, N 35). Nicht zuletzt ist der Ort entscheidend, wo die Dienstleistungen erbracht
werden (RKGE insic! 2004 S. 778 E. 5 Ydllo/ Yellow (fig.), sic! 2000 S. 797 E. 10 KISS/
K.i.sss, Landolt, aa 0., S. 91).

E.35

Dagegen ist nicht ausschlaggebend, ob die von der Widerspruchsmarke beanspruchten
Dienstleistungen auf einen Tatigkeitsschwerpunkt hindeuten. Zwar ist der Schutzbereich
einer Marke (unter VVorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen) auf die Waren und
Dienstleistungen beschrankt, fir die sie eingetragen ist (" Spezidlitatsprinzip", Art. 13 Abs.
1 MSchG, vgl. Lucas David, in: Roland von Blren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialglter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 1/3, Lexikon des Immaterial guterrechts, Basel
2005, Spezialitétsprinzip, S. 307 f.). Ist eine Marke fur mehrere Waren oder
Dienstleistungen registriert, bilden diese aber kein zusammenhangendes Marktangebot. Um
den Schutzumfang der Marke zu bestimmen, sind die eingetragenen Waren und
Dienstleistungen vielmehr je einzeln und nicht als Kontext oder thematische Beschrénkung
fUr die Ubrigen Eintrége zu interpretieren.



E.36

Dies schliesst nicht aus, dass eine Waren- oder Dienstlei stungsbezeichnung in einem
Registereintrag mit den dbrigen Elementen desselben Waren- und

Dienstleistungsverzei chnisses verglichen wird, um durch eine thematische Auslegung deren
Sinn zu bestimmen, wenn die Bezeichnung mehrdeutig oder unklar ist.

E.4

Vorliegend werden die massgeblichen Verkehrskreise aus dem breiten Publikum gebildet.
Einzige Ausnahme st die von der Widerspruchsmarke in Klasse 35 beanspruchte
Dienstleistung "Werbung": Werbedienstlei stungen werden im Unterschied zu den tibrigen
beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht von L etztabnehmern (Endkonsumenten),
sondern nur von Unternehmen mit eigenem Marktangebot nachgefragt.

E.5
Damit ist die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen zu prifen.

E.51

Die von der Widerspruchsmarke beanspruchte Werbung richtet sich an andere
Abnehmerkreise (Unternehmen) al's die von der angefochtenen Marke beanspruchten
"Unterhaltungsdienstleistungen, ndmlich Organisation und V eranstaltung von
Online-Pokerparties und -turnieren Uber globale Computernetzwerke”, die sich an
Endkonsumenten richten. Aufgrund der verschiedenen Zwecke dieser Dienstleistungen
wird keine einheitliche Kontrolle durch einen Markeninhaber erwartet. Insoweit besteht
keine Gleichartigkeit.

E.5.2

Es sind die Dienstleistungen "Betrieb einer Diskothek, Betrieb eines Clubs, Betrieb eines
Nachtclubs® mit "Unterhaltungsdienstlei stungen, némlich Organisation und Veranstaltung
von Online-Pokerparties und -turnieren tiber globale Computernetzwerke" in Klasse 41 zu
vergleichen. Die Indizwirkung der Zugehdrigkeit zur gleichen Klasse ist schwach, dadie
Klasse 41 sehr breit ist. Diskotheken und Nachtclubs unterscheiden sich von
Online-Pokerparties und -turnieren sowohl durch den verschiedenen Erbringungs-
beziehungswei se Austragungsort wie durch die abwei chenden Kundenkreise. Eine
einheitliche Kontrolle desselben Markeninhabers wird hier nicht erwartet. "Clubs® sind in
erster Linie Vereinigungen von Menschen mit gemeinsamen Interessen, also Vereine. Das
aus dem Englischen stammende Wort bezeichnet zugleich die R&umlichkeit fir deren
Zusammenkunfte (dtv-Etymol ogisches Worterbuch des Deutschen, Munchen 1997, S. 674).
Diese zweite Bedeutung von "Club” mit Bezug auf R&umlichkeiten, in welchen sich
Klubmitglieder treffen, hat im allgemeinen Sprachgebrauch eine Ausdehnung erfahren.
Auch Raumlichkeiten mit 6ffentlich zuganglichen Veranstaltungen werden oft als "Club”
bezeichnet, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass die personelle Zusammensetzung des
Publikums, wel ches insgesamt htéchstens lose Verbindungen pflegt, hier viel starker variiert
alsim Falle von Raumlichkeiten, in denen sich eigentliche Vereinsmitglieder regelmassig
treffen (Vereindokale). Beim Eintrag "Betrieb eines Clubs’ im Dienstleistungsverzeichnis
der Widerspruchsmarke handelt es sich somit um einen mehrdeutigen Eintrag. Ein
Vergleich mit den anderen von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen
("Betrieb einer Diskothek und Betrieb eines Nachtclubs', "Betrieb einer Bar"), legt nahe,
dass hier der Betrieb eines Clubs im Sinne eines 6ffentlich zugénglichen Lokals gemeint ist.



Solche Clubs werden als Begegnungsstétten zum néchtlichen Ausgehen verstanden. Bei
Clubsin diesem Sinneist das Unterhaltungsel ement zwar ebenso wie bel
Online-Pokerpartien und -turnieren von zentraler Bedeutung. Allein gestiitzt auf diese
Gemeinsamkeit 18sst sich eine Dienstleistungsgleichartigkeit allerdings nicht bejahen. Der
Aspekt des gesellschaftlichen Beisammenseins, der fur einen 6ffentlichen Club aus dem
Bereich Nachtleben zentral ist, findet bei online angebotenen Pokerparties und -turnieren
nicht oder hdchstens virtuell statt. Der Erbringungsort der Dienstleistungen ist ein ganzlich
anderer, und die Zeitfenster, in welchen die Dienstleistungen nachgefragt werden, sind
unterschiedlich. Art und Zweck des Clubbesuchs und des Pokerspiels via Internet sind
verschieden. Deshalb geht das Publikum nicht von einer einheitlichen Kontrolle durch
einen Ubereinstimmenden Markeninhaber aus. Auch zwischen diesen Dienstleistungen ist
eine Gleichartigkeit deshalb zu verneinen.

E.53

Schliesslich ist der Betrieb einer Bar in Klasse 43 mit Unterhaltungsdienstleistungen,
namlich Organisation und Veranstaltung von Online-Pokerparties und -turnieren Gber
globale Computernetzwerke zu vergleichen. Auch hier unterscheiden sich die
Erbringungsorte erheblich. Online-Unterhaltungsdienstlei stungen schliessen die
gleichzeitige Erbringung der wesentlichen Bardienstlei stungen (Lieferung von Essen und
Trinken, Zigaretten usw.), sogar aus. Auch die RKGE hat eine Gleichartigkeit zwischen
Unterhaltungsdienstleistungen (Musikdarbietungen) und dem Betrieb einer Bar im
Entscheid sic! 2004 S. 778 E. 5 Y ello verneint. Entgegen der Auffassung der
Beschwerdegegnerin (Beschwerdeantwort, Ziff. 6) ist es nicht entscheidend, ob das
Pokerspiel in der Schweiz auch in Bars gespielt wird. Selbst wenn gewisse
Uberschneidungen der Konsumentenkreise denkbar sind, werden diese Dienstleistungen in
der Regel von verschiedenen Unternehmen erbracht (sic! 2004 S. 778 E. 5 Yello). Der lose
themati sche Zusammenhang zwischen dem Pokerspiel und Bars fallt darum nicht ins
Gewicht (vgl. Marbach, Gleichartigkeit, S. 267). Es besteht somit keine Gleichartigkeit
zwischen den Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken.

E.6

Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ist angesichts dieses Ergebnisses zu verneinen,
ohne dass die Frage der Zeichenadhnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und den
beiden angefochten Marken eigens beurteilt werden muss, setzt die Annahme einer
Verwechslungsgefahr doch ein Minimum an Waren- oder Dienstlei stungsgleichartigkeit
voraus (Marbach, Gleichartigkeit, S. 259).

E.7

Die Beschwerden sind aus diesen Griinden gutzuheissen, soweit auf sie eingetreten wird.
Die Entscheide der Vorinstanz sind aufzuheben, soweit sie angefochten worden sind. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdefthrerin und die
Beschwerdegegnerin teilweise kosten- pflichtig, und beiden steht (unter gegenseitiger
Verrechnung) ein Anspruch auf Parteientschadigung zu (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64
Abs. 3VwVG). Der Beitrag, den die Prazisierung des Dienstleistungsverzeichnisses der
angefochtenen Marken im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens zum Obsiegen der
Beschwerdefuhrerin geleistet hat, ist gering, so dass eine Einschrénkung der Kosten- und
Entschédigungspflicht der Beschwerdegegnerin aus diesem Grund nicht angezeigt
erscheint. Schon in seiner urspriinglichen Formulierung war das Waren- und



Dienstleistungsverzeichnis der angefochtenen Marke namlich auf Online-Dienstleistungen
beschrankt. Allerdings obsiegt die Beschwerdefiihrerin, da auf einzelne gestellte Antrége
nicht einzutreten ist, nur zu rund drei Vierteln. Die Verfahrenskosten sind ihr darum zu
einem Viertel aufzuerlegen.

E.8

Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwVG,
Art. 2 des Reglements Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE, SR 173.320.2). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafir 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 fuhren und konnte im Verhaltnis zu den relativ
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafir im
Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt wirden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr.
55'000.-- festzulegen (Johann Zlrcher, Der Streitwert im Immaterialgdter- und
Wetthewerbsprozess, sic! 2002 S. 505; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um
Immaterialgiterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 559 ff., Lucas David, in: Roland von Blren
/ Lucas David [Hrsg.], Schwelzerisches Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 1/2,
Der Rechtsschutz im Immaterialguterrecht, Basel 1998, S. 291.).

E.9

Die Partelentschadigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE aufgrund der eingereichten

K ostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden
(weder von Seiten der Beschwerdeftihrerin, noch von Seiten der Beschwerdegegnerin),
setzt das Gericht die Entschédigung aufgrund der Akten fir die notwendigen erwachsenen
Kosten fest (Art. 7 VGKE). In Wirdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine
Partei entschadigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdefthrerin von Fr. 4'000.--
(inkl. allféllige MWST) fir das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren
sowie eine Partelentschadigung der Beschwerdeflhrerin an die Beschwerdegegnerin in der
Hohe von Fr. 1000.-- fur das Beschwerdeverfahren angemessen. Fur das erstinstanzliche
Verfahren erscheint eine Parteientschadigung der Beschwerdegegnerin an die
Beschwerdefihrerin in der Hohe von Fr. 2000.-- angemessen. Unter gegenseitiger
Verrechnung dieser Anspriiche hat die Beschwerdegegnerin damit total Fr. 5'000.--
Parteientschadigung an die Beschwerdeflhrerin zu leisten.

E. 10

Gegen dieses Urtell steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfigung (Art. 73
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 Uber das Bundesgericht [BGG, SR 173.110]). Esist
deshalb rechtskréftig.
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