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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustandig (Art. 31, 32 und 33 lit. d VGG). Das
vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der RKGE tbernommen (Art. 53 Abs.
2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes
Uber das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (V erwaltungsverfahrensgesetz,
VWV G; SR 172.021) am 2. Oktober 2006 eingereicht, und der verlangte K ostenvorschuss
wurde rechtzeitig geleistet. Die BeschwerdefUhrerin ist durch die angefochtene Verfigung
besonders bertihrt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VWV G). Auf die
Beschwerde ist deshalb einzutreten.

E.2

Eine dltere Marke wird nur geschiitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und
Dienstleistungen, fir die sie beansprucht wird, hinreichend gebraucht worden ist (Art. 11
Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Art. 12 Abs.
1 MSchG gewahrt dem Markeninhaber jedoch eine flnfjahrige Benutzungsschonfrist, die
far die Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen ist. Die von der Beschwerdegegnerin
erhobene Nichtgebrauchseinrede ist damit unzulassig (RKGE insic! 1999 S. 281 E. 5
Genesis). Sie muss zudem mit der ersten Stellungnahme im Widerspruchsverfahren geltend
gemacht werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992
[MSchV, SR 232.111], Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum

schwei zerischen Markenrecht unter Berticksichtigung des européi schen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, Art. 32, N. 4). Im vorliegenden Fall wurde die
Nichtgebrauchseinrede erst im Beschwerdeverfahren geltend gemacht. Sieist auch aus
diesem Grund nicht zu beachten.

E.3

Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer @teren Marke dhnlich und
fr gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich
daraus eine Verwechsungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Die Beurteilung der
Verwechs ungsgefahr richtet sich nach dem Ahnlichkeitsgrad der Zeichen im
Erinnerungsbild des L etztabnehmers (BGE 121 111 378 E. 2aBoss, 119 11 473 E. 2d
Radion) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschiitzten Waren und
Dienstleistungen. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die
Verschiedenheit der Zeichen sind umso hohere Anforderungen zu stellen, je dhnlicher die



Produkte sind, und umgekehrt (Lucas David in: Kommentar zum Schwei zerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG, Art. 3, N.
8). Damit eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann, miissen aber noch weitere
Faktoren hinzutreten. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ahnlichkeit Fehlzurechnungen
zu beflrchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner
Individualisierungsfunktion gefahrden (BGE 127 111 160 E. 2a, S. 166 Securitas). Zu
berticksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer
bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da
diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (Willi, aa.O., Art. 3N. 17 ff,;
BGE 122 111 382 E. 2a S. 385 Kamillosan). Die Frage eines Freihaltebedirfnisses an der
Widerspruchsmarke ist nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens und kann nicht
widerklagewei se geltend gemacht werden, worauf die Beschwerdefihrerin besonders
hinweist. Allerdings ist im Widerspruchsverfahren vorfragewei se die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke zu prifen. Anders wére nicht feststellbar, ob eine angefochtene
Marke in ihren Schutzbereich eingreift oder nicht (RKGE in sic! 2000 S. 104 E.3 Craft).
Auch im Widerspruchsverfahren ist, entgegen der Auffassung der Beschwerdefihrerin,
mithin zu prifen, ob die Widerspruchsmarke oder einzelne ihrer Elemente zum Gemeingut
zahlen, zum Beispiel freihaltebedurftig sind.

E.4

Zunéchst ist die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstlei stungen zu prufen.
Gleichartigkeit besteht, wenn die Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen kdnnen, die
unter Verwendung ahnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen wirden
angesichts ihrer Ublichen Herstellungs- und V ertriebsstétten aus demsel ben Unternehmen
stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers
"hergestellt" (David, aa.O., Art. 3, N. 35). Daftr sind vorfragewei se die massgeblichen
Verkehrskreise zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!
2007 S. 3). In Bezug auf die Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen haben Lehre und
Rechtsprechung sodann folgende Grundsétze entwickelt: Fur das Publikum, das eine Marke
liest, steht bei den naturgemass unkorperlichen Dienstleistungen nicht die physische
Herkunft aus demselben Unternehmen, sondern die einheitliche Verantwortung durch den
Markeninhaber im Vordergrund. Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen besteht, wenn
der Eindruck einer einheitlichen " Organisationsverantwortung"” fir die verschiedenen
Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen "Leistungspakets' geschaffen wird. Blosse
themati sche Zusammenhénge gentigen nicht (Eugen Marbach, Gleichartigkeit - ein
markenrechtlicher Schllsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift fir Schwel zerisches Recht
[ZSR], 2001 [hiernach: Gleichartigkeit], S. 270). Von Dienstleistungsgleichartigkeit ist
auszugehen, wenn die Verkehrskrei se verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle
ein und desselben Markeninhabers zuordnen. Dies hangt namentlich von der Art und dem
Zweck der Dienstleistungen ab (Willi, Art. 3, N 35). Die Indizwirkung der Zugehorigkeit
zweier Dienstleistungen zu derselben Klasse ist schwécher, als dies bei den
Waren(-klassen) der Fall ist (Kaspar Landolt, Die Dienstleistungsmarke, Bern 1993, S. 90;
RKGE insic!l 2000 S. 797 E. 10 Kisg/K.i.s.s.). Nicht zuletzt ist der Ort zu berticksichtigen,
wo die Dienstleistungen erbracht werden, (RKGE insic! 2004 S. 778 E. 5 Yello/Y ellow
(fig.), sic! 2000 S. 797 E. 10 KisgK.i.s.s,, Landolt, aa.O., S. 91). Die Abnehmerkreise fur
die von der angegriffenen Marke und von der Widerspruchsmarke beanspruchten
Dienstleistungen bestehen aus Privaten (Endkonsumenten) sowie Unternehmen als
Nachfragern von Finanz- wie auch Versicherungsdienstlel stungen und den dazugehorigen



Informations- und Beratungsdienstleistungen. Nur fir diein der Klasse 35 von der
Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen kommen ausschliesslich Unternehmen
in Frage. Auch "Finanzgeschéfte im Bereich alternativer Investitionen”, wofur die
Widerspruchsmarke eingetragen ist, werden von Unternehmen und Privaten gleichermassen
in Anspruch genommen. Esist somit gleichermassen auf die Sicht von Privaten und
Unternehmen abzustellen, um die Verwechslungsgefahr zu beurteilen (Marbach,
Gleichartigkeit, Ziff. I. 3.). Dass die Beschwerdefihrerin gegenwartig vor alem
institutionelle Anleger wie Pensionskassen, V ersicherungsunternehmen und Finanzinstitute
zu ihrem Kundenkreis zahlt, &ndert daran nichts.

E.41

Fir die Beurteilung der Gleichartigkeit ist auf Seiten der Widerspruchsmarke vom
Oberbegriff "Finanzgeschéfte im Bereich aternativer Investitionen” (Klasse 36)
auszugehen, der den spezifischeren anderen Dienstlei stungen Ubergeordnet ist. Solche
Finanzgeschéfte fallen unter den Oberbegriff der "Finanzdienstleistungen” (Klasse 36), den
die angegriffene Marke beansprucht. Die Dienstleistungen sind insowelt identisch. Soweit
der Begriff "Finanzdienstleistungen" Uber den engeren Begriff der "opérations financiéres
dans le domaine des investissements alternatifs' hinausgeht, sind die Dienstlei stungen
zumindest gleichartig.

E.42

Dies gilt auch in Bezug auf V ersicherungsdienstleistungen, fur welche die angegriffene
Marke beansprucht wird. Finanz- und V ersicherungsdienstlei stungen werden nach standiger
Praxis a's gleichartig angesehen, da nicht selten umfassende Beratungsdienste im
Versicherungs- und Finanzbereich angeboten werden (RKGE insic! 2005 S. 749 E. 5
Zurich Private Bank, sic! 2002 S. 529 arc/arcstar). Soweit dem Publikum der Unterschied
dieser Sparten bewusst ist, muss er in der Beurteilung der V erwechslungsgefahr im
Gesamtzusammenhang beriicksichtigt werden. Auch die "opérations financieres dans le
domaine des investissements alternatifs’ im Verzeichnis der Widerspruchsmarke sind, als
Geldanlagen in Form von Versicherungspolicen, in beiden Branchen denkbar. Fur diese
Dienstleistungen besteht Gleichartigkeit.

E.43

"Informations- und Beratungsdienstlei stungen im Zusammenhang mit Finanz- und
Versicherungsdiendlteistungen” (angegriffene Marke) werden von denselben Unternehmen
wie "Finanz- und V ersicherungsdienstleistungen” erbracht und sind darum ebenfalls
gleichartig.

E.44

Insgesamt ist damit von Gleichartigkeit und teilweise von Identitét der zu vergleichenden
Dienstleistungen auszugehen.

E.5

Ob die Zeichen ahnlich sind, wird aufgrund des Gesamteindrucks beurteilt (RKGE in sic!
2006 S. 478 E. 4 Hero/Hello). Dieser bestimmt sich bei reinen Bildmarken einerseits durch
das Erscheinungsbild und andererseits durch einen alfélligen Sinngehalt (Eugen Marbach,
in: Roland von Buren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterial glter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. 111, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht [hiernach:
Kommentar], S. 121). Grundsétzlich gentigt es zur Annahme einer V erwechslungsgefahr,



wenn unter einem dieser Aspekte eine Ahnlichkeit besteht (David, Art. 3, N 17). Beim
Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 11911 473 E. 2b
Radion), doch ist zu berticksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken
in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen,
das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (RKGE in sic! 2006 S. 673 E.
6 O (fig.)/ O (fig.)). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangslaufig eine gewisse
Verschwommenheit an (Marbach, Kommentar, S. 116). Es wird wesentlich durch das
Erscheinungsbild der kennzei chnungskréftigen Markenelemente geprégt (BGE 122 111 382
E. 2a S. 386 Kamillosan), doch durfen schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile bei
der Beurteilung der Markendhnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (Willi, aa.O.,
Art. 3, N. 65; vgl. RKGE in sic! 2006 S. 90 E. 6 f. Mictonorm).

E.6

Fir die genaue Darstellung der Widerspruchsmarke kann der Registereintrag der deutschen
Basisregistrierung herangezogen werden (Art. 46 Abs. 1 MSchG; RKGE insic! 2006 S. 671
E. 7 Quaderformige Flasche [3 D]). Er enthalt folgende, qualitativ bessere Wiedergabe der
Widerspruchsmarke, auf die fir den Zeichenvergleich abzustellen ist:

E.7

Beide im Widerspruch stehenden Zeichen zeigen somit zwei konzentrische Quadrate in
Form eines quadratischen Rahmens. Bei der Widerspruchsmarke ist dieser weiss mit
schwarzen Randern, bel der angegriffenen Marke ohne scharfe Konturlinien grau mit
weisser Mitte. In beiden Féllen ist die obere rechte Ecke des Rahmens durchbrochen. Fast
nahtlos fligt sich bei der angegriffenen Marke ein drittes, kleineres, schwarzes Quadrat in
diese Licke. Stattdessen zeigt die angegriffene Marke an der gleichen Stelle zwel
zueinander rechtwinklig stehende Rhomben, die Uber die Abgrenzungen des Rahmens
hinausfiihren. Die Marken sind sich somit in der Grundfigur des Rahmens und in der
Unterbrechung an der gleichen Stelle dahnlich. Sie unterscheiden sich dagegen im Element,
das den Rahmen durchbricht. Auf beiden Seiten fehlt es an einem erkennbaren Sinngehalt.
Im Ergebnisist eine gewisse Ahnlichkeit der beiden Marken zu bejahen.

E.8

Vor diesem Hintergrund sind die weiteren Aspekte einer Verwechslungsgefahr zu prifen.
Im Unterschied zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr besteht dann eine mittelbare
Verwechslungsgefahr, wenn die Abnehmer zwei Zeichen zwar auseinanderzuhalten
vermogen, aufgrund ihrer Ahnlichkeit aber unzutreffende wirtschaftliche Zusammenhange
vermuten, namentlich Produkte des gleichen Unternehmens oder mehrerer, wirtschaftlich
verbundender Unternehmen erwarten (BGE 128 111 441 E.3.1 Appenzeller, BGE 122 |11
382 E.1, S. 384 Kamillosan, RKGE in sic! 2006 S. 761 E.5 McDonad's). Dies trifft auch im
Fall von Serienmarken zu, wenn eine fremde Marke das verbindende Element einer
Markenserie in 8hnlicher Weise variiert, und dahinter eine wirtschaftliche Verbindung
vermutet wird (RKGE insic! 2006 S. 761 E.5, S. 762 McDonald's). Auch hier sind
gemeinfreie Bestandteile allerdings dem Gemeingebrauch freizuhalten (BGE 127 111 160 E.
2b bb Securitas). Nach der Rechtsprechung kann die Zugehorigkeit der Widerspruchsmarke
zu einer Markenserie im Widerspruchsverfahren zugunsten ihres Schutzumfangs
berticksichtigt werden, auch wenn der Widerspruch nur auf eine Marke gestiitzt wird.
Allerdings setzt dies voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register
aufzufinden sind, sondern dem Publikum infolge ihres Gebrauchs tatsachlich bekannt sind



(RKGE insic! 2005 S. 805 Supréme des Ducs, sicl 1998 S. 198 E. 2b Torres).

E.9

Die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang einer Marke kdnnen sich im Laufe
der Zeit verandern (Willi, a. a. O., Art. 3 N. 111). Eine durch intensive Benutzung im
Verkehr erworbene Bekanntheit kann einerseits den Schutzumfang der Marke vergréssern
(BGE 122 11 382 E. 2b Kamillosan). Andererseits kann die Kennzeichnungskraft durch
haufige, ahnliche Drittzeichen geschwécht werden. Ist ein dominierendes Markenelement
gar branchendblich, weist dies auf eine schwache Marke hin. Schwache Marken verdienen
nur einen geringen Schutzumfang (Marbach, Kommentar, S. 115).

E. 10

Die festgestelIte Ahnlichkeit der Zeichen beschl&gt im Wesentlichen die bei beiden Marken
vorhandenen Quadrate in Form eines Rahmens. Das Handel sgericht des Kantons Zirich hat
in einem Entscheid vom 29. Okober 2004 (sic! 2005 S. 288 E. 2.1.2.b aim [fig.])
festgestellt, dass Quadrate absolut freihaltbedirftig seien. Bildmarken mit Quadraten
vermdchten hochstens fir die einprégsame individuelle Ausgestaltung des Bildmotivs
Schutz zu bieten. Der Entscheid halt weiter fest, die Anordnung von Quadraten kommein
der einen oder anderen Form in Zeichen der Dienstlei stungsbranche haufig vor. Nicht nur
im Finanzsektor, sondern im gesamten Dienstlei stungsbereich sind Bildmarken mit einer
guadratischen Grundflache in der Tat haufig. Anhand von Registerausziigen teilweise
bekannter Marken hat die Beschwerdegegnerin dies glaubhaft belegt. Zwar gilt dasselbe fur
das Zeichenelement eines quadratischen, leeren Rahmens nicht in gleichem Mass. Fur
dieses Element hat die Beschwerdegegnerin keine Beispiele aus dem Markenregister
vorgelegt. Es kann als schematische Darstellung eines Gebaudes oder Buchstabens
angesehen werden und damit je nach Farbe und Proportionen eine gewisse
Kennzeichnungskraft haben. Auch ein quadratischer, leerer Rahmen ist jedoch banal und
hochstens schwach kennzeichnungskréftig. Sowohl die quadratische Grundform wie auch
der unterschiedlich dick gezeichnete und unterschiedlich ausgefillte Rahmen in den zu
vergleichenden Marken wirken darum wenig kennzeichnungskréaftig. Die Ubernahme eines
fr sich genommen nicht oder nur schwach schutzfahigen Bestandteils schafft nach
sténdiger Rechtsprechung keine Verwechslungsgefahr (BGE 127 111 167 E. 2b/bb Securitas,
RKGE in sic! 1998, 403 Elle/NaturElle, 2005, 132 E. 4 Marché, Kamen Troller, Précis de
droit suisse des biens immatériels, 2. Aufl. Basel 2006, S. 88). Dass die Marken im

kennzel chnungsschwachen Rahmenelement Ubereinstimmen, gendigt fur die Annahme einer
V erwechslungsgefahr somit nicht. Im vorliegenden Fall weichen die Bildmarken in ihrer
rechten oberen Ecke deutlich von einander ab. Sie enthalten, als Ganzes gesehen,
Ubereinstimmend abstrakte, aber deutlich unterschiedliche Sujets. Die von der
Beschwerdefiihrerin in der Beschwerde geschilderten Gebrauchshandlungen geben keinen
Anlass anzunehmen, dass die Widerspruchsmarke aufgrund intensiven Gebrauchs in der
verhadtnismassig kurzen Zeitperiode seit ihrer Hinterlegung einen gesteigerten
Schutzumfang erlangt hétte. Auch in einer Branche, die "von einer gewissen Diskretion
gepragt” ist, wird durch solche Gebrauchshandlungen keine gesteigerte Bekanntheit erlangt.
Auch eine mittelbare V erwechslungsgefahr und die Gefahr des Eindrucks von
Serienmarken ist darum auszuschliessen (BGE 127 111 160 E. 2b bb Securitas). Aus diesen
Grunden ist das Bestehen einer V erwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden
Marken zu verneinen. Die Beschwerde ist abzuweisen.



E. 11

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdefihrerin fir das
Beschwerdeverfahren kosten- und entschédigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1
VWV G). Der Kostenanspruch ist mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

E. 12

Die Spruchgebiihr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebiihr) ist nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfihrung und finanzieller Lage der Parteien zu
bestimmen (Art. 63 Abs. 4bisVwV G, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember
2006 Uber die Kosten und Entsch&digungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [V GKE,
SR 173.320.2]). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist dafiir das Interesse der
Widersprechenden an der L 6schung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am
Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen. Es wirde allerdings zu weit fihren
und konnte im Verhdltnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens
abschreckend wirken, wenn dafr im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachwelse verlangt
wurden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache
deshalb nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (Johann Zurcher, Der
Streitwert im Immaterialgiter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505; Leonz Meyer,
Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgiterrechte und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff.,
Lucas David, in: Roland von Biren/Lucas David [Hrsg.], Schwel zerisches Immaterial guiter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. 1/2, Der Rechtsschutz im Immaterial guterrecht, Basel 1998, S.
29f.).

E. 13

Die Parteientschadigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE aufgrund der eingereichten
Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden,
setzt das Gericht die Entschadigung fur die notwendigen erwachsenen Kosten aufgrund der
Akten fest (Art. 7 VGKE). In Wirdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine
Partelentschadigung fur die Beschwerdegegnerin von Fr. 2'000.-- (inkl. allfallige MWST)
angemessen. Dieser Betrag ist ihr al's Parteientschadigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
VWVG).

E.14

Dieses Urteil unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist daher rechtskréftig
(Art. 73 des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht vom 17. Juni 2005
[Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110]).
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