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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist gemass Art. 31, 32 und 33 Bst. e des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur Beurteilung von
Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig. Die
Beschwerdefiihrerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die
angefochtene Verfligung besonders bertihrt. Sie hat zudem ein al's schutzwiirdig
anzuerkennendes I nteresse an deren Aufhebung und Anderung, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das
Verwaltungsverfahren [VWV G, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VWV G), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemass
geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Gbrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(Art. 44 ff. VWV G). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer alteren Marke @hnlich und fir
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus
eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG).

E.21

Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder verwechselbar ghnlich sind,
ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund
der gesamten Umsténde zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit
anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der
Inhaber der dlteren Marke beanspruchen kann, anderseits von den Waren und
Dienstleistungen, fur welche die sich gegentiberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122
[11 382 E. 1 Kamillosan).

E.22

Je ndher sich die Waren und Dienstleistungen sind, fur welche die Marken registriert sind,
desto grésser ist das Risiko von Verwechslungen und desto stérker muss sich das jlingere
Zeichen vom &lteren unterscheiden, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders
strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken fur weitgehend identische Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche
Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umsténden sie nachgefragt
werden. Bei Massenartikeln des téglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist



mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermégen der
Konsumenten zu rechnen als bei Spezial produkten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder
weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschrankt bleibt (BGE 126 111 315 E. 6b/bb
Apiella, BGE 122 111 382 E. 3a Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6.
Oktober 2004 E. 2.3 Y€llo).

E.23

Die Zeichendhnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der
Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 111 377 E. 2a
Boss/Boks; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Biren/Lucas David [Hrsg.],
Schwel zerisches Immaterial guiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. [11/1, Basel 2009 [SIWR
[11/1], N. 864). Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und
gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 111 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 121
[11 377 E. 2b Boss/Boks). Dabei gentigt es fur die Annahme einer Zeichendhnlichkeit, wenn
diesein Bezug auf nur eines dieser Kriterien begjaht wird (Marbach, SIWR 111/1, N. 875;
Entscheid der Rekurskommission fur geistiges Eigentum [RKGE] in: sic! Zeitschrift fir
Immaterialgiter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006 S. 761 E. 4
McDONALD'S/McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die
Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der V okale bestimmt, das Erscheinungsbild
durch die Wortléange und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 111 382 E. 5a
Kamillosan; BGE 119 11 473 E. 2c Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 Mikron
[fig.]/Mikromat [fig.]). Bel kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die pragenden Wort- oder
Bildelemente, wahrend unterschei dungsschwache Wort- oder Bildelemente den
Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthalt eine Marke sowohl charakteristische Wort-
wie auch Bildelemente, so konnen diese den massgeblichen Erinnerungseindruck
gleichermassen pragen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 4159/2009 vom 25.
November 2009 E. 2.4 EFE [fig.]/EVE, und B 7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4
Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.], je mit weiteren Hinweisen).

E.31

Die Vorinstanz beurteilte die hier interessierenden Dienstleistungen der Vergleichszeichen
("affaires financiéres et monetaire” in Klasse 36 einerseits, "affari finanziari; affari
monetari” in Klasse 36) als identisch. Dies wird von der Beschwerdegegnerin bestritten mit
dem Hinweis, die Beschwerdefihrerin biete Finanzprodukte an und sei im Private Banking
und Asset Management aktiv. Sie, die Beschwerdegegnerin, biete Dienste und Beratung im
Bereich Corporate Finance sowie Marketing an und verkaufe keine Finanzprodukte. Damit
verkennt die Beschwerdegegnerin, dass Ausgangspunkt fir die Beurteilung der
Gleichartigkeit das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist. Dies gilt
auch nach Ablauf der funfjahrigen Benutzungsschonfrist, soweit nicht der sachliche
Schutzumfang infolge Nichtgebrauchs eingeschrénkt wird. Soweit der Nichtgebrauch der
Widerspruchsmarke nicht geltend gemacht wird, wie im vorliegenden Fall, ist der Umfang
der tatsachlichen Benutzung jedoch unerheblich (vgl. Christoph Willi, Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schwei zerischen Markenrecht unter Berticksichtigung des européi schen
und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, Art. 3 N. 37, mit Verweisen; Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 3.3 Stenflex/STAR
FLEX [fig.]). Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin beanspruchen die Marken
daher im vorgenannten Umfang identisch Dienstleistungen.



E.3.2

Die Dienstleistungen " Finanzwesen, Geldgeschéfte” in Klasse 36 richten sich an Fachleute
der Finanzbranche, aber auch an Durchschnittsverbraucher (vgl. Urteil des

Bundesverwal tungsgerichts B 2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 Total Trader). Spricht eine
Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so gentigt es zur
Gutheissung eines Widerspruchs bereits, wenn eine Verwechs ungsgefahr mit Bezug auf
einen dieser Verkehrskreise besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 37/2011 vom
6. Oktober 2011 E. 4 Sansan/Santasana, mit Hinweis auf Marbach, a.a.O., N. 954).

E.4

Im Weiteren gilt es, den Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Es handelt
sich um eine reine Wortmarke, welche aus vier Elementen besteht, namlich "LOMBARD",
"ODIER", "&" sowie"CIE".

E.41

Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzel chnungskraft.
Fir schwache Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner as fir starke. Bei
schwachen Marken gentigen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine
hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs
anlehnen. Stark sind demgegentber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften
Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 111 382 E. 2a
Kamillosan, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6.
Oktober 2004 E. 2.2 Y€llo).

E.42

Waéhrend das zweite Wortelement "Odier” einen Familiennamen darstellt, kann das erste
Wort "Lombard" nebst einem Familiennamen auch als Begriff des Finanz- und Geldwesens
aufgefasst werden, ndmlich die Kurzform des sogenannten Lombardkredits, eines Kredits
gegen Verpfandung beweglicher Sachen (Duden, Das Fremdwdrterbuch, 9. Auflage,
Munchen 2007, S. 610). Der Begriff "Lombard" existiert auch in der englischen
("lombard", "lombard credit"), franztsischen ("crédit Lombard") und italienischen ("credito
lombard") Fachsprache der Finanzwelt (vgl. http://dict.leo.org [Englisch - Deutsch /
Franzosisch - Deutsch / Italienisch - Deutsch]). Zudem heisst "lombard” auf Franzdsisch
und Englisch "lombardisch” (Langenscheidt Handwdrterbuch Franzosisch, Berlin 2006, S.
412; http://dict.leo.org [Franzésisch - Deutsch / Englisch - Deutsch]). Das entsprechende
italienische Adjektiv heisst fast identisch "lombardo” (Paravia Langenscheidts
Handworterbuch Italienisch, Berlin 2003, S. 491). Der Zusatz "& CIE" der
Widerspruchsmarke deutet darauf hin, dass diese wie die Firma einer Kollektiv- oder
Kommanditgesellschaft gebildet ist. Denn eine solche Firma muss als Firmenkern
mindestens den Familiennamen eines (unbeschrankt haftenden) Gesellschafters mit einem
das Gesellschaftsverhaltnis andeutenden Zusatz (wie & Co.", "Cie", "und Partner")
enthalten (vgl. Art. 947 Abs. 1 und 3 des Obligationenrechts vom 30. M&rz 1911 [OR, SR
220]; Christian Hilti, Firmenrecht, in: Roland von Buren/Lucas David [Hrsg.],

Schwei zerisches Immaterial giter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I11/2, Basel 2005, S. 18). Ob
dies den angesprochenen Verkehrskreisen bewusst ist, kann offen gelassen werden. Fest
steht, dass insbesondere im Bankenbereich mit Familiennamen und teilweise einem das
Gesellschaftsverhéltnis andeutenden Zusatz gebildete Firmen haufig anzutreffen sind (vgl.



Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7433/2006 vom 7. November 2007 E. 8.1.1
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE/HENTSCH 1796, mit den Beispielen
"Hottinger & Compagnie”, "Banque Julius Bér & Cie SA", "Banque privée Edmond de
Rothschild SA", "Wegelin & Co. Banquiers Privés, Associés Bruderer, Hummler, Tolle &
Co", "Rahn & Bodmer", "Mourgue d'Algue & Cie", "Banque Sarasin & Cie SA" oder "E.
Gutzwiller & Cie. Banquiers'). Somit darf davon ausgegangen werden, dass die
Wortelemente "LOMBARD ODIER" als (Genfer) im vorliegenden Zusammenhang
Familiennamen wahrgenommen werden (vgl. bereits Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7433/2006 vom 7. November 2007 E. 8.1 f. LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH &
CIE/HENTSCH 1796; vgl. auch Jean de Senarclens, Lombard, in: Historisches L exikon der
Schweiz (HLS), Version vom 15.10.2009, URL :
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25526.php). Dies ist denn auch unbestritten. Der
Zusatz "& CIE" lasst sich mit "& Co." beziehungsweise "& Partner” Ubersetzen, womit die
Widerspruchsmarke "LOMBARD ODIER & Partner” bedeutet. Die Familiennamen
"Lombard" und "Odier" der Widerspruchsmarke verfiigen Uber eine normale
Kennzeichnungskraft (vgl. Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-4151/2009 vom 7.
Dezember 2009 E. 8.3.1 Golay/Golay Spierer), wahrend das Element "& CIE" keine
Kennzeichnungskraft aufweist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7433/2006
vom 7. November 2007 E. 8.1.1 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH &
CIE/HENTSCH 1796). Die Widerspruchsmarke ist somit a's solche grundsétzlich normal
kennzei chnungskréftig.

E.43

Die Beschwerdeftihrerin macht indessen geltend, die Widerspruchsmarke sei in der
Schweiz auf dem Gebiet der Bankdienstlei stungen bekannt. Dies flihre dazu, dass eine
umso grossere Verwechs ungsgefahr bestehe. Dass die Vorinstanz die Grosse, den Ruf und
die Bekanntheit des Bankennamens Lombard Odier & Cie nicht kenne, sei unverstandlich
und fuhre zu einer fehlerhaften Prifung der Verwechslungsgefahr. Wenn die Vorinstanz die
Bekanntheit der Marke "LOMBARD ODIER & CIE" gebuhrend berticksichtigt hétte, hétte
sie die Verwechsungsgefahr erst recht klar erkannt. In diesem Zusammenhang legte die
Beschwerdefiihrerin Beweismittel, welche die Bekanntheit der Widerspruchsmarke belegen
sollten, ins Recht.

E. 431

Esist daher zu prufen, ob die anfanglich normale Kennzei chnungskraft der
Widerspruchsmarke aufgrund langjahriger und intensiver Benutzung in der Schweiz so
gesteigert worden ist, dass sie Uiber einen erweiterten Schutzumfang verfugt (vgl. Urtelle
des Bundesverwaltungsgerichts B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 5.1.2
Wurzelbrot/Wurzel-Rusti und B-789/2007 vom 27. November 2007 E. 5.3.3 Pfotenabdruck
[fig.]/Tuc Tuc [fig.]). Ein intensiver Markengebrauch |asst sich insbesondere mit
entsprechenden Umsatzzahlen dokumentieren (Gallus Joller, in: Michael Noth/Gregor
Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3 N. 100, mit
Verweis auf RKGE insic! 2006 S. 857 E. 7 Geschwungener Streifen).

E. 432

Im Bereich der Finanzdienstleistungen herrscht die Besonderheit, dass aus Firmen, die wie
die Widerspruchsmarke gebildet sind, im Laufe der Zeit Marken geworden sind, so dass
sich in diesem Bereich Firmen und Marken kaum mehr auseinander halten lassen (vgl.



Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7433/2006 vom 7. November 2007 E. 8.1.1
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE/HENTSCH 1796). Die Bekanntheit von
"Lombard Odier & Cie" ist im Zusammenhang mit Finanzdienstlei stungen
gerichtsnotorisch. Dies wird im Ubrigen auch von den von der Beschwerdefiihrerin ins
Recht gelegten Dokumenten belegt. Diese beziehen sich nicht nur auf die Firma/ Marke
"Lombard Odier Darier Hentsch”, wie die Beschwerdegegnerin beméangelt, sondern auch
auf die Firma/Marke "Lombard Odier”. Obwohl die Privatbanken "Lombard Odier" und
"Darier Hentsch" im Jahre 2002 zu "Lombard Odier Darier Hentsch” fusioniert haben, istin
zahlreichen Dokumenten der jiingeren Zeit immer noch von "Lombard Odier” die Rede.
Die Bank existiert seit 1796 und verwaltet ca. 150 Milliarden Fr. an Kundenvermdgen. Sie
gilt als eine der grossten und wichtigsten Privatbanken der Schweiz. Auf Grund dieser
Umstande misste der Widerspruchsmarke als Gesamtes ein erweiterter Schutzumfang
zugestanden werden.

E.44

Zu beachten ist allerdings, dass der Schutzumfang jeder Marke durch die Sphére des
Gemeinguts begrenzt wird. Denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht
definitionsgemass dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich
eine Beschrénkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut
stehenden Wort dhnlich sind. Solche Marken kénnen zwar gultig sein, doch erstreckt sich
ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehorende Element (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1 KaSa K97
[fig.]/biocasa[fig.], mit Verwels auf RKGE insic! 1999 S. 420 E. 2c
Compag/CompactFlash). Wie bereits ausgefihrt, bedeutet der Wortbestandteil "L ombard"
in der angefochtenen Marke auch eine gleichnamige Kreditform beziehungsweise ein
Adjektiv, nédmlich "lombardisch". Zumindest von den angesprochenen Fachleuten der
Finanzbranche kann "Lombard" im Zusammenhang mit den beanspruchten
Dienstleistungen "Finanzwesen; Geldgeschéfte" im Sinne eines speziellen Kredits und
daher a's beschreibend verstanden werden. Insofern erstreckt sich der Schutzumfang der
Widerspruchsmarke nicht auf das Element "Lombard".

E.5

Die angegriffene Marke ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke mit den Uberei nander
angeordneten Wortelementen "Lombard" und "NETWORK". Diese beiden Wortelemente
sind durch eine waagrechte Linie voneinander abgetrennt. Hinter dieser Kombination
verlauft eine Ellipse, welche schrég (von links unten nach rechts oben) ausgerichtet ist.

E.51

Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin sind der Ansicht, die grafische Ausgestaltung
der angefochtenen Marke vermoge dem Zeichen durchaus ein eigenes Geprage zu verleihen
und durfe bei der Beurteilung der Verwechsungsgefahr nicht einfach ausgeblendet werden.
Der horizontale Strich besitzt jedoch nach Meinung der Beschwerdefihrerin nicht die
geringste Unterscheidungskraft. Auch die Ellipse sei denkbar schlicht und ausgesprochen
banal. Wenn sie im Kontext der angefochtenen Marke irgendeinen Zweck haben kénne,
dann wohl nur den, das Wort "NETWORK" auf visueller Ebene mittels einer Ellipse
bildlich zu veranschaulichen. Dieses grafische Element erschopfe sich insofern aber in einer
thematischen Anspielung, weshalb es schon deshalb nicht kennzeichnungskréaftig wirke.

E.511



In der Tat sind gerade Striche und Ellipsen zum Gemeingut zu zahlen, da sie zu den
geometrischen Grundformen gehoren (David Aschmann, in: Michael Noth/Gregor
Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. aN. 75;
RKGE insic! 2005 S. 196 E. 5 "Elliptische Form™ [fig.]/"Elliptische Form" [fig.]). Auch
gemeinfreie Elemente kénnen jedoch den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen
(BGE 122 111 382 E. 5b Kamillosan). Die Bedeutung eines Bildelementsim
Gesamteindruck ist von verschiedenen Faktoren abhéngig, unter anderem von der Art der in
Frage stehenden Waren, den Abnehmerkreisen, dem Kaufumfeld oder der konkreten
Gestaltung (Grosse, Farben, Proportionen). Das Bild ist von geringerer Bedeutung, wenn es
den Sinngehalt der Marke unterstiitzt (vgl. Willi, aa.O., Art. 3 N. 143; vgl. auch Gallus
Joller, aa.O., Art. 3 N. 200). Der gerade Strich in der angefochtenen Marke ist fir den
Gesamteindruck nicht pragend, da er einerseits sehr diinn ist und andererseits das Wort
"Lombard" lediglich unterstreicht und insofern ein weit verbreitetes Stilelement ist. Das
weitere figurative Element, namlich die Ellipse, ist im Vergleich zum Wortelement relativ
gross und fallt durch die Schrégstellung auf. Trotz des Gemeingutcharakters der Ellipse darf
dieses grafische Element daher nicht ganz vernachléssigt werden. Es prégt aber den
Gesamteindruck nicht entscheidend.

E.51.2

Die Vergleichszeichen stimmen im ersten Wortelement "LOMBARD" Uberein. Dass das
Wort in der Widerspruchsmarke ausschliesslich mit Grossbuchstaben, in der angefochtenen
Marke mit Gross- und Kleinbuchstaben geschrieben ist, spielt fir den Zeichenvergleich
keine Rolle (vgl. RKGE in sic! 2001 S. 813 E. 4 Viva/lCoop Viva([fig.]). Bei der
Widerspruchsmarke kommen noch acht Buchstaben und ein Zeichen, némlich die Elemente
"ODIER", das "Et-Zeichen" (&; auch "Und-Zeichen" genannt) sowie "CIE" dazu. Bei der
angefochtenen Marke folgt auf "L ombard" das aus sieben Buchstaben bestehende Wort
"NETWORK". Das Widerspruchszeichen ist somit etwas langer und zudem in vier
Wort-/Zeichenelemente aufgeteilt, wahrend die angefochtene Marke lediglich zwei
Wortelemente aufweist. Dennoch sind sich die Vergleichszeichen auf Grund des
gemeinsamen Wortelements "LOMBARD" im Schriftbild entfernt dhnlich.

E.5.2

Die Vorinstanz geht auf Grund dieses gemeinsamen Wortelementes auch von einer
Zeichendhnlichkeit auf klanglicher Ebene aus. Die Beschwerdegegnerin bestreitet eine
diesbeziigliche Ahnlichkeit mit der Begriindung, die Widerspruchsmarke werde
franzosisch, die angefochtene Marke dagegen englisch ausgesprochen. Dadie
Widerspruchsmarke aus zwei franzdsi schsprachigen Familiennamen (Lombard und Odier)
besteht, wird "LOMBARD" zweifellos franzdsi sch ausgesprochen werden. Die
angegriffene Marke musste nach dieser Auffassung entsprechend der Meinung der
Beschwerdegegnerin tatsachlich englisch ausgesprochen werden, da das zweite
Wortelement "NETWORK" der englischen Sprache entnommen ist. Indessen erscheint es
fraglich, ob insbesondere die franzési schsprachigen Adressaten Uberhaupt die englische
Aussprache anwenden, weshalb auch das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss kommt,
dass die Vergleichszeichen in klanglicher Hinsicht eine gewisse Ahnlichkeit aufweisen,
welche auf dem gemeinsamen Wortelement "Lombard" fusst.

E.53



Auf sinngehaltlicher Ebene ist festzustellen, dass die angefochtene Marke keinen Zusatz
wie"& Co.", "& Cie" enthdt, sondern nebst dem Wortelement "Lombard" die zusétzliche
Angabe "Network". "Network" ist der englischen Sprache entnommen und bedeutet auf
Deutsch "Netzwerk" (Langenscheidts e-Handworterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Es darf
zum englischen Grundwortschatz der Adressaten gezéhlt und somit al's bekannt
vorausgesetzt werden. Als beschreibende Angabe pragt dieses Element das angegriffene
Zeichen indessen nicht. Auf Grund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke werden die
angesprochenen Verkehrskreise (breites Publikum und Fachleute der Finanzbranche) im
ersten Wortbestandteil "Lombard" primér den Genfer Familien- beziehungsweise
Bankennamen sehen, womit das angefochtene Zeichen zunéchst einmal
"Lombard-Netzwerk" bedeutet. Indessen ist zu bedenken, dass die angefochtene Marke,
soweit hier interessierend, fur Finanzwesen und Geldgeschéfte registriert wurde. Daher
werden zumindest die angesprochenen Fachleute der Finanzbranche angesichts eines
fehlenden Zusatzeswie "& Co.", "& Cie" im Begriff "Lombard" auch die im Bankenwesen
gebrauchliche Bedeutung "Lombardkredit" erkennen. Fir diese Personen bedeutet das
angefochtene Zeichen auch "Lombard(kredit)-Netzwerk”. Insofern sind Unterschiede im
Sinngehalt der zu vergleichenden Markenfeststellbar.

E.6

Esist nun in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine V erwechslungsgefahr
besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG). Wie bereits ausgefihrt, erstreckt sich der Schutz der
Widerspruchsmarke nicht auf das Wort "Lombard"”, welches as Begriff des Gemeinguts
verstanden werden kann. Dabei handelt es sich aber um das einzige Markenelement,
hinsichtlich dessen sich die gegentiberstehenden Marken dhneln beziehungsweise gleich
sind. In den Ubrigen Elementen unterscheiden sich die Marken deutlich: So wirkt die
angegriffene Marke auf Grund des englischen Begriffes "Network” und der schrag
gestellten Ellipse insgesamt modern, wahrend die Widerspruchsmarke angesichts des
Zusatzes"& Cie" ein altehrwirdiges Flair verbreitet. Die Widerspruchsmarke enthalt
zudem das Element "Odier". Angesichts dieser Umsténde ist trotz der festgestellten
Dienstleistungsidentitét eine Verwechs ungsgefahr im Ergebnis zu verneinen. Die
Beschwerde erweist sich demzufolge a's unbegriindet und ist abzuweisen.

E.7

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdefiihrerin kosten- und
entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VWV G).

E.71

Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwVG,
Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und Entschédigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [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 alem im Schaden der Beschwerde
fuhrenden Partel im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es wiirde
aber zu weit fihren und konnte im Verhaltnis zu den relativ geringen Kosten des
erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafur stets konkrete
Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt wirden. Mangels anderer streitwertrelevanter
Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr.



50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 111 490 E. 3.3 Turbinenfuss).

E.7.2

Die Parteientschadigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten
Kostennote (Fr. 4'407.-) festzusetzen. Im vorliegenden Fall erscheint eine
Partelentschadigung von Fr. 3'500.- (inklusive MWST) fir das Beschwerdeverfahren
angemessen.

E.8

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