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Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 14333
in Sachen

ZfU-Zentrum fur Unternehmungsfiihrung AG
Im Park 4
8800 Thalwil

Widersprechende

vertreten durch

VISCHER AG
Schitzengasse 1
Postfach 1230
8021 Zirich 1

CH-Marke Nr. 407 973

$ZfU

gegen

SMH Swisstop Management Holding GmbH
Driesbielstrasse 3
8808 Pfaffikon

Widerspruchsgegnerin

CH-Marke Nr. 671 652

u
LERMNEMN

- VERMNETZEM
REFLEKTIEREM

Gestutzt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes Uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebuhren-
ordnung des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des
Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfahren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgenossische Institut flr
Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwagung gezogen:

|. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Schweizer Marke Nr. 671 652 "ZBU LERNEN VERNETZEN REFLEKTIEREN" (fig.) wurde am
8. April 2015 in Swissreg veroffentlicht. Sie ist fur folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 41
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten;

Klasse 42

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezugliche De-
signerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung
von Computerhardware und -software.

2. Am 8. Juli 2015 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und bean-
tragte deren vollstandigen Widerruf.

3. Die Widersprechende stiitzt sich auf inre Schweizer Marke Nr. 407 973 "ZfU (fig.)", die fur folgende
Dienstleistungen geschutzt ist:

Klasse 35

Werbung; Geschaftswesen, namlich betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung, Entwick-
lung von Betriebspraktiken, Ausarbeitung und Verwertung von betriebswirtschaftlichen Bewertungsstu-
dien, Sammlung, Analyse und Verwertung von betriebswirtschaftlichen Informationen und Betriebsstatis-
tiken, Personalauswahl fur Dritte (ohne Hilfe von psychologischen Eignungstests).

Klasse 41
Erziehung und Unterhaltung, namlich Ausbildung, Unterricht, Fernkurse, Weiterbildung auf den Gebieten
Wirtschaft, Recht, Finanzen und Betriebsorganisation.

4, Mit Verfigung vom 20. Juli 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme
zum Widerspruch aufgefordert.

5. Mit Verfigung vom 28. September 2015 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen, da innert
Frist keine Stellungnahme seitens der Widerspruchsgegnerin eingegangen ist.

6. Auf die einzelnen Ausfiihrungen der Widersprechenden wird, soweit sie flir den Entscheid rechtserheblich
erscheinen, in den nachstehenden Erwagungen eingegangen.

Il. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemass Art. 31 Abs. 1i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer élteren Marke gegen die Eintra-
gung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veroffentli-
chung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begriindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die
Widerspruchsgebuhr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 1. April 1993 hinterlegt, die angefochtene Marke wurde am 26. Januar 2015
hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der alteren Marke und geméss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum
Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der
notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebiihr wurde rechtzeitig bezahilt.
Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
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Ill. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgrinde

Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer alteren
Marke ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen
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Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucher-
kreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kdnnen, die unter der Verwen-
dung ahnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen wirden angesichts ihrer tbli-
chen Herstellungs- oder Vertriebsstatten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch we-
nigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen herge-
stellt. Eine Ubereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
nach dem Nizza-Abkommen vermag fur sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begriinden, weil diese
Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erflllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse
Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argument fir oder gegen die Gleichartigkeit gelten
konnen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weite-
ren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische Infos/d/rima/rima _d.pdf).

Die angefochtene Marke ist fir folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 41
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten;

Klasse 42

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbeziigliche De-
signerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung
von Computerhardware und -software.

Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz fir folgende Dienstleistungen:

Klasse 35

Werbung; Geschaftswesen, namlich betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung, Entwick-
lung von Betriebspraktiken, Ausarbeitung und Verwertung von betriebswirtschaftlichen Bewertungsstu-
dien, Sammlung, Analyse und Verwertung von betriebswirtschaftlichen Informationen und Betriebsstatis-
tiken, Personalauswahl fur Dritte (ohne Hilfe von psychologischen Eignungstests).

Klasse 41
Erziehung und Unterhaltung, namlich Ausbildung, Unterricht, Fernkurse, Weiterbildung auf den Gebieten
Wirtschaft, Recht, Finanzen und Betriebsorganisation.

Die Vergleichszeichen beanspruchen beide Schutz fir Erziehungs- und Ausbildungsdienstleistungen,
womit insoweit Dienstleistungsgleichheit vorliegt. Die weiteren angefochtenen Dienstleistungen ,sportli-
che und kulturelle Aktivitaten® sind gemass standiger Rechtsprechung aufgrund der fehlenden rechts-
genuglichen Abweichung gleichartig zu ,Erziehung“ und ,,Ausbildung®.

Forschungslaboratorien an Universitaten, Universitats- und Kantonsspitélern bieten regelmassig auch
offentliche Weiterbildungsveranstaltungen an; bzw. bieten Universitaten auch Forschungsdienstleistun-
gen an, somit ist auch zu den unter der angefochtenen Marke beanspruchten ,wissenschaftliche Dienst-
leistungen und Forschungsarbeiten“ Gleichartigkeit gegeben. Hingegen liegen keine marktiiblichen Uber-


http://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf

schneidungen hinsichtlich der weiteren in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen vor, so ist es denn
zum Beispiel nicht dblich, dass Universitaten industrielle Forschungsarbeiten oder Softwareentwicklungs-
dienstleistungen gegentiber Dritten erbringen.

In Bezug auf die in Klasse 42 angefochtenen Dienstleistungen ,technologische Dienstleistungen und
diesbeziigliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf
und Entwicklung von Computerhardware und -software“ist die Gleichartigkeit aus den obengenannten
Grinden zu verneinen. Da die Verwechslungsgefahr gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG kumulativ Pro-
duktegleichartigkeit und Zeichenahnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammen-
hang mit diesen Dienstleistungen bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtli-
nien, Teil 5, Ziff. 7.5 in fine).

C. Vergleich der Zeichen
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Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genigend unterscheiden, aufgrund
des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen inte-
ressierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr
ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger
verschwommene Erinnerungsbild des friiher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenibersteht. Beim
Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in ei-
nem durchschnittlich unvollkommenen Gedachtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "ZfU" (Widerspruchsmarke) und "ZBU LERNEN
VERNETZEN REFLEKTIEREN" (angefochtene Marke) gegeniber. Die Frage, ob bei aus Wort- und
Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlagge-
bend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend fur die Beurteilung ist der
Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement
kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft
der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem
Beiwerk, so kann er vernachlassigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

Die Widerspruchsmarke besteht aus einer kreuzartigen Grafik und dem Akronym ZfU. Die angefochtene
Marke enthalt ebenfalls eine kreuzartige Grafik, das Akronym ZBU und die verbalen Elemente LERNEN,
VERNETZEN, REFLEKTIEREN, wobei jedes Element in dem Masse von den jeweils tibrigen Elementen
abgetrennt ist, dass jedes als eigenstandiges Element wahrgenommen wird. Auf schriftbildlicher Ebene
stimmen das in der Widerspruchsmarke enthaltene Akronym ,ZfU“ und das in der angefochtenen Marke
enthaltene Akronym ,ZBU" sowohl im Anfang als auch im Ende Uberein, d.h. in 2/3. Werden die Buchsta-
ben ausgesprochen, verfligen beide Elemente Uber drei Silben, namlich ,zet-ef-u” bzw. ,zet-be-u“. Somit
stimmen diese Zeichenelemente in zwei Konsonanten und in drei Vokalen Uberein.

Zwar gibt es bezlglich Bildzeichen resp. grafischer Ausgestaltungen keinen Motivschutz (vgl. Richtlinien,
Teil 5, Ziff. 7.3.2), die Vergleichszeichen verfiigen jedoch im Gesamteindruck iiber konzeptuelle Ahnlich-
keiten bzw. Ahnlichkeiten im Zeichenaufbau. So weisen beide Zeichen eine Kombination aus einer
kreuzartigen Grafik und einem ahnlichen, nadmlich sowohl im Anfang als auch am Schluss Ubereinstim-
menden, Akronym auf. Demgegenuber werden die in der angefochtenen Marke weiter enthaltenen Be-
griffe "LERNEN VERNETZEN REFLEKTIEREN" aufgrund ihrer Schriftgrosse und weil ihnen in Verbin-
dung mit den beanspruchten Dienstleistungen eine rein beschreibende resp. anpreisende Bedeutung
eignet, als blosse Zusatze wahrgenommen. Solche beschreibenden Bestandteile sind in der Regel nicht
geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu pragen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks bes-
serer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkirzen. Es ist daher davon
auszugehen, dass sich das Publikum bezlglich beider Marken an der Kombination aus einer kreuzartigen
Grafik und einem ahnlichen Akronym orientieren wird, sodass im vorliegenden Zeichenvergleich auf ei-
nen Vergleich dieser Elemente abzustellen ist.

Die Zeichenéhnlichkeit ist aus den genannten Griinden zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungs-
gefahr zu prifen.



D. Verwechslungsgefahr
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Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren
Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem
Hintergrund der gesamten Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unter-
scheidbarkeit anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz
der Inhaber der alteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berlicksichtigen, fur welche Waren
und Dienstleistungsgattungen die sich gegeniiberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil
5, Ziff. 7.5).

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fiir schwache Marken ist
der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwachen Marken geniigen daher schon
bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten
insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprach-
gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

Gemass Duden ist ,ZFU" die Abkiirzung fir ,Zentralstelle fir Fernunterricht® (vgl. www.munziger.de),
wobei damit eine ganz konkrete Stelle gemeint ist, ndmlich die Staatliche Zentralstelle fir Fernunterricht
in Deutschland (vgl. dazu auch entsprechenden Wikipedia-Eintrag unter
(https://de.wikipedia.org/wiki/Staatliche Zentralstelle f%C3%BCr_Fernunterricht, besucht am
18.12.2015). Es liegen keine Hinweise dafur vor, dass ,ZFU" ganz generell im Sinn von ,Zentralstelle fir
Fernunterricht“ verstanden wird resp. hierfuir eine tbliche Abkirzung darstellt. Dem Akronym ZfU kommt
somit keine direkt beschreibende Bedeutung zu und der Widerspruchsmarke eignet im Gesamteindruck
durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang.

Die Vergleichszeichen werden soweit interessierend flr gleiche respektive ausgepragt gleichartige
Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des
Wechselspiels zwischen Markenahnlichkeit und Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders strenger
Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso starker vom Widerspruchszeichen abhe-
ben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

Unterhaltungs- und Ausbildungsdienstleistungen werden mit einer gewissen Regelmassigkeit und daher
mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Die angefochtenen Dienstleistungen in
Klasse 42 decken keine alltaglichen Bedurfnisse ab und werden in der Regel mit einer gewissen Sorgfalt
ausgesucht, weshalb von einer erhéhten Aufmerksamkeit auszugehen ist.

Zwar fuhren bei Kurzzeichen, unter welche die sich gegentuber gestellten Akronyme ,ZfU* und ,ZBU" zu
zahlen sind, bereits kleinere Unterschiede zur Unterscheidbarkeit. Vorliegend weisen die Vergleichszei-
chen jedoch auch grosse konzeptuelle Ahnlichkeiten auf, namlich dahingehend dass beide Zeichen aus
einer Kombination einer kreuzartigen Grafik und einem ahnlichen Akronym bestehen. Aus diesem Grund
besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Davon ist auch unter Berticksichtigung der erhéhten Aufmerk-
samkeit in Zusammenhang mit den in Klasse 42 angefochtenen Dienstleistungen auszugehen.

Falls das Publikum, aufgrund der im jingeren Zeichen zusatzlich enthaltenen Begriffe "LERNEN VER-
NETZEN REFLEKTIEREN", Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbe-
tracht der ausgepragten Dienstleistungsndhe dennoch die Gefahr, dass es falsche Zusammenhange
vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unterneh-
mensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien,
Teil 5, Ziff. 7.4.2).

Der Widerspruch Nr. 14333 wird aus den genannten Griinden teilweise gutgeheissen und die angefoch-
tene Schweizer Marke Nr. 671 652 "ZBU LERNEN VERNETZEN REFLEKTIEREN" (fig.) fur die als gleich
respektive gleichartig beurteilten Dienstleistungen in Klasse 41 sowie fur “wissenschaftliche Dienstleis-
tungen und Forschungsarbeiten® in Klasse 42 widerrufen.


https://de.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Zentralstelle_f%C3%BCr_Fernunterricht

IV. Kostenverteilung
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Die Widerspruchsgebuhr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu
Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

Mit dem Entscheid Gber den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfah-
renskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird
der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschadigung zugesprochen. Da das Widerspruchsver-
fahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemass eine Partei-
entschadigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen,
wird die Widerspruchsgebihr den Parteien in der Regel je zur Halfte auferlegt und die Parteikosten wer-
den wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise durchgedrungen. Vorliegend sind keine
Griunde fur eine Abweichung von der vorerwahnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher
wettgeschlagen und die Widerspruchsgebihr von CHF 800.00 den Parteien je hélftig auferlegt.



Aus diesen Griinden wird

verflgt:

1. Der Widerspruch Nr. 14333 wird teilweise gutgeheissen, namlich hinsichtlich samtlicher Dienstleistungen
der Klasse 41 sowie hinsichtlich der Dienstleistungen ,wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungs-
arbeiten” der Klasse 42 der angefochtenen Marke.

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 671 652 "ZBU LERNEN VERNETZEN REFLEK-
TIEREN (fig.)" wird im genannten Umfang widerrufen.

3. Die Widerspruchsgebtihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 400.00 (Halfte der Widerspruchsgebiihr) zu
bezahlen.

5. Die Parteikosten werden wettgeschlagen.

6. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eréffnet.

Bern, 18. Dezember 2015
Markenabteilung

Sabrina Mathys
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Er6ffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde gefiuihrt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des
vorliegenden Entscheids einzureichen.
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