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Verfugung
im Widerspruchsverfahren Nr. 104361
in Sachen

AAdvantage Loyalty IP Ltd.

c/o Maples Corporate Services Limited
Ugland House, South Church Street
George Town, Grand Cayman
KY-Cayman-Inseln

Widersprechende Partei

vertreten durch

TIMES Attorneys

Feldeggstrasse 12

8024 Zirich

CH-Marke Nr. 817090 - CONCIERGEKEY

gegen

aaconcierge AG
Titlisstrasse 9
6390 Engelberg

Widerspruchsgegnerische Partei
vertreten durch

Pestalozzi Rechtsanwalte AG
Feldeggstrasse 4
8008 Zirich

CH-Marke Nr. 821962 - aaconcierge

Gestutzt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes tber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung
des IGE uber Gebiihren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes liber das
Verwaltungsverfahren (VwWVG, SR 172.021) hat das Eidgendssische Institut fir Geistiges Eigentum
(nachfolgend: IGE)
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in Erwagung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der CH-Marke Nr. 821962 "aaconcierge" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am
29.10.2024 in Swissreg veroffentlicht. Sie ist soweit hier interessierend fiir folgende Dienstleistungen
eingetragen:

Klasse 39 Veranstaltung von Reisen;
Klasse 43 Reservierung von Zimmern fiir Reisende.

2. Mit Schreiben vom 29.01.2025 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke
Widerspruch und beantragte deren teilweisen Widerruf im obgenannten Umfang.

3. Die widersprechende Partei stitzt sich auf ihre CH-Marke Nr. 817090 "CONCIERGEKEY" (nachfolgend
Widerspruchsmarke), die, soweit hier interessierend, fiir folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 39 Veranstaltung von Reisen;
Klasse 43 Unterkunftsreservierungsdienstleistungen

4. Mit Verfiigung vom 04.02.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer
Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.

Mit Eingabe vom 17.02.2025 reichte die Vertreterin der widersprechenden Partei die Vollmacht nach.

6. Mit Schreiben vom 24.03.2025 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert erstreckter Frist eine
Stellungnahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. die Kennzeichnungsschwache der
Widerspruchsmarke geltend.

7. Mit Verfiigung vom 26.03.2025 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
8. Mit Schreiben vom 30.06.2025 replizierte die widersprechende Partei innert erstreckter Frist.

9. Mit Verfiigung vom 01.07.2025 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik
einzureichen.

10. Mit Schreiben vom 22.07.2025 duplizierte widerspruchsgegnerische Partei innert Frist.
11. Mit Verfiigung vom 30.07.2025 schloss das IGE die Verfahrensinstruktion ab.

12. Auf die einzelnen Ausflihrungen der Parteien wird, soweit sie fir den Entscheid rechtserheblich
erscheinen, in den nachstehenden Erwagungen eingegangen.

Il. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemass Art. 31 Abs. 1. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer alteren Marke gegen die
Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der
Veroffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begriindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist
auch die Widerspruchsgebiihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 11.09.2023 hinterlegt und die angefochtene Marke am 10.07.2024. Die
widersprechende Partei ist daher Inhaberin der alteren Marke und gemass 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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llIl. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgriinde

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

B. Vergleich der Dienstleistungen

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kénnen, die unter der
Verwendung ahnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen wiirden angesichts ihrer
Ublichen Herstellungs- oder Vertriebsstatten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch
wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen
hergestellt vgl. Richtlinien des IGE in Markensachen [Richtlinien IGE], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. m.w.H. unter
https://lwww.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D 2
024.pdf).

Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, fiir folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 39 Veranstaltung von Reisen;

Klasse 43 Reservierung von Zimmenrn flir Reisende.

Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits, soweit hier interessierend, fur folgende Dienstleistungen registriert:
Klasse 39 Veranstaltung von Reisen;

Klasse 43 Unterkunftsreservierungsdienstleistungen.

Klasse 39

Beide Zeichen sind flir Veranstaltung von Reisen eingetragen. Es besteht folglich Dienstleistungsgleichheit.

Klasse 43

Die Reservierung von Zimmern fiir Reisende des jingeren Zeichens fallt unter die weiter gefassten
Unterkunftsreservierungsdienstleistungen des Widerspruchszeichens, welche jede Art von
Unterkunftsreservierungen umfasst und folglich auch die angefochtene. Es liegt somit ebenfalls
Dienstleistungsgleichheit vor.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Gleichheit zwischen den sich gegeniberstehenden
Dienstleistungen besteht, weshalb nachfolgend die Zeichenahnlichkeit zu prifen ist.

C. Vergleich der Zeichen
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Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genligend unterscheiden, aufgrund des
Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen
interessierten 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
gegenubersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche
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geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedachtnis haften zu bleiben (vgl.
Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken CONCIERGEKEY (Widerspruchsmarke) und aaconcierge
(angefochtene Marke) gegentiber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das
Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemass Rechtsprechung eine Ahnlichkeit auf einer dieser
Ebenen in der Regel gentigt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl.
Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 — sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3. Die Zeichen setzen sich aus dem Wort CONCIERGE und einem zuséatzlichen, kiirzeren Bestandteil KEY
vs. aa zusammen, welcher bei beiden Zeichen nahtlos und beim Widerspruchszeichen nach- bzw. beim
jungeren Zeichen vorangestellt wurde. Folglich stimmen die Zeichen, mehrheitlich, im Element
CONCIERGE und damit in 9 von 12 bzw. 11 Buchstaben Uberein. Die zusatzlichen, kurzen Bestandteile
KEY bzw. aa weisen demgegeniiber keine Gemeinsamkeiten auf, weder im Klang- noch im Schriftbild.

4. Da es sich bei KEY um einen bekannten Begriff handelt, liest sich die altere Marke nicht in einem Fluss,
sondern wird phonetisch in zwei Teile aufgeteilt: CONCIERGE und KEY. Der Bestandteil aa des jingeren
Zeichens stellt kein Wort dar (vgl. einschlagige Nachschlagewerke wie z.B. https://de.pons.com;
Suchabfragen vom 15.12.2025), sondern ein Akronym, weshalb er per se nicht in einem Fluss gelesen
werden kann (vgl. hierzu bspw. den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 104106, Ill. C. 4 —
GPT STORE / FITNESS GPT unter der Prifungshilfe des IGE: https://ph.ige.ch/ph/). Das angefochtene
Zeichen wird deshalb, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei, ebenfalls in zwei
Bestandteile zerlegt, d.h. in aa und concierge. Die Ubereinstimmung im, in beiden Zeichen selbstandig
wahrgenommenen, langen Zeichenelement CONCIERGE fihrt zwangslaufig, trotz der weiteren
Bestandteile KEY vs. aa, zu Ahnlichkeiten im Schrift- und Klangbild. Die unterschiedliche Gross- und
Kleinschreibung der Wortelemente, fallt dabei kennzeichnungsmassig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-
4246/2022, E. 5.5 — You See Augenlaser [fig.] / EYE SEE YOU AUGENLASER ([fig.]).

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkiirlich auch gedanklich verarbeitet, was er hort und liest,
kann fir den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen
neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich
hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hoéren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich
aufdrangen, dominieren regelmassig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen
Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass
sich das Publikum durch einen ahnlichen Klang oder ein dhnliches Schriftbild tAuschen Iasst (Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

6. Der Ubereinstimmende, englische bzw. franzdsische Begriff CONCIERGE hat auch im Deutschen und
Italienischen Einzug gefunden und bedeutet bspw. Portier (vgl. www.munzinger.de und
https://de.pons.com; Suchabfragen vom 15.12.2025). Die Bedeutung von CONCIERGE durfte den
Verkehrskreisen (dazu unter nachfolgend unter lll. D. 2) folglich ohne weiteres bekannt sein.

Der Concierge (auch Portier genannt) arbeitet z.B. in der gehobenen Hotellerie und ist bspw. fur

den Empfang und die persdnliche Betreuung der Gaste zustandig. Wahrend des Aufenthalts steht der
Concierge fur jegliche Anliegen und Winsche der Gaste zur Verfligung und nimmt z.B. Reservierungen
und (Reise)Buchungen vor (vgl. https://de.jobted.com/berufsbild/concierge;
https://www.tophotel.de/concierge-service-hotel-146155/; Suchabfragen vom 15.12.2025).

7. Der englische Begriff KEY des Widerspruchszeichens steht fur Schlissel, Taste, Kennzahl, Code (vgl. z.B.
https://de.pons.com; Suchabfrage vom 15.12.2025) und durfte zumindest in der Bedeutung von Schlissel,
Taste ebenfalls gelaufig sein, weil er in diesen Bedeutungen dem Englischen Grundwortschatz angehdrt
(vgl. Ernst Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz, Englisch, Autoren: Gernot Haublein und
Recs Jenkin, 3. Auflage, Stuttgart; Suchabfrage vom 15.12.2025).

8. Das Akronym aa des jungeren Zeichens steht bspw. fir Anonyme Alkoholiker, Agentur fir Arbeit,
Administrative Area, Absolute/Actual Adress, AfricanAmerican, American Airlines (vgl.
www.abkuerzungen.de; www.acronymfinder.com; Suchabfragen vom 15.12.2025). Von diesen
Bedeutungen durfte fir die angesprochenen Verkehrskreise (vgl. nachfolgend unter Ill. D. 2) in der
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10.

Schweiz allerdings in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen Veranstaltung von Reisen (KI. 39) und
Unterkunftsreservierungsdienstleistungen (Kl. 43) und dem weiteren Wortelement CONCIERGE keine
unmittelbar auf der Hand liegen respektive bekannt sein. Die Verkehrskreise (dazu unter IIl. D. 2
nachfolgend) werden aa, entgegen der Auffassung der widersprechenden Partei, in erster Linie als
Buchstabenfolge ohne klaren Bedeutungsinhalt wahrnehmen. Es kann aufgrund der Aktenlage, d.h.
anhand des eingereichten Auszugs aus Wikipedia (vgl. Beilage 7 der Widerspruchsschrift vom 29.01.2025
[nachfolgend Widerspruchsschrift]), dem Auszug aus der Webseite betr. AAdvantage Programm (vgl.
Beilage 8 der Widerspruchsschrift) und den zwei namentlich genannten, weiteren Kennzeichen der
widersprechenden Partei mit dem Bestandteil AA nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass
die Verkehrskreise (vgl. dazu unter lll. D. 2 nachfolgend) das Zeichenelement aa des jlingeren Zeichens
der Muttergesellschaft der widersprechenden Partei, d.h. American Airlines, zuordnen (vgl. die
diesbeziiglichen Ausfiihrungen der widersprechenden Partei unter Il. B. 15 der Widerspruchsschrift und
unter Il. A 2) 10 der Replik vom 30.06.2025). Auch ist diese Zuordnung, entgegen der Auffassung der
widersprechenden Partei, nicht IGE-notorisch. Vor diesem Hintergrund vermdéchte selbst die allfallige,
vorgebrachte Bekanntheit der Muttergesellschaft (American Airlines) der widersprechenden Partei, nichts
zu andern.

Im Lichte vorgenannter Ausfiihrungen ist anzunehmen, dass das Widerspruchszeichen bspw. als
«Schlissel des Concierge/Portier» verstanden wird und dem jiingeren Zeichen die Bedeutung von
«[Buchstabenfolge ohne klaren Bedeutungsinhalt] plus Concierge/Portier» beigemessen wird.

Somit ist der jeweilige Sinngehalt insgesamt zwar unterschiedlich. Die Vergleichszeichen sind jedoch im
Bestandteil CONCIERGE identisch, welcher zudem in beiden Zeichen als eigenstandiges Element
wahrgenommen wird, weshalb sie, entgegen der Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei,
Ubereinstimmende Gedankenassoziationen auslosen. Auch unter Beriicksichtigung der zusatzlichen
Zeichenelemente KEY und aa sind demzufolge keine deutlich verschiedenen Bedeutungsinhalte
auszumachen (vgl. bspw. BVGer B-1590/2021, E. 6.2.6 — TISSOT [fig.] / Pharmacie Tissot Arena). Eine
Kompensation der festgestellten Ahnlichkeiten aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehalts liegt
somit nicht vor (vgl. zu den diesbezliglichen, strengen Anforderungen BGE 121 1ll 377, E. 2b — BOSS /
BOKS; Gallus Joller in: Noth/Buihler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017,
N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Ob die festgestellten Ahnlichkeiten genligen, um
eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, gilt es in der Folge 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
Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen
Schutz der Inhaber der alteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berticksichtigen, fur welche
Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegeniiberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.5).

Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfiir ist das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis der alteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H — S8 / ES8). Zu den
relevanten Verkehrskreisen zahlen neben den Durchschnittskonsumenten auch Fachkreise der hier
interessierenden Veranstaltung von Reisen (KI. 39) und Unterkunftsreservierungsdienstleistungen (KI. 43).
Fir diese Dienstleistungen ist zumindest von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen, da sie
bekanntlich mit einer gewissen Regelmassigkeit in Anspruch genommen werden (vgl. auch Richtlinien, Teil
6, Ziff. 6.6).

Zudem ist aufgrund der bestehenden Dienstleistungsgleichheit (vgl. unter Ill. B. 6 hiervor) bei der
Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenahnlichkeit und
Gleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen und die angefochtene Marke muss sich umso
starker vom Widerspruchszeichen abheben (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).
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Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich sodann nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fir schwache
Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir 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 (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Der (lUbereinstimmende) Begriff CONCIERGE der Widerspruchsmarke steht fiir eine Person, welche fiir
die personliche Betreuung von Gasten zustandig ist, diesen jegliche Anliegen bzw. Winsche erfullt und fur
diese z.B. auch Reservierungen und (Reise)Buchungen vornimmt (vgl. unter lll. C. 6 hiervor). Der
Bestandteil CONCIERGE beschreibt folglich im Zusammenhang mit den hier interessierenden
Dienstleistungen Veranstaltung von Reisen (KI. 39) und Unterkunftsreservierungsdienstleistungen (KI. 43)
der alteren Marke einen moglichen Erbringer der Art nach (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.7.7). Folglich
kommt CONCIERGE eine gewisse Kennzeichnungsschwache und damit eine verminderte
Kennzeichnungskraft zu. Die Schutzfahigkeit der Widerspruchsmarke beruht somit in erster Linie auf der
Kombination von CONCIERGE mit KEY. Denn der Ausdruck CONCIERGEKEY in der Bedeutung von
«Schlissel des Concierge/Portier» (vgl. unter lll. C. 9 hiervor) ist in Verbindung mit den obgenannten, hier
relevanten Dienstleistungen der Klassen 39 und 43, wie seitens der widersprechenden Partei vorgebracht,
interpretationsbedurftig.

In Bezug auf das vermindert kennzeichnungskraftige Element CONCIERGE ist zu beachten, dass der
Schutzumfang jeder Marke durch die Sphare des Gemeinguts begrenzt wird. Was markenrechtlich
gemeinfrei ist, steht definitionsgemass dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus gibt
sich eine Beschrankung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Zeichen
ahnlich sind. Solche Marken kénnen zwar gliltig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das
zum Gemeingut gehdrende Element. Dies gilt grundsatzlich auch flr starke Marken. Damit aufgrund einer
Ubereinstimmung in Bestandteilen mit verminderter Kennzeichnungskraft, wie vorliegend im Begriff
CONCIERGE, in Ausnahmefallen Verwechslungsgefahr besteht, miissen spezielle Voraussetzungen
vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensitat der
Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhdhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der vermindert
kennzeichnungskraftige Bestandteil, in casu CONCIERGE, am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen
oder als Serienmarke verwendet werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 m.w.H. und BGer in sic! 2015,
238, E. 3 — Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner).

Dass die Widerspruchsmarke CONCIERGEKEY bekannt sei, wurde seitens der widersprechenden Partei
nicht geltend gemacht. Lediglich in Bezug auf den Bestandteil «aa» des jingeren Zeichens wurde, wie
weiter vorne erwahnt (vgl. unter Ill. C. 8 hiervor), ausgefluhrt, dass es sich dabei um eine starke Marke der
widersprechenden Partei mit einem erweiterten Schutzumfang handle (vgl. unter Il. A 2) 10 der Replik vom
30.06.2025 mit Verweis auf Rz 22 der Widerspruchsschrift).

Es ist nicht IGE-notorisch und aufgrund der Aktenlage bestehen keine Anhaltspunkte, dass die
Widerspruchsmarke CONCIERGEKEY bzw. deren Bestandteil CONCIERGE im hier interessierenden
Bereich, Veranstaltung von Reisen (KI. 39) und Unterkunftsreservierungsdienstleistungen (Kl. 43), zufolge
Benutzung uber einen erhdhten Schutzumfang verfugt respektive von den Verkehrskreisen als
Serienmarke durch Gebrauch bekannt geworden ist.

Fir die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren als Verwaltungsverfahren zwar
grundsatzlich die Untersuchungsmaxime (Art. 12 VwVG), diese wird jedoch durch die Mitwirkungspflicht
der Parteien (Art. 13 VwWVG) relativiert, wenn eine Partei das Verfahren (wie im Widerspruchsverfahren)
durch eigenes Begehren eingeleitet hat oder darin eigene Rechte geltend macht. Die
Untersuchungsmaxime findet dort ihre Grenzen, wo Abklarungen oder gar Beweiserhebungen durch das
IGE die Starkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende
Schwachung der Position der anderen Partei nach sich ziehen wirden. Das IGE fuhrt deshalb trotz
Untersuchungsmaxime keine eigenen Beweiserhebungen durch (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und Teil 6,
Ziff. 6.7).

10. Beschrankt sich die Ubereinstimmung wie vorliegend auf einen vermindert kennzeichnungskréftigen
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11.

Begriff, genligen bereits bescheidene Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu verneinen (vgl. Ill.
D. 4 hiervor). Eine solche, einen hinreichenden Abstand schaffende Abweichung ist aufgrund der weiteren
Zeichenbestandteile KEY (Widerspruchsmarke) vs. aa (angefochtene Marke) gegeben, welche keine
Gemeinsamkeiten aufweisen, weder im Klang-, Schriftbild noch im Sinngehalt (vgl. unter lll. C. 3 und 7 ff.
hiervor). Sowohl Wortanfang als auch -ende sind bei den sich gegeniiberstehenden Marken deshalb klar
unterschiedlich, was als weiterer Faktor fir den geniigenden Abstand spricht. Die Verkehrskreise werden
folglich auch unter Berlicksichtigung ihrer normalen Aufmerksamkeit und der Dienstleistungsgleichheit
rechtsgentigliche Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen. Folglich ist eine
Verwechslungsgefahr — selbst eine mittelbare — auszuschliessen. Der Widerspruch Nr. 104361 wird daher
aus den genannten Griinden abgewiesen.

Es sei noch erwahnt, dass im Rahmen des Art. 3 MSchG selbst eine bekannte Marke nicht vor
Rufausbeutung usw. geschiitzt ist: Namentlich die qualitative Wertschatzung eines Zeichens, ihr Ruf im
Sinne von Art. 15 MSchG und eine allféllige Nachahmungsabsicht des Widerspruchsgegners kénnen, im
Unterschied zu einem auf Art. 15 MSchG geschlitzten Zivilverfahren, bei der vorliegenden Beurteilung der
Verwechslungsgefahr nicht berticksichtigt werden (vgl. BVGer in sic! 2009, E. 7 — Red Bull / Stierbrau, Bull
/ Stierbrau u. BVGer B-1995/2011, E. 6 — Coca-Cola [fig.] / Caffé cosi [fig.]).

IV. Kostenverteilung
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Die Widerspruchsgebiihr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu
Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

Mit dem Entscheid Uber den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die
Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.
Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschadigung zugesprochen (vgl. Richtlinien,
Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro
Schriftenwechsel praxisgemass eine Parteientschadigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien,
Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher
Schriftenwechsel stattgefunden. Die zwischen den Parteien parallel gefihrten Widerspruchsverfahren

Nr. 104359 und 104361 richten sich gegen dieselbe angefochtene Marke bzw. dieselben Dienstleistungen,
stitzen sich jedoch auf unterschiedliche Widerspruchsmarken. Daher konnte die widerspruchsgegnerische
Partei die Stellungnahme und Duplik in den zwei Verfahren teils dhnlich begriinden, so dass ihr aufgrund
des Umstands, dass zwei Verfahren anhangig gemacht wurden, nicht ein doppelter Aufwand erwachsen
ist, auch wenn sie in einem Verfahren den Nichtgebrauch (vgl. Verfahren Nr. 104359) und im anderen
Verfahren die Kennzeichnungsschwache (vgl. Verfahren Nr. 104361) geltend gemacht hat. Gestutzt auf die
vorstehenden Ausflihrungen ist es in casu angezeigt, der widerspruchsgegnerischen Partei eine reduzierte
Parteientschadigung zuzusprechen. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine
Parteientschadigung von CHF 1°600.00 pro Verfahren als angemessen. Die in diesem Verfahren
geschuldete Widerspruchsgebiihr in der Hohe von CHF 800.00 wird der unterliegenden, widersprechenden
Partei auferlegt.
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Aus diesen Griinden wird
verfiigt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104361 wird abgewiesen.

2,
Die Widerspruchsgebiihr von CHF 800.00 verbleibt dem IGE.

3.
Die widersprechende Partei hat der widerspruchsgegnerischen Partei eine Parteientschadigung von
CHF 1'600.00 zu bezahlen.

4,
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich er6ffnet.

Bern, 23. Dezember 2025

Y7

Céline Blank-Emmenegger, Firsprecherin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eréffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde gefuhrt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die
Beschwerde spatestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen
Handen der schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung
Ubergeben wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG]). Die Rechtsschrift ist in einer
schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der
Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit
sie die beschwerdeflhrende Partei in Handen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwWVG).
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