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Sachverhalt:

A.

Die Eintragung der schweizerischen Marke Nr. 552'630 ad-vista (fig.)
der Beschwerdefiihrerin wurde am 5. Dezember 2006 im Schweizeri-
schen Handelsamtsblatt ("SHAB") vertffentlicht. Die Marke ist fur "Ver-
sicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschafte; Immobilienwesen" in
Klasse 36 eingetragen und sieht wie folgt aus:

B.

Am 5. Méarz 2007 erhob die Beschwerdegegnerin gegen diese Eintra-
gung, gestutzt auf ihre Wortmarke P-422'622 ADWISTA, vollumféanglich
Widerspruch an das Eidgendssische Institut fir Geistiges Eigentum
("Vorinstanz"). Die Widerspruchsmarke ist seit 1996 fir Dienstleistun-
gen in Klasse 35 und "Dienstleistungen eines Treuhandbiros, insbe-
sondere Vermdgensverwaltung, Steuerberatung, Finanzanalysen und
finanzielle Beratung, Erstellen von Steuergutachten und -schatzungen,
Vermittlung von Vermdgensanlagen und Immobilien, Grundstiicks- und
Immobilienverwaltung, Inkassogeschéafte" in Klasse 36 eingetragen.

C.

Mit Stellungnahme vom 10. April 2007 bestritt die Beschwerdefihrerin
das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Mar-
ken. Die angefochtene Marke wurde fir ein Internetportal, die Wider-
spruchsmarke dagegen fir ein klassisches Treuhandbiro verwendet
und im Geschaftsauftritt der Beschwerdegegnerin zudem stets mit Zu-
satzen kombiniert, die eine Verwechslung verhindern wurden. Das
grossgeschriebene "ADWISTA" und das kleingeschriebene "ad-vista"
wirkten zudem optisch sehr verschieden.

D.

Die Vorinstanz bejahte mit Verfiigung vom 21. Juni 2007 das Bestehen
einer Verwechslungsgefahr und ordnete die Léschung der angefochte-
nen Marke an.
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E.
Die Beschwerdefuhrerin erhob am 8. August 2007 gegen diese Verfu-
gung Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte:

1. Die Verfugung des Instituts fur Geistiges Eigentum vom 21. Juni 2007 (Bei-
lage A) sei aufzuheben und der Widerspruch der Beschwerdegegnerin
Nr. 8768 abzulehnen.

2. Die CH-Marke Nr. 552'630 "ad-vista" (fig.) sei in der Waren- und Dienstleis-
tungsklasse 36 zuzulassen.

3. Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (inkl. Mehrwertsteuerzusatz
von 7,6%) des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens zulasten der
Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz.

Zur Begriindung fiihrte sie aus, dass die Vorinstanz ihren Entscheid zu
Unrecht aufgrund der im Register eingetragenen Dienstleistungen und
nicht aufgrund des tatsachlichen Gebrauchs der Marken gefallt habe.
Im Vergleich des tatsachlichen Gebrauchs der Kennzeichen seien sich
die Dienstleistungen unéhnlich, die Adressatenkreise unterschiedlich
und die Zeichen im Kontext ihrer jeweiligen Gebrauchsumgebung nicht
zu verwechseln.

F.

Mit Beschwerdeantwort vom 4. Oktober 2007 widersetzte sich die Be-
schwerdegegnerin der Beschwerde. Insbesondere bestritt sie, dass sie
ein rein klassisches Treuhandbliro betreibe, reichte verschiedene Ge-
brauchsbelege hierflr ein und verwies auf ihren Internetauftritt, Gber
den sie Dienstleistungen anbiete und erbringe.

G.

Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 5. Oktober 2007
die Abweisung der Beschwerde und verzichtete im Ubrigen auf eine
Stellungnahme.

H.

Mit Verfigung vom 9. Oktober 2007 wurde der Beschwerdeflihrerin, in
teilweiser Gutheissung eines entsprechenden Gesuchs der Beschwer-
degegnerin, in eingeschranktem Umfang Einsicht in die Beilagen zur
Beschwerdeantwort gegeben und der Schriftenwechsel geschlossen.

l.

Mit Schreiben vom 1. November 2007 beantragte die Beschwerdefiih-
rerin einen zweiten Schriftenwechsel durchzufiihren, da die Beschwer-
degegnerin in der Beschwerdeantwort neue Behauptungen aufgestellt
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habe, namlich ausgefuhrt, dass sie im Immobilienbereich tatig sei und
dass sie Schreiben erhalten habe, die an die Beschwerdefuhrerin ge-
richtet gewesen seien und damit das Bestehen einer Verwechslungs-
gefahr beweisen wirden.

J.

Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgefuihrt (Art. 40 des Bundes-
gesetzes Uber das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [Ver-
waltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwéagung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfugungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustan-
dig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Mit der Beschwerde vom 8. August
2007 und in Anbetracht des Fristenstillstands von Art. 22a Abs. 1
Bst. b des Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfahren vom
20. Dezember 1968 (VwWVG, SR 172.021) ist die Beschwerdefrist von
Art. 50 Abs. 1 VwVG gegeniuber dem angefochtenen Entscheid vom
21. Juni 2007 gewahrt worden. Der verlangte Kostenvorschuss wurde
rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdefiihrerin ist durch die angefochte-
ne Verfigung besonders berthrt und durch den Entscheid beschwert
(Art. 48 VwWVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer alte-
ren Marke ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechs-
lungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ des Bundesgesetzes Uber den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz,
MSchG, SR 232.11]). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist
auf die Ahnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabneh-
mers abzustellen (BGE 121 Ill 378 E. 2a Boss, BGE 119 Il 475 E. 2c
Radion, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3578/2007 vom
6. November 2007 E. 2 Focus, B-7492/2007 vom 12. Juli 2007 E. 3
Aromata, B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2 Feel 'n learn) und auf
das Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschitzten Waren und
Dienstleistungen. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechsel-
wirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso héhere Anfor-
derungen zu stellen, je ahnlicher die Produkte sind, und umgekehrt
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(Lucas Davip, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David
[Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 MSchG
N. 8 [zit. Davip, Markenschutzgesetz]).

3.

Die Beschwerdeflihrerin macht geltend, die Verwechslungsgefahr dirfe
nicht nach Massgabe des Registereintrags der zu vergleichenden Mar-
ken, sondern musse aufgrund ihres tatsachlichen Marktgebrauchs be-
urteilt werden. In diesem wirden die Marken starker von einander ab-
weichen als ihr Registereintrag erwarten liesse. Sie stitzt diese An-
sicht auf einen Aufsatz Luchsingers Uber die "abstrakte" und "konkre-
te" Beurteilung der Verwechslungsgefahr (MarTiN LucHsINGER, Verwechs-
lungsgefahr  abstrakt oder konkret?, sic! 2003, S. 76 ff.).

Der Inhaber einer alteren Marke kann "gestitzt auf Art. 3 Abs. 1
MSchG" innerhalb von drei Monaten gegen eine im SHAB publizierte
Markeneintragung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 und 2 MSchG).
Diese gesetzliche Beschrankung des Widerspruchsverfahrens auf das
Thema von Art. 3 Abs. 1 MSchG begrenzt die Prifungsbefugnis der
Widerspruchsbehdrden und schliesst den zivilrechtlichen Marken-
schutz nach Art. 13-16 MSchG vom Widerspruchsverfahren aus. Nur
die Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 MSchG ist im Wider-
spruchsverfahren zu prifen (Davio, Markenschutzgesetz, Art. 31
MSchG N. 5, lvan CherpiLLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne
2007, S. 149).

Die Beurteilung von Art. 3 Abs. 1 MSchG ist nach einhelliger Lehre
und Rechtsprechung auf den Registereintrag der Marken beschréankt.
Demgegenuber richtet sich Art. 13 Abs. 2 MSchG auf den tatsachli-
chen Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit Waren oder Dienst-
leistungen am Markt ("ein Zeichen zu gebrauchen"). Die Verwechs-
lungsgefahr im Widerspruchsverfahren nach dem Registereintrag zu
beurteilen drangt sich nicht nur auf, weil der Gebrauch vieler Marken
in den ersten drei Monaten nach der SHAB-Publikation nicht vollstan-
dig aufgenommen wird und es das Widerspruchsverfahren illusorisch
machen wirde, nur den vorlaufigen Gebrauch zu prifen, sondern ist
Ausfluss der Registergebundenheit des Markenrechts (Eucen MarsacH,
Markenrecht, in: Roland von Biren/Lucas David [Hrsg.], Schweizeri-
sches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. lll, Basel
1996, S. 115, Eucen Brunner/Laura Hunziker, Die Verwechslungsgefahr
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von Marken und das erhdhte Rechtsschutzbedurfnis des Markeninha-
bers im Marketing, in: INGRES, Marke und Marketing, Bern 1990,
S. 330, Lucas Davip, Lexikon des Immaterialgiterrechts, in: Roland von
Blren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgiter- und
Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. 1/3, Basel 2005, S. 355). Der Schutz der
Marke nach Art. 3 Abs. 1 MSchG erfasst deshalb jede Verwechslungs-
gefahr, die sich aus dem Registereintrag der Marken ergibt. Mit Aus-
nahme notorischer Marktkenntnisse der Verkehrskreise und der Be-
ricksichtigung des rechtserhaltenden Gebrauchs nach Art. 32 MSchG
wird im Widerspruchsverfahren auch dann auf die in den Registerein-
trdgen der zu vergleichenden Marken enthaltenen Angaben abgestellt,
wenn die Karenzfrist der Widerspruchsmarke gemass Art. 12 Abs. 1
MSchG abgelaufen ist (Entscheide der Rekurskommission fir Geisti-
ges Eigentum [RKGE] in sic! 2004, 781 E. 3 Prevista, in sic! 2001, 133
E. 2 Otor, in sic! 1999, 419 E. 4 Koenig, in sic! 1999, 569 E. 4 Calcipa-
rine, Davio, Markenschutzgesetz Art. 3 MSchG N. 12, GaLius JOLLER,
Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Diss. Bern 2000, S. 222,
Eric Meir, L'obligation d'usage en droit des marques, Diss. Zlrich
2005, S. 124 f., CHristorH WiLL, Markenschutzgesetz, Zurich 2002, Art.
3 MSchG N. 37). Der aktuelle, tatsachliche Gebrauch der Marken ist
damit, wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, unbeachtlich, solange
der rechtserhaltende Gebrauch der Marke nicht bestritten wird. Eine
bestimmte Verwendungsweise der Marken am Markt kann stattdessen
in einem Verletzungsprozess vor dem Zivilrichter gepruft werden.

Der erwadhnte Aufsatz von Luchsinger mit seiner Unterscheidung einer
"abstrakten" und einer "konkreten" Beurteilung der Verwechslungsge-
fahr bezieht sich nicht auf diese unterschiedliche Prifungsbefugnis in
den verschiedenen Verfahren. Im Widerspruchs- wie im Zivilverfahren
ist vielmehr abzuwé&gen, welche konkreten Umstdnde des Marktes im
Sinne jenes Aufsatzes einerseits in die Beurteilung einbezogen wer-
den und mit welcher Abstraktion unter Beriicksichtigung drohender,
zukinftiger Gebrauchshandlungen der Zeichenvergleich andererseits
vorgenommen werden darf (vgl. MareacH, a.a.0., S. 117). Daraus folgt
jedoch nicht, dass anstelle des Registereintrags der tatsachliche Ge-
brauch der Marke fur die Beurteilung des Widerspruchs massgeblich
ware. Die vorliegend zu beurteilenden Dienstleistungen Versiche-
rungswesen, Finanzwesen, Geldgeschéafte und Immobilienwesen in
Klasse 36 beschreiben einen sehr breiten Bereich des Versicherungs-,
Finanz- und Immobilienmarktes. Sie rechtfertigen die Verwechslungs-
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gefahr vorliegend, im Sinne einer ausgemittelten "Verkehrsauffas-
sung", eher abstrakt zu ermitteln (LucHsinger, a.a.0., S. 78).

4.

Zu prufen bleibt, ob die Beschwerdefuhrerin durch ihre Ausfihrungen
zum tatsachlichen Gebrauch der Marken sinngeméass den Nichtge-
brauch der Widerspruchsmarke im Sinne von Art. 32 und Art. 12 Abs. 1
MSchG geltend gemacht hat.

Eine Marke ist nur geschitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den
Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, fir die sie beansprucht
wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs steht der
Widerspruchsgegnerin nach Ablauf der Karenzfrist von Art. 12 Abs. 1
MSchG grundsatzlich zur Verfugung (Art. 32 MSchG). Sie muss sie
aber mit ihrer ersten Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend ma-
chen (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember
1992 [MSchV, SR 232.111]), da die Einrede sonst verwirkt (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 2
Exit, B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 3 Chanel, B-7514/2006 vom
31. Juli 2007 E. 2 Quadrat, B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 Ea,
RKGE in sic! 1999, 282 E. 5 Genesis). Neben der Einrede ist weder
eine Begruindung erforderlich, noch muss fur den Nichtgebrauch ein
Beweis angeboten werden (RKGE in sic! 2007, 453 Chanel). Die Be-
hauptung des Nichtgebrauchs muss jedoch klar und unmissverstand-
lich aus der Widerspruchsantwort hervorgehen. Es genugt nicht, dass
die Ausfihrungen nur den Schluss zulassen, die Widerspruchsgegne-
rin sei offenbar von einem beschrankten Gebrauch der Widerspruchs-
marke ausgegangen, ohne dass sie diese Behauptung klar aufstellt
(RKGE in sic! 2002, 610 E. 7 Aesculap).

In ihrer Widerspruchsantwort vom 10. April 2007 an die Vorinstanz hat
die Beschwerdefiihrerin zum Gebrauch der Widerspruchsmarke aus-
gefuhrt: "Die widersprechende Adwista Treuhand betreibt ein Treu-
handbiro im klassischen Stil mit den Hauptbereichen Treuhand (Buch-
haltung etc.), Revisions- und Steuerberatung. Ihre Marke wird offenbar
nicht selbstandig verwendet (fir was auch?), sondern erscheint gleich-
zeitig als Firmenbestandteil 'Adwista' (kleingeschrieben), umrahmt von
allerlei Zusatzen wie drei farbigen, gespiegelten T-Tragern, sowie der
Worte Treuhand' und 'Ganz, Gruber & Partner™. Mit dieser Erklarung
gab die Beschwerdefiihrerin zu verstehen, dass sie einen Gebrauch
der Widerspruchsmarke ohne die beschriebenen Zusatze anzweifelt.
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Gleichzeitig hat sie den Gebrauch der Bezeichnung "Adwista" durch
die Beschwerdefuhrerin jedoch anerkannt. Auch schloss sie die Mdg-
lichkeit nicht aus, dass die Marke im Zusammenhang mit den Dienst-
leistungen, fur die sie eingetragen ist, verwendet und ohne die er-
wahnten Zusatze als Marke verstanden wird. Mit diesen Ausfiihrungen
in der Widerspruchsantwort wird nicht unmissverstandlich bestritten,
dass die Marke fir die entsprechenden Dienstleistungen gebraucht
wirde. Die Beschwerdefuihrerin behauptet dies denn auch nicht in ih-
rer Beschwerde. Die Vorinstanz hat den rechtserhaltenden Gebrauch
der Widerspruchsmarke darum zu Recht nicht geprift.

Damit erlbrigt sich eine Wirdigung der von der Beschwerdegegnerin
eingereichten Gebrauchsbelege und der Webseiten der Parteien.

5.

Die Ausfiihrungen der Vorinstanz zur Identitéat der Dienstleistungen der
zu vergleichenden Marken und zur Ahnlichkeit der Zeichen "ADWISTA"
und "ad-vista" (fig.) sind vollumfanglich zu bestétigen. Die Marken sind
aufgrund ihres Registereintrags und der grossen Ahnlichkeit ihres
Wortklangs, dem kein abweichender Sinngehalt entgegensteht, offen-
sichtlich verwechselbar.

6.

Die Beschwerde ist damit abzuweisen, ohne dass dem Antrag der Be-
schwerdefuhrerin auf Durchfihrung eines zweiten Schriftenwechsels
stattzugeben ist. Fir welche Art von Dienstleistungen die Beschwerde-
gegnerin ihre Marke tatsachlich benitzt, ist nach den vorstehenden
Ausfuhrungen namlich nicht von Bedeutung. Auch braucht nicht ndher
gepruft zu werden, ob Falle von Verwechslungen zwischen den Mar-
ken vorgefallen sind, woflr die Beschwerdeflihrerin einen zweiten
Schriftenwechsel gewilinscht hat, da das Bestehen einer Verwechs-
lungsgefahr schon aufgrund der Eintragungen im Register bejaht wer-
den muss. Fir die in diesem Zusammenhang erhobenen Tatsachenbe-
hauptungen besteht darum auch kein Anspruch auf rechtliches Gehor
(Acrrep KALz/lsaBerle HANEr, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zirich 1998, N. 111 und 320, BGE
1311157 E. 3).
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7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-
fuhrerin aufzuerlegen. Die Beschwerdefuhrerin ist zudem zur Zahlung
einer angemessenen Parteientschadigung an die Beschwerdegegnerin
zu verpflichten.

8.

Die Gerichtsgebuhr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
chen, Art der Prozessfilhrung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4°sVwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
11. Dezember 2006 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdever-
fahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist daflr ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen
werden darf (vgl. BGE 133 Il 492 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszu-
gehen.

9.

Die Parteientschadigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote
festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht
worden, setzt das Gericht die Entschadigung fur die notwendig er-
wachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14
Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Wirdigung der massgebli-
chen Faktoren erscheint eine Parteientschadigung der Beschwerde-
fihrerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 3'000.- (inkl. allfallige
MWST) fur das Beschwerdeverfahren als angemessen.

10.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfugung (Art. 73 des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht vom
17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es ist des-
halb rechtskraftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Das Schreiben der Beschwerdefihrerin vom 1. November 2007 wird
den ulbrigen Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zugestellt und der An-
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trag der Beschwerdefuihrerin auf Durchfihrung eines zweiten Schrif-
tenwechsels wird abgewiesen.

2.

Die Beschwerde wird abgewiesen, und der Entscheid des Eidgendssi-
schen Instituts flr Geistiges Eigentum vom 21. Juni 2007 wird besta-
tigt.

3.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdefiihrerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- ver-
rechnet.

4,
Die Beschwerdefiihrerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-
schadigung von Fr. 3'000.- zu bezahlen.

5.
Dieses Urteil wird eroffnet:

- der Beschwerdefiihrerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zu-
ruck)

- der Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeila-
gen zurlck; Beilage: Schreiben vom 1. November 2007)

- der Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 8768; Einschreiben;
Vernehmlassungsbeilagen zuriick; Beilage: Schreiben vom 1. No-
vember 2007)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann Katja Stockli

Versand: 16. November 2007
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