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Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdefiihrerin ist Inhaberin der Schweizer Wort-/Bildmarke
779'461 "Burek BK King (fig.)", die aussieht wie folgt:

Diese wurde am 7. April 2022, soweit hier interessierend, fir folgende
Dienstleistungen in das schweizerische Markenregister eingetragen:

Klasse 43: Betrieb von Hotels, Restaurants und Cafés; Zurverfligungstellen
von Speisen und Getranken in Restaurants und Bars; Zurverfigungstellen von
Speisen und Getranken fur Gaste im Restaurant; Zurverfigungstellen von
Restaurantdienstleistungen; Verpflegung von Gasten in Washoku-Restau-
rants; Verpflegung von Gasten in Udon- und Soba-Restaurants; Verpflegung
von Gasten in Selbstbedienungsrestaurants; Verpflegung von Gasten in
Schnellimbissrestaurants (Snackbars); Verpflegung von Gasten in Restau-
rants und Cafeterias; Verpflegung von Gasten in Restaurants mit Lieferser-
vice; Verpflegung von Gasten in Restaurants; Take-away-Verpflegungsdienst-
leistungen; Take-away-Verpflegung mit Speisen und Getranken; Take-away-
Schnellimbiss-Dienstleistungen; Take-away-Dienstleistungen (Verpflegung
Uber die Gasse); Servieren von Speisen und Getradnken in Restaurants und
Bars; Servieren von Speisen und Getranken in Gaststatten und Take-Away-
Einrichtungen; Servieren von Essen und Getranken in Restaurants; Restau-
rantreservierungen; Restaurantdienstleistungen; Reservierung von Restau-
rants durch Reiseblros; Reservierung und Buchung von Restaurants und
Mahlzeiten; Reservierung und Buchung von Hotels, Restaurants und Ferien-
unterkinften; Reservierung in Restaurants; Hotel-, Bar- und Restaurantdienst-
leistungen; Dienstleistungen von Schnellimbissrestaurants und von Restau-
rants mit Service rund um die Uhr; Dienstleistungen von Hotels, Bars und Res-
taurants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gasten in Hotelrestaurants;
Catering flr Restaurants; Betrieb von Restaurants, Bars und Cocktail-Bars;
Betrieb von Restaurants; Betrieb von Cafés, Cafeterien und Restaurants; Be-
reitstellung von Speisen und Getranken in Restaurants; Betrieb eines Restau-
rants; Dienstleistungen der Verpflegung von Gasten in Feinkostrestaurants.
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B.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke
P-462'717 BURGER KING. Diese wurde am 6. Juli 1999 fur die Dienstleis-
tung "Verpflegung von Géasten in Restaurants" in Klasse 42 in das schwei-
zerische Markenregister eingetragen. Gegen die Eintragung dieser Marke
erhob die Beschwerdegegnerin, gestitzt auf ihre altere Marke, am
7. Juli 2022 Widerspruch und beantragte, unter Berufung auf eine erhdhte
Verkehrsbekanntheit inres Zeichens, deren teilweisen Widerruf, namentlich
im Umfang samtlicher Dienstleistungen der Klasse 43.

C.

Die Beschwerdefihrerin beantragte mit Widerspruchsantwort vom
13. Marz 2023, der Widerspruch sei mangels Verwechslungsgefahr abzu-
weisen.

D.

Im weiteren vorinstanzlichen Schriftenwechsel, namlich mit Schreiben vom
20. April 2023 respektive vom 24. Mai 2024 insistierte jede Seite auf ihrem
Standpunkt.

E.

Mit Verfugung vom 31. Oktober 2023 bejahte die Vorinstanz das Vorliegen
einer Verwechslungsgefahr, hiess den Widerspruch teilweise gut und ord-
nete die Loschung eines Teils der Dienstleistungen an. Fur die von der an-
gefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "Reservierung von
Restaurants durch Reisebiiros; Reservierung und Buchung von Restau-
rants und Mahlzeiten; Reservierung und Buchung von Hotels, Restaurants
und Ferienunterkiinften; Reservierung in Restaurants" wies sie den Wider-
spruch mangels Gleichartigkeit ab.

F.

Gegen diese Verfugung gelangte die Beschwerdeflhrerin mit Beschwerde
vom 4. Dezember 2023 an das Bundesverwaltungsgericht und beantragt,
den Widerspruch vollstandig abzuweisen und ihr Zeichen fur alle Dienst-
leistungen der Klasse 43 im Register zu belassen. Eventualiter sei die Sa-
che zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurlickzuweisen, jeweils unter
Kosten- und Entschadigungsfolgen.
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G.

Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 13. Februar 2024 auf eine
Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begriindung im an-
gefochtenen Entscheid die kostenfallige Abweisung der Beschwerde.

H.

Mit Eingabe vom 27. Februar 2024 beantragt die Beschwerdegegnerin die
Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschadigungsfolgen. Die
Widerspruchsmarke sei bekannt und aufgrund der Zeichenahnlichkeit so-
wie Gleichartigkeit seien die Zeichen verwechselbar.

L.
Auf die Durchflhrung einer 6ffentlichen Parteiverhandlung haben die Par-
teien stillschweigend verzichtet.

J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwagungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfugungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Verfugungsadressatin ist die Be-
schwerdefuhrerin zur Beschwerdefihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50
Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VWVG) und der Kostenvorschuss fristgerecht ge-
leistet (Art. 63 Abs. 4 VWVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

1.2 Die Beschwerdegegnerin hat auf eine Beschwerde gegen die Verfu-
gung verzichtet, womit diese im nicht angefochtenen Umfang in Rechts-
kraft erwachsen ist (Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. Marz 2014 E. 2
"Yello/Yellow Lounge"). Soweit die angefochtene Marke flr die Dienstleis-
tungen "Reservierung von Restaurants durch Reisebiiros; Reservierung
und Buchung von Restaurants und Mahlzeiten; Reservierung und Buchung
von Hotels, Restaurants und Ferienunterkiinften;, Reservierung in Restau-
rants" (Klasse 43) beansprucht wird, ist sie nicht Gegenstand des Be-
schwerdeverfahrens.
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2.1 Der Inhaber einer alteren Marke kann Widerspruch gegen eine jingere
Marke erheben, wenn diese seiner Marke ahnlich und fir gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ i.V.m. Art. 31
Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 Uber den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, @ MSchG,
SR 232.11]).

2.2 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Gleichartigkeit der
Waren und Dienstleistungen, fur die die Marken hinterlegt sind, der Zei-
chenahnlichkeit der Marken, der Kennzeichnungskraft der alteren Marke
(BGE 128 11l 441 E. 3.2 "Appenzeller"; BGE 126 11l 315 E. 6b f. "Rivella/
Apiella [fig.]") sowie den Wechselwirkungen zwischen diesen drei Elemen-
ten. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso hdhere Anforderungen
zu stellen, je ahnlicher sich die Produkte und Dienstleistungen sind, und
umgekehrt (BGE 128 11l 441 E. 3.1 "Appenzeller"; BGE 128 Il 96 E. 2a
"Orfina"; Urteil des BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.1
"Apple/Apple Boutique"). Dabei ist die Aufmerksamkeit der massgebenden
Verkehrskreise zu berucksichtigen (BGE 122 11l 382 E. 3a "Kamillosan";
BGE 121 11l 377 E. 2a "Boss/Boks"). Eine unmittelbare Verwechslungsge-
fahr liegt vor, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen fur das andere
gehalten wird, eine mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die
Zeichen zwar auseinanderhalten konnen, dahinter aber wirtschaftliche Zu-
sammenhange der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht be-
stehen (Urteile des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 m.w.H.
"Volkswagen/VolksWerkstatt"; B-3417/2020 vom 27. Oktober 2022 E. 3.4.2
"Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]").

2.3 Fur gleichartige Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche
Wertschdpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein dhnliches fabri-
kationsspezifisches Know-how, die marktibliche Verknlipfung oder enge
Zusammengehorigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und
Vertriebsstatten (Urteile des BVGer B-4025/2022, B-4064/2022 vom
22. Februar 2024 E. 3.2 "vita [fig.]/Vita [fig.], Vita [fig.]"; B-5404/2021 vom
16. August 2022 E. 2.2 "Vifor/Vitop"). Gleichartig bedeutet nicht von ahnli-
cher innerer Beschaffenheit, sondern von ahnlicher Erwartung im Verkehr,
was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des
BVGer B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 5.2 "S6/ES6"; B-380/2020
vom 16. Februar 2022 E. 2.2 "somfy [fig.]/comfy"). Die Gleichartigkeit von
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Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Registereintrage,
soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteil des BVGer
B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "Volkswagen/VolksWerkstatt").

2.4 Die Zeichenahnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 1l 441
E. 3.1 "Appenzeller"). Fir die Ahnlichkeit von Wortmarken sind der Wort-
klang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend
(BGE 127 Ill 160 E. 2b/cc "Securitas"). Der Wortklang wird im Wesentli-
chen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinander-
folge der Vokale bestimmt, wahrend das Schriftbild durch die Wortlange
und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet
wird (BGE 122 11l 382 E. 5a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-3792/2022
vom 28. Februar 2024 E. 2.3 "West/Zest"). Zeichen sind sich in der Regel
bereits dann ahnlich, wenn sie nur in einem der aufgezahlten Aspekte Uber-
einstimmen (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.5
"Volkswagen/VolksWerkstatt"). Reine Wortmarken sind unabhangig von ih-
rer konkreten grafischen Gestaltung geschiitzt, weshalb beim Vergleich
des Schriftbilds nicht auf eine abweichende typografische Darstellung der
angefochtenen Marke abzustellen ist (Urteile des BVGer B-4246/2022 vom
5. Juli 2023 E. 5.5 "You See Augenlaser/Eye See You Augenlaser [fig.]";
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 "Gallo/Gallay [fig.]; MATTHIAS
STADELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHAUSER, Basler Kommentar zum Mar-
kenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 78 m.w.H.).

2.5 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend fur den Ge-
samteindruck sind die pragenden Wort- oder Bildelemente, wahrend kenn-
zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflus-
sen. Enthalt eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildele-
mente, kénnen diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleicher-
massen pragen (Urteile des BVGer B-4408/2022 vom 29. Januar 2024
E. 5.1.2 "Longines [fig.]/Losengs [fig.]"; B-2495/2022 vom 18. Juli 2023
E. 2.2 "Pallas Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung
[fig.]/PK Plaza Kliniken [fig.]").

2.6 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hangt auch vom Schutzumfang
der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-1269/2020 vom 25. Mai
2021 E. 2.5 "Quantex/Quantedge [fig.]"; B-7017/2008 vom 11. Februar
2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der geschitzte Ahnlichkeitsbereich ist
fur schwache Marken kleiner als jener flir starke Marken (BGE 122 Ill 382
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E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind Marken, deren pragende Elemente be-
schreibenden Charakter haben (Urteile des BVGer B-371/2023 vom
29. November 2023 E. 5.4 "S8/ES8"; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5
"Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen Marken, die das Ergebnis ei-
ner schopferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 I
382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-371/2023 vom 29. November
2023 E. 5.4 "S8/ES8"; EUGEN MARBACH, in: von Buren/David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialglter- und Wettbewerbsrecht, Bd. lll/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 979).

2.7 Gemeinfreie Elemente sind im Zeichenvergleich nicht auszuklammern
(Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 4.1 "Yello/Yello Ac-
cess AG"; Urteil des BVGer B-1105/2021 vom 15. August 2022 E. 5.1.1
"Kris [fig.]/Kiss"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien
Elementen Uberein begrindet dies keine rechtlich relevante Verwechs-
lungsgefahr, es sei denn die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer
ihres Gebrauchs, der Intensitat der Werbung oder ihres Erfolgs eine er-
hohte Verkehrsbekanntheit erlangt, an welcher auch die gemeinfreien Be-
standteile teilnehmen (Urteile des BVGer B-3417/2020 vom 27. Oktober
2022 E. 3.4.2 "Hotel Tonight [fig.]/Verychic Tonight [fig.]; B-5061/2019 vom
10. Mai 2022 E. 2.5 "Poppit's/Popchips"; B-6173/2018 vom 30. April 2019
E. 6.1 "World Economic Forum [fig.}/Zurich Economic Forum [fig.]";
B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop, The Body
Shop [fig.]/The FaceShop [fig.]").

2.8 Um eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu beja-
hen, missen die Belege einen langjahrigen hiesigen Gebrauch der Marke
und intensive Werbung glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-1269/2020
vom 25. Mai 2021 E. 2.6 "Quantex/Quantedge [fig.]"; B-3663/2011 vom
17. April 2013 E. 7.4.1 m.H. "Intel inside/Galdat inside"). Uber allgemein
bekannte Tatsachen muss kein Beweis gefuhrt werden (BGE 130 Ill 748
E. 1.2 "Nestlé"; Urteile des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 4.4
"Facebook/StressBook"; B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 3 "Chanel/
Haute Coiffure Chanel").

3.

3.1 Die Vorinstanz argumentiert, die Dienstleistungen der Klasse 43 wir-
den regelmassig und mit normaler Aufmerksamkeit nachgefragt. Die Wort-
bestandteile der Marken wiesen einen ahnlichen Zeichenaufbau auf und
es bestinden Gemeinsamkeiten im Schrift- und Klangbild. "Burger King"
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werde im Sinne von "Koénig, d.h. der Beste der Burger" verstanden. "Burek"
werde zumindest von einem Teil der Verkehrskreise ebenfalls als Essware,
namentlich als Blatterteiggericht, und "Burek King" dementsprechend als
"der Beste des Bureks" verstanden. Die Zeichen seien deshalb dhnlich. Die
Bildelemente der Widerspruchsmarke — Besteck und Krone — sowie die
Buchstaben "BK" seien rein dekorativ und pragten den Gesamteindruck
nur schwach. Aufgrund ihres anpreisenden Sinngehalts sei die Wider-
spruchsmarke reduziert kennzeichnungskraftig. Fir Gastronomiedienst-
leistungen sei ihr Bekanntheitsgrad jedoch institutsnotorisch hoch. Bezlg-
lich dieser Dienstleistungen verflige sie Uiber eine zumindest leicht gestei-
gerte Kennzeichnungskraft. Eine Verwasserung sei nicht glaubhaft ge-
macht. Insgesamt sei die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

3.2 Die Beschwerdefihrerin flhrt aus, die angefochtene Marke verflige
Uber eine spezielle Schriftart mit kantigen Buchstaben und Uber pragende
grafische Elemente. "Burger" und "Burek" unterschieden sich zudem im
Klangbild als auch im Sinngehalt. Die Widerspruchsmarke sei nur reduziert
kennzeichnungskraftig und dartber hinaus verwassert. Soweit Uberhaupt
Dienstleistungsgleichartigkeit bestehe, sei die Verwechslungsgefahr zu
verneinen.

3.3 Die Beschwerdegegnerin argumentiert, die Wortelemente der beiden
Marken seien die pragenden Elemente. Durch die gleiche Vokalfolge, die
Ubereinstimmende Silbe "Bur" im jeweils ersten Wort und die Identitat des
zweiten, pragenden Wortes "King" seien Schrift- und Klangbild ahnlich. Im
Sinngehalt unterschieden sich die Zeichen lediglich im ersten Wort. Die
Widerspruchsmarke sei bekannt und eine Verwasserung nicht erwiesen.
Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke sei zu banal, um
eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.

4.

Eingangs sind die Verkehrskreise zu bestimmen, wobei auf das Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis der alteren Marke abzustellen ist (Urteile
des BVGer B-4408/2022 vom 29. Januar 2024 E. 3.2 "Longines [fig.]/
Losengs [fig.]"; B-99/2023 vom 29. November 2023 E. 6.1 "S6/ES6").

Gastronomiedienstleistungen, wie die Verpflegung von Géasten in Restau-
rants der Klasse 43, richten sich primar an ein Speisen und Getranke nach-
fragendes, breites Publikum. Getranke und Lebensmittel werden als Mas-
senartikel des taglichen Bedarfs mit reduzierter Aufmerksamkeit nachge-
fragt (Urteile des BVGer B-3769/2022 vom 31.Januar 2024 E. 4
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"Focus/Foco [fig.]" [fur Getranke]; B-5061/2019 vom 10. Mai 2022 E. 3.2
"Poppit's/Popchips" [fir Lebensmittel]). Die Abnehmer dieser Dienstleis-
tungen Uberlegen sich demgegeniber in der Regel zumindest kurz, welche
Lokalitat sie aufsuchen. Nicht selten wird vor einer Konsumentscheidung
auch die Speisekarte angesehen, sei es vor dem Restaurant oder vorab im
Internet. Auch das vorgangige Konsultieren von Online-Bewertungen auf
Portalen wie Tripadvisor, Yelp oder auch bei Google hat in den letzten Jah-
ren an Bedeutung gewonnen (vgl. < https://www.20min.ch/story/online-be-
wertungen-gaeste-bewerten-schweizer-restaurants-immer-schlechter-
103099295 > und < https://www.tagblatt.ch/wirtschaft/ostschweiz/online-
bewertungen-stgaller-restaurants-sahnen-im-krieg-der-sterne-ab-experte-
da-scheint-einiges-richtig-gemacht-zu-werden-ld.2477510?reduced=

true >, jeweils abgerufen am 3. Juni 2024). Gastronomiedienstleistungen
werden von den Verkehrskreisen folglich nicht mit einer reduzierten Auf-
merksamkeit nachgefragt (siehe aber noch Urteil des BVGer B-4772/2012
vom 12. August 2013 E. 3, 7 "Mc [fig.])/MC2 [fig.]").

Im Ergebnis ist die Vorinstanz zu Recht von einem normalen Aufmerksam-
keitsgrad ausgegangen.

5.
Zu prufen ist sodann die Gleichartigkeit der sich in casu gegeniberstehen-
den Dienstleistungen.

5.1 Identitat besteht, soweit die Dienstleistungen der angefochtenen Marke
unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen
Verpflegung von Gasten in Restaurants fallen, namentlich:

Betrieb von Restaurants; Zurverfligungstellen von Speisen und Getranken in
Restaurants; Zurverfigungstellen von Speisen und Getrénken fiur Gaste im
Restaurant; Verpflegung von Gasten in Washoku-Restaurants; Verpflegung
von Gasten in Udon- und Soba-Restaurants; Verpflegung von Gasten in
Selbstbedienungsrestaurants; Verpflegung von Gasten in Schnellimbissres-
taurants (Snackbars); Verpflegung von Gasten in Restaurants; Verpflegung
von Gasten in Restaurants; Servieren von Speisen und Getranken in Restau-
rants; Servieren von Speisen und Getranken in Gaststatten; Servieren von Es-
sen und Getranken in Restaurants; Dienstleistungen von Schnellimbissrestau-
rants und von Restaurants mit Service rund um die Uhr; Dienstleistungen der
Verpflegung von Gasten in Hotelrestaurants; Bereitstellung von Speisen und
Getranken in Restaurants; Betrieb eines Restaurants; Dienstleistungen der
Verpflegung von Gasten in Feinkostrestaurants.
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Eine starke Gleichartigkeit ist auch betreffend Zurverfliigungstellen von
Restaurantdienstleistungen, Dienstleistungen von Restaurants und Res-
taurantdienstleistungen zu bejahen.

5.2 In Bars, Cafés und Cafeterien werden Getranke und teils auch Speisen
offeriert. In Bars werden primar Getranke konsumiert und Cafés haben vor
allem Kaffee und Snacks im Angebot. Cafeterien sind Restaurants mit
Selbstbedienung. Diese Lokalitdten sind mit dem Restaurant immerhin
nahe verwandt und somit stark gleichartig. Gleiches gilt fir Hoteldienstleis-
tungen. Hotels bieten neben ihrem Kerngeschaft der Beherbungsdienst-
leistungen in der Regel auch ein gastronomisches Angebot an. Zudem wer-
den Hotel- und Gastronomiedienstleistungen haufig unter der gleichen
Marke von gleichen Unternehmen erbracht (vgl. Urteil des BVGer
B-4772/2012 vom 13. August 2013 E. 4.2 "Mc [fig.)/MC2 [fig.]"). Starke
Gleichartigkeit liegt bezlglich der folgenden Dienstleistungen vor:

Betrieb von Hotels und Cafés; Zurverfligungstellen von Speisen und Getran-
ken in Bars; Verpflegung von Gasten in Cafeterias; Servieren von Speisen und
Getranken in Bars; Hotel- und Bardienstleistungen; Dienstleistungen von Ho-
tels, Bars; Betrieb von Bars und Cocktail-Bars; Betrieb von Cafés, Cafeterien.

5.3 Die Beschwerdefuhrerin bringt vor, die Verpflegung von Gasten in Res-
taurants kdnne nicht mit dem Anbieten von Take-Away und Lieferdienst-
leistungen gleichgesetzt werden, da Letztere begriffsnotwendig nicht im
Restaurant konsumiert wurden.

Es ist nicht undblich, dass Restaurants auch Take-Away oder/und Liefer-
dienstleistungen anbieten. Dieser Markt ist in den letzten Jahren stark ge-
wachsen (vgl. < https://bellevue.nzz.ch/kochen-geniessen/take-away-und-
lieferservice-bieten-diese-schweizer-restaurants-1d. 1553444 > und
< https://www.justeattakeaway.com/newsroom/de-CH-CH/211108-der-
schweizer-food-delivery-markt-ist-um-64-auf-2-1-mia-chf-gewachsen >,
jeweils abgerufen am 3. Juni 2024). Nichts anderes gilt fur Catering-Dienst-
leistungen. Anbieter und Abnehmer Gberschneiden sich zu einem grossen
Teil. Die Dienstleistung Verpflegung von Gasten in Restaurants ist daher
stark gleichartig zu den folgenden Dienstleistungen der angefochtenen
Marke:

Verpflegung von Gasten in Restaurants mit Lieferservice; Take-away-Verpfle-
gungsdienstleistungen; Take-away-Verpflegung mit Speisen und Getranken;
Take-away-Schnellimbiss-Dienstleistungen; Take-away-Dienstleistungen
(Verpflegung Uber die Gasse); Servieren von Speisen und Getranken in Take-
Away-Einrichtungen; Catering fur Restaurants.
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5.4 Die Beschwerdeflihrerin beanstandet, die Widerspruchsmarke kdnne
durch die Beanspruchung eines Oberbegriffs (Verpflegung von Gasten in
Restaurants) einen Uibermassig weiten Schutzbereich gegentber anderen
Dienstleistungen in diesem Bereich beanspruchen, was das Spezialitats-
prinzip verletze.

Nach Art. 28 Abs. 2 Bst. ¢ MSchG ist der Vorinstanz ein Verzeichnis der
Waren und Dienstleistungen, fir welche die Marke beansprucht wird, ein-
zureichen. Die Waren und Dienstleistungen sind prazise zu bezeichnen
und entsprechend der Nizzaer Klassifikation einzuteilen (Art. 11 der Ver-
ordnung uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. De-
zember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Dies dient der Rechtssicherheit und
ermoglicht dem Verkehr, den Gegenstand der Marke und ihren Schutzum-
fang zu bestimmen. Zu diesem Zweck muissen die verwendeten Angaben
in der Liste der Waren und Dienstleistungen diesen inharente objektive Ei-
genschaften bezeichnen (Urteil des BVGer B-2461/2020 vom 12. Mai 2023
E. 6.2.1 m.w.H. "Schweizerische Arztezeitung"). Die Vorinstanz weist dem-
nach unbestimmte oder zu allgemein gehaltene Umschreibungen von Wa-
ren und Dienstleistungen zurtick (LARA DORIGO, in: Noth/Buhler/Thouvenin
[Hrsg.], Stampflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG],
2. Aufl. 2017, Art. 28 N. 71). Die Verpflegung von Gasten in Restaurants
bezeichnet prazise die Art, den Ort und die Adressaten der Dienstleistung.
Sie erfullt damit die gesetzlichen Anforderungen und verletzt das Speziali-
tatsprinzip nicht.

5.5 Nach dem Gesagten stehen sich identische und stark gleichartige Wa-
ren gegenuber.

6.
Im nachsten Schritt ist die Zeichenahnlichkeit zu prifen.

6.1 Die Widerspruchsmarke ist die Wortmarke BURGER KING. Die ange-
fochtene Wort-/Bildmarke besteht aus den Wortern "Burek" und "King", die
in einer gewdhnlichen Schrift leicht versetzt Gbereinander wiedergegeben
sind. Neben den Wortbestandteilen umfasst das Zeichen die Abbildung von
Messer und Gabel und eine dreizackige Krone, in deren Mitte der gespie-
gelte Buchstabe "B" und der normal geschriebene Buchstabe "K" stehen.
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6.2

6.2.1 In schriftbildlicher Hinsicht sind "Burger" und "Burek" mit sechs bzw.
funf Buchstaben fast gleich lang. Die ersten drei Buchstaben stimmen
Uberein. Ein Unterschied ergibt sich aber im Buchstaben "g" bzw. "k". Im
Wortklang haben "Burger" und "Burek" jeweils zwei Silben (Bur-ger/
Bu-rek). Die Vokalfolge ist identisch (u-e). Bei der Aussprache ergeben
sich Unterschiede, weil das "u" in "Burger" englisch als "6" ausgesprochen
wird. Im Gegensatz dazu werden die meisten schweizerischen Abnehmer
"Burek" mit einem "u" aussprechen. Unter Berilicksichtigung des identi-
schen Wortes "King" sind sich die Zeichen im Schrift- und Klangbild

hinsichtlich der Wortbestandteile sehr ahnlich.

6.2.2 Fur die Beurteilung ist weiter der Sinngehalt der Marken relevant.

Das Wort "Burger" steht als Kurzform fir "Hamburger" (vgl.
< https://www.duden.de/rechtschreibung/Burger_Hamburger >, abgerufen
am 3. Juni 2024), der als "zwischen den getoasteten Halften eines Brot-
chens servierte heisse Frikadelle aus Rinderhackfleisch" definiert wird
(< https://www.duden.de/rechtschreibung/Hamburger_Speise >, abgeru-
fen am 3. Juni 2024).

"King" wird im Duden umschrieben als "jemand, der in einer Gruppe als
Anfihrer qgilt, bei den anderen das gréf3te Ansehen geniesst" (< https://
www.duden.de/rechtschreibung/King_Boss >, abgerufen am 3. Juni 2024).
Es handelt sich zudem um das englische Wort fur "Koénig" (< https://
de.pons.com/Ubersetzung/englisch-deutsch/king >, abgerufen am 3. Juni
2024). "King" wird auch als Nachname verwendet. Im Telefonbuch gibt es
118 Eintrage (< https://search.ch/tel/?was=king&privat=1&pages=2 >, ab-
gerufen am 3. Juni 2024). Der Sinngehalt als Nachname riickt wegen der
seltenen Verwendung (vgl. Urteil des BVGer B-3072/2021 vom 12. April
2022 E. 5.4 m.H. "Prinz/Prinzenhaus") und insbesondere auch in Kombi-
nation mit dem zuséatzlichen Bestandteil "Burger" in den Hintergrund (vgl.
Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 4 "Muffin King").

Die Widerspruchsmarke kann insgesamt wortwdrtlich als "(Ham-)Burger
Konig" oder "King/Kénig des Burgers" Gbersetzt werden.

6.2.3 "Burek" als Bestandteil der angefochtenen Marke findet sich in den

Worterblchern der deutschen, franzésischen und italienischen Sprache
nicht (vgl. < https://www.duden.de/suchen/dudenonline/burek >;
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< https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp >; < https://dizionari.repub-
blica.it/italiano.html >, jeweils abgerufen am 3. Juni 2024). Demgegentber
ist "Borek" im Duden definiert als "Geback aus einer Art Strudelteig mit ei-
ner Fillung aus Hackfleisch, Schafskase oder Gemiise" (< https://www.du-
den.de/rechtschreibung/Boerek >, abgerufen am 3. Juni 2024). Das ur-
springlich wohl von den nomadischen Turken erfundene Gericht wird auf-
grund des Sprachgebrauchs im ehemaligen Jugoslawien in Bosnien und
Herzegowina, Kroatien, Serbien, Albanien und Kosovo "Burek" genannt
(< https://de.wikipedia.org/wiki/Borek > und < https://de.wikipedia.org/wiki/
Bosnischer_ Burek >, jeweils abgerufen am 3. Juni 2024). In der Schweiz
sind die Schreibweisen "Borek" und "Burek" gleichermassen verbreitet (vgl.
< https://www.aldi-suisse.ch/de/p.mini-burek-kaese.000000000517581
001.html >; < https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/ressort-ostschweiz/food-
blog-ostbroeckli-teigschnecken-essen-wie-in-bosnien-so-gelingt-die-ko-
estlichkeit-auch-zu-hause-1d.2462505 >; < https://bellevue.nzz.ch/kochen-
geniessen/boerek-diese-5-adressen-in-der-schweiz-empfehlen-wir-be-
sonders-1d.1607579 >, jeweils abgerufen am 3. Juni 2024). Insgesamt wer-
den die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt von "Burek" in Zu-
sammenhang mit Gastronomiedienstleistungen erkennen. Den Wortbe-
standteilen der angefochtenen Marke kommt somit der Sinngehalt "Burek
Konig" bzw. "Konig des Bureks" zu.

Nach dem Gesagten unterscheidet sich der Sinngehalt der beiden Sach-
bezeichnungen "Burger" und "Burek" zwar klar (vgl. Urteil des BVGer
B-3769/2022 vom 31. Januar 2024 E. 2.5 m.w.H. "Focus/Foco [fig.]").
Beide Marken haben aber die Zeichenkomposition Speise + King gemein,
was im Gesamteindruck dennoch zur sinngehaltlichen Ahnlichkeit fiihrt
(Urteil des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 6.2.4 "Red Bull/Red
Dragon"; vgl. Urteil des BVGer B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 5.2.3
"World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]).

6.3 In der angefochtenen Marke ist zudem ein Besteck bestehend aus Ga-
bel und Messer abgebildet. In Zusammenhang mit den vorliegenden
Dienstleistungen ist dies ein haufiges Piktogramm, das unmittelbar auf
Gastronomiedienstleistungen hinweist. Es pragt den Gesamteindruck der
angefochtenen Marke kaum.

6.4 Als weiteres Bildelement enthalt die angefochtene Marke eine Krone
mit den mittig platzierten Buchstaben "BK".
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Eine Krone ist ein "(als Zeichen der Macht und Wirde eines Herrschers
bzw. einer Herrscherin) auf dem Kopf getragener breiter, oft mit Edelstei-
nen verzierter goldener Reif mit Zacken, sich kreuzenden Biigeln o. A."
(< https://www.duden.de/rechtschreibung/Krone >, abgerufen am 3. Juni
2024). Im Kontext der angefochtenen Marke steht die Krone in einer Wech-
selwirkung mit dem Wortelement "King" und weist gleichermassen auf die
superiore Qualitdt der Dienstleistungen hin (vgl. Urteil des BVGer
B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.1 "Kdnig [fig.]/h.koenig [fig.]";
siehe zur Darstellung einer Krone als wenig kennzeichnungskraftigen Be-
standteil: Beschluss des deutschen BPatG 26 W (pat) 32/20 vom 12. Au-
gust 2022 E. 1l/2/b/bb/aaa "Rolex/Roless Furnishing [fig.]"). Sie weist keine
fantasievolle Gestaltung auf. Insgesamt pragt sie das Erscheinungsbild der
angefochtenen Marke durch ihre Grésse dennoch geringfiigig mit.

Dem Akronym "BK" in der Mitte der Krone werden die Verkehrskreise kei-
nen Sinngehalt zuschreiben. Im Kontext mit "Burek King" ist es auch még-
lich, dass sie die Buchstaben als Initialen dieser Worter verstehen. Im Ge-
samtzeichen sind die Buchstaben erkennbar, aber eher klein und fallen den
Verkehrskreisen erst bei genauerem Hinsehen auf. Sie pragen deshalb
den Gesamteindruck nur eingeschrankt mit.

6.5 In der Gesamtwiirdigung ist die starke Ahnlichkeit der pragenden Wort-
bestandteile "Burger King" und "Burek King" hervorzuheben. Die Schriftart
der angefochtenen Marke ist einfach gehalten und gut lesbar, womit sie
das Erscheinungsbild wenig pragt (vgl. Urteil des BVGer B-7206/2018 vom
7. April 2020 E. 6.3 "DesignWorld. [fig.]"). Die Krone mit den Buchstaben
"BK" ist im angefochtenen Zeichen erkennbar, vermag aber, wie das Be-
steck-Piktogramm die Ahnlichkeit nicht aufzuheben. Insgesamt ist die Zei-
chenahnlichkeit zu bejahen.

7.
Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bestimmen.

7.1 Die Verkehrskreise werden "King" den Sinngehalt "Konig" oder "Markt-
fuhrer" beimessen und superiore Waren oder Dienstleistungen assoziieren
(Urteil des BVGer B-3640/2018 vom 30. Juli 2019 E. 5.2 "Fix, Profix, Vari-
ofix, Autofix, Multifix/I.S.T. Kingfix"; vgl. Urteil des BVGer B-528/2016 vom
17. Mai 2017 E. 4.1 "Muffin King"). Zeichen, die sich aus einer, fur die be-
anspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden, Sachbezeich-
nung und "King" oder "Kénig" zusammensetzen, sind in der Regel gemein-
frei (Urteile des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 4.2, 5 "Muffin
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King"; B-3072/2021 vom 12. April 2022 E. 6.3 "Prinz/Prinzenhaus"). Sie er-
schopfen sich im Sinngehalt der beste Anbieter jener Waren oder Dienst-
leistungen zu sein und die Verkehrskreise werden davon ausgehen, es mit
Waren oder Dienstleistungen hdchster Qualitat zu tun zu haben (vgl. Urteil
des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 4.2, 5 "Muffin King").

In casu bezieht sich "Burger" direkt auf "King". Die Widerspruchsmarke
wird als "King bzw. Kénig des Burgers" verstanden und wirkt anpreisend
hinsichtlich der hohen Qualitat der angebotenen Burger. Die Widerspruchs-
marke ist folglich originar kaum kennzeichnungskraftig.

7.2 Die Widerspruchsmarke wird jedoch mittels eines grossen Filialnetzes,
mit oftmals prominenten Standorten in Bahnhéfen und Innenstadten, seit
langer Zeit in der ganzen Schweiz verwendet und auch intensiv beworben
(vgl. zur Entwicklung der Burger King-Marken in der Schweiz auch CLAUDIA
WALz, Rechtserhaltender Markengebrauch in einer vom Registereintrag
nicht wesentlich abweichenden Form nach Art. 11 Abs. 2 MSchG, Diss.
St. Gallen 2024, N. 177 ff.). In Ubereinstimmung mit der Vorinstanz ist die
grosse Bekanntheit der Widerspruchsmarke und der Beschwerdegegnerin
an sich als Restaurant- bzw. Fastfoodkette in der Schweiz als notorisch
anzusehen. Somit verfugt das urspriinglich schwache Zeichen aufgrund
seiner grossen Bekanntheit Uber eine starke Kennzeichnungskraft mit ei-
nem weiten Schutzumfang. Diese starke Kennzeichnungskraft strahlt auch
auf die stark gleichartigen Dienstleistungen aus (Urteile des BVGer
B-1974/2022 vom 8. Marz 2023 E. 2.5 "[Apfel] [fig.], [Apfel] [fig.)/[fig.]";
B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 6.1 "Nivea [fig.]/Neauvia [fig.]").

7.3 Die Beschwerdefuhrerin macht eine Verwasserung der Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke geltend. Sie verweist dazu auf ver-
schiedene Marken, die den Bestandteil "Burger" oder "King" aufweisen und
legt teilweise Belege fur deren Gebrauch vor. Die Beschwerdegegnerin be-
streitet den Gebrauch dieser Marken teilweise und verneint das Vorliegen
einer Verwasserung insgesamt.

7.3.1 Durch den Gebrauch einer erheblichen Anzahl von Drittzeichen in der
Schweiz fur gleiche oder ahnliche Waren oder Dienstleistungen kann eine
Marke verwassert werden (Urteile des BVGer B-3769/2022 vom 31. Ja-
nuar 2024 E. 7.3 "Focus/Foco [fig.]"; B-444/2022 vom 11. Januar 2023
E. 7.3 "Red Bull/Red Dragon"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Blhler/Thouvenin
[Hrsg.], Stampflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG],
2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 110). Nur aufgrund der Registerlage darf nicht auf
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eine Verwasserung der Marke geschlossen werden, da erfahrungsgemass
nicht alle eingetragenen Marken tatsachlich im Gebrauch sind (Urteile des
BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 7.3 "Red Bull/Red Dragon";
B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 7.2 "Vifor/Vitop"; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 113). Die Verwasserung ist von derjenigen Partei glaubhaft zu ma-
chen, die daraus etwas flr sich ableitet (vgl. Urteil des BVGer B-3769/2022
vom 31. Januar 2024 E. 7.3 "Focus/Foco [fig.]"). Im Hinblick auf einschla-
gige Drittmarken muss deren verwassernder Gebrauch mindestens plausi-
bilisiert werden. Es genugt nicht, lediglich die Befragung des Inhabers einer
Drittmarke zu beantragen.

7.3.2 Wenige ahnliche Drittmarken fihren in der Regel nicht zur Verwas-
serung (Entscheid der RKGE, in: sic! 2006 S. 339 E. 12 "s.Oliver/Olivia";
Urteil des BVGer B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 3.2 "Skin-
code/Swisscode"; vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 110). Existieren am ent-
sprechenden Markt viele Mitbewerber und eine grosse Anzahl von Marken,
mussen umso mehr gebrauchte Marken vorhanden sein, um eine Verwas-
serung zu bejahen.

Weil letztlich die effektive Verwasserung aus Sicht der Abnehmer glaubhaft
gemacht werden muss (BVGE 2014/23 E. 7.4 "Land Rover/Land Glider";
Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 9.2.3 "7seven [fig.]/Se-
venfriday"), ist auch darzulegen, wie intensiv die einschlagigen Drittzeichen
auf dem Markt verwendet werden (MARBACH, a.a.0., N. 982; vgl. Urteil des
BVGer B-4728/2014 vom 12. Oktober 2016 E. 6.5.2 "Winston/Wilson"). Je
héher der Bekanntheitsgrad einer Marke, desto geringer ist die Gefahr ei-
ner Verwasserung durch Drittzeichen (in diesem Sinne aus der deutschen
Literatur KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 5. Aufl. 2023, § 14 MarkenG
N. 418; vgl. Entscheid der RKGE, in: sic! 2007 S. 533 E. 7 "Médecins sans
frontiéres/Homéopathes sans frontiéres Suisse [fig.]").

7.3.3 Das Bundesgericht hat im Urteil 4A_265/2020 vom 28. Dezember
2020 E. 8.3.5 "Lumimart/Luminarte" ausgefihrt, das Konzept der Verwas-
serung ziele auf Zeichen, die originar kennzeichnungskraftig seien, aber
durch haufige Benutzung ihre Eigenart verléren. Ob die Verwasserung bei
sich im Verkehr durchgesetzten Marken generell ausgeschlossen sein soll,
wie damit nahelegt wird, muss vorliegend nicht abschliessend beurteilt wer-
den, da die Voraussetzungen nicht erflillt sind.
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7.3.4 Die Beschwerdeflihrerin macht eine Verwasserung des Begriffs "Bur-
ger" geltend. Aus einem einzigen Wort bestehende Sachbezeichnungen
sind jedoch in der Regel freihaltebedirftig (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3
"WingTsun"; Urteil des BVGer B-2554/2021 vom 16. November 2021
E. 6.4.2 "Cannabe/Cannamigo"). Folglich ist eine Monopolisierung ohnehin
nicht moglich. Die Marke CH Nr. 672'830 "Brezelkonig [fig.]" fallt von vorn-
herein ausser Betracht, da ein Bestandteil "Kénig" die Verwasserung von
"King" nicht belegt.

7.3.5 Hingegen koénnten Zeichen zur Verwasserung der Widerspruchs-
marke beitragen, die sich aus dem Wort fir eine Speise oder ein Getrank
und "King" zusammensetzen. Hinsichtlich der Marken CH Nr. 753'149
"King's Kurry Celebrating Indian Food [fig.]" und CH Nr. 716'169 "King Tonic
[fig.]" liefert die Beschwerdeflihrerin keine einschlagigen Nachweise flr
den Gebrauch. Die Marke CH Nr. 608'652 "Big China Noodle King [fig.]"
wird auf einem Screenshot der Internetseite < https://www.swisstou-
ches.com/hotel.asp > (Beschwerdebeilage 21) zwar abgebildet. Wie die
Beschwerdegegnerin aufzeigen konnte, finden sich zu diesem Zeichen an-
sonsten keinerlei Gebrauchsbelege flir die Schweiz. Plausibel belegt sind
die Verwendung der Marke CH Nr. 715'984 "Pizza King [fig.]" in Allschwil,
Basel und die der Marke CH Nr. 67'488 "Pizza King My Fresh Pizza [fig.]"
in Biel, Bern. Lediglich zwei gebrauchte Marken genugen allerdings nicht
um eine Verwasserung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

7.3.6 Sodann weist die Beschwerdefuhrerin auf acht Marken hin, die "King"
und einen oder mehrere weitere Bestandteile aufweisen. Einerseits ist der
Gebrauch bereits nicht fur alle Zeichen dargelegt. Andererseits ist der
Gastronomiemarkt gross, weshalb es wesentlich mehr und auch intensiver
gebrauchte Zeichen brauchte, um aus Sicht der Verkehrskreise die be-
kannte Widerspruchsmarke insgesamt zu verwassern.

7.4 Im Ergebnis ist die Verwasserung der Widerspruchsmarke, sofern sie
moglich ware, nicht glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarke verfugt
somit Uber eine starke Kennzeichnungskraft und es kommt ihr ein weiter
Schutzumfang zu.

8.
Schliesslich ist in einer Gesamtwurdigung Uber die Frage einer Verwechs-
lungsgefahr zu befinden.
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8.1 Die Wortbestandteile der beiden Zeichen folgen dem gleichen Zeichen-
aufbau Speise + King und sind im zweiten Wort identisch. Die Speisen
"Burger" und "Burek" weisen gewisse Ahnlichkeiten im Schriftbild und
Wortklang auf. Die Verkehrskreise kénnen diese beiden Wérter aufgrund
ihres divergierenden Sinngehalts aber auseinanderhalten.

Bei der Wahrnehmung eines anderen Zeichens gentgt haufig die blosse
Teilidentitat, um im Bewusstsein des Konsumenten die Gedankenverbin-
dung zu einem bekannten Zeichen hervorzurufen (Urteile des BVGer
B-444/2022 vom 11.Januar 2023 E.7.2.3 "Red Bull/Red Dragon";
B-6921/2018 vom 27.Mai 2020 E.9.5 "facebook [fig.J/Facegirl";
B-720/2017 vom 6. Dezember 2018 E. 7.5 "Blackberry/blackphone [fig.]",
alle m.H. auf BGE 122 Il 382 E. 2a "Kamillosan"). Insbesondere in Kons-
tellationen, wo sich eine bekannte Widerspruchsmarke und eine angefoch-
tene Marke mit gleichem Zeichenaufbau und einem teilidentischen Be-
standteil gegenliberstehen, ist die mittelbare Verwechslungsgefahr regel-
massig zu bejahen, auch wenn sich die Zeichen in einem Teilelement im
Sinngehalt, Wortklang und Schriftbild unterscheiden, aber trotzdem eine
thematische Verwandtschaft aufweisen. So wurde festgestellt, dass "Bull"
und "Dragon" jeweils mit einem "wilden Tier" assoziiert wirden, weshalb
insgesamt eine Verwechslungsgefahr zwischen "Red Bull" und "Red Dra-
gon" bestand (Urteil des BVGer B-444/2022 vom 11. Januar 2023 E. 6.2,
7.2.4 "Red Bull/Red Dragon"; siehe auch Urteile des BVGer B-938/2021
vom 21. August 2023 E. 6.4.5, 6.5, 7.4 "Volkswagen/VolksWerkstatt" ["Wa-
gen" und "Werkstatt"]; B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7 "The
Body Shop, The Body Shop [fig.]/TheFaceShop [fig.]" ['Body" und "Face"]).

Im vorliegenden Fall, werden die Verkehrskreise davon ausgehen, die Be-
schwerdegegnerin biete nun unter der Bezeichnung "Burek King" dieses
Geback an. Es mag zwar ungewoéhnlich erscheinen, dass eine amerikani-
sche Fastfood-Kette auch balkanische/tlrkische Gerichte anbietet. Aller-
dings ist es gerade in der Gastronomie nicht untblich, dass auch Speisen
ausserhalb des Kerngeschéafts angeboten werden. Im vorliegenden Fall ist
zudem zu berUcksichtigen, dass die sich unterscheidenden Bestandteile
"Burger" und "Burek" im Schriftbild und Wortklang ahnlich sind.

8.2 Sodann sind beide Zeichen fir identische oder stark gleichartige
Dienstleistungen registriert, weshalb ein strenger Massstab zur Anwen-
dung kommt. Auch wenn sich die Verkehrskreise im einschlagigen Markt
vor der Entscheidung regelmassig kurz Gedanken machen, werden sie da-
von ausgehen, die angefochtene Marke sei der Inhaberin der bekannten
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Widerspruchsmarke zuzuordnen (mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl.
mutatis mutandis sogar bei erhohter Aufmerksamkeit: BVGE 2014/34
E. 7.3 "Land Rover/Land Glider"; Urteil des BVGer B-6173/2018 vom
30. April 2019 E. 6.5 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum

[fig.1").

8.3 Die Bildelemente der angefochtenen Marke pragen den Gesamtein-
druck nicht hinreichend, um einen massgebenden Unterschied zu bewir-
ken (vgl. vorne, E. 6.4). Die grafischen Elemente pragen den Gesamtein-
druck nicht ausreichend mit, um die Gefahr einer falschen Zuordnung der
angefochtenen Marke zur Beschwerdefihrerin auszuschliessen.

8.4 Eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist deshalb zu bejahen.

Die Beschwerde erweist sich im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr der
beiden Marken als unbegriindet und ist abzuweisen.

9.

Die Vorinstanz hat die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren
als "zu gut drei Vierteln" obsiegend betrachtet. Daraufhin hat sie der Be-
schwerdegegnerin (widersprechende Partei) zu Lasten der der Beschwer-
deflhrerin (widerspruchsgegnerische Partei) die gesamten Kosten des vo-
rinstanzlichen Verfahrens in der Hohe von Fr. 3'200.— (Parteientschadi-
gung inkl. Widerspruchsgebihr) zugesprochen.

9.1 Im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren ist eine Parteientschadi-
gung nur ausnahmsweise zuzusprechen (Urteil des BVGer B-148/2020
vom 10. Dezember 2020 E. 3.3 "dm/dm [fig.]"). Allerdings hat der Gesetz-
geber in Art. 34 MSchG festgehalten, die Vorinstanz habe mit dem Ent-
scheid des IGE zu bestimmen, "ob und in welchem Masse die Kosten der
obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind". Daraus
ergibt sich eine gesetzliche Grundlage, welche es der Vorinstanz ermdg-
licht, auch im erstinstanzlichen Widerspruchsverfahren Parteientschadi-
gungen zuzusprechen (vgl. Urteil des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezem-
ber 2020 E. 3.3 "dm/dm [fig.]"; Entscheid der RKGE, in: sic! 1997 S. 395
E. 3.2 [Widerspruchsgebuhr 11]). Die Vorinstanz verfligt insoweit Gber ein
weites Ermessen (Entscheid der RKGE, in: sic! 1997 S. 395 E. 3.2 [Wider-
spruchsgebdubhr Il]).
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9.2 Die Vorinstanz geht in den zum Verfligungszeitpunkt geltenden Richtli-
nien davon aus, dass im Falle der teilweisen Gutheissung des Wider-
spruchs in der Regel die Widerspruchsgebihr den Parteien halftig aufer-
legt und die Parteikosten wettgeschlagen wiirden (IGE, Richtlinien in Mar-
kensachen vom 1. Juli 2023, S. 50).

Die Richtlinien in Markensachen sind eine Verwaltungsverordnung, die
sich an die mit dem Vollzug betrauten Behérden wendet. lhre Hauptfunk-
tion ist die Sicherstellung einer einheitlichen, gleichmassigen und sachrich-
tigen Praxis des Gesetzesvollzugs. Gerichte sind nicht an Verwaltungsver-
ordnungen gebunden, berlcksichtigen sie bei der Entscheidfindung aber
insoweit, als sie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der mas-
sgebenden Bestimmung zulassen (Urteile des BVGer B-148/2020 vom
10. Dezember 2020 E. 5.2 m.w.H. "dm/dm [fig.]"; B-564/2007 vom 17. Ok-
tober 2007 E. 10.4 [Formmarke]). Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich,
dass die Richtlinie eine solche vorliegend nicht zulassen wirde. Insofern
ist die Richtlinie der Vorinstanz im vorliegenden Verfahren zu beriicksichti-
gen (Urteil des BVGer B-148/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 5.3 "dm/dm

[fig.1").

Um von diesem Regelfall der halftigen Auferlegung der Widerspruchsge-
bihr bzw. des Wettschlagens der Parteikosten abzuweichen, hatte es ei-
nes sachlichen Grundes bedurft, den die Vorinstanz im Entscheid hatte
darlegen missen (zum Ganzen Urteil des BVGer B-148/2020 vom 10. De-
zember 2020 E. 6.2 "dm/dm [fig.]").

9.3 Ein Obsiegen im Umfang von drei Vierteln rechtfertigt keine vollstan-
dige Kostenauflage an die mehrheitlich unterliegende Partei. Insofern wur-
den die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens rechtswidrig verteilt. Ent-
sprechend der Regelung in den Richtlinien ist die Widerspruchsgebihr von
Fr. 800.— von den Parteien je halftig zu tragen und die Parteikosten des
vorinstanzlichen Verfahrens von Fr. 2'400.— sind wettzuschlagen.

10.

Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen. Die Kostenverteilung im
vorinstanzlichen Verfahren ist aufzuheben. Soweit weitergehend ist die Be-
schwerde abzuweisen.
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11.

11.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdefihrerin als tber-
wiegend unterliegende Partei mehrheitlich kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
VwVG). Die Gerichtsgebuhr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der
Streitsache, Art der Prozessflihrung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4°s VWVG; Art. 63 Abs. 5 VWVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1
Bst. a VGG i.V.m. Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die
Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafur ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Bei eher un-
bedeutenden Zeichen ist grundsatzlich von einem Streitwert zwischen
Fr. 50'000.— und Fr. 100'000.— auszugehen (BGE 133 Il 492 E. 3.3 "Turbi-
nenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Ver-
fahren auszugehen.

Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 4'500.— festzulegen. Die Beschwerde-
fuhrerin obsiegt lediglich bezlglich des vorinstanzlichen Kostenpunkts. lhr
sind deshalb Verfahrenskosten in der Hohe von Fr. 4'300.— aufzuerlegen.
Dieser Betrag ist dem in der Hohe von Fr. 4'500.— geleisteten Kostenvor-
schuss zu entnehmen und der Restbetrag von Fr. 200.— ist zurlickzuerstat-
ten. Die Beschwerdegegnerin tragt die uUbrigen Verfahrenskosten in der
Hoéhe von Fr. 200.—.

11.2 Der (teilweise) obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf
Antrag eine Entschadigung fur die ihr erwachsenen notwendigen Kosten
zulasten des Beschwerdeflhrers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
VWVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschadigung umfasst die
Kosten der Vertretung sowie allfallige weitere notwendige Auslagen der
Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, bei Fehlen einer
solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). An
den Detaillierungsgrad einer Kostennote vor dem Bundesverwaltungsge-
richt sind gewisse Anforderungen zu stellen, damit Gberprft werden kann,
ob der geltend gemachte Aufwand vollumfanglich notwendig und damit ent-
schadigungsberechtigt ist. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich
zu sein, welche Arbeiten durchgefuhrt worden sind und wer wie viel Zeit zu
welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend ge-
machte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (Urteile des BVGer
B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 9.4.1 "Volkswagen/VolksWerkstatt";
B-2495/2022 vom 18. Juli 2023 E. 8.2 "Pallas Kliniken Exzellente Medizin
Menschliche Behandlung [fig.]/PK Plaza Kliniken [fig.]", je m.w.H.).
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11.3 Die Beschwerdegegnerin hat mit der Beschwerdeantwort am 27. Feb-
ruar 2024 eine Kostennote eingereicht. Sie macht insgesamt 10 Stunden
mit einem Stundensatz von Fr. 420.—, insgesamt Fr. 4'200.—, geltend. Die
Kostennote fuhrt zwar auf, welche Arbeiten verrichtet wurden, allerdings
lassen sich die Stunden nicht zuordnen. Insgesamt scheint ein Aufwand
von 10 Stunden jedoch angemessen. Der geltend gemachte Stundenan-
satz von Fr. 420.— Gbersteigt jedoch den Maximalsatz von Fr. 400.— (Art. 10
Abs. 2 VGKE), welcher héchstens bei besonders komplexen Markenfallen
in Betracht kommt (Urteil des BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023
E. 9.4.3 m.w.H. "Volkswagen/VolksWerkstatt"). Es rechtfertigt sich, den Re-
gelsatz in Markensachen von Fr. 300.— zu veranschlagen. Der Beschwer-
degegnerin ist zulasten der Beschwerdeflihrerin eine reduzierte Parteient-
schadigung von Fr. 2'700.— zuzusprechen (ohne Mehrwertsteuer, welche
vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehr-
wertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. ¢ VGKE).

12.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 Uber das Bundesgericht,
Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Das Urteil erwachst mit Eroff-
nung in Rechtskraft.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Dispositivziffer 4 der ange-
fochtenen Verfliigung wird aufgehoben.

2.
Im Ubrigen wird die angefochtene Verfligung bestétigt und die Beschwerde
abgewiesen.

3.

Die Verfahrenskosten in der Gesamthéhe von Fr. 4'500.— werden im Um-
fang von Fr. 4'300.— der Beschwerdefuhrerin und im Umfang von Fr. 200.—
der Beschwerdegegnerin auferlegt. Der Anteil der Beschwerdefiihrerin wird
dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in der Héhe von Fr. 4'500.— ent-
nommen und der Restbetrag von Fr. 200.— wird ihr aus der Gerichtskasse
zurlUckerstattet. Der Anteil der Beschwerdegegnerin ist von dieser innert
30 Tagen ab Erdéffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu
Uberweisen.

4,

Die Beschwerdefiihrerin hat der Beschwerdegegnerin die Halfte der Wider-
spruchsgebihr in der Héhe von Fr. 400.— zu erstatten. Die Ubrigen Partei-
kosten des vorinstanzlichen Verfahrens werden wettgeschlagen.

5.

Der Beschwerdegegnerin wird fur das Beschwerdeverfahren eine redu-
zierte Parteientschadigung in der Hohe von Fr. 2'700.— zulasten der Be-
schwerdeflihrerin zugesprochen.
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Dieses Urteil geht an die Beschwerdeflhrerin, die Beschwerdegegnerin

und die Vorinstanz.

Der vorsitzende Richter:

David Aschmann

Versand: 6. Juni 2024

Die Gerichtsschreiberin:

Katherina Schwendener
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Zustellung erfolgt an:

— die Beschwerdeflihrerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zuriick
und Ruickerstattungsformular)

— die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;
Beilagen der Beschwerdeantwort zurlick und Rechnung)

— die Vorinstanz (Ref-Nr. 102749; Einschreiben; Vorakten zurlck)
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