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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des
Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der
angefochtenen Verflgung ist die Beschwerdel egitimation im Sinne von Art. 48 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VWV G, SR 172.021) bei der Beschwerdefuhrerin gegeben.
Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4
VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E.2

Vorliegend ist streitig, ob die Vorinstanz der internationalen Registrierung "LISSMAC" Nr.
1'343'568 zu Recht den Schutz in der Schweiz fir samtliche Waren der Klasse 3 definitiv
verweigert hat. Soweit die Beschwerdeftihrerin die Einrede des Nichtgebrauchs der
Widerspruchsmarke auf Beschwerdeebene erstmals geltend machen will, ist darauf nicht
einzutreten. Der Nichtgebrauch hétte im Rahmen des Widerspruchsverfahrensin der ersten
Stellungnahme vorgebracht werden missen (Art. 22 Abs. 3 der Verordnung Uber den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV], SR 232.111;
Art. 32 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [M SchG, SR 232.11]; Christoph
Gasser, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.] Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017,
Art. 32 N. 11 f., mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die
Beschwerdefuhrerin hat ihr Einrederecht somit verwirkt (Urteil des BV Ger B-3050/2011
vom 4. September 2012 E. 5.3 "Seven [fig.]/Room Seven).

E.31

Der Inhaber einer dteren Marke kann gegen die Eintragung einer jingeren Marke
Widerspruch erheben, wenn diese seiner Marke dhnlich ist und fur gleiche oder gleichartige
Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine V erwechslungsgefahr
ergibt (Art. 6quinquies lit. B Ziff. 1 der Pariser Ubereinkunft vom 20. Mé&rz 1883 zum
Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVU, SR
0.232.04] in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Die Verwechs ungsgefahr hangt
demnach von der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Zeichenahnlichkeit
und der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab (Gallus Joller, in:
Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N.
46). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen steht in einer Wechselwirkung zur



Zeichendhnlichkeit. Je dhnlicher sich die Produkte und Dienstleistungen sind, umso
unterschiedlicher missen die Zeichen sein. Besteht hingegen ein kleiner Zeichenabstand,
mussen wiederum gréssere Unterschiede zwischen den Waren- und

Dienstleistungsverzei chnissen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke
vorhanden sein, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen (Stédeli/Brauchbar Birkhauser,
in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz,
3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

E.3.2

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf Grundlage eines
Vergleichs zwischen den Registereintragen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen
Marke, soweit - wie vorliegend - keine frist- und formgerecht erhobene Einrede des
Nichtgebrauchs entgegensteht (Urtelle des BV Ger B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 4.1
"Hero [fig.]/Heera[fig.]; B-6783/2017 vom 18. Mé&rz 2019 E. 2.2, "uber/uberall";
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Weder sind alle Produkte
der gleichen Nizza-Klasse per se gleichartig, noch sind Produkte verschiedener Klassen
immer ungleichartig (Eugen Marbach, in: Marbach/Ducrey/Wild [Hrsg.], Immaterialgiter-
und Wettbewerbsrecht, 4. A. 2017, N. 663). Doch gilt die Zugehdrigkeit zum gleichen
Oberbegriff der Nizza-Klassifikation als Indiz fur die Gleichartigkeit (Urtell des BV Ger
B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 3.3 "Merci/Merci [fig.]").

E.33

Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzei chnungskraft:
er ist umso grosser, je héher ihre Kennzeichnungskraft ist. Die Rechtsprechung
unterscheidet dabel zwischen schwachen, normalen und starken Marken beziehungsweise
Markenbestandteilen (Joller, aa.O., N. 73 ff.). Erstere kennzeichnet insbesondere der
beschreibende Charakter pragender Elemente (Urteil des BV Ger B-7492/2006 vom 12. Juli
2007 E. 5 "Aromata'/Aromathera"), wahrend letztere den grossten geschiitzten
Ahnlichkeitsbereich haben, da sie das Ergebnis einer schopferischen Leistung oder langer
Aufbauarbeit darstellen (BGE 122 111 382 E. 2a"Kamillosan"/"Kamillon™, "Kamillan™).

E.4

Der Widerspruch hat innerhalb von drei Monaten nach der Veréffentlichung zu erfolgen
(Art. 31 Abs. 3 MSchG). Bel einem Widerspruch gegen eine internationale Registrierung
mit Schweizer Schutzlanddesignation beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist am ersten
Tag des Monats zu laufen, der dem Monat der Verdffentlichung im von der WIPO
vorgesehenen Publikationsorgan (Gazette) folgt (Art. 50 MSchV). Die Registrierung der
jungeren Marke wurde am 11. Mai 2017 publiziert. Mit Widerspruch vom 21. August 2017
ist die Frist gewahrt.

E.51

Im Sinne einer Vorfrage sind die massgeblichen Verkehrskreise und deren
Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Ausgangspunkt bildet dabel das Warenverzeichnis
der diteren Marke"SMAC" (Joller, aa.O., Art. 3 N. 51; Raphael Nusser, Die massgeblichen
Verkehrskreise im schwelzerischen Markenrecht, 2015, N. 13.02 ff.).

E.5.2

Die Widerspruchsmarke beansprucht in der Nizza-Klasse 3 Wasch-, Bleich-, Putz-, Polier-,
Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen, Parfiimeriewaren, dtherische Ole, Kosmetika,



Haarlotionen und Zahnputzmittel. Ein Grossteil der erwdhnten Waren dient dem taglichen
Bedarf und richtet sich in erster Linie an das breite Publikum, kann aber auch von
Fachkreisen nachgefragt werden. Die hier interessierenden Schleifmittel - wozu auch
Schleifpapier, -schwamme und -scheiben gehéren - kénnen ebenfalls je nach
Verwendungszweck von Endabnehmern, aber auch von professionellen Kreisen bezogen
werden. Massgebend ist der vorliegend sehr offen formulierte Registereintrag. Dieser
ermaoglicht es der Widerspruchsmarke in objektiver Hinsicht, Schleifmittel auch fir
potenzielle Abnehmerkreise des Baugewerbes oder der Industrie herzustellen.

E.53

Alsrelevante Verkehrskreise sind somit das algemeine Publikum, aber auch Fachkreise zu
berlicksichtigen. Wenn eine Marke gleichzeitig mehrere Verkehrskrei se anspricht, so ist
eine Verwechsungsgefahr bereits gegeben, wenn sie mit Bezug auf einen dieser
Verkehrskreise besteht (Marbach, SIWR 111/1, N. 954). Bei Massenartikeln des taglichen
Bedarfsist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren
Unterscheidungsvermogen zu rechnen als bei Spezial produkten oder Dienstleistungen, die
sich ausschliesslich an Fachkreise richten (Urteil des BV Ger B-6137/2013 vom 18. Juni
2015 E. 3"Terra'/"VetiaTerra'). Die Vorinstanz hielt fest, bei den strittigen Schleifmitteln
handle es sich um Massenartikel des téglichen Bedarfs wie auch um Produkte, die mit einer
gewissen Sorgfalt (als Werkzeug) erworben wirden. Diese Wrdigung ist nicht zu
beanstanden und blieb von der BeschwerdefUhrerin unbestritten. Esist folglich von einer
reduzierten Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskrei se auszugehen.

E.6

Zu prifen ist zunéchst, ob Warenidentitét- oder -gleichartigkeit vorliegt. Die angefochtene
Marke beansprucht verschiedene Arten von Schleifmitteln der Klasse 3, wie etwa Korund
(Schleifmittel), Metallkarbide (Schleifmittel), Siliziumkarbid (Schleifmittel), Diamantine
(Schleifmittel), Schleifpapier und Schleifkorner. Diese fallen allesamt unter den in Klasse 3
beanspruchten Oberbegriff "Schleifmittel” der Widerspruchsmarke. Der
Verwendungszweck der Produkte beider Marken ist derselbe. Schleifen bezweckt entweder
das Schéarfen (z.B. eines Messers) durch gleichmassiges Reiben der Oberfléche an etwas
Rauem oder das Glétten der Oberflache von Glas, Edelsteinen oder Ahnlichem mittels
Bearbeitung durch ein Werkzeug oder eine Maschine, so dass eine bestimmte Form entsteht
(<https://www.duden.de/rechtschreibung/schleifen_drillen_wetzen gleiten>, abgerufen am
8.11.2019). Damit ist Warenidentitét gegeben. Dies bestreitet auch die Beschwerdeflhrerin
nicht, weshalb sich weitere Ausfiihrungen hierzu ertbrigen.

E.71

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft ging die Vorinstanz davon aus, dass es sich
bei der Widerspruchsmarke um ein Fantasiezeichen ohne beschreibende Bedeutung fir die
beanspruchten Waren handle. Dementsprechend schloss sie auf eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese
Ansicht vertritt auch die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort. Die
Beschwerdefuhrerin usserte sich auf Beschwerdeebene nicht zu diesem Punkt.

E.7.2

Aus der italienischen Basiseintragung schimmert fir italienischsprachige Endkonsumenten
aus der Schweiz der Wortstamm "Smac" deutlich durch. Das Verb " Smacchiare"
(phonetische Aussprache: [zmak kiare]) tragt die Bedeutung "Flecken aus einem



Gegenstand entfernen” oder "reinigen”

(<https://de.pons.com/%C3%B Cbersetzung/italieni sch-deutsch/smacchiare>;
<https://de.langenscheidt.com/italieni sch-deutsch/smacchiare>; beide besucht am
15.11.2019). Die Namenworter "smacchiatore” (Verantwortliche/r fur die
Fleckenentfernung oder Fleckenentferner) und "smacchiatura" (Fleckenentfernung oder
Reinigung) leiten sich unmittelbar daraus ab (Paravia L angenscheidts Worterbuch,
Italienisch, 4. A. 2003, S. 848). Weitere Woérterbucheintrage beginnend mit dem
Wortstamm "Smac" enthalten "smaccatamente” im Sinn von "Ubermassig” oder
"Ubertrieben", "smaccato" mit den Bedeutungen "slsslich”, "Uberméssig"/" Uibertrieben™
oder "frech" und "smacco” a's Bezeichnung fir "die Schmach" (Paravia L angenscheidts
Worterbuch, a.a.O., S. 848). Die Wirkung eines Zeichens ist stets produktbezogen, das
heisst in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen, zu bestimmen (Joller,
aaO., Art. 3N. 85). Hinsichtlich Wasch-, Putz-, und Fettentfernungsmittel liegt der
beschreibende Inhalt des Markenworts auf der Hand, da sich der Zweck der
Fleckenentfernung beziehungswei se Reinigung unmittelbar daraus ergibt. Die zuvor
erorterten alternativen Bedeutungen des Wortstamms "Smac” riicken dabei mit Blick auf
die beanspruchten Waren deutlich in den Hintergrund. Es stellt sich die Frage, ob im
Zusammenhang mit den vorliegend strittigen Schleifmitteln der Widerspruchsmarke der
beschreibende Gehalt des Zeichens ebenfalls deutlich erkennbar ist. Eine
Fleckenentfernung erfolgt in erster Linie durch Reinigung der beschmutzten Oberflache.
Abhangig vom zu behandelnden Material - zu denken ist etwa an Kleidungsstiicke, Metall,
Polster oder Holz - und je nach Art der Verschmutzung - zum Beispiel durch zuckerhaltige
Flussigkeiten, Rotwein, Fett, Speisereste oder Gras - féllt die Wahl auf das eine oder andere
Reinigungsmittel. Die mutmasslich gewiinschte Wirkung des Putzmittel s setzt je nach
Bedarf den Schwerpunkt bei spiel sweise auf fettl 3sende, bleichende oder auch auf
abschleifende Eigenschaften des beigezogenen Produkts. Der Grundgedanke, dass ein
Reinigungsmittel unter Umstanden auch Schleifmittel enthalten kann, ist fir die
italienischsprachigen relevanten Verkehrskreise von dieser Warte aus betrachtet nicht
abwegig. Auch der Gedankengang zu einer Fleckenentfernung durch rein mechanisches
Abreiben beziehungsweise Abschleifen erscheint als weitere, ebenfalls naheliegende
Maoglichkeit. Die Verbindung des Markenworts zu den strittigen Schleifmitteln liegt
jedenfalls nicht so welit entfernt, dass die Vorstellungskraft des italienischsprachigen
Endkonsumenten allzu stark beansprucht werden miisste. Aufgrund des beschreibenden
Gehalts hinsichtlich der vorliegend relevanten Ware weist die Widerspruchsmarke damit
originar lediglich eine geringe Kennzeichnungskraft auf.

E.73

Damit ist die Vorinstanz zu Unrecht ohne Weiteres von der durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen.

E.74.1

Ob diese - in der angefochtenen Verfligung nicht thematisierte - Bedeutung der
Widerspruchsmarke im Ergebnis tatséchlich zu einem kleinen Schutzbereich der
internationalen Registrierung in Bezug auf die vorliegend strittigen Schleifmittel fuhrt, ist
nachfolgend zu prifen.

E.74.2



Namentlich kann eine Marke durch Erlangung einer hohen Bekanntheit auf dem Markt
gestarkt werden. In der Schweiz verlangt die Praxisin der Regel Belege fur einen
langjdhrigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung (Urtell des BV Ger B-3663/2011
vom 17. April 2013 E. 7.4.1 "Intel inside/Galdat inside” mit Hinweis). Die
Beschwerdegegnerin hat es versdumt, spatestens auf Beschwerdestufe hierfir Belege
einzureichen. Vor der Vorinstanz wie auch im Beschwerdeverfahren trug sie die Beweislast
und hatte im Rahmen des rechtlichen Gehdrs Gelegenheit, sich zur Kennzei chnungskraft
der Widerspruchsmarke zu &ussern sowie diese mit entsprechenden Belege zu untermauern.
Die Beschwerdefuhrerin hatte mit ihrer Stellungnahme vom 12. Januar 2018 bereitsim
vorinstanzlichen Verfahren auf diein E. 7.2 erdrterte Bedeutung des Wortstamms der
italienischen Widerspruchsmarke hingewiesen, ohne allerdings daraus explizit auf eine
madgliche Kennzeichnungsschwéache des Zeichens zu schliessen. Dass die Vorinstanz ohne
weitere Begrindung von einem Fantasiezeichen mit normaler Kennzeichnungskraft
ausgegangen war und sich dabei offensichtlich nicht mit dem mdglichen italienischen
Sinngehalt der Widerspruchsmarke auseinandergesetzt hatte, hinderte die
Beschwerdegegnerin nicht daran, markenstérkende A spekte vorzubringen, welche allenfalls
positive Auswirkungen auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gehabt hatten.
Diese geltend zu machen und entsprechende Belege zu offerieren, lag in der - vorliegend
nicht wahrgenommenen - Obliegenheit der Beschwerdegegnerin.

E. 743

Aufgrund der gegebenen Aktenlage ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke
schwach ist. Sie geniesst damit lediglich einen kleinen Schutzbereich.

E.81

In einem weiteren Schritt ist die Zeichendhnlichkeit zwischen den beiden Wortmarken
"SMAC" und "LISSMAC" zu prifen.

E.82

Die einsi|bige Widerspruchsmarke besteht aus dem Kurzwort "SMAC". Die zweisiIbige
angefochtene Marke "LISSMAC" nimmt das Widerspruchszeichen integral in sein eigenes
Zeichen auf. Daraus ergibt sich bereits eine gewisse Nahe zwischen den beiden Zeichen.
Wird eine dltere Marke vollstandig tbernommen, liegt nach gangiger Rechtsprechung
grundsétzlich Zeichendhnlichkeit vor. Die Kombination mit einem Zusatz schafft in der
Regel keine hinreichende Unterscheidbarkeit (Urteil des BV Ger B-433/2013 vom 18.
Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metropool" mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung).

E.83

Die Ubernahme des Hauptbestandteils einer dlteren Marke kann aber ausnahmsweise
zulassig sein, wenn der Ubernommene Bestandteil derart mit einer neuen Marke
verschmolzen wird, dass sie ihre Individualitét verliert und nur noch als untergeordneter
Teil desjingeren Zeichens erscheint (Joller, aa.O., Art. 3N. 134 f. m.w.H.; Urtelle des
BV Ger B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 5.1 f. "Hirsch/Apfelhirsch"; B-3328/2015
vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer Stingray"). Das
Bundesverwaltungsgericht bejahte eine derartige V erschmel zung etwa bereits bel der
dlteren Marke "Sky" in den Zeichen "Skype in" und "Skype out" (Urteil des BV Ger
B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7.6; vgl. auch Urteil des BV Ger B-259/2012 vom
27. Mérz 2013 E. 7.2 "Focus'/"AbaFocus'). In diesem Zusammenhang ist das
beschwerdewei se vorgebrachte Hauptargument der Beschwerdeflhrerin zu sehen, wonach



eine Unterteilung der zwei Silben der angefochtenen Marke in die beiden Teile "LISS-" und
"-MAC", und nicht "LIS-" und "-SMAC" oder "LI-" und "-SSMAC" erfolge. Ob die
Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke ihre Individualitét beibehdlt, ist anhand
eines visuellen, phonetischen und semantischen Vergleichs zu beurteilen.

E.83.1

Auf der schriftbildlichen Ebene unterscheiden sich die beiden rein verbalen Marken
zuné&chst in der Wortlange. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um ein Kurzwort
mit vier Buchstaben und einem Vokal ("a"), wéhrend die angefochtene Marke mit einer
anderen, zusétzlichen Silbe beginnt, eine Vokalfolge ("i", "a") und sieben Buchstaben
aufweist. Weiter weichen die beiden Marken am pragenden Wortanfang voneinander ab
(Urteil des BV Ger B-1605/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 6.2 "Cremolan"/" Xerolan";
RKGE, in: sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 "Seropram/Citopram"). Bereits ein gemeinsamer
Wortstamm kann allerdings ein starkes Indiz fiir die Ahnlichkeit bilden, da das K onzept,
den Markenstamm mit VVor- oder Endsilben zu variieren, beliebt und dem Verkehr vertraut
ist (Marbach, SIWR 111/1, N. 882). Durch die Verdoppelung wird das "ss" der
angefochtenen Marke in den massgeblichen Verkehrskreisen eher als Einheit
wahrgenommen, die gedanklich nicht zu trennen ist. Deswegen ist bei der angefochtenen
Marke nicht davon auszugehen, dass"LI1S-" von den relevanten Verkehrskreisen al's Prafix
von "SMAC" wahrgenommen wird. Im Schriftbild ist trotz integraler Ubernahme eine
gewisse Verschmel zung der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke nicht
abzusprechen.

E.832

Den Wortklang der Widerspruchsmarke charakterisiert vor alem die Kiirze. Bei der
Aussprache liegt der Schwerpunkt im letzten Teil des Wortes. Silbentrager ist das"a’,
welcher dem "c" als letzten Buchstaben zusétzliche Harte verleiht. Die Aussprachekadenz
der angefochtenen Marke verschiebt sich aufgrund des Vokals"i" und des
Doppelkonsonanten "ss" nach vorne (BGE 97 |1 78 E. 1c "Pond's'/"Respond”). Bei
Fantasienamen sind nicht alle theoretisch denkbaren, sondern lediglich die aufgrund
allgemeiner Sprachregeln naheliegenden Aussprachemdglichkeiten zu untersuchen (Urtell
des BV Ger B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 5.1.2 "Six"/"Sixx"). Der Silbengipfel
von "LISSMAC" befindet sich in den Buchstaben "i" und "a". Entgegen der Ansicht der
Beschwerdefihrerinist hier akustisch aber sowohl eine Aussprachein "LISS" und "-MAC"
asauchin”LI-" und "-SSMAC" denkbar. In beiden Fallen fihrt der verbindende Zischlaut
"s" (beziehungsweise der gleichlautende "ss') dazu, dass die Widerspruchsmarke durch die
klangbildliche Ubereinstimmung im letzten Teil der angefochtenen Marke weiterhin
erkenn- und individualisierbar bleibt.

E.84

Ausnahmsweise vermag ein veranderter Sinngehalt eine bestehende optische oder
akustische Nahe zwischen zwei Kennzeichen zu kompensieren (Joller, aa.O., Art. 3N. 182;
Urteil des BV Ger B-259/2012 vom 27. Mérz 2013 E. 6.2 "Focus'/" AbaFocus").
Massgebend dabel ist, dass der unterschiedliche Sinngehalt in allen Sprachregionen der
Schweiz sofort und unwillkirlich erkannt wird. Markante Sinngehalte, die sich beim Héren
und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdréngen, dominieren regelméssig auch das
Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der
anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das



kaufende Publikum durch einen &nlichen Klang oder ein &hnliches Schriftbild tauschen
lasst (BGE 121 111 377 E. 2b und ¢ "Boss'/"Boks").

E.84.1

Wie bereits weiter oben festgestellt, ergibt sich eine Bedeutung der Widerspruchsmarke
insbesondere fur die italienischsprachigen relevanten Verkehrskreise (vgl. E. 7.2).
Unabhéngig von der Frage, ob das italienische Wort fur "Flecken entfernen”
beziehungsweise "Putzen" zum Grundwortschatz der relevanten Verkehrskreise gehort, fallt
besonders ins Gewicht, dass es sich bei "SMAC" lediglich um den Wortstamm des
entsprechenden Verbs handelt. Fir andere Sprachregionen der Schweiz ist der Sinngehalt
damit nicht auf Anhieb erkennbar. Hinzu kommt, dass der bereits oben festgestellte,
beschreibende Charakter der Widerspruchsmarke das V orliegen eines markanten
Sinngehalts ausschliesst.

E.84.2

Die Beschwerdefhrerin versucht vergeblich, ihrer Wortmarke einen eindeutigen
Sinngehalt zuzuschreiben, der einen hinreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke
schafft. Der von ihr geltend gemachte Bezug des ersten Teilsihrer Marke "Liss-" zum
franzdsischen Verb "lisser" bewegt sich aufgrund der Bedeutung "glétten” beziehungsweise
glattstreichen

(<https.//de.pons.com/%C3%B Cbersetzung/franz%C3%B 6si sch-deutsch/lisser>, abgerufen
am 18.11.2019) im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Schleifmitteln etwa
in gleicher Weise im Bereich des beschreibenden Gehalts wie die Widerspruchsmarke.
Auch ergibt der von der BeschwerdefUhrerin weiter behauptete Namensbezug auf "Mac”
oder "Mc Donald's' beziiglich des zweiten Teils der angefochtenen Marke keinen klaren
Sinn. Jedenfalls entschied die Rekurskommission bereitsin diesem Sinne bezlglich "Mac"
in Alleinstellung (RKGE in: sic! 2000 386 ff., "Maag"/"Mac"). Nichts Anderes gilt, wenn
sich der entsprechende Bestandteil wie vorliegend am Ende der Wortmarke befindet, wie
die Beschwerdegegnerin zu Recht festhalt. Denkbar ist weiter eine Nahe zum italienischen
Wort "macchia’ mit den Bedeutungen "Fleck", " Sprenkel”, "Farbtupfer", "Makel" oder

" Schandfleck”

(<https.//de.pons.com/Ubersetzung?g=macchia& |=deit&in=ac_it&If=it& gnac=macchia,
besucht am 18.11.2019). Doch auch bei diesem Bedeutungsgehalt bleibt es bei einer vagen
Zuschreibung durch die relevanten Verkehrskreise bel gleichzeitiger Néhe zum Sinngehalt
der Widerspruchsmarke. All diesen hypothetischen Sinngebungen ist schliesslich gemein,
dass sie - wenn Uberhaupt - lediglich in einem Sprachraum der Schweiz verstanden werden
konnten. Mit Blick auf den Gesamteindruck, den die angefochtene Marke bei den
massgeblichen Verkehrskreisen hinterlésst, ist daher am ehesten mit der Vorinstanz davon
auszugehen, dass "LISSMAC" als Fantasiezeichen ohne beschreibenden Gehalt aufgefasst
wird.

E.85

Im Sinne eines Zwischenergebnisses ist festzuhalten, dass die angefochtene Marke auf der
schriftbildlichen Ebene trotz integraler Ubernahme der Widerspruchsmarke wenige
Verbindungen zu letzterer zuldsst. Im Wortklang hingegen bleibt der Zeichenabstand relativ
klein, ohne dass dieser durch einen markanten Unterschied auf Sinngehaltsebene
kompensiert wirde. Insgesamt ist daher von einer Zeichendhnlichkeit auszugehen.

E.91



In einer Gesamtwrdigung ist die Verwechslungsgefahr zu beurteilen. Aufgrund der bereits
festgestellten Warenidentitét ist dabel ein strenger Massstab anzulegen. Zudem ist von einer
reduzierten Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auszugehen. Die schwache
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fiihrt zu einem engen Schutzumfang der
Widerspruchsmarke.

E.9.2

Der Gesamteindruck der Marke wird in erster Linie von den kennzeichnungskraftigen
Bestandteilen gepragt. Schwache Elemente vermégen ihn weniger zu beeinflussen und
gemeinfreie Elemente spielen eine noch untergeordnetere Rolle (Joller, aa.O. Art. 3 N.
129). Eine Verwechslungsgefahr ist regelméassig nicht vorhanden, wenn die zu
vergleichenden Marken einzig in gemeinfreien Elementen Ubereinstimmen, die fur sich
genommen nicht schitzenswert sind (Joller, aa.O., Art. 3 N. 131 mit zahlreichen
Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bel einer schwachen Marke fihrt dies zu einem
kleinen geschiitzten Ahnlichkeitsbereich und entsprechend zu einer kleinen Sperrwirkung.
Dann gentigen schon bescheidene Abweichungen zwischen den strittigen Marken, um eine
hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 111 382 E. 2a
"Kamillosan"/"Kamillon", "Kamillan"; Urteil des BV Ger B-2521/2018 vom 15. Januar
2019 E. 7.5). Und selbst fUr starke Marken erstreckt sich der Schutzbereich grundsétzlich
nicht auf im Gemeingut stehende Elemente, es sei denn sie hétten sich im Verkehr
durchgesetzt (BGE 127 111 160 E. 2b/cc und 2c "Securitas").

E.9.3

Wie bereits oben festgestellt (vgl. E. 7.2), besteht die Widerspruchsmarke insgesamt aus
einem gemeinfreien, beschreibenden Element. Eine V erkehrsdurchsetzung der
Widerspruchsmarke macht die Beschwerdegegnerin nicht geltend und eine solche geht auch
aus dem Registereintrag nicht hervor. Die dltere Marke wurde vollstéandig in die
angefochtene Marke Ubernommen. Dies lenkt die - wenn auch reduzierte - Aufmerksamkeit
der relevanten Abnehmerkreise auf den Wortanfang der angefochtenen Marke. Entgegen
der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist nicht von einem "unbetonten” Anfang der ersten
Silbe der angefochtenen Marke auszugehen. Vorliegend verschaffen der pragende
Wortanfang und die Wahrnehmung durch die relevanten Verkehrskreise als ein
einheitliches, neues Markenwort die entscheidenden Unterscheidungsmerkmal e zur
Widerspruchsmarke. Denn der fantasiehafte Gehalt der angefochtenen Marke 18sst trotz
integraler Ubernahme der &lteren Marke eine schopferische Leistung erkennen, welche mit
dem unterschei dungskréftigen Wortanfang al's originelle Wortneuschépfung wirkt. Mit
Blick auf die bestehende Warenidentitat und angesichts des kleinen Schutzbereichs der
Widerspruchsmarke reicht diese bescheidene Abweichung in der ersten Silbe der
angefochtenen Marke aus, um eine unmittelbare V erwechslungsgefahr zur
Widerspruchsmarke zu bannen. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist gar soweit
reduziert, dass vorliegend trotz der herabgesetzten Aufmerksamkeit der relevanten
Verkehrskreise auch keine mittelbare V erwechslungsgefahr zu befirchten ist.

E. 10

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositiv-Ziffern 1, 2 und 5
der vorinstanzlichen Verfigung sind aufzuheben. Der Widerspruch ist vollumfanglich
abzuweisen.

E. 111



Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin a s unterliegende Partel
kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Hohe der Spruchgebiihr bemisst sich nach dem
Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessfiihrung und der
finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bisVwV G, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwal tungsgericht
[VGKE, SR 73.320.2]). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren sind Vermégensinteressen
betroffen, wobei das Interesse der Widersprechenden an der Ldschung, beziehungsweise
jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist.

Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemass ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-
und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 111 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine
konkreten Anhaltspunkte flr einen htheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts sind die Verfahrenskosten auf Fr.
4'500.- festzusetzen und vollumfanglich der Beschwerdegegnerin zu Gberbinden. Der
Vorinstanz sind keine V erfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der von der
Beschwerdefuhrerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher Hohe ist ihr zurlickzuerstatten.

E.11.2

Der obsiegenden Beschwerdefthrerin kann zudem von Amtes wegen oder auf Begehren
eine Entschadigung fur die ihr erwachsenen notwendigen und verhaltnismassig hohen
Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwWVGi.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die
Partel entschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allféllige weitere notwendige
Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Geméass Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE ist sie auf Grund
einer detalllierten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat die Beschwerdefihrerin zwar
eine Parteientschadigung von Fr. 3'000.- beantragt, ohne allerdings eine Kostennote
einzureichen. Aus dieser Angabe allein ist nicht einmal ersichtlich, welche Arbeiten
durchgefuhrt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat. Eine
detallierte Kostennote weist dartiber hinaus auch aus, wie sich der geltend gemachte
Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (vgl. Urteil des BV Ger B-2521/2018 vom 15.
Januar 2019 E. 9.3 m.w.H.). Erst auf dieser Grundlage kann - wie im Reglement vorgesehen
- Uberpruft werden, ob es sich beim veranschlagten Aufwand vollumfénglich um

entschédi gungsberechtigten notwendigen Aufwand handelt (vgl. Andre Moser et al.,
Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, 2. Auflage 2013, S. 271, Rz. 4.85). Die
Geltendmachung eines pauschalen Aufwands fur die Anwaltstatigkeit gentigt den
Anforderungen an den Detaillierungsgrad einer Kostennote nicht, weshalb der Aufwand auf
Grund der Akten zu bestimmen ist. Die Aktenlage weist insgesamt keine hohe Komplexitét
der Materie auf und I&sst unter Berticksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren
(Art. 8, 9 und 11 VGKE) eine Parteientschadigung von pauschal Fr. 2'500.- als angemessen
erscheinen.

E.113

Die BeschwerdefUhrerin unterlag im vorinstanzlichen Verfahren. Die Vorinstanz sprach der
Beschwerdegegnerin eine Parteientschadigung von Fr. 2'000.- (inkl. Widerspruchsgebtihr)
zu. Aufgrund des V erfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr
auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. In Bestétigung von
Dispositivziffer 4 des angefochtenen Widerspruchsentscheids Nr. 15669 vom 14. Mérz
2018 verbleibt die Widerspruchsgebuhr bei der Vorinstanz. Indessen sind die Kosten fir
das erstinstanzliche Verfahren von Fr. 800.- der unterliegenden Beschwerdegegnerin



aufzuerlegen und mit der von ihr bereits vorgel eisteten Widerspruchsgebuihr zu verrechnen.
Die BeschwerdefUhrerin hat der Beschwerdegegnerin daher keine Kosten zu ersetzen und
Dispositivziffer 5 der angefochtenen Verflgung ist aufzuheben. Dartiber hinausist der
vertretenen BeschwerdefUhrerin, welche im vorinstanzliche Verfahren eine Stellungnahme
eingereicht hat, eine Parteientsch&digung von Fr. 1'200.- zulasten der Beschwerdegegnerin
zuzusprechen.

E.12

Gegen dieses Urtell steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des
Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 Uber das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz [BGG,
SR 173.110]). Es wird daher mit Eroffnung rechtskraftig.
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