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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der
Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31 und 33 lit. e VGG). Als
Widersprechende hat die Beschwerdefuhrerin am Verfahren vor der Vorinstanz
tellgenommen und ist durch die angefochtene Verfliigung besonders bertihrt. Sie hat zudem
ein al's schutzwiirdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Anderung,
weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VWV G). Eingabefrist und -form
sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VWV G), der Rechtsvertreter hat sich rechtsgentiglich
ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemass bezahlt (Art. 63
Abs. 4 VwVG) und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor. Auf die Beschwerde
ist daher einzutreten.

E.21

Der Inhaber einer dlteren Marke kann Widerspruch gegen eine Markenei ntragung erheben,
wenn diese seiner Marke dhnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen wie diese bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. ci.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechsungsgefahr beurteilt sich nach der

K ennzeichnungskraft der dlteren Marke, der Zeichenahnlichkeit und der Ahnlichkeit der
Waren und Dienstleistungen, fur welche die Marken hinterlegt sind (Gallus Joller, in:
Michael G. Noth/ Gregor Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG],
Bern 2009, Art. 3 N. 45). Ob zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen
Marke eine Verwechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der massgeblichen
Verkehrskreise zu beurteilen, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild
auselnanderhalten sollten (BGE 121 |11 377 E. 2aBoss/Boks; 119 11 473 E. 2d
Radion/Radomat). Zwischen der Zeichenahnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und
Dienstleistungen als Kriterien der Verwechs ungsgefahr besteht eine Wechselwirkung: An
die Verschiedenheit der Zeichen sind umso héhere Anforderungen zu stellen, je dhnlicher
die Waren oder Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt. (BGE
128 111 441 E. 3.1 Appenzeller; 128 |11 96 E. 2c Orfina; 126 |11 315 E. 6b/bb
Rivella/Apiella; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8).

E.22



Die Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen beurteilt sich an-hand der
Eintragungen im Register (Urteile des BV Ger B-137/2009 vom 30. September 2009 E.
5.1.1 Diapason Rogers Commodity Index; B 8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2
Activia; B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 Old Navy). Gleichartigkeit liegt vor, wenn
die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen kdnnen, die unter
Verwendung identischer oder dhnlicher Marken angepriesenen Waren wirden angesichts
ihrer Ublichen Herstellungs- und Vertriebsstétten aus ein und demselben Unternehmen
stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers
von verbundenen Unternehmen hergestellt (Urteile des BV Ger B-6665/2010 vom 21. Juli
2011 E. 5.1 Home Box Office/Box Office; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1
Efe/Eve mit Hinweisen). Fur die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen
sprechen deshalb eine einheitliche Wertschopfungskette, ein sinnvolles L eistungspaket al's
marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktibliche Verkniipfung oder
enge Zusammengehdrigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstétten (Urtelle
des BV Ger B-2269/2011 vom 9. Marz 2012 E. 6.5.1 Bonewelding; B-758/2007 vom 26.
Juli 2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 300), oder der Umstand, dass
sich die Waren oder Dienstleistungen unter den gleichen Oberbegriff der
Nizza-Klassifikation einordnen lassen (Urteile des BV Ger B-6732/2014 vom 20. Mai 2015
E. 2.2 Cdida/Cayana; B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 Lido Champs-Elysées
Parig/Lido Exclusive Escort; JOLLER, a.aO., Art. 3N. 246).

E.23

Bei der Beurtellung der Zeichenadhnlichkeit ist zu beriicksichtigen, dass das angesprochene
Publikum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf den
Gesamteindruck abzustellen, den die sich gegentiberstehenden Marken in der Erinnerung
der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 |11 377 E. 2a Boss/Boks; Eugen
Marbach, in: Roland von Buren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialglter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht [nachfolgend zitiert SIWR 111/1], 2. Aufl.,
Basel 2009, N. 867). Fiir die Ahnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das
Erscheinungsbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgeblich (BGE 127 111 160 E.
2b/cc Securitas; BGE 121 111 377 E. 2b Boss/Boks). Markenzeichen sind in der Regel schon
dann @hnlich, wenn sie nur in einem einzigen der aufgezahlten Aspekte tbereinstimmen
(Urtelle des BV Ger B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 Caida/Cayana; B 7442/2006
vom 18. Mai 2007 Feel 'n Learn/See 'n Learn; Joller, a.a.O., Art. 3, N. 173). Unter
Umstanden kann die Ahnlichkeit auf einer Ebene aber durch klare Unterschiede auf anderer
Ebene neutralisiert werden, so beispielsweise ein &hnlicher Wortklang durch einen klar
abweichenden Sinngehalt (BGE 121 111 377 E. 3c Boss/Boks; Marbach, SIWR 111/1, N.
875; Joller, aa.O., Art. 3 N. 168). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die
Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das
Erscheinungsbild durch die Wortlange und die optische Wirkung der Buchstaben.
Kurzwdrter préagen sich sowohl optisch als auch akustisch besser ein alslangere Worter,
weshalb Unterschiede hier eher wahrgenommen werden (BGE 121 111 377 E. 2b
Boss/Boks; Joller, a.a.O., Art. 3N. 134). Schliesslich ist zu beachten, dass dem Wortanfang
und -ende in der Regel eine erhthte Bedeutung zukommt, da sie besser im Gedéachtnis
haften bleiben (BGE 127 111 160 E. 2b/cc Securitas, BGE 122 |11 382 E. 5a
Kamillosan/Kamillan; Urteile des BV Ger B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5
Bally/Tdly; B 6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 Stenflex/Star Flex; B 7934/2007
vom 26. August 2009 E. 6.3 Fructa/Fructaid).



E.24

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ahnlichkeit der Zeichen und der
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befirchten sind, so
dass die mit dem jungeren Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem fal schen
Markenin-haber zugerechnet werden. Eine unmittelbare V erwechslungsgefahr ist
anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen fir das andere gehalten wird; eine
mittelbare V erwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar
ause nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhange der Markeninhaber
vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (vgl. BGE 128 111 96 E. 2a Orfina; 127 111 160
E. 2a Securitas; Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 99 E. 1b
Stoxx/StockX [fig.]).

E.25

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hangt auch vom Aufmerksamkeitsgrad der
Verkehrskreise sowie vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BV Ger
B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 Plusg/PlusPlus [fig.] mit Hinweisen). Schwache
Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen, verfligen
Uber einen geringen Schutzumfang, so dass bereits bescheidene Abweichungen geniigen,
um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (vgl. Urteile des BV Ger B 5440/2008
vom 24. Juli 2009 E. 6.2 jump/Jumpman; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6
Regulat/H203 pH/ Regulat; B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, Aromata/Aromathera).
Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphére des Gemeinguts begrenzt, denn was
markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemass dem Verkehr zur freien
Verwendung zu (Urteile des BV Ger B 5871/2011 vom 4. Marz 2013 E. 4.2
Gadovist/Gadogita; B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.2 ECO-CLIN/SWISS ECO
CLEAN [fig.]), wahrend Kollisionen von zusammengesetzten oder nur geschwéachten
Marken differenziert zu beurteilen sind (vgl. Urteile des BV Ger B-6821/2013 vom 25.
Februar 2015 E. 7.3 Clinique/Dermaclinique; B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3
Tivo/tivu sat HD; B-7346/2009 vom 27. September 2010 Murolino/Murino). Zum
Gemeingut gehdren namentlich Sachbezei chnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie
die Beschaffenheit, die Bestimmung, der Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder
die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, fir welche das Zeichen hinterlegt
wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder
Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschopft (BGE
13511 359 E. 2.5.5 akustische Marke; Urteile des BV Ger B-283/2012 vom 13. Dezember
2012 E. 4.1 Noblewood; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 Ironwood und B 985/2009
vom 27. August 2009 E. 2 Bioscience Accelerator).

E.26

Als stark gelten dagegen Marken, die entweder aufgrund ihres besonders fantasiehaften
Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs tberdurchschnittliche
Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 111 385 E. 2a Kamillon/Kamillosan; Urteil des BGer
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Y ello). Bekannte Marken geniessen einen
erhohten Schutzumfang bei der Zeichendhnlichkeit sowie einen erweiterten
Gleichartigkeitsbereich, weil die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Konsumenten dhnliche Drittmarken missdeuten, steigt (BGE 128 111 441 E.
3.1 Appenzeller; 128 111 97 E. 2af. Orfina; 127 111 160 E. 2bb Securitas; Joller, aa.O., Art.
3 N. 74 ff.).



E.2.7

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und
unter welchen Umsténden sie gehandelt zu werden pflegen. Fur die Beurteillung der
Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auffassung spezialisierterer Verkehrskreise oder
Zwischenhandler und -handlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung
des allgemeinen Publikums beziehungsweise der Endabnehmer und -abneh-merinnen
massgebend, wenn diese die grosste Teilmenge bilden (Urteile des BV Ger B-6103/2013
vom 14. November 2013 E. 3.2 TUI Holly/HollyStar; B 3541/2011 vom 17. Februar 2012
E. 4.2 Luminous). Im Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich
das fragliche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.4
Wilson). Bei Massenartikeln des téglichen Bedarfs, wie bei spiel sweise Lebensmitteln, ist
mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermégen der
Konsumenten zu rechnen als bel Spezial produkten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder
weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschrankt bleibt (BGE 126 111 315 E. 6b/bb
Rivella/Apiela; 122 111 382 E. 3a Kamillon/Kamillosan; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom
6. Oktober 2004 E. 2.3 Yéello).

E.31

Zunéchst sind die massgeblichen Verkehrskreise und der daraus resultierende Grad der
Aufmerksamkeit und der Warengleichartigkeit zu bestimmen. Sowohl die
Widerspruchsmarke al's auch die angefochtene Marke beanspruchen Schutz fir
Zeitmessgeréte bzw. Uhren verschiedener Art, Uhrenketten und Schmuck der Klasse 14.
Die Waren der Beschwerdefthrerin, fur welche der Widerspruch gutgeheissen wurde
(métaux précieux et leurs alliages, coffrets abijoux, écrins, pierres précieuses, écrins pour
I'norlogerie, étuis pour I'horlogerie) sind vorliegend nicht mehr von Belang, da die
Beschwerdegegnerin den Entscheid der Vorinstanz nicht angefochten hat. Die
Verkehrskreise fir Zeitmessgeréte verschiedener Art, Uhrenketten und Schmuck der Klasse
14 bestehen aus Endabnehmern sowie aus Zwischen- und Detailhéndlern. Vorliegend ist
auf die Sicht der Endabnehmer abzustellen, da diese die grosste Teilmenge bilden. Die
beanspruchten Waren konnen als teure L uxusobjekte mit grosster Sorgfalt erworben, oder
aber a's billiges Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des taglichen Bedarfs eingekauft
werden. Daher ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit beziiglich der fraglichen
Waren auszugehen (vgl. Urteile des BV Ger B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 3.3 six
[fig.]/SIXX [fig.]; B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 mit Hinweisen LOTUS
[fig.]/LOTUSMAN [fig.]; B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 7 Bally/BALU).

E.32

Dabeide Marken Schutz fur Zeitmessgerate, Uhren, Uhrenzubehdr und Schmuck der
Klasse 14 beanspruchen, ist von einer Warengleichheit auszugehen. Dies wird auch von den
Verfahrensbeteiligten nicht bestritten.

E.4

Nachdem eine Warengleichheit bejaht werden kann, ist zu prifen, ob Ahnlichkeit zwischen
den Zeichen LOOP BY HARRY WINSTON und JOOP! besteht. Die Zeichendhnlichkeit
beurteilt sich nach dem Wortklang, Schriftbild und nach dem allfalligen Sinngehalt (vgl. E.
2.3).

E.41



Die angefochtene Marke besteht aus englischen Waortern bzw. einem englischen Namen,
weshalb das Zeichenelement LOOP klar erkennbar mit "U" ausgesprochen wird. Bei Joop
handelt es sich um einen niederlandischen V ornamen bzw. um einen Nachnamen, der in der
Schweiz nicht stark vertreten ist
(<http://www.familienbande24.de/vornamen/jungs/Joop/seite3.html>;

<http://tel .search.ch/was=joop& privat=1>, letztmals abgerufen am 2. November 2015).
Aufgrund der bekannten deutschen M odedesigner Wolfgang und Jette Joop wird der Name
in der Schweiz am ehesten als deutscher Nachname wahrgenommen und entsprechend mit
"O" ausgesprochen. Die Marken unterscheiden sich im ersten Wort im Anfangsbuchstaben
sowie in der Aussprache. Hinzu kommt, dass die angefochtene Marke wesentlich langer al's
die Widerspruchsmarke ist und daher eine stark abweichende Silbenzahl (6 vs. 1 Silbe),
Aussprachekadenz und Vokalfolge (U-Al-A-1-1-O vs. O) aufweist. Eine Gemeinsamkeit
kann hochstens darin erblickt werden, dass die Vokale "O" und "U" dhnlich sind und beide
Marken im ersten Zeichenelement "P" als letzten Buchstaben enthalten. Folglich besteht auf
phonetischer Ebene keine wesentliche Zeichendhnlichkeit.

E.4.2

Auf schriftbildlicher Ebene besteht eine Ahnlichkeit zwischen den Zeichenelementen
LOOP und JOOP. Die Anfangsbuchstaben "L" und "J' sind grafisch &hnlich, gefolgt vom
identischen Bestandteil "OOP". Die Ahnlichkeit wird jedoch stark relativiert, wenn man die
sich gegentiberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit betrachtet. Wie oben erwahnt, ist die
angefochtene Marke wesentlich langer as die Widerspruchsmarke, woraus sich auch eine
unterschiedliche optische Wirkung der Buchstaben ergibt. Hinzu kommt, dass die
Widerspruchsmarke am Wortende eln Ausrufezeichen enthdt. Auch dies fihrt zu einer
unterschiedlichen optischen Wirkung. Zwar trifft eswie von der Vorinstanz angefthrt zu,
dass die unveranderte Ubernahme pragender Zeichenbestandteile in der Regel eine
Zeichendhnlichkeit zu begrinden vermag (BGE 122 111 382 E. 5 Kamillosan; Urteile des
BV Ger B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 6 G-mode/ GMODE; Marbach, SIWR 111/1 N.
866). Wird ein prégender Zeichenbestandteil einer dlteren Marke tibernommen, so
verschafft auch die Kombination mit einem Zusatz in der Regel keine hinreichende
Unterscheidbarkeit, da die Abnehmer von einem Serienzeichen ausgehen kénnten (vgl.
BGE 93 Il 424 E. 3 Burberrys; Joller, a.a.O., Art. 3N. 127). Vorliegend ist jedoch zu
beachten, dass JOOP! von der angefochtenen Marke LOOP BY HARRY WINSTON
gerade nicht unverandert tbernommen wurde. Es handelt sich um ein verh@ltnisméssig
kurzes Zeichen, weshalb sich der Unterschied im Anfangsbuchstaben relativ gut einpragt.
Weiter ist es nicht zul&ssig, einzelne Zeichenbestandteile herauszul 6sen und ausschliesslich
auf diese abzustellen. Die sich gegentiberstehenden Marken sind letztlich stetsin ihrer
Gesamtheit zu beurteilen (vgl. BGE 122 111 382 E. 5b Kamillosan; 84 11 441 E. 3
Xylokain/Celekain; 78 11 381 E. 1 Alucol/Aludrox; Marbach, SIWR 111/1, N. 864). Die
Tatsache, dass der Bestandteil LOOP am Anfang des angefochtenen Zeichens steht und
daher im Gesamteindruck eine leicht erhdhte Beachtung erfahrt, andert daran nichts (vgl. E.
2.3). Esist nicht ersichtlich, weshalb das einzige gemeinsame Zeichenelement "OOP"
derart pragend sein sollte, dass die Ubrigen, nicht tbereinstimmenden Bestandteilen
lediglich marginal zu beachten wéren. Betrachtet man die Marke in ihrer Gesamtheit, geht
das Element "OOP" vielmehr in ihr auf und erscheint lediglich als ein Bestandteil unter
weliteren (vgl. Joller, aa.O., N. 128 zu MSchG 3; Marbach, SIWR 111/1 N. 869). Nach dem
Gesagten ergibt sich nur eine entfernte Ahnlichkeit im Schriftbild.



E.43

Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin machen geltend, dass das englische Wort
Loop Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden habe. Die massgeblichen
Verkehrskreise seien sich gewohnt, diesen Begriff mit etwas Schleifen-/Schlaufenférmigem
Zu assoziieren, weshalb sie die angefochtene Marke im Sinne von " Schleife/Schlaufe von
Harry Winston™" verstehen wirden. Fachpersonen aus der Uhrenbranche wirden das Wort
Loop zusdtzlich a's Rippe verstehen, was einen "schmalen Bandanschluss an einem
Uhrengehause" bezeichne, der "nicht oder nur wenig in die Form des Glasreifens aud auft”.
Die BeschwerdefUhrerin macht dagegen geltend, dass das Wort Loop nicht zum englischen
Grundwortschatz gehére und folglich von den Schweizer Durchschnittskonsumenten nicht
verstanden werde. Der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin ist insofern zuzustimmen,
dass es sich bei Loop um einen Begriff handelt, der in unterschiedlichen Bereichen in der
deutschen Sprache verwendet wird. So bezeichnet Looping bei spielsweise einen Flug, bei
dem das Flugzeug einen vertikalen Kreis beschreibt, und im Musikbereich steht Loop fur
eine kurze, mit technischen Mitteln mehrfach wiederholte Klangfolge (vgl. den Auszug aus
dem Munzinger Online/Duden, vollstandig zitiert in Beilage 8 zur Vernehmlassung der
Vorinstanz vom 22. Juni 2015). Eine Haarschleife wird auf Englisch eher "ribbon" genannt.
Im Modebereich werden Schlauch-Schal s jedoch Ublicherweise al's L oop-Schals bezeichnet.
All diese Verwendungsarten von Loop weisen jedoch nicht nach, dass eine Mehrheit der
Endkonsumenten dieses Wort ausdriicklich als Ubersetzung von Schieife/Schlaufe erkennt.
Auch kann mit den eingerei chten Belegen nicht nachgewiesen werden, dass Loop zum
englischen Grundwortschatz gehort. Es ist deshalb davon auszugehen, dass dieser Begriff
den massgeblichen Verkehrskreisen zwar nicht unbekannt ist, aber eher diffus als
englisches Lehnwort (allenfalls fur etwas Kreisformiges) und nicht unbedingt in seiner
exakten Bedeutung als Schleife/Schlaufe verstanden wird. Obwohl nicht davon
ausgegangen werden kann, dass Loop von den massgeblichen Verkehrskrei sen exakt
verstanden wird, so ergibt sich mit "Loop von Harry Winston" dennoch ein markant
unterschiedlicher Sinngehalt der angefochtenen Marke im Vergleich zur
Widerspruchsmarke JOOP!, welche in der Schweiz entweder als Nachname oder al's
Fantasiezeichen verstanden wird.

E.44

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nur eine entfernte Zeichendhnlichkeit
besteht. Diese ergibt sich auf der schriftbildlichen Ebene aus dem Element "OOP", welches
bei der angefochtenen Marke im ersten und damit leicht erhéht prégenden Zeichenwort
LOOP enthalten ist. In phonetischer Hinsicht ist dagegen keine Zeichendhnlichkeit
gegeben, und es liegt ein wesentlich abweichender Sinngehalt vor.

E.5

Schliesslich bleibt zu prifen, ob unter Berticksichtigung der Kennzeichnungskraft der
dlteren Marke und des Aufmerksamkeitsgrades der massgeblichen Verkehrskreise eine
V erwechslungsgefahr besteht.

E.51

Die Beschwerdefihrerin machte im vorinstanzlichen Verfahren geltend, dass es sich bei
JOOP! um eine Marke von hoher Bekanntheit und folglich Uberdurchschnittlichem
Schutzbereich handle. Wie die Vorinstanz anfuhrt, kdnnte die Bekanntheit der
Widerspruchsmarke allenfalls fir Waren der Klasse 25 als institutsnotorisch eingestuft



werden, nicht jedoch ohne weiteres fir Waren der Klasse 14. Die Beschwerdefihrerin
macht die erhohte Bekanntheit ihres Zeichens im Beschwerdeverfahren nicht mehr geltend
und hat keine entsprechenden Belege eingereicht, weshalb von einem normalen
Schutzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen werden darf.

E.52

Wiein E. 4 festgehalten, kann zwischen den sich gegentiberstehenden Zeichen auf
schriftbildlicher Ebene eine gewisse Ahnlichkeit gesehen werden. Trotz der
Warengleichheit und dem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer
erscheint die Zeichenahnlichkeit aber nicht derart relevant, alsdass sie eine
Verwechslungsgefahr hervorrufen konnte. Fur die massgeblichen Verkehrskreiseist im
Kontext der gesamten Marke offensichtlich, dass es sich bel LOOP um ein englisches
Nomen oder Lehnwort handelt. Der ebenfalls pragende Zeichenbestandtell HARRY
WINSTON, der unterschiedliche Sinngehalt ("Loop von Harry Winston"), die
unterschiedliche Aussprache und das Fehlen weiterer tbereinstimmenden Elementeim
Schriftbild fuhren dazu, dass die angefochtene Marke nicht im Erinnerungsbild der
massgeblichen Verkehrskreise mit dem Zeichen JOOP! verschwimmt. Die
Beschwerdefiihrerin verwelst auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. April
2013, in welchem die Zeichen CONNECT und CITROEN BUSINESS CONNECTED als
verwechsel bar beurteilt wurden. Im Unterschied zum vorliegenden Fall ist die
Widerspruchsmarke CONNECT jedoch vollstandig in der angefochtenen Marke enthalten.
Die schweizerischen Verkehrskrei se sehen keinen unterschiedlichen Sinngehalt in
CONNECT vs. CONNECTED, weshalb die geringfugigen Abweichungen in Schriftbild
und Aussprache im Erinnerungsbild verschwimmen. Dies kann zu Fehlzurechnungen
fUhren, denn selbst wenn die Verkehrskreise die Marken auseinanderhalten konnen, besteht
die Gefahr, dass sie aufgrund ihrer Ahnlichkeit falsche Zusammenhénge vermuten,
insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen
Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
kennzeichnen (Urteil des BV Ger B 4753/2012 vom 18. April 2013 E. 7.1). Bei LOOP BY
HARRY WINSTON und JOOP! besteht dagegen keine Gefahr der Fehlzurechnung. Die
Widerspruchsmarke ist nicht in der angefochtenen Marke enthalten, der Anfangsbuchstabe
unterscheidet sich und esliegt klar ein unterschiedlicher Sinngehalt vor. Weiter verweist die
Beschwerdefuhrerin auf den Entscheid des IGE Nr. 9794 und Nr. 9795 JOOP/LOOP. Auch
hier ist darauf hinzuweisen, dass Zeichen stetsin ihrer Gesamtheit zu beurteilen sind. Aus
der Tatsache, dass die Vorinstanz JOOP und LOOP als verwechselbar qualifiziert hat, kann
nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass dies ebenso fur andere Marken gilt, welche
neben weiteren Bestandteilen auch LOOP enthalten. Im Gegensatz zu LOOP BY HARRY
WINSTON ist der unterschiedliche Sinngehalt bei LOOP in Alleinstellung weitaus weniger
ausgepragt, da der Begriff nicht von einem englischen Partikel und Namen gefolgt wird.
Das Fehlen weiterer prégender Zeichenbestandteile und die zur Widerspruchsmarke
Identische Zeichenlénge kann den Eindruck einer Nachahmung bzw. einer unzulassigen
Annaherung an die Widerspruchsmarke erwecken und dadurch zu einer
Verwechslungsgefahr fihren. In LOOP BY HARRY WINSTON verschmilzt der
Bestandtell "OOP" dagegen mit der gesamten Marke.

E.53

Nach dem Gesagten sind zwischen den Marken geniigend Abweichungen vorhanden, um zu
einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen zu fuhren. Es ertibrigt sich



daher, auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten betreffend die Zugehorigkeit
von Loop zum Gemeingut einzugehen.

E.6

Dadie Vorinstanz eine Verwechs ungsgefahr zwischen den Zeichen LOOP BY HARRY
WINSTON und JOOP! fur die vorliegend strittigen Waren zurecht verneint hat, ist die
Beschwerde abzuweisen.

E.7

Bei diesem Ausgang des Verfahrensist die Beschwerdefhrerin kosten- und
entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwWVG).

E.71

Die Gerichtsgebiihr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwV G,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4 VGKE), wobel
im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der

L 6schung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen
Marke zu veranschlagen ist. Es wirde alerdings zu weit fuhren und kdnnte im Verhdtnis
zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen V erfahrens abschreckend wirken, wenn dafir
im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt wirden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen
Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 111 492 E. 3.3
Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte fir einen hoheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts
werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt.

E.7.2

Die Beschwerdefiihrerin hat der Beschwerdegegnerin elne angemessene
Partelentschadigung fur die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64
Abs. 1VWVGi.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt die Parteientschadigung auf
Grund der Kostennote fest und berlicksichtigt hierbei den notwendigen Zeitaufwand des
Vertreters (Art. 10 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat mit der
Beschwerdeantwort eine Kostennote im Umfang von Fr. 4'957.20 und mit der Duplik eine
korrigierte Kostennote im Umfang von Fr. 5783.40 vorgelegt. Eine mtindliche
Verhandlung fand nicht statt und wurde auch nicht beantragt, dagegen wurde ein doppelter
Schriftenwechsel durchgefiihrt. Unter Berticksichtigung der Verhdtnisméssigkeit (Art. 64
Abs. 1 VWV G) sowie der Tatsache, dass die Kostennote nicht detailliert eingereicht wurde
(vgl. Art. 14 Abs. 1 VGKE), erscheint der geltend gemachte Betrag vergleichsweise hoch.
Nach einer summarischen Beurteilung wird eine Parteientschadigung von Fr. 3'000.- (inkl.
MWST) a's angemessen erachtet.

E.8

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Esist daher mit Eréffnung
rechtskraftig.
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