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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustandig (Art. 31, 32, und 33 Bst. d des
Bundesgesetzes liber das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [V GG, SR
173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist des Art. 50 des Bundesgesetzes
Uber das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (V erwaltungsverfahrensgesetzes,
VWV G; SR 172.021) erhoben und der verlangte K ostenvorschuss fristgerecht geleistet. Die
Beschwerdefuhrerin ist durch die angefochtene Verfligung besonders bertihrt und durch den
Entscheid beschwert (Art. 48 VWV G). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 tiber den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz [M SchG], SR 232.11) sind Zeichen
vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer dteren Marke dhnlich und fir gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt. Der Inhaber einer dteren Marke kann gestitzt auf Art. 3 Abs.
1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Verdffentlichung der Eintragung
Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Ist die Widerspruchsmarke in den finf Jahren vor
Widerspruchserhebung nicht rechtserhaltend gebraucht worden, kann der
Widerspruchsgegner dies einredewel se geltend machen (Art. 32, Art. 12 Abs. 1 MSchG).

E.3

Fir die Beurteilung der V erwechslungsgefahr ist ausschlaggebend, ob aufgrund der
Ahnlichkeit Fehlzurechnungen zu befiirchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in
seiner Individualisierungsfunktion beeintrachtigen (BGE 127 111 160 E. 2a, S. 166
Securitas/Securicall). Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur auszugehen, wenn die
angesprochenen Verkehrskreise zwel Marken nicht auseinander zu halten vermogen
(sogenannte unmittelbare V erwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen
zwar auseinander halten konnen, aufgrund der Markenahnlichkeit aber unzutreffende
Zusammenhange vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene
Produktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirtschaftlich
miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare
Verwechslungsgefahr; BGE 128 111 96 E. 2a ORFINA [fig.]/ORFINA).

E.31



Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG ist dann anzunehmen,
wenn das jungere Zeichen die dltere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeintrachtigt.
Eine solche Beeintrachtigung ist gegeben, sobald zu befiirchten ist, dass die massgeblichen
Verkehrskreise sich durch die Ahnlichkeit der Marken irrefiihren lassen und Waren, die das
eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 127 111 160
E. 2aS. 165 f. Securitas/Securicall, BGE 122 11 382 E. 1 S. 384 Kamillosan/Kamillan,
Kamillon). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ahnlichkeit der
Zeichen im Erinnerungsbild des L etztabnehmers abzustellen (BGE 121 111 378 E. 2a BOSY
BOKS; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BV Ger] B-7934/2007 vom 26. August
2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid; B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 Focus/Pure Focus,
B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera). Zwischen der Ahnlichkeit der
Zeichen und dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschitzten Waren und
Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind
umso héhere Anforderungen zu stellen, je @nlicher die Produkte sind und umgekehrt
(Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3N. 8). Die
Beurteilung im Lichte von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag
der Marken (Urteil des BV Ger B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/ad-vista
mit Hinweisen; Eugen Marbach, in: Roland von Buren/Lucas David [Hrsg.],

Schwei zerisches Immaterial guter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht, 2. Aufl.,
Basel 2009, N. 705).

E.3.2

Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen
nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft von Bedeutung, da diese den Schutzumfang
einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 |11 382 E. 23, S. 385 Kamillosan/Kamillan,
Kamillon; Urteil des BV Ger B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009 E. 7 Golay/Golay Spierer
[fig.]; Gallus Joller, in: Michael Noth/Gregor Bihler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009, [hiernach: Bearbeiter, in: MSchG], Art. 3N. 69
ff.; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berlicksichtigung des europdischen und internationalen Markenrechts,
Zurich 2002, Art. 3, N. 17 ff.).

E.4

Im vorliegenden Fall ist die Verwechslungsgefahr aus Sicht der Kéauferschaft von
Kosmetika zu prifen, die sich jedenfalls auch an das algemeine Publikum richten. Von
einem gesonderten Verkehrskreis von Konsumenten fir Kosmetika aus natirlichen
Inhaltsstoffen und biologischer Herstellungsweise ist nicht auszugehen (vgl. dazu auch
Urteil des BV Ger B-2303/2007 vom 8. September 2010 E. 4.3 Tahitian Noni et al.).

E.51

Die BeschwerdefUhrerin hat einredeweise geltend gemacht, die Widerspruchsmarke sei
nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Auf entsprechende Verfliigung der Vorinstanz legte
die Beschwerdegegnerin zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs fur den
Zeitraum vom 5. August 2003 bis zum 5. August 2008 gemass Art. 32 MSchG fiunf
Rechnungen fir jedes der Gebrauchsjahre 2003-2007 sowie Werbeanzeigen vor und

bezei chnete angesichts der Bekanntheit der Widerspruchsmarke fr kosmetische Produkte
die Erhebung der Einrede als mutwillig. Die Vorinstanz erachtete die beigebrachten



Unterlagen als ausreichend, um den ernsthaften Gebrauch im Referenzzeitraum fir einen
Teil der Produkte wie sie in den Rechnungen benannt sind, ndmlich Parfums, Lippenstifte,
Deos, Korperlotions, Abschminksalben, Make-up, Duschgels, Gesichtsserum- und creme
(Klasse 3) glaubhaft zu machen. Der die Buchstaben umgebende Kreis stelle keinen, von
der Registrierung abweichenden Gebrauch dar. Die Beschwerdefihrerin riigt wie schon im
Widerspruchsverfahren, dass das erste Halbjahr 2008 nicht berticksichtigt sei, in den
Rechnungen teilweise auf eine andere Marke des Hauses Chanel (Chanel Chance; 2003 und
2004) Bezug genommen werde und dass Duty Free Shops, welche als Rechnungsempfanger
figurierten, eine Bearbeitung des schweizerischen Marktes nicht glaubhaft machten.
Ausserdem fehle es an einem die Rechnungen begleitenden Bildmateria (vgl. auch G.
hiervor).

E.521

Die Vorinstanz ist zunéachst zu Recht davon ausgegangen, dass der das Buchstabendoppel
umgebende Krels nicht zu einem von der Registrierung abwei chenden Gebrauch fuhrt.
Banale grafische Zusétze wie der vorliegend hinzugefligte Krels vermdgen das besonders
arrangierte Buchstabendoppel als dominantes Element nicht zu veréndern (vgl. als
Gegenbeispiel Urteil des BV Ger B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 9 [ICE/Ice Cream

fig.])

E.522

Der Vorinstanz ist ebenfalls darin zuzustimmen, dass es unschédlich ist, dass auf den

bei gefligten Rechnungen Produkte der Linie Chanel Chance fakturiert werden. Aus den

bei gefligten Werbeprospekten kann geschlossen werden, dass die Widerspruchsmarke - wie
auch die Vorinstanz festgestellt hat - jeweils auf dem Deckel der Verpackungen bzw.
Flacons angebracht ist. Esist davon auszugehen, dass dies auch fir die Produkte der Linie
Chanel Chance zutrifft. Im vorliegenden Fall wurden die mit der Marke versehenen
Kosmetika eingefihrt und in der Schweiz vertrieben, die Marke also auch hier bentzt (vgl.
dazu BGE 102 11 111, E. 3 S. 117 Silva/Silva Thins). Daher sind die Rechnungen fir die
Jahre 2003 und 2004 grundsétzlich als zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs geeignet
anzusehen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass dem Erfordernis des
wirtschaftlichen Gebrauchs unter Umstanden und wie nachfolgend gezeigt wird, auch mit
Rechnungen des Grosshandlers an einen unabhéngigen Zwischenhandler Gentige getan
werden kann (vgl. hierzu das kritische Urteil des BV Ger B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E.
6.6 Heidiland/Heidi-Alpen). Eine rein innerbetriebliche oder konzerninterne (vgl. Urteil des
BV Ger B-763/2007 vom 5. November 2007 E. 7 K.SWISS[fig.]/K SWISS([fig.])
Verwendung des Zeichens konnte al's wirtschaftlicher Gebrauch nicht anerkannt werden
(vgl. Markus Wang, in: MSchG, Art. 11 N. 46 ff.).

E.5.23

Die von der Beschwerdefihrerin zum Ausdruck gebrachte Befremdlichkeit erscheint
insofern als nachvollziehbar, als die Beschwerdegegnerin zum rechtserhaltenden Gebrauch
in der Schweiz ausgerechnet Rechnungen vorlegt, die an ein Unternehmen gerichtet sind,
welches in der Schweiz ausschliesslich Ladengeschéfte in Flugh&fen unterhalt, wenn es
doch auf der Hand zu liegen scheint, dass die Produkte der Beschwerdegegnerin auch in
anderen Geschéften in der Schweiz erhdtlich sind. Sie riigt damit sinngemaéss, die
Beschwerdegegnerin habe in nicht hinreichender Weise glaubhaft gemacht, dass sich die
aus dem Territorialitétsprinzip ergebende Voraussetzung des Gebrauchs im Inland (zuletzt



Urtell des BGer 4A.253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 Gallup mit Hinweisen; Eric
Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, Zurich 2005, S. 107) erfillt sei. Ob die
Glaubhaftmachung des Gebrauchs durch die Vermarktung auf Flugh&fen der V oraussetzung
des Inlandgebrauchs gentigt oder ob darauf wegen der Beriihmtheit der Marke zu verzichten
ist (vgl. Karin Birgi Locatelli, Der rechtserhatende Markengebrauch in der Schweiz, Bern
2008, S. 59; BGer 4C.354/1999 vom 12. Januar 2000 E. 2 Chanel 1V), kann vorliegend
offen bleiben. Ist es doch als gerichtsnotorische Tatsache anzusehen (zu gerichtsnotorischen
Tatsachen vgl. Urteile des BV Ger B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.2 YO/YOG [fig.],
B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 7 Redbull/Stierbrau, Bull/ Stierbréu), dass die von
der Beschwerdegegnerin registrierten Waren nicht nur in Flughafenshops, sondern auch in
anderen Verkaufsstétten auf dem Schweizer Markt présent sind. Damit ist von einem
ernsthaften Gebrauch der Marke in der Schweiz auszugehen.

E.524

Gemass der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist ein Gebrauch der Marke
Uber einen langeren Zeitraum erforderlich (Urtell des BV Ger B-7439/2006 vom 6. Juli 2007
E. 4.2.2. Kinder/Kinder Party). Dem Umstand, dass die Beschwerdegegnerin keine
Gebrauchsbelege fir die ersten acht Monate des Jahres 2008 eingereicht hat, ist, entgegen
den Ausfuhrungen der Beschwerdefthrerin, keine Bedeutung beizumessen. Die fur die
Jahre 2003-2007 exemplarisch eingereichten Rechnungen zeichnen das Gesamtbild eines
Gebrauchs Uber einen langeren Zeitraum. Mit der Vorinstanz ist der ernsthafte Gebrauch
durch die vorgelegten Rechnungen und Ausztige aus Werbemassnahmen fir die von der
V orinstanz benannten Produkte, Parfums, Lippenstifte, Deos, Korperlotions,
Abschminksalben, Make-up, Duschgels, Gesichtsserum- und creme, insgesamt als
hinreichend glaubhaft gemacht anzusehen.

E.6

Nach der Feststellung, dass von einem rechtserhaltenden Gebrauch fir einen Tell der
Waren ausgegangen werden muss, ist nunmehr zu prifen, ob die durch die zu
vergleichenden Marken zu kennzeichnenden Waren gleich oder gleichartig sind.

E.6.1

Fir die Frage, ob Warengleichartigkeit bzw. Warenidentitét vorliegt, ist auf die Waren
abzustellen, fur welche die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht worden ist,
namentlich Parfums, Lippenstifte, Deos, K 6rperlotions, Abschminksalben, Make-up,
Duschgels, Gesichtsserum- und creme (vgl. Urteil des BV Ger B-7500/2006 vom 19.
Dezember 2007 E. 3 Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Dival[fig.]). Von Warengleichartigkeit
ist auszugehen, wenn Verbraucherkreise auf den Gedanken kommen kdnnen, die unter
ahnlichen Marken angepriesenen Waren wirden angesichtsihrer tiblichen Herstellungs-
und Vertriebsstatten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens
unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen
hergestellt (Lucas David, aa.O., Art. 3 N. 32). Die Rechtsprechung stellt vermehrt auf
verschiedene Indizien wie Klassenzugehorigkeit, Verwendungszweck, Austauschbarkeit,
Herstellungsstatte und technisches Know-How, Vertriebswege oder Abnehmerkreise ab,
um einen Ahnlichkeitsgrad zu bestimmen (Joller, in: MSchG, Art. 3 N. 241 ff. mit
zahlreichen Hinweisen). Die angefochtene Marke ist zur Kennzeichnung von Kosmetika
(Klasse 3) eingetragen. Die Waren, fur welche die Beschwerdegegnerin den rechts-
erhaltenden Gebrauch glaubhaft machen konnte, gehtren ebenfalls dieser Klasse an. Die



sich gegentberstehenden Waren dienen dem Ubereinstimmenden Zweck der Schénheits-
bzw. der Korperpflege und sind als austauschbar zu erachten. Da auch aufgrund der
weiteren zuvor genannten Indizien keine erheblichen Unterschiede erkennbar sind, ist von
Warenidentitédt mindestens jedoch hochgradiger Gleichartigkeit zwischen den genannten
Produkten der Beschwerdegegnerin und den Kosmetika der Beschwerdeftihrerin
auszugehen. Der von der BeschwerdefUhrerin geltend gemachte Umstand, dass das
US-amerikanische Trademark Office das Zeichen N° 6 fur Nagellack als nicht mit N° 5
(einer weiteren Marke der Beschwerdegegnerin) fur Parfim verwechsel bar ansah, kann
vom Bundesverwaltungsgericht nicht beriicksichtigt werden, da der Entscheid dem Gericht
nicht vorliegt und zudem gemass hochstrichterlicher Rechtsprechung auslandische
Pr&judizien das Gericht nicht binden (BGE 130 |11 113, 118 Montessori; kritisch David
Ruetschi, Beweisrecht, in: MSchG, N. 58).

E.6.2

Die Beschwerdeftihrerin macht geltend die Marken seien nicht gleichartig oder gar
identisch, da sich der Registereintrag der angefochtenen Marke ausdrticklich auf Produits
cosmétiques et de maquillage, contenant tous des ingrédients naturels ou issus d'un mode
production biologique beziehe. Diese Nischenprodukte sprachen andere Konsumenten an
und gelangten nicht auf denselben V ertriebswegen wie industrielle Produkte (Beschwerde,
S. 13) an den Konsumenten. Vorinstanz und Beschwerdegegnerin vertreten dagegen die
Auffassung, dass der Ubereinstimmende Verwendungszweck der in beiden Verzeichnissen
aufgeftihrten Waren dazu fuhre, dass diese aus Sicht der Konsumenten gleichartig seien
(Beschwerdeantwort, Ziff. 9). Auch die Rechtsprechung stellt wie erwéhnt auf den
Verwendungszweck (vgl. dazu Joller, in: MSchG, Art. 3 N. 249 ff. mit zahlreichen
Beispielen) und die damit verbundene Austauschbarkeit ab. Die von der
Beschwerdefiihrerin zu den Inhaltsstoffen und der Herstellungsweise ihrer Produkte im
Register gemachten Angaben &ndern nichts daran, dass die beanspruchten Waren aus Sicht
der Konsumenten denselben Verwendungszweck der Schonheitspflege verfolgen.

E.6.3

Zu prifen bleibt, ob sich die Beschwerdeftihrerin zum Nachweis fehlender
Warengleichartigkeit auf weitere Indizien wie V ertriebswege und Abnehmerkrei se stiitzen
kann, weil diese nur nattirliche Inhaltsstoffe enthalten und biologisch hergestellt worden
sind.

E.6.3.1

Waéhrend aus einem identischen Vertriebskanal (z.B. Supermarkt) nicht zwingend
Warengleichartigkeit abgeleitet werden kann, 18sst sich aus klar getrennten Vertriebswegen
oft auf eine fehlende Gleichartigkeit schliessen (Urteil des BGer 4C.392/2000 vom 4. April
2001 in sic! 5/2001 408 f. E. 2b Jaguar/Jaguar; Urteil des BV Ger B-6600/2007 vom 23. Ja
nuar 2009 E. 7.3 Cerezyme/Cerezyme). Allerdings muss bel der Bestimmung der
Warenéhnlichkeit nicht auf die tatsachlichen, aktuellen Vertriebskanél e abgestel It werden.
Vielmehr sind allein die fir die Waren allgemein Ublichen Vertriebskandl e zugrunde zu
legen. Der Umstand, dass die Produkte der Beschwerdefuhrerin derzeit offenbar
vornehmlich Uber das Internet vertrieben werden, bedeutet nicht, dass dieselben Produkte -
alsweiterem allgemein tblichen Vertriebskanal - nicht auch in Parfiimerien, Drogerien oder
den entsprechenden Abteilungen von Warenh&usern und damit Seite an Seite mit jenen der
Beschwerdegegnerin vertrieben werden konnten (vgl. hierzu etwa Urtell des BV Ger B



7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 4.1 ff. Old Navy/Old Navy; vgl. dazu Joller, in:
MSchG, Art. 3 N. 273 f. mit Hinweisen).

E.6.3.2

Auch die Abnehmerkreise konnen auf eine fehlende Warengleichartigkeit hinweisen, sofern
die Waren tblicherweise klar an unterschiedliche Abnehmer gerichtet sind (vgl. in diesem
Zusammenhang, Urteil des BV Ger B-6600/2007 vom 23. Januar 2009 E. 7.3
Cerezyme/Cerezyme Brauerei préparate auf Enzymbasis fr Bierbrauer einerseits und
Medikamente auf gleicher Basis fur Gaucherkranke andererseits). Vorliegend ist nicht
davon auszugehen, dass die Konsumenten bzw. Konsumentinnen industrieller Kosmetika
einerseits und auf natlrlicher Basis hergestellter Kosmetika andererseits zwel klar zu
trennende Abnehmerkreise bilden (vgl. dazu E. 4 hiervor).

E.6.4
Fir den vorliegenden Fall ist daher von hochgradiger Warengleichartigkeit auszugehen.

E.7

Sind die zu vergleichenden Waren in hohem Mass gleichartig, ist zu prifen, ob der zu
verlangende, entsprechend hthere Zeichenabstand (vgl. E. 3.1 hiervor) vorliegt, umim
Sinne der Beschwerdeflhrerin die Gefahr einer Verwechslung zu bannen.

E.71

Bei der Prifung der Zeichendhnlichkeit wird auf den Gesamteindruck von Wortmarken
abgestellt, welche durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt bestimmt werden (Marbach,
aa.0., N. 872). Den Wortklang pragen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz
und die Aufeinanderfolge der Vokale, wahrend das Schriftbild vor allem durch die Wort-
lange und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE
122 111 382 E. 5a S. 388 Kamillosan/Kamillon, Kamillan; BGE 121 111 377 E. 2b S. 379
Boss/Boks, BV Ger B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 Feel'n learn/Seen learn).

E.7.2

Sofern man Akronyme oder geometrische Formen tberhaupt zu Gehdr bringen kann (vgl.
jedoch Urteil des BV Ger B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 4.3.3 MBR/MR [fig.]), lasst
sich zwischen den im Streit stehenden Marken insoweit keinerlei Ubereinstimmung
feststellen. Erkennt man in der Widerspruchsmarke zwei Buchstaben, "C", wére man
geneigt, dieseals"CC" (tsetse) auszusprechen, welches dem ganzlich abweichenden,
wesentlich langeren Wortlaut "OG Organic Glam™, "OG" oder "Organic Glam"
gegenibergestellt werden misste. Dies gilt auch bei einer englischen Aussprache der
Buchstaben, die ebenfalls beim Zeichenvergleich zu berticksichtigen ist (Marbach, a.a.O.,
N. 907). Auch wenn vom Widerspruchszei chen auf das Unternehmen geschlossen wiirde,
waére auch zwischen CHANEL und der angefochtenen Marke keine auch nur anndhernde
Ahnlichkeit festzustellen. Die Vorinstanz hat daher zu Recht eine Ahnlichkeit in
klanglicher Hinsicht verneint (Verfigung, 111.C.4).

E.7.3

Auch Akronyme und geometrische Formen konnen einen Sinngehalt transportieren (vgl.
insoweit Urteil des BV Ger B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 3.4 A - Z). Aus der
Widerspruchsmarke ergibt sich kein auf den ersten Blick erkennbarer Sinngehalt. Dass es
sich um die stilisierten Initialen der verstorbenen Firmengrinderin Coco Chanel handelt,



durfte heute wohl nur noch einem Bruchteil der Konsumenten bekannt sein. Demgegeniber
lasst sich aus dem verbalen Zusatz im angefochtenen Zeichen "Organic Glam™ der Hinweis
auf die englische Wortkombination "organic glamour”, Ubersetzt "biologischen Glanz" bzw.
"organischen Zauber" entnehmen (vgl. insoweit PONS Grossworterbuch, Stuttgart 2002, S.
386), wobei letzterer Sinngehalt anders al's der zuerst genannte moglicherweise nicht von
allen Konsumenten ohne weiteres verstanden wird. Da eine begriffliche Ahnlichkeit
voraussetzt, dass die konfligierenden Marken einen fur die massgebenden Verkehrskreise
erkennbaren Sinngehalt haben (Joller, in: MSchG, Art. 3 N. 273 f. mit Hinweisen), kannim
Falle fehlenden Sinngehalts bei einer der Marken insoweit nicht von Ahnlichkeit
ausgegangen werden.

E.74

Daaufgrund der vorgenannten Parameter nicht von Zeichenahnlichkeit auszugehen wére,
ist vorliegend von besonderer Bedeutung, ob die Zeichen sich in schriftbildlicher bzw.
visueller Hinsicht gleichen oder ob der erforderliche Zeichenabstand eingehalten wird.

E. 741

Die Vorinstanz geht davon aus, dass die angefochtene Marke den aus einem
Buchstabendoppel bestehenden Teil, welchen sie als pragend bezeichnet, vollstéandig
Ubernimmt, nur durch schwache Bestandteile ergénzt und daher von einer visuellen
Ahnlichkeit auszugehen sei. Die Beschwerdefihrerin hingegen bezeichnet den Schriftzug
"Organic Glam" als gut lesbar und auffalig positioniert, wodurch sich die Zeichen klar
unterschieden (Beschwerde, S. 15 oben).

E.74.2

Das Widerspruchszeichen kann sowohl als Verquickung zweier Buchstaben (C) als auch als
geometrische Form angesehen werden. Die angefochtene Marke weicht von dieser
Grundform insoweit ab, als die von ihr registrierten grossen ebenfalls verquickten
Buchstaben klar al's solche namlich O und G zu erkennen sind. Dartber hinaus stehen diese
Lettern in weisser Schrift auf einem schwarzen Rechteck. Uber diesem ist in schwarzer
Schrift das Wortelement "Organic Glam™ angebracht. Insgesamt verwendet die
Widerspruchsmarke einen sichtlich fetteren Schrifttyp.

E. 743

Fir die Beurteilung der visuellen Ahnlichkeit ist zu beachten, dass die Widerspruchsmarke
mit der Verwendung zweier Buchstaben als Buchstabenmarken erscheint, ebenso aber als
Bildmarke, namlich eine geometrische Form angesehen werden kann, wahrend es sich bel
der angefochtenen Marke klar um eine grafisch gestaltete Wortmarke handelt. Die
Vorinstanz lehnt bei einem Vergleich kombinierter Marken schematische Regeln ab und
hélt den Gesamteindruck fir ausschlaggebend. VVon den Ublichen Parametern des
Schriftbildvergleichs kénnen richtigerwei se schon der Sache nach jedenfalls nicht alle, etwa
die Wortlénge oder Vergleich von Wortanfang und Wortende, herangezogen werden. Nicht
vernachlassigt werden kann indessen, dass nach Ubereinstimmender Rechtsprechung und

L ehre Kurzzeichen und Akronyme leichter erfasst werden und sich besser einprégen as
langere Worter (BGE 121 111 377, 379 E. BOSS/BOKS; Urteil des BV Ger B-1656/2008
vom 31. Mé&rz 2009 E. 9 F1/F1H20, B-7466/2006 vom 4. Juli 2007 E. 10 AZ/6AZ [fig.],
B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 4.3.1 MBR/ MR [fig.] mit Hinweisen; Joller, in:
MSchG, Art. 3 N. 134; Marbach, a.a.O., N. 905 ff.). Der Verkehr ist sich bei solchen
Zeichen gewohnt auf kleine Abweichungen zu achten. Nur bei identischen



Buchstabenfolgen (vgl. Urteil des BV Ger B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 7 EA [fig.]/EA
[fig.]) oder Abweichungen nur in klanglich oder schriftbildlich &hnlichen Chiffren (z.B. D
und P, vgl. Eidgentssische Rekurskommission fur Geistiges Eigentum [RKGE] vom 2.
August 2001 E. 3 MDC/MPC by TENSON [fig.]; Marbach, aa.O., N. 907, Fn. 1145 und
1146) ist von Zeichendhnlichkeit auszugehen. Danach wéren die Konsumenten ohne
Weiteresin der Lage eine Kombination aus zwei verquickten C einerseits von einem mit
einem O verquickten G andererseits zu unterscheiden. Nach Auffassung Marbachsiist bel
der Annahme von Zeichendhnlichkeit ohnehin Zuriickhaltung angezeigt, sobald ein Akro-
nym in der Marke selbst erkléart wird. Der Verkehr sai sich bewusst, dass identische
Akronyme sehr Verschiedenes bedeuten konnten. Werde der Sinngehalt der
Buchstabenfolge aufgel 6st konne damit unter Umstanden ein geniigender Zeichenabstand
gewahrt werden (a.a.O., N. 909). Betrachtet man die Widerspruchsmarke anders als die
Vorinstanz primér als grafisch gestaltetes Akronym ist daher entgegen deren Auffassung
nicht von einer Ahnlichkeit in visueller bzw. schriftbildlicher Hinsicht auszugehen.

E. 744

Aus Sicht der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz steht bei der Betrachtung der
Widerspruchsmarke indessen offenbar nicht der Wort- bzw. Akronymcharakter im
Vordergrund. Zentral ist nach ihrer Auffassung das Bildelement, bzw. die Bildwirkung
zwei in einander geschobener, jeweils nach aussen gedffneter Kreise, die sie als pragend
erachten und in der angefochtenen Marke wiederfinden. Zu prifen ist demnach wie die
Zeichendhnlichkeit zu beurteilen ist, wenn in Bezug auf die Widerspruchsmarke nicht von
Buchstaben, sondern einem Bildelement auszugehen ist. Grundsatzlich wird bei Ubernahme
eines Hauptbestandteils der lteren Marke die Zeichendhnlichkeit bejaht (statt vieler Joller,
in: MSchG, Art. 3N. 127 f. und 191 mit Hinweisen). Nun verhalt es sich so, dass es ohne
Weiteres moglich erscheint, pragende Bestandteile einer Marke zu Gibernehmen ohne, dass
aufgrund dessen zwingend von einer Zeichendhnlichkeit auszugehen wére (vgl. Urteil des
BV Ger B-789/2007 vom 27. November 2007 E. 5.2 Jack Wolfskin Pfotenabdruck
[fig.]/Tuc Tuc [fig.]; Marbach, a.a.O., N. 869). So hat das Bundesverwaltungsgericht die
Ubernahme des Motivs "Pfotenabdruck” in abgewandelter Form und mit dem Schriftzug
"Tuc Tuc" als nicht dhnlich beurteilt und eine Verwechs ungsgefahr abgelehnt. Ahnlich
verhdlt es sich im vorliegenden Fall. Die angefochtene Marke tUbernimmt zwar in der Tat
integral eine auch in der Widerspruchsmarke enthaltende Form, weist aber gleichzeitig
durch die weiteren Gestaltungsmerkmale wie andere L ettern, schwarzer Hintergrund und
Erklarung des Akronyms "OG", zahlreiche abwelchende Gestaltungsel emente auf. So hat
die Rechtsprechung anerkannt, dass die Ubernahme zul&ssig ist, wenn das Ubernommene
derart mit einer neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Eigenstandigkeit verliert
und nur noch als untergeordneter Teil des jingeren Zeichens erscheint (Urteile des BV Ger
B-1656/2008 vom 31. Mérz 2009 E. 10 F1/F1H20; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E.
7 Regulat/H203ph-Regulat; stark kritisiert insoweit: RKGE vom 14. Méarz 2000 E. 4
DK/dk Daniel Kramer Cosmetics[fig.], vgl. Stefan Day, Ausgedehnter Schutz fir
Akronyme? Gedanken zu Entscheid der RKGE DK/dk Daniel Kramer Cosmetic (fig.) vom
14. Mérz 2000, in: sic! 6/2000 S. 546 f.; Marbach, aa.O., N. 909, Fn. 1151). Danach geht
das Widerspruchszeichen als Minus zur angefochtenen Marke in dieser auf, ohne as
elgenstandiges Element erkennbar zu bleiben, weshalb nach diesem Prifungsmassstab eine
Zeichendhnlichkeit zu verneinen wére.

E. 745



Zu bedenken ist indessen, dass es nach Rechtsprechung des Bundesgerichts bei einer
schwécheren dlteren Marke zur Vermeidung der Zeichendhnlichkeit ausreichen kann, wenn
der dteren ein starkes Element hinzugeftigt wird (vgl. beispielsweise Urteil des BGer
4C.3/1999 vom 18. Januar 2000 E. 4c Campus/UBS Campus). Im Umkehrschluss bedeutet
dies, dass die Zeichenahnlichkeit zu bejahen sein kénnte, wenn einer starken dlteren Marke
nur schwéchere Elemente hinzugefiigt werden. Von diesem Szenario gehen
Beschwerdegegnerin und Vorinstanz aus. Sie sind der Auffassung, dass die anderen
Majuskeln - OG -, weisse Schrift auf einem schwarzen Rechteck und die zusétzlichen, das
Akronym erklarenden Worte "Organic Glam", gegentiber dem prégenden Element der
Widerspruchsmarke, der in einander verschlungenen Halbkreise, in den Hintergrund tréten.
Dieser Auffassung ware moglicherweise dann beizupflichten, wenn die
Widerspruchsmarke, wie Vorinstanz und Beschwerdegegnerin behaupten, einen
entsprechend erweiterten Schutzumfang aufwiese.

E.75

Im Ergebnisist damit grundsétzlich nicht bzw. allenfalls von nur geringer
Zeichendhnlichkeit auszugehen, was bereits eine Verneinung der V erwechslungsgefahr
nahe legen wirde. Ob jedoch der angesichts bestehender Warenidentitét zu verlangende
erhohte Zeichenabstand zu verzeichnen ist, ist abhéngig davon, welcher Schutzumfang der
Widerspruchsmarke zuzubilligen ist, was im Folgenden zu prifen sein wird.

E.8

Bei dieser Ausgangslage kommt es fur die Frage der V erwechslungsgefahr darauf an,
welcher Schutzumfang der Widerspruchsmarke zuzubilligen ist.

E.81

Die Verwechslungsgefahr kann etwa dann ausgeschl ossen sein, wenn die
Widerspruchsmarke nur Uber eine geringe Kennzeichnungskraft verfugt und aufgrund
dessen nur einen kleineren geschiitzten A hnlichkeitsbereich beanspruchen kann (BGE 122
[11 385 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Urteile des BV Ger B-2235/2008 vom 2.
Maérz 2010 E. 4.3 Dermoxane/Dermasan, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6
Aromata/Aromathera). Von einem erweiterten Schutzbereich ist insbesondere fir starke
Zeichen auszugehen (Joller, in: MSchG, Art. 3N. 74 f.; Marbach, aa.O., N. 976 ff., 979 mit
Hinweisen auf die Rechtsprechung). Als stark sind Zeichen anzuerkennen, welche fur
bestimmte Produkte aufgrund ihres fantasi ehaften Gehaltes besonders unter-
scheidungskréftig wirken, oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs
uberdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 128 111 441 E. 3.3 Appenzeller fir Kaseg;
BV Ger; Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 in sic! 7+8/2007, 531 E. 7 Red Bull
[fig.]/Red, Red Devil fir Energy Drinks; Joller, in: MSchG, Art. 3 N. 102 mit weiteren
Beispielen).

E.82

In Bezug auf Akronyme wie sie zumindest nach einer Betrachtungswei se vorliegend
betroffen sind, hat sich die frihere Rekurskommission entgegen der Auffassung der
Beschwerdefiihrerin (Beschwerde, S. 17) dahingehend gedussert, dass diese nicht per se
Uber einen eingeschrankten, sondern grundsétzlich tber einen durchschnittlichen Schutz-
umfang verfiigen (vgl. insoweit RKGE vom 14. Méarz 2000 E. 4 DK/dk Daniel Kramer
Cosmetics, RKGE vom 2. August 2001 E. 3 MDC/MPC by TENSON [fig.]). Von einem
geringeren Schutzumfang sel allenfalls dann auszugehen, wenn das Akronym im



Zusammenhang mit dem Firmennamen verwendet wird (RKGE vom 30. Januar 2004 E. 4
K [fig.]/K [fig.], K kaucuk [fig.]) und das Akronym aus dessen Initialen besteht. L etzteres
ist indessen bei der Widerspruchsmarke nicht der Fall. Eine Schwéachung der Marke wird
auch nicht durch im relevanten Produktbereich gangige Abkirzungen verursacht, und ist
auch sonst nicht als beschreibend anzusehen, wie die Vorinstanz zu Recht feststellt. Damit
ist der Widerspruchsmarke jedenfalls ein durchschnittlicher Schutzumfang zuzuerkennen.

E.83

Die Vorinstanz ist indessen davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke fir den
fraglichen Warenbereich auch aufgrund eines Entschelds des Bundesgerichts BGer
4C.354/1999 vom 12. Januar 2000 (Chanel 1V) institutsnotorisch bekannt sei und diese
somit Uber einen erweiterten Schutzumfang verfiige. In diesem Zusammenhang ist festzu-
halten, dass das erwéhnte Bundesgerichtsurteil annimmit, dass berihmte Marken des Hauses
einen erweiterten Schutz gendssen (E. 2), sich aber nicht ausdriicklich mit der hier
streitgegenstandlichen internationalen Registrierung Nr. 446'944, sondern nur mit "Chanel
Marken" algemein befasst. Schliesslich verbietet sich nach einhelliger Meinung ohnehin
die Berticksichtigung der Beriihmtheit im Widerspruchsverfahren (statt vieler Florent
Thouvenin, in: Handkommentar MSchG, Art. 15 N. 68).

E.84

Geht man mit der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz davon aus, dass die Marke der
Beschwerdefiihrerin aufgrund ihrer Berihmtheit bzw. ihrer Gerichts- oder Institutsnotoritét
einen erweiterten Schutzumfang aufweist, bleibt indessen weiterhin offen, auf welchen
Ahnlichkeitsbereich sich dieser erweiterte Schutzumfang allenfalls erstrecken wiirde. Die
Vorinstanz ist der Ansicht, dass die symmetrische Schnittmenge wie sie aus den
spiegelbildlich zueinanderstehenden in einander verschobenen Buchstaben entsteht, als
ungewohnliche Anordnung von Buchstaben in diesen Ahnlichkeitsbereich fallt. Ihrer
Ansicht nach reichen die weiteren Elemente der angefochtenen Marke nicht aus um von der
ebenfalls in der angefochtenen Marke enthaltenen, aber aus anderen Buchstaben gebildeten
Schnittmenge abzulenken.

E.85

Folgt man der Vorinstanz, so billigt man der Widerspruchsmarke im Ergebnis einen
erheblichen Schutzumfang zu, der ohne Ansehen der verwendeten Buchstaben das
Gestaltungsmuster zweier in einander geschobener - nicht einmal identischer
Grossbuchstaben monopolisiert. Davon wéren unter Berticksichtigung der
spiegelverkehrten Schreibwei se zahlreiche Buchstabenkombinationen betroffen, die ein
solches in einander schieben ermdglichen: neben CC, OO0, GG, QQ, 00, OC, CO, GO, 0G,
CG, GC, 0OQ, QO, CQ, QC, GQ, QG, OO0, etc. kann die identische Schnittmenge ausserdem
aus den Zahlen (5 und 6) sowie bei einer entsprechend runden Schreibweise sogar mit dem
E gebildet werden. Die Beschwerdegegnerin hat die eine symmetrische Schnittmenge
bildenden Halbkreise nur teilweise verteidigen kénnen (illustrativ dazu Entscheid des
Harmonisierungsamtes fur den Binnenmarkt [HABM] N° B 1 299 686 vom 30. Méarz 2010
CC [fig.]/OG [fig.] ohne weitere grafische Zusétze; Directeur général de I'Institut national
de la propriétéindustrielle [INPI] OPP 04-519/NG vom 28. Juli 2004 CC [fig.]/CE Cercle
Elite [fig.] keine Gefahr der Verwechslung hingegen INPI OPP 06-0320/PIC vom 7. Juli
2006 CC [fig.]/GG Giorgio Galiani [fig.]), was sich auch durch die Freihaltebedurftigkeit
der Grundelemente erklart (vgl. Marbach, a.a.O., N. 975). Nach Auffassung des



Bundesverwal tungsgerichts liegt die vorliegend angefochtene Marke ausserhalb des
schiitzenswerten A hnlichkeitsbereichs, da sie zwei von der Widerspruchsmarke
abweichende und als solche klar erkennbare Buchstaben, hier O und G, enthélt. Andersals
bei der Widerspruchsmarke wird kein Buchstabe gespiegelt. Vielmehr stehen die Buch-
staben O und G, wenn auch in einander verschoben in der tblichen Leserichtung,
weswegen sie als "OGe", "o dsché" (franzosisch, phonetisch "o €") oder "o tschi" (englisch)
gelesen und gesprochen werden. Zusétzlich wird der Buchstabencharakter des zentralen
Elements "OG" noch durch die erkldrende Uberschrift "Organic Glam" verstarkt (Day,
aa0., S. 548; Marbach, aa.0., N. 909, der ebenfalls den einschlagigen Entscheid der
RKGE vom 14. Mérz 2000 E. 4 DK/dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.] fur problematisch
halt). Da es sich bei den Konsumenten in der Regel um des L esens kundige Personen
handelt, wird von diesen nicht das O al's gegeniiber dem verkehrten C vollstandiger Kreis
und das G nicht als gedffneter Kreis mit einem zusétzlichen Querstrich nach innen, sondern
alsdas Aliud OG wahrgenommen, das mit der Widerspruchsmarke nur zuféllig eine
Gemeinsamkeit hat. Eine einseitige Fokussierung auf einen moglicherweise
schutzverletzenden Gebrauch der in der angefochtenen Marke auch enthaltenen
geometrischen Form bzw. des Akronyms OG wird dem Gesamteindruck dieser, Marke wie
sieregistriert ist, mithin nicht gerecht. Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichtsist
daher der Zeichenabstand zwischen den streitgegenstandlichen Marken so erheblich, dass
auch bei einem erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht von einer

V erwechslungsgefahr auszugehen ist (vgl. insoweit auch B-1085/2008 vom 13. November
2008 E. 7 Redbull/Stierbrau, Bull/Stierbréu, wonach keine Verwechslungsgefahr besteht,
obwohl Red Bull als gerichtsnotorisch bekannt angesehen wurde). Ob das Zeichen der Be-
schwerdegegnerin durch weitere, ein Doppel-C enthaltende im schwel zerischen
Markenregister eingetragene Marken verwassert wirde (vgl. Beschwerde, S. 18, Beilage
11), kann daher an dieser Stelle offen bleiben.

E.9

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtenen Marke fr die
beanspruchten Waren Schutz in der Schweiz zu gewahren.

E.10.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin
aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeflhrerin geleistete Kostenvorschuss in Hohe von Fr.
4'000.- wird ihr aus der Gerichtskasse zuriickerstattet. Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang
und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfiihrung und der finanziellen Lage der
Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VWV 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
dafUr ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafir im Wider-
spruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprecherin an der Léschung,
beziehungswei se der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu
veranschlagen ist. Es wirde allerdings zu weit fihren und kdnnte im Verhaltnis zu den
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafir im
Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt wirden. Bel eher unbedeutenden
Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen
werden (BGE 133 111 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert
ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich,



die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen.

E. 10.2

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdefthrerin unterlegen. Aufgrund des

V erfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie auch mit Bezug auf die
vorinstanzlichen Kosten al's obsiegend zu gelten. Da die Vorinstanz indessen verfiigt hat,
dass die von der Widersprecherin geleistete Widerspruchsgebihr von Fr. 800.- dem Institut
verbleibt, kann auf die Aufhebung von Ziffer 3 des angefochtenen Entschelds verzichtet
werden, um so die Tragung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten durch die
Widersprecherin und Beschwerdegegnerin sicherzustellen.

E. 11

Der obsiegenden Partel kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschadigung fur die
ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die
Parteientschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfélige weitere notwendige
Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Parteientschadigung zugunsten der Beschwer-
defUhrerin ist mangels Kostennote auf Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2
I.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Angesichts eines einfachen Schriftenwechsels erscheint eine
Partei entschadigung in Hohe von insgesamt Fr. 3'500.- (inkl. MWSt), gerechtfertigt.
Geméss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der
obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der
Beschwerdegegnerin als der im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine
Entschédigung in Hohe von Fr. 2'800.- zulasten der Beschwerdeflhrerin zugesprochen
(Ziffer 4 der angefochtenen Verfligung). Angesichts des Verfahrensausgangs ist Ziffer 4 der
Verfligung aufzuheben und die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdefiihrerin geméass
Art. 34 MSchG fir das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschadigung zu zahlen. Die
Vorinstanz spricht pro Schriftenwechsel praxisgemass eine Partei entschédigung von Fr.
1'000.- zu (Richtlinien der Vorinstanz in Markensachen, Teil 5, Ziff. 9.4 [Stand: 1. Juli
2008]). Im vorliegenden Fall wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgefihrt,
weswegen der BeschwerdefUhrerin insoweit eine Partel entschadigung in Hohe von Fr.
2'000.- zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen ist.

E.12

Gegen dieses Urtell steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfugung (Art. 73
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Esist deshalb
rechtskréftig.
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