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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.11

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der
Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes
vom 17. Juni 2005 Uber das Bundesverwaltungsgericht [V erwaltungsgerichtsgesetz, VGG,
SR 173.32)]). Die Beschwerdefuhrerin hat an den Verfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen und ist durch die angefochtenen V erfligungen besonders bertihrt. Als
Verflgungsadressatin hat sie eln al's schutzwtirdig anzuerkennendes I nteresse an deren
Aufhebung und Anderung und ist deshalb zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungsverfahren [VwWV G, SR
172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die
Vertreter haben sich rechtsgeniglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwWVG) und der
Kostenvorschuss wurde fristgemass bezahlt(Art. 63 Abs. 4 VwVG).

E.12

Die Vorinstanz hat die Widersprtiche nur mit der Begriindung abgewiesen, die
Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Solange die Frage einer

V erwechsl ungsgefahr zwischen den beiden Marken in der angefochtenen Verfligung nicht
gepruft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht, falls esin Gutheissung der
Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren Priifung an die
Vorinstanz zuriickzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 E. 2 Life/mylife (fig.) und mylife (fig.); B-2227/2011 vom 3. Januar 2012
E. 2 ebom/EBM Ecotec, B-3686/ 2010 vom 10. Februar 2011 E. 1.2 Heidiland/Heidi Best of
Switzerland, B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 Hirsch [fig.]/Hirsch [fig], B-246/
2008 vom 26. September 2008 E. 1 Red Bull/Dancing Bull, B-7429/2006 vom 20. Méarz
2008 E. 4 Diacor/Diastor). Auf die Beschwerdebegehren um Ldschung der angefochtenen
Marken ist darum nur teilweise einzutreten, ndmlich soweit sie eine Riickweisung an die
Vorinstanz zur Prifung der Frage der V erwechslungsgefahr voraussetzen.

E.13

Dies gilt auch gegentiber der Beschwerdegegnerin 3, die den Gebrauch der
Widerspruchsmarke LIFE in ihrer Widerspruchsantwort vom 6. Mai 2011 an die Vorinstanz
fur Mikrowellengeréte, beschrankt auf Deutschland, eingeréumt hat. Sollte der erhaltende
Gebrauch der Widerspruchsmarke dadurch a's teilwei se anerkannt gelten, wére gleichwohl
nur kassatorisch auf die Beschwerde einzutreten, da die Vorinstanz die Frage der
Verwechslungsgefahr nicht prifte.



E.21

Der Inhaber einer dlteren Marke kann Widerspruch gegen eine jiingere Markeneintragung
erheben, wenn diese seiner Marke @hnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 Bst. ci.V.m. Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz [MSchG, SR 232.11]).

E.22

Die dltere Marke ist geschiitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und
Dienstleistungen gebraucht wird, fur die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat
der Inhaber eine Marke wahrend des Zeitraums von funf Jahren nicht gebraucht, so kann er
sein Markenrecht vorbehaltlich wichtiger Grinde fur den Nichtgebrauch nicht mehr geltend
machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Widersprechende haben anlésslich des
Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen,
sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der dlteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG).
Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die
Widerspruchsgegnerin an riickwarts zu rechnen (Urteile des Bundesverwal tungsgerichts
B-2227/ 2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 ebm [fig.]/EBM Ecotec, B-3686/2010 vom 10.
Februar 2011 E. 3.1 Heidiland/Heidi Best of Switzerland). Die Nichtgebrauchseinrede muss
mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung
vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).

E.23

Wenn der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet wird, ist von ihrem
tatsachlichen Gebrauch auszugehen, wie er vom Widersprechenden glaubhaft gemacht oder
vom Widerspruchsgegner von der Bestreitung ausgenommen worden ist (Art. 32 MSchG,;
Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.1 Lombard Od-
ler & Cie/Lombard Network [fig.]; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Das

schwei zerische Markenrecht unter Berticks chtigung des européi schen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, Art. 3 Rz. 37). Entgegen der Auffassung der
Beschwerdefihrerin hat der fur einzelne Waren oder Dienstleistungen bewiesene Gebrauch
aber keine rechtserhaltende Wirkung fur alle eingetragenen Waren oder Dienstleistungen
derselben Klasse. Vielmehr ist dieser bisherige Gebrauch fur die Bestimmung des
Schutzumfangs nur dann auf einen eingetragenen Oberbegriff von Waren oder
Dienstleistungen zu verallgemeinern, wenn er deren kiinftigen Gebrauch aus Sicht der
massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lésst (Urtell des
Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom4. Méarz 2013 E. 2.3 Gadovist/Gadogita). Der
Gebrauch der Ware fur einen Teilbereich kann somit nur dann rechtserhaltend fir einen
eingetragenen Oberbegriff sein, wenn es sich um eine typische Ware dieses Oberbegriffs
handelt (Karin Burgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern
2008, S. 28 f.). Im Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist es dabel Sache
des Inhabers, nicht nur ausreichende Beweismittel zur Glaubhaftmachung des rechts-
erhaltenden Gebrauchs zu bezeichnen, sondern gegentiber der prifenden Behorde auch
substantiiert darzulegen, welche Eintragungen im Waren- und Dienstlei stungsverzeichnis
von diesem Gebrauch erfasst sind. Esist jedenfalls nicht Sache der Behorde, tatsachliche
Vermutungen Uber den Umfang einer Gebrauchshandlung mit Bezug auf dieim
Registereintrag erwadhnten Angebotseinheiten anzustellen. Fir Waren oder
Dienstleistungen, die nicht zumindest unter einen Oberbegriff des eingetragenen Waren-
und Dienstleistungsverzeichnisses fallen, wird ein tatsachlicher Gebrauch allerdings nicht



berticksichtigt. Insofern bleibt der rechtserhaltende Markengebrauch vom Registereintrag
der Marke begrenzt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli 2007
E. 5 Maxx (fig.)/max Maximum + value [fig.]; Lucas David in: Honsell/V ogt/David
[Hrsg.], Kommentar zum schwei zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und
Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 Rz. 7).

E.24

Das Zeichen muss in markenmassiger Art und Welse gebraucht worden sein (vgl. Eugen
Marbach, in: Roland von Buren/Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialglter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1303). Ein solcher
Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung
verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt
wird (Markus Wang, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG],
Bern 2009, Art. 11 Rz. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmassiger Gebrauch ist dabei
vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um letzteren handelt es sich,
wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen,
das Ausgangsort einer betrieblichen Herkunft sein konnte, zwischen den beanspruchten
Waren sowie Dienstlei stungen und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten
Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen (vgl. Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.3 Life/mylife (fig.)
und mylife (fig.); B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 Solvay/Solvexx; Marbach, a.a.O.,
N. 1316 f.).

E.25

Massstab fur den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchentblichen
Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu beriicksichtigen sind Art,
Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umsténde des Einzelfals, wie
bei spiel sweise Grosse und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 fUnf Streifen
[fig.]/funf Streifen [fig.]). Kein ernsthafter Markengebrauch ist die bloss geringfligige oder
nur kurzfristige Markenbenutzung fir Produkte des M assenkonsums (Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.9 Heidiland/Heidi-Alpen;
B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.4.2 No Name [fig.]/ No Name [fig.]; Wangin
Noth/Buhler/Thouvenin, a.a.O., Art. 11 Rz. 66, 72).

E.26

Die Marke muss so, wie sie eingetragen ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich
abweichenden Form gebraucht worden sein, sofern keine wichtigen Grinde fur den
Nichtgebrauch vorliegen (Art. 11 Abs. 2 und Art. 12 Abs. 1 MSchG; David, aa.O., Art. 11
Rz. 17; Entscheid der Eidgendssischen Rekurskommission fir geistiges Eigentum [RKGE]
insicl 2004 S. 106 E. 5 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]). Das Weglassen nebensachlicher
Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise der Marke sind zulassig, wahrend das
Weglassen eines unterscheidungskréftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und
damit zu einem von der Registrierung abwei chenden Gebrauch fuhrt (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-1976/2007 vom 13. August 2007 E. 7 Rudolph
Rotnase/Rudolph [fig.]; BGE 99 11 119 E. 7 Silva). Entscheidend ist, dass der

kennzei chnungskréftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild préagt, nicht
seiner ldentitét beraubt wird (BGE 130 I11 272 E. 4 Tripp Trapp). Hinzufligungen, die tGber



grafisches Beiwerk hinausgehen, hindern den rechtserhaltenden Gebrauch dann, wenn die
Marke nicht mehr al's unabhangiges Zeichen wahrgenommen wird, sondern as Tell eines
umfassenderen Zeichens erscheint. Massgeblich fir den rechtserhatenden Gebrauch ist
daher, ob die Marke im Gebrauchskontext ohne Zuhilfenahme der Fantasie erkannt wird,
also weder in einem "Zeichenwald" verschwindet, noch als Teil eines Gesamtzeichens
erscheint, das sie mehrheitlich in eine gemeinsame Sinnaussage integriert oder ganzlich as
Nebenbedeutung verblassen 18sst (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-648/2008 vom
27. Januar 2009 E. 5.1, 5.5 Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]). Rein beschreibende Zusétze
verandern den Gesamteindruck in der Regel nicht (Urtell des Bundesverwaltungsgerichts
B-2678/2012 vom 7. M&rz 2013 E. 6.2.2.2 Omix/Onyx pharmaceuticals). Ob die Marke
noch selbsténdig genug als Zeichen wahrgenommen wird, ist jeweilsim Einzelfall zu
bestimmen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 5.1,
5.5 Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]). Welche Abweichungen im Markengebrauch noch toleriert
werden, hangt auch von der Kennzeichnungskraft der Marke ab (B-576/2009 vom 25 Juni
2009 E. 8.2.2 Bandes pliées/Targin).

E.2.7

Grundsétzlich muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein. Vom
Territoriaitatsprinzip sind zwei Ausnahmen zuléssig (vgl. Willi, aa.O., Art. 11 N. 33 ff;
Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 109 ff.; Philippe Gilliéron,
L'usage atitre de marque en droit suisse, veroffentlicht in sic! 2005 [Sonderheft] S. 108),
zum einen der Gebrauch fiir den Export und zum anderen Art. 5 des Ubereinkommens vom
13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen
Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136), der den Markengebrauch in
Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt. Art. 5 Abs. 1 dieses Staatsvertrags
lautet: " Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragschliessenden Teile
eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke
nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgefuhrt, nachgebildet oder angewendet wird,
sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausfuihrung, Nachbildung oder
Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt”. Die Rechte aus diesem
Staatsvertrag konnen zum Vornherein nur deutsche und schwei zerische Staatsangehorige
sowie Angehorige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in einer der beiden
Vertragsstaaten beanspruchen, wobei es fur juristische Personen gentigt, wenn sie eine
tatsachliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handel sniederlassung
in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 |11 283 mit weiteren Hinweisen; Meier,
aa.0., S. 110). Damit gilt auch der Gebrauch als Exportmarke in Deutschland al's
rechtserhaltend, wenn er den Anforderungen von Art. 11 MSchG genugt (RKGE in sic!
2003 S. 138 f. E. 3b Boss/Boss; Marbach, aa.O., Rz. 1385 Fn. 1688; aM. David, aa.O.,
Art. 11 Rz. 20; zum anwendbaren Recht BGE 100 Il 234 E. 1b Mirocor; Birgi Locatelli,
aa0., S 52).

E.28

Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht
beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des
Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu
vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss méglich, sondern wahrscheinlich sind
(BGE 12011 393 E. 4c, 881 11 E. 5a, 30 111 321 E. 3.3). Es braucht keine volle
Uberzeugung des Richters, doch muss er zumindest die M dglichkeit, dass die behaupteten



Tatsachen stimmen, héher einschétzen als das Gegenteil (Urteile des

Bundesverwal tungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken,
B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 Exit [fig.]/Exit One; RKGE vom 17. September
2003 insic! 2004 S. 106 E. 3 Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.], RKGE vom 26. Oktober 2001 in
sic! 2002 S. 53 E. 4 Express/Express clothing; David, aa.O., Art. 12 Rz. 16). Bei der
Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemass
Art. 13 Abs. 1 VWV G eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom
Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der

V erhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011
voml7. Februar 2012 E. 3.1 Life/mylife (fig.) und mylife (fig.); B-246/2008 vom 26.
September 2008 E. 2 Red Bull/Dancing Bull).

E.29

Als mogliche Belege fur den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen,
Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, V erpackungen, Kataloge,
Prospekte). Im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz kénnen keine Zeugen
einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren hingegen ist dies méglich (Urtell des
Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.1 Life/mylife (fig.)
und mylife (fig.); Art. 14 Abs. 1 Bst. c VWVG; Willi, aa.O., Art. 32 Rz. 7). Alle Belege
mussen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen,
was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege kdnnen aber unter
Umstanden in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbel egen berlicksichtigt
werden (Urtelle des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom17. Februar 2012 E. 4.2
Life/mylife (fig.) und mylife (fig.); B 4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4
Streifenmarken , B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 Exit/Exit One, mit Hinweis auf
RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel 1 ; Birgi Locatelli, aa.O.,
S. 192).

E.2.10

Fur den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware
oder deren Verpackung selbst erscheint. Entscheidend ist, das das Zeichen als Mittel zur
Kennzeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Die
Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann bei spiel sweise auch aufgrund
von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen moglich sein (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.3 Life/mylife (fig.)
und mylife (fig.); RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 2005 S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1).

E.3

Die Beschwerdegegnerin 1 hat mit ihrer ersten Eingabe vom 25. Januar 2011, die
Beschwerdegegnerin 2 mit ihrer ersten Eingabe vom 27. September 2010 und die
Beschwerdegegnerin 3 mit ihrer ersten Eingabe vom 20. Oktober 2010, ausser fur
Mikrowellengeréte in Deutschland, den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet.
Der rechtserhaltende Gebrauch ist somit jeweils im Zeitraum von finf Jahren gegentiber der
Beschwerdegegnerin 1 ab 25. Januar 2006, gegeniiber der Beschwerdegegnerin ab 27.
September 2005 und gegentiber der Beschwerdegegnerin 3 ab 20. Oktober 2005 glaubhaft
Zu machen.

E.41



Die Beschwerdegegnerinnen 2 und 3 machen geltend, die Widerspruchsmarke LIFE sei
schwach oder freihaltebeduirftig, also nur geringfigig oder Uberhaupt nicht
kennzeichnungskréftig. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche
Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 jump [fig.]/Jumpman, B-5477/2007 vom 28. Februar
2008, E. 6 Regulat/H203 pH/Regulat [fig.], B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6
Aromata/Aromathera; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 981). Zum Gemeingut gehtren
Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die
Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der
Waren oder Dienstleistungen, fur 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 135 11 359 E. 2.5.5 akustische Marke;
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1
Noblewood; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 Ironwood, B-985/2009 vom 27. August
2009 E. 2 Bioscience Accelerator). Weiter kommt allgemeinen Qualitéatshinweisen oder
reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 111 225 E. 5.1 Masterpiece;
Urteil des Bundesgerichts 4A.161/ 2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we make ideas work;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1
Noblewood). Der Gemeingutcharakter gilt fir den ganzen registrierten Oberbegriff, auch
wenn er nur fUr einen Tell der darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.1.2 Noblewood;
B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 Snowsport [fig.]; B-7204/2007 vom 1.
Dezember 2008 E. 6 Stencilmaster).

E.4.2

Das englische Wort "life" bedeutet auf Deutsch vor allem "Leben, Existenz". Esist mit der
adjektivischen Schreibweise "Live" verwandt, die nicht nur "lebendig, aktiv", sondern bei
Medien insbesondere "direkt Ubertragen” und "realistisch" bedeutet (www.dict.cc,
Stichworte "Life" und "Live", besucht am 13. Mai 2013) und in diesem Zusammenhang in
der Werbesprache haufig zur Beschreibung einer |ebensechten Darstellung und direkten
Ubertragung von Sendungen und Streams verwendet wird. "Live" hat sichin
Zusammensetzungen wie "Liveact”, "Liveatmosphéare”, "Livemitschnitt”, "Livemusik" usw.
auch im Deutschen etabliert (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 23. Aufl. Mannheim
2004, S. 612 f.; vgl. auch Le Petit Robert, Edition millésime, Paris 2012, S. 1470) und
bringt daher ohne Weiteres einen beschreibenden Bezug auf Qualitéat und
Verwendungsweise der zu prufenden Gebrauchsbel ege von Kommunikations- und
Unterhaltungsgeraten zum Ausdruck. Auch das im Zusammenhang mit

Unterhaltungsel ektronik etwas weniger gebrauchliche "Life" lehnt sich dadurch eng an
Gemeingut an. Es stellt ebenfalls einen Bezug zu einer |ebensnahen Darstellung und direkt
Ubertragenen Wahrnehmbarkeit her und ist damit in seiner Kennzeichnungskraft
beschrankt, ohne dass die Marke darum zum Gemeingut gezéhlt zu werden braucht.

E.43

Dieser beschreibende Sinngehalt des einsilbigen Wortes "Life" wird in den zu prifenden
Gebrauchsbel egen besonders in Kombination mit dem vorangestellten, dreisilbigen und
zum Teil fett geschriebenen Wort "Medion™ deutlich. Das dominierende und fantasievollere
Element lasst das diinn geschriebene "Life" im semantischen Zusammenspiel, wie in den
parallel verwendeten Zeichen "Medion Mobile" und "Medion Akoya', als Linien- und



Variantenzusatz oder als Typenbezeichnung erscheinen. Eine solche Wirkung kann zwar
gleichwohl kennzeichnend und damit markenméssig wirken. Sie verandert den
Gesamteindruck des Zeichens aber, trotz ®-Markierungen, zu einer sinngehaltlich
zusammengehorenden Wortgruppe. Das kurze "Life" stellt darum nach dem dominanten
Wort "Medion" keinen kennzeichnungsmassigen und somit keinen rechtserhaltenden
Gebrauch der Marke LIFE dar.

E.51

Die Beschwerdeftihrerin macht geltend, die von ihr ins Recht gelegten Gebrauchsbel ege
seien im Beschwerdeentscheid B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 7 Life/mylife (fig.)
und mylife (fig.) nur gesamthaft und nicht im Einzelnen gewirdigt worden, obwohl darauf
Daten der Veroffentlichung ersichtlich seien. Die Vorinstanz habe diese Wirdigung
unbesehen tbernommen. Insbesondere seien die Flyer in Gber 2000 Aldi-Filialen aufgel egt
und vertellt worden, weshalb der Markengebrauch ausgewiesen sei. Anlasslich der
mundlichen Verhandlung legte die Beschwerdeftihrerin weitere Belege ins Recht. Der
Beschwerdefihrerin ist dahingehend zuzustimmen, dass die vom
Bundesverwaltungsgericht bereits im Entscheid B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 7
Life/mylife (fig.) und mylife (fig.) gepriften Belege im Lichte der neu hinzugekommenen
zusétzlichen Angaben und Belege im vorliegenden Verfahren neu geprift werden konnen.

E.5.2

Alle Belege lassen sich dem hier relevanten geografischen Gebiet Deutschland und Schweiz
(vgl. E. 2.7) vorliegend hdchstens Uber Indizien zuordnen. Auf vielen Rechnungen sind die
Ortsangaben abgedeckt, und auch die Flyers geben keinen Ort an. Auch Zeitangaben fehlen
bei den Flyers grosstenteils, nur bei wenigen sind unten kleine, schwer lesbare Jahreszahlen
aufgedruckt. Bei einigen Belegen machte die Beschwerdefhrerin Angaben zur zeitlichen
Zuordnung. Auch die Zuordnung zum relevanten Zeitraum muss darum in Verbindung mit
den zugehorigen Rechnungen gepriift werden. Bel einigen Rechnungen erscheint ein
Schriftzug "Export" im Rechnungskopf, obwohl 19 % Mehrwertsteuer abgerechnet wurden,
die normalerweise nur bei einem Vertrieb im Inland geschuldet wird (vgl. Art. 23 Abs. 2
Ziff. 1-11 des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 2009, SR 641.20). Allezu
beurteilenden Rechnungen wurden in Essen, Deutschland, ausgestellt.

E.53

Mit Bezug auf die Marke LIFETEC erscheint der rechtserhaltende Gebrauch fur 4'802
Heimcomputer (ordinateurs domestiques) glaubhaft, denn die Typennummer des Flyers fir
das "Lifetec" LT8820 Multimedia-Tower-Geréat stimmt mit denjenigen auf den vorgelegten
Rechnungen Gberein. Auch neun Rechnungen fir 2'140 Personal computer sind auf den
14./15. Mé&rz 2007 datiert, was in den relevanten Zeitraum féllt. Die Marke erscheint auch
auf den Rechnungen solcher Computer, und auch die Rechnungsdaten vom 17. und 20.
August 2007 fallen in den relevanten Zeitraum und belegen zugleich den Gebrauch durch
die Beschwerdefuhrerin selbst. Alle Geréte sind fir den Export von Deutschland nach
Frankreich bestimmt, was zur Rechtserhaltung gentigt, da die Beschwerdefihrerin mit Sitz
in Deutschland den bilateralen Staatsvertrag mit diesem Land anrufen kann (E. 2.7 hiervor;
Art. 11 Abs. 2 MSchG). Der Flyer fur das "Lifetec" Notebook mit der Typennummer
LT96290 stimmt hingegen nicht mit den Rechnungen fur 2'662 Heimcomputer der Marke
LIFETEC mit der Typennummer LT8826 tberein (http://www.medion.de/
md8826/fr/flash.html), und einen Gebrauch fur den breiteren Oberbegriff "ordinateurs”, der



auch Grosscomputer und andere Geratesorten umfassen wirde, hat die Beschwerdefihrerin
nicht substantiiert dargetan. Weitere Belege fur den Gebrauch der Marke LIFETEC wurden
nicht vorgelegt, weshalb der Gebrauch der Marke beschrankt auf ordinateurs domestiques
glaubhaft erscheint.

E.54
Weiter sind die Belege fur den Gebrauch der Marke LIFE zu prufen.

E.54.1

Fir Mikrowellenherde und elektrische Kochplatten der Marke LIFE liegen zwel Belege
vor, die zwar einen markenmassigen Gebrauch qualitativ glaubhaft machen, nicht aber
bezeugen, wo und in welchem Umfang ein solcher erfolgte. Es fehlen Angaben zur
Auflage, dem Verteilungsgebiet und den Umsatzzahlen. Der rechtserhaltende Gebrauch fur
"appareils électroménagers” in Klasse 9 erscheint somit nicht glaubhaft gemacht. Anerkannt
wurde der Gebrauch der Marke LIFE in Alleinstellung in Deutschland fr
Mikrowellengeréte hingegen durch die Beschwerdegegnerin 3. Ihr gegentiber ist die
Beschwerde darum diesbeziglich teilweise gutzuheissen und die Sache zur Prifung der
Verwechs ungsgefahr an die Vorinstanz zurlickzuweisen (vgl. E. 2.7).

E.54.2

Die Datenblétter des "Life" AMD Athlon 64 X2 Dual-Core Prozessor 6000+ sowie des
"Life" Intel Core2 Duo Prozessor E6750 Persona computers kdnnen nicht eindeutig den
angehefteten Rechnungen zugeordnet werden, weshalb auch diese Belege nicht geeignet
sind, den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke LIFE glaubhaft zu machen.

E.543

Die Typennummer vom Datenblatt des "Life" Intel Core2 Duo Prozessor E6750
Personalcomputers kehrt auf der angehefteten Rechnung vom 1. Oktober 2008 wieder.
Auch die Typennummer MD96565 des "Artworks' fur das Notebook "Life" Intel Core2
Duo T5450 stimmt mit derjenigen auf der Rechnung vom 13. Juli 2009 Uberein. Die Marke
LIFE erscheint auf allen Rechnungen. Die Daten liegen im relevanten Zeitraum und die
Rechnungsadressen scheinen aufgrund des nicht abgedeckten Adressteils"D-..." in
Deutschland zu liegen. Insgesamt wurden so 141 Personalcomputer verrechnet.
Personalcomputer gehdren heutzutage zu den gangigsten Geraten der

Unterhaltungsel ektronik. 2010 waren 84 % der Haushalte in der Schweiz mit einem, 40 %
sogar mit mehr als einem Personal computer ausgestattet (www.bfs.admin.ch > Themen >
16 - Kultur, Medien, Informationsgesel|schaft, Sport > Informationsgesel|schaft > Daten,
Indikatoren > IKT-Ausstattung > Guterart, besucht am 8. Mai 2013). Unter diesen
Umstanden stellen diese keine teuren Investitionsglter mehr dar, bei welchen schon geringe
Absétze rechtserhaltend wirken wirden, sondern Guter des taglichen Gebrauchs, die eine
intensivere und regel massigere Benutzung voraussetzen (vgl. E. 2.5; Wang in Noth/BUh-
ler/Thouvenin, a.a.O., Art. 11 Rz. 70). Ein glaubhaft gemachter Umsatz von weniger als
200 Geréten, die mit der Marke LIFE versehen wurden, entspricht deshalb nicht einem
ernsthaften Markengebrauch und ist somit nicht rechtserhaltend.

E.544

Zwar erscheint die Digicam Typ MD85956, die mit Rechnung vom 31. Juli 2009 ohne
Erwahnung der Marke LIFE verrechnet wird, auf dem Flyer vom 10. August (20097?), ist
diesem jedoch nicht zweifelsfrel zuzuordnen, weil Angaben der Beschwerdefiihrerin dazu



fehlen. Noch eindeutiger ist dies beim DV D-Player des Typs MD82333, der mit Rechnung
vom 17. April 2009 ohne Erwahnung der Marke LIFE verrechnet wird und auf einem Flyer
erscheint, der mit 2008 datiert ist. Somit ist der rechtserhaltende Gebrauch fir "cameras’
und "appareils pour |'enregistrement, la transmission, |'amplification et la reproduction du
son et desimages' nicht glaubhaft gemacht.

E.545

Die Internet-Auszige Medion, Aldi-Sud und Media-Markt sowie der nicht nummerierte
Konzernabschluss der Medion AG liefern Informationen bezlglich der beteiligten
Unternehmen, kénnen jedoch auch in Verbindung mit den Ubrigen Belegen nichts zum
rechtserhaltenden Gebrauch der strittigen Marken beitragen. Unklar bleibt auch, was mit
dem Werbeplan des Mediamarktes Dusseldorf Oktober 2007, dem Schreiben des
Bundespatentgerichts M inchen vom 22. November 2012 oder dem Handel sregisterauszug
glaubhaft gemacht werden soll.

E.54.6

Der Eidesstattlichen Versicherung von X. kommt kein erhdhter Beweiswert zu, da
das Schwei zer Recht keine Gesetzesbestimmungen kennt, die dieser Art von Aussage eine
erhohte Bewei skraft verschaffen. Sieist somit nur als Parteibehauptung zu wirdigen (Art.
12 Bst. b VWV G; Urteil des Bundesgerichts 5A_507/2010, 5A_508/2010 vom 15.
Dezember 2010 E. 4.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7191/2009 vom 8. April
2010 E. 3.3.3 Yo/Y0g). lhr ist auch nur die kaum spezifizierte und damit nicht Gberprifbare
Aussage zu entnehmen, es seien mit L1FE-Produkten gewisse Umsétze erzielt worden und
man habe die Marke auf einzelnen Produkten verwendet. Die Erklarung und dieihr

beigel egten Anhénge sagen aber nichts dartiber aus, in welcher Form und auf welchen
Produkten die Marke wahrend der strittigen Periode angebracht wurde. Deshalb kann den
Anhangen auch nicht entnommen werden, ob das Zeichen rechtserhaltend verwendet
worden ist. Auf dem zur eldesstattlichen Erklérung beigel egten Prospekt erkennt man bei-
spielsweise kein Datum und weder eine Auflagezahl noch einenAuflageort.

E.54.7

Der rechtserhaltende Markengebrauch wurde auch nicht mit denjenigen Belegen, auf denen
LIFE hinter der dominierenden Marke "Medion" verschwindet, glaubhaft gemacht (E. 2.3
und 5.4). Dies trifft auch aus anderen Griinden zu, denn bei diesen Belegen fehlen nach wie
vor Angaben zur Hohe der Auflage sowie der geografischen Streuung der Prospekte oder
der damit erzielten Umsétze (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 E. 7.3 Life/mylife (fig.) und mylife (fig.). Unbehelflich sind die vier ins
Recht gelegten Rechnungen fir Flyers, da sie nicht bestimmten Belegen zuordenbar sind.

E.54.8

Beziglich des rechtserhaltenden Gebrauchs fir Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und 42
hat die Beschwerdefhrerin keine Gebrauchsbel ege eingereicht und keine
Gebrauchshandlungen substantiiert, weshalb in diesen Klassen kein Markengebrauch
glaubhaft gemacht ist.

E.55

Im Ergebnis hat die Beschwerdefiihrerin den rechtserhaltenden Markengebrauch beschrankt
auf die Widerspruchsmarke LIFETEC fir "ordinateurs domestiques® als Exportmarkein
Deutschland glaubhaft gemacht und ist ihr dies aufgrund des Staatsvertrags mit



Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch anzurechnen. Gegeniiber der
Beschwerdegegnerin 3 ist ihr zudem der unbestritten gebliebene Gebrauch der
Widerspruchsmarke LIFE fur Mikrowellengeréte in Deutschland anzurechnen.

E.6

Nach Art. 61 Abs. 1 VwV G entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sache selbst oder
welst diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurtick. Nach
standiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts rechtfertigt sich ein
Ruckweisungsentscheid vor allem dann, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden
mussen, ein umfassendes Beweisverfahren durchzufihren ist oder wenn die Vorinstanz
keine materielle Prifung vorgenommen hat (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 6 Camille Bloch mon Chocolat Suisse (fig.)/my swiss
chocolate.ch (fig.); B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 4 f. Swiss Military by BTS;
B-3064/ 2010 vom 26. Oktober 2010 E. 6.10 Frauentorso mit Pfeil [fig.]; B-5732/ 2009
vom 31. Méarz 2010 E. 8 Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]; B-7420/ 2006 vom 10.
Dezember 2007 E. 4.1 Workplace). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz keine
materielle Prifung der Verwechsungsgefahr durchgefihrt. Entschiede das
Bundesverwaltungsgericht auch tber die Verwechsungsgefahr, ginge den Parteien eine
Rechtsmittelinstanz, néamlich die Beschwerdemdglichkeit gegen den erneuten Entscheid der
Vorinstanz an das Bundesverwaltungsgericht, verloren. Aus diesen Griinden ist die Sache
an die Vorinstanz zur Prifung der Verwechslungsgefahr zurtickzuwei sen.

E.71

Die Beschwerde ist somit teilweise gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist, die
angefochtene Verfligung gegentiber der Beschwerdegegnerin 1 teilweise aufzuheben und
die Sache zur weiteren Beurteilung der Widerspriiche Nr. 11567, 11569 und 11394 an die
Vorinstanz zuriickzuweisen. Legt eine BeschwerdefUhrerin ihre erfolgsrelevanten
Gebrauchsbelege, wie hier, erst im Beschwerdeverfahren vor, hat sie nach der Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts selbst bei vollstandigem Obsiegen keine Parteientschadigung
zugut und die Kosten des Verfahrens halftig zu tragen (Urtell des

Bundesverwal tungsgerichts B-246/2008 vom26. September 2008 E. 4 Red Bull/Dancing
Bull). Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwerdefhrerin die entscheidenden Belege
fur die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke
LIFETEC allerdings nicht mit der Beschwerdeerhebung, sondern erst, nach durchgefihrtem
doppeltem Schriftenwechsel, anlésslich der mindlichen Verhandlung eingereicht. Damit
hat sie den Beschwerdegegnerinnen keine Moglichkeit gelassen, ihre Einrede des
Nichtgebrauchs zur Vermeidung eines aufwandigen Beschwerdeverfahrens rechtzeitig
zurlickzuziehen. Gleichzeitig ist keine Rechtfertigung ersichtlich, weshalb ihre
Gebrauchsbelege erst in diesem spaten V erfahrensstadium und nicht friher eingereicht
wurden (Art. 52 Abs. 1 VWV G). lhr sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens (Art. 63
Abs. 3 VwVG) und angemessene Partei entschadigungen an die Beschwerdegegnerinnen
(Art. 64 Abs. 1 VWV G) aus diesem Grund vollumfanglich aufzuerlegen.

E.7.2

Die Gerichtsgebtihr 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 tber die Kosten und
Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im



Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafir ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die hdchstrichterliche Praxis auch im
vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen wird
(vgl. BGE 133 111 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D]). Nachdem es keine konkreten
Anhaltspunkte fir einen hdheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke gibt, ist auch
im vorliegenden Verfahren von diesem Erfahrungswert auszugehen. Nach dem Gesagten
rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 7'000.- festzulegen. Diese
werden der Beschwerdefiihrerin auferlegt. Uber die vorinstanzlichen Verfahrenskosten
(Widerspruchsgebuihr) und die auszurichtende Parteientschadigung im erstinstanzlichen
Verfahren gegentiber der Beschwerdegegnerin 1 hat die Vorinstanz entsprechend dessen
Ausgang neu zu befinden.

E.73

Die Parteientschadigung fur das Beschwerdeverfahren umfasst die Kosten der Vertretung
sowie allfalige weitere notwendige Auslagen der Partel (Art. 8 VGKE). Gemass Art. 14
VGKE setzt das Gericht die Parteientschadigung aufgrund einer detaillierten Kostennote
fest, sofern eine solche eingereicht wird. Eine Kostennote wurde von der
Beschwerdegegnerin 1 Uber Fr. 3'200.- und von der Beschwerdegegnerin 2 Uber Fr.
5721.30 ins Recht gelegt. Die Beschwerdegegnerin 3 hat keine K ostennote eingereicht,
weshalb das Gericht die Entschadigung auf Grund der Akten festlegt (Art. 14 Abs. 2
VGKE). Die Beschwerdegegnerinnen 1 und 3 haben sich im einfachen Schriftenwechsel
des Beschwerdeverfahrens nur kurz gedussert - die Beschwerdegegnerin 1 nur etwas
ausfuhrlicher, da sie von zwei Widerspruchsmarken betroffen war - und auf eine Teillnahme
an der mundlichen Verhandlung verzichtet. Damit erscheint eine Parteientschadigung von
Fr. 900. (ohne MWST) fur die Beschwerdegegnerin 1 und von Fr. 600.- (ohne MWST) fir
die Beschwerdegegnerin 3 als angemessen und ist die Kostennote der Beschwerdegegnerin
1 entsprechend herabzusetzen (Art. 8 Abs. 2 VGKE). Gegentiber der Beschwerdegegnerin
2, die sich zur Beschwerde detailliert gedusserte und an der mindlichen Verhandlung
vertreten lassen hat, erscheint eine Parteientschadigung in der Hohe von Fr. 5721.30 (inkl.
MWST) a's angemessen.

E.74

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