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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustandig (Art. 31, 32 und 33 lit. d
Verwaltungsgerichtsgesetz/V GG, SR 173.32). Das vorliegende Verfahren wurde am 1.
Januar 2007 von der eldg. Rekurskommission fur geistiges Eigentum tbernommen (Art. 53
Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des
VerwaltungsverfahrensgesetzesVwWV G, SR 172.021, am 14. Oktober 2005 eingereicht und
der verlangte K ostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdefthrerin ist durch die
angefochtene Verfligung besonders bertihrt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48
VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

E.2

Am 1. Januar 2007 ist Art. 33aVwV G in Kraft getreten. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung ist
fur das Beschwerdeverfahren die Sprache des angefochtenen Entscheids massgebend. Bis
zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Verfahrenssprache jeweils nach der Sprache der
Beschwerdeschrift gerichtet (André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor
eidgendssischen Rekurskommissionen, Basel 1998, Rz. 3.84). Die neuere
Ubergangsbestimmung von Art. 53 Abs. 2 VGG ist auch auf die neuen

VwV G-Bestimmungen anwendbar und geht der dlteren Ubergangsbestimmung von Art. 81
VwV G vor. Das neue Verfahrensrecht ist mit seinem Inkrafttreten somit auch auf bereits
hangige Falle anzuwenden (Art. 53 Abs. 2 VGG). Das auf italienisch begonnene Verfahren
wurde darum ab 1. Januar 2007 auf deutsch weitergefuhrt. Auch der vorliegende Entscheid
ist somit in deutscher Sprache zu erlassen.

E.3

Das Bundesverwaltungsgericht ist an Entscheide von Zivilgerichten gebunden, die Uber
einen vor dem Bundesverwaltungsgericht hangigen, zivilrechtlichen Anspruch zwischen
den gleichen Parteien bereits rechtskréaftig entschieden haben ("materielle Rechtskraft"”,
Oscar Vogel/Karl Spuhler/Barbara Gehri, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. Bern
2006, S. 227 ff., Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. Bern 1984, S.
146; BGE 121 111 478 E. 4a Allopurinol). Im Patentrecht erstreckt sich die materielle
Rechtskraft einer rechtskréftig abgewiesenen Nichtigkeitsklage seit einer entsprechenden
Praxisénderung des Bundesgerichts im Jahr 1998 nicht nur auf den konkret gepruften
Nichtigkeitsgrund, sondern auf alle gesetzlichen Nichtigkeitsgriinde des Patents (BGE 125
[11 246 E. 1e Sammelhefter). Diese Praxis wurde damit begriindet, dass Widerklagen des



Schutzrechtsinhabers auf positive Feststellung des Schutzrechtsbestandes verhindert
werden, wenn sich dieser darauf verlassen kann, dass der Nichtigkeitsklager im
Nichtigkeitsverfahren alle in Frage kommenden Nichtigkeitsgriinde vorbringen muss (BGE
125 111 246 E. 1d Sammel hefter).

E.4

Dieselbe Begrindung gilt auch fur das Markenrecht. Es war der Beschwerdefthrerin
zumutbar und nach der erwahnten Praxis des Bundesgerichts auch eine Obliegenheit, ale
anwendbaren gesetzlichen Nichtigkeitsgriinde gegen die Widerspruchsmarke im kantonalen
Nichtigkeitsverfahren vorzubringen. Wahrend sie vor dem Kantonsgericht des Kantons Zug
nur den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend machte, beruft sie sich nun im
Widerspruchsbeschwerdeverfahren auch auf absolute Schutzausschlussgriinde nach Art. 2
MSchG. Mit der rechtskréftigen Abweisung jener Klage ist der Bestand der
Widerspruchsmarke aber fur das Bundesverwaltungsgericht verbindlich entschieden
worden. Die entsprechenden Vorbringen der BeschwerdefUhrerin sind darum nicht mehr zu
horen.

E.5

Entgegen den Ausfihrungen der Beschwerdeflhrerin wére die Berufung auf den
Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke ohnehin verspétet erfolgt. Nach Gesetz und
sténdiger Praxisist die Nichtgebrauchseinrede von Art. 32 MSchG mit der ersten Eingabe
vor der ersten Instanz zu erheben (Art. 22 Abs. 3 Markenschutzverordnung/M SchV, SR
232.111). Dies hat die Beschwerdegegnerin unterlassen, weshalb sie die Einrede im
Beschwerdeverfahren nicht mehr nachholen kann (Rekurskommission fir geistiges
Eigentum/RKGE in sic! 1999, 282 E. 5 Genesis, sic! 2002, 610 f. E. 7 Aesculap). Der von
der Beschwerdefiihrerin angerufene Sachverhalt von sic! 2004, 868 Globex/Globix lag
anders. In jenem Verfahren war die Nichtgebrauchseinrede rechtzeitig erhoben worden,
doch hatte die Widersprechende und BeschwerdefUihrerin den Gebrauchsnachweisim
Beschwerdeverfahren erstmals angetreten.

E.©6

Zu prifen bleibt deshalb nur die vom Urtell des Kantonsgerichts des Kantons Zug nicht
geprifte Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken. Wie die
Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, besteht zwischen den noch zu prifenden Waren
"Cosmeétiques, produits de toilette, non a usage médical; cremes et lotions pour les soins de
la peau a usage cosmétique: produits de toilette pour le bain et la douche” einerseits und
"Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices’
andererseits, ales Korperpflegeprodukte, Gleichartigkeit und teilweise Warenidentitét.

E.7

Die Zeichen sind in ihrem pragenden Wortbestandteil "EA" identisch. Dieser ist beidseits
aus denselben Grossbuchstaben gebildet und weckt als Kombination von Vokalen ohne
Zuhilfenahme der Fantasie die Vorstellung von Initialen einer Person oder der Abkuirzung
eines Handel snamens, da kein anderer Sinngehalt naheliegt. Die Ubereinstimmung allein
im Wortklang der Marken gentigt aber grundsétzlich bereits zur Annahme einer

V erwechslungsgefahr. Wechsel beziehungen mit dem Schriftbild und Sinngehalt sind
alerdings zu berticksichtigen (Eugen Marbach, Markenrecht, Schwei zerisches
Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht/SIWR |11, Basel 1996, S. 118, Lucas David,
Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 17 zu Art. 3



MSchG). Die verwendeten Typographien und der schwarze Kreis um die Buchstaben der
angefochtenen Marke sind indessen unaufféllig und vermogen die Zeichendhnlichkeit auf
Grund des identischen Wortelements vorliegend nicht zu verhindern. Dass die eine Marke
in leicht stilisierten, weissen, die andere mit dunklen Buchstaben geschrieben ist, bleibt im
Erinnerungsbild der Konsumenten kaum haften und vermag die Gefahr von
Fehlzurechnungen nicht zu verhindern. Da die Marken fur Waren des téglichen Gebrauchs
beansprucht werden, die vom breiten Publikum mit geringerer Achtsamkeit eingekauft
werden (BGE 122 111 388 E. 3a Kamillosan, 101 Il 293 Stugeron, 96 |1 404 E. 2 Men's
Club), sowie aufgrund der hohen Waren- und Zeichennghe ist deshalb im Gesamteindruck
eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken zu bejahen.

E.8

Die Beschwerde ist somit abzuweisen und die angefochtene Verfiigung zu bestétigen. Die
Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem Ausgang der Beschwerdefihrerin
aufzuerlegen und mit dem geleisteten Vorschuss zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1 und 4
VWVG).

E.9

Die Spruchgebiihr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebiihr) ist nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien zu
bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VWV G, Art. 2 Abs. 1 des Reglements Uiber K osten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht/VGKE, SR 173.320.2). Im
Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist dafiir das Interesse der Widersprechenden an der

L 6schung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen
Marke zu veranschlagen. Es wirde allerdings zu weit fihren und kénnte im Verhédtnis zu
den geringen Kosten des erstinstanzlichen V erfahrens abschreckend wirken, wenn dafir
stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt wirden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten
auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. Zurcher, Der Streitwert im Immaterialglter- und
Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um
Immaterialgiterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. David, Der Rechtsschutz im
Immaterialglterrecht, SIWR 1/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29f.).

E. 10

Der Beschwerdegegnerin ist keine Partelentschadigung auszurichten, da sie auf eine
Stellungnahme verzichtet hat (Art. 34 MSchG, Art. 64 Abs. 1 VwWVG).

E.11

Dieser Entscheid unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist daher
rechtskréaftig (Art. 73 des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht vom 17. Juni 2005
[Bundesgerichtsgesetz, BGG; 173.110]).
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