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Entscheid

im Widerspruchsverfahren Nr. 9070

in Sachen

BALENCIAGA
15, rue Cassette
F-75006 Paris

vertreten durch A. W. Metz & Co. AG,
8024 Zirich

Internationale Registrierung Nr. 805 662 "BB" (fig.)

gegen

Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG
Boehnertweg 9
D-45359 Essen

vertreten durch Lenz & Staehelin,
8027 Zurich

Internationale Registrierung Nr. 914 056 "BB" (fig.)

Gestutzt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes tiber den Schutz von Marken und Her-
kunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR
232.111), Art. 1 ff. der Gebuhrenordnung des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum
(IGE-GebO, SR 232.148) und Art. 1 ff. des Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfahren
(VWVG, SR 172.021) hat das Eidgendssische Institut flr Geistiges Eigentum (nachfolgend:

Institut)

Widersprechende

&3

Widerspruchsgegnerin

4a



in Erwégung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1.

8.

9.

Die angefochtene internationale Registrierung Nr. 914 056 "BB" (fig.) wurde in der "Gazette
OMPI des marques internationales (Gazettes)" Nr. 9 vom 5. April 2007 publiziert. Sie ist fur
folgende Waren eingetragen:

Klasse 18

Produits en cuir et imitation du cuir (compris dans cette classe), a savoir sacs et autres contenants non adaptés
a leur contenu ainsi que petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clefs; malles
et sacs de voyage; sacs a dos, parapluies, parasols.

Klasse 25
Vétements, chaussures, chapellerie.

Am 31. Juli 2007 reichte die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Wider-
spruch ein.

Die Widersprechende stiitzt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 805 662 "BB"
(fig.), welche u.a. fir folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 18

(...) accessoires d'habillement en cuir, en peaux d'animaux, en imitation du cuir et de peaux d'animaux, a savoir
portefeuilles, sacs a main et porte-documents; maroquinerie; malles et valises, parapluies et parasols, cannes,
sacs a main de soirée, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacoches (...).

Klasse 25

Vétements pour hommes, femmes et enfants, & savoir: costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises et
imperméables, vétements de soirée, blazers, trois-quart, survétements et sous-vétements; bonneterie a savoir:
bas et chaussettes; tricots (habillement), pull-overs, chemises tricotées; linge (habillement) et lingerie; chaussu-
res a l'exception des chaussures orthopédiques; coiffures (chapellerie); accessoires d'habillement, a savoir:
ceintures, bretelles, cravates; noeuds papillon, gants, chapeaux et foulards; vétements de sport, autres que de
plongée.

Mit Schreiben vom 12. September 2008 wurde der angefochtenen Marke der Schutz in der
Schweiz verwehrt und die Widerspruchsgegnerin eingeladen, innert dreimonatiger Frist, ei-
nen Vertreter in der Schweiz zu bestellen. Mit Schreiben vom 11. Dezember 2007 wurde
ein Vertreter bestellt.

Mit Verfligung vom 17. Dezember 2007 wurde die Widerspruchsgegnerin eingeladen, eine
Vollmacht und Stellungnahme einzureichen.

Mit Stellungnahme vom 25. Februar 2008 ersuchte die Widerspruchsgegnerin um Abwei-
sung des Widerspruchs und machte die Kennzeichnungsschwache der Widerspruchsmarke
geltend.

Mit Verfiigung vom 3. Marz 2008 wurde die Widersprechende zur Replik eingeladen.

Die Widersprechende reichte am 5. Mai 2008 eine Replik ein.

Mit Verfligung vom 6. Mai 2008 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Duplik eingeladen.

10. Die Widerspruchsgegnerin reichte am 19. Juni 2008 eine Duplik ein.

11. Mit Verfiugung vom 24. Juni 2008 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.



12. Auf die einzelnen Ausfihrungen der Parteien wird, soweit sinnvoll und erforderlich, in den
nachstehenden Erwadgungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Der Inhaber einer alteren Marke kann gegen die Eintragung einer jingeren Marke Widerspruch
erheben (vgl. Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der
Veroffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begriindung einzureichen. Ge-
mass Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebihr zu bezah-
len.

Beide Zeichen wurden international registriert: Die Widerspruchsmarke am 9. April 2003 und die
angefochtene Marke am 22. Dezember 2006 mit Prioritatsdatum vom 19. September 2006. Die
Widersprechende ist demnach Inhaberin einer alteren Marke und gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG
zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und un-
ter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Wider-
spruchsgebuihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

[1l. MATERIELLE BEURTEILUNG
A. Widerspruchsgriinde
Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer

alteren Marke ahnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt
sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

o8]

. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kon-
nen, die unter der Verwendung &hnlicher Marken angepriesenen Waren und / oder Dienst-
leistungen wirden angesichts ihrer Ublichen Herstellungs- oder Vertriebsstatten aus ein
und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des ge-
meinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien in
Markensachen [Richtlinien] vom 1. Juli 2008, Teil 5, Ziff. 7.6 m.w.H.).

2. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsge-
mass als Argument fir oder gegen die Gleichartigkeit gelten kénnen. Zu diesen Indizien
gehoren insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technolo-
gien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanale. Grundsatzlich ist davon auszugehen,
dass eine Marke nur fur solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, fur
welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitatsprinzip) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6 m.w.H.).

3. Bei den mit den Zeichen namentlich beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 handelt
es sich — vereinfacht gesagt — um Lederwaren, (Reise-)Taschen, Brieftaschen, Regen-,
Sonnenschirme, Schuhwaren, Kopfbedeckungen sowie Bekleidungsstiicke. Insoweit die
beanspruchten Produkte der Vergleichszeichen sich im Wortlaut decken, ist von Waren-
gleichheit auszugehen. Fir die Waren des angefochtenen Zeichens, die Uber diejenigen
des Widerspruchszeichens hinausgehen, ist von hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen.



C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genligend unterschei-
den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren
interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahr-
nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zei-
chen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des friiher wahrge-
nommenen anderen Zeichens gegenubersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf
diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvoll-
kommenen Gedachtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 m.w.H.).

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunéachst durch den Klang und das Schriftbild
bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Auf-
einanderfolge der Vokale beeinflusst, wahrend das Bild vor allem durch die Wortlange und
die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird
(Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.1 m.w.H.).

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder
ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten
Wort-/Bildmarken ist fur die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend.
Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement
kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kenn-
zeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil bloss aus untergeord-
netem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlassigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7.3
m.w.H.).

Vorliegend stehen sich die zwei kombinierten Zeichen "BB" gegentiber. In beiden Fallen ist
Grossbuchstabe jeweils mit dem Riicken gegeneinander dargestellt. Der Umstand, dass
das angefochtene Zeichen einen Farbanspruch ("Rouge et noir") aufweist und die Buchsta-
ben in schwarzer und roter Farbe ausgestaltet sind, vermag im verschwommenen Erinne-
rungsbild der Verkehrskreise die Ahnlichkeit im Erscheinungsbild nicht aufzuheben. Auch
die Ubrigen grafischen Abweichungen — das Widerspruchszeichen bedient sich eines klas-
sischeren Schriftzuges und weist drei feine weisse Streifen, welche die senkrechte Linie
des/der Buchstaben diagonal verlaufend durchbrechen — vermégen diese Ahnlichkeit, ent-
gegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin, nicht wettzumachen. Zudem bestehen
aufgrund der gleichen Buchstabenfolge BB zwischen den Zeichen zwangslaufig sowohl
klangliche wie auch sinnbildliche Ubereinstimmungen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG ist dann anzunehmen,
wenn das jungere Zeichen die altere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeintrachtigt.
Eine solche Beeintrachtigung ist gegeben, sobald zu befiirchten ist, dass die massgebli-
chen Verkehrskreise sich durch die Ahnlichkeit der Marken irrefiihren lassen und Waren,
die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Eine
bloss entfernte Mdéglichkeit von Fehlzurechnungen genigt dabei allerdings nicht. Erforder-
lich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit verwechselt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.1 m.w.H.).



Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterschieden oder im Gegenteil — im engeren
oder im weiteren Sinne — verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichen-
vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstande des Einzelfalls zu
beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, h&ngt einerseits
vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der alteren Marke
beanspruchen kann. Andererseits ist zu bertcksichtigen, fir welche Waren und Dienstleis-
tungsgattungen die sich gegeniberstehenden Marken hinterlegt sind. Je néher sich die
Waren und Dienstleistungen sind, fr welche die Marken registriert sind, desto grésser wird
das Risiko von Verwechslungen und desto starker muss sich das jlingere Zeichen vom al-
teren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt.
Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3
m.w.H.). Die vollstandige Ubernahme einer Marke oder die Ubernahme eines fiir deren Ge-
samteindruck massgebenden (kennzeichnungskréftigen) Bestandteils vermag in der Regel
eine Verwechslungsgefahr zu begriinden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 m.w.H.).

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fir schwa-
che Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Wohl kénnen mit
dem Widerspruch nur relative Ausschlussgriinde gemass Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend ge-
macht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Priifung der Verwechslungsgefahr
vorweg den kennzeichnungsmassigen Gehalt und damit den Schutzumfang einer Marke zu
ermitteln. Denn ohne Klarung des Schutzumfanges der alteren Marke kann eine Beurtei-
lung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (Richtlinien,
Teil 5, Ziff. 7.5 m.w.H.).

Nachfolgend ist demnach der Schutzumfang der alteren Marke "BB" (fig.) zu beurteilen.
Gemass Lehre und Rechtsprechung sind Akronyme grundsatzlich gleich zu behandeln wie
andere Marken. Entgegen der Auffassung der Widerspruchsgegnerin ist somit bei Akro-
nymmarken nicht a priori von einem eingeschrankten Schutzumfang auszugehen (RKGE in
sic! 2001, 651 f. — MPC by Tenson [fig.] / MDC). Dies gilt indessen nur so lange, als dass
das konkrete Zeichen im relevanten Produktbereich nicht zur gangigen Abkirzung fur eine
gemeinfreie Sachbezeichnung geworden ist (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.2). Die in den
Abkurzungsnachschlagewerken genannten Bedeutungen von "BB" stellen im hier relevan-
ten Warenbereich keine Sachbezeichnungen dar (vgl. http://www.abkuerzungen.de,
http://www.acromymfinder.com). Da die Buchstabenkombination BB, in welcher Darstel-
lungsform auch immer, keinen direkt erkennbaren und damit auch keinen direkt beschrei-
benden Sinngehalt fiir die beanspruchten Waren der Klassen 18 beziehungsweise 25 hat,
ist schon allein deshalb im vorliegenden Fall aufgrund der dargelegten Praxis von einer nor-
malen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Die Widerspruchsgegnerin argumentiert sinngemass, dass die Widerspruchsmarke wegen
des haufigen Gebrauchs dhnlich lautender Marken verwassert sei. Diesbezlglich verweist
sie in ihrer Stellungnahme auf 24 beziehungsweise in ihrer Duplik auf 27 Voreintragungen
mit zwei aufeinander folgenden Buchstaben. Im Weiteren weist die Widerspruchsgegnerin
in ihren Eingaben insgesamt auf 36 ,B-Drittzeichen® hin, wovon lediglich funf fir dieselben
hier interessierenden Waren eingetragen sind und zudem die Buchstaben BB mit dem Ri-
cken gegeneinander stehen (vgl. Stellungnahme Rn 13, d.h. die Marken CH-Nr. 299 178,
CH-Nr. 508 739, CH-Nr. 512 240, CH-Nr. 550 456, CH-Nr. 341 021). Indes reichen Eintra-
gungen von vergleichbaren Voreintragungen fir sich alleine noch nicht aus, um eine Ver-
wasserung zu begriinden, weil grundsatzlich nur auf dem Markt wirklich gebrauchte Marken
der Abnehmerschaft bekannt werden. Eine Verwéasserung kann somit nur durch den tat-
séchlichen Gebrauch zahlreicher Marken auf dem Markt erfolgen. Das Register gibt jedoch
keine Auskunft Uber die effektive Benutzung der eingetragenen Marken. Das Institut fuhrt in


http://www.abkuerzungen.de/

diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen
durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklarungen oder gar Be-
weiserhebungen das Institut die Starkung der prozessualen Position einer Partei und damit
gleichzeitig eine entsprechende Schwachung der Stellung der anderen Partei (wie in casu)
nach sich ziehen wirden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Zudem ist zu beachten, dass die
Zahl der hier relevanten aufgefundenen Drittzeichen viel zu gering ist und fir sich alleine
wohl noch kaum eine Kennzeichnungsschwéache zu begrinden vermag (vgl. hierzu auch
u.a. RKGE in sic! 1999 — Wave Rave / the Wave). Folglich ist von einer normalen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. An diesem Umstand vermag selbst
der von der Widerspruchsgegnerin herangezogene Entscheid der ersten Beschwerdekam-
mer des Harmonisierungsamts fiir den Binnenmarkt vom 31. Januar 2008, welcher die vor-
liegende Darstellungsform als verbreitet erachtet, nichts zu andern. Denn vorliegend sind
die Verhéltnisse in der Schweiz massgebend.

Die Vergleichsmarken weisen in beiden Féllen zweimal den Grossbuchstaben B auf. Die
beiden Buchstaben sind nicht in normaler Anordnung hintereinander geschrieben, sondern
stehen mit dem Ricken gegeneinander. Dies entspricht nicht der tblichen Anordnung von
zwei Buchstaben, welche aufgrund der Sprachregeln erwartet wird. Daher bleibt diese An-
ordnung aufgrund der Abweichung von der normalen Schreibweise, entgegen der Auffas-
sung der Widerspruchsgegnerin, zweifellos im Gedachtnis der Abnehmer haften. Dass die-
se Anordnung nicht die alleinige Erfindung der Widersprechenden sein mag und es gar
noch andere Registrierungen von zwei aufeinander folgenden Buchstaben mit dem Ricken
gegeneinander gibt, spricht in keiner Weise dagegen, dass es sich dabei um ein préagendes
Element der Widerspruchsmarke handelt. Die angefochtene Marke Ubernimmt diesen fur
das Erscheinungsbild charakteristischen Bestandteil, welcher dem Betrachter aufgrund der
Abweichung von den Sprachregeln auffallt. Die jeweils gewahlten Schriftarten sowie die
grafischen Ausgestaltungen weichen kaum vom Gewdhnlichen ab und bleiben deshalb
nicht prégend in Erinnerung. Die grafischen Unterschiede vermdgen somit weder den Ge-
samteindruck wesentlich zu beeinflussen, geschweige denn eine Verwechslungsgefahr
aufzuheben.

Aufgrund der vorhandenen grossen Ubereinstimmungen der Vergleichsmarken, insbeson-
dere da gemass standiger Praxis bei der Beurteilung von sich gegeniiberstehenden Marken
auf das verschwommene Erscheinungsbild abzustellen ist, besteht die Gefahr, dass die
angefochtene Marke fur die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten
wird und somit die Gefahr von Fehlzurechnungen. Selbst wenn das Publikum die Unter-
schiede zwischen den beiden Zeichen erkennen sollte, bestiinde die Gefahr, dass es auf-
grund der bestehenden Ahnlichkeiten falsche Zusammenhange vermuten wirde, sei dies
im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmens-
spezifischer Allianzen und Verbindungen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.2.2 m.w.H.).
In Anbetracht der Warenidentitat und des daraus resultierenden Umstands, dass sich das
die jingere Marke umso stérker von der alteren abheben muss, ist eine Verwechslungsge-
fahr somit zu bejahen. Der Widerspruch wird folglich gutgeheissen und der angefochtenen
internationalen Registrierung Nr. 914 056 "BB" (fig.) wird der Schutz in der Schweiz definitiv
verweigert.



IV. KOSTENVERTEILUNG

Die Widerspruchsgebihr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO
und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.3).

Mit dem Entscheid Uber den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem
Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34
MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in ei-
nem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschadigungen zuzusprechen. Die Verfah-
renskosten werden im Widerspruchsverfahren grundsatzlich der unterliegenden Partei aufer-
legt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschadi-
gung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

Der Widerspruch wird gutgeheissen. Da es sich um ein Verfahren mit doppeltem Schriften-
wechsel handelt, hat die Widerspruchsgegnerin in Anwendung oben genannter Regel der Wi-
dersprechenden eine Parteientschadigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen. Die Widerspruch-
gegnerin, als unterliegende Partei, hat der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von
CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher eine Entschadigung von CHF 2'800.00
(inkl. Widerspruchsgebiihr) als angemessen.



Aus diesen Griinden wird
verfugt:
1. Der Widerspruch Nr. 9070 wird gutgeheissen.

2. Der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 914 056 "BB" (fig.) wird der Schutz in
der Schweiz definitiv verwehrt.

3. Die Widerspruchsgebuihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von
CHF 2'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebtihr) zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eréffnet und der Widerspruchsgeg-
nerin durch Publikation im Bundesblatt.

Bern, 27. August 2008

Céline Blank-Emmenegger, Firsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfigung kann innert 30 Tagen nach ihrer Eréffnung beim Bundesverwal-
tungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde gefiihrt werden. Die Be-
schwerde ist mit Kopie des vorliegenden Entscheides einzureichen.
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