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Internationale Registrierung Nr. 972 613 "esprit nature Swiss Quality Bedding" (fig.)
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Gestutzt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes Uber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR
232.111), Art. 1 ff. der Gebiihrenordnung des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum
(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfah-
ren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgendssische Institut fur Geistiges Eigentum (nachfolgend:
Institut)



in Erwagung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die internationale Registrierung Nr. 972 613 "esprit nature Swiss Quality Bedding" (fig.)
wurde am 25. September 2008 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr.
34/2008 veroffentlicht. Sie geniesst in der Schweiz Schutz fir folgende Waren:

Klasse 20: Sommiers, matelas, oreillers a I'exception des rembourrages de coussin en
matériaux naturels et synthétiques, lits, roulettes non métalliques pour pieds
de lits, tous ces produits provenant de suisse;

Klasse 24: Housses de matelas a I'exception des housses pour meubles et des housses
de coussins en fibres naturelles et synthétiques, couettes a l'exception des
draps et taies d'oreillers, tous ces produits provenant de suisse.

2. Am 30. Dezember 2008 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser
Registrierung auf das Gebiet der Schweiz Widerspruch.

3.  Die Widersprechende stitzt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 410 006 "ESPRIT", die fur
folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 3: Mittel zur Korper- und Schonheitspflege, Parfumerien, Seifen und Lotionen;

Klasse 9: Brillengestelle, Brillenglaser, Sonnenbrillen, Brillenetuis, Sonnenschutzglaser,
Schutzbrillen und Sportbrillen;

Klasse 14: Juwelierwaren aus Edelmetallen und nicht Edelmetallen; Uhren;

Klasse 16: Papier und Waren aus Papier, einschliesslich Schnittmuster aus Papier zur
Herstellung von Bekleidungsstiicken; Druckereierzeugnisse, Publikationen,
Blcher, Notizblcher, Agenden und Adressbticher; Schreib- und Zeichnungs-
instrumente und -artikel, Schreibwaren;

Klasse 18: Handgepack, Taschen, Koffern; Schirme; Handtaschen, Geldbdrsen; Gurtel
und Brieftaschen;

Klasse 20: Mdbel, Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn,
Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perimutter, Meerschaum
und deren Ersatzstoffen, oder aus Kunststoffen;

Klasse 21: Kleine Utensilien und Container fir den Hausgebrauch; Glaswaren, Geschirr,
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Tassen, Becher, Schalen und Becken; Seifenhalter; Aschenbecher; Kdmme
und Schwamme; Bursten (mit Ausnahme von Pinseln), einschliesslich Zahn-
birsten, Haarbirsten und Schminkbirsten; Haushaltsartikel aus Porzellan und
Ton;

Klasse 24: Tischtlicher, Bettwasche, Bettdecken, Kissenbezlige; Handtlicher, Badetiicher
und Waschlappen und Haushaltsartikel aus Stoff;

Klasse 25: Bekleidungsstiicke fir Manner, Frauen und Kinder, einschliesslich Schuhwa-
ren und Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele und Spielsachen, einschliesslich Spielzeugballone; Turn- und Sportarti-
kel; Christbaumschmuck;

Klasse 35: Werbung und Reklame;

Klasse 42: Dienstleistungen bei der Unterstiitzung, Auswahl, Koordination und Anpas-
sung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kleidung, Schmuckwaren, Ac-
cessoires, Parfums, Kolnischwasser, Gepack, Spielzeug, Mdbel und Haus-
haltsgegenstande; Verpflegung und Beherbergung von Gasten, einschliesslich
Dienstleistungen einer Bar.

Mit Verfiigung vom 12. Januar 2009 erliess das Institut gegen die angefochtene internati-
onale Registrierung eine provisorische vollumfangliche Schutzverweigerung. In derselben
Verfigung wurde der Widerspruchsgegnerin in Anwendung von Art. 42 MSchG eine drei-
monatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt.

Mit Eingabe vom 13. Februar 2009 konstituierte sich der Vertreter der Widerspruchsgeg-
nerin fristgerecht.

Mit Verfigung vom 20. Februar 2009 wurde der Vertreter der Widerspruchsgegnerin zur
Einreichung einer Vollmacht zu seinen Gunsten und zur Einreichung einer Stellungnahme
zum Widerspruch aufgefordert.

Am 17. April 2009 reichte der Vertreter der Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Voll-
macht zu seinen Gunsten sowie eine Stellungnahme zum Widerspruch ein, in welcher er
unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke beziglich der
Waren der Klassen 20 und 24 erhob.

Mit Verfigung vom 24. April 2009 wurde die Widersprechende gestitzt auf Art. 32 MSchG
aufgefordert, eine Replik einzureichen und den Gebrauch der Widerspruchsmarke fir die
Waren der Klassen 20 und 24 oder wichtige Grinde fir den Nichtgebrauch glaubhaft zu
machen.

Die Widersprechende replizierte mit Schreiben vom 26. Oktober 2009 innert (erstreckter)
Frist.

Mit Verfigung vom 28. Oktober 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung
einer Duplik aufgefordert.



11. Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innert Frist zur Duplik nicht hatte vernehmen
lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfigung vom 22. Januar 2010 abgeschlos-
sen.

12. Auf die einzelnen Ausfiihrungen der Parteien wird, soweit sie fur den Entscheid rechtser-
heblich erscheinen, in den nachstehenden Erwé&gungen eingegangen.

II. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemass Art. 31 Abs. 1i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer alteren Marke
gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei
Monaten nach der Vero6ffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begriindung ein-
zureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2
MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 1. April 1993 hinterlegt, die angefochtene Marke am 24. Juli
2008 in das internationale Register eingetragen. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der
alteren Marke und gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch
wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschrif-
ten (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den
Widerspruch ist folglich einzutreten.

lll. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgrinde

Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die
einer alteren Marke ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1. Gemass Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr gel-
tend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistun-
gen, fur die sie beansprucht wird, wéhrend eines ununterbrochenen Zeitraums von finf
Jahren nach unbenttztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Wider-



spruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Grinde fur den Nichtge-
brauch vorliegen.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der alteren Marke nach Art. 12
Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige
Grunde fir den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erhe-
ben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs geméss Art. 32 MSchG
unzuléassig und deshalb nicht zu beachten (Richtlinien in Markensachen [nachfolgend:
Richtlinien], 1. 1. 2010,Teil 5, Ziff. 6.3, unter https://www.ige.ch /fileadmin/user_upload/
Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken01012010.pdf).

Ist die Einrede des Nichtsgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke wah-
rend der letzten finf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen
(Richtlinien,Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen).

Bei der am 1. April 1993 hinterlegten Widerspruchsmarke ist die finfjahrige Karenzfrist
offensichtlich seit langerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei Schwei-
zer Marken Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede
des (teilweisen) Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer
ersten Stellungnahme vom 17. April 2009. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch
ihrer Marke beziiglich der Waren der Klassen 20 und 24 fir die letzten funf Jahre vor Gel-
tendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin im vorliegenden Ver-
fahren, d.h. fir den Zeitraum zwischen dem 17. April 2004 und dem 17. April 2009, glaub-
haft zu machen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-648/2008 vom 27.
Januar 2009 E. 2 [Hirsch, fig.] / [Hirsch, fig.], mit Hinweisen, unter http://www. bvger.ch).

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs
wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genu-
gen zu wollen. Massgebend fiir die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchentbli-
chen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berlcksichtigen sind
Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umsténde des Einzelfalls. Nicht
als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um
durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden. Um als
ernsthaft zu gelten, braucht es eine minimale Marktbearbeitung, wobei es das Bundesge-
richt bisher abgelehnt hat, konkrete Umsatzzahlen zu verlangen. Es genligt bereits ein ge-
ringer Umsatz, wenn der Markeninhaber den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende
Bedurfnis des Marktes zu befriedigen. Bei Massenartikeln wird eine umfangreichere Be-
nutzung der Marke gefordert als bei Luxusgitern (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhal-
tend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genigt, wenn ein
Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen
verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preis-
listen, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die re-
gistrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.4).

Die Marke ist geschutzt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienst-
leistungen gebraucht wird, fir die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die
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Marke nur fur einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit
geschutzt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5).

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann
sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustim-
mung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zu-
stimmung kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder
Franchise-Vertrages erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Mar-
ke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen (Richtlinien,
Teil 5, Ziff. 6.4.8).

Grundsétzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme
ergibt sich aus dem Ubereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend
den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Gemass Art. 5 Abs. 1 dieses
Ubereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechts-
erhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend fir die Beurteilung, welche Hand-
lungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichts kdnnen jedoch nur deutsche und schweizerische Staats-
angehodrige sowie Angehérige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in
Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wo-
bei es fir juristische Personen geniigt, wenn sie eine tatsachliche und nicht nur zum
Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten
haben.Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschitzt sein (Richtlinien, Teil 5, Ziff.
6.4.1).

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relati-
ven Ausschlussgriinde gemass Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaub-
haft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestitzt und ist
daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgrinde abzuweisen (Richtlinien, Teil 5,
Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihres Zeichens legte die Widersprechende folgen-
de Belege ins Recht:

- Auszug des Lizenzvertrags zwischen der Widersprechenden und der Steinhoff Germany
Company GmbH bezlglich des Gebrauchs der Widerspruchsmarke (u.a.) in der Schweiz
(Beilage 1),

- Auszug eines Vertrages ("Assignement Deed to License Agreement”) gemass welchem
die Markenlizenz zwischen der Widersprechenden und der Lizenznehmerin Steinhoff
Germany Company GmbH auf die Home Collection GmbH ubertragen wird (Beilage 2),

- Kopien diverser Rechnungen der Lizenznehmerin der Widersprechenden aus den Jah-
ren 2006, 2007 und 2008 beziglich der Lieferung von "ESPRIT"-Produkten an diverse
Abnehmer in der Schweiz (Beilage 3),

- Fotos der "ESPRIT"-M6bel-Ausstellung bei der Firma Hubacher AG, Rothrist (Beilage 4),
- Prospekte der Lizenznehmerinnen Steinhoff und Home Collection GmbH fiir die Mobelli-
nie "ESPRIT" der Widersprechenden aus den Jahren 2007 (Beilage 5), 2008 (Beilage 6)
und 2009 (Beilage 7),

- Preisliste aus dem Jahr 2006 fur unter der Widerspruchsmarke in die Schweiz vertriebe-
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nen Waren der Klasse 20 (Beilage 8),

- Preisliste fur die Schweiz fur das Jahr 2007 (Beilage 9),
- Preisliste fur die Schweiz fir das Jahr 2008 (Beilage 10),
- Preisliste fur die Schweiz fir das Jahr 2009 (Beilage 11),

- Auszug des Lizenzvertrags zwischen der Widersprechenden und der Kitan Textile In-
dustries Ltd. bezuglich des Gebrauchs der Widerspruchsmarke (u.a.) in der Schweiz (Bei-
lage 12),

- Kopien diverser Rechnungen der Kitan Textile Industries Ltd. aus den Jahren 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 beziglich der Lieferung von Waren der Klasse
24 an die Leon Kremer AG, 8953 Dietikon, ihre Vertriebspartnerin in der Schweiz (Beilage
13),

- diverse Pressemeldungen der Leon Kremer AG aus den Jahren 2005 bis 2009, mit wel-
chen diese fir mit der Widerspruchsmarke bezeichnete Bettwasche, Frottewasche (z.B.
Badetlicher), Kissen und Plaid Decken wirbt (Beilage 14),

- Kopien diverser Rechnungen der Leon Kremer AG aus den Jahren 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 und 2009 beziglich der Lieferung von mit der Widerspruchsmarke bezeichne-
te Waren der Klasse 24 an diverse Abnehmer in der Schweiz (Beilage 15),

- Prospekte der Produktelinie "ESPRIT home" mit welchen Waren der Klasse 24 (z.B.
Bettwasche) beworben werden. Die Prospekte stammen (unter anderem) aus dem vorlie-
gend massgeblichen Jahr 2004 und sind durchwegs mit der Angabe der Leon Kremer AG
als Bezugsadresse in der Schweiz versehen (Beilage 16),

- Preislisten der Leon Kremer AG flr die Jahre 2007, 2008 und 2009 flr mit der Wider-
spruchsmarke gekennzeichnete Waren in der Schweiz (Beilage 17),

- Ubersicht tber die Pressemeldungen in der Schweiz (Argus der Presse) fir die Jahre
2005 bis 2008, in denen mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Waren der Klasse
24 ("ESPRIT home") genannt werden (Beilage 18),

- Zwei Listen der schweizerischen Bezugsquellen fur mit der Widerspruchsmarke gekenn-
zeichnete Waren der Klasse 24 vom 3. Méarz 2006 resp. vom Juli 2009 (Beilage 19).

Aus den als Beilage 3 ins Recht gelegten Rechnungskopien ist ein Verkauf von Waren
der Klasse 20 an diverse Abnehmer in der Schweiz in den Jahren 2006, 2007 und 2008
ersichtlich. Bei der Mehrheit der Rechnungen ist oben rechts die Widerspruchsmarke in
einer leicht stilisierten Schrift angebracht. Zudem wird die Widerspruchsmarke in einigen
Rechnungen in den Rechnungspositionen aufgefiihrt. Ein Einbezug der als Beilagen 5, 6
und 7 eingereichten Prospekte lasst zudem erkennen, dass es sich bei den in den Rech-
nungen genannten Waren um solche handelt, welche mit der Widerspruchsmarke "ESP-
RIT" gekennzeichnet sind. So ist beispielsweise der in mehreren Rechnungen aufgefihrte
Sessel "WAVE" im Prospekt 2008 auf Seite 77 abgebildet. Mit den Rechnungen wird, in
Kombination mit den entsprechenden Warenprospekten, der Gebrauch der Wider-
spruchsmarke "ESPRIT" fur "Betten, Korpusse, Kissen, Regale, Schréanke, Sessel, Sofas,
Stuhle, Tische" glaubhaft gemacht. Einige der Rechnungen sind zudem an die Hubacher
AG in Rothrist, eines der grossten Mdbelhauser der Schweiz, gerichtet. Aus Beilage 5 ist
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weiter ein Gebrauch fir Badetiicher (Seite 40 ff.) sowie "Bettroste und Matratzen" (Seite
50) ersichtlich.

Die Marke wird in den als Beilage 3 eingereichten Rechnungen in einer stilisierten Schrift
dargestellt. Entgegen den Ausfihrungen der Widerspruchsgegnerin vermodgen weder die-
se grafische Gestaltung noch die Beifiigung der im hier massgeblichen Warenbereich per
se nicht kennzeichnungskraftigen respektive dusserst kennzeichnungsschwachen Be-
zeichnung "home" zu verhindern, dass der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt
bleibt und das Publikum in der benutzten Form die eingetragene Marke "ESPRIT" sieht
(vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.6). Die Widersprechende weist zudem zu Recht da-
rauf hin, dass ein als reine Wortmarke eingetragenes Zeichen grundsatzlich in jeder
Schreibweise und grafischen Ausgestaltung Schutz geniesst. Eine Wortmarke wird in der
Regel auch in Kombination mit grafischen oder bildlichen Zusatzen rechtserhaltend ge-
braucht. Dies selbst dann, wenn sie in solche integriert respektive als Element eines Wort-
/Bildzeichens bendtzt wird, vorausgesetzt freilich, sie trete innerhalb des Gesamtzeichens
nicht vollig in den Hintergrund (Markus Wang in: Noth/Buhler/Thouvenin, Markenschutz-
gesetz [MSchG], Bern 2009, N 82 zu Art. 11).

Ein rechtsgentiglicher Gebrauch der Widerspruchsmarke fir Waren der Klasse 24, nam-
lich fr "Badetlcher, Bettdecken, Bettwasche, Matratzen- und Kissenbeziige" ergibt sich
insbesondere aus den als Beilage 15 ins Recht gelegten Rechnungen der Leon Kremer
AG (Vertriebspartnerin der Lizenznehmerin der Widersprechenden) aus den Jahren 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 bezuglich zahlreicher Lieferungen von mit der Wider-
spruchsmarke bezeichneten Waren an mehrere Abnehmer in der Schweiz. Die Wider-
spruchsmarke erscheint in den einzelnen Rechnungspositionen in der im Markenregister
eingetragenen Form, namlich als reine Wortmarke. Zudem ist in den Rechnungspositio-
nen jeweils ein Hinweis auf die Art der gelieferten Waren (z.B. "Kissenbezug") enthalten.

Die Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch ihrer Marke nicht
strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Glaubhaft gemacht ist der
Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen uberwiegend fir wahr
halt, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu Uberzeugen,
dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsach-
lich gebraucht wird, weil jede Moglichkeit des Gegenteils vernunftigerweise auszuschlies-
sen ist. Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte
der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss mdglich,
sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). Letzteres trifft vorliegend zu.
Das Institut erachtet es aufgrund der ins Recht gelegten Belege als glaubhaft, dass die
Widerspruchsmarke durch die Lizenznehmerin der Widersprechenden respektive durch
deren Vertriebspartnerin in der Schweiz, und somit mit Zustimmung der Widersprechen-
den (Art. 11 Abs. 3 MSchG), im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz rechtserhaltend
gebraucht wurde. Die eingereichten Dokumente, insbesondere die Rechnungskopien
(Beilagen 3 und 15) und Prospekte (Beilagen 5, 6 und 7), lassen auf einen ernsthaften
und funktionsgerechten Gebrauch der Marke in ihrer eingetragenen Form schliessen und
zwar fur die Waren "Bettroste, Betten, Korpusse, Kissen, Matratzen, Regale, Schranke,
Sessel, Sofas, Stihle, Tische" (Klasse 20) und "Badetlicher, Bettdecken, Bettwésche,
Matratzen- und Kissenbeziige" (Klasse 24). Diese Waren entsprechen dem Warenbe-
reich, fir welchen die Widerspruchsmarke gemass Eintragung im Markenregister Schutz
geniesst: Die genannten Waren der Klasse 20 kénnen unter den im Warenverzeichnis der
Widerspruchsmarke in der Klasse 20 enthaltenen Oberbegriff "Mdbel" subsumiert werden,
die Waren der Klasse 24 finden sich als solche auch in der Klasse 24 des eingetragenen
Warenverzeichnisses respektive kénnen unter in dieser Klasse enthaltene Oberbegriffe
(z.B. "Bettwasche") subsumiert werden. Fur die nachfolgende Prifung der Warengleichar-



tigkeit respektive der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Wider-
spruchsmarke fur diese Waren Schutz geniesst.

C. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehen-
den Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen
konnen, die unter der Verwendung &hnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder
Dienstleistungen wirden angesichts ihrer tblichen Herstellungs- oder Vertriebsstatten aus
ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des
gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Mar-
kenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argu-
ment flr oder gegen die Gleichartigkeit gelten kénnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1 ff.,
mit weiteren Hinweisen).

2. Die Widerspruchsmarke geniesst im vorliegenden Verfahren Schutz fur die Waren "Bett-
roste, Betten, Korpusse, Kissen, Matratzen, Regale, Schranke, Sessel, Sofas, Stihle, Ti-
sche" (Klasse 20) und "Badetlicher, Bettdecken, Bettwasche, Matratzen- und Kissenbe-
zuge" (Klasse 24).

3. Die in der Klasse 20 angefochtenen "Sommiers" ("Bettroste”), "matelas" ("Matratzen"),
"lits" ("Betten") finden sich auch bei der Widerspruchsmarke. Die widerspruchsgegneri-
schen "oreillers a I'exception des rembourrages de coussin en matériaux naturels et syn-
thétiques" ("Kissen, mit Ausnahme von Kissenfillungen aus natirlichen und syntheti-
schen Materialien™) kénnen unter den Oberbegriff "Kissen" der Widersprechenden sub-
sumiert werden, womit insoweit Warengleichheit besteht. Bei den "roulettes non métalli-
ques pour pieds de lits" ("nicht-metallische Rader fiir Bettfisse") handelt es sich zweifels-
ohne um erganzende Zubehor zu den "Betten” der Widersprechenden, was ihre Gleichar-
tigkeit indiziert, weil solche Zubehdr haufig auch vom Hersteller der Hauptware angeboten
wird und eine sinnvolle Erganzung zu Letzterer bildet (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff.
7.1.1). Die in der Klasse 24 angefochtenen "Housses de matelas a I'exception des hous-
ses pour meubles et des housses de coussins en fibres naturelles et synthétiques" ("Mat-
ratzenbezlige, mit Ausnahme von Mobelbeziigen und Kissenbeziigen aus nattrlichen und
synthetischen Fasern") fallen unter den Oberbegriff "Matratzenbeziige" der Widerspre-
chenden, womit hier ebenfalls von Warengleichheit auszugehen ist. Die angefochtenen
"couettes a l'exception des draps et taies d'oreillers" ("Decken, mit Ausnahme von Leinti-
chern und Kissenbeziigen™) sind mit den "Bettdecken" der Widersprechenden zumindest
hochgradig gleichartig.

4, Massgebend fir die Beurteilung der Art von Waren und Dienstleistungen ist stets die
Formulierung respektive die Umschreibung der entsprechenden Produkte im Register
(vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 1.3 und 7.1; Gallus Joller in: Noth/Buhler/Thouvenin, a.a.O., N
237 zu Art. 3). Unbeachtlich sind daher die Ausfiihrungen der Widerspruchsgegnerin zu
ihrer Tatigkeit respektive dem tatsachlichen Einsatzbereich der fur ihre Marke bean-
spruchten Waren.

5.  Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass fur den nachfolgenden Zeichenver-
gleich fir samtliche widerspruchsgegnerischen Waren von Gleichheit respektive ausge-
pragter Gleichartigkeit auszugehen ist. Daran vermag auch der Umstand, dass das Wa-
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renverzeichnis der angefochtenen Marke die Einschrankung "tous ces produits provenant
de suisse" enthalt, nichts zu andern, weil die Widerspruchsmarke ihrerseits keine geogra-
fische Einschrankung enthalt und demnach fir Waren jedwelcher Provenienz, also auch
fur solche schweizerischer Herkunft, Schutz geniesst.

D. Vergleich der Zeichen

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken geniigend unterschei-
den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren
und/oder Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen
meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt
wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinne-
rungsbild des frGher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenibersteht. Beim Ver-
gleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind,
auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedéachtnis haften zu bleiben (vgl. Richt-
linien, Teil 5, Ziff. 7.3).

Es stehen sich vorliegend die Wortmarke "ESPRIT" der Widersprechenden und die (aus
Wort- und Bildelementen) kombinierte Marke "esprit nature Swiss Quality Bedding" der
Widerspruchsgegnerin gegentber. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder
der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall ent-
schieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist fur die Beurteilung letztlich
der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und we-
der dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Aus-
schlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Be-
steht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so
kann er vernachlassigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3). Letzteres trifft vorliegend
zu: Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke (leichte Stilisierung der Schrift
und Darstellung der Wortelemente in einem teilweise unterbrochenen Kreisrund) vermag
dem Zeichen wohl ein eigenes Geprage zu verleihen, wird aber im Geschéaftsverkehr von
untergeordneter Bedeutung sein, weil sich das Publikum in erster Linie an den Wortele-
menten orientieren wird. Die angefochtene Marke ist daher beim nachfolgenden Zeichen-
vergleich wie eine Wortmarke zu behandeln.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den
Sinngehalt bestimmt. Die Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen geniigt in der Regel, um ei-
ne Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom Sil-
benmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, wah-
rend das Bild vor allem durch die Wortlange und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit
der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Von Bedeutung ist bei Wortmarken
schliesslich deren Lange. Kurzworter werden akustisch und optisch leichter erfasst und
pragen sich leichter ein als langere Warter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem
Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhérens oder Verlesens
kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen ganzheitlich in Grossschrift gehalten, die
Wortelemente der angefochtenen Marke hingegen in Gross-/Kleinschreibung verfasst
sind, fallt kennzeichnungsmassig nicht ins Gewicht (vgl. Rekurskommission flr geistiges
Eigentum [RKGE] in sic! 2001, 813 — Viva / CoopViva [fig.]). Wéahrend sich die Wider-
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spruchsmarke im Begriff "ESPRIT" erschopft, sind diesem Begriff beim angefochtenen
Zeichen die englischen Begriffe "NATURE SWISS QUALITY BEDDING" beigefiigt. Die
englische Sprache ist dem schweizerischen Durchschnittsverbraucher zumindest in den
Grundzugen vertraut, so dass nicht nur einfache Warter mit leicht verstandlichem Sinn-
gehalt, sondern auch komplexere Aussagen verstanden werden (Urteil BVGer B-
6430/2008 vom 24. November 2009 E. 2.4 IPHONE, mit Hinweis auf BGE 129 Ill 225
E.5.1 — Masterpiece 1). Die in der angefochtenen Marke enthaltenen englischen Begriffe
"NATURE" ("Natur") und "SWISS QUALITY BEDDING" ("Schweizer Qualitats-Bettzeug")
kénnen dem englischen Grundwortschatz zugeordnet werden und dirfen im Sinne der zi-
tierten Rechtsprechung als einem breiten Publikum aller Sprachregionen der Schweiz be-
kannt eingestuft werden. Sowohl bei "NATURE" als auch bei "SWISS QUALITY BED-
DING" handelt es sich um rein beschreibende Hinweise auf die Eigenschaften und Quali-
tat respektive die Herkunft der hier interessierenden Waren der Klassen 20 und 24. In
diesem Warenbereich sind diese Zeichenelemente bar jeglicher Unterscheidungskratft,
dem Gemeingut zuzuordnen und daher in Alleinstellung vom Markenschutz ausgeschlos-
sen (vgl. Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.2 i.V. mit Ziff. 4.4.2). Solche beschreibenden Bestand-
teile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu pragen, weil
der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen,
kennzeichnenden Elemente zu verkirzen. Die Bezeichnungen "NATURE" und "SWISS
QUALITY BEDDING" wirken wie beschreibende Zusatze respektive préazisierende An-
hangsel zum Begriff "ESPRIT". Aus den dargelegten Griinden ist daher beim nachfolgen-
den Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum auch bei der angefoch-
tenen Marke in erster Linie am Wortelement "ESPRIT", welches als kennzeichnungsmas-
siger Kern der Marke wahrgenommen wird, orientiert.

Die Widerspruchsmarke wird integral in das jingere Zeichen Gbernommen, was unweiger-
lich zu einer klanglichen und schriftbildlichen Nahe der Vergleichszeichen fuhrt. Weil beim
jungeren Zeichen, aufgrund der Verbindung des Begriffs "ESPRIT" mit rein beschreiben-
den Wortelementen, die Widerspruchsmarke als selbsténdiges Zeichenelement erkennbar
bleibt, ist auch kein rechtsgeniglicher Unterschied der Vergleichszeichen auf der Ebene
des Sinngehalts, welcher die festgestellte Ahnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kom-
pensieren vermochte (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1), auszumachen und nach-
folgend die Verwechslungsgefahr zu prifen.

E. Verwechslungsgefahr

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden 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, hangt einerseits
vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der alteren Marke
beanspruchen kann. Andererseits ist zu berticksichtigen, fir welche Waren und Dienst-
leistungsgattungen die sich gegenuberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,
Teil 5, Ziff. 7.5).

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fir
schwache Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fur starke. Bei schwa-
chen Marken genlugen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende
Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesent-
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liche Bestandteile banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachge-
brauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

Beim Begriff "ESPRIT" handelt es sich um die franzésische Bezeichnung fir "Geist" res-
pektive "Verstand" (vgl. www.pons.de), welcher in Verbindung mit den hier interessieren-
den Waren der Klassen 20 und 24 kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden
kann. Der Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzumfang.

Das Hinzufigen zusatzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer
bestehenden Marke ist immer dann ungenigend, wenn die neuen Elemente nicht geeig-
net sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen,
wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil tbereinstimmen (vgl. Richtli-
nien, Teil 5, Ziff. 7.3). Letzteres trifft vorliegend zu, weil die im jingeren Zeichen zusatzlich
vorhandenen Wortelemente "NATURE" und "SWISS QUALITY BEDDING" rein beschrei-
bend sind (vgl. die Ausfihrungen unter Ill. D. Ziff. 4 hiervor). Die Vergleichszeichen wer-
den zudem (soweit hier interessierend) fur gleiche respektive stark gleichartige Waren
beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des
Wechselspiels zwischen Markenahnlichkeit und Produktgleichartigkeit ein besonders
strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso starker vom Wi-
derspruchszeichen abheben muss (vgl. hierzu auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). In Anbe-
tracht der festgestellten Ahnlichkeit der streitverfangenen Zeichen auf der klang- und
schriftbildlichen Ebene und des Umstandes, dass die Widerspruchsmarke im angefochte-
nen Zeichen als selbstandiges und pragendes Element wahrgenommen wird, besteht die
Gefahr von Fehlzurechnungen. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Ver-
gleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwahnten
Ahnlichkeiten falsche Zusammenhange vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifi-
schen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und
Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).
Bei diesem Ausgang kann die Frage der von der Widersprechenden geltend gemachten
Bekanntheit respektive des dementsprechend erweiterten Schutzumfangs der Wider-
spruchsmarke offen bleiben; die Verwechslungsgefahr ist bereits unter Annahme einer
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens zu bejahen. Der
Widerspruch Nr. 10150 wird daher gutgeheissen und der internationalen Registrierung Nr.
972 613 "esprit nature Swiss Quality Bedding" (fig.) der Schutz in der Schweiz fir samtli-
che Waren definitiv verweigert (sog. Déclaration de refus total - régle 18ter.3) du régle-
ment d'exécution commun [sur motifs relatifs]).

IV. KOSTENVERTEILUNG

Die Widerspruchsgebihr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE-GebO
und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

Mit dem Entscheid Uber den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in wel-
chem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind
(Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel
der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine
Parteientschadigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und
kostenguinstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemass eine Parteientschadigung
von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Erfolgt, wie vorliegend,
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ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit eine Parteikostenentschadigung von
CHF 2'000.00.

Die Widersprechende obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschadigung zuzusprechen ist.
Vorliegend gibt es keinen Grund, von der vorerwahnten Praxis abzuweichen. Das Institut
erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschadigung von
CHF 2'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden
zudem die Widerspruchsgebiihr von CHF 800.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher
in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschadigung von CHF 2'800.00 (inklusi-
ve Widerspruchsgebihr) als angemessen.
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Aus diesen Griinden wird

verflgt:

1. Der Widerspruch Nr. 10150 wird gutgeheissen.

2. Der internationalen Registrierung Nr. 972 613 "esprit nature Swiss Quality Bedding" (fig.)
wird der Schutz in der Schweiz flr samtliche Waren definitiv verweigert (sog. Déclaration de
refus total - regle 18ter.3) du réglement d'exécution commun [sur motifs relatifs]).

3. Die Widerspruchsgebthr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von CHF
2'800.00 (inklusive Widerspruchsgebuhr) zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eroffnet.

Bern, 30. November 2010

Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Er6ffnung beim Bundesver-
waltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde gefiihrt werden. Die Beschwerde
ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.



