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Ch. Fuglister AG, Friichte en gros
Hagackerstrasse 9, 8953 Dietikon
Widersprechende

vertreten durch Troller Hitz Troller, Rechtsanwalte,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern

Schweizer Marke Nr. P-446 437 ,PINK LADY*

gegen

Carolus C. BVBA
Heuvelstraat 50
B-3850 Nieuwerkerken, Belgien
Widerspruchsgegnerin

Internationale Registrierung Nr. 1 019 869 ,Lady in rose®

Gestitzt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes iiber 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) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfah-
ren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgendssische Institut flr Geistiges Eigentum (nachfolgend:
Institut)

in Erwédgung gezogen:
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I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1.

Die angefochtene internationale Registrierung Nr. 1 019 869 ,Lady in rose" wurde am 10.
Dezember 2009 in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 47/2009 vero6f-
fentlicht. Sie ist u.a. fir folgende Waren eingetragen:

Klasse 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres
classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux.

Am 1. April 2010 reichte die Widersprechende teilweise Widerspruch ein, namlich im unter
Ziff. 1 genannten Umfang.

Die Widersprechende stitzt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. P-446 437 ,PINK LADY",
welche fur folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 29: Tiefgefrorenes, gekochtes und getrocknetes Obst;

Klasse 31 : Frisches Obst.

Am 12. April 2010 erliess das Institut gegen die angefochtene internationale Registrierung
eine provisorische teilweise Schutzverweigerung und der Widerspruchsgegnerin wurde
eine dreimonatige Frist zur Bestellung eines Vertreters in der Schweiz angesetzt, unter
Androhung des Ausschlusses vom Verfahren fir den Unterlassungsfall. Die Wider-
spruchsgegnerin hat auf die entsprechende Verfiigung innert Frist nicht reagiert.

Mit Verfligung vom 22. Juli 2010 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.

Auf die einzelnen Ausfihrungen der Widerspruchspartei wird, soweit rechtserheblich, in
den nachstehenden Erwagungen eingegangen.

. SACHENTSCHEIDVORAUSSETZUNGEN

Gemass Art. 31 Abs. 1i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer élteren Mar-
ke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb
von drei Monaten nach der Veréffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Be-
grundung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebuihr zu bezahlen
(Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 14. Mai 1997 hinterlegt, die angefochtene Marke wurde
am 21. September 2009 in das internationale Register eingetragen, unter Beanspruchung
einer Prioritdt der Beneluxlander vom 15. September 2009 gemass Art. 4 PVUe (Pariser
Verbandstubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die Wider-
sprechende ist daher Inhaberin der alteren Marke und geméss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum
Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter
Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Wider-
spruchsgebihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist
und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss einen hier niedergelassenen Ver-
treter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entspre-
chenden Aufforderung nicht fristgerecht nach, wird sie gemass Art. 21 Abs. 2 MSchV vom
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Verfahren ausgeschlossen. Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist keinen Vertreter in
der Schweiz bestellt, weshalb sie vom vorliegenden Verfahren ausgeschlossen wird.

lll. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgrinde

Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit
einer alteren Marke identisch und fur gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind,
so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. 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 koén-
nen, die unter der Verwendung ahnlicher Marken angepriesenen Waren und / oder Dienst-
leistungen wirden angesichts ihrer Gblichen Herstellungs- oder Vertriebsstéatten aus ein und
demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemein-
samen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis
haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemaéss als Argument fir
oder gegen die Gleichartigkeit gelten kbnnen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts
[nachfolgend Richtlinien], 2011, Teil 5, Ziff. 7.1, unter
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische _Infos/d/rima/rima_d.pdf).

Die angefochtenen Waren ,fruits frais" (Klasse 31) finden sich in deutscher Sprache (,Fri-
sches Obst*) auch in der Warenliste der Widerspruchsmarke, weshalb Warengleichheit be-
steht. ,Frisches Obst" stellt ein land- und gartenwirtschaftliches Erzeugnis dar resp. ist unter
die Oberbegriffe ,produits agricoles, horticoles non compris dans d’autres classes” (KI. 31
des widerspruchgegnerischen Zeichens) subsumierbar, weshalb Warengleichheit oder —
soweit Letztere Uber Erstere hinausgehen — Warengleichartigkeit besteht. Dasselbe gilt im
Verhaltnis zu den angefochtenen Waren ,produits forestiers* (KI. 31), da darunter auch
forstliche Nebenerzeugnisse wie Beeren und Pilze fallen kénnen.

Die von der angefochtenen Marke in Klasse 31 weiter beanspruchten ,légumes frais, plan-
tes et fleurs naturelles” sind ebenfalls als gleichartig zum von der Widerspruchsmarke bean-
spruchten frischen Obst einzustufen, da Landwirtschaftsbetriebe tblicherweise sowohl Ge-
mise als auch Frichte anbauen und vermarkten und diese Waren an denselben Marktstan-
den resp. im selben Rayon angeboten werden. Landwirtschaftsbetriebe bieten neben Friich-
ten und Gemise zunehmend auch frische Blumen auf den Stadtmarkten oder in Hofladen
an und verkaufen zur Weihnachtszeit auch Tannenbaume und Tannengrin.

Da frisches Obst auch als Tierfutter verwendet werden kann oder Bestandteil desselben
sein kann, besteht auch im Verhéltnis zu ,aliments pour les animaux“ (KI. 31 des angefoch-
tenen Zeichens) Warengleichartigkeit.

Hingegen besteht keine Gleichartigkeit in Bezug auf die in Klasse 31 der angefochtenen
internationalen Registrierungen beanspruchten ,graines” und ,semences”. Aufgrund der
heutigen Marktgegebenheiten kann festgestellt werden, dass Unternehmen, welche frische
Frichte herstellen nicht auch Samen und Samereien anbieten. Wahrend Friichte im Le-
bensmittelrayon verkauft werden, sind Samen und Samereien in Gartnereien resp. Garten-
abteilungen beziehbar oder in spezialisierten Online-Shops (vgl. bspw. www.zollinger-
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samen.ch). Letztere weisen offensichtlich nicht die gleichen Vertriebskanéle und ein unter-
schiedliches Herstellungs-Know-how zu den Waren der Widerspruchsmarke auf.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezuglich der angefochtenen Waren der Klasse
31 ,graines” und ,semences” die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch unge-
achtet des Resultats der Prufung der Zeichenahnlichkeit in diesem Umfang abzuweisen ist
(vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG). Beziglich der vorgenannten Waren gilt zu beachten, dass
die zwischen Markenahnlichkeit und Produktegleichartigkeit bestehende Wechselwirkung
(vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5) nicht dazu fihren kann, dass eine (gegebenenfalls) erhdhte
Kennzeichnungskraft die fehlende Gleichartigkeit kompensieren kénnte (vgl. BGer, sic!
2010, 353 — Coolwater / cool water). Dartiber hinaus ist die Warengleichheit resp. -
gleichartigkeit zu bejahen und folglich die Zeichendhnlichkeit zu prifen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genlgend 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 Zeichen bloss
das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des friher wahrgenommenen an-
deren Zeichens gegenubersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen
Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen
Gedéachtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit Hinweisen).

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinn-
gehalt bestimmt. Die Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen geniigt in der Regel, um eine Ver-
wechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass,
der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, wéhrend das Bild
vor allem durch die Wortlange und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwende-
ten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Lange. Kurzwdrter werden akustisch
und optisch leichter erfasst und préagen sich leichter ein als langere Worter. Damit verringert
sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Ver-
horens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5,
Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

Vorliegend stehen sich die Wortmarken ,PINK LADY* (Widerspruchsmarke) und ,Lady in
rose" gegenuber. Die Vergleichszeichen weisen zwar eine unterschiedliche Zeichenldnge
auf und unterscheiden sich in der Anzahl der enthaltenen Begriffe (2 gegenlber 3). Die Zei-
chen stimmen jedoch im Wortelement ,Lady” Uberein und enthalten beide eine Farbbe-
zeichnung. Daraus resultieren gewisse klang- und schriftbildliche Ubereinstimmungen und
eine Ahnlichkeit der Vergleichszeichen. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke aus-
schliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen in Gross- und Klein-
buchstaben ausgefihrt ist, fallt kennzeichnungsmassig nicht ins Gewicht (vgl. RKGE in sic!
2001, 813 —Viva / CoopViva [fig.]).

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkiirlich auch gedanklich verarbeitet, was er
hort und liest, kann fur den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entschei-
dend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbin-
dungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Ho-
ren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrangen, dominieren regelmassig auch
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das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der
anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das
kaufende Publikum durch einen ahnlichen Klang oder ein ahnliches Schriftbild tduschen
lasst (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

Die Widerspruchsmarke ,PINK LADY* setzt sich aus den englischen Begriffen ,PINK" (=
pink, [leicht grelles] rosa) und ,LADY" (= Dame) zusammen (vgl. http://dict.leo.org/). Beide
Begriffe haben auch Eingang in deutsche Worterblicher gefunden (vgl. bspw. Duden Uni-
versalworterbuch). Die angefochtene Marke ,Lady in rose* kann mit ,Lady in Rosa/ Dame in
Rosa“ Ubersetzt werden. Die Zeichen weisen somit einen &hnlichen Sinngehalt auf, wes-
halb nicht nur auf der klang- und schriftbildlichen Ebene aufgrund der Ubereinstimmung im
Begriff ,Lady“ eine gewisse Ahnlichkeit besteht, sondern auch auf der Ebene des Sinngehal-
tes. Gemass Rechtsprechung reicht es grundséatzlich bereits aus, wenn eine Verwechs-
lungsgefahr nur in Bezug auf eines der Elemente Klang, Bild oder Sinngehalt besteht, damit
die jungere Marke vom Markenschutz auszuschliessen ist (Lucas DAVID, Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N 17 zu Art. 3).
Deshalb ist nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prufen.

. Verwechslungsgefahr

. Ahnlichkeit resp. Identitat der Zeichen ist als Voraussetzung fiir die Verwechslungsgefahr
stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3
Abs. 1 lit. ¢ MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jingere Zeichen die altere Marke in ih-
rer Unterscheidungsfunktion beeintrachtigt. Eine solche Beeintrachtigung ist gegeben, so-
bald zu befiirchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ahnlichkeit
der Marken irrefihren lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen,
dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinwei-
sen).

Massgebend sind die Umstande des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgebli-
chen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produk-
te unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zei-
chen, welche den Schutzumfang der Marken in entscheidender Weise pragt (Richtlinien,
Teil 5, zZiff. 7.5 f1.).

. Vorliegend werden die Vergleichszeichen fur gleiche oder klar gleichartige Waren bean-
sprucht, weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund des Wechselspiels
zwischen Markenéahnlichkeit und Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ein besonders
strenger Massstab anzulegen ist, das heisst die jingere Marke muss klar von der &lteren
abweichen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

Der Schutzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fir schwache
Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwachen Marken
genligen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheid-
barkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestand-
teile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachge-
brauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7). Bei der Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr ist damit vorgangig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klaren.

Dem Begriff ,PINK LADY" kann kein im Zusammenhang mit den fir die Marke beanspruch-
ten Waren der Klassen 29 und 31 beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Der
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Widerspruchsmarke eignet somit ein normaler Schutzumfang.

6. Die angefochtene Marke ,Lady in rose" bernimmt nicht nur den Begriff ,Lady” und enthalt
eine ahnliche Farbbezeichnung (,pink* wird wie vorgangig ausgefiihrt als ,leicht grelles rosa“
definiert) wie die Widerspruchsmarke, sondern weist dartiber hinaus auch als Gesamtzei-
chen einen sehr ahnlichen Sinngehalt auf (,Dame in Rosa“ gegenuber ,Rosa Dame"). Die
daraus resultierenden Ahnlichkeiten auf den Ebenen Klang, Bild und Sinngehalt filhren zur
Gefahr, dass die Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwechselt werden. Eine Ver-
wechslungsgefahr ist deshalb fur die als gleich resp. gleichartig beurteilten Waren zu beja-
hen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1). Der Widerspruch wird daher teilweise gutgeheissen
und der angefochtenen internationalen Registrierung der Schutz fur die Waren ,produits ag-
ricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux“ verweigert.

IV. KOSTENVERTEILUNG

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

2. Mit dem Entscheid tber 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
einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschadigungen zuzusprechen. Die Ver-
fahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei
auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Partei-
entschadigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3. Der Widerspruch wird tGberwiegend gutgeheissen. Die Widerspruchsgegnerin als unterlie-
gende Partei wird kostenpflichtig. Da es sich um ein Verfahren mit einfachem Schriften-
wechsel handelt und keine Grunde vorliegen, um von oben genannter Regel abzuweichen,
hat die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschadigung von CHF
1'000.00 zu bezahlen. Sie hat ihr zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Griinden wird

verfugt:
1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 11047 wird teilweise gutgeheissen.

3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 019 869 ,Lady in rose“ wird der Schutz in der
Schweiz fir die Waren ,produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans
d’autres classes; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux“ der Klasse 31 definitiv verweigert (sog. Déclaration d’octroi partiel de la protection
faisant suite a un refus provisoire - regle 18ter.2)ii) du réglement d'exécution commun [sur
motifs relatifs]).
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4. Die Widerspruchsgebuihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5. Die W.iderspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von
CHF 1'800.00 (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebtihr) zu bezahlen.

6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich, der Widerspruchsgegnerin durch
Publikation im Bundesblatt ertffnet.

Bern, 21. Marz 2011
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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



