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Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 12932
in Sachen

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, DE-20253 Hamburg

Widersprechende

vertreten durch BOVARD AG, Patent- und Markenanwadlte, Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25

Internationale Registrierung Nr. 1 108 512

gegen

Hakan Kardes,Rue Vidollet 27, 1202 Geneve

Widerspruchsgegner

CH-Marke Nr. 638 279 ,Vivea“

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 Gebuhren-
ordnung des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des
Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfahren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgendéssische Institut fur
Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwagung gezogen:

|. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Schweizer Marke Nr. 638 279 ,Vivea“ wurde am 3. Januar 2013 in Swissreg veroffentlicht. Sie ist fur
folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 44: Services médicaux.

2. Am 28. Marz 2013 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfanglich Wider-
spruch.

3. Die Widersprechende stitzt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1 108 512 ,NIVEA* (fig.), die
u.a. fuir folgende Dienstleistungen geschiitzt ist;

Klasse 44: Services de salons de coiffure et de beauté; services de conseil en esthétique, consultation en
matiére de nutrition, exploitation de saunas, studios de bronzage et studios de massage; soins d'hygiéne
et de beauté; services de manucure; fourniture d'informations en matiére de cosmétiques et services
cosmétiques sur Internet.

4, Mit Verfigung vom 4. April 2013 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme
zum Widerspruch aufgefordert. Dieser Aufforderung ist er innert Frist nicht nachgekommen.

5. Mit Verfigung vom 10. Juni 2013 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.

Il. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemass Art. 31 Abs. 1i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer &lteren Marke gegen die Eintra-
gung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veroffentli-
chung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begriindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die
Widerspruchsgebuhr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 20. Januar 2012 im internationalen Register eingetragen, unter Beanspru-
chung einer Prioritat der europaischen Union vom 12. September 2011 gemass Art. 4 PVUe (Pariser Verbands-
Ubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die angefochtene Marke wurde am 3.
Dezember 2012 hinterlegt. 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 Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebihr wurde
rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

I1l. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgriinde

Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer alteren
Marke &hnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucher-
kreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kdnnen, die unter der Verwen-
dung ahnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen wirden angesichts ihrer Ubli-
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chen Herstellungs- oder Vertriebsstatten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch we-
nigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen herge-
stellt. Eine Ubereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen
nach dem Nizza-Abkommen vermag fir sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begriinden, weil diese
Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erftllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse
Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argument fiir oder gegen die Gleichartigkeit gelten
kénnen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit wei-
teren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user upload/Juristische Infos/d/rima/rima_d.pdf).

Bei der von der Widerspruchsgegnerin in der Klasse 44 beanspruchten Dienstleistung ,services médi-
caux”handelt es sich um einen breiten Begriff, welcher Dienstleistungen der Gesundheitspflege mitum-
fasst, die Grenze ist fliessend. Daher besteht zumindest hochgradige Dienstleistungsgleichartigkeit zwi-
schen der Dienstleistung ,soins d'hygiene” (,Gesundheitspflege, Kl. 44 der Widerspruchsmarke) und den
angefochtenen ,services médicaux”.

Nachfolgend ist somit die Zeichenahnlichkeit zu prifen.

C. Vergleich der Zeichen
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Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken geniigend unterscheiden, aufgrund
des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen inte-
ressierten 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 Erinnerungsbild des friiher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenibersteht. Beim
Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in ei-
nem durchschnittlich unvollkommenen Gedachtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke ,NIVEA* (fig.) (Widerspruchsmarke) und die Wort-
marke ,Vivea“ (angefochtene Marke) gegeniiber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den
Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei geméass Rechtsprechung eine Ahnlichkeit auf
einer dieser Ebenen in der Regel genligt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen
(vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 — sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi
[fig.]). Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbe-
standteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich
ausschlaggebend fir die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen,
und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend
ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil aller-
dings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlassigt werden (vgl. Richtli-
nien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff ,NIVEA® in Grossbuchstaben in weisser Schrift auf ei-
nem blauen Kreis. Damit ist die grafische Ausgestaltung minimal und unauffallig, weshalb fir den Zei-
chenvergleich auf die Wortelemente ,NIVEA“ und ,Vivea“ abzustellen ist. Die Zeichen stimmen in den
Wortelementen bis auf den Anfangsbuchstaben ,N“ vs. ,V* Gberein, weshalb schriftbildlich und phone-
tisch eine grosse Zeichenahnlichkeit besteht, insbesondere da die Anfangsbuchstaben optisch &hnlich
aussehen und beide eher schwach betont sind. Der Umstand, dass der Begriff bei der Widerspruchsmar-
ke ausschliesslich in Grossbuchstaben, bei der angefochtenen Marke hingegen in Gross- und Kleinbuch-
staben gehalten ist, fallt kennzeichnungsmassig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-317/2010, E. 5.2 — Life-
tex / LIFETEA, abrufbar unter http://www.bvger.ch/).

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkirlich auch gedanklich verarbeitet, was er hort und liest,
kann fir den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fal-
len neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich
hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Héren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich auf-
drangen, dominieren regelméassig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen
Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer,


http://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf
http://www.bvger.ch/

dass sich das kaufende Publikum durch einen é@hnlichen Klang oder ein @hnliches Schriftbild tauschen
lasst (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

.Nivea“ ist das italienische weibliche Adjektiv fir ,schneeweiss” (vgl. http://dict.leo.org/), die angefochtene
Marke verfligt Gber keinen Sinngehalt. Damit besteht auf der Sinngehaltsebene ein Unterschied, wobei zu
berlicksichtigen ist, dass der italienische Begriff ,nivea“ den nicht italienischsprachigen Abnehmern kaum
bekannt sein dirfte. Es handelt sich somit nicht um einen markanten Sinngehalt, welcher sich sogleich
aufdrangt, weshalb die Ahnlichkeiten auf der klang- und schriftbildlichen Ebene nicht durch den Unter-
schied auf der Sinngehaltsebene kompensiert werden (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

Somit ist die Zeichenahnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prifen.

D. Verwechslungsgefahr

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren
Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem
Hintergrund der gesamten Umsténde des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unter-
scheidbarkeit anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz
der Inhaber der dlteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu beriicksichtigen, fir welche Waren
und Dienstleistungsgattungen die sich gegeniberstehenden 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 fiir starke. Bei schwachen Marken geniigen daher schon
bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten
insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprach-
gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

Der Widerspruchsmarke ,NIVEA" kann im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Dienstleistungen
kein beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. Die Widerspruchmarke verflgt daher Uber durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang.

Die Vergleichszeichen unterscheiden sich nur durch die Angangsbuchstaben, welche jedoch bildlich und
phonetisch &hnlich sind, und reimen sich, weshalb sie ein ahnliches Schrift- und Klangbild aufweisen.

Unter Berlcksichtigung des normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichen-
ahnlichkeit und der hochgradigen Dienstleistungsgleichartigkeit ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen.
Der Widerspruch Nr. 12932 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer
Marke Nr. 638 279 ,Vivea“ widerrufen.

IV. Kostenverteilung
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Die Widerspruchsgebtihr 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 welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfah-
renskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird
der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschadigung zugesprochen. Da das Widerspruchsver-
fahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgeméass eine Partei-
entschadigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollstéandig durchgedrungen. Der Widerspruchsgegner wird
kostenpflichtig. Da die Widerspruchsschriften in vorliegendem Fall und im Parallelfall W12933 NIVEA


http://dict.leo.org/
http://dict.leo.org/itde?lp=itde&p=L3YAA&search=tiv%C3%B9&trestr=0x28001

(fig.) /// VIVEA (nahezu) identisch sind, die Widersprechende somit keinen nennenswerten Mehraufwand
hatte und der Widerspruchsgegner keine Eingabe gemacht hat, erscheint eine Parteientschadigung von
CHF 500.00 pro Fall zugunsten der Widersprechenden als angemessen. Der Widerspruchsgegner hat
der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebiihr von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Grinden wird

verflgt:

1. Der Widerspruch Nr. 12932 wird gutgeheissen.

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 638 279 ,Vivea“ wird widerrufen.

3. Die Widerspruchsgebiihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4, Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von
CHF 1’300.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebuihr) zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eréffnet.

Bern, 3. September 2013
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eréffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde gefihrt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des
vorliegenden Entscheids einzureichen.
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