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Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 658 893 ,SUPPLY CHAIN 1Q" wurde am 22. Mai 2014 in Swiss-
reg veroffentlicht. Sie ist fur folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 37: Kundenspezifischer Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Kontrollhardware;

Klasse 42: Kundenspezifischer Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Kontrollsoftware und
Computersoftware fir Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungs-
systeme, Lagerhauser und Lagereinrichtungen von Dritten; Computerberatungsdienstleistungen fir Mate-
rialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhauser und La-
gereinrichtungen von Dritten; Ingenieurdienstleistungen und technische Beratung fir Materialhandha-
bungssysteme, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhauser und Lagereinrichtungen; Techno-
logieberatung im Bereich Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrich-
tungssysteme, Lagerhauser und Lagereinrichtungen.

Am 7. Juli 2014 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke vollumfanglich Wider-
spruch.

Die Widersprechende stiitzt sich auf inre Schweizer Marke Nr. 642 106 ,CHAIN IQ“, die u.a. fur folgende
Waren und Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 9: Compact-Disks (ROM, Festspeicher); Compact-Disks (Ton, Bild); Computerbetriebsprogramme
(gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Computersoftware (gespeichert); digitale Aufzeich-
nungstrager; elektronische Publikationen (herunterladbar); Interfaces (Schnittstellengerate oder -
programme fuir Computer); Karten mit integrierten Schaltkreisen (smart cards); Magnetdatentrager;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbe-
zugliche Designerdienstleistungen; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT); industrielle
Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computer-Software; Aktualisie-
rung von Computer-Software; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Beratung zur Gestaltung
von Webseiten; Bereitstellen von Suchmaschinen flr das Internet; Computersoftware-Beratung; Compu-
tersystemanalysen; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Digitalisieren von
Dokumenten (Scannen); Erstellen von Programmen fiur die Datenverarbeitung; Erstellen von technischen
Gutachten; Forschungs- und Entwicklungsdienste beziiglich neuer Produkte fir Dritte; industrielle Analy-
sen und Forschungen; Installation von Computerprogrammen; Konvertieren von Computerprogrammen
und Daten (ausgenommen physische Veranderung); Materialprifung; Qualitatsprifung; Software as a
Service (SaaS); technische Projektplanungen; Umweltschutzforschung; Wartung von Computer-Software;
Wiederherstellung von Computerdaten.

Mit Verfigung vom 11. Juli 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme
zum Widerspruch aufgefordert.

Mit Schreiben vom 5. September 2014 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein und
ersuchte um Abweisung des Widerspruchs. Insbesondere machte sie die Kennzeichnungsschwéche der
Widerspruchsmarke geltend.

Mit Verfugung vom 11. September 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzu-
reichen und zur behaupteten Kennzeichnungsschwéche des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.

Die Widersprechende replizierte am 13. November 2014 innert erstreckter Frist.

Mit Verfugung vom 20. November 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Duplik aufgefordert.
Mit Schreiben vom 19. Dezember 2014 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Duplik ein.

Mit Verfugung vom 23. Dezember 2014 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.

Auf die einzelnen Ausfuhrungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwa-
gungen eingegangen.



Il. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemass Art. 31 Abs. 1i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer alteren 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
Widerspruchsgebihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 6. Mérz 2013, die angefochtene Marke am 24. Februar 2014 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 Widerspruchsgebiihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Wi-
derspruch 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 ahnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen
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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 tbli-
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. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argu-
ment flr oder gegen die Gleichartigkeit gelten kénnen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend:
Richtlinien], 1. 7. 2014, Teil 5, zZiff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter
www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische _Infos/d/rima/rima_d.pdf).

Die angefochtene Marke ist fur folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 37: Kundenspezifischer Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Kontrollhardware;

Klasse 42: Kundenspezifischer Entwurf, Entwicklung, Installation und Wartung von Kontrollsoftware und
Computersoftware fir Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungs-
systeme, Lagerhauser und Lagereinrichtungen von Dritten; Computerberatungsdienstleistungen fir Mate-
rialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhauser und La-
gereinrichtungen von Dritten; Ingenieurdienstleistungen und technische Beratung fir Materialhandha-
bungssysteme, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhauser und Lagereinrichtungen; Techno-
logieberatung im Bereich Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrich-
tungssysteme, Lagerhauser und Lagereinrichtungen.

Die Widerspruchsmarke wird u.a. fur folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:

Klasse 9: Compact-Disks (ROM, Festspeicher); Compact-Disks (Ton, Bild); Computerbetriebsprogramme
(gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); Computersoftware (gespeichert); digitale Aufzeich-
nungstrager; elektronische Publikationen (herunterladbar); Interfaces (Schnittstellengeréte oder -
programme fur Computer); Karten mit integrierten Schaltkreisen (smart cards); Magnetdatentrager;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbe-
zugliche Designerdienstleistungen; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT); industrielle
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Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computer-Software; Aktualisie-
rung von Computer-Software; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Beratung zur Gestaltung
von Webseiten; Bereitstellen von Suchmaschinen fir das Internet; Computersoftware-Beratung; Compu-
tersystemanalysen; Design von Computersoftware; Design von Computersystemen; Digitalisieren von
Dokumenten (Scannen); Erstellen von Programmen fiir die Datenverarbeitung; Erstellen von technischen
Gutachten; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezuglich neuer Produkte fiir Dritte; industrielle Analy-
sen und Forschungen; Installation von Computerprogrammen; Konvertieren von Computerprogrammen
und Daten (ausgenommen physische Veranderung); Materialprifung; Qualitatsprufung; Software as a
Service (SaaS); technische Projektplanungen; Umweltschutzforschung; Wartung von Computer-Software;
Wiederherstellung von Computerdaten.

Die in Klasse 42 angefochtenen Dienstleistungen ,Kundenspezifischer Entwurf, Entwicklung, Installation
und Wartung von Kontrollsoftware und Computersoftware fiir Materialhandhabungssysteme, Verteilzen-
tren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhauser und Lagereinrichtungen von Dritten; Compu-
terberatungsdienstleistungen fiir Materialhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungsein-
richtungssysteme, Lagerhauser und Lagereinrichtungen von Dritte “ sind identisch oder hochgradig
gleichartig zu den von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Dienstleistungen
LEntwurf und Entwicklung von Computer-Software; Aktualisierung von Computer-Software; Computer-
software-Beratung; Computersystemanalysen; Design von Computersoftware; Design von Computersys-
temen; Erstellen von Programmen fiur die Datenverarbeitung; Forschungs- und Entwicklungsdienste be-
zuglich neuer Produkte fur Dritte; Installation von Computerprogrammen; Konvertieren von Computerpro-
grammen und Daten (ausgenommen physische Veranderung); Software as a Service (SaaS); Wartung
von Computer-Software*. Die in Klasse 42 weiter angefochtenen Dienstleistungen ,/Ingenieurdienstleis-
tungen und technische Beratung fiir Materialhandhabungssysteme, Auftragsabwicklungseinrichtungssys-
teme, Lagerhauser und Lagereinrichtungen; Technologieberatung im Bereich Materialhandhabungssys-
teme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhduser und Lagereinrichtungen*
kdnnen unter die von der Widerspruchsmarke in Klasse 42 beanspruchten Oberbegriffe ,Wissenschatftli-
che und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbeztigliche Designerdienst-
leistungen; Erstellen von technischen Gutachten; technische Projektplanungen® subsumiert werden resp.
weisen enge markenrechtlich relevante Beriihrungspunkte auf, weshalb Dienstleistungsidentitat oder zu-
mindest Dienstleistungsgleichartigkeit besteht.

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die Zeichen, so wie sie im Register eingetra-
gen sind, und die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleis-
tungen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.1). Dass sich die angefochtenen Dienstleistungen spezifisch auf Materi-
alhandhabungssysteme, Verteilzentren, Auftragsabwicklungseinrichtungssysteme, Lagerhauser und La-
gereinrichtungen beziehen, vermag entgegen der Ansicht der Widerspruchsgegnerin nichts an der
Dienstleistungsgleichartigkeit zu &ndern, da die angefochtenen Dienstleistungen unter die von der Wider-
sprechenden beanspruchten — breiter formulierten — Oberbegriffe subsumierbar sind. Ebenfalls keine Rol-
le spielt die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr.

Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 9 u.a. ,Compact-Disks (Ton, Bild); Interfaces (Schnittstel-
lengeréte fiir Computer); Magnetdatentrdger”. Dabei handelt es sich um Hardware, welche praxisgemass
gleichartig ist zu den in der Klasse 37 angefochtenen Dienstleistungen ,Kundenspezifischer Entwurf,
Entwicklung, Installation und Wartung von Kontrollhardware“: Die Konsumenten nehmen Ware und
Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahr (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3 sowie BVGer B-
259/2012 [27.03.2013], E. 4.2 — FOCUS / AbaFocus). Ebenfalls gleichartig zu den widerspruchsgegneri-
schen Dienstleistungen der Klasse 37 ist die Dienstleistung "Beratung auf dem Gebiet der Informations-
technologie (IT)" (KI. 42) der Widerspruchsmarke, weil im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klas-
se 37 im Bereich von Kontrollhardware entsprechende Beratungsdienstleistungen unabdingbar sind und
vom Publikum erwartet werden. Die Grenzen zwischen den Entwicklungs-, Installations- und Wartungs-
dienstleistungen und entsprechenden Informationsdienstleistungen sind zudem fliessend.

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass bezilglich der angefochtenen Dienstleistungen die Gleichheit
resp. Gleichartigkeit zu bejahen ist. Es ist folglich die Zeichen&hnlichkeit zu prufen.



C. Vergleich der Zeichen

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken gentigend 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 gegeniibersteht. Beim
Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in ei-
nem durchschnittlich unvollkommenen Gedéachtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

In casu stehen sich die Wortmarken ,,CHAIN 1Q* (Widerspruchsmarke) und ,SUPPLY CHAIN 1Q“ (ange-
fochtene Marke) gegeniiber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild
und den Sinngehalt bestimmt, wobei geméss Rechtsprechung eine Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen in
der Regel geniigt, 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 angefochtene
Marke tbernimmt die Widerspruchsmarke ,CHAIN IQ“ vollstandig und setzt dieser den Begriff ,SUPPLY"
voran. Daraus resultiert zwangslaufig eine grosse Ahnlichkeit im Schrift- und Klangbild der Zeichen.

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 Horen und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich auf-
drangen, dominieren regelmassig auch 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 &hnlichen Klang oder ein ahnliches Schriftbild tduschen
lasst (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

Die Widerspruchsmarke setzt sich aus dem englischen Begriff ,CHAIN" (= Kette, Reihe, Verkettung; an-
ketten, verketten, verbinden, vgl. http://dict.leo.org/, besucht am 22.01.2015) sowie der Abkurzung ,1Q*
zusammen. Die Abkurzung ,lQ“ hat auf Englisch mehrere Bedeutungen wie ,Image Quality, Installation
Qualification, Intelligence Quotient” sowie den Landercode resp. Top Level Domain von ,lrak® (vgl.
http://www.acronymfinder.com/IQ.html, besucht am 22.01.2015). Auf Deutsch steht ,1Q" ebenfalls fur ,In-
telligenz-Quotient” sowie den Landercode von Irak (vgl. www.abkuerzungen.de, besucht am 22.01.2015).
Die angefochtene Marke besteht aus dem englischen Begriff ,SUPPLY CHAIN® (= Lieferkette, Versor-
gungskette, vgl. http://dict.leo.org/, besucht am 22.01.2015) und der Abkurzung ,1Q“. Da ,SUPPLY
CHAIN® ein Fachbegriff ist, besteht ein gewisser Unterschied auf der Sinngehaltsebene, welcher jedoch
die Ahnlichkeiten auf der klang- und schriftbildlichen Ebene nicht zu kompensieren vermag, da beide Zei-
chen die Begriffe ,CHAIN® und ,|Q" und damit einen allgemein bekannten Hinweis auf die Bedeutungen
,Kette* und ,Intelligenz-Quotient* enthalten, sodass insoweit weiterhin auch eine semantische Uberein-
stimmung besteht. Eine Kompensation der festgestellten Ahnlichkeiten im Schrift- und Klangbild aufgrund
eines klar unterschiedlichen Sinngehalts (vgl. zu den diesbeziglichen Anforderungen Richtlinien, Teil 5,
Ziff. 7.3.1) ist daher vorliegend auszuschliessen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prifen.

D. Verwechslungsgefahr
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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 Umstande 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 alteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu bertcksichtigen, fur welche Waren
und Dienstleistungsgattungen die sich gegenuberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil
5, Ziff. 7.5).

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fiir schwache Marken ist
der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwachen Marken geniigen daher schon
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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).

Die Widerspruchsmarke ,CHAIN IQ“ verfligt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen tber keinen direkt beschreibenden Sinngehalt. Die Widerspruchsmarke verfligt daher
Uber durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang.

Die Vergleichszeichen werden fiir gleiche oder (hochgradig) gleichartige Waren und Dienstleistungen
beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwi-
schen Markenahnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und
sich die angefochtene Marke umso starker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtli-
nien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die angefochtene Marke Gbernimmt die Wider-
spruchsmarke integral und stellt dieser den Begriff ,SUPPLY* voran. Zur Schaffung einer neuen Marke
darf eine altere Marke jedoch nicht unverandert ibernommen und mit dem eigenen Kennzeichen erganzt
werden. Dass dem Begriff ,SUPPLY CHAIN" eine eigenstandige, beschreibende Bedeutung zukommit,
trifft zu; vorliegend liegt jedoch nicht nur eine Ubereinstimmung im Zeichenbestandteil ,IQ“ vor, vielmehr
wurde die Widerspruchsmarke ,CHAIN IQ“, welche normal kennzeichnungskraftig ist, als Ganzes tber-
nommen.

Die Widerspruchsgegnerin macht in ihrer Duplik vom 19. Dezember 2014 geltend, der Zeichenbestandteil
,IQ" erscheine in Uber 50 Marken und weise einen geringen Schutzumfang auf. Die Widerspruchsgegne-
rin hat keine Belege lber eine tatsadchliche Benutzung von Marken mit dem Bestandteil ,IQ“ durch Dritte
eingereicht. Selbst (zahlreiche) Eintragungen im Markenregister von Drittzeichen mit diesen Bestandtei-
len flr die hier interessierenden Waren und Dienstleistungen wirden fur sich alleine noch nicht ausrei-
chen, um eine Verwasserung zu begriinden, weil grundsétzlich nur auf dem Markt wirklich gebrauchte
Marken der Abnehmerschaft bekannt werden. Eine Verwasserung kann somit nur durch den tatsachli-
chen Gebrauch zahlreicher Marken auf dem Markt erfolgen. Das Register gibt jedoch keine Auskunft Gber
die effektive Benutzung der eingetragenen Marken (vgl. BVGer B-142/2009 E. 6.2 — Pulcino / Dolcino un-
ter www.bvger.ch). Das Institut fuhrt in diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei
Beweiserhebungen durch. Denn diese Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklarungen oder gar
Beweiserhebungen durch 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 zie-
hen wirden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Da die Widerspruchsgegnerin keine Belege Uber eine tat-
sachliche Benutzung von ,1Q“-Marken durch Dritte eingereicht hat, kann somit nicht von einer Schwa-
chung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch Verwasserung ausgegangen werden.

Unter Berlicksichtigung des normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichen-
ahnlichkeit sowie der Identitat resp. hochgradigen Gleichartigkeit der Waren resp. Dienstleistungen, ist
die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Sollte ein Teil der Abnehmer die Marken aufgrund des in der ange-
fochtenen Marke zusatzlich enthaltenen Begriffs ,SUPPLY* auseinanderhalten kdnnen, so besteht die
Gefahr, dass diese falsche Zusammenhange vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die ver-
schiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Un-
ternehmen kennzeichnen (sog. ,mittelbare Verwechslungsgefahr®, vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Der
Widerspruch Nr. 13732 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 658 893
~SUPPLY CHAIN IQ* widerrufen.

IV. Kostenverteilung
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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).

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-
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fahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemass eine Partei-
entschadigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4). Erfolgt, wie vorliegend,
ein doppelter Schriftenwechsel, ergibt sich damit eine Parteikostenentschadigung von CHF 2'000.00.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollstéandig durchgedrungen. Die unterliegende Wider-
spruchsgegnerin wird kostenpflichtig. Vorliegend sind keine Griinde fiir eine Abweichung von der vorer-
wahnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Par-
teientschadigung von CHF 2'000.00 zugunsten der Widersprechenden als angemessen. Die Wider-
spruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebiihr von CHF 800.00 zu erset-
zen.



Aus diesen Griinden wird

verflgt:

1. Der Widerspruch Nr. 13732 wird gutgeheissen.
2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 658 893 ,SUPPLY CHAIN 1Q“ wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von
CHF 2’800.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebiihr) zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eréffnet.

Bern, 29. Januar 2015
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eré6ffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde gefiuihrt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des
vorliegenden Entscheids einzureichen.
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