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NATURAL THOUGHTS, Inc.
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Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende

vertreten durch Swissberg AG, RA Dr. Michael Widmer
Seefeldstrasse 224
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8034 Zurich

Internationale Registrierung Nr. 855 774 — BIOTONE

gegen

Societa Italo Britannica L. Manetti — H. Roberts & C.p.A.
Via Pellicceria, 8
50123 Firenze

Italien

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Kirker & Cie SA, Conseils en Marques
122, rue de Genéve

Case postale 153

1226 Thbnex

Internationale Registrierung Nr. 1 117 995 — BIOTONEUP COMPLEX

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 Eidgendssische Institut flr

Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwagung gezogen:

|. Sachverhalt und Verfahrensablauf

10.

11.

12.
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Die internationale Registrierung Nr. 1 117 995 — BIOTONEUP COMPLEX wurde am 5. Juli 2012 in der
Gazette des marques internationales Nr. 24/2012 veréffentlicht. Sie ist u.a. fur folgende Waren ge-
schutzt:

Klasse 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; denti-
frices; préparations cosmétiques amincissantes, raffermissantes et tonifiantes a usage
externe; lotions et cremes pour le corps, le visage et le cou.

Klasse 5: Produits pharmaceutiques; lotions pour le corps, le visage et le cou, savons et cremes a
usage médical et pharmaceutique.

Am 1. November 2012 erhob die Widersprechende gegen Schutzausdehnung dieser Marke teilweise,
namlich hinsichtlich der vorgenannten Waren, Widerspruch.

Die Widersprechende stitzt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 855 774 — BIOTONE, die be-
zuglich ihrer Schutzausdehnung auf die Schweiz und, nach einer Einschrénkung des Warenverzeichnis-
ses, publiziert am 27. August 2009 in der Gazette des marques internationales Nr. 32/2009, fur folgende
Waren eingetragen ist:

Klasse 3: Préparations pour le massage, a savoir huiles, lotions, cremes, baumes non médica-
menteux, gels; préparations pour la peau, a savoir huiles essentielles a usage person-
nel, lotions, cremes et baumes et gels non médicamenteux; tous ces produits étant uni-
quement destinés a la vente aux professionnels du secteur des bains et massages.

Am 13. November 2012 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine proviso-
rische teilweise Schutzverweigerung aus absoluten und relativen Ausschlussgriinden, u.a. beziglich den
obgenannten Waren (vgl. Ziff. 1). Die Markeninhaberin wurde eingeladen, gemass Art. 42 MSchG innert
funf Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niederge-
lassenen Vertreter zu benennen, unter Androhung des Ausschlusses vom Verfahren fiir den Unterlas-
sungsfall.

Mit Schreiben vom 25. Marz 2013 konstituierte sich frist- und formgerecht ein Vertreter der Widerspruchs-
gegnerin in der Schweiz

Mit Verflgung vom 9. resp. 12. April 2013 sistierte das Institut von Amts wegen das Widerspruchsverfah-
ren Nr. 12686 bis zu einem rechtskraftigen Entscheid tber die der Widerspruchsmarke entgegenstehen-
den absoluten Schutzausschlussgrinde.

Mit Verfligung vom 28. August 2014 hob das Institut die Sistierung auf, weil der Widerspruchsmarke
keine absoluten Ausschlussgriinde mehr entgegenstanden, stellte der Widerspruchsgegnerin die Wider-
spruchsschrift vom 1. November 2012 zu und setzte ihr eine Frist von zwei Monaten zur Stellungnahme.

Mit Schreiben vom 9. Oktober 2014 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Stellungnahme ein, in welcher
sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke erhob.

Mit Verfugung vom 13. Oktober 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen
und den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Griinde fiir den Nichtgebrauch glaubhaft zu
machen.

Innerhalb der zweimal erstreckten Frist reichte die Widersprechende 16. April 2015 eine Replik und Ge-
brauchsbelege ein.

Mit Verfugung vom 17. April 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert eine Duplik einzu-
reichen.

Mit Schreiben vom 10. Juni 2015 duplizierte die Widerspruchsgegnerin.
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Mit Verfiigung vom 11. Juni 2015 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

Auf die einzelnen Ausfuhrungen der Parteien wird, soweit sie fir den Entscheid rechtserheblich erschei-
nen, in den nachstehenden Erwéagungen eingegangen.

Il. Sachentscheidvoraussetzungen

1.

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
Veroffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begrindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist
ist auch die Widerspruchsgebuhr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 3. Juni 2005 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene
internationale Registrierung wurde am 29. Marz 2012 dort eingetragen, unter Beanspruchung einer italieni-
schen Prioritat vom 20. Marz 2012 gemass Art. 4 PVU (Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums, SR 0.232.04). Die Widersprechende ist daher Inhaberin der alteren Marke und ge-
mass Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebe-
nen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Wider-
spruchsgebihr 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 ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke
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Gemass Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn
er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, fir die sie beansprucht wird, wahrend
eines ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren nach unbenitztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder
nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Grinde fir den
Nichtgebrauch vorliegen.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der alteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat
der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke wéahrend der letzten funf Jahre vor Geltendmachung des
Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien in Markensachen, 1.7.2014, [nachfolgend Richtlinien],
Teil 5, Ziff. 6.4.2, auf https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische Infos/d/richtlinien_marken/richtli-
nien_marken.pdf) oder wichtige Grinde fur den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

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

Gegen die am 3. Juni 2005 international registrierte und der Schweiz am 1. September 2005 notifizierte Wi-
derspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die funfjahrige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der
Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 9. Oktober 2014 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richt-
linien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchs-
zeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 9. Oktober 2014. Die Widersprechende
hat somit den Gebrauch ihrer Marke fur die letzten funf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch
die Widerspruchsgegnerin, d.h. fir den Zeitraum zwischen dem 9. Oktober 2009 und dem 9. Oktober 2014,
glaubhaft zu machen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2).


https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/richtlinien_marken.pdf
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Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver
Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes gentigen zu wollen. Massgebend fiir die Be-
urteilung der Ernsthaftigkeit sind die brancheniiblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Han-
delns. Zu bertcksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umsténde des Ein-
zelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch
einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.3).

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch
nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es geniigt, 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, Preislisten, Rechnungen usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall
auf die registrierten 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 Dienstleistungen gebraucht
wird, fUr die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Wird die Marke nur fiir einen Teil der eingetragenen
Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschiitzt. Die Benutzung fir einen Teil der von der Marke
beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung fir die Gbrigen Waren und Dienst-
leistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch fir einzelne Produkte nicht als Gebrauch fiir den gesam-
ten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.5, mit Hinweisen).

Eine Marke ist grundsatzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kenn-
zeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Art. 11 Abs. 2 MSchG lasst den
Gebrauch der Marke in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend
gelten. Das Weglassen nebenséachlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack
sind zulassig, wahrend das Weglassen eines unterscheidungskraftigen Elements zu einem anderen Gesamt-
bild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch fihrt. Entscheidend ist daher, dass
der kennzeichnungskraftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild pragt, seiner Identitat
nicht beraubt wird, und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke
gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Ge-
samteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke
sieht. Jedes Weglassen eines unterscheidungskraftigen Elements fiihrt dabei grundsatzlich zu einem ande-
ren Gesamtbild, weshalb von vornherein nur ein Verzicht auf solche Markenelemente zu tolerieren ist, denen
fur die Beurteilung der Schutzfahigkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff.
6.4.6).

Grundsatzlich 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. Geméss Art. 5 Abs. 1 dieses Ubereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat
auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend fir die Beurteilung, welche
Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts kénnen nur deutsche und schweizerische Staatsangehdrige sowie Angehdrige dritter Staaten
mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag
beanspruchen, wobei es fir juristische Personen genligt, 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 relativen Ausschluss-
grinde gemass Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch
auf kein durchsetzbares Markenrecht gestitzt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgriinde
abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7, mit weiteren Hinweisen).

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende folgende Be-
lege ins Recht:

Beilage 1: Produktkatalog (wahrscheinlich aus dem Jahr 2011 — schlecht lesbar); der Katalog zeigt
diverse Warenabbildungen von Kérperpflegemitteln, Lotionen und Massagecrémes und
—oblen; die Preise der Waren sind in Dollar ausgezeichnet und der Text ist in englischer
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Sprache verfasst; samtliche Warenabbildungen zeigen die Widerspruchsmarke

Beilage 2: insg. 11 Rechnungen (2 aus dem Jahr 2010 und jeweils 3 aus den Jahren 2011-2013)
an diverse Empfanger in der Schweiz; die Rechnungen weisen Massage Créemes mit
der Marke der Widersprechenden aus; der Rechnungsbetrag ist in Dollar ausgezeichnet
und betragt pro Rechnung im Durchschnitt $ 384,10

Beilage 3: Internetausziige der www.bodynova.de (Grosshandler fiir den Fachhandel) u.a. Gber
Produktangebote der Widersprechenden; zu sehen sind beispielsweise Ge-
sichtscrémes, Lotionen, Ole und Massagecrémes mit der Marke BIOTONE; die Aus-
zlige sind am 3. Dezember 2014 datiert, d.h. ausserhalb des relevanten Zeitraums

Beilage 4: Internetauszug www.bodynova.de u.a. tiber Versandbedingungen und —preise in die
Schweiz
Beilage 5: insg. 7 Rechnungen (jeweils 2 aus den Jahren 2011-2013 und 1 aus dem relevanten

Zeitraum im Jahr 2014) an den Grosshandler ,BODY NOVA* (vgl. Internetausziige) in
Deutschland; die Rechnungen weisen Kérpercremes, Massagecremes, Gels, Lotionen,
Ole fur das Wohlbefinden und die Pflege mit der Marke der Widersprechenden aus; der
Rechnungsbetrag ist in Dollar ausgezeichnet und betragt pro Rechnung im Durchschnitt
$8674,10

Beilage 6: Katalog ,Lima Zirich* (2013/2014) iber Praxisbedarf der Physiotherapie; auf Seite 98
werden Waren der Widersprechenden angeboten, und zwar Crémes, Lotionen, Ole und
Gels fur die Massage; die Waren sind alle mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet
und die Preise sind in Schweizerfranken ausgezeichnet

Beilage 7/8: Auszug vom 15. April 2015 der Internetseite www.lima.ch (Praxisbedarf der Physiothe-
rapie), u.a. mit Massageolen und —lotionen der Widersprechenden (vornehmlich Beilage
8); die Preise sind in Schweizerfranken ausgezeichnet; die Belege liegen ausserhalb
des relevanten Zeitraums

Beilage 9: Auszige diverser Massage- und Physiotherapiepraxen vom 15. April 2015; sie enthal-
ten einzelne Aussage, dass BIOTONE Produkte fir die Massage verwendet werden;
die Auszige liegen ausserhalb des relevanten Zeitraums.

In Bezug auf die Gebrauchsbelege verhalt es sich wie folgt: Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der
Schweiz. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Ubereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland be-
treffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz. Die Widerspruchsmarke geniesst zwar
Schutzausdehnung in der Schweiz und in Deutschland, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kon-
nen jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehdrige sowie Angehdorige dritter Staaten mit Wohn-
sitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspru-
chen. Dies ist vorliegend nicht der Fall, da die Widersprechende mit Sitz in den Vereinigten Staaten weder
in der Schweiz noch in Deutschland eine Niederlassung vorweist. Die Beilagen 2 und 6 beziehen sich auf
bzw. richten sich an Firmen in der Schweiz, welche Produkte der Widersprechenden erwerben oder ver-
wenden. Diesbeziiglich kénnen auch die Belege 8 und 9 beriicksichtigt werden, zwar entfalten undatierte
oder anders datierte Belege nur eine Indizwirkung, und zwar in dem Masse, in dem sie durch Belege aus
dem relevanten Zeitraum gestitzt werden oder mit diesen in Bezug stehen. Die Aussagen aus dem Fach-
handel tber die Verwendung der Produkte der Widersprechenden passt deshalb in das Gesamtbild, wel-
ches von Beilage 2 und 6 vermittelt wird. Aber auch die Belege 3 und 5 aus Deutschland verweisen in Kom-
bination mit Beleg 4 auf den Vertrieb der Waren in der Schweiz hin. Es gehort zu den allgemein bekannten
Tatsachen, dass Waren, gerade wenn sie aus Ubersee bezogen werden, oft ein Verteilzentrum in Europa
haben, aus welchem die Waren dann in die einzelnen Lander verteilt werden. Die Frage, ob somit mit der
Widerspruchsmarke bezeichnete Waren in der Schweiz im massgeblichen Zeitraum kommerzialisiert wur-
den kann jedoch vorliegend aus nachfolgenden Griinden offenbleiben.


http://www.bodynova.de/
http://www.bodynova.de/
http://www.lima.ch/
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Der Gebrauch der Marke hat durch den Markeninhaber bzw. die Markeninhaberin selbst zu erfolgen. Als
Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 855 774 — BIOTONE, gestutzt auf welche vorliegend Wider-
spruch erhoben wurde, ist im internationalen Register die NATURAL THOUGHTS Inc. mit Sitz in der 4757
Old Cliffs Road, in San Diego, Kalifornien (USA), eingetragen, in deren Namen auch der vorliegende Wider-
spruch erhoben wurde. Samtliche Belege weisen jedoch die BIOTONE mit Sitz in der 4757 Old Cliffs Road,
in San Diego, Kalifornien (USA) als Gebrauchsreferenz der internationalen Registrierung aus; einzelne Be-
lege weisen sodann die Firma BIOTONE Inc. aus Kalifornien als Bezugsquelle fur die Waren aus (vgl. Bei-
lage 3 und 8).

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch
von Dritten anrechnen lassen, denn der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als ge-
brauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung kann vertraglich, beispielsweise im
Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchise-Vertrages erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch
eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen. Eine
Einwilligung kann auch stillschweigend erteilt werden. Gegeniiber dem Institut ist die Zustimmung des Mar-
keninhabers glaubhaft zu machen, auch die ,stillschweigende®, sei es durch Einreichen des Vertrages bzw.
Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur). Die blosse Be-
hauptung, die Marke werde mit der Zustimmung der Markeninhaberin verwendet, gentgt nicht, ohne dass
diese Tatsache irgendwie belegt wird.

Auch das blosse Dulden von Handlungen Dritter stellt keine Zustimmung dar. Von massgebender Bedeu-
tung ist, dass der Markenbenutzer die Marke fur den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenut-
zungswillen tatig wird. Daran gebricht es vorliegend: Keiner der vorgelegten Belege weist einen Bezug zur
NATURAL THOUGHTS Inc. auf, weder in Bezug auf den Zwischenhé&ndler in Deutschland noch in Bezug
die Endverbraucher in der Schweiz. Es werden auch keine Belege eingebracht, die einen Bezug zwischen
der NATURAL THOUGHTS Inc. und der BIOTONE Inc. belegen oder wenigstens erlautern, wie z.B. das
Aufzeigen der Unternehmensstruktur, damit wenigstens von einer stillschweigenden Zustimmung des Ge-
brauchs durch Dritte ausgegangen werden kdnnte (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.8, mit weite-
ren Hinweisen).

Dass beide Firmen unter der gleichen Adresse Sitz nehmen, reicht nicht, um einen Verbindung zwischen
der NATURAL THOUGHTS Inc. und der BIOTONE Inc. glaubhaft zu machen. Schliesslich kann sich die
Adresse lediglich auf einen gemeinsam genutzten Gebaudekomplex beziehen, nicht jedoch auf eine wirt-
schaftliche Verbundenheit der Unternehmen. Es fehlt deshalb an Belegen, die zeigen, dass die Markeninha-
berin, die NATURAL THOUGHTS Inc., dem Gebrauch durch Dritte zugestimmt hat bzw. dass die Zustim-
mung stillschweigend erteilt wurde. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke
fur den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tatig wird; dies kann im Fall der
BIOTONE Inc. aufgrund der Aktenlage nicht angenommen werden. Der rechtserhaltende Gebrauch er-
scheint daher vorliegend nicht als glaubhaft.

Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht ge-
stitzt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgriinde abzuweisen (Richtlinien, Teil 5, Ziff.
6.7). Der Widerspruch Nr. 112686 wird daher mangels Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge-
brauchs abgewiesen.

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-
fahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemass eine Partei-
entschadigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, a.a.O., Ziff. 8.4).

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da
es sich um ein Verfahren mit doppeltem Schriftenwechsel handelt und keine Griinde vorliegen, um von
oben genannter Regel abzuweichen, hat die Widersprechende der Widerspruchsgegnerin eine Parteient-
schadigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.

Aus diesen Griinden wird

1.

verfligt:
Der Widerspruch Nr. 12686 wird abgewiesen.
Die Widerspruchsgebtihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientscheidung von insgesamt CHF
2'000.00 zu bezahlen.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eréffnet.

Bern, 11. September 2015
Markenabteilung

Andreas Teutsch
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Er6ffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde gefihrt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des
vorliegenden Entscheids einzureichen.
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