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in Sachen

Evonik Industries AG
Rellinghauser Strasse 1-11
DE-45128 Essen

Widersprechende

vertreten durch Kikinis Law Firm, Waffenplatzstrasse 10, 8002 Zirich
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Glaxo Group Limited
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Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Ziirich

Internationale Registrierung Nr. 1 227 813 "EVONTRES"

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 Verordnung
des IGE Uber Gebihren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes Uber das Verwal-
tungsverfahren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgengssische Institut fir Geistiges Eigentum (nachfolgend:

Institut)
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in Erwagung gezogen:

|. Sachverhalt und Verfahrensablauf
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Die internationale Registrierung Nr. 1 227 813 "EVONTRES" wurde am 18. Dezember 2014 in der Ga-
zette des marques internationales Nr. 49/2014 veroffentlicht. Sie ist in der Schweiz fur folgende Waren
geschiitzt;

Klasse 5 Substances et préparations pharmaceutiques et médicinales ; vaccins.

Mit Schreiben vom 31. Marz 2015 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser
Marke vollumfanglich Widerspruch.

Die Widersprechende stitzt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 918 426 "EVONIK", die ihrer-
seits, soweit hier interessierend, in der Schweiz fur folgende Waren geschutzt ist:

Klasse 1 Produits chimiques destinés a l'industrie (...) ;

Klasse 3 (...) ; savons; (...), cosmétiques, (...) ;

Klasse 5 Produits pharmaceutiques (...).

Zudem ist die Widerspruchsmarke in der Schweiz fiir folgende Waren und Dienstleistungen geschiitzt:

Klasse 1 Produits chimigues destinés (...) aux sciences, a la photographie, a l'agriculture, a I'horticul-
ture et a la sylviculture, ainsi qu'a la zootechnie, a la fabrication du vin et aux industries du
textile et du papier; produits chimiques destinés a l'industrie du batiment; résines artificielles
a I'état brut, matieres plastiques a I'état brut; engrais pour les terres; préparations pour la
régulation de la croissance des plantes, produits de protection contre les flammes et agents
d'extinction; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; enzymes a usage indus-
triel; inhibiteurs d'odeurs pour déchets organiques et pour incorporer dans les matieres plas-
tiques, les textiles et les papiers; matieres tannantes; adhésifs (matiéres collantes) destinés
a l'industrie; gaz techniques, notamment gaz rares et gaz en tant que matieres premieres a
usage industriel, a usage chimique, a usage catalytique, pour l'inertage, pour le séchage,
ainsi que gaz en tant qu'agents réfrigérants; tous les produits précités compris dans cette
classe;

Klasse 2 Couleurs, vernis, laques, pigments, dispersions de peinture, préservatifs contre la rouille;
préservatifs contre la détérioration du bois; matiéres tinctoriales; mordants; résines natu-
relles a I'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes ;

Klasse 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser ; (...) ; parfumerie, huiles essentielles, (...), lotions pour les che-
veux ; dentifrices ;

Klasse 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; gaz destinés a réchauffer, chauffer et refroidir,
gaz destinés a éclairer, gaz en tant que gaz propulseurs, gaz en tant que propulseurs; gaz
destinés a produire de I'énergie; gaz destinés a la combustion; gaz de houille, gaz de coke-
ries; gaz de mines; produits pour absorber, arroser et lier la poussiére; combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matieres éclairantes; bougies et meches pour I'éclairage;
énergie électrique ;

Klasse 5 (...) produits vétérinaires et hygiéniques; produits hygiéniques pour la médecine; substances
diététigues a usage médical; compléments alimentaires a usage médical; aliments pour bé-
bés; emplatres, matériel pour pansements; matiéres pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides; gaz a usage médical, gaz destinés a la respiration;

Klasse 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; cables et fils métal-
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Klasse 7

Klasse 9

Klasse 11

Klasse 16

Klasse 17

Klasse 19

Klasse 35

liques non électriques; feuilles métalliques d'emballage; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux métalliques; cavernes ou récipients en acier; coffres-forts; produits métal-
liques non compris dans d'autres classes; minerais.

Machines destinées a la technologie de I'environnement, a I'évacuation des déchets, au gé-
nie électrique, aux technologies de climatisation, a la technologie de la transformation et a
l'ingénierie automobile; machines a débit continu; machines d'exploitation miniére; matériel
de chantier, a savoir excavateurs, grues, bétonniéres et pompes, tariéres; machines de
transport; machines a couler; machines-outils; moteurs (a I'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission a I'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; convertis-
seurs catalytiques; machines et parties de machines destinées a produire du gaz, y compris
compresseurs de gaz, liquéfacteurs de gaz et tours de fractionnement de gaz, ainsi que
pompes et soupapes; machines et leurs parties, destinées a produire et a distribuer de
I'énergie, notamment de la chaleur, de la vapeur et de I'électricité, en particulier par le biais
de sources d'énergie alternatives; séparateurs; condenseurs de vapeur (parties de ma-
chines); parties des produits susmentionnés;

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrdle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, I'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
appareils pour I'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils a prépaiement; caisses enregistreuses, machines a calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; terminaux de traitement de données; logiciels et micro-
logiciels; composants et cristaux liquides a commande électrique pour les écrans; extinc-
teurs; commandes et appareils de régulation destinés aux machines de production de gaz;
appareils de mesure et de contrble destinés aux machines de production de gaz; conduites
d'électricité ;

Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; installations pour
la purification des eaux d'égouts; réacteurs chimiques pour l'industrie chimique; réacteurs
nucléaires; robinetterie de sécurité pour appareils au gaz et conduites de gaz; dispositifs de
refroidissement pour 'emmagasinage et le transport de gaz;

Papier, carton et produits en ces matiéres, non compris dans d'autres classes; produits de
I'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiéres collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines a écrire et
articles de bureau (a I'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (a
I'exception des appareils); matieres plastiques pour I'emballage (non comprises dans
d'autres classes); matieres d'emballage, sacs et sachets d'emballage en papier, carton ou
matiéres plastiques, compris dans cette classe; sacs d'emballage;

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matiéres non compris
dans d'autres classes; matiéres plastiques extrudées destinées a la fabrication; matieres a
calfeutrer, a étouper et a isoler; tuyaux flexibles non métalliques ;

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; échafaudages
non métalliques; tuiles et dalles non métalliques; pierres artificielles; enduits (matériaux de
construction); tuyauterie non métallique; cavernes ou récipients en béton;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale, développement et
organisation de projets; conseils d'affaires sur I'élimination des résidus des centrales énergé-
tiques et des déchets des usines d'incinération; travaux de bureau; compilation de statis-
tiques; comptabilité; vente aux encheres; investigations pour affaires, marketing, recherche
et analyse de marchés, conseils en affaires ou conseils en organisation, consultation profes-
sionnelle d'affaires, consultation pour les questions de personnel, location de machines et
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Klasse 37

Klasse 39

Klasse 40

Klasse 41

Klasse 42

d'appareils de bureau, négociation d'affaires pour des tiers; négociation de contrats pour des
tiers en vue d'acheter et de vendre des marchandises; reproduction de documents; organi-
sation d'expositions et de foires a vocation commerciale et/ou publicitaire; services d'inter-
médiaire en matiere de contrats avec des fournisseurs d'énergie électrique ;

Construction; services d'installation; construction d'installations dans les domaines des
salles blanches, de la climatisation, de I'énergie, de la chaleur et/ou de la technologie de
I'environnement; démolition; services d'étanchéité; couverture; travaux d'isolation; services
d'installations électriques; nettoyage de facades; construction de cheminées; pose de tuiles;
pose de sols; déshumidification de batiments; montage d'échafaudages; pose de vitrages;
génie civil et gros oeuvre; platrage et carrelage; construction de routes, creusement ou fo-
rage de tunnels; génie hydraulique; constructions industrielles; installation et pose de maté-
riel d'éclairage, de projecteurs d'éclairage, d'installations de mise a la terre, de dispositifs de
radio et de communications, d'installations de chauffage, de ventilation et de climatisation,
d'appareils de réfrigération, installations de machines, d'installations sanitaires; travaux d'iso-
lation; travaux de plomberie, de raccordement au gaz et a l'eau; travaux de peinture, la-
guage et pose de papiers peints; parquetage; installation de canalisations; nettoyage de ba-
timents, de cheminées, de tuyaux d'évacuation, de véhicules a moteur et de textiles; répara-
tions de batiments; réparation ou entretien de produits électrotechniques, de produits méca-
nigues, d'installations chimiques, d'installations techniques thermiques, de brileurs, de pro-
duits mécaniques de précision, d'appareils de soins de santé, de chauffage, de climatisation,
de refroidissement et de ventilation, de véhicules a moteur, d'aéronefs, de navires, d'appa-
reils et de dispositifs mécaniques a usage médical et orthopédique, d'appareils de photogra-
phie, de projection et de cinéma, de systemes informatiques, de dispositifs d'irrigation, de
systémes d'alimentation électrique et de systémes d'alimentation en gaz, de vétements, de
bicyclettes, de produits en caoutchouc, de tissus d'ameublement, de chaussures et d'horlo-
gerie; construction navale; construction de cheminées; abattage par explosifs; travaux de
stuc, de platrerie et crépissage; pose de cables terrestres et de cables sous-marins; location
de machines, d'outils et de matériel de chantier; destruction de nuisibles et désherbage
(autres qu'a usage agricole); lavage de linge; charpenterie, ingénierie du bois et construction
de batiments en bois; conseils en matiere de batiment et de construction;

Transport et entreposage; transport et distribution d'énergie, d'électricité, de gaz, de chaleur
et de chauffage collectif, d'air comprimé et/ou d'eau; transport de gaz, de liquides et de so-
lides par pipeline; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage), transport de
passagers et de marchandises par automobile, rail, navire et avion; chargement et déchar-
gement de bateaux; entreposage de marchandises et de meubles; convoyage d'argent et de
valeurs, transport en ambulance; organisation de voyages, location de garages et de places
de parking, location de voitures, emballage de produits;

Traitement de matériaux; reliure, développement de pellicules photographiques et duplica-
tion de photographies, travaux sur bois, traitement et trempe des métaux, affinage de sur-
face ou anodisation, émaillage, galvanisation, phosphatation, chromage, zingage, transfor-
mations ou finitions textiles, blanchiment, teinture; recyclage de résidus de centrales énergé-
tiques a combustible fossile, ainsi que de déchets; incinération de résidus de centrales éner-
gétiques a combustible fossile, ainsi que de déchets; production d'énergie et de chaleur ;

Divertissement; activités sportives et culturelles; éducation; formation; instruction, cours de
conduite, cours par correspondance, cours de langues; perfectionnements; formation de per-
sonnel dans le domaine des centrales énergétiques, des usines d'incinération de déchets,
des installations d'évacuation de déchets et des stations de traitement de I'eau; publication
de livres, périodiques et journaux; organisation d'expositions a vocation culturelle et/ou pé-
dagogique ;

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y
relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels; conseils techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); consulta-
tion et planification de travaux de construction; essai de matériaux; analyses chimiques et
physiques de déchets et de résidus des usines d'incinération de déchets, des centrales
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énergétiques et/ou des stations de traitement des eaux; services architecturaux, services de
chimie, ingénierie; laboratoires chimiques ou bactériologiques, services de physiciens; pro-
grammation informatique; location d'installations de traitement de données.

Am 10. April 2015 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische
vollumfangliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgriinden. Die Widerspruchsgegnerin wurde
eingeladen, gemass Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu be-
zeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.

Mit Schreiben vom 11. Mai 2015 hat die Widerspruchsgegnerin innert Frist einen in der Schweiz nieder-
gelassenen Vertreter benannt.

Mit Verfigung vom 13. Mai 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme
zum Widerspruch aufgefordert.

Mit Schreiben vom 25. Juni 2015 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist eine Stellungnahme ein.
In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke.

Mit Verfigung vom 2. Juli 2015 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und
den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Griinde fir den Nichtgebrauch glaubhaft zu ma-
chen.

Mit Schreiben vom 4. Januar 2016 replizierte die Widersprechende innert erstreckter Frist.

In ihrer Replik stellte die Widersprechende unter anderem fest, dass die Replikbeilagen Nr. 3/1 und 8/1
(vgl. lll. B. ziff. 13 hiernach) nur dem Institut und der Widerspruchsgegnerin zur Einsicht zur Verfiigung
stehen sollten. Mit Verfiigung vom 11. Januar 2016 stellte das Institut fest, dass dem gegeniber Dritten
geltenden Aussonderungsantrag entsprochen und die Aussonderung im Aktenheft vermerkt werde.

Mit Verfigung vom 11. Januar 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzu-
reichen.

Mit Schreiben vom 18. Marz 2016 duplizierte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist.
Mit Verfligung vom 24. Marz 2016 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

Mit Schreiben vom 20. Mai 2016 reichte die Widersprechende unaufgefordert eine weitere Eingabe
(Triplik) ein, welche der Widerspruchsgegnerin mit Kurzbrief vom 27. Mai 2016 zugestellt wurde.

Mit Schreiben vom 20. Juni 2016 reichte die Widerspruchsgegnerin unaufgefordert eine weitere Eingabe
(Quadruplik) ein, welche der Widersprechenden mit Kurzbrief vom 27. Juni 2016 zugestellt wurde.

Mit Schreiben vom 11. Juli 2016 reichte die Widersprechende unaufgefordert eine weitere Eingabe (Quin-
tuplik) ein, welche der Widerspruchsgegnerin mit Kurzbrief vom 18. Juli 2016 zugestellt wurde.

Mit Schreiben vom 3. Februar 2017 reichte die Widerspruchsgegnerin unaufgefordert eine weitere Ein-
gabe (Sextuplik) ein, welche der Widersprechenden mit Kurzbrief vom 13. Februar 2017 zugestellt wurde.

Mit Schreiben vom 23. Februar 2017 reichte die Widersprechende unaufgefordert eine weitere Eingabe
(Septuplik) ein, welche der Widerspruchsgegnerin mit Kurzbrief vom 2. Méarz 2017 zugestellt wurde.

Auf die einzelnen Ausfiihrungen der Parteien wird, soweit sie fir den Entscheid rechtserheblich erschei-
nen, in den nachstehenden Erwégungen 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 Verdéffentli-
chung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begrindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die
Widerspruchsgebuhr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
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Die Widerspruchsmarke wurde am 2. Oktober 2006 mit Prioritatsdatum vom 7. April 2006 im internationalen Re-
gister eingetragen und die angefochtene Marke am 24. November 2014 mit Prioritdtsdatum vom 13. August
2014. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der alteren Marke und gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Wi-
derspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der not-
wendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf
den Widerspruch ist folglich einzutreten.

Verspatete Parteivorbringen bzw. nachtraglich eingereichte Gebrauchsbelege, die ausschlaggebend erschei-
nen, kdnnen nach Art. 32 Abs. 2 VwWVG berlicksichtigt werden (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend:
Richtlinien], 1.1.2017, Teil 1, Ziff. 5.5.7.2, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische In-
fos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken _01012017.pdf). Aus diesem Grund wird die Triplikbeilage 9 heran-
gezogen (vgl. lll. B. 24 nachfolgend).

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

1. 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, fur die sie beansprucht
wird, wahrend eines ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren nach unbenitztem Ablauf der Wider-
spruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige
Grunde fur den Nichtgebrauch vorliegen.

2. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der alteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so
hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke wahrend der letzten funf Jahre vor Geltendma-
chung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.2, mit Hinweisen) oder wichtige Griinde fur
den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3. 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).

4, Die Widerspruchsmarke wurde am 2. Oktober 2006 registriert. Die funfjahrige Karenzfrist war somit zum
Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 25. Juni 2015 seit langerem abgelaufen (vgl. zur Be-
rechnung der Karenzfrist bei internationalen Registrierungen: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Die Wider-
spruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formge-
recht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 25. Juni 2015. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch
ihrer Marke fir die letzten funf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchs-
gegnerin, d.h. fir den Zeitraum zwischen dem 25. Juni 2010 und dem 25. Juni 2015, glaubhaft zu ma-
chen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.2).

5. Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjekti-
ver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes gentigen zu wollen. Massgebend fur
die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchentiblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinn-
vollen Handelns. Zu beriicksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Um-
sténde des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen
wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil
6, Ziff. 5.4.3).
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Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch
nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es gentigt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel
zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benut-
zung 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 6, Ziff. 5.4.4).

Die Marke ist geschitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen ge-
braucht wird, fir die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu
prufen, ob die Produkte, fur welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder
Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu bertcksichtigen, dass die Verwendung
von Oberbegriffen der Klassentiberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die
diesen effektiv zugeordnet werden kénnen (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.1).

Wird der Gebrauch einer fur einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich fir einen Teil der unter die-
sen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt
geprift werden, fir welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik
des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimal-
I6sung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch fir bestimmte Waren oder Dienstleistungen
auch rechtserhaltend fur einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz
kann aber in keinem Fall auf sdmtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3
Abs. 1 lit. b und ¢ MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausge-
dehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt
werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, wel-
cher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiede-
ner Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Auspragungen ahnlicher
Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so
unterschiedlich sind, dass koharente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden kbénnen. Waren oder
Dienstleistungen gehéren dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Ge-
sichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen Ubereinstim-
men. Diese Gruppen oder Untergruppen dirfen nicht ohne Willkir weiter unterteilt werden kénnen (vgl.
Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.5.2).

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 (SR 0.232.149.136). Gemass Art. 5 Abs. 1 dieses Ubereinkommens gilt der
Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts kénnen jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehdrige sowie Angehdérige
dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem
Staatsvertrag beanspruchen, wobei 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 6, Ziff. 5.4.1).

Weiter ist die Marke grundsatzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den
kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Die Rechtsprechung
pflegt bei der Prifung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufi-
gen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglas-
sen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufiigungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grund-
sétzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zei-
chenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.4.6).

Hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschluss-
griinde gemass Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Wider-
spruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestitzt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Aus-
schlussgrinde abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.7, mit weiteren Hinweisen).



12.

13.

8/17

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu bewei-
sen, sondern lediglich ,glaubhaft” zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6.2). Hat er den Gebrauch seiner
Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgriinde gemass Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist
der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht ge-
stiitzt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgriinde abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff.
5.7, mit weiteren Hinweisen).

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die Widersprechende mit Replik
vom 4. Januar 2016, Triplik vom 20. Mai 2016 und Quintuplik vom 11. Juli 2016 folgende Belege ins

Recht:

Replikbeilage 2/1
Replikbeilage 2/2
Replikbeilage 2/3
Replikbeilage 2/4
Replikbeilage 3/1
Replikbeilage 3/2
Replikbeilage 4
Replikbeilage 5/1
Replikbeilage 5/2
Replikbeilage 5/3
Replikbeilage 6/1
Replikbeilage 6/2
Replikbeilage 7/1
Replikbeilage 7/2
Replikbeilage 8/1
Replikbeilage 8/2
Replikbeilage 9/1
Replikbeilage 9/2

Triplikbeilage 1/1
Triplikbeilage 1/2
Triplikbeilage 2
Triplikbeilage 3

Triplikbeilage 4/1
Triplikbeilage 4/2
Triplikbeilage 5/1
Triplikbeilage 5/2

Triplikbeilage 6
Triplikbeilage 7

Triplikbeilage 8

Triplikbeilage 9

Auszug aus dem Geschéftsbericht 2014 der Widersprechenden, insh. S. 233
Zefix-Auszug der Evonik Degussa International AG

Ausdruck aus der Website www.bestgermanbrands.com

Auszug aus dem Geschaéftsbericht 2014 der Widersprechenden, insb. S. 112 ff
Rechnungen fur die Schweiz (keine Akteneinsicht fur Dritte)

Ausdruck aus der Website der Acino Pharma Schweiz

Auszug aus dem Geschaftsbericht 2014 der Widersprechenden, insb. S. 182 ff
Ausdruck aus Online-Wikipedia zum Begriff ,Sicherheitsdatenblatt*
Sicherheitsdatenblétter aus den Jahren 2011-2015

Produkteetikette der Widerspruchsmarke

Newsletter ,Parma Polymers News" der Jahre 2010 bis 2015

Diverse Broschuren und Flyer der Widersprechenden, ihrer Konzerne von 2009-2013
Verschiedene Fotos der Evonik-Leuchtreklamen an der Ecke Klingen-/Zollstrasse ZH
Ausdruck aus Google-Streetview vom September 2014

Rechnungen fur Deutschland (keine Akteneinsicht fir Dritte)

Ausdruck aus der Website der Salutas Pharma GmbH

Abbildungen der Trikots des Fussballclubs Borussia Dortmund verschiedener Jahre
Verschiedene Anzeigen und Werbespots mit der Widerspruchsmarke

Ausdruck aus www.lonza.com

Ausdruck aus www.jnj.com

Ausdruck aus der Website der Widersprechenden

Ausdruck aus der Website der Widerspruchsgegnerin beztglich Fachinformationen zu
Produkten

Ausdruck des Ergebnisses einer Suche nach ,GLAXO"

Ausdruck aus der Website der Widerspruchsgegnerin zur Firmengeschichte
Ausdruck aus Swissreg zu den Registrierungen der Dachmarke GLAXO der Wider-
spruchsgegnerin

Ausdruck aus ROMARIN zur Eintragung der Marken GLAXO, SMITHKLINE und GSK
GALAXO SMITHKLINE in der Schweiz

Ausdrucke aus dem Internet

Ausdruck aus der Website der Widersprechenden zu den EUDRAGIT-Produkten der
Widersprechenden

Ausdruck von der Website der Widersprechenden zur Produktelinie RESOMER der
Widersprechenden

Ausdruck von der Website der Widersprechenden zum Produkt AERSOIL 200
Pharma

Triplikbeilage 10/1 Ausdruck aus verschiedensprachigen Sicherheitsdatenblatter zu AEROSIL 200

Triplikbeilage 10/2

Triplikbeilage 11

Quintuplik 1/1

Pharma

Beispiele des Sicherheitsdatenblatts zu AEROSIL 200 Pharma in verschiedenen Spra-
chen

Fotos verschiedener EVONIK-Leuchtreklamen in Deutschland

Ausdruck aus www.leo.org zum Begriff ,Health Care®


http://www.leo.org/
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Quintuplik 1/2
Quintuplik 2/1

Quintuplik 2/2
Quintuplik 3
Quintuplik 4
Quintuplik 5
Quintuplik 6
Quintuplik 7/1
Quintuplik 7/2
Quintuplik 7/3
Quintuplik 7/4
Quintuplik 8/1
Quintuplik 8/2
Quintuplik 9/1

Quintuplik 9/2
Quintuplik 10/1

Quintuplik 10/2

Quintuplik 10/3
Quintuplik 11

Ausdruck aus www.dict.org zum Begriff ,Health Care*®

Ausdrucke aus der Website der Widersprechenden mit Hinweisen auf die Tatigkeiten
in der Pharmabranche

Ausdrucke aus www.wikipedia.org zu ,API*

Ausdrucke aus www.wikipedia.org zu ,Arzneistoff

Ausdruck aus www.wikipedia.org zu ,Prodrug”

Ausdruck aus www.wikipedia.org zu ,Pharmaunternehmen*®

Ausdrucke Segment ,Nutrition & Care” aus der Website evonik.de

Ausdruck aus www.wikipedia.org zur Marke VW

Ausdruck aus www.wikipedia.org zur Volkswagen AG

Ausdruck aus der Website volkswagen.ch

Ausdruck aus der Website volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

Ausdruck zum Trikot des FC Bayern Minchen fiir die Saison 2015/2016

Ausdruck zum Marken ,T* (Wort-/Bildmarken) der Deutschen Telekom

Abbildung des Trikots des Bundesligavereins Eintracht Frankfurt fir die Saison
2015/2016

Mitteilung Uber die Beendigung des Sponsorenvertrags fur Eintracht Frankfurt

Artikel aus der Stiddeutschen Zeitung vom 22. Marz 2013 ,Fiat soll Trikotsponsor von
Eintracht Frankfurt werden®

Artikel aus kfz-betrieb.vogel.de ,Fiat zahlt 18 Millionen fir Trikot-Werbung“ vom

27. Marz 2013

Artikel aus der Frankfurter Rundschau vom 15. Juni 2016 ,Neues Logo auf der Brust*
Ausdruck aus www.wikipedia.org zum Unternehmen Fiat Chrysler Automobiles

Einleitend kann festgestellt werden, dass vorliegend das Ubereinkommen zwischen der Schweiz und
Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz zur Anwendung gelangt
(vgl. lll. B. 9 hiervor), da die Widersprechende Sitz in Deutschland hat und die international registrierte
Widerspruchsmarke sich auf die in Deutschland eingetragene nationale Basismarke "EVONIK" stiitzt (vgl.
Registerkarte der Widerspruchsmarke unter http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp).

Wie den eingereichten Unterlagen entnommen werden kann, werden mit der Widerspruchsmarke die in
Ziffer 24 nachfolgend genannten Produkte angeboten bzw. geliefert. Dies geht in erster Linie aus den
Rechnungsbeilagen 3/1 und 8/1 der Replik hervor, welche mehrheitlich aus dem hier interessierenden
Zeitraum stammen, die Schweiz bzw. Deutschland betreffen (vgl. die Rechnungsadresse) und der Wider-
sprechenden zugerechnet werden kdnnen, da z.B. als Versenderin deren deutsche Tochtergesellschaft,
die Evonik Industries AG, Werk R6hm, 64275 Darmstadt, ausgewiesen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff.
5.4.8). Zudem ist in der Fusszeile die Widersprechende mit Adresse, Bankverbindung usw. aufgefihrt.

Die Rechnungen fir die Schweiz beziehen sich in erster Linie auf die Lieferung des Produkts "EUDRA-
GIT". Auch der Verkauf von "RESOMER" ist ausgewiesen (vgl. die Rechnung vom 28. Februar 2013). Die
hier interessierenden Rechnungen fir Deutschland betreffen ebenfalls hauptséchlich das Produkt na-
mens "EUDRAGIT" und zuséatzlich die Warenbezeichnungen wie z.B. "ESTOLAN", "ESTESOL", "STOKO
VITAN", "STOKO EMULSION", "STOKO LOTION", "STOKO PRELABO", "TRAVABON", "Verapol",
"STOKO MAT VARIO" (vgl. Rechnung vom 17. Marz 2011). Der Umstand, dass der Begriff "EVONIK" auf
den Rechnungen nicht nochmals explizit in der Produktbezeichnung aufgefiihrt ist, schadet nicht. Denn
aufgrund der Gliederung der Rechnungen — der Begriff "EVONIK" mit Grafik und dem klein gehaltenen
Schriftzug "INDUSTRIES" steht rechts im Briefkopf in geniigendem Abstand zur Firma der Tochtergesell-
schaft, welche links platziert ist und zur Firma der Widersprechenden, welche in der Fusszeile aufgefihrt
ist — wird ein geniigender Bezug zum jeweils in Rechnung angefihrten Produkt erstellt (vgl. BVGer B-
2683/2007, E. 6.1.4 — SOLVAY / Solvexx unter www.bvger.ch). Folglich wird "EVONIK" mit Grafik als

Marke erkannt.

Die Widerspruchsmarke ist zudem auf zeitlich relevanten Newslettern abgebildet wie z.B. "Pharma Poly-
mers News" der Tochtergesellschaft der Widersprechenden, der Evonik Industries AG, Kirschenallee, D-
64293 Darmstadt (Replikbeilage 6/1, vgl. zur Konzernstruktur der Widersprechenden z.B. die Replikbei-
lage 2/4 [S.182] und ziff. 11, 12, 17, 21 der Replik vom 4. Januar 2016). In den Newslettern wird u.a.
ebenfalls auf die Produktpalette wie "EUDRAGIT" und "RESOMER" der Widersprechenden hingewiesen
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sowie auf EUDRAGIT-Workshops in der Schweiz (vgl. z.B. die Ausgabe 2/2010 [S. 12] der Replikbeilage
6/1) resp. in Deutschland (vgl. die Ausgaben 1/2011 [S. 8] und 1/2012 [S. 12] der Replikbeilage 6/1), wes-
halb auch der Bezug zur Widersprechenden und zur Schweiz bzw. Deutschland erstellt sind. Der Um-
stand, dass die Zeitschrift nebst Deutsch auch in englischer Sprache verfasst ist, schadet nicht. Da mit-
tels den Newslettern Workshops in der Schweiz bzw. Deutschland beworben werden, ist anzunehmen,
dass die Zeitschrift auch dort verteilt wurde bzw. im Umlauf war.

Zudem publizierte die Widersprechende verschiedene Broschiiren und Flyer (Replikbeilage 6/2). Als Her-
ausgeberin ist z.B. die Tochtergesellschaft der Widersprechenden, die Evonik Industries AG, Bakerpfad
25, 47805 Krefeld, ausgewiesen. Mit der in deutscher Sprache gehaltenen Broschiire "Das STOKO Pro-
gramm" (22. Aufl., 10/11) werden z.B. die anhand der Rechnungsbeilagen ausgewiesenen in Deutsch-
land verkauften Produkte namens "STOKO" beworben (vgl. lll. B. 16. hiervor).

Weiter geht aus den Belegen hervor, dass es sich um einen ernsthaften Gebrauch handelt. So kann z.B.
aufgrund der Rechnungen, welche auf die Jahre 2011 bis 2015 verteilt sind und mit welchen Warenliefe-
rungen in der Hohe von bis 432 Stlck pro Auftrag ausgewiesen sind, von (mehr als) einer minimalen

Marktbearbeitung ausgegangen werden (vgl. z.B. Ausgabe vom 21. August 2012 der Replikbeilage 3/1).

Die Widerspruchsmarke wurde als Wortmarke in Grossbuchstaben registriert. Auf den hier interessieren-
den Rechnungen und Newslettern wird das Zeichen (auch) in Kombination mit einer Grafik verwendet.
Zudem steht in sehr kleiner Schrift der Begriff "INDUSTRIES" (vgl. Replikbeilagen 3/1, 6/1 und 8/1 und IIl.
B. 16. hiervor). Dies schadet grundsatzlich nicht. Hinzufligungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch
in der Regel nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird (vgl. Ill. B. 10 hier-
vor). Dies trifft vorliegend zu. Denn das Bildelement wird vom Verkehr in erster Linie als Ausschmuckung
(ohne eigene Unterscheidungskraft) des Markenkerns "EVONIK" aufgefasst. Ahnlich verhélt es sich in
Bezug auf den Schriftzug "INDUSTRIES" (auf Deutsch: Industrien, Branchen, vgl.
https://www.dict.cc/?s=industries; Suchabfrage vom 10. Dezember 2017), welcher ebenfalls aufgrund sei-
ner Platzierung, Grosse und seines Gehalts als Zusatz verstanden wird. Da der kennzeichnungskraftige
Kern der Widerspruchsmarke aus den genannten Griinden trotz der Hinzufligungen gewabhrt bleibt, wer-
den die Verkehrskreise das benutzte Zeichen der eingetragenen Marke gleichsetzen.

Im Newsletter und auf Katalogen (z.B. Replikbeilagen 6/1 und 6/2) wird die oben abgebildete "Haupt-
marke EVONIK" mit Produktenamen wie "EUDRAGIT", "RESOMER", "STOKO" verwendet. Auch ein Ge-
brauch einer Marke in Kombination mit einem anderen, selbstandigen Zeichen z.B. einer Produktmarke
verandert den Gesamteindruck der "Hauptmarke", welche in der Regel auf samtlichen Waren des Her-
stellers verwendet wird, grundsatzlich nicht und ist daher in markenrechtlicher Hinsicht dieser zuzuord-
nen. Dies gilt, wenn die Zeichen aus Sicht der Verkehrskreise nach dem Gesamteindruck ihre Selbstan-
digkeit behalten. Bei einer derartigen Mehrfachkennzeichnung wird jedes einzelne Zeichen ernsthaft be-
nutzt (vgl. Wang, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Stampflis Handkommentar MSchG, Art. 11 N 87 und
BVGer B-7768/2015 — Capsa / CUPSY [fig.], E. 4.3 unter www.bvger, RGKE in sic! 2003, 907 ff., E. 2 —
Kiss / Soft-Kiss).

Aus den vorgenannten Grinden wird "EVONIK" — auf den Newslettern, Broschiiren auf der Frontseite
sowie Folgeseiten angebracht (Replikbeilagen 6/1 und 6/2) — als Uberschrift und offenkundig als Marke
fur das (darunter bzw. nachfolgend) angepriesene Produkteangebot verwendet. Da die Widersprechende
bzw. deren Tochtergesellschaft erst im Impressum (letzte Seite) mit ihrer Anschrift und Telefonnummer in
Erscheinung tritt, wird die Marke im Titel nicht rein unternehmensbezogen, sondern als Kennzeichen fir
das prasentierte Angebot verstanden (vgl. z.B. Replikbeilage 6/1, Ill. B. 17 hiervor und BVGer B-
5530/2013, E. 3.3 — MILLESIMA / MILLEZIMUS unter www.bvger.ch).

Weiter beziehen sich die hier interessierenden Rechnungen (Replikbeilagen 3/1 und 8/1), Newsletter
(Replikbeilage 6/1), Broschuren/Flyer (Replikbeilage 6/2) im massgeblichen Zeitraum auf den Verkauf
bzw. die Bewerbung folgender Produkte:

e  Polymere wie EUDRAGIT und RESOMER
e Kieselsaureprodukte wie AEROPERL und AEROSIL
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e Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben wie z.B. ESTOLAN, ES-
TESOL, STOKO VITAN, STOKO EMULSION, STOKO LOTION, STOKO PRELABO, STOKO MAT
VARIO, TRAVABON, Verapol.

Wie den Unterlagen entnommen werden kann, dienen die strittigen Polymere und Kieselsdureprodukte
(zur Herstellung von) Arzneimitteln. Letztere werden dank der Polymere wie EUDRAGIT und RESOMER
kontinuierlich und/oder am richtigen Ort freigesetzt (vgl. Replikbeilage 5/2 und Replikbeilage 6/1, vgl. z.B.
Ausgaben vom 1/2012 [S.2], 2/2010 [S. 2], 1/2014 [S. 4]). Bei den hier interessierenden Kieselsaurepro-
dukten (Silicia) wie z.B. AEROPERL und AEROSIL handelt es sich um "Glidants and Processing Aids",
d.h. um Fliessregulierungsmittel und Verarbeitungshilfsstoffe, welche z.B. feuchtigkeitsempfindliche Wirk-
stoffe trocken halten (vgl. S. 8 der Replikbeilage 6/2, Triplikbeilage 9 und https://www.dict.cc,
https://de.wikipedia.org/wiki/Pharmazeutischer Hilfsstoff; Suchabfragen vom 10. Februar 2018). Folglich
verfligen die Polymere und Kieselsaureprodukte, wie auch den Newslettern und Broschliren entnommen
werden kann (vgl. Replikbeilagen 6/1, 6/2 und Triplikbeilage 9), fur sich alleine Uber keine Heilwirkung. In
diesem Sinne dienen sie den Wirkstoffen, d.h. den fir die Heilwirkung verantwortlichen Stoffen und ha-
ben somit lediglich medizinische Verwendung. Aus diesem Grund z&hlen die hier interessierenden Poly-
mere und Kieselsdureprodukte zu den Medizinprodukten, bei welchen es sich u.a. um "Stoffe handelt, die
fur die medizinische Verwendung bestimmt sind und deren Hauptwirkung nicht durch ein Arzneimittel er-
reicht wird" (vgl. Art. 4 Heilmittelgesetz [HMG]; SR 812.21).

Als Zwischenergebnis kann festgestellt werden, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeit-
raum in der Schweiz fur die Bezeichnung der Waren Polymere und Kieselsaureprodukte fur die medizini-
sche Verwendung ohne Heilwirkung und Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Haut-
schutzsalben gebraucht wurde. Wie ausgefihrt ist in einem ersten Schritt zu prifen, ob diese sich unter
eingetragene Waren und/oder Dienstleistungen des Widerspruchszeichens subsumieren lassen (sog.
Subsumptionsfrage, vgl. Ill. B. 7 hiervor).

Zu den Polymere und Kieselsaureprodukte fiir die medizinische Verwendung ohne Heilwirkung

In der Klasse 5 beansprucht die Widerspruchsmarke u.a. produits pharmaceutiques. Das Adjektiv phar-
maceutique bedeutet relatif a la pharmacie. Préparation, produit, spécialité pharmaceutique (vgl. Defini-
tion in Le Petit Robert unter https://pr.bvdep.com/robert.asp; Suchabfrage vom 10. Februar 2018). Die
Pharmacie ist die "science des remedes et des médicaments, art de les préparer et de les controler” (vgl.
Le Petit Robert hiervor). Auf Deutsch wird Pharmazie als die "Wissenschaft von den Arzneimitteln, von
ihrer Herkunft, ihrer Herstellung und Uberpriifung" definiert (vgl. www.munzinger.de; Suchabfrage vom
10. Februar 2018). Gemass Heilmittelgesetz sind unter Arzneimittel "Produkte chemischen oder biologi-
schen Ursprungs, die zur medizinischen Einwirkung auf den menschlichen oder tierischen Organismus
bestimmt sind (...), insbesondere zur Erkennung, Verhiitung oder Behandlung von Krankheiten, Verlet-
zungen und Behinderungen" zu verstehen (vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG; vgl. auch BGer vom 4.2.2013,
4A_444/2013, E. 5.4.2). Da die hier strittigen Polymere und Kieselsdureprodukte fur die medizinische
Verwendung ohne Heilwirkung lediglich Wirkstoffen dienen und selber keine Heilwirkung haben, kann es
sich hierbei nicht um produits pharmaceutiques handeln. Folglich ertbrigt sich die Frage, ob der Ge-
brauch fir erstere rechtserhaltend fir letztere wirkt (vgl. 11l. B. 8 hiervor).

Weiter kann offen bleiben, ob die strittigen Polymere und Kieselsaureprodukte fiir die medizinische Ver-
wendung ohne Heilwirkung unter eingetragene Waren der Klasse 1 fallen wie z.B. die produits chimiques
destinés a l'industrie, da selbst bei bejahtem Gebrauch keine Gleichartigkeit mit der Klasse 5 gegeben
ware (vgl. Prifungshilfe des Instituts unter https://ph.ige.ch/ph). Der Vollstandigkeit halber sei an dieser
Stelle erwéhnt, dass die strittigen Polymere und Kieselsaureprodukte, wie oben ausgefiuhrt, medizini-
schen Zwecken dienen. In Klasse 1 fallen jedoch lediglich Hilfsstoffe (Adjuvantien) fur nicht medizinische
Zwecke (vgl. Waren- und Dienstleistungstool des Instituts unter https://wdl.ige.ch/wdl/).

Betreffend die Gibrigen von der Widerspruchsmarke umfassten Waren der Klasse 5 sowie fur die zuséatz-
lich eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39-42
wurden entweder keine Gebrauchsbelege eingereicht und/oder der Gebrauch von der Widersprechenden
nicht behauptet. Folglich erlibrigt sich hier eine weitere Prifung. In Bezug auf die Waren der Klasse 3
verhalt es sich wie folgt:
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Zu den Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben

Die Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben lassen sich unter die
cosmétiques (KI. 3) der Widerspruchsmarke subsumieren und die Hautreiniger zusatzlich unter die sa-
vons (KI. 3).

Der Gebrauch fur Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben kann jedoch
nicht automatisch rechtserhaltende Wirkung fiir die breite Warengruppe cosmétiques (KI. 3) bzw. savons
(KI. 3) entfalten. Es stellt sich daher die Frage, fur welche der vorgenannten Waren der tatsachliche Ge-
brauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Ill. B. 8 hiervor).

Die weit gefassten savons (KI. 3) lassen sich ohne Willklr in die beiden Untergruppen Putzseifen und
kosmetische Seifen (savons cosmétiques) unterteilen, weil sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick
auf ihre Zweckbestimmung und Eigenschaften im Wesentlichen differieren (vgl. https://www.eco-
ver.com/ch-de/produkte/putzseife/; https://de.wikipedia.org/wiki/Seife; www.munzinger.de; Suchabfragen
vom 10. Februar 2018). Die Hautreiniger, fir welcher der Gebrauch glaubhaft ist und die savons
cosmeétiques gehdren definitionsbedingt der gleichen Gruppe an, da sie unter objektiven Gesichtspunkten
mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen Gibereinstimmen: Sie dienen
allesamt der Hautreinigung. Die Untergruppe savons cosmeétiques lasst sich nicht ohne Willkir in weitere
Untergruppen aufteilen.

Bei den cosmétiques (KI. 3), unter welche die Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion,
Hautschutzsalben fallen, handelt es sich um "Stoffe oder Zubereitungen, die dazu bestimmt sind, ausser-
lich mit den verschiedenen Teilen des menschlichen Kérpers (Haut, Behaarungssystem, Nagel, Lippen
und intime Regionen) oder mit den Zédhnen und den Schleimhauten der Mundhéhle in Berihrung zu kom-
men, und zwar zu dem ausschliesslichen oder Gberwiegenden Zweck, diese zu reinigen, zu parfumieren,
ihr Aussehen zu verandern oder den Kdrpergeruch zu beeinflussen oder um sie zu schiitzen oder in gu-
tem Zustand zu halten” (Art. 53 Abs. 1 Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstandeverordnung [LGV]; SR
817.02). Der weit gefasste Begriff cosmétiques kann (ohne Willkiir) in Untergruppen von Waren, die unter
objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen
Ubereinstimmen, aufgeteilt werden, wie z.B. Parfums, Hautpflegeprodukte, Schminke, Zahnpflegepro-
dukte. Die Handpflegecremen, Hautreiniger, Hautschutzemulsion, Hautschutzsalben, fir welche der Ge-
brauch glaubhaft ist, zahlen aufgrund der Ubereinstimmung in ihren Eigenschaften und ihres Verwen-
dungszwecks zu der Untergruppe Hautpflegeprodukte (produits de soins de la peau) der Klasse 3. Diese
Untergruppe kann nicht ohne Willklir in weitere Untergruppen aufgeteilt werden.

Betreffend die tUbrigen von der Widerspruchsmarke umfassten Waren der Klassen 3 wurden entweder
keine Gebrauchsbelege eingereicht und/oder der Gebrauch von der Widersprechenden nicht behauptet.
Folglich eribrigt sich hier ebenfalls eine weitere Priifung.

Unter Anwendung der erweiterten Minimallésung erachtet es das Institut somit aufgrund der ins Recht
gelegten Belege insgesamt als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum
in der Schweiz bzw. Deutschland fiir savons (cosmétiques), produits de soins de la peau (KI. 3) rechtser-
haltend gebraucht wurde. Fur die nachfolgende Prifung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszu-
gehen, dass die Widerspruchsmarke fiir diese Waren Schutz geniesst.

C. Vergleich der Waren
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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 Ubli-
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 erfillt. In der Markenpraxis haben sich gewisse
Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argument fiir oder gegen die Gleichartigkeit gelten
kénnen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).


https://www.ecover.com/ch-de/produkte/putzseife/
https://www.ecover.com/ch-de/produkte/putzseife/
https://de.wikipedia.org/wiki/Seife
http://www.munzinger.de/
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Die angefochtene Marke ist in der Schweiz fir folgende Waren geschitzt:
Klasse 5 Substances et préparations pharmaceutiques et médicinales ; vaccins.
Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist fiir folgende Waren glaubhaft (vgl. 1ll. B. 34. hiervor):

Klasse 3 Savons (cosmétiques); produits de soins de la peau.

Die savons (cosmétiques), produits de soins de la peau (KI. 3) des Widerspruchszeichens dienen nicht
nur der Verschénerung des Kdrpers, sondern auch der persénlichen Hygiene und Pflege. So enthalten
Hautschutzsalben z.B. Urea, Vitamin E, Traubenkernél, welche pflegend und lindernd wirken (vgl. zu Vi-
tamin E und Urea unter https://www.beyer-soehne.de/tocopherol-vitamin-e-fur-gesunde-haut/ und
https://www.onmeda.de/Wirkstoffe/Harnstoff/wirkung-medikament-10.html; Suchabfragen von 10. Februar
2018). Gemass Rechtsprechung kann heutzutage davon ausgegangen werden, dass Kosmetika und Kor-
perpflegeprodukte mehrheitlich Gber die gleichen Vertriebskanéle verkauft werden wie pharmazeutische
und medizinische Praparate (vgl. bspw. RKGE in sic! 1997, 299 — NEUTROGENA/NEUTRIA). So werden
in Apotheken neben Medikamenten denn auch regelméssig Kosmetika und Kérperpflegeprodukte ange-
boten. Die Grenze zwischen rein pflegenden Schénheits- resp. Kosmetikprodukten und solchen mit pfle-
gender Heilwirkung ist fliessend. Dies gilt vor allem im Hautpflegebereich. Vor diesem Hintergrund ist die
Gleichartigkeit aufgrund der marktbezogenen Néhe und den Ubereinstimmungen im Verwendungszweck
zu bejahen. Gleichartigkeit setzt im Ubrigen nicht voraus, dass der Eindruck entsteht, die Produkte seien
von ein und demselben Unternehmen hergestellt worden (Einheit des Fabrikationsbetriebs). Es genlgt,
dass die Waren wie vorliegend in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck
entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb wiirden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen (vgl. Chris-
toph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zirich 2002, N. 32 zu Art. 3). Vor diesem Hinter-
grund ist die Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen substances et préparations pharmaceutiques et
médicinales (KI. 5) und den hier interessierenden savons (cosmétiques), produits de soins de la peau (KI.
3) des Widerspruchszeichens zu bejahen.

Demgegeniiber weisen die angefochten vaccins (KI. 5) keinen Bezug zu savons (cosmétiques), produits
de soins de la peau (KI. 3) des Widerspruchszeichens auf. Flr Erstere ist ein ganzlich anderes Know-how
zur Herstellung notwendig als fiir Letztere. Die sich gegentiberstehenden Waren haben zudem eine an-
dere Zweckbestimmung und werden folglich vom Publikum auch nicht als wechselseitig austauschbar
betrachtet. Auch sind die sich strittigen Waren nicht akzessorisch zueinander. Weiter enthalten die Kor-
perpflegeprodukte in Klasse 3 keine Impfstoffe. Folglich fallen die angefochtenen vaccins (KI. 5) aus dem
Gleichartigkeitsbereich des Widerspruchszeichens heraus. Bei einer anderen Beurteilung wiirde das Spe-
zialitatsprinzip, wonach der Markenschutz nur fir diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht,
fur die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Speziali-
tatsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Selbst eine gegebenenfalls erhéhte Kennzeichnungskraft des Wi-
derspruchszeichens vermdchte eine nicht bestehende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren (vgl. BGer in
sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 — Coolwater / cool water).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die
Verwechslungsgefahr gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichen-
ahnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig
beurteilten Waren vaccins (KI. 5) bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.5). Fur die Ubrigen Vergleichswaren ist von Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die
Zeichenahnlichkeit zu prufen.


https://www.beyer-soehne.de/tocopherol-vitamin-e-fur-gesunde-haut/
https://www.onmeda.de/Wirkstoffe/Harnstoff/wirkung-medikament-10.html

D. Vergleich der Zeichen

1. 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 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 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken "EVONIK" (Widerspruchsmarke) und "EVONTRES" (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 gentigt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6,
Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 — sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3. Das angefochtene Zeichen hat das Widerspruchszeichen ibernommen, dessen Endsilbe "-IK" weggelas-
sen und die Endung "-TRES" angefugt (vgl. zu den Wortbedeutungen unter Ill. D. 5 nachfolgend). Dies
hat zur Folge, dass die sich gegeniuberstehenden Zeichen im Wortstamm "EVON" identisch sind, welcher
bei beiden Zeichen den Wortanfang bildet. Dieser Umstand fiihrt zwangslaufig zu Ahnlichkeiten im
Schrift- und Klangbild.

4, Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkirlich auch gedanklich verarbeitet, was er hort und liest,
kann fir den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen
neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich her-
vorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim H6ren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdran-
gen, dominieren regelmassig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinn-
gehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass
sich das Publikum durch einen ahnlichen Klang oder ein &hnliches Schriftbild tduschen lasst (Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

5. Den Zeichenwortelementen "EVONIK" (Widerspruchszeichen) und "EVONTRES" (angefochtenes Zei-
chen) kann kein konkreter Sinngehalt beigemessen werden (vgl. einschlagige Worterblcher wie z.B.
www.munzinger.de und die Registerkarte des jingeren Zeichens, Rubrik "description de la marque" unter
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp; Suchabfragen vom 7. Marz 2018). Da die Zeichen sich
im Wortstamm "EVON" (Fantasiewort ohne direkt erkennbaren Bedeutungsinhalt: vgl. z.B. www.munzi-
ger.de; Suchabfrage vom 7. Marz 2018) decken, bestehen auch sinngehaltliche Ubereinstimmungen. Die
Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Sinngehalt auf, welcher die Ahnlichkeiten im Schrift-
und Klangbild zu kompensieren vermag, weshalb auf der semantischen Ebene ebenfalls keine Differen-
zierung maoglich ist. Die Zeichenadhnlichkeit ist aus den genannten Griinden zu bejahen und nachfolgend
ist die Verwechslungsgefahr zu prifen.

E. Verwechslungsgefahr

1. 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 alteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu bertcksichtigen, fir welche Waren
und Dienstleistungsgattungen die sich gegentberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil
6, Ziff. 6.5).

2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fir schwache Marken ist
der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwachen Marken gentuigen 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 6, Ziffer 6.7).

Der Widerspruchsmarke "EVONIK" bzw. dem Ubereinstimmenden Wortstamm "EVON", welche in erster
Linie als Fantasieworter ohne klar erkennbaren Sinngehalt wahrgenommen werden, kann in Verbindung
mit den hier interessierenden Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden.
"EVON(IK)" beschreibt weder Eigenschaften der strittigen Waren noch deren Art, Zweckbestimmung oder
Wirkungsweise. Zudem stellt "EVON(IK)" keinen Qualitatshinweis, keine reklamehafte Anpreisung und
keine (Kauf)Aufforderung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "EVON(IK)" im Geschéaftsverkehr
allgemein oder im Zusammenhang mit den genannten strittigen Waren Ublicherweise verwendet wird (vgl.
Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4 und auch Website des Instituts unter https://www.ige.ch/marken/die-
marke.html). "EVON(IK)" ist daher durchschnittlich kennzeichnungskréftig und weist einen normalen
Schutzumfang auf.

Von Bedeutung ist, dass die Konfliktzeichen im normal kennzeichnungskréftigen Wortstamm "EVON"
bzw. im markanten Wortanfang tbereinstimmen (vgl. BGE 122 Ill 388, E. 5a — Kamillosan / Kamillon, Ka-
millan). Von Bedeutung ist zudem auch die Zeichenlange. Langere Zeichen (wie in casu) werden grund-
satzlich weniger leicht erfasst als Kurzzeichen. Aufgrund der gleichen Kadenz und Silbenzahl und der
Ubereinstimmung im Wortstamm ist kein ausreichender Zeichenabstand gegeben.

Die strittigen Waren der Klasse 3 sind teils Massenartikel des taglichen Bedarfs, die mit einer geringen
Aufmerksamkeit erworben werden. Die hier interessierende Warenklasse 5 enthlt eine breite Palette von
(pharmazeutischen) Erzeugnissen, welche in dieser offenen Formulierung sowohl rezeptpflichtige wie
auch rezeptfreie Medikamente und Waren umfassen. Abnehmer dieser Waren sind folglich Fachkreise
und Durchschnittskonsumenten, weshalb nicht (nur) von einer erhéhten, sondern von einer durchschnittli-
chen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

Da aus den genannten Grinden aufgrund des gleichen Wortstamms der fur das Erinnerungsbild rele-
vante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berlicksichtigung der Gleichartigkeit trotz des teils beste-
henden erhdhten Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zu-
mal die Anforderungen an das Differenzierungsvermogen der Verkehrskreise nicht iberspannt werden
durfen. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unprézise ist
(vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Band Ill, Kennzei-
chenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N 957). Soweit das Publikum, infolge der differierenden Endungen "-
IK" (Widerspruchsmarke) bzw. "-TRES" (angefochtenes Zeichen) die Unterschiede zwischen den Ver-
gleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Gleichartigkeit 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 6, Ziff. 6.4.2). Eine Verwechslungsgefahr ist
daher im Umfang der bestehenden Gleichartigkeit zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 14180 wird demzu-
folge teilweise gutgeheissen, ndmlich fur die als gleichartig beurteilten Waren (vgl. lll. C. 6. hiervor), und
der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 227 813 "EVONTRES" der Schutz in der Schweiz
in diesem Umfang definitiv verweigert.

IV. Kostenverteilung

15/17

Die Widerspruchsgebihr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu
Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

Mit dem Entscheid Uiber 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 (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff.


https://www.ige.ch/marken/die-marke.html
https://www.ige.ch/marken/die-marke.html
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7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro Schriften-
wechsel praxisgemass eine Parteientschadigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1,
Ziff. 7.3.2.2). Nicht angeordnete Schriftenwechsel werden nicht entschadigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff.
7.3.2.2).

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren mehrheitlich durchgedrungen. Es wurde ein doppelter
Schriftenwechsel durchgefiihrt. In Anwendung der obgenannten Grundsétze wird der Widersprechenden
eine Parteientschadigung von CHF 2'400.00 zugesprochen. Zudem hat die Widerspruchsgegnerin der
Widersprechenden die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu erstatten.



Aus diesen Griinden wird

verflgt:

1. Der Widerspruch Nr. 14180 wird teilweise gutgeheissen, d.h. bezliglich der angefochtenen Waren sub-
stances et préparations pharmaceutiques et médicinales der Klasse 5.

2. Die internationale Registrierung Nr. 1 227 813 ,EVONTRES* wird bezlglich folgender Waren zum Schutz
in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d’octroi partiel de la protection faisant suite a un refus provi-
soire — régle 18ter.2)ii) du reglement d’exécution commun (sur motifs relatifs)]: vaccins (cl. 5).

3. Die Widerspruchsgebihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von CHF 3'200.00 (ein-
schliesslich Ersatz der Widerspruchsgebiihr) zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eroffnet.

Bern, 15. Juni 2018
Markenabteilung

Céline Blank-Emmenegger, Fursprecherin
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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