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gegen
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Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Steinbruichel Hiissy, Grossminsterplatz 8, 8001 Zirich

Schweizer Marke Nr. 707 959

Unly 2 Imo

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 Eidgenéssische Institut fir Geistiges Eigentum (nachfolgend:
Institut)
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in Erwagung gezogen:

|. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 707 959 ,Only 4 me*“ (fig.) wurde am 6. Oktober 2017 in Swissreg
veroffentlicht. Sie ist fiir folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

KI. 25: Armbander (Bekleidung); bedruckte T-Shirts; T-Shirts;

KI. 40: T-Shirt-Bestickungsdienstleistungen; Besticken von T-Shirts; Druck von Mitteilungen auf T-Shirts;
Drucken von Mitteilungen auf T-Shirts.

2. Am 8. Januar 2018 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und be-
antragte deren vollumfanglichen Widerruf.

Die Widersprechende stiitzt sich auf inre Schweizer Marke Nr. 435 831 ,ONLY*, welche fir die folgenden
Waren eingetragen ist:

Klasse 25: Bekleidungsstiicke; Schuhwaren.

3. Mit Verfigung vom 10. Januar 2018 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellung-
nahme zum Widerspruch aufgefordert.

4, Die Stellungnahme datiert vom 7. Marz 2018. Die Widerspruchsgegnerin macht in dieser u.a. geltend,
dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.

5. Mit Verfigung vom 13. Marz 2018 wurde die Widerspreche zur Einreichung einer Replik aufgefordert, um
zur behaupteten Kennzeichnungsschwache des Widerspruchszeichens Stellung zu nehmen.

6. Die Replik datiert vom 14. Mai 2018.

7. Mit Verfligung vom 15. Mai 2018 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Duplik aufgefor-
dert.

8. Die Duplik datiert vom 9. Juli 2018.
9. Mit Verfigung vom 13. Juli 2018 hat das Institut das Instruktionsverfahren geschlossen.

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

Il. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemass Art. 31 Abs. 1i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer élteren 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 19. Oktober 1995 mit einer dénischen Prioritat vom 28. April 1995 hinterlegt,
die angefochtene Marke am 9. September 2017. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der élteren Marke
und gemaéss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschrie-
benen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Wider-
spruchsgebiihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.
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Ill. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgrinde

Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer alteren
Marke ahnlich und firr 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 kénnen, die unter der Verwen-
dung ahnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen wiirden 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. 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 erflillt. In der Markenpraxis haben sich gewisse
Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argument fir oder gegen die Gleichartigkeit gelten
konnen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weite-
ren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische Infos/d/richtlinien_mar-
ken/Richtlinien Marken 01012017.pdf).

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern
auch im Verhéltnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von
Waren und Dienstleistungen ist der Wert der tblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also
zu prufen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit
der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch
die zu diesem Warenbereich gehdrende Dienstleistung erbringt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3).

In der Klasse 25 beansprucht die angefochtene Marke bedruckte T-Shirts; T-Shirts. Diese fallen ohne
Weiteres unter den Oberbegriff Bekleidungsstiicke der Widerspruchsmarke in derselben Klasse.

Zudem beansprucht die angefochtene Marke Armbander (Bekleidungssticke) in der Klasse 25. Die Wi-
derspruchsgegnerin bestreitet, dass diesbeziglich Warengleichheit vorliege, da es sich bei Armbandern
bereits im allgemeinen Sprachgebrauch vielmehr vornehmlich um Schmuck und nicht um Bekleidung
handle (Stellungnahme, Ziffer 7).

Durch die Einteilung dieser Waren in die Klasse 25 und den Zusatz Bekleidungssticke in Klammer wird
demgegenuber dargetan, dass es sich diesbeziiglich sehr wohl um Bekleidung und nicht um Schmuck
handelt. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel an Armbander aus Frottee oder Baumwolle als
Sport-Bekleidung bzw. Handgelenk Bandagen zu denken. Diesbeziiglich besteht ebenfalls Warenidenti-
tat, da solche Produkte unter den Oberbegriff Bekleidungsstiicke zu subsumieren sind.

Die angefochtene Marke beansprucht in der Klasse 40 T-Shirt-Bestickungsdienstleistungen; Besticken
von T-Shirts; Druck von Mitteilungen auf T-Shirts; Drucken von Mitteilungen auf T-Shirts. Die Wider-
spruchsgegnerin bestreitet, dass zwischen den Bekleidungsstiicken der Klasse 25 und den Bestickungs-
und Bedruckungsdienstleistungen der Klasse 40 eine Gleichartigkeit vorliege. Aus Verbrauchersicht be-
stehe ein wesentlicher Unterschied zwischen bei der Offerierung/Prasentation in Verkaufsstellen bereits
bedruckten bzw. bestickten Kleidungsstiicken und unbedruckten bzw. unbestickten T-Shirts i.S. einer
Rohware, die auf individuellen Wunsch des Verbrauchers bedruckt bzw. bestickt werden kénne. Marktre-


https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf
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alitat sei denn auch, dass das Anbieten von Bekleidung in Verkaufsstellen und Bestickungs- und Be-
druckungsdienstleistungen je ein unterschiedliches Marktsegment betreffe, das von den Verbrauchern
auch eindeutig unterschieden werde. Soweit ersichtlich sei in der Bekleidungsbranche kein Unternehmen
als Inhaber einer Warenmarke bekannt, das zugleich auch Bestickungs- und Bedruckungsdienstleistun-
gen erbringe. Diese Dienstleistungen seien auch keine marktlogische Folge des Verkaufs von Beklei-
dungsstiucken. Verbraucher wiirden regelméssig Kleidungstiicke kaufen, wie sie ausgestellt sind, also
bereits mit bestehendem Druck- und/oder Stickdekor bzw. bewusst unifarben, d.h. ohne Dekor. Ein Leis-
tungspaket mit zusatzlichem Bestickungs- oder Bedruckungsdienst sei deshalb nicht nur nicht sinnvoll,
sondern vielmehr unerwiinscht. Aus Verbrauchersicht sei das Design der Ware abgeschlossen. Eine
Gleichartigkeit von Bekleidungsstiicken der Klasse 25 und den Bestickungs- und Bedruckungsdienstleis-
tungen von T-Shirts der Klasse 40 sei daher abwegig und auszuschliessen (Stellungnahme, Ziff. 10).

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Bei unbestickten bzw. unbedruckten T-Shirts handelt es
sich nicht um eine Rohware, welche erst durch die Bestickung / Bedruckung zur Fertigware wird, sondern
ebenfalls bereits um Fertigwaren. Indem die Widerspruchsgegnerin ausfihrt, dass die Verbraucher ent-
weder Kleidungstiicke mit bestehendem Druck- und/oder Stickdekor oder unifarben kaufen, macht sie
zudem implizit geltend, dass Anbieter von Bekleidungsstiicken beide Sorten (bedruckte/bestickte und un-
bedruckte/unbestickte) herstellen und anbieten. Zudem werden solche zuséatzlichen Bestickungs- bzw.
Bedruckungsdienstleistungen heutzutage oft von denselben Herstellern der Waren erbracht, sie stellen
ein sinnvolles Leistungspaket zu den Bekleidungsstiicken dar, welches Uber die bloss thematischen Be-
rihrungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (vgl. z.B. ,Manner Vintage T-
Shirt kaufen oder gestalten®, https://www.spreadshirt.ch; Personalisierbare Badetlicher, Kinderschiirzen,
Bademantel, Babydecken; https://www.angela-bruderer.ch/praesenz/search?suchtext=personalisierbar;
T-Shirts, Polo-Shirts, Jacken, Sweatshirs, www.vistaprint.ch; T-Shirts online bedrucken und besticken,
www.flyeralarm.com; alle besucht am 04.12.2018). Folglich ist zwischen den Waren der Klasse 25 und
den Dienstleistungen der Klasse 40 von Gleichartigkeit auszugehen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit/Gleichheit samtlicher Waren und
Dienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenéhnlichkeit zu prifen.

C. Vergleich der Zeichen
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Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken geniigend unterscheiden, aufgrund
des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen inte-
ressierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr
ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger
verschwommene Erinnerungsbild des friiher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenuibersteht. 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 6, Ziff. 6.3).

In casu stehen sich die Wortmarke ,,ONLY* (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke
,0Only 4 me* (fig.) (angefochtene Marke) gegentber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in
Grosshuchstaben und die angefochtene Marke demgegeniber in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten
ist, fallt kennzeichnungsmassig nicht ins Gewicht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-
317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 Lifetex // LIFETEA, unter http://www.bvger.ch).

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil
dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlag-
gebend fur die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder
dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist viel-
mehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings
bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlassigt werden (vgl. Richtlinien, Teil
6, Ziff. 6.3.3).
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Die angefochtene Marke enthalt grafische Elemente. Sie wurde mit dem Farbanspruch ,griin, violet* ein-
getragen. Es ist fraglich, ob die Marke tberhaupt im eigentlichen Sinn «gelesen» werden kann. Die bei-
den Begriffe ,Only“ und ,me" werden durch eine Grafik getrennt. Diese grafischen Elemente kénnen un-
terschiedlich gedeutet werden, so einerseits als Fantasiebild oder als Buchstabe 2 mit einer langen Linie,
welche sich bis unter den Begriff ,me* zieht oder als stark stilisierten Buchstaben 4. Klar ersichtlich und
lesbar sind in der angefochtenen Marke die beiden Woarter ,,Only“ und ,me*.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt be-
stimmt, wobei geméss Rechtsprechung eine Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel geniigt, 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.]). Der Klang seinerseits wird vom Silben-
mass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, wéahrend das Bild vor al-
lem durch die Wortlange und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben ge-
kennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

Vergleicht man die Wortelemente, so kann festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen im Wortele-
ment ,,Only* Gbereinstimmen. Schriftbildlich wie auch phonetisch sind die Zeichen somit insoweit gleich.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkirlich auch gedanklich verarbeitet, was er hort und liest,
kann fur den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen
neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich her-
vorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Héren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrén-
gen, dominieren regelmassig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngeh-
alt auf, der sich in der anderen Marke nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich
das kaufende Publikum durch einen ahnlichen Klang oder ein &hnliches Schriftbild tduschen lasst (Richtli-
nien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

Die Widerspruchsmarke heisst ,ONLY", was mit ,nur, erst, bloss, einzige(r,s)“ aus dem Englischen tUber-
setzt wird (vgl. www.pons.com, besucht am 04.12.2018). Der Uberwiegenden Mehrheit des hier massge-
blichen Publikums wird die Bedeutung von ,nur” gelaufig sein.

Die angefochtene Marke besteht ebenfalls aus dem englischen Begriff ,,only“ und dem nachgestellten
Pronomen ,me* (auf Deutsch ,mir, mich®), was zusammen ,nur mir / erst mich® ergibt. Zentrales Element
ist auch bei der angefochtenen Marke (insbesondere auch aufgrund der grafischen Ausgestaltung sowie
des Zeichenbeginns) der englische Begriff ,Only“. Die Ausfihrungen der Widerspruchsgegnerin, dass
das zentrale Element der angefochtenen Marke die grafisch ausgestaltete Zahl 4 (auf Englisch: ,for“) dar-
stelle (Stellungnahme, Ziffer 14), Giberzeugt nicht, zumal — wie dargetan —verschiedene Wahrnehmungs-
varianten der grafischen Ausgestaltung moglich sind.

Der in die angefochtene Marke tibernommene Begriff ,ONLY* wird auch in dieser als selbstandiges Zei-
chenelement wahrgenommen. Weil somit beiderseits der Begriff ,Only* erkennbar ist, ist zusatzlich von
einer Ahnlichkeit auf der Ebene des Sinngehalts auszugehen. Nachfolgend ist demnach zu priifen, ob die
genannten Ahnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegeniiberstehenden Zeichen zu
bewirken vermdgen.

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 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 gegeniiberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil
6, Ziff. 7.5).

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fir schwache Marken ist


http://www.pons.com/
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der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwachen Marken geniigen daher schon
bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten
insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprach-
gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Die Widerspruchsmarke heisst ,ONLY*, auf Deutsch ,nur, erst, bloss, einzige(r,s)“ (vgl. oben, C, Ziff. 8).

Die Widerspruchsgegnerin macht geltend, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein schwaches
Zeichen handle, da es sich bei diesem Begriff um einen trivialen, oft verwendeten Partikel des elementaren
Grundwortschatzes der englischen Umgangssprache handle, welcher nahezu allen Marktteilnehmern ver-
sténdlich sein sollte. Ausserdem sei der Wirtschaftsverkehr auf die Verwendung des Begriffs ,only“ ange-
wiesen. Ahnlich wie der englische Begriff ,sale, der wahrend des Ausverkaufs (iberall zu sehen ist, sei es
zumindest in Zukunft vor allem in der von englischen Wértern durchsetzten Werbesprache durchaus denk-
bar, wenn nicht teilweise bereits umgesetzt, dass Preise, z.B. auf Werbematerial und Preisschildern, mit
,only“ plus Betrag angepriesen wiirden. Deshalb miisse der Begriff ,only” fiir den ungehinderten Gebrauch
im Geschaftsverkehr freigehalten werden, wobei es insbesondere maoglich sein misse, ungehindert Mar-
ken mit dem Bestandteil ,only“ zu bilden. Eine Monopolisierung des Ausdrucks ,only“ wiirde auch dessen
Gebrauch in der Werbung beeintrachtigen. Damit sei erwiesen, dass der Markenbestandteil ,only® zur Ge-
meingutssphare zahle und nicht vom Schutzumfang erfasst werde. Weil ,only“ der einzige Markenbestand-
teil der Widerspruchsmarke darstelle, entfalle von vornherein jede rechtlich relevante Verwechslungsgefahr
(Stellungnahme, Ziffer 25). Sollte der Begriff ,only” nicht zum Gemeingut zahlen, sei er zumindest kenn-
zeichnungsschwach (Stellungnahme, Ziffer 26).

In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 (Bekleidungsstiicke; Schuhwaren) ist
Lonly* keineswegs direkt beschreibend und auch nicht anpreisend, sondern vielmehr unbestimmt und in-
terpretationsbedurftig. Auch ist der Begriff in Zusammenhang mit diesen Waren nicht freihaltebedurftig. Es
ist nicht ersichtlich, inwiefern Hersteller von Bekleidungsstiicken und Schuhen auf die Bezeichnung ,only*
im Wirtschaftsverkehr angewiesen wéaren. Die Widerspruchmarke verflgt daher tber durchschnittliche
Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang.

Es ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit
die Waren gekauft werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei ,Massenartikeln des taglichen
Bedarfs“ mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermogen der Kon-
sumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-
schlossenen Kreis von Berufsleuten beschrankt bleibt. Waren der Klasse 25 werden gemass standiger
Praxis mit einer leicht erhdhten Aufmerksamkeit gekauft, da es sich nicht um Massenartikel des taglichen
Gebrauchs handelt, sondern solche Waren nicht taglich nachgefragt und meist anprobiert und daher ge-
nauer betrachtet werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

Die Vergleichszeichen werden vorliegend fiir gleiche bzw. gleichartige Waren und Dienstleistungen bean-
sprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen
Markenahnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die
angefochtene Marke umso starker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6,
Ziff. 6.5).

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Der englische Begriff ,only* wird telquel in die angefochtene Marke uber-
nommen und ist auch bei dieser das zentrale Element. Die zusatzliche grafische Ausgestaltung (welche je
nach Betrachtung als Fantasiebezeichnung, als Buchstabe 2 oder als Buchstabe 4 wahrgenommen wird)
sowie der zusatzliche englische Begriff ,me*“ bei der angefochtenen Marke fiihren nicht zu einem von der
Widerspruchsmarke unterschiedlichen Gesamteindruck.

Es besteht die Gefahr, dass die angefochtene Marke fiir die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchs-
marke gehalten wird, mithin die Gefahr von Fehlzurechnungen. Auch wenn das Publikum die Unter-
schiede zwischen den beiden Zeichen, insbesondere aufgrund der im jingeren Zeichen enthaltenen Gra-
fik, erkennt, wiirde die Gefahr bestehen, dass es aufgrund der bestehenden Ahnlichkeiten falsche Zu-
sammenhange vermuten wurde, sei dies im Sinne einer produktespezifischen Verwandtschaft oder aber
hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. ,mittelbare” Verwechslungsge-
fahr, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 707 959 ,Only 4
me* (fig.) zu 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 Giber 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 1'200.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.7.2.2).

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollstandig durchgedrungen und es hat ein doppelter Schrif-
tenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Griinde fiir eine Abweichung von der vorerwahnten Pra-
xis ersichtlich.

Der Widersprechenden wird daher praxisgemass eine Parteientschadigung in der Héhe von CHF
2'400.00 zugesprochen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchs-
gebuhr von CHF 800.00 zu ersetzen. Sie hat der Widersprechenden somit insgesamt eine Entschadigung
von CHF 3'200.00 (inklusive Widerspruchsgebtihr) zu bezahlen.



Aus diesen Griinden wird

verflgt:

1. Der Widerspruch Nr. 15910 wird gutgeheissen.

2. Die Schweizer Marke Nr. 707 959 ,Only 4 me*“ (fig.) wird widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4, Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von CHF 3200.00 (inkl.
Ersatz der Widerspruchsgebihr) zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eréffnet.

Bern, 5. Dezember 2018
Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Firsprecherin
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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