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9424 Rheineck

IR-Marke Nr. 1158026 - NEWSHA

gegen

JETHARAM NEMARAM GEHLOT
101, Shree Whide Heights,
Saraswati Nagar, Hirawadi Road,
Panchavati, Nashik

Maharashtra 422 003

IN-Indien

Widerspruchsgegnerische Partei

vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach

8027 Ziirich

IR-Marke Nr. 1644109 - NISHA ((fig.)) NISHA

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 Gebuhren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes Uber das
Verwaltungsverfahren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgendssische Institut fiir Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Institut)
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in Erwédgung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf
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Die internationale Registrierung Nr. 1644109 - "NISHA ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde
am 10.02.2022 in in der Gazette des marques internationales Nr. 4/2022 veroffentlicht. Sie ist in der
Schweiz fur folgende Waren geschutzt:

Klasse 3: Henné et produits a base de henné, colorant capillaire, huiles capillaires, teinture capillaire,
shampooing, lotions capillaires, aprés-shampooing, préparation pour soins capillaires,
préparation pour soins de la peau, savons, préparations dépilatoires, creme pour I'épilation,
préparation de nettoyage pour toilettes, préparations de blanchiment et autres substances
lessivielles; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; produits de
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants, détergents.

Am 19.05.2022 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke
vollumfanglich Widerspruch.

Die widersprechende Partei stiitzt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1158026 "NEWSHA"
(nachfolgend Widerspruchsmarke), die in der Schweiz fiir folgende Waren und Dienstleistungen geschiitzt
ist:

Klasse 3: Préparations de soins capillaires, teintures pour cheveux, laques pour les cheveux, mousses
capillaires, toniques capillaires, cosmétiques capillaires, préparations pour mises en plis, lotions
capillaires, préparations pour lisser les cheveux, shampooings capillaires, préparations
volumisantes pour les cheveux;

Klasse 35: Services de commerce de détail en rapport avec la vente et la vente sur Internet de produits
d'une société de préparations de soins capillaires; services de commerce de détail de
préparations de soins capillaires; mise a disposition de contrats pour des tiers également sur
Internet, portant sur l'achat et la vente de produits, en particulier de préparations de soins
capillaires; regroupement de produits pour des tiers a des fins de présentation et de vente, y
compris sur Internet, en particulier de préparations de soins capillaires; constitution de clientéle
et suivi de clientéle par publipostage; services de mannequins a des fins publicitaires et de
promotion des ventes pour produits de soins capillaires; marketing, étude de marchés]; publicité
en ligne de préparations de soins capillaires sur un réseau informatique; organisation et tenue
de manifestations publicitaires pour préparations de soins capillaires; recrutement de personnel;
services d'affichage; planification de programmes publicitaires pour préparations de soins
capillaires; présentation d'entreprises sur Internet et autres médias; présentation de
préparations de soins capillaires sur supports de communication pour la vente au détail;
publicité radiophonique; publipostage; distribution de supports publicitaires; publicité sur
Internet pour des tiers; publicité pour préparations de soins capillaires; services de conseillers
portant sur des questions de gestion commerciale, ainsi que d'organisation et d'exploitation de
sociétés de commerce de détail en rapport avec la vente de produits, en particulier préparations
de soins capillaire;

Klasse 44: Soins de santé et beauté, services de salons de coiffure, services d'instituts de beauté.

Am 01.06.2022 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine
provisorische vollumfangliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgriinden. Die
widerspruchsgegnerische Partei wurde eingeladen, gemass Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu
benennen.

Mit Schreiben vom 01.09.2022 konstituierte sich innert Frist ein Vertreter der widerspruchsgegnerischen
Partei in der Schweiz.

Mit Verfiigung vom 05.09.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer
Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.
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7. Mit Schreiben vom 26.10.2022 reichte die widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist eine
Stellungnahme ein. In der Stellungnahme erhob sie unter anderem die Einrede des Nichtgebrauchs
hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 der Widerspruchsmarke und machte zudem die
Kennzeichnungsschwéache der Widerspruchsmarke geltend.

8. Mit Verfligung vom 27.10.2022 wurde die widersprechende Partei aufgefordert, eine Replik einzureichen.
9. Mit Schreiben vom 25.11.2022 replizierte die widersprechende Partei innert Frist.

10. Mit Verfigung vom 05.12.2022 wurde die widerspruchsgegnerische Partei aufgefordert, eine Duplik
einzureichen.

11. Mit Schreiben vom 06.03.2023 duplizierte die widerspruchsgegnerische Partei innert (erstreckter) Frist.
12. Mit Verfigung vom 17.03.2023 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

13. Auf die einzelnen Ausflihrungen der Parteien wird, soweit sie fir den Entscheid rechtserheblich
erscheinen, in den nachstehenden Erwagungen eingegangen.

Il. Sachentscheidvoraussetzungen

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 Begriindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist
auch die Widerspruchsgebihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 31.01.2013, unter Beanspruchung einer deutschen Prioritdt vom 03.08.2012
gemass Art. 4 PVU (Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im
internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 06.10.2021 im internationalen
Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der alteren Marke und gemass Art. 31
Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter
Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebiihr wurde
rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

Ill. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgriinde

Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer alteren
Marke ahnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich
daraus 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, fiir 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 Griinde fir 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 fiinf Jahre vor Geltendmachung
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des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter
www.ige.ch) oder wichtige Griinde 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).

Ist die Karenzfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, bleibt die Einrede unbeachtlich (vgl. Art. 22
Abs. 3 MSchV; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.3).

Gegen die am 31.01.2013 international registrierte und der Schweiz am 09.05.2013 natifizierte
Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fiinfijahrige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt
der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 26.10.2022 abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist:
Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs
des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 26.10.2022. Die
widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke fur die letzten finf Jahre vor Geltendmachung
des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. fir den Zeitraum zwischen dem
26.10.2017 und dem 26.10.2022, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die
widersprechende Partei bereits mit der Widerspruchsschrift vom 19.05.2022 folgende Belege ins Recht:

Beilage A1 — NEWSHA-Rechnungen — Schweiz — Jahr 2017 (Beispiele)

Beilage A2 — NEWSHA-Rechnungen — Schweiz — Jahr 2018 (Beispiele)

Beilage A3 — NEWSHA-Rechnungen — Schweiz — Jahr 2019 (Beispiele)

Beilage A4 — NEWSHA-Rechnungen — Schweiz — Jahr 2020 (Beispiele)

Beilage A5 — NEWSHA-Rechnungen — Schweiz — Jahr 2021 (Beispiele)

Beilage A6 — NEWSHA-Rechnungen — Deutschland — Jahr 2017 bis 2021 (Beispiele)

Beilage A9 — Prospekt "colorbyNEWSHA"

Beilage A10 — Prospekt "NEWSHA HairPerfume"

Beilage A1l — Instagram-Kennzahlen

Beilage A12 — Eidesstattliche Versicherung des Geschaftsfihrers und Inhabers der Newsha GmbH zu den
Umsétzen und Werbebudgets in Deutschland

Mit ihrer Replik vom 25.11.2022 legte sie sodann zusatzlich die folgenden Belege zur Glaubhaftmachung
des Markengebrauchs ins Recht:

Beilage A13 — Eidesstattliche Versicherung von Herrn P. Zimmermann, Inhaber der Insignis AG, CH-3988
Ulrichen, dem Distributor der Marke NEWSHA in der Schweiz

Beilage A14 — HR-Auszug der Insignis AG (erganzend zu A13)

Beilage A15 — Rechnungen der Insignis AG uber den Weitervertrieb an Abnehmer in der Schweiz (2017 —
2021)

Beilage A16 — Rechnungen der Insignis AG lber den Weitervertrieb der Abnehmer in der Schweiz (2022)

Beilage A17 — HR-Auszug der NEWSHA GmbH

Beilage A18 — Prospekt zu einem NEWSHA-Verkaufsstander der Insignis AG

Die Widerspruchsgegnerin stellt in ihrer Stellungnahme ausdriicklich fest, dass sie die Einrede des
Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke fur die Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 der
Widerspruchsmarke erhebe (vgl. Stellungnahme vom 26.10.2022, Seite 3, Rn. 13). Die
Nichtgebrauchseinrede bezieht sich somit ausschliesslich auf sémtliche Dienstleistungen der Klassen 35
und 44 der Widerspruchsmarke. Soweit die Widerspruchsgegnerin in ihrer Duplik sinngemass auch den
(teilweisen) Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke fir Waren der Klasse 3 behauptet (vgl. Duplik vom
06.03.2023, Seite 3, Rn. 13 und S. 36, Rn. 36), ist daran zu erinnern, dass die Einrede des Nichtgebrauchs
gemass Art. 22 Abs. 3 MSchV zwingend in der ersten Stellungnahme der Widerspruchsgegnerin zu
erfolgen hat. Nach Ablauf der ihr gewahrten Frist zur Einreichung der Antwort auf den Widerspruch bleibt
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die Einrede resp. die Ausweitung einer Einrede auf weitere Waren oder Dienstleistungen unberiicksichtigt
(vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

In Anbetracht, dass die Widerspruchsgegnerin vorliegend die Nichtgebrauchseinrede beziglich der
Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 der Widerspruchsmarke erhoben hat, galte es in der Folge, die
eingereichten Gebrauchsbelege hinsichtlich dieser Dienstleistungen zu wiirdigen. Aus den eingereichten
Belegen (Rechnungen, Kataloge, Prospekte) ist zwar ein Gebrauch der Widerspruchsmarke in
Zusammenhang mit diversen Waren der Klasse 3 ersichtlich. Entgegen den Ausfuhrungen der
Widersprechenden ist indessen, wie auch die Widerspruchsgegnerin zu Recht ausfiihrt, kein
markenmassiger Gebrauch der Marke fiir die Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 feststellbar. Auf eine
abschliessende Prifung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke fiir Letztere kann
indessen vorliegend aus verfahrensékonomischen Griinden ohnehin verzichtet werden, zumal die
Gleichartigkeit (wie nachfolgend unter lll. C. Ziff. 5 aufgezeigt wird) auch unter Annahme, dass die
Widerspruchsmarke fiir samtliche Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 rechtserhaltend gebraucht
wurde, zu verneinen ware.

Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist, sind die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen fir die
Gleichartigkeit massgebend, auch wenn die Marke tatsachlich nicht oder nur fur einen Teil der
eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.1). Fur die
nachfolgende Prifung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die
Widerspruchsmarke fiir die von der Nichtgebrauchseinrede nicht betroffenen Waren der Klasse 3 Schutz
geniesst.

C. Vergleich der Waren
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Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kénnen, die unter der
Verwendung ahnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen wiirden angesichts ihrer
Ublichen Herstellungs- oder Vertriebsstatten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch
wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen
hergestellt. 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).

Die angefochtene Marke ist fir folgende Waren geschiitzt:

Klasse 3: Henné et produits a base de henné, colorant capillaire, huiles capillaires, teinture capillaire,
shampooing, lotions capillaires, aprés-shampooing, préparation pour soins capillaires,
préparation pour soins de la peau, savons, préparations dépilatoires, creme pour I'épilation,
préparation de nettoyage pour toilettes, préparations de blanchiment et autres substances
lessivielles; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; produits de
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants, détergents.

Die Widerspruchsmarke geniesst im vorliegenden Verfahren Schutz fiir folgende Waren:

Klasse 3: Préparations de soins capillaires, teintures pour cheveux, laques pour les cheveux, mousses
capillaires, toniques capillaires, cosmétiques capillaires, préparations pour mises en plis, lotions
capillaires, préparations pour lisser les cheveux, shampooings capillaires, préparations
volumisantes pour les cheveux.

Die angefochtenen "lotions capillaires™ und "préparation pour soins capillaires" finden sich auch im
Warenverzeichnis der Klasse 3 der Widerspruchsmarke, womit insoweit Warengleichheit besteht. Letzteres
gilt auch beziglich der angefochtenen "colorant capillaire" (Haar-Farbstoff) und “teinture capillaire”
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(Haarfarbemittel), welche den "teintures pour cheveux" (Haarfarbemittel) der Widerspruchsmarke
gleichzusetzen sind, zumal es sich jeweils lediglich um leicht unterschiedliche Formulierungen fur
Haarfarbe-Produkte handelt. Bei den angefochtenen "shampooing, aprés-shampooing” handelt es sich um
Oberbegriffe, welche samtliche Arten von Shampoos resp. Pflegespulungen und damit auch die
"shampooings capillaires" (Haar-Shampoos) der Widerspruchsmarke umfassen, womit bezuglich dieser
Vergleichswaren ebenfalls Warengleichheit und im Ubrigen starke Warengleichartigkeit gegeben ist.
Gleiches gilt fir das Verhaltnis zwischen den widerspruchsgegnerischen "huiles capillaires" und dem
breiten Oberbegriff "Préparations de soins capillaires" der Widerspruchsmarke, zumal Erstere unter
Letztere subsumiert werden kdnnen. Bei "Henné et produits a base de henné" (Henna und Waren auf der
Basis von Henna) der angefochtenen Marke handelt es sich aufgrund der vorliegenden Klassierung in der
Klasse 3 um (Haar-)Kosmetika, welche insbesondere zur Farbung der Haare dienen kdnnen (vgl. z.B.
https://lockenkopf.ch/products/khadi-pflanzenhaarfarbe-reines-henna , besucht am 25.07.2023). Die
ausgepragte Gleichartigkeit mit den "teintures pour cheveux" der Widerspruchsmarke ist damit erstellt,
woran entgegen den Ausfiihrungen der Widerspruchsgegnerin auch der Umstand, dass der
Anwendungsbereich fur Henna sehr breit ist, und diese auch zum Farben von Stoffen verwendet werden
kann, nichts zu andern vermag.

Die Widerspruchsgegnerin bestreitet schliesslich die Gleichartigkeit der angefochtenen "préparation pour
soins de la peau, savons, préparations dépilatoires (Enthaarungsmittel), creme pour I'épilation
(Haarentfernungscreme), produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants"
mit den Waren der Widerspruchsmarke. Sie halt dafir, dass es sich bei den Enthaarungsmitteln und der
Haarentfernungscreme um Waren handle, welche anders als die Waren der Widerspruchsmarke nicht der
Pflege der Haare, sondern gerade dem gegenteiligen Zweck, namlich deren Entfernung dienten. Diese
Vergleichswaren richteten sich demnach nicht an die gleiche Zielgruppe, zumal die Waren der
Widersprechenden fiir die Anwendung an Kopfhaaren vorgesehen seien, wahrend sich die von ihr
beanspruchten Waren auf Kérperhaare beziehen wirden. Schliesslich handle es sich bei den Waren der
Widersprechenden durchwegs um (nicht medizinische) Mittel fur die Haare, wahrend es sich bei ihren
Hautpflegemitteln, Seifen, Parfiimeriewaren, atherischen Olen, Kosmetika und Deodorants um (nicht
medizinische) Kosmetika und Korperpflegemittel fur die Haut handle, welche keinesfalls gleichartig mit
Haarprodukten seien. Die von der Widerspruchsgegnerin vertretene Auffassung verkennt, dass es sich bei
samtlichen vorgenannten Vergleichswaren um kosmetische Mittel handelt, unabhéngig davon, ob sie fur
die Pflege der Haut oder der Haare bestimmt sind und auch ungeachtet des Umstands, ob sie der Pflege
Letzterer oder deren Entfernung dienen. Gemass gesetzlicher Definition handelt es sich bei kosmetischen
Mitteln namlich um Stoffe oder Zubereitungen, die dazu bestimmt sind, dusserlich mit bestimmten Teilen
des menschlichen Koérpers wie der Haut, dem Behaarungssystem, den Nageln, den Lippen oder ausseren
intimen Regionen oder mit den Zahnen und den Schleimhauten der Mundhéhle in Bertihrung zu kommen,
und zwar zu dem ausschliesslichen oder Giberwiegenden Zweck, diese zu reinigen, zu parfimieren, ihr
Aussehen zu verandern, sie zu schitzen, sie in gutem Zustand zu halten oder den Korpergeruch zu
beeinflussen (vgl. Art. 53 Abs. 1 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstandeverordnung [LGV], SR
817.02). Sowohl bei den angefochtenen "préparation pour soins de la peau, savons, préparations
dépilatoires, creme pour I'épilation, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques,
déodorants" als auch bei den fur die Haarpflege bestimmten Waren der Widerspruchsmarke handelt es
sich somit um kosmetische Mittel, welche der Pflege resp. Verschdnerung des Kdrpers resp. einzelner
Teile des Korpers im weiteren Sinne und insoweit demselben Zweck dienen. Die Waren werden zudem
erfahrungsgemass auch tber die gleichen Vertriebskanale (z.B. Drogerien oder Kosmetikabteilungen in
Warenhausern) verkauft. In Anbetracht dieser Feststellungen ist die Gleichartigkeit dieser Vergleichswaren
daher zu bejahen.

Bei den verbleibenden angefochtenen Waren "préparation de nettoyage pour toilettes, préparations de
blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et
d'abrasion; détergents" handelt es sich um Putz-, Bleich-, Wasch-, Polier-, Schleif- und Reinigungsmittel fiir
den Haushalt. Die Widersprechende stellt hierzu zwar zu Recht fest, dass diese Waren gemass
Rechtsprechung mit dem Warenoberbegriff "Seifen" gleichartig seien, weil unter diesen breiten Oberbegriff
nicht nur Seifen zur Kérperpflege, sondern auch solche zum Waschen und Putzen zu subsumieren sind
(vgl. RKGE in sic! 2007, 35, E. 4 — seven [fig.] / SevenOne Intermedia [fig.]). Mit der Widerspruchsgegnerin
ist jedoch festzustellen, dass die Widerspruchsmarke vorliegend in der Klasse 3 gerade nicht fiir den
Oberbegriff "Seifen" beansprucht wird, sondern fiir spezifische Waren resp. Kosmetika wie (Haar-
)Pflegemittel und Shampoos, welche aufgrund ihrer Formulierung ausschliesslich fiir den kérperlichen
Gebrauch, nicht jedoch als Wasch- oder Putzmittel verwendet werden kénnen. Die Waren der
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Widerspruchsmarke dienen einem anderen Zweck als die angefochtenen Waren und werden auch nicht
Uber dieselben Vertriebskanale resp. in grosseren Warenmarkten in unterschiedlichen Verkaufsrayons
angeboten. Die Gleichartigkeit ist daher praxisgemass zu verneinen.

Im Ubrigen sind auch keine markenrechtlich relevanten Beriihrungspunkte dieser Waren mit den
Dienstleistungen der Klassen 35 und 44 der Widerspruchsmarke, fur welche vorliegend auf eine Prufung
des rechtserhaltenden Gebrauchs verzichtet wurde (vgl. lll. B. Ziff. 8), gegeben. Zwar kann Gleichartigkeit
nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhaltnis
zwischen Waren und Dienstleistungen. Dabei gilt es zu prifen, 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 gehérende Dienstleistung
erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein, zu priifen, ob die Dienstleistung
fur die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veranderung dient, und
somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Nur solche
Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsachlich
gewerbsmassig angeboten werden. Die sog. Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich
zur Foérderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehdren nicht dazu (vgl. Richtlinien, Teil 6,
Ziff. 6.1.3 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Gemass schweizerischer Praxis ist mit "Detailhandel" das Zusammenstellen verschiedener Waren
(ausgenommen deren Transport) fir Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu
erleichtern, gemeint. Diese Dienstleistung richtet sich nicht an Endabnehmer, sondern an Grossisten,
Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten. Detailhandel ist somit eine besondere Art der
Warenpromotion (erlauternde Anmerkungen [notes explicatives] zu Kl. 35 der Nizza-Klassifikation, unter
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic _numbers=show&class number=35&explanator
y_notes=show&lang=fr&menulang=fr&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101; Richtlinien,
Teil 2, Ziff. 4.14). Dementsprechend fallen nach schweizerischer Praxis Absatz und Verkauf der in einem
Unternehmen hergestellten Waren nicht unter die Dienstleistung Detailhandel, sondern sind in der
entsprechenden Warenklasse enthalten, unbesehen von der Art des Vertriebs (RKGE in: sic! 2007, 39, E.
4 ff. - Sud Express / Expressfashion; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-1327/2019, E. 4.2 - MOBALPA
/ Mobalpa mit Hinweisen auf die Rechtsprechung, abrufbar unter http://www.bvger.ch ). Wéhrend eine
Warenmarke somit auch das Recht zur Kommerzialisierung der Ware erfasst, genigt ein fiir die
Dienstleistung "Detailhandel" beanspruchtes Zeichen nicht, um die gehandelten Waren zu sperren. Aus
dieser Auslegung wird, bestatigt durch die héchstrichterliche Rechtsprechung (vgl. BGer in sic! 2020, 25, E.
2.2.2 - OTTO'S ll), abgeleitet, dass zwischen Detailhandel in der Klasse 35 und den Waren der Klassen 1-
34 keine Gleichartigkeit besteht, andernfalls das markenrechtliche Spezialitatsprinzip (vgl. hierzu
Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1) ausgehebelt wiirde. Entsprechend ist in casu die Gleichartigkeit der
angefochtenen Waren mit den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke im Bereich des
Detailhandels/Verkaufs zu verneinen. Letztere beziehen sich zudem mehrheitlich ausdriicklich auf die
Waren "préparations/produits de soins capillaires" und somit auf Waren, bei welchen keine Gleichartigkeit
mit den angefochtenen Wasch- und Putzmitteln fir den Haushalt besteht. Ebenfalls zu verneinen ist die
Gleichartigkeit Letzterer mit den Ubrigen Dienstleistungen der Klasse 35 der Widerspruchsmarke im
Bereich des Marketings und des Personalwesens, zumal dem Institut keine Marktiibung bekannt ist,
wonach in diesen Dienstleistungsbereichen tatige Unternehmen in den Bereich der Herstellung resp. des
Vertriebs von Wasch- und Putzmitteln diversifizieren und diese Waren selbstandig kommerzialisieren.
Sowohl das zur Erbringung der Dienstleistungen erforderliche fachliche Know-how als auch deren
Zweckbestimmung unterscheiden sich deutlich von den angefochtenen Waren der Widersprechenden.
Auch der Umstand, dass in Zusammenhang mit dem Vertrieb der angefochtenen Waren der Klasse 3
zweifellos auch Dienstleistungen im Bereich der Werbung resp. des Marketings bendtigt werden, vermag
keine Gleichartigkeit zu begrinden. Dieser unspezifische Zusammenhang gentgt nicht zur Bejahung einer
markenrechtlichen Gleichartigkeit, zumal die Dienstleistungen in Bezug auf die Waren der
Widerspruchsgegnerin hochstens Hilfsdienstleistungen ohne selbstandige Bedeutung darstellen (vgl.
hierzu auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3). Keinerlei Beriihrungspunkte weisen die angefochtenen Wasch-
und Putzmittel fir den Haushalt schliesslich selbstredend mit den Dienstleistungen der Klasse 44 der
Widerspruchsmarke auf, bei denen es sich ausschliesslich um Dienstleistungen im Bereich der
Gesundheits- und Schoénheitspflege handelt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit
teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG kumulativ
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Produktegleichartigkeit und Zeichenahnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in
Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren "préparation de nettoyage pour toilettes,
préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, de polissage, de
récurage et d'abrasion; détergents" bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.5). Fir die Gbrigen angefochtenen Waren ist von Gleichheit respektive starker Gleichartigkeit
auszugehen und nachfolgend die Zeichenahnlichkeit zu prifen.

D. Vergleich der Zeichen
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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
interessierten 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 einem durchschnittlich unvollkommenen Gedachtnis haften zu bleiben (vgl.
Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

In casu stehen sich die reine Wortmarke "NEWSHA" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-
/Bildmarke "NISHA ((fig.))" (angefochtene Marke) gegeniiber.

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
ausschlaggebend fur die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und
weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist
vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings
bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlassigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6,
Ziff. 6.3.3).

Die Grafik der angefochtenen Marke erschopft sich in einer minimalen Stilisierung der einzelnen
Buchstaben resp. der Ausfiihrung des Wortzeichens in einer durchaus gangigen (Computer-)Schriftart.
Entsprechend ist der grafische Bestandteil der angefochtenen Marke als untergeordnetes figuratives
Beiwerk zu qualifizieren und kann im nachfolgenden Zeichenvergleich vernachlassigt werden. Beim
nachfolgenden Zeichenvergleich ist auf das Wortelement "NISHA" abzustellen.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt,
wobei geméss Rechtsprechung eine Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel geniigt, um eine
Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic!
2008, 295 — sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

Die Zeichen "NEWSHA" und "NISHA" verfligen beide iber zwei Silben und eine &hnliche Anzahl
Buchstaben (5 / 6) sowie den gleichen Anfangsbuchstaben und ein identisches Wortende. Vier der sechs
Buchstaben der Widerspruchsmarke werden in das jingere Zeichen ibernommen und bei dieser an
derselben Stelle und in der gleichen Reihenfolge (N - SHA) platziert. Wird die Widerspruchsmarke (was
naheliegend erscheint) auf Englisch ausgesprochen, ergibt sich aufgrund der Aussprache des
Zeichenanfangs "NEW-" (| nju: |) eine zusatzliche klangliche Gemeinsamkeit mit dem zweiten Buchstaben
"I" der angefochtenen Marke. In Anbetracht dieser Ubereinstimmungen ist eine Ahnlichkeit der Zeichen
sowohl auf der Ebene des Schriftbilds als insbesondere auch des Wortklangs festzustellen, welche durch
den Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen, noch zusatzlich verstarkt wird (vgl. BVGer B-
6665/2010, E. 9.2 - HOME BOX OFFICE / Box Office).

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkirlich auch gedanklich verarbeitet, was er hért 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
hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Héren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich
aufdrangen, dominieren regelmassig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen
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Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass
sich das Publikum durch einen dhnlichen Klang oder ein dhnliches Schriftbild tAuschen lasst (Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

7. Mit der Widersprechenden ist festzustellen, dass in keinem der beiden Zeichen in einer der
Prufungssprachen des Instituts (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 3.6) ein konkreter Sinngehalt erkennbar ist. Der
Hinweis der Widerspruchsgegnerin, dass die Widerspruchsmarke aus dem Indischen stamme und mit
"Nacht" Gibersetzt werden kénne, die angefochtene Marke ihrerseits aus dem Persischen komme und "die
aufmerksame Zuhdrerin" bedeute, ist insoweit irrelevant, als diese Bedeutungen der Mehrheit des
Publikums in der Schweiz nicht bekannt sein durften. So stellt denn auch die Widerspruchsgegnerin
zunéchst fest, dass weder "NEWSHA" noch "NISHA" als Ganzes unmittelbar ein Sinngehalt zukomme (vgl.
Stellungnahme vom 26.10.2022, Seite 7, Rn. 38), fihrt alsdann indessen aus, dass die Abnehmer im
Wortanfang der Widerspruchsmarke dennoch das englische Wort "NEW" fiir "neu" erkennen wirden,
womit die Marke ihnen durchaus einen Sinn vermittle, ndmlich den Hinweis, dass die so bezeichneten
Waren "neu/neuartig" seien oder dem "neusten Stand der Wissenschaft" entsprechen wirden.
Demgegeniiber werde das jiingere Zeichen als reiner Fantasiebegriff gesehen, was insgesamt zu einem
unterschiedlichen Sinngehalt der streitverfangenen Zeichen fihre.

Es ist zunachst zu beachten, dass die Anforderungen an eine kompensierende Wirkung eines
unterschiedlichen Sinngehalts gemass gefestigter Rechtsprechung streng sind: Ein allfalliger Unterschied
auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine allfallige Ahnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon
dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der
anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkiirlich eine
Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann,
wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder véllig anders einstellt. Das Bundesgericht
verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Héren und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein
geradezu aufdrangt (BGE 121 11l 377, E. 2b — BOSS / BOKS). Die klangliche oder visuelle Ahnlichkeit
zwischen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim fliichtigen Héren oder Lesen die Gefahr
des Verhorens bzw. des Verlesens besteht, sodass der betreffende Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein
des Betrachters gelangt (BVGer B-142/2009, E. 5.4 — Pulcino / Dolcino, mit Verweis auf RKGE in: sic!
1998, S. 50, E. 6 — Clinique / Unique frisch Kosmetik [fig.]; BGE 121 11l 377 E. 3c — BOSS / BOKS). Diese
Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben: Die Widerspruchsgegnerin verkennt, dass die Frage, ob
sich zwei Marken gentigend unterscheiden, stets aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen ist, den sie
beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen und dass dies
auch hinsichtlich der Beurteilung des Sinngehalts gilt. Mit der von ihr vorgenommenen Aufteilung der
Widerspruchsmarke in "NEW" und "SHA" gerat die Widerspruchsgegnerin in eine mosaikartige
Betrachtungsweise, welche gemass gangiger Lehre und Rechtsprechung unzulassig ist, weil die Marken
als Ganzes zu wiurdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dirfen (vgl. BVGer B-
7442/2006, E. 4 — FEEL 'N LEARN / SEE 'N LEARN mit Hinweisen). Der Sinngehalt der
Widerspruchsmarke als Ganzes ist unbestimmt. Auch wenn, wie die Widerspruchsgegnerin vortragt, der
Zeichenanfang eine Anspielung auf "neu" resp. "etwas Neues" hervorrufen mag, wird ein Gberwiegender
Teil der Abnehmer auch die Widerspruchsmarke im Gesamteindruck als Fantasiezeichen ohne konkreten
Sinngehalt wahrnehmen. In Anbetracht der insgesamt ausgepragten klang- und schriftbildlichen Ahnlichkeit
der Zeichen ist vorliegend davon auszugehen, dass das Publikum die geringfiigigen Unterschiede gar nicht
wahrnimmt resp. iberliest oder, in Anbetracht der grossen klanglichen Ubereinstimmung, im miindlichen
Geschaftsverkehr Uberhért. Das Bewusstsein der Abnehmer wird mithin nicht, wie gemass
Rechtsprechung erforderlich, von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht, welche die
festgestellte, starke Ahnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren
vermogen.

8. Somit ist die Zeichenahnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu priifen.
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
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Hintergrund der gesamten Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die
Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen
Schutz der Inhaber der alteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berticksichtigen, fiir welche
Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegeniiberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit
welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus,
dass bei "Massenartikeln des taglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem
geringeren Unterscheidungsvermégen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren
Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschrankt bleibt (vgl.
zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den vorliegend noch
interessierenden Vergleichswaren der Klasse 3 handelt es sich um fiir die Koérper- resp. Haarpflege
bestimmte Waren resp. kosmetische Mittel, bei welchen gemass Rechtsprechung von einer geringen
Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist (vgl. BVGer B-5868/2019, E. 3.1 — NIVEA (fig.) / NEAUVIA).
Soweit es sich um Haarfarbemittel handelt, ist zu berticksichtigen, dass diese nicht taglich und zumeist
nach vorheriger Prifung der diversen (Farb-)Varianten und somit eher mit lediglich leicht reduzierter bis
normaler Aufmerksamkeit erworben werden.

3. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fir schwache Marken ist
der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwachen Marken geniigen daher schon
bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten
insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprach-
gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4. Die Widerspruchsgegnerin hélt dafiir, dass es sich bei der Widerspruchsmarke "NEWSHA" um eine
schwache Marke handle. Ihr wesentlicher Bestandteil sei banal und lehne sich eng an einen Sachbegriff
des allgemeinen Sprachgebrauchs. So dominiere bei der Widerspruchsmarke das Wort "NEW" weshalb in
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Eindruck entstehe, es handle sich um neuartige
Produkte, die es so bisher nicht gegeben habe. Neben dem Wort "NEW" bestehe die Marke lediglich noch
aus den drei Buchstaben "SHA", welche der Marke keine erhéhte Kennzeichnungskraft verleihen wirden,
zumal die Endung "SHA" in der Kosmetik- und Medizinbranche verbreitet sei.

Die Argumentation der Widerspruchsgegnerin vermag diesbeziiglich nicht zu iberzeugen: Es erscheint
zunachst grundsatzlich nicht statthaft, dass sich die Widerspruchsgegnerin zur Begriindung eines angeblich
beschreibenden Charakters der Widerspruchsmarke wiederum lediglich auf einzelne, isolierte Teile letzterer
abstitzt, zumal die Zeichen auch zur Beurteilung der Unterscheidungs- resp. Kennzeichnungskraft stets als
Ganzes, in ihrem Gesamteindruck zu wirdigen sind (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.2 und 4.4.2.3). Eine
mosaikartig auf einzelne Elemente reduzierte Betrachtung ist auch bei der Priifung der
Verwechslungsgefahr resp. des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke nicht statthaft, weil damit die
Wechselwirkung der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsversténdnis der Verkehrskreise wie
auch der massgebliche Gesamteindruck der Marke ausser Acht gelassen wiirden (vgl. BVGer B-7202/2014,
E. 4.7 - GEO / Geo Influence). Soweit die Widerspruchsgegnerin sinngemass die Verwasserung des
Zeichenelements "SHA" geltend macht, ware ohnehin zu beriicksichtigen, dass die Verwasserung einer
Marke (resp. eines ihrer wesentlichen Elemente) gemass standiger Rechtsprechung voraussetzt, dass eine
erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz fiir gleiche oder dhnliche Waren bzw. Dienstleistungen
gebraucht wird. Dabei musste die Verwasserung in der Wahrnehmung der Abnehmer nachgewiesen sein
(vgl. BVGer B-2864/2017, E. 7.2.2 — 7Seven (fig.) / SEVENFRIDAY mit Hinweisen). Die
Widerspruchsgegnerin legt vorwiegend weder eine Trefferliste beziiglich einer von ihr durchgefiihrten
Register-Recherche ins Recht noch ausserst sie sich zur Gebrauchslage einer erheblichen Zahl von
Drittmarken, sodass das Vorbringen schon aus diesem Grund unerheblich ist. Zudem fiihrt das Institut in
diesem Zusammenhang trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch. Denn diese
Maxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklarungen oder gar Beweiserhebungen des Instituts die
Starkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwachung
der Stellung der anderen Partei (wie in casu) nach sich ziehen wirden (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.2 und
Teil 6, Ziff. 6.7). Anhand der Aktenlage kann somit vorliegend nicht von einer Verwasserung des
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Zeichenelements "SHA" der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke "NEWSHA" als Ganzes um ein
Fantasiezeichen ohne erkennbaren und damit auch ohne beschreibenden Sinngehalt handelt. Das Zeichen
beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der hier massgeblichen Waren der
Klasse 3 noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitatshinweis und keine
reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "NEWSHA" im Geschaftsverkehr
allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren Ublicherweise verwendet wird (vgl.
Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskraftig
und weist einen normalen Schutzumfang auf.

Die Widerspruchsgegnerin verweist sodann auf die langjéhrige Tradition und Geschichte ihrer Marke,
welche weltweit grosse Bekanntheit geniesse. Die Entstehung ihrer Marke gehe auf das Jahr 1954 zuriick
und ein von ihr angemeldetes Zeichen sei vom obersten Gericht in Nepal fir bekannt erklart worden.
Gleichzeitig habe sie ihre beanspruchten Waren unter der Marke "NISHA" bereits regelmassig an
verschiedenen internationalen Ausstellungen prasentiert. Faktisch existiere das angegriffene Zeichen schon
viel langer als jenes der Widersprechenden und verflige tber eine langjahrige Tradition.

Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prifung, ob die
Voraussetzungen gemass Art. 3 MSchG vorliegen, um eine jingere Marke vom Markenschutz
auszuschliessen. Die Beantwortung dieser Frage kann nur durch einen Vergleich der sich
gegeniiberstehenden Marken in ihrer registrierten Form erfolgen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1).
Entscheidend fir die Beurteilung einer Markenkollision ist demnach einzig der Eintrag im Markenregister.
Die weiteren Begleitumstande und insbesondere auch die Frage der angeblichen Bekanntheit der
angefochtenen Marke sind nicht relevant (vgl. BVGer B-1009/2010, E. 5.3.2 — CREDIT SUISSE / UniCredit
Suisse Bank (fig.)).

Schliesslich verweist die Widerspruchsgegnerin auf einen Entscheid des Patentamts der Republik Litauen
(Entscheidung des Staatlichen Patentamts der Republik Litauen vom 27. Oktober 2021, Nr. 2AP-2176,
Vilnius) sowie auf einen Entscheid des nationalen Instituts fur geistiges Eigentum in Portugal vom 8.
Februar 2022 (M0315.08). Auslandische Entscheidungen haben keine prajudizielle Wirkung, sie kénnen
aber immerhin im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberiicksichtigt werden, sofern die
Rechtslage vergleichbar ist und die auslandische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (vgl.
BVGer B-6222/2019, E. 10 — CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM; BVGer B-684/2017, E. 6.1 —
Quantex / Quantum CapitalPartners, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Beim Entscheid des
Portugiesischen Amts handelt es sich offenbar um einen sog. Entscheid-Vorschlag ("decision proposal"), in
welchem das Amt, soweit aus dem in englischer Sprache verfassten Dokument ersichtlich, in einer
summarischen Begriindung zum Schluss gelangte, dass die Zeichen aufgrund ihrer Kiirze ("words of small
dimensions") unterscheidbar seien. In der Entscheidung des Staatlichen Patentamts der Republik Litauen,
welcher in litauischer Sprache erging und von der Widerspruchsgegnerin in englischer Ubersetzung
eingereicht wurde, gelangte das Amt, soweit ersichtlich, zum Schluss, dass eine Zeichenahnlichkeit in
klanglicher, schriftbildlicher und semantischer Hinsicht zu verneinen sei. In beiden Entscheiden stehen sich
zwar dieselben Marken gegeniiber wie im vorliegenden Verfahren. Es handelt sich indessen nicht um
Gerichtsurteile, sondern um Entscheide von Registerbehérden, im Fall des Portugiesischen Amts gar um
einen provisorischen Entscheid resp. Entscheid-Vorschlag. Die Entscheide der beiden nationalen Amter
ergingen in Landern, deren Amtssprachen (Litauisch bzw. Portugiesisch) keinerlei Ahnlichkeiten mit
denjenigen der Schweiz aufweisen. Die Entscheide sind lediglich summarisch begriindet und es ist nicht
ersichtlich, inwiefern die sprachlichen Verhéltnisse der beiden Lander resp. das der Prufung
zugrundeliegende Sprachverstandnis der jeweiligen Abnehmer die Beurteilung der Zeichenahnlichkeit
beeinflusst haben. Es ist davon auszugehen, dass das den beiden Entscheiden zugrundeliegende
Sprachverstandnis der massgeblichen portugiesischen resp. litauischen Abnehmer nicht mit demjenigen
des hiesigen Publikums vergleichbar ist, sodass die Widerspruchsgegnerin gestiitzt auf diese Entscheide
nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Im Ubrigen legte die Widersprechende einen Entscheid des Benelux
Markenamts (Benelux Office for Intellectual Property) vom 29. September 2022 (Verfahren Nr. 2017313) ins
Recht, in welchem diese Behdrde eine Verwechslungsgefahr fur die als gleich resp. gleichartig erachteten
Waren bejahte.
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8.

Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, fiir gleiche und im Ubrigen stark
gleichartige Waren beansprucht (vgl. lll. C. Ziff. 6 hiervor), 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. zu dieser Wechselwirkung auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies
ist vorliegend, in Anbetracht der festgestellten, offensichtlichen Ubereinstimmungen auf der klang- und
schriftbildlichen Ebene und mangels eines letztere rechtsgentglich kompensierenden Sinngehalts (vgl. llI.
D. Ziff. 7), nicht der Fall. Die Ubereinstimmungen am Wortanfang und am Wortende fallen umso mehr ins
Gewicht, als Zeichenanfang und -ende besonders gut im Gedachtnis haften bleiben und diesen Elementen
bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders pragende Funktion
zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 Ill 388, E. 5a — Kamillosan / Kamillan, Kamillon).
Soweit die Widerspruchsgegnerin vorbringt, dass es sich bei den Vergleichszeichen um Kurzwérter handle,
welche erhdhte Anforderungen an die Verwechslungsgefahr rechtfertigten, ist ihr zwar insoweit
zuzustimmen, dass Kurzzeichen nach tbereinstimmender Judikatur sowie Doktrin leichter erfasst werden
und sich besser einpragen als langere Worter. Nichtsdestotrotz ist gemass Rechtsprechung nur mit
Zuruckhaltung auf ein leicht erfassbares sowie einpragsames Kurzwort zu schliessen und eine Wortmarke
mit zwei Silben nicht per se als Kurzzeichen zu behandeln (vgl. BVGer B-1760/2012, E. 7.1, 7.2 — ZURCAL
/ ZORCALA). Vorliegend verfiigen die Vergleichszeichen zwar lediglich tiber zwei Silben, aber immerhin
Uber flinf resp. sechs Buchstaben, sodass zwar von kiirzeren Zeichen, jedoch nicht von eigentlichen
Kurzeichen gemass Lehre und Rechtsprechung gesprochen werden kann. Die Zeichenahnlichkeit auf der
schriftbildlichen und insbesondere klanglichen Ebene ist vorliegend ohnehin augenfallig und wird durch den
Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen, noch zusatzlich verstarkt. Aufgrund des ausserst
ahnlichen Gesamteindrucks besteht daher auch unter Berlicksichtigung der relativen Kirze der
Vergleichszeichen die Gefahr, dass die geringfiigige Abweichung der angefochtenen Marke vom Publikum
Uberlesen resp. Uberhort wird. Dabei ist auch zu berlicksichtigen, dass die strittigen Waren mit geringer
resp. hochstens durchschnittlicher Aufmerksamkeit ausgesucht resp. nachgefragt werden. Insgesamt wird
der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskraftigen Widerspruchsmarke durch die
jungere Marke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr ist zu bejahen

Der Widerspruch Nr. 102641 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen
Registrierung Nr. 1644109 "NISHA ((fig.))" fur die als gleich resp. gleichartig beurteilten angefochtenen
Waren der Klasse 3, namlich "Henné et produits a base de henné, colorant capillaire, huiles capillaires,
teinture capillaire, shampooing, lotions capillaires, aprés-shampooing, préparation pour soins capillaires,
préparation pour soins de la peau, savons, préparations dépilatoires, creme pour I'épilation; produits de
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants”, der Schutz in der Schweiz definitiv
verweigert.

. Kostenverteilung

Die Widerspruchsgebuhr 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 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
Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.
Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschadigung zugesprochen. Wird der
Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebiihr von CHF 800.00 den Parteien
in der Regel je zur Halfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1,
Ziff. 7.3.2.3).

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, namlich beziiglich etwas mehr als
der Halfte der angefochtenen Waren, durchgedrungen. Vorliegend sind keine Griinde fiir eine Abweichung
von der vorerwahnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die
Widerspruchsgebiihr von CHF 800.00 den Parteien je halftig auferlegt.
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Aus diesen Griinden wird
verflgt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102641 wird teilweise gutgeheissen.

2.

Der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1644109 "NISHA ((fig.))" wird der Schutz in der Schweiz
fur die Waren "Henné et produits a base de henné, colorant capillaire, huiles capillaires, teinture capillaire,
shampooing, lotions capillaires, aprés-shampooing, préparation pour soins capillaires, préparation pour soins de
la peau, savons, préparations dépilatoires, créme pour I'épilation; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques, déodorants” (KI. 3) definitiv verweigert.

3.

Die internationale Registrierung Nr.1644109 - "NISHA ((fig.))" wird nach Eintritt der Rechtskraft dieser
Verfligung fur folgende Waren zum Schutz in der Schweiz zugelassen (sog. Déclaration d'octroi partiel de la
protection faisant suite a un refus provisoire gemass Regel 18%" 2)ii) AusfO (Ausfuihrungsordnung zum Protokoll
zum Madrider Abkommen (ber die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21):

Klasse 3: Préparation de nettoyage pour toilettes, préparations de blanchiment et autres substances
lessivielles; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; détergents.

4.
Die Widerspruchsgebuhr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen

6.
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei CHF 400.00 (Halfte der
Widerspruchsgebiihr) zu bezahlen.

7.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eréffnet.

Bern, 3. August 2023

Freundliche Griisse

Bl

Lic. iur. Roland Hutmacher
Stv. Leiter Widerspruchs- und Léschungsverfahren

13/14



Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle CH-3003 Bern
Istituto Federale della Proprieta Intellettuale T+41 313777777
IGE | IPI Swiss Federal Institute of Intellectual Property info@ipi.ch | www.ige.ch

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eréffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach,
9023 St. Gallen, Beschwerde gefiuihrt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde
spatestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der
schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung Ubergeben
wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VWVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel und die
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdefihrende Partei in Handen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VwWVG).
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