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Verfugung
im Widerspruchsverfahren Nr. 103263
in Sachen

LOEWE, S.A.
C/GOYA, N.4
E-28001 MADRID
ES-Spanien

Widersprechende Partei
vertreten durch

Isler & Pedrazzini AG
Postfach
8027 Zirich

IR-Marke Nr. 1726986 - LOEWE SOLO

gegen

Dmytro Korsuns'kyy

vul. Fuchyka, 28, kv. 4

m. Dnipropetrovsk, 49027
UA-Ukraine

Widerspruchsgegnerische Partei

IR-Marke Nr. 1698779 - SOLO ((fig.))

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 liber das
Verwaltungsverfahren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgendssische Institut fir Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Institut)
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in Erwagung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die IR-Marke Nr. 1698779 - "SOLO ((fig.))" (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 01.12.2022 in
der Gazette des marques internationales Nr. 46/2022 veroéffentlicht. Sie ist fir folgende Waren und
Dienstleistungen geschiitzt:

3 Huile d'amande; savon d'amande; ambre [parfum]; savons contre la transpiration; déodorants;
masques de beauté; décolorants a usage cosmétique; cremes cosmétiques; teintures cosmeétiques;
nécessaires de beauté; crayons cosmeétiques; cosmeétiques; produits cosmétiques pour animaux;
savons déodorants; cire dépilatoire; shampooings secs; eau de cologne; huiles essentielles; huiles
essentielles de citron; crayons pour les sourcils; faux cils; aprés-shampooings; lotions capillaires;
laques capillaires; préparations pour le lissage des cheveux; peroxyde d'hydrogene a usage
cosmeétique; huile de jasmin; eau de Javel; huile de lavande; brillants a levres; rouges a levres;
lotions a usage cosmétique; mascaras; laques pour les ongles; parfums; pommades a usage
cosmeétique; shampooings pour animaux de compagnie, non médicamenteux; shampooings;
préparations de rasage; cremes pour le blanchiment de la peau; savon; préparations de bronzage;
préparations d'écran solaire; eau de toilette.

35 Traitement administratif de bons de commande; services d'annonces publicitaires et publicité;
affichage publicitaire; publicité par correspondance; services d'aide a la gestion d'activités
commerciales; démonstration de produits; organisation d'expositions a des fins commerciales ou
publicitaires; services de distribution d'échantillons; mise a disposition d'une place de marché en
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; publicité en ligne sur un réseau
informatique; services d'agences d'import-export.

2. Am 30.03.2023 erhob die widersprechende Partei gegen die Schutzausdehnung dieser Marke
vollumfanglich Widerspruch und beantragte deren Widerruf.

3. Die widersprechende Partei stitzt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 1726986 "LOEWE SOLQO"
(nachfolgend Widerspruchsmarke), die fur folgende Waren geschutzt ist:

3 Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; savons a usage personnel; gels
et lotions pour le corps, le visage et les mains; déodorants & usage personnel; gels et préparations
pour le bain et la douche.

4. Am 03.04.2023 erliess das Institut gegen die genannte angefochtene internationale Registrierung eine
provisorische vollumfangliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgrinden. 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.

5. Innert Frist hat die widerspruchsgegnerische Partei weder ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeichnet
noch einen Vertreter in der Schweiz benannt.

6. Deshalb schloss das Institut mit Verfigung vom 07.07.2023 das Instruktionsverfahren ab.

7. Mit Verfigung vom 27.10.2023 sistierte das Institut das Widerspruchverfahren bis zum rechtskraftigen
Abschluss der Prufung der widersprechenden internationalen Registrierung.

8. Mit Verfigung vom 24.01.2024 wurde die Sistierung nach Abschluss des Prifungsverfahrens betreffend
die Widerspruchsmarke aufgehoben.

9. Auf die einzelnen Ausfilhrungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie fur den Entscheid
rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwdgungen eingegangen.

ll. Sachentscheidvoraussetzungen

1. Gemass Art. 31 Abs. 1i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer alteren Marke gegen die
Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der
Veroffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begrindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist
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ist auch die Widerspruchsgebihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 17.03.2023 mit einer spanischen Prioritat vom 28.09.2022 im
internationalen Register eingetragen. Demgegeniiber wurde die angefochtene Marke am 19.10.2022 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 Widerspruchsgebihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich
einzutreten.

Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der
Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen
hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer
entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemass nach, wird sie gemass Art. 21 Abs. 2 MSchV
vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergefihrt (vgl. Richtlinien in
Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids
wird ihr gemass Regel 23bis AusfO (Ausfihrungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen Uber die
internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) Gber die WIPO eroffnet.

lll. 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. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.
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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 ibereinstimmende 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).

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch
im Verhaltnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren
und Dienstleistungen ist der Wert der Giblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also 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 fir 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. So kdnnen etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen,
welche das Warenangebot erganzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service aprés vente"), weil
zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine
marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3).

Die angefochtene Marke ist fir folgende Waren und Dienstleistungen geschiitzt:

3 Huile d'amande; savon d'amande; ambre [parfum]; savons contre la transpiration; déodorants;
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masques de beauté; décolorants a usage cosmétique; cremes cosmétiques; teintures cosmeétiques;
nécessaires de beauté; crayons cosmeétiques; cosmeétiques; produits cosmétiques pour animaux;
savons déodorants; cire dépilatoire; shampooings secs; eau de cologne; huiles essentielles; huiles
essentielles de citron; crayons pour les sourcils; faux cils; aprés-shampooings; lotions capillaires;
laques capillaires; préparations pour le lissage des cheveux; peroxyde d'hydrogene a usage
cosmeétique; huile de jasmin; eau de Javel; huile de lavande; brillants a levres; rouges a levres;
lotions a usage cosmétique; mascaras; laques pour les ongles; parfums; pommades a usage
cosmeétique; shampooings pour animaux de compagnie, non médicamenteux; shampooings;
préparations de rasage; cremes pour le blanchiment de la peau; savon; préparations de bronzage;
préparations d'écran solaire; eau de toilette.

35  Traitement administratif de bons de commande; services d'annonces publicitaires et publicité;
affichage publicitaire; publicité par correspondance; services d'aide a la gestion d'activités
commerciales; démonstration de produits; organisation d'expositions a des fins commerciales ou
publicitaires; services de distribution d'échantillons; mise a disposition d'une place de marché en
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; publicité en ligne sur un réseau
informatique; services d'agences d'import-export

4. Die Widerspruchsmarke ist fur folgende Waren geschutzt:

3 Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; savons a usage personnel; gels
et lotions pour le corps, le visage et les mains; déodorants & usage personnel; gels et préparations
pour le bain et la douche.

Angefochtene Waren in Klasse 3

5. Mit produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; savons a usage personnel; gels et
lotions pour le corps, le visage et les mains; déodorants a usage personnel; gels et préparations pour le
bain et la douche beansprucht die Widerspruchsmarke eine breite Palette von Kérper- und
Schoénheitspflegeprodukten. Die Formulierung produits de parfumerie umfasst praxisgeméass samtliche
Waren, die Ublicherweise in einer Parflimerie verkauft werden, also z.B. neben Parfums, Duften, Mittel zur
Kérper- und Schonheitspflege auch diverse Make Up Produkte (vgl. BVGer B-3541/2011, E. 4.2 —
LUMINOUS). Dementsprechend besteht Warengleichheit oder zumindest hochgradige Gleichartigkeit
gegenulber samtlichen von der angefochtenen Marke beanspruchten Kérper- und
Schonheitspflegeprodukten, Diften, Seifen, Haarpflegeprodukten sowie Braunungsmitteln. Die Gleichheit
bzw. Gleichartigkeit ist somit bezlglich folgender Waren zu bejahen: Huile d'amande; savon d’amande;
ambre [parfum]; savons contre la transpiration; déodorants; masques de beauté; décolorants a usage
cosmeétique; cremes cosmeétiques; teintures cosmétiques; nécessaires de beauté; crayons cosmétiques;
cosmeétiques; savons déodorants; cire dépilatoire; shampooings secs; eau de cologne; huiles essentielles;
huiles essentielles de citron; crayons pour les sourcils; faux cils; aprés-shampooings; lotions capillaires;
laques capillaires; préparations pour le lissage des cheveux; peroxyde d'hydrogene a usage cosmétique;
huile de jasmin; eau de Javel; huile de lavande; brillants a levres; rouges a levres; lotions a usage
cosmétique; mascaras; laques pour les ongles; parfums; pommades a usage cosmeétique; shampooings;
préparations de rasage; crémes pour le blanchiment de la peau; savon; préparations de bronzage;
préparations d'écran solaire; eau de toilette.

6. Neben den Schoénheits- und Kérperpflegeprodukten fir den Menschen beansprucht die angefochtene
Marke auch Produkte fir Tiere, nédmlich produits cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux
de compagnie, non médicamenteux. Diese angefochtenen Produkte sind gleichartig zu den Waren der
Widerspruchsmarke, insbesondere zu savons a usage personnel sowie gels et lotions pour le corps, le
visage et les mains der Widerspruchsmarke. Obwohl der Anwendungszweck verschieden ist (einerseits fur
Tiere, andererseits fir Menschen), sind die Produktion und die zur Herstellung nétigen Materialien, mithin
das fabrikationsspezifische Know-how, weitgehend gleich. Zudem richten sich die konkurrierenden Waren
an die gleichen Abnehmerkreise und sie werden teils Uber die gleichen Vertriebskanédle angeboten (z.B.
Drogerien). Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen (vgl. auch Entscheid des Instituts vom 06.11.2023 in
Sachen W 102260, IIl. B. Ziff. 6, abrufbar unter https://.ph.ige.ch).

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

7. Mit Traitement administratif de bons de commande; services d'annonces publicitaires et publicité; affichage
publicitaire; publicité par correspondance; services d'aide a la gestion d'activités commerciales;
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10.

démonstration de produits; organisation d'expositions a des fins commerciales ou publicitaires; services de
distribution d'échantillons; mise a disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs
de produits et services; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d'agences d'import-export
beansprucht die angefochtene Marke verschiedene Werbedienstleistungen, das Zurverfiigungstellen eines
online Marktplatzes, Dienstleistungen im Bereich der Unterstiitzung bei der Geschéftsflihrung sowie
Dienstleistungen einer Import-Export-Agentur.

Die widersprechende Partei macht geltend, es kénne davon ausgegangen werden, dass sich die
angefochtenen Dienstleistungen auf die Waren in Klasse 3 beziehen, die allesamt als identisch bzw.
gleichartig mit den Waren der Widerspruchsmarke zu qualifizieren waren. Entsprechend misse hier
zumindest von einer entfernten Ahnlichkeit ausgegangen werden. Das Institut kann sich dieser Auffassung
aus folgenden Griinden nicht anschliessen:

Gemass Praxis wird eine Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen dann bejaht, wenn die
konkurrierenden Produkte von den Abnehmern als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen werden.
Dies ist u.a. dann der Fall, wenn die Dienstleistung fiir die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu
deren Erhaltung oder Veranderung dient. Die Tatsache, dass sich Werbe-, Geschaftsfihrungs- oder
Import-/Exportdienstleistungen auch auf Waren der ebenfalls beanspruchten Klasse 3 beziehen kénnen,
genligt somit noch nicht fiir die Annahme eines markenrechtlich relevanten Gleichartigkeitsverhaltnis. Eine
Bejahung der Gleichartigkeit in diesem Fall hatte denn auch zur Folge, dass jegliche Dienstleistung, die in
einem noch so entfernten Zusammenhang mit den Waren der Klasse 3 steht, als gleichartig mit diesen
qualifiziert werden miisste. Diese wirde aber den Rahmen des im Markenrecht geltenden
Spezialitatsprinzips klar sprengen. Fir das Institut ist denn auch nicht zu sehen, inwiefern die
angefochtenen Dienstleistungen der Erhaltung oder Veranderung der Waren in Klasse 3 dienen kénnten.
Im Ubrigen ist es denn auch so, dass sich eine Werbeagentur, ein Dienstleister im Bereich
Geschaftsflihrung oder eine Import-/Exportagentur nicht mit der Herstellung der Waren in Klasse 3
befassen. Die Gleichartigkeit zwischen den im Konflikt stehenden Waren und Dienstleistungen ist somit
klar nicht gegeben.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht
wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit
und Zeichenahnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht
gleichartig beurteilten Dienstleistungen in Klasse 35 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen
(vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Fir die Vergleichswaren in Klasse 3 ist von Gleichheit respektive
Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenahnlichkeit zu prifen.

C. Vergleich der Zeichen

1.
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Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genligend 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
gegenubersteht. 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 Wortmarke "LOEWE SOLQO" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-
/Bildmarke "SOLO ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenuber. 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 fir 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). Das angefochtene Zeichen
verfligt Uber eine stark stilisierte Schriftgestaltung. Insbesondere der Schriftzug der beiden Buchstaben O
in Form einer Spirale vermdgen den Gesamteindruck des jlingeren Zeichens durchaus zu pragen.
Dementsprechend kann diese grafische Gestaltung im nachfolgenden Zeichenvergleich nicht
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vernachlassigt werden. Hingegen gilt es zu bedenken, dass im mindlichen Geschaftsverkehr die
grafischen Zeichenelemente in der Regel keine Rolle spielen.

3. In casu stehen sich die Wortelemente "LOEWE SOLO" (Widerspruchsmarke) und "SOLO ((fig.))"
(angefochtene Marke) gegentiber. Der Gesamteindruck von Wortelementen wird durch den Klang, das
Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemass 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.]).
Wahrend die Widerspruchsmarke aus zwei Woértern mit insgesamt neun Buchstaben besteht, zahlt das
jungere Zeichen einzig vier Buchstaben. Dabei ibernimmt die angefochtene Marke das zweite Element
"SOLQ" der Widerspruchsmarke und erganzt diese mit der in Ziffer 2 umschriebenen grafischen
Gestaltung. Es gilt zu bedenken, dass die Ubernahme eines selbstandig kennzeichnenden Elements der
alteren Marke i.d.R. eine Zeichenahnlichkeit zur Folge hat. Da in casu das Ubernommene Element "SOLO"
noch eine recht starke grafische Gestaltung aufweist, ist einzig von einer schwachen Ahnlichkeit im
Schriftbild auszugehen.

4. Die Widerspruchsmarke weist vier Silben auf (I6-we-so-lo), die angefochtene Marke nur zwei (so-lo). Durch
die Ubernahme des Elements "SOLO" verfiigen die Konfliktzeichen somit (iber zwei identische Silben. Dies
fihrt zu einer Ahnlichkeit im Klang.

5. Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkiirlich 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
hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Héren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich
aufdrangen, dominieren regelmassig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen
Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass
sich das Publikum durch einen a@hnlichen Klang oder ein ahnliches Schriftbild tduschen lasst (Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

6. "LOEWE" kommt in den Priifungssprachen in dieser Schreibweise keine Bedeutung zu. "SOLQO" bedeutet
1. als Solist: solo spielen, singen. 2. (umgangssprachlich, oft scherzhaft) allein, ohne Partner, ohne
Begleitung (vgl. Duden Universalwoérterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 30.04.2024). Die
gleichen Bedeutungen kommen diesem Begriff auch auf Englisch, Franzdsisch und Italienisch zu. Durch
die Kombination mit dem Zeichenelement "LOEWE" kommt dem Begriff "solo" in der Widerspruchsmarke
zudem keine andere Bedeutung zu. Es bestehen mithin somit auch klare Ubereinstimmungen auf
sinngehaltlicher Ebene, zumal "LOEWE" ja keine Bedeutung zukommt. Aber auch fiir den Fall, dass ein
Teil der Abnehmer in diesem Element den Hinweis auf ein in Afrika beheimatetes Raubtier erkennt, wiirde
dies nicht zu einer Bedeutungsanderung des Begriffs "SOLO" fiihren.

7. Somit ist die Zeichenahnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prifen.

D. 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 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, fir welche
Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegeniiberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.5).

2. Die noch strittigen Waren der Klasse 3 sind sodann Massenartikel des taglichen Bedarfs und werden
gemass Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren
Unterscheidungsvermoégen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschrankten Absatzmarkt
haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; vgl. auch BVGer B-5868/2019, E. 3.1 — NIVEA (fig.) / NEAUVIA).

3. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fiir schwache Marken ist
der geschitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwachen Marken gentigen 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-
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10.

gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Weder den Elementen "LOEWE" und "SOLO" fiir sich genommen noch deren Kombination kann in
Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 3 ein direkt beschreibender oder tblicher Sinngehalt
entnommen werden. Der Widerspruchmarke kommt daher originar zumindest durchschnittliche
Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

Die Vergleichszeichen werden flr gleiche respektive teils ausgepragt gleichartige Waren beansprucht,
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: "SOLO" ist eines von zwei kennzeichnenden Elementen der
Widerspruchsmarke, das deren Gesamteindruck genauso wie "LOEWE" wesentlich beeinflusst. Durch die
Ubernahme dieses Zeichenbestandteils der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke und bedingt
durch die Tatsache, dass dieses das einzige Element der angefochtenen Marke darstellt, bleibt dieses trotz
der grafischen Schriftgestaltung als selbstandiges Element erkennbar. Das Weglassen des
Zeichenelements "LOEWE" und die geschwungene Schrift der jiingeren Marke "SOLO (fig.)" fihrt nicht zu
einem unterschiedlichen Gesamteindruck. Folglich bleibt die Widerspruchsmarke in der angefochtenen
Marke klar erkennbar.

Die Ubereinstimmung eines Bestandteils einer dlteren Marke, wie vorliegend, ist nur in Ausnahmefallen
zulassig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jingeren Zeichens durch
ein hinzugefligtes Element verandert wird oder dass das tbereinstimmende Wortelement schwach ist und
dieses mit einem kennzeichnungskraftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbeziiglich auch Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft keine der aufgezeigten Ausnahmekonstellationen
Zu.

Da der fiir das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Griinden identisch ist, und
unter Berticksichtigung der verminderten Aufmerksamkeit der Abnehmer, ist die Gefahr von
Fehlzurechnungen betreffend die als gleich bzw. gleichartig beurteilten Waren gegeben. Auch diirfen die
Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermogen des Publikums nicht iberdehnt
werden (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht, Band llI,
Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.).

Soweit das Publikum, infolge des Zeichenelements "LOEWE" der Widerspruchsmarke die Unterschiede
zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwahnten
Ahnlichkeiten falsche Zusammenhange vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen
Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog.
"mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2 und BVGer B-2864/2017, E.8 — 7seven
(fig.) // SEVENFRIDAY). Zudem kénnte die angefochtene Marke als mogliche Produktlinie der
Widerspruchsmarke wahrgenommen werden.

Das Besten einer Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103263 wird daher
teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1698779 "SOLO ((fig.))"
fur die Waren in Klasse 3 der Schutz in der Schweiz verweigert.

IV. Kostenverteilung

1.

7/9

Die Widerspruchsgebiihr 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 tber 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 Widerspruchsgebihr den Parteien in der Regel je
zur Halfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel
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praxisgemass eine Parteientschadigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte
Eingaben der Parteien werden in der Regel nicht entschadigt (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, namlich zu etwas mehr als der
Halfte durchgedrungen. Vorliegend sind keine Griinde fiir eine Abweichung von der vorerwahnten Praxis
ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebihr von CHF 800.00
den Parteien je halftig auferlegt.

Aus diesen Griinden wird
verfiigt:

1.
Die widerspruchsgegnerische Partei wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2,
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103263 wird teilweise gutgeheissen.

3.

Der internationalen Registrierung Nr.1698779 - "SOLO ((fig.))" wird der Schutz in der Schweiz fir folgende
Dienstleistungen definitiv gewahrt [sog. Déclaration d’octroi partiel de la protection faisant suite a un refus
provisoire — régle 18ter.2)ii) du réglement d’exécution commun (sur motifs relatifs)]:

35 alle beanspruchten Dienstleistungen.

4,
Die Widerspruchsgebiihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei
CHF 400.00 (Halfte der Widerspruchsgebiihr) zu bezahlen.

6.
Dieser Entscheid wird der antragsstellenden Partei schriftlich er6ffnet. Der widerspruchsgegnerischen Partei
wird das Dispositiv des Entscheids gemass Regel 23bis AusfO Uber die WIPO eroffnet.

Bern, 30. April 2024

Freundliche Griisse

L/ Beely

Marc Burki

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eréffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde gefiihrt 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 [VwWVG]). Die Rechtsschrift ist in einer
schweizerischen Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der
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Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit
sie die beschwerdeflihrende Partei in Handen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VWVG).
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