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Sachverhalt:

A.

A.a Die internationale Registrierung Nr. 1'111'991 "F.LLI Campagnolo (fig.)"
der Beschwerdefuhrerin wurde am 26. April 2012 in der Gazette OMPI des
marques internationales Nr. 14/2012 verdffentlicht. Die Marke ist unter an-
derem fUr "articles vestimentaires a I'exclusion des articles pour le cyclis-
me" in Klasse 25 eingetragen und sieht wie folgt aus:

FLLI CAMPAGNOLC

A.b Am 30. Juli 2012 erhob die Beschwerdegegnerin gegen diese Marke,
beschrankt auf die genannte Eintragung in Klasse 25, bei der Vorinstanz
Widerspruch. Sie stiitzte ihn auf ihre Internationale Marke IR 615210 Cam-
pagnolo (fig.), die wie folgt aussieht:

R

und fur die folgenden Waren eingetragen ist:

Klasse 9: Appareils et articles de protection et de secours; casques; casques de protection;
casques de protection pour cyclistes et motocyclistes; appareils et instruments optiques;

lunettes; verres de lunettes; montures et étuis de lunettes.

Klasse 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicyclettes,
parties et accessoires de bicyclettes, a savoir cadres; tubes et jonctions pour cadres de
bicyclettes; roues de bicyclettes; jantes et rayons pour roues de bicyclettes; pédales;
moyeux; dispositifs de blocage rapide et leurs moyeux complets; changements de vitesse;
dérailleurs; manivelles; roues dentées simples et multiples; manivelles avec roues dentées;
pignons; roues libres; chaines de transmission; freins; moyens de commande ou de réglage
du changement de vitesse, des dérailleurs et des freins; guide-cables; poignées et leviers
de commande; porte-selle et selles; pompes et supports pour pompes; pivots et roulements
pour manivelles et pour pédales; roulements et boucles pour guidons et leurs articulations;
fourches avant et arriére, cables et gaines; colliers de fixation; guidons et moyens d'assem-

blage de guidons; pneumatiques et boyaux; tous ces produits pour bicyclettes.
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Klasse 25: Vétements, chaussures, chapellerie; articles d'habillement sportif; tricots et mail-
lots; T-shirts; pull-overs; blouses; costumes de bain; pantalons; shorts; manteaux et vestes
imperméables, bonnets et casquettes; gants; bas; chaussures et escarpins; tous ces ar-
ticles de type sportif et/ou pour l'usage dans le sport.

Klasse 28: Articles de gymnastique et de sport; raquettes et balles de tennis; skis et batons
de skis; crosses de golf et de hockey; patins a roulettes et patins a glace; équipements
d'escrime, de tennis de table et de péche.

A.c Die Beschwerdeflihrerin erhob frist- und formgerecht die Einrede des
Nichtgebrauchs des Widerspruchzeichens. Die Beschwerdegegnerin
reichte Gebrauchsbelege ein, doch wies die Vorinstanz den Widerspruch
mit Verfugung vom 5. Juni 2014 mit der Begrundung ab, es sei der Be-
schwerdegegnerin nicht gelungen, den rechtserhaltenden Gebrauch der
Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

A.d Am 27. Juni 2014 erhob die Beschwerdegegnerin beim Bundesver-
waltungsgericht Beschwerde gegen diesen Entscheid. Sie beantragte des-
sen Aufhebung und die Gutheissung des Widerspruchs. Die Vorinstanz zog
ihre Verfigung am 24. September 2014 in Wiedererwagung, hiess den Wi-
derspruch der Beschwerdegegnerin gut und verweigerte der IR Marke
Nr. 1'111'991 "F.LLI CAMPAGNOLDO (fig.)" im Umfang der Anfechtung defi-
nitiv den Schutz in der Schweiz.

Das Bundesverwaltungsgericht schrieb die Beschwerde mit Entscheid vom
3. Oktober 2014 als gegenstandslos geworden ab (Beschwerdeverfahren
B-3791/2014).

B.

Gegen die Wiedererwagungsverfugung vom 24. September 2014 erhob
die Beschwerdeflhrerin am 27. Oktober 2014 Beschwerde an das Bundes-
verwaltungsgericht. Sie stellt folgende Antrage:

1. Der Wiedererwagungsentscheid des Eidgenéssischen Instituts fur Geistiges Ei-
gentum im Widerspruchsverfahren Nr. 12517 vom 24. September 2014 sei aufzu-

heben und der Widerspruch der Beschwerdegegnerin abzuweisen.
2. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begruindung macht sie geltend, die Gebrauchsbelege, welche die Vor-
instanz zu ihrem Wiedererwagungsentscheid bewogen hatten, seien un-
tauglich, um die Benutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz oder in
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Deutschland fir "Freizeitbekleidung" und/oder "Fahrradbekleidung" in
Klasse 25 glaubhaft zu machen.

C.

Mit Eingabe vom 15. Januar 2015 verzichtete die Vorinstanz auf die Einrei-
chung einer Vernehmlassung und beantragte die kostenfallige Abweisung
der Beschwerde.

D.
Mit Beschwerdeantwort vom 30. Januar 2015 stellte die Beschwerdegeg-
nerin folgende Antrage:

1. Die Beschwerde vom 27. Oktober 2014 sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten
werden kann, und der Wiedererwagungsentscheid des Eidgendssischen Instituts
fur Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 12517 vom 24. September
2014 sei zu bestatigen.

2. Der Beschwerdegegnerin sei eine angemessene Pateientschadigung auszuspre-
chen. Alles unter Kostenfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin (richtig: Be-
schwerdefhrerin).

und hielt an ihrer gedusserten Auffassung fest.

E.

Mit Eingabe vom 6. Marz 2015 verzichtete die Beschwerdefuhrerin auf die
Einreichung einer Replik. Indes reichte sie einen am 4. Februar 2015 er-
gangenen Entscheid des italienischen Ministero dello Sviluppo Economico
ein, wonach eine zwischen den Parteien geschlossene Koexistenzverein-
barung im Widerspruchsverfahren zu beachten sei.

F.
Duplicando hielt die Beschwerdegegnerin vollumfénglich an ihren Antragen
fest.

G.
Am 7. September und 21. September 2015 reichten beide Parteien ihre
Kostennoten ein.

H.

Mit Verfugung vom 30. Marz 2016 wurden die Parteien und die Vorinstanz
eingeladen, zum Sinngehalt von "Campagnolo” auf Italienisch Stellung zu
nehmen. Die Beschwerdefihrerin machte in ihrer Eingabe vom 15. April
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2016 geltend, der Sinngehalt von "Campagnolo" gemass Auszug aus dem
E-Worterbuch sei korrekt. Zusatzlich sei Campagnolo ein in Italien gelaufi-
ger Nachname. So handle es sich bei den Firmennamen beider Parteien
um die Nachnamen der betreffenden Firmeninhaber. Der Nachname Cam-
pagnolo sei insbesondere in Norditalien verbreitet.

Die Vorinstanz bestatigte mit Eingabe vom 18. April 2016 ihre Auffassung
der angefochtenen Verfligung.

Die Beschwerdegegnerin fuhrte mit Eingabe vom 20. Mai 2016 aus, sie sei
ein traditionsreiches Unternehmen, welches vor rund einem Jahrhundert
von Tullio Campagnolo gegrindet worden sei. Der Familienname Campag-
nolo sei sowohl Gegenstand der Widerspruchsmarke als auch der Firma
der Beschwerdegegnerin. Tullio Campagnolo habe viele Erfindungen im
Bereich Fahrrader gemacht. Da die Interpretation der Marken als Familien-
namen im Vordergrund stehe, spiele die rein lexikalische Bedeutung von
"Campagnolo" auf Italienisch keine Rolle.

l.
Die Parteien haben auf die Durchflihrung einer 6ffentlichen Verhandlung
stillschweigend verzichtet.

J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwagungen ein-
zugehen, soweit sie rechtserheblich sind.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdefuhrerin ist als Adressatin der ange-
fochtenen Verfugung durch diese beschwert und hat ein schutzwirdiges
Interesse an ihrer Aufhebung oder Anderung. Sie ist daher zur Beschwer-
defuhrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968, VwWVG, SR 172.021). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VWVG), der Kostenvorschuss wurde
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fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter der Beschwerde-
fuhrerin hat sich rechtsgentglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VWVG) und
die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VWVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.1 Die Vorinstanz hat den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchs-
marke und eine Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden
Marken bejaht; die Beschwerdefuhrerin stellt beides infrage. Zunachst ist
der rechtserhaltende Gebrauch zu prifen.

2.2 Die Frage, ob die Beschwerdegegnerin mit Einreichung des Wider-
spruchs die zwischen den Parteien geschlossene Koexistenzvereinbarung
verletzt hat, kann — wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat — nicht
Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sein, da alle Einwendungen,
welche sich nicht unmittelbar aus dem Zeichenkonflikt ergeben, ausge-
schlossen sind (Art. 31 MSchG). Der Widerspruchsgegner kann sich nicht
mit dem Argument verteidigen, der Widersprechende missachte vertragli-
che Absprachen (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Biren/David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialglter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1,
Basel 2009, Rz. 1164).

3.

3.1 Die Vorinstanz ging in der angefochtenen Verfliigung davon aus, dass
die Beschwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch fir "vétements
pour le cyclisme, a savoir articles d'habillement sportif; tricots et maillots;
T-shirts; pull-overs; pantalons; shorts; manteaux et vestes impérmeables,
gants; chapellerie, a savoir bonnets et casquettes, bandanas, casques;
tous ces articles de type sportif et/ou pour I'usage dans le sport" (Klasse
25) glaubhaft gemacht hat. Es liege Warengleichheit oder hochgradige Wa-
rengleichartigkeit mit "articles vestimentaires a l'exclusion des articles pour
le cylisme" (Klasse 25) der angefochtenen Marke vor. Sie liess offen, ob
die "articles vestimentaires é I'exclusion des articles pour le cyclisme" der
angefochtenen Marke unter den Oberbegriff "vétements" falle, da das Re-
sultat das Gleiche sei.

3.2 Die Beschwerdefuhrerin verneint den rechtserhaltenden Gebrauch

von "Fahrradbekleidung" fir den Oberbegriff "vétements". Bei der Frage,
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ob die Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen ge-
braucht worden sei, misse untersucht werden, ob der rechtserhaltend ge-
brauchte Teilbegriff als Gebrauch flr einen Oberbegriff gelten kénne. Die
Teilbenutzung sei dann dem gesamten Oberbegriff zuzurechnen, wenn der
Verkehr davon ausgehe, dass ein Anbieter des entsprechenden Produktes
Ublicherweise Waren des gesamten Oberbegriffs anbiete. Der Verkehr, in
casu der sachkundige Kaufer von "Fahrradbekleidung", gehe nicht davon
aus, dass ein branchentypischer Anbieter von Fahrradkomponenten (Pri-
marmarkt der Beschwerdegegnerin) in untergeordnetem Masse kurzfristi-
ger Produzent von "Fahrradbekleidung" oder "Freizeitbekleidung" werde.
Die Beschwerdegegnerin bejahte demgegeniber eine Warenidentitat in
Bezug auf die Sport- und sportlichere Freizeitbekleidung.

3.3 Die Vorinstanz bejaht eine Zeichenahnlichkeit, wahrend die Beschwer-
deflihrerin eine solche verneint, insbesondere aufgrund der grafisch-kon-
zeptionell andersartigen Ausgestaltung als auch in Bezug auf das Schrift-
bild. Die Beschwerdegegnerin geht von Zeichenidentitat aus.

4,

4.1 Rechtserhaltend ist der Gebrauch einer Marke, wie sie im Register ein-
getragen ist (BGE 130 Il 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; LUCAS DAvVID, in:
Honsell/Vogt/David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999,
Art. 11 N. 13; KARIN BURGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markenge-
brauch in der Schweiz, Bern 2008, S.61; EUGEN MARBACH, a.a.O.,
Rz. 1368). Abweichungen vom Registereintrag kénnen in Konkretisierun-
gen, Weglassungen, einer grafischen Umgestaltung oder im Hinzufligen
von Elementen bestehen (s.a. MARKUS WANG, in: Noth/BUhler/Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 11 N. 78 ff.; CHRIS-
TOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Mar-
kenrecht unter Berlcksichtigung des europaischen und internationalen
Markenrechts, Art. 11 N. 52 ff.; vgl. Urteil des BVGer B-648/2008 vom
27. Januar 2009 E. 5 mit Hinweisen "Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]"). Sind sie
nicht "wesentlich", gilt der Gebrauch trotzdem als rechtserhaltend (Art. 11
Abs. 2 MSchG; Urteile des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 2.1
"Sparco [fig.]/Sparq"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.4 "Life/My-
life [fig.]").

4.2 Der Markeninhaber kann sich auch den Gebrauch durch Dritte anrech-
nen lassen, der mit seiner Zustimmung erfolgte (Art. 11 Abs. 3 MSchG).
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4.3 Die Karenzfrist flir den Nichtgebrauch betragt finf Jahre (Art. 12 Abs. 1
MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten materiellen
Stellungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der Widerspruchs-
marke, deren Karenzfrist abgelaufen ist, hat der Widersprechende deren
Gebrauch oder wichtige Griinde fur ihren Nichtgebrauch glaubhaft zu ma-
chen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung
vom 23. Dezember 1992, MSchV, SR 232.111). Die Gebrauchsfrist ist vom
Datum der Geltendmachung des Nichtgebrauchs an riickwarts zu rechnen
(Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 3 "Diva
Cravatte [fig.]J/DD Divo Diva [fig.]"). Alle Beweismittel missen sich auf ei-
nen Gebrauch wahrend dieser Frist beziehen, was deren einwandfreie Da-
tierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege kdnnen unter Umstanden in
Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berticksichtigt
werden (Urteil des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 2.3 "sparco

[fig.]/Sparqg").

4.4 Der Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten
Zeitraum nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32 MSchG).
Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objekti-
ver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsa-
chen nicht bloss méglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 Il 393
E. 4c, 88111 E. 5a, 30 Il 321 E. 3.3). Es braucht keine volle Uberzeugung
des Richters, doch muss er zumindest die Mdglichkeit, dass die behaupte-
ten Tatsachen stimmen, héher einschatzen als das Gegenteil (Urteile des
BVGer B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "Streifenmarken”,
B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; RKGE vom
17. September 2003 in sic! 2004 S. 106 E. 3 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]",
RKGE vom 26. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 53 E. 4 "Express/Express
clothing [fig.]"; DAVID, a.a.O., Art. 12 N. 16). Bei der Glaubhaftmachung des
Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien gemass Art. 13
Abs. 1 VWVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom
Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Ver-
handlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 E. 3.1 "Life/mylife [fig.]"; B-246/2008 vom 26. September
2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull").

4.5 Eine Widerspruchsmarke ist geschiitzt, soweit sie im Zusammenhang
mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, flr die sie bean-
sprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Das Zeichen muss in markenmassiger
Art und Weise gebraucht worden sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor,
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wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung ver-
schiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Her-
kunft erkannt werden kann (WANG, MSchG, Art. 11 N. 7; WiLLI, a.a.0.,
Art. 11 N. 14). Der funktionsgerechte markenmassige, namlich waren- oder
dienstleistungsbezogene Gebrauch ist dabei vom bloss unternehmensbe-
zogenen Gebrauch zu unterscheiden, aufgrund dessen das Zeichen zwar
als Unternehmenshinweis, aber nicht als Kennzeichen bestimmter Waren
oder Dienstleistungen verstanden wird (Urteile des BVGer B-4465/2012
vom 11. Juni 2013 E. 2.4 "Life"; B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 "Sol-
vay/Solvexx"; MARBACH, a.a.0., Rz. 1316 f.).

4.6 Der Gebrauch von einigen, unter einen bestimmten Oberbegriff fallen-
den Produkten gilt allerdings nicht ohne Weiteres als rechtserhaltend fiir
den ganzen Oberbegriff bzw. fiir eine ganze Warenkategorie (BURGI LOCA-
TELLI, a.a.0., S. 21 ff.). Die Lehrmeinungen bezlglich der Anforderungen
an einen solchen Teilgebrauch, welcher fir den ganzen Oberbegriff rechts-
erhaltend wirkt, gehen auseinander (eine Ubersicht findet sich bei WANG,
MSchG, Art. 11 N. 33-40). Die rechtserhaltende Wirkung des Markenge-
brauchs ist darum aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auf jene Art
oder Kategorie der Ware oder Dienstleistung als Ganzes zu abstrahieren,
deren kinftiger Gebrauch durch die festgestellte Gebrauchshandlung na-
hegelegt und erwartet wird (Handelsgericht Bern, HG 06 5 vom 18. Dezem-
ber 2006, E. 5.a-c "Vichy-Karomuster" in: sic! 2007, S. 632 ff.; vgl. auch
RKGE, MA-WI 06/06 vom 17. Oktober 2006 E. 6 f. "ReBalance/Balance
[fig.]" in: sic! 2007, S. 452; Handelsgericht Zurich, Nr. 3480 vom 19. Sep-
tember 1984 E. 6.2 f. "Lego/Logi II", SMI 1985, S. 67 ff.; vgl. auch MAR-
BACH, a.a.0., Rz. 1387). Das BVGer folgt diesbezuglich der in Deutschland
praktizierten sog. erweiterten Minimalldsung, wonach zwar von der konkre-
ten Ware bzw. Dienstleistung ausgegangen wird, fur welche die Marke be-
nutzt wurde, der Markeninhaber aber nicht ungebuhrlich in seiner wirt-
schaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschrankt und auf die tatsachlich ge-
genwartig vertriebene Ware in allen Einzelheiten (z.B. physikalische oder
chemische Zusammensetzung) festgelegt wird, sondern anerkannt wird,
dass die Benutzung fur eine Spezialware die Marke auch fur einen diese
Spezialware umfassenden, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtswirk-
sam aufrecht erhalt (vgl. zum Ganzen rechtsvergleichend BPatG, Be-
schluss vom 23. Oktober 2003 - 25 W [pat] 52/02 "Cyranetten/Circanetten"”,
in: GRUR 2004, S. 954 ff.; FRANZ HACKER, in: Paul Strébele/Franz
Hacker/Irmgard Kirschneck/Helmut Knoll/Helga Kober-Dehm [Hrsg.], Mar-
kengesetz, Kommentar, 10. Aufl., KéIn 2012, § 25, Rz. 28 f. m.w.H.; KARL-
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HEINZ FEZER, Markenrecht, Kommentar, 4. Aufl.,, Minchen 2009, § 26,
Rz. 131).

4.7 Nach dem Territorialitatsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch
einer Marke in der Schweiz erfolgt sein (Urteil des BGer 4A_253/2008 vom
14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; BGE 107 Il 360 E. 1.c "La San Marco";
WANG, MSchG, Art. 11 N. 50; WiLLI, a.a.O., Art. 11 N. 31; DAvID, a.a.0O.,
Art. 11 N. 18). Eine Ausnahme von dieser Regel ergibt sich aus Art. 5 des
Ubereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutsch-
land betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz
(SR 0.232.149.136); diese Bestimmung stellt den Markengebrauch in
Deutschland demjenigen in der Schweiz gleich (Urteil des BVGer
B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 "Egatrol/Egatrol"; WILLI, a.a.0.,
Art. 11 N. 33 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques,
Diss. 2005, S. 109 ff.; MARBACH, a.a.0., Rz. 1349 ff.). Welche Handlungen
in Deutschland als Markengebrauch zu qualifizieren sind, beurteilt sich
nicht nach deutschem, sondern nach schweizerischem Recht (BGE 100 II
230 E. 1 "Mirocor"; DAVID, a.a.0., Art. 11 N. 20). Auf das Ubereinkommen
berufen kdnnen sich nach der Praxis des Bundesgerichts (BGE 124 11l 277
"Nike") nur schweizerische und deutsche Staatsangehorige sowie Angeho-
rige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in der Schweiz oder
in Deutschland, wobei es fur juristische Personen genugt, wenn sie eine
tatsachliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Han-
delsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (WANG, MSchG,
Art. 11 N. 62; WILLI, a.a.0O., Art. 11 N. 36; kritisch BURGI LOCATELLI, a.a.0.,
S. 52; a. M. MEIER, a.a.0., S. 109 ff.).

4.8 Massstab fur den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die
brancheniblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Han-
delns. Zu berticksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs so-
wie die besonderen Umstande des Einzelfalls, wie beispielsweise Grosse
und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil des BVGer B-
5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "funf Streifen [fig.}/funf Streifen
[fig.]"). Kein ernsthafter Markengebrauch ist die bloss geringfugige oder nur
kurzfristige Markenbenutzung fir Produkte des Massenkonsums (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.9 "Hei-
diland/Heidi-Alpen"; B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.4.2 "No
Name [fig.]/No Name [fig.]"; WANG, MSchG, Art. 11 N. 66, 72).
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5.

5.1 Zunachst ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin einen rechts-
erhaltenden Gebrauch gestiitzt auf das Ubereinkommen vom 13. April
1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseiti-
gen Patent-, Muster- und Markenschutz in Deutschland geltend machen
kann, verfligt sie doch Uber eine Niederlassung in Deutschland (Vernehm-
lassungsbeilage 7).

5.2 Die Beschwerdegegnerin reichte im Beschwerdeverfahren B-3791/
2014 sowie im vorliegenden Verfahren folgende Belege ein: 1. Auszug aus
der Lizenzvereinbarung zwischen ihr und der Abacus 2000 S.rl. vom
6. Juni 2000 (Verfahren B-3791/2014; Beschwerdebeilage 2); 2. Notiz tGber
die verbale ausserordentliche Hauptversammlung vom 19. Februar 2003
(B-3791/2014; Beschwerdebeilage 3); 3. Korrespondenz zwischen ihr und
der Campagnolo Sportswear S.r.l. (B-3791/2014; Beschwerdebeilage 4);
4. Distributionsvertrag zwischen der Campagnolo Sportswear S.r.l. und der
Roy Hinnen GmbH vom 25. Juni 2007 (B-3791/2014; Beschwerdebeilage
5); 5. Distributionsvertrag zwischen der Campagnolo Sportswear S.r.l. und
der Swissbike Piero Zurino GmbH vom 25. Juni 2009 (B-3791/2014; Be-
schwerdebeilage 6); 6. Lizenzvertrag zwischen ihr und der Campagnolo
Sportswaer S.r.l vom 31. Mai 2010 (B-3791/2014; Beschwerdebeilage 7);
7. Handelsvertretervertrag zwischen der Campagnolo Sportswar S.r.l. und
Frank Schoenrock vom 28. November 2011 (B-3791/2014; Beschwerde-
beilage 8); 8. Zeitschriftenausziige (B-3791/2014; Beschwerdebeilage 9);
9. Kataloge (Vernehmlassungsbeilage 7); 10. Rechnung an die Roy Hinnen
GmbH vom 1. Juli 2008 tber € 1'871.75 (B-3791/2014; Beschwerdebeilage
11); 11. Sechs Rechnungen an die Swissbike Piero Zurino GmbH vom
26. Juni 2009 bis 17. Oktober 2011 Uber € 52'441.29 (B-3791/2014; Be-
schwerdebeilagen 12 — 17); 12. Acht Rechnungen (vom 1. Juli 2008 bis 21.
Mai 2012) der Campagnolo Sportswear S.r.l., ausgestellt an Abnehmer in
der Schweiz Uber € 80'951.21 (Beschwerdebeilage 5); 13. Neun Rechnun-
gen (vom 3. Februar 2009 bis 16. April 2012) der Campagnolo Sportswear
S.r.l., ausgestellt an Abnehmer in Deutschland Uber € 159'820.57 (Be-
schwerdebeilage 6); 14. Auszige aus den Geschéaftsbichern der Be-
schwerdegegnerin (Beschwerdebeilage 4); 15. Auszug aus dem internati-
onalen Markenregister betr. Widerspruchsmarke (Beschwerdebeilage 7);
16. Zusammenstellungen von Umsatzen der Campagnolo Sportswear S.r.l.
(Beschwerdebeilagen 2, 3); 17. Printscreens der Webseiten
www.bike24.de, www.bikeroar.com und www.mediadaten-online.com, je-
weils vom 30. Januar 2015 (Beschwerdebeilagen 1, 8 und 9).
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Aus den beschwerdegegnerischen Beilagen 1-3 geht hervor, dass die
Campagnolo Sportswear S.r.l. (ehemals Abacus 2000 S.r.l.) seit 2000 Li-
zenznehmerin der Beschwerdegegnerin ist. Der Beilage 6 zufolge kam am
31. Mai 2010 ein neu verhandelter, unbefristeter Lizenzvertrag zwischen
den Parteien zustande. Die Beschwerdegegnerin kann sich den Gebrauch
der Marke durch die Lizenznehmerin darum anrechnen lassen, was auch
nicht bestritten ist. Gemass den beschwerdegegnerischen Beilagen 4 und
5 bestehen Distributionsvertrage zwischen der Lizenznehmerin, Campag-
nolo Sportswear S.r.l., und der Roy Hinnen GmbH sowie der Swissbike
Zurino GmbH. Entgegen den Behauptungen der Beschwerdefiihrerin
wurde die Widerspruchsmarke durch diese Distributionsvertrage aus-
serhalb der innerbetrieblichen Sphare der Beschwerdegegnerin gebraucht
(WANG, MSchG, Art. 11 N 47; HERBERT PFORTMULLER, Gebrauch durch den
Lizenznehmer gilt als markenmassiger Gebrauch, in: Martin Kurer et al.
[Hrsg.], Binsenwahrheiten des Immaterialgtterrechts, Festschrift fir Lucas
David, Zurich 1996, S. 125 ff., S. 127; vgl. auch BGE 107 Il 356 E. 1c "La
San Marco"). Indem die Lizenznehmerin mit von der Beschwerdegegnerin
unabhangigen Zwischenhandlern Distributionsvertrage abgeschlossen hat
und letztere Waren der Beschwerdegegnerin umgesetzt haben, ist dem
rechtserhaltenden Gebrauch Genuge getan. Weder muss die Beschwer-
degegnerin den Eingang der Zahlungen der Abnehmer an die Lizenzneh-
merin glaubhaft machen noch den Weiterverkauf der Waren an die Endab-
nehmer (vgl. Urteil des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 5.5
"sparco [fig.]/"SPARQ"]). Einer naheren Prifung sind sodann die Beilagen
10, 11 und 12 zu unterziehen. Insgesamt liegen 15 Rechnungen an
Schweizer Abnehmer vor, gemass welchen die Beschwerdegegnerin in der
massgebenden Periode fur € 135'264.25 Waren der Klasse 25 umgesetzt
hat. Die in den Rechnungen aufgefiihrten Artikelnummern entsprechen Ar-
tikeln aus den eingereichten Katalogen, die ihrerseits datiert sind. Neben
funktioneller Fahrradkleidung wurden auch Jacken, Gilets, Pullover,
Sweatjacken, Trikots, Hosen, Shorts, Bodys, Funktionsunterwasche,
Sport- und Thermosocken sowie Fahrradhandschuhe unter der Marke ver-
kauft. Nach Beilage Ziffer 13 wurden in Deutschland im massgeblichen
Zeitraum Waren der Klasse 25 der Beschwerdegegnerin fur € 159'820.57
umgesetzt.

5.3 Diese Belege machen einen quantitativ gentigenden Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke flr sportliche und/oder zu sportlichem Gebrauch be-
stimmte Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Sportkleider; Ja-
cken und Hemden; T-Shirts, Pullover, Blusen, Hosen, Shorts, Pelerinen,
Mutzen und Schirmmitzen, Handschuhe, Strimpfe und Schuhe in Klasse
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25, jedoch nicht fir Badekostiime, Mantel und hohe Damenschuhe (escar-
pins) glaubhaft. Ob die Widerspruchsmarke auch in Klasse 12 und 28
rechtserhaltend gebraucht worden ist, welche Waren mit den Waren der
angefochtenen Marke ohnehin nicht gleichartig sind (vgl. E. 6.2 und E. 8),
kann offen bleiben.

5.4 Auch die zahlreichen Zeitschriftenausziige tragen zur Glaubhaftma-
chung des Gebrauchs bei. Soweit Belege allerdings nicht in den relevanten
Zeitraum fallen, sind sie unbeachtlich: So die beschwerdegegnerische Bei-
lage 17. Bei den Beilagen 14 und 16 handelt es sich um Parteiaussagen,
die ebenso wenig berlcksichtigt werden kénnen.

6.

6.1 Der Inhaber einer alteren Marke kann Widerspruch gegen eine jlingere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ahnlich und fir glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ i.V.m.
Art. 31 Abs. 1 MSchG). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienst-
leistungen sind umso hoéhere Anforderungen zu stellen, je dhnlicher sich
die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 Il 445 E. 3.1 "Appenzeller";
128 11l 99 E. 2.c "Orfina"; DAVID, a.a.0., Art. 3 N. 8). Dabei sind die Auf-
merksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke zu berucksichtigen (BGE 121 Ill 378 E. 2.a
"Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1
mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]"; WILLI, a.a.0O., Art. 3 N. 17 ff.).

6.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Eintrage im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 E. 2.2
"Gallo/Gallay [fig.]"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine
Einschrankung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai
2014 E. 3.2 "Tivo/Tivu Sat HD [fig.]; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 235; WILLI,
a.a.0.,, Art. 3 N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Ab-
nehmerkreise auf den Gedanken kommen kdnnen, die unter Verwendung
ahnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen wurden an-
gesichts ihrer Ublichen Herstellungs- und Vertriebsstatten aus demselben
Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines ge-
meinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011
vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/ Lido Exclu-
sive Escort [fig.]" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe
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[fig.]/Eve"; DAVID, a.a.0., Art. 3 N. 35). Fir die Annahme gleichartiger Wa-
ren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschdopfungskette,
der gleiche Verwendungszweck, ein ahnliches fabrikationsspezifisches
Know-how, die marktibliche Verknlpfung oder enge Zusammengehorig-
keit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstatten (Ur-
teile des BVGer B-2269/2011 vom 9. Marz 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]";
B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, a.a.0.,
Art. 3 N. 221 ff.). Die Zugehdrigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-
Klassifikation bildet ein Indiz fur Gleichartigkeit (Urteil des BVGer
B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]J/Lido Exclusive
Escort [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 242).

6.3 Die Zeichenahnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der
Marken (BGE 128 11l 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DavID, a.a.0., Art. 3 N. 11)
sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden,
basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 Ill 377 E. 2.a
"Boss/Boks"; 119 Il 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O.,
Rz. 867; DAvID, a.a.0., Art. 3 N 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in
der Regel eine hohere Bedeutung zu, da er besser im Gedachtnis haften
bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5
"Bally/Tally" und B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Sten-
flex/Star Flex [fig.]").

6.4 Fir die Ahnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild
und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 Il 160
E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, a.a.0., Rz. 872 ff.). Eine Ahnlichkeit im
Wortklang oder Schriftbild allein gentgt in der Regel (Entscheid der RKGE
vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI,
a.a.0., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silben-
zahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be-
stimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der
Buchstaben sowie die Wortlange (BGE 122 111 382 E. 5.a "Kamillon/Kamil-
losan"; 119 11 473 E. 2.c "Radion").

6.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ahnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu beflirchten sind, so dass die mit dem jlingeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn
eines der zu vergleichenden Zeichen flr das andere gehalten wird, eine
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mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar aus-
einanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhange der Mar-
keninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer
B-5692/2012 vom 17. Marz 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013
vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3
N 22 f.).

6.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhéhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ahnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 1lI
445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivu Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Er-
gebnis einer schopferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-
dienen deshalb einen weiten Ahnlichkeitsbereich (BGE 122 11l 382 E. 2.a
"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. Marz 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver-
wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-
suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen
im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-
dien- und Immaterialguterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).

6.7 Fur schwachere Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner
als fur starke. Bei schwachen Marken genligen daher schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 111 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur-
teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jump-
man" und B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H,03 pH/ Re-
gulat [fig.]"). Dazu gehdéren Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigen-
schaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungs-
weise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskrei-
sen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden
und sich nicht in blossen Anspielungen erschopfen (BGE 135 Il 359
E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezem-
ber 2012 E. 4.1 "Noblewood"). lhr Schutzumfang ist in der Regel schon
eingeschrankt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Wa-
ren oder Dienstleistungen beschreiben, fir den sie eingetragen sind (Ur-
teile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo" und
B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).
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6.8 Der Schutzumfang einer Marke ist durch die Sphare des Gemeinguts
begrenzt (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3
"Tivo/Tiva Sat HD [fig.]" und B-5874/2011 vom 4. Marz 2013 E. 4.2 "Gado-
vist/Gadogita"). Diese Grenze kann indessen erst bei vollkommen im Ge-
meingut stehenden und rein beschreibenden Begriffen und nicht bereits bei
jedem teilweise beschreibenden Sinngehalt erreicht sein, welcher die Un-
terscheidungskraft der Marke nur schwacht oder etwas beeintrachtigt. Un-
terscheidungsschwache Elemente einer Marke wirden andernfalls wegge-
strichen, der Zeichenvergleich wiirde sich sonst in einer mosaikartig auf
einzelne Bausteine reduzierte Betrachtung verlieren und die Wechselwir-
kungen der Markenbestandteile im integrierten Wahrnehmungsverstandnis
der Verkehrskreise wie auch den massgeblichen Gesamteindruck der
Marke ausser Acht lassen (BGE 78 Il 379 E. 4 "Alucol/Aludrox"; 70 Il 188
E. 3 "Figor/Cadifor"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 6.3 "Tivo/Tiv( Sat HD [fig.]").

7.

In der Folge sind die massgeblichen Verkehrskreise flir die von der Wider-
spruchsmarke beanspruchten Waren zu bestimmen (DAvID, a.a.0., Art. 3
N. 36; WILLI, a.a.0., Art. 32 N. 2). Sportliche und/oder zu sportlichem Ge-
brauch bestimmte Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Sport-
kleider; Jacken und Hemden; T-Shirts, Pullover, Blusen, Hosen, Shorts,
Pelerinen, Mitzen und Schirmmiuitzen, Handschuhe, Striimpfe und Schuhe
werden von sportbegeisterten Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern er-
worben, wobei sich letztere von Erwachsenen beraten lassen. Beim Er-
werb dieser Waren legen die Abnehmer eine leicht hdhere Aufmerksamkeit
an den Tag als beim Erwerb von alltaglichen Gegenstanden.

8.

Die von der angefochtenen Marke in Klasse 25 beanspruchten Beklei-
dungsstucke ausser Veloartikel fallen unter den von der Widerspruchs-
marke geschutzten Oberbegriff "vétements" und sind damit identisch, aber
auch mit den ubrigen Waren der Klasse 25 stark bis entfernt gleichartig
(Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004 in: sic! 2004 S. 576 ff. E. 7
"Speedo/Speed Company"; Urteile des BVGer B-1641/2007 vom 3. Okto-
ber 2007 E. 3 "Street Parade/Summer Parade", B-3118/2007 vom 1. No-
vember 2007 E. 7 "Swing/Swing & Relaxx"). Ein Oberbegriff wird von einer
Gebrauchsweise umso eher als Ganzes gedeckt, je prototypischer sie flr
diesen Oberbegriff steht, je mehr Gebrauchshandlungen flir unterschiedli-
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che Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammenhangen-
den Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und praziser
der Oberbegriff als solcher ist.

9.

Nachfolgend ist die Zeichenahnlichkeit sowie in einer Gesamtbetrachtung
und unter Berlcksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke die Verwechslungsgefahr zu prifen.

Die Widerspruchsmarke ist eine kombinierte Wort-/Bildmarke mit verspiel-
ter Kursivschrift in Gross-/Kleinschreibung. Der Erst- und Endbuchstabe
haben auslaufende Linien, wobei die auslaufende Linie des Endbuchsta-
ben den Wortbestandteil -nolo schwungvoll unterstreicht. Bei der ange-
fochtenen Marke "F.LLI Campagnolo (fig.)" handelt es sich ebenfalls um
eine kombinierte Wort-/Bildmarke, welche ausschliesslich aus weissen
Grossbuchstaben besteht, die mit einer weissen Linie unterstrichen sind.
Vorangestellt ist "F.LLI", was die italienische Abkirzung fur Fratelli (Gebri-
der) ist. Die weissen Grossbuchstaben befinden sich in einem schwarzen
Rechteck, das seinerseits mit schwarzen Linien umrahmt ist. Die Gestal-
tung beider Marken ist damit sehr unterschiedlich (Urteil des BVGer
B-3536/2011 vom 14. Juli 2012 E. 6.6.2 "medidata [fig.]/MediData [fig.]").

Das Wort "campagnolo" stammt aus dem Italienischen und heisst einer-
seits landlich, Land- (1), baurisch (2), anderseits Landbewohner, -in (1),
Bauer, Bauerin (2). Ausschlaggebend ist demnach, dass der Begriff "Cam-
pagnolo” fuir die beanspruchten Waren - auch fir die Gbrigen Bekleidungs-
stiicke der Klassen 25, fir welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist
und eine Gleichartigkeit mit der angefochtenen Marke infrage kdme - in
direktem Gegensatz zur Annahme der Vorinstanz in der angefochtenen
Verfiagung (Rn. E. 3) direkt beschreibend ist, da es um Freizeitkleidung
bzw. um Bekleidung geht, die sogar vorwiegend draussen bzw. auf dem
Land getragen wird und fir welche prototypisch landliche bzw. baurische
Gestaltungen traditionell bestehen. Die Widerspruchsmarke vermag daher
fur das Wortelement "Campagnolo" im Zusammenhang mit Bekleidung,
Schuhwaren und Kopfbedeckungen, auch soweit sie Sportzwecken die-
nen, die besondere Anforderungen an den Aussengebrauch stellen, keinen
oder hochstens einen beschrankten Schutz zu beanspruchen. Ihr Schutz-
umfang ist darum dem Zeichen "F.LLI Campagnolo (fig.)" gegenlber auch
in ihrem Gesamteindruck vermindert.
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Da die Ahnlichkeit der zu vergleichenden Marken einzig in diesem Wortbe-
standteil besteht und die Stilisierung der Widerspruchsmarke von der Mar-
ke der Beschwerdegegnerin nicht ibernommen wurde, ist das Bestehen
einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen. Die Be-
schwerde ist damit gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben
und der Widerspruch vollumfanglich abzuweisen.

10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten-
und entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwWVG).

Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessfuhrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber
die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht ist dafur ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die
Schatzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an
Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeu-
tenden Zeichen grundsatzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.—
und Fr. 100'000.— auszugehen ist (BGE 133 Il 492 E. 3.3 "Turbinenfuss
[3D]" mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 E. 1
"we make ideas work"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegen-
den Fall auszugehen. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Anzahl
Belege, die zu Uberprifen waren, werden die Verfahrenskosten auf
Fr. 4'000.— festgesetzt.

Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdefiihrerin eine angemessene
Parteientschadigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VWVG i.V.m. Art. 7
Abs.1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kosten-
note der Beschwerdeflhrerin fest. Im vorliegenden Verfahren hat die Be-
schwerdefiihrerin am 21. September 2015 eine Kostennote in der Hohe
von Fr. 11'036.45 eingereicht. Angesichts der eingereichten Beschwerde
und der Replik bzw. des Verzichts auf eine solche erscheint aber vorliegend
eine Parteientschadigung von Fr. 4'000.— (exkl. MWST) fur das Beschwer-
deverfahren angemessen.

1.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird daher im Zeitpunkt der Er6ffnung rechtskraftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Ziffern 1, 2, 3 und 6 des Entschei-
des des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum vom 24. Sep-
tember 2014 werden aufgehoben, der Widerspruch wird abgewiesen und
das Eidgendssische Institut fir Geistiges Eigentum wird angewiesen, der
Marke IR 1'111'991 den Schutz auch im angefochtenen Umfang zu gewah-
ren.

2.1 Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 4'000.— werden der Beschwer-
degegnerin auferlegt und sind innert 30 Tagen ab Eréffnung dieses Urteils
zu Gunsten der Gerichtskasse zu Uberweisen.

2.2 Der Beschwerdefuihrerin wird der geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 4'000.— aus der Gerichtskasse zuriickerstattet.

3.1 Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdefuhrerin mit Fr. 4'000.—
(exkl. MWST) fur das Beschwerdeverfahren zu entschadigen.

3.2 Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdefiihrerin die Kosten des

erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens in der Héhe von Fr. 2'800.— zu
erstatten.
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4.
Dieses Urteil geht an:

— die Beschwerdeflihrerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rickerstattungs-
formular; Beschwerdebeilagen zurlick)

— die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Einzahlungs-
schein; Beschwerdeantwortbeilagen zuriick)

— die Vorinstanz (Ref-Nr. 12517; Gerichtsurkunde; Vorakten zuriick)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann Karin Behnke

Versand: 27. Juli 2016
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