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Sachverhalt:

A.

Die internationale Registrierung Nr. 1'435'666 "NEAUVIA" der Beschwer-
deflihrerin wurde am 22. November 2018 in der Gazette des marques in-
ternationales Nr. 45/2018 veréffentlicht. Sie wurde, soweit vorliegend inte-
ressierend, flr das Gebiet der Schweiz fur folgende Waren und Dienstleis-
tungen hinterlegt:

Klasse 3:

Préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; prépara-
tions de nettoyage, polissage, récurage et abrasion; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices; ammoniac [alcali volatil] [détergent]; préparations a l'aloe vera
a usage cosmeétique; pierres d'alun [astringents]; pierres a barbe [astrin-
gents]; produits de toilette contre la transpiration; liquides antidérapants
pour planchers; cire antidérapante pour planchers; préparations antista-
tiques a usage domestique; essence de badiane; aromates pour gateaux
[huiles essentielles]; arbmes pour produits a boire [huiles essentielles]; pro-
duits aromatiques [huiles essentielles]; baumes autres qu'a usage médical;
colorants pour la toilette; teintures cosmeétiques; essence de bergamote;
préparations pour le trempage de linge; brillants a levres; teintures pour la
barbe; produits cosmétiques pour les sourcils; ambre [parfum]; mouchoirs
imprégnés de lotions cosmétiques; préparations de nettoyage; prépara-
tions de démaquillage; produits épilatoires; détergents autres que ceux uti-
lisés au cours d'opérations de fabrication et ceux a usage médical;, déodo-
rants pour étres humains ou pour animaux; déodorants pour animaux de
compagnie; bois odorant; huiles essentielles de bois de cédre; extraits de
fleurs [parfums]; essences volatiles; huiles volatiles; teintures capillaires;
préparations pour le décapage de peintures; géraniol; savon a barbe; pré-
parations de rasage; héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile de
Jasmin; ionone [parfumerie]; rouge a polir; badtons d'encens; encens; motifs
décoratifs a usage cosmétique; préparations détartrantes a usage domes-
tique; pierres a adoucir; préparations cosmétiques pour bains; adhésifs
pour la fixation de cheveux postiches; produits chimiques pour I'avivage de
couleurs a usage domestique [blanchisserie]; produits pour la conservation
du cuir [cirages]; corindon [abrasif]; produits cosmétiques; produits cosmé-
tiques pour animaux; préparations cosmétiques pour I'amincissement; pro-
duits de maaquillage; craie pour le nettoyage; blanc de craie; cirages-
crémes pour chaussures; cremes cosmeétiques; cremes pour le blanchi-
ment de la peau; amidon de lessive; préparations de lissage [amidonnage];
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carbure de silicium [abrasif]; bases pour parfums de fleurs; vernis a ongles;
préparations pour retirer les vernis; lotions a usage cosmeétique; tripoli pour
le polissage; préparations de maquillage; masques de beauté; abrasifs;
papiers abrasifs; pots-pourris [fragrances]; menthe pour la parfumerie; es-
sence de menthe [huile essentielle]; laits de toilette; lait d'amandes a usage
cosmeétique; pains de savon; savons; savons déodorants; savons d'avi-
vage; savon d'amande; savons contre la transpiration, savons contre la
transpiration des pieds; écorce de quillaja pour le lavage; autocollants de
stylisme ongulaire; neutralisants pour permanentes; préparations pour I'éli-
mination de teintures; produits en sprays pour le rafraichissement de I'ha-
leine; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication; préparations de fumigation [parfums]; huiles de net-
toyage; huile de lavande; huile d'amande; huile de rose; essence de téré-
benthine pour le dégraissage; huiles a usage cosmétique; huiles pour la
parfumerie; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron;
huiles de toilette; crayons pour les sourcils; crayons cosmétiques; prépa-
rations abrasives; papier de verre; préparations pour le nettoyage de pa-
piers peints; pates pour cuirs a rasoir; bandelettes rafraichissantes pour
I'haleine; cirages pour chaussures; encaustiques pour meubles et par-
quets; préparations pour le soin des ongles; produits de parfumerie; par-
fums; musc [parfumerie]; toile a polir; toile verrée; lotions capillaires; lotions
aprés-rasage; eau de javel; pierres a polir; cremes de polissage; papier a
polir; préparations d'astiquage; préparations pour le polissage de pro-
theses dentaires; préparations de polissage; préparations pour faire briller
[produits lustrants]; pommades a usage cosmétique; cendres volcaniques
pour le nettoyage; air pressurisé, conservé en boite, pour le nettoyage et
I'époussetage; produits de glacage pour le blanchissage; préparations de
nettoyage a sec, préparations lessivielles; préparations pour donner de
I'éclat aux feuilles de plantes; préparations antisolaires; préparations pour
le bronzage de la peau [produits cosmétiques]; préparations de lavage
pour la toilette intime, déodorantes ou pour I'hygiéne; préparations pour le
nettoyage de prothéses dentaires; adhésifs a usage cosmeétique; poudres
de maquillage; pierre ponce; préparations pour I'élimination de rouille; pré-
parations cosmétiques pour cils; faux cils; adhésifs pour la fixation de faux
cils; safrol; sachets pour parfumer le linge; chiffons imprégnés d'un déter-
gent pour le nettoyage; préparations pour le blanchiment de cuir; prépara-
tions cosmeétiques pour soins de la peau; amidon a lustrer; cristaux de
soude pour le nettoyage; soude de blanchiment; lessive de soude; sels de
bain, autres qu'a usage médical; sels de décoloration; liquides pour lave-
glaces; dentifrices; solutions de décapage; préparations de parfums d'at-
mosphere; agents de séchage pour lave-vaisselle; produits d'azurage pour
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la lessive; shampooings secs; shampooings, shampooings pour animaux
de compagnie; cire pour cordonniers; émeri; papier émeri; toile émeri;
rouges a levres; préparations pour le décapage de cire a parquet; faux
ongles; talc pour la toilette; térébenthine pour le dégraissage; terpenes
[huiles essentielles]; diamantine [abrasif]; graisses a usage cosmétique;
produits de toilette; astringents a usage cosmeétique; mascaras; prépara-
tions pour déboucher les tuyaux d'évacuation; produits pour bains de
bouche, autres qu'a usage médical; batonnets ouatés a usage cosmeétique;
coton hydrophile a usage cosmétique; vaseline a usage cosmétique; car-
bures métalliques [abrasifs]; huile de gaulthérie; laques capillaires; prépa-
rations pour l'ondulation des cheveux; eau de cologne; eau de lavande;
eaux de toilette; peroxyde d'hydrogéne a usage cosmétique; eaux de sen-
teur; cirages a chaussures; cire dépilatoire; cire a parquet; cires pour le
cuir; cire a moustaches; cire pour tailleurs; cire a polir; cire pour la blan-
chisserie; poix pour cordonniers; préparations de blanchiment [décolora-
tion] a usage cosmétique; produits de lessive; détachants; gels de mas-
sage autres qu'a usage médical; gels pour le blanchiment des dents; né-
cessaires de beauté; assouplissants pour le linge; préparations pour I'éli-
mination de laques;

Klasse 5:

Préparations pharmaceutiques; préparations d'hygiéne a usage médical;
emplatres, matériel pour pansements; désinfectants; préparations d'aloe
vera a usage pharmaceutique; cotons antiseptiques; cotons aseptiques;
préparations balsamiques a usage médical; baumes a usage médical; ban-
dages pour pansements; boues pour bains;, boues médicinales; panse-
ments chirurgicaux; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; dé-
sodorisants, autres que pour étres humains ou animaux; préparations
pharmaceutiques; gaze pour pansements; glycérine a usage médical; co-
ton hydrophile; lubrifiants sexuels; préparations de lavage vaginal a usage
meédical; sels de bain a usage médical, préparations médicamenteuses
pour le bain; préparations thérapeutiques pour le bain; bains d'oxygene;
compresses; lotions a usage pharmaceutique; préparations pharmaceu-
tiques antipelliculaires; culottes hygiéniques; culottes absorbantes pour
l'incontinence; protege-slips [produits hygiéniques]; onguents a usage
pharmaceutique; teinfures a usage médical;, préparations pour lavages
oculaires; caches oculaires a usage médical; désodorisants pour véte-
ments et matiéres textiles; pilules autobronzantes; serviettes hygiéniques;
pansements a usage meédical; couches-culottes; couches pour l'inconti-
nence; couches pour bébés [changes];, bains vaginaux; bandes hygié-
niques; pommades a usage médical; préparations pour la désodorisation
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d'atmospheére; préparations pour la purification d'air; pansements adhésifs;
solvants pour enlever les pansements adhésifs; préparations pharmaceu-
tiques pour soins cutanés; onguents contre les érythemes solaires; prépa-
rations contre les coups de soleil a usage pharmaceutique; savons désin-
fectants; savons médicinaux;

Klasse 44:

Soins de beauté et d'hygiéne pour étres humains; bains publics a des fins
d'hygiene; bains turcs; services de manucure; services de massages,; sa-
lons de coiffure; salons de beauté; services de stations thermales; services
de saunas; services de solariums; services de visagistes.

B.

Die Beschwerdegegnerin erhob am 19. Februar 2019 im Umfang der vor-
genannten Waren und Dienstleistungen teilweisen Widerspruch gegen die
Schutzausdehnung der genannten Registrierung auf die Schweiz. Sie
stutzte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 1'301'174 "NI-
VEA (fig.)", die folgendes Aussehen hat:

NIVEA

und unter anderem fir die folgenden hier interessierenden Waren und
Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 3:

Savons; produits de parfumerie; produits cosmétiques; déodorants et anti-
transpirants a usage personnel; préparations pour le nettoyage; le soin et
I'embellissement des cheveux; préparations cosmétiques de protection so-
laire;

Klasse 5:
Préparations pharmaceutiques; préparations d'hygiéne a usage médical;

Klasse 44:
Services médicaux; soins d'hygiene et de beauté pour étres humains.

C.

Mit Verfigung vom 4. Oktober 2019 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
teilweise gut. Sie verweigerte der internationalen Registrierung
Nr. 1'435'666 "NEAUVIA" den Schutz in der Schweiz flir folgende Waren
und Dienstleistungen (Dispositivziff. 2 der Verfugung):
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Klasse 3:

Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; préparations a l'aloe vera a usage cosmé-
tique; pierres d'alun [astringents]; pierres a barbe [astringents]; produits de
toilette contre la transpiration; produits aromatiques [huiles essentielles];
baumes autres qu'a usage méedical; colorants pour la toilette; teintures cos-
meétiques; essence de bergamote; brillants a lévres; teintures pour la barbe;
produits cosmétiques pour les sourcils; ambre [parfum]; mouchoirs impré-
gnés de lotions cosmeétiques; préparations de démaquillage; produits épi-
latoires; déodorants pour étres humains ou pour animaux; déodorants pour
animaux de compagnie; bois odorant; huiles essentielles de bois de cedre;
extraits de fleurs [parfums]; essences volatiles; huiles volatiles; teintures
capillaires; savon a barbe; préparations de rasage; henné [teinture cosmé-
tique]; huile de jasmin; ionone [parfumerie]; batons d'encens; encens; mo-
tifs décoratifs a usage cosmétique; préparations cosmétiques pour bains;
adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; produits cosmétiques; pro-
duits cosmétiques pour animaux; préparations cosmétiques pour l'amincis-
sement; produits de maquillage,; cremes cosmeétiques; cremes pour le blan-
chiment de la peau; bases pour parfums de fleurs; vernis a ongles; prépa-
rations pour retirer les vernis; lotions a usage cosmétique; préparations de
maaquillage; masques de beauté; pots-pourris [fragrances]; menthe pour la
parfumerie; essence de menthe [huile essentielle]; laits de toilette; lait
d'amandes a usage cosmétique; pains de savon; savons; savons déodo-
rants; savon d'amande; savons contre la transpiration; savons contre la
transpiration des pieds; autocollants de stylisme ongulaire; neutralisants
pour permanentes; produits en sprays pour le rafraichissement de I'ha-
leine; préparations de fumigation [parfums]; huile de lavande; huile
d'amande; huile de rose; huiles a usage cosmeétique; huiles pour la parfu-
merie; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles de
toilette; crayons pour les sourcils; crayons cosmeétiques; pétes pour cuirs a
rasoir; bandelettes rafraichissantes pour I'haleine; préparations pour le
soin des ongles; produits de parfumerie; parfums; musc [parfumerie]; lo-
tions capillaires; lotions aprés-rasage; préparations pour le polissage de
protheses dentaires; pommades a usage cosmeétique; préparations antiso-
laires; préparations pour le bronzage de la peau [produits cosmétiques];
préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour I'hy-
giene; préparations pour le nettoyage de protheses dentaires; adhésifs a
usage cosmeétique; poudres de maquillage; pierre ponce, préparations cos-
meétiques pour cils; faux cils; adhésifs pour la fixation de faux cils; safrol;
préparations cosmétiques pour soins de la peau; sels de bain, autres qu'a
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usage médical; dentifrices; préparations de parfums d'atmosphére; sham-
pooings secs; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie;
rouges a levres; faux ongles; talc pour la toilette; graisses a usage cosmé-
tique; produits de toilette; astringents a usage cosmétique; mascaras; pro-
duits pour bains de bouche, autres qu'a usage médical;, batonnets ouatés
a usage cosmeétique; coton hydrophile a usage cosmétique; vaseline a
usage cosmeétique; huile de gaulthérie; laques capillaires; préparations
pour I'ondulation des cheveux; eau de cologne; eau de lavande; eaux de
toilette; peroxyde d'hydrogene a usage cosmétique; eaux de senteur; cire
dépilatoire; cire a moustaches; préparations de blanchiment [décoloration]
a usage cosmeétique; gels de massage autres qu'a usage médical; gels
pour le blanchiment des dents; nécessaires de beauté;

Klasse 5:

Préparations pharmaceutiques; préparations d'hygiéne a usage médical;
emplatres, matériel pour pansements; désinfectants; préparations d'aloe
vera a usage pharmaceutique; cotons antiseptiques; cotons aseptiques;
préparations balsamiques a usage médical; baumes a usage médical; ban-
dages pour pansements; boues pour bains;, boues médicinales; panse-
ments chirurgicaux; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; dé-
sodorisants, autres que pour étres humains ou animaux; préparations
pharmaceutiques; gaze pour pansements; glycérine a usage médical; co-
ton hydrophile; lubrifiants sexuels; préparations de lavage vaginal a usage
meédical; sels de bain a usage médical, préparations médicamenteuses
pour le bain; préparations thérapeutiques pour le bain; bains d'oxygene;
compresses; lotions a usage pharmaceutique; préparations pharmaceu-
tiques antipelliculaires; culottes hygiéniques; culottes absorbantes pour
l'incontinence; protege-slips [produits hygiéniques]; onguents a usage
pharmaceutique; teintures a usage médical; préparations pour lavages
oculaires; caches oculaires a usage médical; désodorisants pour véte-
ments et matiéres textiles; pilules autobronzantes; serviettes hygiéniques;
pansements a usage meédical; couches-culottes; couches pour l'inconti-
nence; couches pour bébés [changes], bains vaginaux; bandes hygié-
niques; pommades a usage médical; préparations pour la désodorisation
d'atmosphere; préparations pour la purification d'air; pansements adhésifs;
solvants pour enlever les pansements adhésifs; préparations pharmaceu-
tiques pour soins cutanés; onguents contre les érythémes solaires; prépa-
rations contre les coups de soleil a usage pharmaceutique; savons désin-
fectants; savons médicinaux;
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Klasse 44:
Soins de beauté et d'hygiene pour étres humains; services de manucure;
salons de coiffure; salons de beauté; services de visagistes.

Zur Begriindung flihrte sie im Wesentlichen aus, samtliche in Frage ste-
henden Waren und Dienstleistungen seien als gleich bzw. gleichartig zu
beurteilen. Angesichts der Unterschiede auf phonetischer Ebene bestliinde
allerdings lediglich eine entfernte Zeichenahnlichkeit. Die Widerspruchs-
marke verfliige im Bereich der kosmetischen und koérperpflegenden Pro-
dukte der Klasse 3 Uber eine erhdhte Kennzeichnungskraft. Eine Ver-
wechslungsgefahr sei daher lediglich betreffend die als gleich bzw. gleich-
artig mit den Kosmetik- und Koérperpflegeprodukten der Klasse 3 beurteil-
ten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 44 der angefochte-
nen Marke zu bejahen, ansonsten aber zu verneinen.

D.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdefuhrerin mit Eingabe vom
6. November 2019 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie be-
antragt die Aufhebung von Ziff. 1 der vorinstanzlichen Verfugung und die
vollumfangliche Abweisung des Widerspruchs. Ziff. 2 der vorinstanzlichen
Verflgung sei hinsichtlich samtlicher darin aufgefihrten Waren und Dienst-
leistungen der Klassen 3, 5 und 44 aufzuheben. Die Vorinstanz sei anzu-
weisen, die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung
Nr. 1'435'666 "NEAUVIA" auf die Schweiz vollumfanglich zuzulassen.
Eventualiter sei Ziff. 2 der vorinstanzlichen Verfugung hinsichtlich samtli-
cher darin erwahnten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 44
aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Schutzausdehnung der
internationalen Registrierung Nr. 1'435'666 "NEAUVIA" auf die Schweiz fur
die Waren der Klassen 3 und 10 sowie die Dienstleistungen der Klassen
41 und 44 vollumfanglich zuzulassen. Fur die Waren der Klasse 5 sei die
Schutzausdehnung auf die Waren préparations pharmaceutiques a usage
medico-chirurgical; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
peau; hydrogels monophasiques injectables einzuschranken.

Zur Begrindung fihrt sie im Wesentlichen aus, es kdnne nicht von einer
Gleichartigkeit samtlicher pharmazeutischer Praparate der Klasse 5 mit
kosmetischen Produkten der Klasse 3 ausgegangen werden. Dies gelte
insbesondere flr die im Eventualantrag genannten hochspezialisierten und
hochpreisigen pharmazeutischen Produkte. Eine Zeichendhnlichkeit sei
angesichts der erheblichen Unterschiede auf schriftbildlicher und klangli-
cher Ebene zu verneinen. Insbesondere sei auch das charakteristische
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Schriftbild der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke nicht Gber-
nommen worden. Weiter komme der Widerspruchsmarke nur im Bereich
Kosmetik- und Korperpflegeprodukte der Klasse 3 erhdhte Kennzeich-
nungskraft zu. Betreffend pharmazeutische Produkte der Klasse 5 habe die
Vorinstanz die Verwechslungsgefahr zu Unrecht auf die erhéhte Kenn-
zeichnungskraft fir Kosmetik- und Koérperpflegeprodukte der Klasse 3 ab-
gestutzt. Im Gesamteindruck sei eine Verwechslungsgefahr zwischen den
im Streit stehenden Zeichen zu verneinen.

E.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 9. Januar 2020 beantragt die Beschwer-
degegnerin die Abweisung der Beschwerde und die Bestatigung des vor-
instanzlichen Entscheids.

Sie begrindet ihre Antrage im Kern damit, dass eine Zeichendhnlichkeit im
Gesamteindruck zu bejahen sei, was insbesondere auch fur die klangliche
Ebene gelte. Eine Gleichartigkeit zwischen Kosmetika und Pharmazeutika
sei zu bejahen, da sie sich an das gleiche Zielpublikum richten wirden. Die
Vorinstanz habe die erhdhte Kennzeichnungskraft der Marke "NIVEA" im
Bereich Kdorperpflege nicht in unzulassiger Weise auf die Waren der Klasse
5 ausgedehnt. Eine Verwechslungsgefahr sei im Umfang des vorinstanzli-
chen Entscheids zu bejahen.

F.

Mit Eingabe vom 20. Januar 2020 verzichtete die Vorinstanz auf eine Ver-
nehmlassung und beantragt, unter Hinweis auf die Begriindung im ange-
fochtenen Entscheid, die Beschwerde abzuweisen. Die Beschwerdefiihre-
rin liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen.

G.

Eine Parteiverhandlung hat nicht stattgefunden. Auf die weiteren Vorbrin-
gen der Parteien wird — soweit rechtserheblich — im Folgenden eingegan-
gen.

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 VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
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Frist von Art. 50 Abs. 1 VwWVG eingereicht und der verlangte Kostenvor-
schuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfligung
ist die Beschwerdeflihrerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwWVG). Auf
die Beschwerde ist somit einzutreten.

Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, dass sich der Widerspruch vorlie-
gend lediglich auf die Warenklassen 3, 5 und 44 bezieht (vgl. zum Umfang
des Widerspruchs Anhang zur Widerspruchsschrift vom 19. Februar 2019).

2.

2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer alteren
Marke ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-
gen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen sind umso héhere Anforderungen zu stellen, je dhn-
licher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr
besteht, wenn aufgrund der Ahnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu
beflirchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individu-
alisierungsfunktion beeintrachtigen (BGE 128 IIl 445 E. 3.1 "Appenzeller
Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 128 lll 99 E. 2c "Orfina"; Letz-
terer m.H.).

2.2 Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abneh-
merkreise auf den Gedanken kommen koénnen, die unter Verwendung
identischer oder ahnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleis-
tungen wirden angesichts ihrer Gblichen Herstellungs- und Vertriebsstat-
ten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens
unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Un-
ternehmen hergestellt werden (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom
9. Marz 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]"; B-6761/2017 vom 5. Juni
2019 E. 2.2 "Qnective und Qnective [fig.]/Q gnnect [fig.]"; m.H. auch zum
Folgenden). Fir das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Ubereinstim-
mungen zwischen den Herstellungsstatten, dem fabrikationsspezifisch er-
forderlichen Know-how, den Vertriebskanalen, den Abnehmerkreisen und
dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte
oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhaltnis von
Hauptware und Zubehor (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26. August
2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" m.H.).
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2.3 Die Zeichenahnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 121 Il 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei kommt dem Zei-
chenanfang in der Regel eine grossere Bedeutung zu, da er besser im Ge-
dachtnis haften bleibt (BGE 127 11l 160 E. 2a, 2b/cc "Securitas/Securicall").
Eine Zeichenahnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer
aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen.
Dabei sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu
gewichten. Entscheidend fir den Gesamteindruck sind die pragenden
Wort- oder Bildelemente, wahrend kennzeichnungsschwache Wort- und
Bildelemente diesen weniger beeinflussen (EUGEN MARBACH, in: Schwei-
zerisches Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 11l/1, Markenrecht,
2. Aufl. 2009, Rz. 930 f.; Urteile des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni 2019
E. 2.2 "Medical Park [fig.)/Medical Reha Park [fig.]"; B-4159/2009 vom
25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve"; je m.H.).

Fir die Ahnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild
und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 Ill 160
E. 2.b/cc "Securitas/Securicall"). Der Wortklang wird im Wesentlichen
durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der
Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlange und die opti-
sche Wirkung der Buchstaben (BGE 122 Ill 382 E. 5a "Kamillosan/Kamil-
lon, Kamillan"; 119 11 473 E. 2c "Radion/Radomat"; je m.H.).

2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hangt auch vom Schutzumfang
der Widerspruchsmarke ab (Urteile des BVGer B-5972/2017 E. 2.3 "Medi-
cal Park [fig.)/Medical Reha Park [fig.]", m.H. auch zum Folgenden;
B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der ge-
schiitzte Ahnlichkeitsbereich fiir schwache Marken ist dabei kleiner als je-
ner fur starke Marken. Schwach sind insbesondere Marken, deren pra-
gende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark sind hingegen
jene Marken, welche das Ergebnis einer schopferischen Leistung oder lan-
gen Aufbauarbeit sind (BGE 122 111 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamil-
lan" m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Con-
verse All Stars [fig.]J/Army tex [fig.]"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzge-
setz [MSch@], 2. Aufl., 2017, Art. 3, Rz. 78 f.).

2.5 Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu verglei-
chenden Zeichen fur das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise
die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftli-
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che Zusammenhange vermuten und namentlich annehmen, dass beide
gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen
(BGE 128 111 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina"; 127 111 166 E. 2a "Securitas"; Urteil
des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Se-
minare [fig.]" m.H.).

3.

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise fir die im Widerspruch
stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Aus-
gangspunkt fur die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeich-
nis der alteren Marke (JOLLER, a.a.0., Rz. 51, m.H.).

3.1 Bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten savons; produits
de parfumerie; produits cosmétiques; déodorants et anti-transpirants a
usage personnel; préparations pour le nettoyage; le soin et I'embellisse-
ment des cheveux; préparations cosmétiques de protection solaire der
Klasse 3 handelt es sich um Massenartikel des taglichen Bedarfs. Zu den
massgebenden Verkehrskreisen zahlt das breite Publikum etwa ab dem
Jugendalter, welches die in Frage stehenden Waren mit geringerer Auf-
merksamkeit und kleinerem Unterscheidungsvermogen nachfragt (vgl.
BGE 122 Ill 382 E. 3b "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-3005/2014 vom
3. November 2015 E.3 "NIVEA STRESS PROTECT/STRESS DE-
FENCE"; B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 4 "CLINIQUE/Derma-
clinigue Beauty Farm [fig.]").

3.2 Die Dienstleistungen services médicaux; soins d'hygiene et de beauté
pour étres humains der Klasse 44 richten sich ebenfalls an ein breites, ein-
schlagig interessiertes Publikum, welches diese mit durchschnittlicher Auf-
merksamkeit nachfragt (Urteil des BVGer B-5145/2015 vom 11. Dezember
2017 E. 5.2.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL" m.H.).

3.3 Unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten préparations
pharmaceutiques sowie préparations d'hygiene a usage médical der
Klasse 5 fallen sowohl rezeptpflichtige als auch frei erhaltliche Waren. Ent-
sprechend umfassen die Verkehrskreise sowohl medizinisch fachkundige
Abnehmer wie Arzte und Apotheker als auch Endverbraucher, wobei beide
Adressatengruppen beim Erwerb der in Frage stehenden Waren eine gros-
sere Aufmerksamkeit an den Tag legen als beim Erwerb von Gitern des
taglichen Gebrauchs (Urteile des BVGer B-5119/2014 vom 17. Marz 2016
E. 4.2 "VISUDYNE/VIVADINE"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.1
f. "Cizello/Scielo"; je m.H.).
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4,

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG setzt
voraus, dass die Marken flr gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).

4.1 Betreffend die Waren der Klasse 3 geht die Vorinstanz bei savons; pro-
duits de parfumerie, produits cosmétiques, déodorants (pour étres hu-
mains) sowie préparations antisolaires zu Recht von Warengleichheit aus.
Die ubrigen Waren der Klasse 3 teilt sie in Gruppen ein, und zwar (1.) Kos-
metikprodukte, kosmetische Korperpflegemittel und Duftstoffe sowie Par-
fumeriewaren fir Menschen, (2.) Tierkosmetika, (3.) nicht-kosmetische
Putz-, Pflege-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel sowie (4.) Aroma-
und Duftstoffe zur Herstellung von Parfums und zum Aromatisieren von
Speisen und Getranken. Diese Einteilung tragt den Vertriebskanalen, dem
zur Herstellung erforderlichen Know-how und insbesondere dem Verwen-
dungszweck der in Frage stehenden Waren Rechnung und erscheint daher
zweckmassig. Mit der Vorinstanz wird davon ausgegangen, dass fir die
ersten beiden Gruppen mit Blick auf die von der Widerspruchsmarke be-
anspruchten Oberbegriffe produits de parfumerie sowie produits
cosmétiques der Klasse 3 eine starke Gleichartigkeit besteht. Betreffend
die dritte und vierte Gruppe wird hingegen — soweit diese nicht unter sa-
vons fallen — lediglich von einer entfernten Gleichartigkeit ausgegangen,
da insbesondere mit Blick auf den Verwendungszweck Unterschiede be-
stehen. Die diesbezlglichen Feststellungen der Vorinstanz werden besta-
tigt. Sie werden von der Beschwerdeflhrerin auch nicht in substantiierter
Weise bestritten.

4.2 Beide im Streit stehenden Zeichen beanspruchen soins d'hygiéne et de
beauté pour étres humains der Klasse 44, weshalb hier von Dienstleis-
tungsgleichheit auszugehen ist. Die Ubrigen von der angefochtenen Marke
beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 44 lassen sich unter die von
der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriffe services médicaux;
soins d'hygiéne et de beauté pour étres humains subsumieren, bzw. sind
mit diesen stark gleichartig, weshalb Dienstleistungsgleichartigkeit vorliegt.
Mit der Vorinstanz wird davon ausgegangen, dass betreffend die Dienst-
leistungen soins de beauté et d'hygiéne pour étres humains; services de
manucure; salons de coiffure; salons de beauté; services de visagistes der
Klasse 44 Gleichartigkeit mit produits cosmétiques und produits de parfu-
merie der Klasse 3 vorliegt (Urteile des BVGer B-5145/2015 E. 6.2 f. "The
SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL"; B-6821/2013 E. 5.2 "CLI-
NIQUE/Dermaclinique Beauty Farm [fig.]"; je m.H.).
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4.3 Die Beschwerdeflihrerin bestreitet vorliegend insbesondere die von der
Vorinstanz bejahte Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen Praparaten
der Klasse 5 und kosmetischen Produkten der Klasse 3. Dies gelte ins-
besondere flr die im Eventualantrag genannten préparations pharmaceu-
tiques a usage medico-chirurgical, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la peau; hydrogels monophasiques injectables der Klasse 5.

Die im Streit stehenden Zeichen werden beide fir préparations phar-
maceutiques sowie préparations d'hygiene a usage meédical der Klasse 5
beansprucht, weshalb hier Warengleichheit vorliegt. Die Ubrigen von der
angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 5 lassen sich alle-
samt unter den Oberbegriff préparations pharmaceutiques subsumieren.
Dies gilt auch fir die im Eventualantrag erwahnten Waren. Daran andern
auch die Ausfihrungen der Beschwerdeflihrerin nichts, wonach die er-
wahnten Waren im Hochpreissegment angeboten und nicht Gber die Theke
verkauft wirden. Gemass standiger Rechtsprechung gelten pharmazeuti-
sche Praparate — ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darrei-
chungsform oder einer allfalligen Rezeptpflicht — als gleichartig, da bezlig-
lich Vertriebskanalen, Herstellungsstatten, verwendetem Know-how und
medizinischem Verwendungszweck Ubereinstimmung besteht (Urteil des
BVGer B-5119/2014 E. 5.2 "VISUDYNE/VIVADINE"; MARBACH, a.a.O.,
Rz. 843; je m.H.). Vorliegend wird daher betreffend Pharmazeutika bereits
aufgrund der Ubereinstimmungen der von beiden Zeichen beanspruchten
Waren in Klasse 5 von Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit ausgegangen,
sodass eine Gleichartigkeit nicht zusatzlich auf die Warenklasse 3 abge-
stutzt werden muss. Im Entscheid der Rekurskommission fir geistiges Ei-
gentum [im Folgenden: RKGE], sic! 1997, S. 299 "NEUTROGENA/NEUT-
RIA" wurde eine Gleichartigkeit zwischen Kosmetika der Klasse 3 und
Pharmazeutika der Klasse 5 insbesondere mit Blick auf die Ubereinstim-
mungen in den Vertriebskanalen bejaht. Da die erhdhte Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke fur Waren der Klasse 3 vorliegend auch bei
einer Bejahung der Gleichartigkeit zwischen Kosmetika und Pharmazeu-
tika nicht auf die Waren der Klasse 5 ausgedehnt werden durfte (vgl. hierzu
hinten E. 6.3), erubrigen sich vertiefte Erwagungen hierzu.

4.4 Zusammenfassend wird die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der in Frage
stehenden Waren und Dienstleistungen bejaht.

5.
Im vorliegenden Fall stehen sich die Marken "NIVEA (fig.)" und "NEAUVIA"
gegenuber.
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5.1 Bei der Widerspruchsmarke "NIVEA (fig.)" handelt es sich um eine
kombinierte Wort-/Bildmarke. Das dreisilbige Wortelement "NI-VE-A" pra-
sentiert sich in fetter, dunkler Schrift, welche sich insbesondere durch die
spitz zulaufenden Enden in den Buchstaben N, V und A auszeichnet. Das
Wortelement "NIVEA" steht gegeniber der nur wenig von einer Stan-
dardschrift abweichenden grafischen Schriftgestaltung im Vordergrund,
weshalb in erster Linie die Wortelemente miteinander zu vergleichen sind.

Bei der angefochtenen Marke "NEAUVIA" handelt es sich um eine reine
Wortmarke. Sie besteht aus dem zusammengeschriebenen, viersilbigen
Wort "NE-AU-VI-A". Der Wortbestandteil "NEAU" wird von den franzdsisch-
sprachigen- sowie franzosischkundigen deutsch- und italienischsprachi-
gen Abnehmerkreisen in der Schweiz wie das Wort "EAU" ("Wasser") als
"NO" ausgesprochen, sodass "NEAUVIA" von diesen Abnehmern als
dreisilbiges Wort "NO-VI-A" ausgesprochen wird.

5.2 Auf schriftbildlicher Ebene besteht optisch insofern eine Ahnlichkeit, als
samtliche Buchstaben der Widerspruchsmarke auch in der angefochtenen
Marke vorkommen. Weiter stimmen Anfangs- ("N") und Endbuchstabe
("A") Uberein. Die Zeichen unterscheiden sich allerdings von der Anzahl (5
bzw. 7 Buchstaben) und Anordnung der Buchstaben her. Die grafische Ge-
staltung der Wort-/Bildmarke "NIVEA (fig.)" wird in der angefochtenen
Marke nicht Ubernommen. Als reine Wortmarke ist "NEAUVIA" allerdings
unabhangig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschiitzt (JOLLER,
a.a.0., Rz. 142). Insgesamt liegt eine Ahnlichkeit auf Ebene des Schrift-
bilds vor.

5.3 Auf klanglicher Ebene bestehen durch die identischen Anfangs- und
Endbuchstaben Ubereinstimmungen. Die im Streit stehenden Zeichen un-
terscheiden sich allerdings durch die unterschiedliche Silbenanzahl (3 bzw.
4 Silben) und Vokalfolge ("I-E-A" bzw. "E-A-U-I-A" oder "O-I-A"). Geht man
von einer franzdsischen Aussprache aus, hat auch das jlingere Zeichen
drei Silben. Die eher seltene Konsonantenfolge (N-V) stimmt Gberein. Es
ist nicht davon auszugehen, dass die in Frage stehenden Verkehrskreise
die Zeichen auf Englisch aussprechen. Auf klanglicher Ebene liegt insge-
samt eine entfernte Zeichenahnlichkeit vor.

5.4 Auf der Ebene des Sinngehalts werden beide Marken von den mass-
geblichen Verkehrskreisen als Fantasiezeichen wahrgenommen. Die itali-
enischen Abnehmerkreise erkennen das Wort "NIVEA" als weibliche Form
des italienischen Adjektivs "niveo", das "schneeweiss" oder "aus Schnee
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bestehend" bedeutet (vgl. < http://www.garzantilinguistica.it/ > niveo, abge-
rufen im Juni 2020). Diese Bedeutung duirfte den deutschschweizerischen
und franzdsischsprachigen Abnehmern allerdings nicht bekannt sein, so-
dass der Bestandteil "NIVEA" von den massgeblichen Verkehrskreisen als
Fantasiebegriff wahrgenommen wird (Urteil des BVGer B-3005/2014 E. 5.2
"NIVEA STRESS PROTECT/STRESS DEFENCE").

Dem Wort "NEAUVIA" in der angefochtenen Marke kommt kein erkennba-
rer Sinngehalt zu. Die italienischsprachigen Verkehrskreise kénnten den
Zeichenbestandteil "VIA" allenfalls als italienisches Wort fir "Weg, Strasse"
erkennen (vgl. < http://www.garzantilinguistica.it/ > via, abgerufen im Juni
2020). Das Wort "NEAU" bezeichnet offenbar eine Gemeinde in Frankreich
(vgl. < https://de.wikipedia.org/wiki/Neau >, abgerufen im Juni 2020), was
den massgeblichen Verkehrskreisen allerdings nicht bekannt sein durfte.
Dem Begriff "NEAUVIA" kommt somit kein erkennbarer Sinngehalt zu und
wird daher von den massgeblichen Verkehrskreisen ebenfalls als Fanta-
siezeichen wahrgenommen.

5.5 Die Beschwerdeflihrerin bringt weiter vor, eine Zeichenahnlichkeit sei
auch im Hinblick auf den Entscheid Nr. B 002199977 der Office for Harmo-
nization in the Internal Market (OHIM) in Sachen "NIVEA / NEAUVIA" vom
19. Mai 2014 zu verneinen (Beschwerdeschrift, Rz. 23).

Im zitierten Entscheid der OHIM wird eine Verwechslungsgefahr zwischen
den beiden im Streit stehenden Zeichen insbesondere vor dem Hinter-
grund der fehlenden Zeichendhnlichkeit verneint (vgl. Entscheid
Nr. B 002199977, S.5 und 8 f.; Beilage 2 zum Schreiben der Wider-
spruchsgegnerin vom 3. Juni 2019). Vorliegend liegt allerdings aus den
soeben erwahnten Grunden eine entfernte Zeichenahnlichkeit vor (vgl.
hierzu vorn E. 5.2 f.). Im Ubrigen haben auslandische Entscheidungen ge-
mass der Rechtsprechung des Bundesgerichts keine prajudizielle Wirkung
auf die Rechtslage in der Schweiz. Sie kénnen allerdings im Rahmen einer
rechtsvergleichenden Auslegung mitberlcksichtigt werden (BGE 130 Il
113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-5972/2017 E. 6.6 "Medical
Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]" m.H.). Die Beschwerdefuhrerin kann
daher aus dem erwahnten Entscheid nichts zu ihren Gunsten ableiten.

5.6 Zusammenfassend liegt angesichts der Ubereinstimmungen auf

schriftbildlicher Ebene unter Berlicksichtigung der Unterschiede auf pho-
netischer Ebene insgesamt eine entfernte Zeichenahnlichkeit vor.
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6.

Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Der
Schutzumfang des alteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kenn-
zeichnungskraft (vgl. hierzu vorn E. 2.4).

6.1 Der Ausdruck "NIVEA" wird von den massgeblichen Verkehrskreisen
als Fantasiezeichen wahrgenommen (vgl. hierzu vorn E. 5.4). "NIVEA"
wurde flr savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations
pour soins du corps et soins de beaute, déodorants et produits contre la
transpiration a usage personnel, lotions capillaires der Klasse 3 erhdhte
Kennzeichnungskraft zuerkannt (Urteil des BVGer B-3005/2014 E. 6.2 "NI-
VEA STRESS PROTECT/STRESS DEFENCE"). Eine erhdhte Kennzeich-
nungskraft ist nur in Bezug auf diejenigen Waren und Dienstleistungen zu
bertcksichtigen, fur die sie vorliegt. Sie kann darlber hinaus auf benach-
barte Gebiete ausstrahlen, fir welche eine enge Gleichartigkeit besteht
(Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.4 "Intel In-
side/Galdat Inside"; JOLLER, a.a.0., Rz. 106).

6.2 Die in Dispositivziff. 2 der vorinstanzlichen Verfligung erwahnten Pro-
dukte der Korper- und Schonheitspflege der Klasse 3 sind als eng gleich-
artig und damit als benachbarte Gebiete zu den von der Widerspruchs-
marke vorliegend unter anderem beanspruchten Oberbegriffen savons;
produits de parfumerie; produits cosmétiques zu qualifizieren. Fir diese
besteht aufgrund der soeben erwahnten Rechtsprechung (vgl. hierzu vorn
E. 6.1) eine erhdhte Kennzeichnungskraft. Auch die Beschwerdeflihrerin
anerkannte sowohl im vorinstanzlichen Verfahren als auch im vorliegenden
Beschwerdeverfahren, dass "NIVEA" im Bereich der Kérper- und Schon-
heitspflege erhdhte Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. bereits Schreiben
der Beschwerdefihrerin vom 3. Juni 2019, Rz.5; Beschwerdeschrift,
Rz. 25).

6.3 Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten préparations phar-
maceutiques; préparations d'hygiene a usage médical in Klasse 5 kbnnen
demgegenulber nicht als benachbarte Gebiete zu Kosmetika der Klasse 3
im Sinne der erwahnten Rechtsprechung (vgl. hierzu vorn E. 6.1) betrach-
tet werden. Dies gilt auch unter Berlicksichtigung der Ubereinstimmungen
in den Vertriebskanalen von Kosmetika und Pharmazeutika, wie sie im be-
reits erwadhnten Entscheid der RKGE "NEUTROGENA/NEUTRIA" zur Be-
grindung der Warengleichartigkeit genannt werden (vgl. hierzu vorn
E. 4.3). Pharmazeutische Produkte zielen primar auf eine Heilwirkung ab
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und sind teilweise auch nur gegen Rezept erhaltlich. Eine erhéhte Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke fur die in Frage stehenden Waren
der Klasse 5 sowie die Dienstleistungen der Klasse 44 wird weder behaup-
tet noch wurden entsprechende Belege eingereicht. Der Widerspruchs-
marke kommt daher — wie auch von der Vorinstanz festgestellt (Verfligung,
E. D.3, S. 10 f.) — betreffend die in Frage stehenden Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 5 und 44 durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
Dieser Umstand ist zwischen den Parteien auch nicht strittig.

Insgesamt kommt der Widerspruchsmarke im Bereich der erwahnten kos-
metischen bzw. kdrperpflegenden Produkte der Klasse 3 erhohte und be-
treffend die Ubrigen in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der
Klassen 5 und 44 durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

7.

7.1 Im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr fihrt die Beschwerdefuhrerin
insbesondere aus, die Vorinstanz habe die erhéhte Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke fir kosmetische Produkte der Klasse 3 in unzulds-
siger Weise auf pharmazeutische Praparate der Klasse 5 ausgedehnt und
deshalb eine Verwechslungsgefahr bejaht.

Die Beschwerdegegnerin ist dagegen der Auffassung, dass es zur Beja-
hung einer Verwechslungsgefahr zwischen den im Streit stehenden Zei-
chen hinsichtlich der gleichen und gleichartigen Waren der Klasse 5 keiner
erhdhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bedurfe.

7.2 Die in Frage stehenden Zeichen werden flr gleiche bzw. gleichartige
Waren und Dienstleistungen beansprucht. Die relevanten Verkehrskreise
wenden beim Erwerb der in Frage stehenden Waren der Klasse 3 geringe,
bei denjenigen in Klasse 5 demgegeniber erhdhte Aufmerksamkeit auf.
Die verfahrensgegenstandlichen Dienstleistungen der Klasse 44 werden
mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit nachgefragt. Die im Streit stehen-
den Zeichen sind sich insbesondere auf schriftbildlicher Ebene ahnlich,
wahrend auf klanglicher Ebene deutliche Unterschiede bestehen. Das gra-
fische Element in der Wort-/Bildmarke "NIVEA (fig.)" wird in der angefoch-
tenen Marke nicht Gbernommen. Insgesamt ist von einer entfernten Zei-
chenahnlichkeit auszugehen.

Der Widerspruchsmarke kommt betreffend die in Frage stehenden Pro-
dukte der Korper- und Schonheitspflege der Klasse 3 erhdhte und fur die
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Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 44 durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft zu (vgl. hierzu vorn E. 6). Unter Berlcksichtigung der er-
hohten Aufmerksamkeit, mit welcher die Waren der Klasse 5 nachgefragt
werden sowie der lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke in diesem Bereich, kann unter Annahme einer lediglich
entfernten Zeichenahnlichkeit nicht von einer Verwechslungsgefahr betref-
fend die in Dispositivziff. 2 der vorinstanzlichen Verfligung erwahnten Wa-
ren der Klasse 5 ausgegangen werden. Dies gilt selbst dann, wenn man
von einer Gleichartigkeit zwischen Kosmetika der Klasse 3 und Pharma-
zeutika der Klasse 5 ausgeht. Dieses Ergebnis entspricht auch dem vor-
instanzlichen Entscheid Nr. 15289 "NIVEA/NUVA", in dem eine Verwechs-
lungsgefahr betreffend Waren der Klasse 3 bejaht, eine solche aber fir
Waren der Klasse 5 — trotz festgestellter Warengleichartigkeit — verneint
wurde (Entscheid Nr. 15289 "NIVEA/NUVA" E.D.5; abrufbar unter
< https://ph.ige.ch > Widerspruch > Suchbegriff: "NIVEA", abgerufen im
Juni 2020). Betreffend die in Dispositivziff. 2 der vorinstanzlichen Verfu-
gung erwahnten Dienstleistungen der Klasse 44 aus dem Kosmetik- und
Hygienebereich kann eine Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck auch
unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke hingegen nicht ausgeschlossen werden.

8.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der
angefochtenen Marke "NEAUVIA" zusatzlich fir die in Dispositivziff. 2 der
vorinstanzlichen Verfigung erwahnten Waren der Klasse 5 in der Schweiz
Schutz zu gewahren. Diesbezlglich ist der angefochtene Entscheid aufzu-
heben. Mit Bezug auf die in Dispositivziff. 2 der vorinstanzlichen Verfiigung
erwahnten Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 44 ist die
Beschwerde abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestatigen.

Der von der Beschwerdeflhrerin gestellte Eventualantrag unterscheidet
sich vom Hauptantrag insofern, als die Schutzausdehnung betreffend die
Warenklasse 5 auf préparations pharmaceutiques a usage medico-chirur-
gical; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau; hydro-
gels monophasiques injectables beschrankt werden soll. Auf dessen Be-
handlung kann indes verzichtet werden, da die Beschwerdefuihrerin betref-
fend die in Frage stehenden Waren der Klasse 5 bereits im Hauptstand-
punkt obsiegt (vgl. hierzu vorn E. 7.2).
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9.

9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdefihrerin teil-
weise kosten- und entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und
Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Verfahrenskosten sind nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessflihrung und der finanziellen
Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4% VWVG, Art. 2 Abs. 1 des
Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und Entschadigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Im Beschwer-
deverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist daflir ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist
das Interesse der Widersprechenden an der Léschung, beziehungsweise
jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu
gewichten. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemass ein Streit-
wert zwischen Fr. 50'000.— und Fr. 100'000.— angenommen (BGE 133 llI
490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorlie-
genden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte fir ei-
nen hoéheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Aufgrund
des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten
auf Fr. 4'500.— festgesetzt, wobei die Beschwerdefihrerin davon zwei Drit-
tel (Fr. 3'000.—) und die Beschwerdegegnerin einen Drittel (Fr. 1'500.—) zu
tragen hat.

9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschadigung fir die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VWVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfallige weitere not-
wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote
oder, bei Fehlen einer solchen, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8
i.V.m. Art. 14 VGKE). Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdefuh-
rerin etwa zu einem Drittel und die Beschwerdegegnerin zu zwei Dritteln
obsiegt, hat die Beschwerdefiihrerin der Beschwerdegegnerin eine ent-
sprechend ermassigte Parteientschadigung zu zahlen.

Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Beschwerdeantwort einen Auf-
wand von Fr. 3'000.— fur das vorliegende Beschwerdeverfahren geltend,
ohne eine Kostennote einzureichen (vgl. Beschwerdeantwort vom 9. Ja-
nuar 2020, S. 5). Eine Verpflichtung des Gerichts, die Parteien ausdrick-
lich zur Einreichung einer Kostennote aufzufordern, besteht nicht. Dies gilt
nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn die Rechtsvertreter die Ein-
reichung einer Kostennote auf Aufforderung hin in Aussicht stellen, falls
sich der notwendige Vertretungsaufwand — wie vorliegend — aufgrund der
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Aktenlage zuverlassig abschatzen lasst (vgl. Art. 14 Abs. 2 VGKE; MICHAEL
BEUSCH, in: Kommentar zum Bundesgesetz Uiber das Verwaltungsverfah-
ren [VWVG], 2. Aufl.,, 2019, Rz. 17 zu Art. 64). Eine Parteientschadigung
von Fr. 3'000.— erscheint unter Wirdigung samtlicher Umstande fir das
vorliegende Beschwerdeverfahren angemessen. Da diese nur zu zwei Drit-
teln gezahlt werden muss, ist sie auf Fr. 2'000.— festzusetzen.

9.3 Obwohl der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, er-
scheint die von der Vorinstanz vorgenommene Kostenverteilung (je halftige
Bezahlung der Widerspruchsgebuhr in der Hohe von Fr. 800.— und Wett-
schlagung der Parteikosten in der H6he von Fr. 1'200.—) weiterhin ange-
messen und ist daher zu bestatigen.

10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen

(Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eréffnung rechtskraftig.

(Dispositiv nachste Seite)
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Dispositivziff. 2 der Verfi-
gung der Vorinstanz vom 4. Oktober 2019 wird teilweise aufgehoben, und
zwar in Bezug auf die nachfolgend genannten Waren der Klasse 5. Die
Vorinstanz  wird angewiesen, der internationalen Registrierung
Nr. 1'435'666 "NEAUVIA" zusatzlich fir die folgenden Waren Marken-
schutz in der Schweiz zu gewahren:

Klasse 5:

Préparations pharmaceutiques; préparations d'hygiéne a usage meédical;
empléatres, matériel pour pansements; désinfectants; préparations d'aloe
vera a usage pharmaceutique; cotons antiseptiques; cotons aseptiques;
préparations balsamiques a usage médical; baumes a usage médical; ban-
dages pour pansements; boues pour bains; boues médicinales; panse-
ments chirurgicaux; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; dé-
sodorisants, autres que pour étres humains ou animaux; préparations
pharmaceutiques; gaze pour pansements; glycérine a usage médical; co-
ton hydrophile; lubrifiants sexuels; préparations de lavage vaginal a usage
meédical; sels de bain a usage médical; préparations médicamenteuses
pour le bain; préparations thérapeutiques pour le bain; bains d'oxygene;
compresses; lotions a usage pharmaceutique; préparations pharmaceu-
tiques antipelliculaires; culottes hygiéniques; culottes absorbantes pour
l'incontinence; protege-slips [produits hygiéniques]; onguents a usage
pharmaceutique; teintures a usage médical; préparations pour lavages
oculaires; caches oculaires a usage médical; désodorisants pour véte-
ments et matiéres textiles; pilules autobronzantes; serviettes hygiéniques;
pansements a usage meédical; couches-culottes; couches pour l'inconti-
nence; couches pour bébés [changes]; bains vaginaux; bandes hygié-
niques; pommades a usage médical; préparations pour la désodorisation
d'atmosphere; préparations pour la purification d'air; pansements adhésifs;
solvants pour enlever les pansements adhésifs; préparations pharmaceu-
tiques pour soins cutanés; onguents contre les érythémes solaires; prépa-
rations contre les coups de soleil a usage pharmaceutique; savons deésin-
fectants; savons médicinaux.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.— werden der Beschwerdefihrerin zu
zwei Dritteln in der Hohe von Fr. 3'000.— und der Beschwerdegegnerin zu
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einem Drittel in der Hohe von Fr. 1'500.— auferlegt. Der Anteil der Verfah-
renskosten der Beschwerdefiihrerin wird mit dem geleisteten Kostenvor-
schuss von Fr. 4'500.— verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 1'500.— wird der
Beschwerdeflihrerin zurlickerstattet. Die Beschwerdegegnerin hat ihren
Anteil an den Verfahrenskosten in der Hohe von Fr. 1'500.— innerhalb von
30 Tagen ab Eréffnung des Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu Uber-
weisen.

3.
Die Beschwerdeflihrerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientscha-
digung von Fr. 2'000.— zu entrichten.

4,
Die Verteilung der Kosten im vorinstanzlichen Verfahren in Dispositiv-
ziff. 4-6 der angefochtenen Verfligung wird bestatigt.

5.
Dieses Urteil geht an:

— die Beschwerdeflhrerin (Einschreiben; Beilagen: Ruckerstattungs-
formular; Beschwerdebeilagen zurlck)

— die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein)

— die Vorinstanz (Ref-Nr. 100572; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zu-

rick)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Martin Kayser Julian Beriger

Versand: 13. Juli 2020
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