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Sachverhalt:

A.

Die Donatsch Grether AG (nachfolgend: Widerspruchsgegnerin) hinter-
legte am 12. Mai 2021 beim Institut fir Geistiges Eigentum IGE (nachfol-
gend: Vorinstanz) zwei Wort-/Bildmarken "Vita (fig.)", die am 20. Septem-
ber 2021 und am 6. Oktober 2021 in Swissreg verodffentlicht wurden. Die
zwei ohne Farbanspruch registrierten Wort-/Bildmarken sehen wie folgt
aus:

Regqistrierung Nr. 769'568: Registrierung Nr. 770'321:

Vita~ Vita™

Nach einer teilweisen Loschung der Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nisse vom 27. Dezember 2021 und 6. Januar 2022 sind die zwei Marken
im Register flr folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und
44 der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen nach
dem Abkommen von Nizza (SR 0.232.112.9) registriert:

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; nicht medizinische Seifen, Parfimeriewa-
ren, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege, insbesondere
Deodorants, kosmetische Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel,
insbesondere fur die Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht me-
dizinische Kosmetika, nicht medizinische Haarwasser.

Die Registrierung Nr. 769'568 enthalt in der Klasse 3 die Einschrankung:
"alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft". In den Klassen 5 und
44 ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis fur beide Marken iden-
tisch:

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterindrmedizi-
nische Praparate, insbesondere Arzneimittel, Bonbons flir medizinische Zwe-
cke, Vitaminpraparate, Schmerzmittel, Mittel zur Linderung der Hamorriden,
Arzneimittel zur Linderung von Erkaltung, Husten und Bronchialbeschwerden,
insbesondere Lutschtabletten und Lutschbonbons, Halssprays, medizinische
Tees; pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse flr die innere
und dussere (topische) Anwendung; pharmazeutische und veterinarmedizini-
sche Erzeugnisse zur Behandlung von rheumatischen und arthritischen
Krankheiten; pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse zur
Regeneration von Gelenken, Knorpel und der Haut; pharmazeutische und ve-
terindrmedizinische Erzeugnisse zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit,
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der Kollagenbildung, der Knorpelfunktion, der Hauptdurchblutung, sowie der
Entspannung von Muskeln, Sehnen und Gelenken; Hygienepraparate fir me-
dizinische Zwecke, insbesondere medizinische Hautcremen, medizinische
Haarmittel, medizinische Mittel zur Starkung der Nagel; Kopfschmerztablet-
ten; diatetische Lebensmittel und Erzeugnisse flir medizinische oder veteri-
narmedizinische Zwecke; Nahrungserganzungsmittel fir Menschen und
Tiere; Desinfektionsmittel; alle vorgenannten Waren schweizerischer Her-
kunft; alle vorgenannten Waren nicht flir den Dentalbereich und nicht fur
Heimtiere.

Klasse 44: Medizinische Dienstleistungen, Gesundheits- und Schonheitspfle-
ge fur Menschen.

B.

B.a Am 17. Dezember 2021 erhob die Markant Services International
GmbH (nachfolgend: Widersprechende) Widerspruch gegen die Eintra-
gung der Marke Nr. 769'568 (Widerspruchsverfahren Nr. 102'378). Die Wi-
dersprechende beantragte die Gutheissung des Widerspruchs fir alle Wa-
ren und die Ldschung der Schweizer Registrierung Nr. 769'568; unter Kos-
ten- und Entschadigungsfolgen zulasten der Widerspruchsgegnerin. Die
Widersprechende stitzte den Widerspruch auf den relativen Schutzaus-
schlussgrund der Verwechslungsgefahr. Mit identischem Rechtsbegehren
und Widerspruchsgrund erhob die Widersprechende am 1./3. Januar 2022
zudem Widerspruch gegen die Eintragung der Marke Nr. 770'0321 (Wider-
spruchsverfahren Nr. 102'406).

B.b Die zwei Widerspriche stitzen sich auf die nachstehend wiedergege-
bene altere internationale Registrierung Nr. 1'462'004 "vita (fig.)" mit Prio-
ritat der Erstanmeldung vom 28. August 2018 in der Bundesrepublik
Deutschland und Schutzausdehnung auf die Schweiz (Gaz. 2020/12).
Diese Wort-/Bildmarke mit eingetragenem Farbanspruch fiir dunkelblau,
hellblau, rot und weiss hat folgendes Aussehen:

B.c Gemass Registerdatenbank der World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPQ) ist die Widerspruchsmarke nach mehreren Einschrankungen
und Teilléschungen fir folgende Waren geschutzt:
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Klasse 3: Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toi-
lette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles volatiles;
savons; lotions capillaires; préparations de blanchiment et autres substances
lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

Klasse 5: Produits pharmaceutiques, autres qu'a usage dentaire; prépara-
tions médicales, autres qu'a usage dentaire; préparations vétérinaires; pré-
parations d'hygiéne a usage médical; aliments diététiques a usage meédical
ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants; lait maternisé;
compléments d'apport alimentaire pour étres humains et animaux; emplatres,
matériaux pour pansements; pansements a usage médical; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides;
tous les produits précités n'étant pas a base de ou dérivés du sang, de com-
posants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou
d'autres matériaux cellulaires.

B.d Nach einem doppelt gefuhrten Schriftenwechsel schloss die Vor-
instanz ihre Verfahrensinstruktion in den Widerspruchsverfahren
Nr. 102'378 und Nr. 102'406 mit Verfiigungen vom 4. April 2022 ab.

B.e Mit Verfiigungen vom 15. Juli 2022 hiess die Vorinstanz die zwei Wi-
derspriche teilweise gut und widerrief die Markenregistrierungen fir die
Warenklassen 3 und 5 sowie fur die Dienstleistung "Gesundheits- und
Schonheitspflege fur Menschen" der Klasse 44. Fur die "medizinischen
Dienstleistungen" (Klasse 44) wurde der Widerspruch abgewiesen. Die
Vorinstanz begrundete ihre Widerspruchsentscheide mit dem relativen
Schutzausschlussgrund der Verwechslungsgefahr.

C.

C.a Gegen die im Widerspruchsverfahren Nr. 102'406 ergangene Verfu-
gung vom 15. Juli 2022 erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: Be-
schwerdefuhrerin) am 12. September 2022 Beschwerde vor dem Bundes-
verwaltungsgericht (Beschwerdeverfahren B-4025/2022). Sie beantragt,
die Ziffern 1—4 der angefochtenen Verfigung seien aufzuheben, der Wi-
derspruch sei abzuweisen und es sei die Vorinstanz anzuweisen, der
Marke Nr. 770'321 "Vita (fig.)" Schutz auch im angefochtenen Umfang zu
gewahren; unter Kosten und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Be-
schwerdegegnerin. Die Beschwerdefuhrerin rugt, die Vorinstanz habe die
im Widerspruchsverfahren geltende Dispositionsmaxime missachtet, in-
dem sie die Dienstleistungen der Klasse 44 als mitangefochten betrachtet
habe. Zugunsten ihres Hauptbegehrens tragt die Beschwerdefihrerin zu-
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sammengefasst vor, der Ubereinstimmende Zeichenbestandteil "Vita" ge-
hére zum Gemeingut. Weil die grafische Gestaltung der Streitmarken keine
Ubereinstimmungen aufweise, bestehe keine rechtlich relevante Ver-
wechslungsgefahr.

C.b Am 13. September 2022 erhob die Beschwerdeflihrerin zudem gegen
die im Widerspruchsverfahren Nr. 102'378 ergangene Verfligung vom
15. Juli 2022 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde (Beschwerde-
verfahren B-4064/2022). Sie beantragt, die Ziffern 1—4 der angefochtenen
Verfliigung seien aufzuheben, der Widerspruch sei abzuweisen und es sei
die Vorinstanz anzuweisen, der Marke Nr. 769'568 "Vita (fig.)" Schutz auch
im angefochtenen Umfang zu gewahren; unter Kosten und Entschadi-
gungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdefihrerin
rigt eine Verletzung der Dispositionsmaxime. In der Sache verneint sie das
Vorliegen einer Verwechslungsgefahr.

D.

Mit prozessleitender Verfigung vom 20. September 2022 vereinigte die In-
struktionsrichterin die Beschwerdeverfahren B-4025/2022 und B-4064/
2022. Das Beschwerdeverfahren wird unter der Geschaftshummer
B-4025/2022 weitergefihrt.

E.

Am 18. Oktober 2022 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerde-
antwort samt Kostennote ein. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die An-
trage der Beschwerdegegnerin [recte: Beschwerdefihrerin] seien vollum-
fanglich zurtickzuweisen; unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Las-
ten der Beschwerdegegnerin [recte: Beschwerdeflihrerin]. Die Beschwer-
degegnerin flhrt aus, im vorinstanzlichen Verfahren habe sie in wider-
sprichlicher Weise einerseits die Gutheissung des Widerspruchs fir alle
Waren beantragt und andererseits die Léschung der Schweizer Registrie-
rung verlangt. Die Begrindung des Widerspruchs lasse aber keinen Zwei-
fel daran aufkommen, dass die ganze angefochtene Marke — inklusive
Dienstleistungen der Klasse 44 — mit dem Widerspruch belegt worden sei.
In der Sache vertritt die Beschwerdegegnerin die Auffassung, zwischen
den Streitmarken bestehe sowohl eine mittelbare als auch eine unmittel-
bare Verwechslungsgefahr.

F.
Am 22. November 2022 hob die Vorinstanz die in den Widerspruchsverfah-
ren Nr. 102'378 und Nr. 102'406 ergangenen Verfigungen vom 15. Juli
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2022 wiedererwagungsweise auf und ersetzte diese durch zwei neue Ver-
fugungen. Deren Dispositive lauten:

"1. Der Widerspruchsentscheid Nr. 102378 vom 15.07.2022 wird wiederer-
wagungsweise aufgehoben und durch den vorliegenden ersetzt.

2. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102378 wird vollumfanglich gutgeheis-
sen, d.h. hinsichtlich der Warenklassen 3 und 5."

3. [Widerspruchsgebiihr]
4. [Parteientschadigung]
5. [Zustellung]."

sowie:

"1. Der Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 102406 vom 15.07.2022
wird wiedererwagungsweise widerrufen und durch den vorliegenden er-
setzt.

2. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102406 wird gutgeheissen.

3. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 770321 — "Vita
((fig.))" wird fur alle Waren der Klassen 3 und 5 widerrufen."

4. [Widerspruchsgebiihr]
5. [Parteientschadigung]
6. [Zustellung]."

Zur Begrindung fuhrt die Vorinstanz aus, die durch einen Anwalt formulier-
ten Antrage in den Widerspruchsschriften gaben keinen Anlass zu einer
Interpretation. Ihre Ausdehnung der Widerspriche auf die Dienstleistungen
der Klasse 44 habe die Dispositionsmaxime verletzt, weshalb die Verfu-
gungen vom 15. Juli 2022 urspringlich fehlerhaft gewesen seien. Durch
die in Wiedererwagung gezogenen Verfiugungen werde die Beschwerde
teilweise gegenstandslos. In ihrer gleichzeitig innert erstreckter Frist einge-
reichten Vernehmlassung vom 22. Oktober 2023 [recte: 22. November
2022] beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit
diese nicht gegenstandslos geworden sei.

G.

Angesichts der teilweise in Wiederwagung gezogenen Verfugungen erhiel-
ten die Verfahrensbeteiligten mit Zwischenverfiugung vom 30. November
2022 Gelegenheit, sich zu aussern.
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H.

Mit Stellungnahme vom 7. Dezember 2022 beantragt die Beschwerdeflih-
rerin, das Beschwerdeverfahren B-4025/2022 sei fortzufiinren und es sei
ihr eine angemessene Frist zur Einreichung einer Replik anzusetzen.

L.

Am 13. Dezember 2022 liess die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsge-
richt ihre Stellungnahme zukommen. Sie fuhrt aus, in den Wiedererwa-
gungsverfigungen vom 22. November 2022 seien die Widerspriiche nur
noch fur die angefochtenen Waren der Klassen 3 und 5 gutgeheissen wor-
den. Das Beschwerdeverfahren sei in diesem Umfang fortzuflhren.

J.

Mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2022 setzte die Vorinstanz das Bundes-
verwaltungsgericht dariber in Kenntnis, dass sie den Parteien im Wider-
spruchsverfahren Nr. 102'378 am 24. November 2022 "das aktualisierte
Dispositiv zum Widererwagungsentscheid" vom 22. November 2022 zuge-
stellt habe. In der Beilage liess sie dem Bundesverwaltungsgericht das
Rektifikat des Dispositivs samt Kopie der Zustellungsschreiben vom
24. November 2022 zukommen. Die Vorinstanz fiihrt aus, sie habe es im
Wiedererwagungsentscheid Nr. 102'378 versdumt, sich zum Schicksal der
angefochtenen Marke zu aussern.

Das berichtigte Dispositiv der Wiedererwagungsverfligung vom 24. No-
vember 2022 (Nr. 102'378) hat folgenden Wortlaut:

"1. Der Widerspruchsentscheid Nr. 102378 vom 15.07.2022 wird wiederer-
wagungsweise aufgehoben und durch den vorliegenden ersetzt.

2. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 102378 wird vollumfanglich gutgeheis-
sen, d.h. hinsichtlich der angefochtenen Warenklassen 3 und 5.

3. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 769568 Vita
(fig.) wird fir alle Waren der Klassen 3 und 5 widerrufen.

4. [Widerspruchsgebiihr]
5. [Parteientschadigung]
6. [Zustellung]."

K.

Am 16. Dezember 2022 beantragt die Beschwerdegegnerin in ihrer unbe-
grindeten Stellungnahme, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit diese
nicht gegenstandslos geworden sei.
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L.

Mit Zwischenverfligung vom 20. Dezember 2022 verfligte die Instruktions-
richterin die Weiterfuhrung des Beschwerdeverfahrens flr die die Waren
der Klassen 3 und 5. Der Beschwerdefiihrerin wurde antragsgemass Frist
zur Einreichung einer Replik angesetzt.

M.

Mit Replik vom 30. Januar 2023 erklart die Beschwerdeflihrerin, aufgrund
der in Wiedererwagung gezogenen Verfligungen vom 22./24. November
2022 habe sie das Rechtsbegehren Ziffer 1 entsprechend anpassen mis-
sen. In der Sache macht sie zusammengefasst geltend, das Wort "Vita" sei
ein elementarer Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs und als sol-
cher freihaltebediirftig und dem Gemeingut zugehorig.

N.

In ihrer Duplik vom 3. Marz 2023 korrigiert die Beschwerdegegnerin ihre in
der Beschwerdeantwort vom 18. Oktober 2022 gestellten Rechtsbegehren
in Bezug auf die Parteibezeichnung. Die Beschwerdegegnerin bestreitet,
dass es in einem Widerspruchsverfahren zulassig sei, absolute Aus-
schlussgrinde wie die (absolute) Freihaltebedirftigkeit zu prifen.

O.
Die Parteien reichten am 28. Marz 2023 und am 18. April 2023 ihre Kos-
tennoten ein.

P.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird — soweit sie entscheiderheb-
lich sind — in den nachfolgenden Erwagungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist fur die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfligungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustandig
(Art. 31 und Art. 33 Bst.e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG,
SR 173.32] i.V.m. Art. 5 und Art. 44 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
[VWVG, SR 172.021]). Die Beschwerdeflhrerin ist als Verflgungsadressa-
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tin zur Beschwerdeflihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Be-
schwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52
Abs. 1 VwWVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63
Abs. 4 VWVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Die Vorinstanz kann bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene
Verfugung in Wiedererwagung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VWVG). Eine lite pen-
dente verfligte Wiederwagung der Vorinstanz beendet die Rechtsstreitig-
keit nur insoweit, als mit der neu erlassenen Verfigung dem Begehren der
Beschwerdeflihrerin entsprochen wird. In diesem Umfang wird die Be-
schwerde gegenstandslos. Die Beschwerdeinstanz hat gemass Art. 58
Abs. 3 VwVG die Behandlung der Beschwerde fortzusetzen, soweit diese
durch die neue Verfigung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden
ist (ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskom-
mentar VWVG, 3. Aufl. 2023, Art. 58 N 45 f.; BGE 127 V 228 E. 2b/bb).

2.2 Die Vorinstanz zog die zwei angefochtenen Verfigungen vom 15. Juli
2022 am 22. November 2022 und am 24. November 2022 in der korrigier-
ten Fassung wahrend des Beschwerdeverfahrens rechtzeitig in Wiederer-
wagung (vgl. BVGE 2011/30 E. 5.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBUHLER/KAY-
SER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022,
Rz. 3.44; PFLEIDERER, a.a.0., Art. 58 VWVG N 36). Die Widerspriiche in
den Verfahren Nr. 102'378 und 102'406 werden neu mit unveranderter Be-
grindung fir die Warenklassen 3 und 5 gutgeheissen. Dadurch verengt
sich der Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren, wogegen die Parteien
in ihren Stellungnahmen keine Einwande erheben. Auch die Beschwerde-
gegnerin, welche in ihrer Beschwerdeantwort die Dienstleistungen der
Klasse 44 noch als vom Widerspruch mitumfasst betrachtet hatte, bean-
tragt in ihrer Stellungnahme vom 16. Dezember 2022, die Beschwerde sei
abzuweisen, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sei. Die Be-
schwerde ist daher im Umfang der nicht mehr strittigen Dienstleistungen
(Klasse 44) gegenstandslos geworden und abzuschreiben.

3.
3.1 Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer alte-

ren Marke ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-
tungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
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ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]).

3.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand eines Vergleichs zwischen den Registereintragen der Widerspruchs-
marke und der angefochtenen Marke, soweit wie hier keine frist- und form-
gerecht erhobene Einrede des Nichtgebrauchs entgegensteht (Urteile des
BVGer B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3 "VOLKSWAGEN/Volks-
Werkstatt"; B-4669/2019 vom 25. November 2021 E. 3.2 "Carglass/Car-
gest"; je mit Hinweisen). Fur die Annahme gleichartiger Waren und Dienst-
leistungen sprechen eine einheitliche Wertschopfungskette, der gleiche
Verwendungszweck, ein ahnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die
marktibliche Verknlipfung oder enge Zusammengehorigkeit der Produkte
mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstatten (Urteile des BVGer
B-5404/2021 vom 16. August 2022 E. 2.2 "VIFOR/VITOP"; B-3464/2020
vom 8. Juli 2022 E. 2.2 "AGERIBIER/Ageribier [fig.]"; je mit Hinweisen).

3.3 Die Zeichenahnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 121 Ill 377 E. 2a "Boss/Boks", mit Hinweisen). Der visuelle
Eindruck von Wort-/Bildmarken ist nach denselben Grundsatzen wie bei
reinen Bildmarken zu bestimmen. In Bezug auf den Wortbestandteil kén-
nen die zu Wortmarken entwickelten Grundsatze herangezogen werden.
Dabei ist zu beachten, dass in einer Wort-/Bildmarke auch der Wortbe-
standteil lediglich in seiner konkreten grafischen Gestaltung geschitzt ist
(GALLUS JOLLER, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 218; zum Wortbestand-
teil: BGE 127 Il 160 E. 2b/aa Ff. "Securitas/Securicall u.a.", 122 Il 382
E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; je mit Hinweisen). Bei aus Wort-
und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend fur den Ge-
samteindruck sind die pragenden Wort- oder Bildelemente, wahrend kenn-
zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflus-
sen. Enthalt eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildele-
mente, kdnnen diese den Erinnerungseindruck gleichermassen pragen
(Urteil des BVGer B-1084/2020 vom 23. Marz 2021 E. 2.3 "INVISA-
LIGN/SWISS INSIDE SUISSEALIGN [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schwei-
zerisches Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht,
2. Aufl. 2009, Rz. 930 f. [zit. MARBACH, SIWR III/1]).
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3.4 Fir die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck mass-
gebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128
Il 441 E. 3.1 "Appenzeller® Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]";
121 1l 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der mass-
gebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke zu bertcksichtigen (BGE 121 11l 377 E. 2a "Boss/Boks", mit Hinwei-
sen). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn aufgrund der Ahn-
lichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu befiirchten sind, welche das bes-
ser berechtigte Zeichen in seiner Unterscheidungsfunktion beeintrachtigen
(BGE 128 111 441 E. 3.1 "Appenzeller® Switzerland [fig.]/Appenzeller Natu-
ral [fig.]"; 128 Il 96 E. 2a "Orfina [fig.]/Orfina"; MATTHIAS STADELI/SIMONE
BRAUCHBAR BIRKHAUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz,
Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N 26 ff.).

4,

4.1 Die fUr die Widerspruchsmarke geschutzten Waren der Klasse 3 gelten
als Massenartikel des taglichen Bedarfs. Gemass standiger Rechtspre-
chung ist bei solchen Waren mit einer geringeren Aufmerksamkeit und ei-
nem geringeren Unterscheidungsvermégen der Konsumenten zu rechnen
als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger
geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschrankt bleibt (BGE 122 11l 382
E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Urteile des BVGer B-5868/2019
vom 8. Juli 2020 E. 3.1 "NIVEA [fig.]/NEAUVIA"; B-5145/2015 vom 11. De-
zember 2017 E. 5222 "The SwissCellSpa EXPERIENCE
[fig.)/SWISSCELL"; je mit Hinweisen).

4.2 Zu den geschitzten Waren der Widerspruchmarke in der Klasse 5 zah-
len sowohl rezeptpflichtige als auch frei erhaltliche Pharmazeutika, Pro-
dukte mit medizinischem und diatetischem Zweck sowie Nahrungsergan-
zungsmittel. Gemass standiger Rechtsprechung setzen sich die massge-
blichen Verkehrskreise solcher Waren aus Fachpersonen mit geschultem
Unterscheidungsvermégen und aus Endabnehmerinnen und Endabneh-
mern zusammen. Der Grad der Aufmerksamkeit wird bei medizinischen,
pharmazeutischen und diatetischen Produkten sowie Nahrungsergan-
zungsmitteln im Vergleich zu Massenkonsumgutern des taglichen Bedarfs
héher eingeschatzt, weil solche Waren die Gesundheit betreffen (Urteile
des BVGer B-2473/2022 vom 5. April 2023 E. 3.1.3 "acara/AIRCARE
[fig.]"; B-4103/2021 vom 17. Méarz 2023 E. 3.2 "VYQUELVO/FYDENVO";
B-1084/2015 vom 22. Marz 2015 E. 3 "Drospira/Prospire"; je mit Hinwei-
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sen). Es ist im Weiteren anzunehmen, dass Stoffen zur Vertilgung von Tie-
ren, Pilzen und Pflanzen mit einem zumindest durchschnittlichen Aufmerk-
samkeitsgrad begegnet wird, um die spezifischen Anwendungen dieser
Gefahrenstoffe sicher zu gestalten (vgl. Urteil des BVGer B-5422/2019 vom
6. Juli 2021 E. 4 "Canna [fig.]/Cannatonic").

5.

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

5.2 Die angefochtenen Parfumeriewaren der Klasse 3 sind identisch mit
produits des parfumerie der Widerspruchsmarke, atherische Ole mit huiles
volatiles, nicht medizinische Haarwasser mit lotions capillaires sowie
Wasch- und Bleichmittel mit préparations de blanchiment et autres sub-
stances lessivielles. Die angefochtenen nicht medizinischen Seifen, Mittel
zur Koérper- und Schénheitspflege, Deodorants, kosmetische Nagelpflege-
mittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbesondere fir die Hand, Hand-
und Nagelcremen, Nagellacke und nicht medizinischen Kosmetika sind
identisch mit oder werden mitumfasst von den weit gefassten Warenbegrif-
fen savons, produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de
toilette der Widerspruchsmarke. Bei diesen Waren ist Warengleichheit be-
ziehungsweise eine starke Warengleichartigkeit anzunehmen (vgl. Urteile
des BVGer B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 4.1 "NIVEA [fig.JNEAUVIA";
B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 5.2 "CLINIQUE/Dermaclinique
Beauty Farm [fig.]"; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.1.1 f. "LUMI-
NOUS").

5.3 Beim Warenvergleich in der Klasse 5 sind die begrifflich weit gefassten
Waren der angefochtenen Marke "Pharmazeutische Erzeugnisse, medizi-
nische und veterindrmedizinische Praparate" und "Erzeugnisse fur medizi-
nische oder veterinarmedizinische Zwecke" samt den umfangreichen An-
wendungsspezifikationen und "Hygienepraparate fur medizinische Zwe-
cke" mit den ebenfalls weit formulierten produits pharmaceutiques, prépa-
rations médicales, préparations vétérinaire und den préparations d'hygiéne
a usage médical der Widerspruchsmarke identisch beziehungsweise wer-
den von Letzteren miteingeschlossen. Diese Waren gehdren zum gleichen
Markt und haben den gleichen Verwendungszweck: Sie dienen der Vor-
beugung oder der Behandlung von Krankheiten und werden in der Regel
Uber die gleichen Vertriebskanale, wie zum Beispiel Apotheken verkauft.
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Identisch sind sodann "diatetische Lebensmittel" der angefochtenen Marke
und aliments diététiques a usage médical ou vétérinaire, y compris pour
personnes invalides et enfants der Widerspruchsmarke, "Nahrungsergan-
zungsmittel fir Menschen und Tiere" und compléments d'apport alimen-
taire pour étres humaines et animaux sowie "Desinfektionsmittel" und dés-
infectants. Eine weitere Ubereinstimmung besteht insofern, als in beiden
Warenverzeichnissen der Dentalbereich vom Schutz ausgenommen ist.
Soweit die Waren der angefochtenen Marken auf der Basis oder als Deri-
vate von sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de
cellules graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires gewonnen werden,
ist aufgrund des gleichen Markts mit Verkauf Gber die gleichen Vertriebs-
kanale und des gleichen gesundheitlichen Zwecks Warengleichartigkeit
anzunehmen (vgl. Urteil des BVGer B-1084/2015 vom 22. Marz 2016
"DROSPIRA/PROSPIRE" E. 4.3; MARBACH, SIWR I11I/1, Rz. 820 ff.; je mit
Hinweisen).

5.4 Die Feststellungen der Vorinstanz, wonach die Waren der Klassen 3
und 5 gleich oder gleichartig sind, werden bestatigt. Dieses Prifergebnis
ist auch von den Parteien zu Recht unwidersprochen geblieben.

6.

6.1 Zur Zeichenahnlichkeit fiihrt die Vorinstanz an, die Vergleichsmarken
seien wegen der Ubereinstimmenden Buchstabenfolge "vita" in den Aspek-
ten Schriftbild, Klang und Sinngehalt identisch (Verfugungen, Ziff. 111.C.5).
Im Bildvergleich erwog die Vorinstanz, dass die grafischen Elemente der
angefochtenen Marken nicht zu einem Verlust der Individualitat des tber-
nommene Wortelements "vita" fiihrten. Die Ubernahme des Wortelements
"vita" rufe im Gesamteindruck daher trotz der klar unterschiedlichen "figu-
rativen Gestaltung" der Vergleichszeichen eine Zeichenahnlichkeit hervor
(Verfugungen, Ziff. lll.C., Rz. 4-6).

6.2 Die Beschwerdeflhrerin bestreitet das Vorliegen einer rechtlich rele-
vanten Zeichenahnlichkeit: Weil der Wortbestandteil "vita" zum Gemeingut
gehdre, kdnne die Zeichenahnlichkeit nicht mit dem Klang und Sinngehalt
begriindet werden (Beschwerdeschrift, Rz. 30—42; Replik, Rz. 24). Fir den
Zeichenvergleich sei daher das Schriftbild und die grafische Gestaltung re-
levant. In diesen Aspekten seien aber deutliche Unterschiede zwischen
den Zeichen feststellbar (Replik, Rz. 23).
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6.3 Die Beschwerdegegnerin bejaht eine Zeichenahnlichkeit. Sie ist der
Ansicht, dass das Ubereinstimmende Wort "vita" den Hauptbestandteil bei-
der Zeichen bilde (Beschwerdeantwort, S. 7)

6.4 Die altere Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke. Sie besteht
aus dem Wortteil "vita" in weisser Handschrift und einem weiss umrande-
ten, roten Herz, das den i-Punkt ersetzt. Den Worthintergrund bildet ein
leicht schrag positioniertes, hell- und dunkelblaues Dreieck mit abgerunde-
ten Seiten und Ecken. Die zwei angefochtenen Marken sind ebenfalls als
Wort-/Bildmarken eingetragen. Sie setzen sich zusammen aus dem Wort-
teil "Vita" in Druckschrift und einer dartiber angeordneten, ellipsenahnli-
chen Form, welche den i-Punkt ersetzt. In der angefochtenen Marke
Nr. 769'568 ist in dieser ellipsenahnlichen Form zusatzlich ein weisses
Kreuz auf dunklem Grund gesetzt.

6.4.1 Die jungeren Marken "Vita (fig.)" haben den Wortbestandteil "vita" der
alteren Marke erkennbar Gbernommen. Im Gesamteindruck sind die Kolli-
sionszeichen somit als ahnlich zu beurteilen, weil sie in einem wesentlichen
Bestandteil Gbereinstimmen (vgl. BGE 127 Ill 160 E. 2c "Securitas/Securi-
call u.a.").

6.4.2 An dieser Feststellung andert der Einwand der Beschwerdefihrerin
nichts, wonach im Unterschied zur Widerspruchsmarke die angefochtenen
Wort-/Bildmarken in einer tblichen Druckschrift und mit grossem Erstbuch-
staben gesetzt seien. Hierzu ist in Erinnerung zu rufen, dass bei Wort-/Bild-
marken Ubliche Schriftarten, regelmassige Handschriften und Varianten in
der Gross-/Kleinschreibung in der Regel keine Unterscheidungskraft ver-
mitteln und damit nichts Wesentliches zur Unterscheidbarkeit beitragen
(Urteil des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 "terroir [fig.]"; Urteil
des BVGer B-3464/2020 vom 8. Juli 2022 E. 5.1 "AGERIBIER/Ageribier
[fig.]", mit Hinweisen). Auch der Unterschied, dass in den jingeren Marken
als i-Punkt eine nach unten offene, leicht abgewandelte Ellipsenform an-
statt eines Herzens gesetzt ist, wendet die Zeichenahnlichkeit im Bildas-
pekt nicht ab. Denn im Gesamteindruck tritt der Bildteil der jungeren Mar-
ken gegenuber dem Ubereinstimmenden Wortteil in den Hintergrund. Die-
ser Bildteil erschopft sich in einer leicht veranderten, geometrischen Grund-
form, welche die Verkehrskreise als Ubliche und wenig einpragsame Ver-
zierung wahrnehmen (vgl. Urteil des BVGer B-5739/2017 vom 8. Oktober
2019 E. 5.3 "AREA INTERNATIONAL/AREAMOoney [fig.]", mit Hinweisen).
An dieser Beurteilung &andert auch das zusatzliche weisse Kreuz auf dunk-
lem Grund in der Marke Nr. 769'568 nichts Entscheidendes (vgl. Urteil des
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BVGer B-2266/2018 vom 14. Oktober 2020 E. 7.2.1 "QR-Code [fig.]"). Die
Einwande der Beschwerdefiihrerin zur vorinstanzlichen Beurteilung der
Zeichenahnlichkeit erweisen sich somit als unbegriindet.

6.5 Zwischen den Kollisionsmarken ist demnach Zeichenahnlichkeit anzu-
nehmen.

7.1 Mit Blick auf die Bestimmung der Kennzeichnungskraft des Schriftbil-
des der Widerspruchsmarke unterstreicht die Beschwerdeflihrerin die be-
sondere typografische Gestaltung (Beschwerdeschrift, Rz. 31). Die Hand-
schrift des Wortbestandteils "vita" ist indessen als Ublich einzustufen. Zur
Unterscheidbarkeit vermag sie daher nichts Entscheidendes beizutragen
(vgl. E. 6.4.2 hiervor).

In Bezug auf die Kennzeichnungskraft des Bildaspekts ist die banale, rote
Herzform mit weisser Umrandung nicht geeignet, dem Zeichen im Gesamt-
eindruck einen individuellen Charakter zu verleihen (zu einer kennzeich-
nungskraftigen Gestaltung des Motivs: Urteil des BVGer B-4841/2007 vom
28. August 2008 E. 7 "Herz [fig.]/Herz [fig.]"). Die Herzform wirkt fir Waren
der Klasse 5 ausserdem beschreibend. Der Zeichenhintergrund hat die
Form eines unregelmassigen, dunkelblauen Dreiecks mit abgerundeten
Ecken und Kanten, die hell- und dunkelblau umrandet sind. Auch dieses
Bildelement fuhrt nicht dazu, dass sich dieses Dreieck wesentlich von einer
elementaren geometrischen Grundform unterscheiden wirde (vgl. Urteile
des BVGer B-4669/2019 vom 25. November 2021 E. 7.2 "Carglass/Car-
gest"; B-264/2017 vom 5. Juni 2018 E. 6.3 "Winkel [fig.]/Winkel [fig.]"). Die
Kombination der verschiedenen Formelemente zusammen mit den bean-
spruchten Farben verleiht dem Bildelement in seiner Gesamtheit aber eine
geringe Kennzeichnungskraft. Bei der Beurteilung der Verwechslungsge-
fahr ist der Bildaspekt des Widerspruchszeichens daher trotz der gemein-
freien beziehungsweise schwach kennzeichnenden Bestandteile nicht voll-
standig vernachlassigbar (vgl. BGE 122 111 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon,
Kamillan").

7.2 Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist im Weiteren die Kennzeich-
nungskraft des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke umstritten.

7.2.1 Die Vorinstanz trifft die Annahme, dass der Widerspruchsmarke "vita
(fig.)" in Verbindung mit den registrierten Waren der Klassen 3 und 5 kein
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direkt beschreibender oder anpreisender Charakter zukomme. Praxisge-
mass werde beim Wort "vita" in Alleinstellung weder ein Hinweis auf Vita-
mine noch auf die Begriffe "vital" oder "Vitalitat" erkannt. Die Widerspruchs-
marke sei daher durchschnittlich kennzeichnungskraftig (Verfigungen,
Ziff. 111.D.4 f.).

7.2.2 Unter Hinweis auf die Bundesgerichtsentscheide BGE 118 1l 181
"DUO" und BGE 139 11l 176 "YOU/ONLY YOU" macht die Beschwerdeflh-
rerin erstens geltend, dass das Wort "vita" Bestandteil des italienischen
Grundwortschatzes und damit unentbehrlich und nicht substituierbar sei.
Als elementarster Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs misse das
Wort "vita" — gleich wie das Personalpronomen "YOU" — flir den ungehin-
derten Gebrauch im Geschéaftsverkehr umfassend freigehalten werden.
Zweitens betreffe ein wesentlicher Teil der in den Klassen 3 und 5 bean-
spruchten Waren unmittelbar die Erhaltung, Erleichterung, Verbesserung
oder Verschonerung des Lebens. Das Wort "vita" umschreibe daher den
Zweck fiur eine Vielzahl an Waren der Klassen 3 und 5. Aufgrund dessen
bestehe ein schitzenswertes Kollektivinteresse der Marktbeteiligten an der
freien Verwendung des Begriffs "vita" (Beschwerdeschrift, Rz. 30—-42; Rep-
lik, Rz.11-15). Drittens bestehe eine Markenverwasserung (Replik,
Rz. 17, 31)

7.2.3 Die Beschwerdegegnerin nimmt mit der Vorinstanz an, dass die Wi-
derspruchsmarke eine gewdhnliche Kennzeichnungskraft aufweist, weil
das Wort "vita" keine Bedeutung im Zusammenhang mit den Produkten
habe (Widerspruchsschrift, Rz. 28). Im Weiteren wirft die Beschwerdegeg-
nerin der Beschwerdeflhrerin widersprichliches Verhalten vor: Einerseits
behaupte die Beschwerdeflihrerin, das Wort "vita" sei freihaltebedurftig.
Andererseits habe sie demungeachtet die Wortmarke "VITA" (Nr. 778'421)
im Register angemeldet (Beschwerdeantwort, S. 6).

7.3 Das Substantiv "vita" ist lateinischen Ursprungs und hat die Hauptbe-
deutung "Leben" (Urteile des BVGer B-2200/2021 vom 26. April 2022 E. 6
"HERVYYTA/Enhervyda [fig.]"; B-6097/2010 vom 16. Marz 2011 E. 6.2.4
"BELLADERM?"). Italienischsprachige Verkehrskreise erkennen in diesem
Wort weitere Sinngehalte wie "Lebensbeschreibung", "Taille", "Oberkorper"
oder im Ubertragenen Sinne auch "Ewigkeit" (https://de.pons.com/lberset-
zung/italienisch-deutsch/vita; https://de.langenscheidt.com/italienisch-
deutsch/vita [abgerufen am 13.2.2024]). Im medizinischen Kontext verste-
hen deutschsprachige Verkehrskreise das Wort auch im Sinne von "Le-
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bensfunktion" und "Lebenskraft" (https://www.duden.de/rechtschrei-
bung/Vita [abgerufen am 13.2.2024]). Weist ein Wort wie hier mehrere Be-
deutungen auf, so ist von derjenigen Bedeutung auszugehen, die aus Sicht
der massgebenden Verkehrskreise im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Produkten im Vordergrund steht (BGE 145 Ill 178 E. 2.3.2
"APPLE", mit Hinweisen; vgl. STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, a.a.O.,
Art. 2 MSchG N 123; ASCHMANN, a.a.0., Art. 2 lit. a MSchG N 154).

7.3.1 Im medizinischen, veterinarmedizinischen, pharmazeutischen und di-
atetischen Kontext der Klasse 5 weist das Wort "vita" in direkter Weise da-
rauf hin, dass die bezeichneten Waren das Leben oder die Lebenskraft
férdern oder die Lebensfunktion erhalten. Die massgeblichen Verkehrs-
kreise werden solcherart bezeichnete Waren unmittelbar mit den positiven
Wirkungen auf ihre Lebensfunktionen in Verbindung bringen und den Wort-
bestandteil nicht in seiner markenspezifischen Unterscheidungs- und Her-
kunftsfunktion wahrnehmen. Wegen dieses direkt beschreibenden Gehalts
ist der Wortbestandteil "vita" der Widerspruchsmarke fir folgende als
gleich oder gleichartig beurteilten Waren der Klasse 5 nicht kennzeich-
nungskraftig: Produits pharmaceutiques, autres qu'a usage dentaire; pré-
parations médicales, autres qu'a usage dentaire; préparations vétérinaires;
préparations d'hygieéne a usage médical; aliments diététiques a usage mé-
dical ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants; lait ma-
ternisé; compléments d'apport alimentaire pour étres humains et animaux;
emplétres, matériaux pour pansements; pansements a usage meédical; dé-
sinfectants; tous les produits précités n'étant pas a base de ou dérivés du
sang, de composants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules
graisseuses ou d'autres matériaux cellulaires.

7.3.2 Der Einwand, wonach das Wort "vita" in Alleinstellung keine Anspie-
lungen auf "Vitamine", "vital" oder "Vitalitat" enthalte (Duplik, Rz. 5), stellt
dieses Ergebnis nicht in Frage. Da die angesprochenen Verkehrskreise
das Wort "vita" bereits in unveranderter Form verstehen (E. 7.3 hiervor),
kann offenbleiben, ob diese aus dem Wortstamm weitere Sinngehalte —
wie beispielsweise "vital" — ableiten.

7.3.3 Bei den Waren der Klasse 3 ist der Produktbezug zwischen dem Wort
"vita" und den Eigenschaften und dem Verwendungszweck der Waren pro-
duits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; dentifri-
ces non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles volatiles; savons
und lotions capillaires demgegeniber weniger eng. Das Wort "vita" weckt

Seite 17



B-4025/2022, B-4064/2022

fur diese Waren der Klasse 3 allerdings Gedankenassoziationen wie "Ver-
besserung oder Verschénerung des Lebens" (Replik, Rz. 15) und vermittelt
dadurch eine positiv konnotierte Anpreisung. Der Wortbestandteil "vita" ist
im Zusammenhang mit diesen geschiitzten Waren der Klasse 3 aufgrund
des anpreisenden Charakters nicht kennzeichnungskraftig.

Fir die Waren préparations de blanchiment et autres substances lessiviel-
les; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser der Klasse 3
wirkt das Wortelement "vita" demgegenuber weder anpreisend noch be-
schreibend. Fur diese Waren ist der Wortbestandteil "vita" durchschnittlich
kennzeichnungskraftig.

7.3.4 Die vorinstanzliche Feststellung, wonach der Wortbestandteil "vita"
der Widerspruchsmarke fir alle eingetragenen Waren der Klassen 3 und 5
durchschnittlich kennzeichnungskraftig sei, trifft somit fir den Uberwiegen-
den Teil der Waren nicht zu.

7.4 Die Beschwerdeflhrerin macht geltend, die Widerspruchsmarke sei in
ihrem Wortbestandteil nicht nur beschreibend, sondern auch verwassert.
Zum Nachweis filhrt sie 75 Schweizer Markeneintragungen an, die den Be-
standteil "vita" fur Waren der Klassen 3 und 5 enthalten sowie 50 weitere
internationale Registrierungen (Stellungnahme vom 31. Januar 2022, Bei-
lagen 1-2; Replikbeilagen 1—4). In ihrer Replik reicht die Beschwerdeflih-
rerin weitere Beweismittel ein, die den tatsachlichen Gebrauch von Pro-
dukten belegen, die mit dem Markenbestandteil "vita" gekennzeichnet sind.
Danach sollen 19 Unternehmen Marken mit dem Bestandteil "vita" fir 94
verschiedene Produkte verwenden (Replik, Rz. 31, Beilagen 5-25).

7.4.1 Fir die Geltendmachung einer Verwasserung durch Drittzeichen
reicht die blosse Registerhdufigkeit ohne Nachweis eines breiten und diver-
sifizierten Gebrauchs nicht aus (Urteil des BVGer B-4103/2021 vom
17. Marz 2023 E. 6.1 "VYQUELVO/FYDENVQO", mit Hinweisen; ASCH-
MANN, a.a.0., Art. 2 lit. a MSchG N 164).

7.4.2 Die eingereichten Belege zum tatsachlichen Gebrauch von Vita-Mar-
ken flir Waren der Klassen 3 und 5 lassen sich zu einem erheblichen Teil
nicht dem schweizerischen Markt zuordnen (Replikbeilagen 5, 8-10, 17,
18-25). In drei Fallen wird dieselbe Marke mit einer identischen Anbieterin
dokumentiert (Replikbeilagen 12 und 14-15). Die Beschwerdebeilagen 6,
9, 12, 14-17 und 20 zeigen auf, dass das Wort "Vita" auf den Produktpa-
ckungen teilweise mit einem Zusatz wie "-B", "-C" oder "-D" aufgedruckt ist,

Seite 18



B-4025/2022, B-4064/2022

was auf die Verwendung einer Abkurzung fur "Vitamine" schliessen lasst.
Die ins Recht gelegten Internet-Recherchen belegen daher nicht rechts-
genuglich, dass die Verkehrskreise infolge eines breiten und diversifizier-
ten Gebrauchs im Wort "vita" ein verwassertes Zeichenelement erkennen.
Die haufige Verwendung des Wortes "vita" in den Registern liefert aber im-
merhin ein Indiz dafiir, dass es sich um eine flr die beanspruchten Waren
naheliegende und nicht um eine fir ein bestimmtes Unternehmen charak-
teristische Bezeichnung handelt (vgl. RKGE vom 23. Juni 1999 "Wave
Rave/the Wave", in: sic! 1999 S. 648, 650).

7.4.3 Im Ergebnis gelingt es der Beschwerdeflihrerin nicht, eine zusatzli-
che Schwachung des Wortbestandteils "vita" fir alle Waren der Klassen 3
und 5 durch Verwasserung nachzuweisen.

7.5 Zur geltend gemachten Freihaltebedurftigkeit des Wortbestandteils
"vita" wendet die Beschwerdegegnerin ein, absolute Ausschlussgriinde wie
das (absolute) Freihaltebedurfnis seien im Widerspruchsverfahren irrele-
vant (Duplik, Rz. 4). Denn diese Frage habe die Schutzunfahigkeit bezie-
hungsweise Nichtregistrierbarkeit zum Thema (Beschwerdeantwort, S. 6).

7.5.1 Thema des Widerspruchsverfahrens bilden grundsatzlich nur die re-
lativen Ausschlussgrunde nach Art. 3 Abs. 1 MSchG. Die absoluten Aus-
schlussgrinde sind aber mit Blick auf den Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke relevant (ADRIAN WYSS, Geltendmachung und Nachweis
der Verkehrsdurchsetzung im Widerspruchsverfahren, in: sic! 2023 S. 391,
394; GREGOR WILD, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge-
setz [MSchG], Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 31 N 16, mit Hinweis
auf: Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 2.2
"GEO/Geo influence"; GALLUS JOLLER, Beschreibend oder anspielend? In-
dizien fur die Zulassigkeit von Wortabwandlungen als Marken, in: PMMBI
2005, S. 47, 55). Die seitens der Beschwerdefuhrerin aufgeworfenen Fra-
gen zur Freihaltebeddrftigkeit des Wortes "vita" betreffen die Bestimmung
des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke (vgl. Urteil des BVGer
B-5422/2019 vom 6. Juli 2021 E. 7.2 ff. "Canna [fig.]/Cannatonic"). Der Ein-
wand der Beschwerdegegnerin erweist sich somit als unbegriindet.

7.5.2 Soweit die Beschwerdeflhrerin die Bedeutung des Wortes "vita" als
elementares Zeichen des allgemeinen Sprachgebrauchs hervorhebt, das
fur den Geschéaftsverkehr umfassend freigehalten werden musse, gilt Fol-
gendes: Das Wort "vita" ist zunachst kein Elementarzeichen wie etwa der
Buchstabe "M" (BGE 134 11 314 E. 2.3.2 und E. 2.3.4 "M/M-Joy"). "Vita" ist
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auch nicht vergleichbar mit dem zahlenbezogenen Wort "duo”, das in be-
stimmten Verwendungsarten Sinngleichheit mit der einstelligen Zahl "zwei"
hervorruft und deswegen eine Monopolisierung als Marke nicht zulasst
(BGE 118 Il 181 E. 3c "DUQ"). Ebenso unzutreffend ist der Analogie zum
Personalpronomen "you": Das Wort "you" ist im Unterschied zu "vita" ein
zur personlichen Anrede der Abnehmer unentbehrlicher Ausdruck des all-
gemeinen englischen Sprachgebrauchs und gilt deswegen als freihaltebe-
duarftig (BGE 139 Ill 176 E. 3-5.2 "YOU/ONLY YOU"). Das Wort "vita" ist
den zitierten Fallen nicht so ahnlich, dass sich eine entsprechende Erstre-
ckung der Rechtsfolgen fir unentbehrliche Ausdriicke rechtfertigen wirde.
Denn "vita" ist lediglich ein Wort der italienischen Sprache, das dem Grund-
wortschatz zugehdrt (vgl. JOLLER, a.a.0., Art. 3 MSchG N 94). Nach stan-
diger Rechtsprechung gilt das Spezialitatsprinzip grundsatzlich auch fir
banale Zeichen und fir Begriffe des Grundwortschatzes (vgl. BGE 145 llI
178 E.2.3.2 "APPLE"; 139 Il 176 E. 5.1 "YOU"; Urteil des BGer
4A 330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 2.2.3 "Think"; Urteile des BVGer
B-5806/2017 vom 27. Juni 2019 E. 3.1 "MERCI").

7.5.3 Das Wort "vita" ist fur préparations de blanchiment et autres subs-
tances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser
(Klasse 3) kein unentbehrlicher Ausdruck. Fur die weiteren geschutzten
Waren der Klassen 3 und 5 ist bereits in Erwagung 7.3.1 und 7.3.3 die
Annahme getroffen worden, dass "vita" dem Gemeingut zugehort. Auf all-
fallige wettbewerbliche Freihalteinteressen der Marktteilnehmer ist daher
nicht weiter einzugehen.

7.5.4 Die Beschwerdegegnerin wirft der Beschwerdefuhrerin widersprich-
liches Verhalten vor. Einerseits behaupte die Beschwerdefihrerin, der
Wortbestandteils "vita" sei freihaltebedurftig. Andererseits habe sie trotz-
dem eine Wortmarke "VITA" (Nr. 778'421) angemeldet (Beschwerdeant-
wort, S. 6).

Die Beschwerdefihrerin hinterlegte wahrend des laufenden Widerspruchs-
verfahrens am 15. Marz 2022 zuséatzlich zu den zwei angefochtenen Wort-
/Bildmarken die Wortmarke "VITA" (Nr. 778'421). Allfallige Eintragungshin-
dernisse in Bezug auf die Wortmarke "Vita" (Nr. 778'421) sind kein Streit-
gegenstand im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Mit ihrer Gemeingut-
einrede gesteht die Beschwerdefuhrerin aber die aktuelle Schutzlosigkeit
des Hauptbestandteils ihrer zwei angefochtenen Marken ein. Gemass
Rechtsprechung bildet eine solches Verhalten aber kein venire contra fac-
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tum proprium. Denn schutzlose Marken, die im Register verbleiben, kén-
nen durch Gebrauch wieder Schutz erlangen (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2
lit. a MSchG N 245, mit Hinweis auf BGE 94 1l 44 "Spandon/Spandex" und
RKGE vom 3. Marz 2006 "Feelgood's/Feel Good" in: sic! 2006 S. 410, 411;
GREGOR WILD, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 31 N 17). Der gegen die Be-
schwerdeflihrerin erhobene Vorwurf erweist sich als unbegriindet.

7.5.5 Im Ergebnis kann die Beschwerdefiihrerin aus ihren Vorbringen zur
Freihaltebedurftigkeit des Wortbestandteils "vita" nichts zu ihren Gunsten
ableiten.

7.6 Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der alteren Marke ergibt
sich folgendes Ergebnis: Auch wenn das kennzeichnungsschwache
Bildelement den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke mitbeeinflusst,
vermag ein derart schwacher Markenbestandteil das Zeichen in seiner Ge-
samtheit nicht aus seiner Kennzeichnungsschwache herauszufihren (Ur-
teile des BVGer B-4669/2019 vom 25, November 2021 E. 7.2 "Carg-
lass/Cargest"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 5.1.1 "LOMBARD ODIER
& CIE./Lombard NETWORK [fig.]). Im Gesamteindruck, den die kombi-
nierte Wort-/Bildmarke in der Erinnerung der Verkehrskreise hinterlasst, ist
die Marke flr folgende Waren der Klassen 3 und 5 als sehr schwach kenn-
zeichnend einzustufen:

Klasse 3: Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toi-
lette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles volatiles;
savons; lotions capillaires;

Klasse 5: Produits pharmaceutiques, autres qu'a usage dentaire; prépara-
tions médicales, autres qu'a usage dentaire; préparations vétérinaires; pré-
parations d'hygiéne a usage médical; aliments diététiques a usage médical
ou vétérinaire, y compris pour personnes invalides et enfants; lait maternisé;
compléments d'apport alimentaire pour étres humains et animaux; emplatres,
matériaux pour pansements; pansements a usage médical; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides;
tous les produits précités n'étant pas a base de ou dérivés du sang, de com-
posants du sang, de cellules souches, d'ovules, de cellules graisseuses ou
d'autres matériaux cellulaires.

Als durchschnittlich kennzeichnungskraftig ist die Marke im Gesamtein-
druck demgegenuber flr die Waren préparations de blanchiment et autres
substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et ab-
raser.
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8.1 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ein besonders stren-
ger Massstab anzuwenden, weil die Kollisionszeichen flr gleiche oder
gleichartige Waren bestimmt sind (E. 5.4 hiervor) und im Gesamteindruck
eine Zeichenahnlichkeit (E. 6.5 hiervor) besteht (BGE 122 Ill 382 E. 3a
"Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). In einer differenzierenden Gewichtung
der Zeichenelemente ist die Feststellung getroffen worden, dass das
Wortelement "vita" der Widerspruchsmarke flir alle Waren der Klassen 5
und flr die Waren Produits cosmétiques non médicamenteux et préparati-
ons de ftoilette; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie;
huiles volatiles; savons; lotions capillaires der Klasse 3 wegen des direkt
beschreibenden oder anpreisenden Charakters zum Gemeingut gehort.
(E. 7.3.1 und 7.3.3). Aus der Ubereinstimmung im gemeinfreien Wortbe-
standteil "vita" kdnnen keine Abwehrrechte hergeleitet und keine Ver-
wechslungsgefahr begriindet werden (Urteil des BVGer B-5061/2019 vom
10. Mai 2022 E. 2.5 "POPPIT'S/IPOPCHIPS"; B-4669/2019 vom 25. No-
vember 2021 E. 7.2 "Carglass/Cargest"; je mit Hinweisen). Weiter ist im
Gesamteindruck von Wort- und Bildbestandteil der Widerspruchsmarke
"vita (fig.)" fur die genannten Waren der Klassen 3 und 5 eine ausgepragte
Kennzeichnungsschwache angenommen worden (E. 7.6 hiervor), weshalb
ihr Schutzbereich entsprechend eng begrenzt ist (vgl. BVGE 2010/32 E. 7
"Pernaton/Pernadol 400", mit Hinweisen). Schliesslich ist in die Beurteilung
miteinzubeziehen, dass die Aufmerksamkeit der angesprochenen Ver-
kehrskreise im Zusammenhang mit den Waren der Klasse 5 als erhoht ein-
zustufen ist (E. 4.2 hiervor). Angesichts dieser Umstande gentigen bereits
bescheidene Abweichungen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschlies-
sen (vgl. BGE 122 Ill 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Weil die
Widerspruchsmarke fir die genannten Waren der Klassen 3 und 5 nur ei-
nen sehr geringen Ahnlichkeitsbereich beanspruchen kann, geniigen da-
her die wenigen Unterschiede im Bildaspekt, um den Zeichenabstand zu
wahren und die Verwechslungsgefahr abzuwenden.

8.2 Die Widerspruchsmarke ist fur die Waren préparations de blanchiment
et autres substances lessivielles; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser der Klasse 3 durchschnittlich kennzeichnungskraftig (E. 7.6).
Fir diese Waren ist der Schutzbereich der Widerspruchsmarke daher wei-
ter als fiir die Gbrigen Waren der Klassen 3 und 5. Es ist ausserdem fest-
gestellt worden, dass die Verkehrskreise den Waren der Klasse 3 mit einer
geringeren Aufmerksamkeit begegnen (E. 4.1 hiervor), weshalb Unter-
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schiede zwischen den Kollisionsmarken weniger gut erinnert werden. Da-
bei spielt auch eine Rolle, dass der in den angefochtenen Marken enthal-
tene Bildbestandteil (ohne Farbanspruch) als banales Dekorationselement
nur wenig dazu beitragt, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Urteile
des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 7.2 "PALLAS/Pallas Se-
minare [fig.]"; B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 7.2 HOFER FAMILY
OFFICE [fig.)JHOFER). Angesichts dieser Umstande ist der Zeichenab-
stand nicht hinreichend, um eine Verwechslungsgefahr im Bereich der Wa-
ren "Wasch- und Bleichmittel" zu verneinen.

8.3 Im Ergebnis wird die Beschwerde teilweise gutgeheissen. Die Ziffern 2
und 3 der in Wiedererwagung gezogenen Verfligungen vom 22./24. No-
vember 2022 werden fur folgende Waren der Klassen 3 und 5 aufgehoben:

Klasse 3: nicht medizinische Seifen, Parfiimeriewaren, &therische Ole, Mittel
zur Kérper- und Schénheitspflege, insbesondere Deodorants, kosmetische
Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbesondere fiir die
Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht medizinische Kosmetika,
nicht medizinische Haarwésser.

Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterindrmedizi-
nische Préparate, insbesondere Arzneimittel, Bonbons flir medizinische Zwe-
cke, Vitaminpréparate, Schmerzmittel, Mittel zur Linderung der Hdmorriden,
Arzneimittel zur Linderung von Erkéltung, Husten und Bronchialbeschwerden,
insbesondere Lutschtabletten und Lutschbonbons, Halssprays, medizinische
Tees; pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse fiir die innere
und &ussere (topische) Anwendung; pharmazeutische und veterindr-medizi-
nische Erzeugnisse zur Behandlung von rheumatischen und arthritischen
Krankheiten, pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse zur
Regeneration von Gelenken, Knorpel und der Haut; pharmazeutische und ve-
terindrmedizinische Erzeugnisse zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit,
der Kollagenbildung, der Knorpelfunktion, der Hauptdurchblutung, so-wie der
Entspannung von Muskeln, Sehnen und Gelenken; Hygienepréparate fiir me-
dizinische Zwecke, insbesondere medizinische Hautcremen, medizinische
Haarmittel, medizinische Mittel zur Starkung der Ndgel; Kopf-schmerztablet-
ten; didtetische Lebensmittel und Erzeugnisse fiir medizinische oder veteri-
ndrmedizinische Zwecke; Nahrungsergédnzungsmittel fiir Menschen und
Tiere; Desinfektionsmittel; alle vorgenannten Waren schweizerischer Her-
kunft; alle vorgenannten Waren nicht fiir den Dentalbereich und nicht fiir
Heimtiere.

Fir diese Waren ist die Beschwerde gutzuheissen und der Widerspruch
abzuweisen.
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8.4 In Bezug auf die registrierten Waren "Wasch- und Bleichmittel" (Klasse
3) wird der vorinstanzliche Entscheid bestatigt. Die Waren "Wasch- und
Bleichmittel" (Klasse 3) der angefochtenen Marken sind aus dem Register
zu léschen.

8.5 Im Umfang der nicht mehr strittigen Dienstleistungen (Klasse 44) ist die
Beschwerde gegenstandslos geworden und abzuschreiben (E. 2.2).

9.

9.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als Gber-
wiegend unterliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die
Gerichtsgeblhr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache,
Art der Prozessfihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4 VWVG; Art. 63 Abs. 5 VWVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a
VGG i.V.m. Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 uber die Kosten
und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafiir ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schatzung
des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungs-
werten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zei-
chen grundsatzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.— und Fr.
100'000.— auszugehen ist (BGE 133 11l 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"; Ur-
teil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 "We make ideas work").
Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszuge-
hen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte flr einen hdheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marken. Da die Beschwerdeflhrerin ganz
Uberwiegend obsiegt, rechtfertigt es sich, die Kosten flir die vereinigten Be-
schwerdeverfahren B-4025/2022 und B-4064/2022 auf Fr. 6'500.— festzu-
legen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Sie hat diesen Betrag
innert 30 Tagen nach Eréffnung des vorliegenden Urteils zuhanden der Ge-
richtskasse einzuzahlen. Der von der Beschwerdeflhrerin in dieser Héhe
geleistete Kostenvorschuss ist ihr zuriickzuerstatten.

9.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen
oder auf Antrag eine Entschadigung fir die ihr erwachsenen notwendigen
und verhaltnismassig hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
VWVG; Art. 64 Abs. 5 VWVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 7
VGKE). Die Parteientschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie
allfallige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der ein-
gereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund
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der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdefihrerin
hat fir das Beschwerdeverfahren eine Honorarnote im Betrag von
Fr. 17'028.80 eingereicht (53 Stunden a Fr. 320.— plus Auslagen fur E-Mails
und Porti). Dieser Betrag erscheint angesichts des aktenkundigen Auf-
wands nicht angemessen. Der im Rahmen der Parteientschadigung zu ver-
gutende Stundensatz fur Anwalte betragt mindestens Fr. 200.— und héchs-
tens Fr. 400.— (Art. 10 Abs. 2 VGKE). In Widerspruchsbeschwerdeverfah-
ren wird praxisgemass von einem Stundenansatz von Fr. 300.— ausgegan-
gen (Urteil des BVGer B-4669/2019 vom 25. November 2021 E. 8.4 "Car-
glass/Cargest"). Der Streitfall weist eine durchschnittliche Komplexitat auf
und lasst unter Bertiicksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren
(Art. 8, 9, 11 VGKE) eine Parteientschadigung von Fr. 6'000.— als ange-
messen erscheinen.

9.3 Mit diesem Verfahrensausgang vor Bundesverwaltungsgericht gilt die
Beschwerdegegnerin auch fir das vorinstanzliche Verfahren als Uberwie-
gend unterliegende Partei, weshalb die Kosten neu zu verlegen sind. Die
Dispositivziffern 4 der in Wiedererwagung gezogen Verfiigungen, wonach
die Widerspruchsgebuhr der Vorinstanz verbleibt, sind nicht aufzuheben.
Die Beschwerdefuhrerin hat in Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten nun-
mehr als Uberwiegend obsiegend zu gelten, weshalb sie der vorleistungs-
pflichtigen Beschwerdegegnerin die zwei Widerspruchsgebihren von je
Fr. 800.— nicht zu ersetzen hat. Die anwaltlich vertretene Beschwerdefih-
rerin ist fur das vorinstanzliche Verfahren von der Beschwerdegegnerin mit
Fr. 2'400.— zu entschadigen (vgl. Richtlinien des IGE in Markensachen vom
1. Juli 2023, S. 49).

9.4 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht of-

fen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird mit Eréffnung rechtskraftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Ziffern 2 und 3 der Wie-
dererwagungsverfigungen werden fur die Waren der Klasse 5 vollstandig
und fur die Waren nicht medizinische Seifen, Parflimeriewaren, &therische
Ole, Mittel zur Koérper- und Schénheitspflege, insbesondere Deodorants,
kosmetische Nagelpflegemittel, kosmetische Hauptpflegemittel, insbeson-
dere fiir die Hand, Hand- und Nagelcremen, Nagellacke, nicht medizini-
sche Kosmetika und nicht medizinische Haarwésser der Klasse 3 aufge-
hoben. Die Ziffern 5 der Wiedererwagungsverfliigungen werden aufgeho-
ben.

2,
Im Ubrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit sie nicht gegen-
standslos geworden ist.

3.

Die Vorinstanz wird angewiesen, die Waren "Wasch- und Bleichmittel"
(Klasse 3) fur die angefochtenen Marken Nr. 769'568 und Nr. 770'321 "Vita
(fig.)" aus dem Markenregister zu I6schen.

4,

Die Verfahrenskosten von Fr. 6'5600.— werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt und sind innert 30 Tagen nach Versand dieses Urteils zu Gunsten
der Gerichtskasse zu Uberweisen

5.
Der Beschwerdefiihrerin werden die geleisteten Kostenvorschiisse von
Fr. 6'500.— aus der Gerichtskasse zurlickerstattet.

6.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdefuhrerin fur das Beschwer-
deverfahren eine Parteientschadigung von Fr. 6'000.— zu entrichten.

7.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeflhrerin fir das vorinstanzli-
che Verfahren eine Entschadigung von Fr. 2'400.— zu entrichten.
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8.

Dieses Urteil geht an die Beschwerdeflihrerin, die Beschwerdegegnerin
und die Vorinstanz.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Vera Marantelli Katharina Niederberger
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Zustellung erfolgt an:

— die Beschwerdeflhrerin (Einschreiben; Beilagen:
Ruckerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurlick)

— die Beschwerdegegnerin (Einschreiben;
Beilagen: Einzahlungsschein; Verfahrensbeilagen zurtick)

— die Vorinstanz (Ref-Nr. 102'378/102'406; Einschreiben;
Beilagen; Vorakten zurlick)
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