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Sachverhalt:

A.

Die Schweizer Wortmarke Nr. 651'869 "CALYANA" wurde am 5. Dezember
2013 in Swissreg veroffentlicht. Sie ist unter anderem flir folgende Waren
eingetragen:

Klasse 25: Arbeitskleidung; armellose Trikots; Badeanziige; Bademantel;
bauchfreie Tops [Crop tops]; Baumwollméntel; bedruckte T-Shirts; Bermu-
dashorts; Bodys aus Strumpfmaterial; Bodysuits [Bodies]; Fleecepullover;
Freizeitbekleidungssticke; Gymnastikbekleidung; langarmelige Pullover;
langarmelige Unterhemden; Leggings [Hosen]; Leibwasche; Schweissban-
der; Shorts; Sportjacken; Trainingsanziige; Yogahosen; Yoga-Shirts; alle vor-
genannten Waren unter Ausschluss von Nacht- und Unterwéasche.

B.

Die Beschwerdegegnerin legte am 5. Marz 2014 Widerspruch gegen die
Eintragung dieser Marke ein und beantragte deren Widerruf in Bezug auf
die oben genannten Waren. Der Widerspruch stutzt sich auf die Schweizer
Marke Nr. 363'699 "CALIDA" der Beschwerdegegnerin, welche fir fol-
gende Waren eingetragen ist:

Klasse 25: Textilien, ndmlich Bekleidungsstiicke, einschliesslich Damen-,
Herren- und Kinderpullover und T-Shirts, Gymnastik-Dresses, Sportbeklei-
dung jeder Art fir Damen, Herren und Kinder, Damen-, Herren- und Kinder-
nachthemden, -pyjamas und —morgenmantel, Home-Dresses jeglicher Art,
Damen-, Herren- und Kinderwéasche, Bekleidungsartikel aus Leder.

C.

Mit Verfigung vom 11. Marz 2014 forderte die Vorinstanz die Beschwerde-
fUhrerin dazu auf, eine Stellungnahme zum Widerspruch einzureichen. Die
Beschwerdeflhrerin bestritt mit Widerspruchsantwort vom 10. Juli 2014
eine Markenahnlichkeit und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs.
Dabei begriindete sie ihren Antrag unter anderem damit, dass CALIDA und
CALYANA weder bezuglich Sinngehalt, noch beziglich des Schriftbildes
und des Klangs in markenrechtlich relevanter Weise ahnlich seien.

D.

Nach Abschluss des Schriftenwechsels am 11. Juli 2014 verfiugte die
Vorinstanz am 10. Oktober 2014 die Gutheissung des Widerspruchs (Dis-
positiv Ziffer 1) und widerrief die Eintragung der Marke CALYANA fur samt-
liche Waren der Klasse 25 (Dispositiv Ziffer 2). Weiter verpflichtete sie die
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Widerspruchsgegnerin (hier Beschwerdefihrerin), der Widersprechenden
(hier Beschwerdegegnerin) eine Parteientschadigung zu bezahlen (Dispo-
sitiv Ziffer 4). Zur Begrindung flhrt die Vorinstanz im Wesentlichen an,
dass die beiden Marken fiir gleiche Waren beansprucht werden. Die ange-
fochtene Marke sei bis auf den Mittelteil ("YAN" statt "ID") mit der Wider-
spruchsmarke identisch. Gemass Rechtsprechung und Praxis habe der
Anfang und das Ende eines Zeichens eine Ubergeordnete Bedeutung,
wahrend den Mittelsilben bei der Beurteilung der Markenahnlichkeit oft nur
eine untergeordnete Bedeutung zukomme. Weiter bestehe eine hochgra-
dige Ahnlichkeit in der Zeichenldnge sowie eine nahezu identische Vokal-
folge ("A-I-A" und "A-Y-A-A"). Bei der angefochtenen Marke kdnnten die
Vokale "Y" und "A" als [ja] ausgesprochen werden, so dass auch die Sil-
benlange identisch sei. Bei CALIDA handle es sich um eine bekannte
Marke fur Nacht- und Unterwasche, weshalb sie mindestens insoweit eine
erhdhte Kennzeichnungskraft und einen erweiterten Schutzumfang be-
sitze. Da von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad beim Erwerb
von Bekleidung auszugehen sei, bestehe unter diesen Umstanden die Ge-
fahr, dass die beiden Zeichen im Erinnerungsbild der Abnehmer verwech-
selt wirden.

E.

Mit Beschwerde vom 18. November 2014 ersuchte die Beschwerdefuhrerin
das Bundesverwaltungsgericht, die Ziffern 1, 2 und 4 des Entscheids der
Vorinstanz aufzuheben sowie den Widerspruch abzuweisen, und zwar un-
ter Kosten- und Entschadigungsfolge auch im erstinstanzlichen Verfahren
zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Die Beschwerdefuhrerin fihrt an,
dass die mittleren Vokale "Y" und "A" der angegriffenen Marke einzeln be-
tont wirden und nicht einen Diphtong bilden. Somit besitze die Marke CA-
LY-A-NA vier Silben, was sie vom 3-silbigen Zeichen CA-LI-DA unter-
scheide. Selbst wenn die angegriffene Marke wie von der Vorinstanz an-
genommen als CAL-YA-NA drei Silben habe, so kdnne keine Zeichenahn-
lichkeit vorliegen, da bei dieser Aussprache keine einzige Silbe mit der Wi-
derspruchsmarke CA-LI-DA Ubereinstimme. Die Beschwerdeflhrerin wi-
derspricht der Auffassung der Vorinstanz, wonach die Vokalfolgen "A-I-A"
und "A-Y-A-A" nahezu identisch seien. So stiinden sich vorliegend drei Vo-
kale der einen Marke vier der anderen gegenuber, von denen streng ge-
nommen nur zwei identisch seien. Die Rechtsprechung bezlglich der un-
tergeordneten Bedeutung von Mittelsilben beziehe sich nur auf Félle, in
welchen die Anfangs- und Schlusssilben identisch seien, dies sei vorlie-
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gend jedoch nicht gegeben. Weiter werde CALYANA primar auf dem mitt-
leren "A" betont, wobei Unterschiede in betonten Silben sich starker auf
den Klang auswirken wirden als solche in unbetonten Silben.

In Bezug auf die Verwechslungsgefahr sei vorliegend der Entscheid der
eidgendssischen Rekurskommission fur geistiges Eigentum Tasmar/
Tasocar (RKGE MA-WI 21/99, in: sic! 1997, 295 ff.) zu beachten, wo eine
Verwechslungsgefahr der Marken verneint wurde. Die Unterschiede in der
Betonung der Marken CALIDA und CALYANA seien deutlich grosser als
bei den vorstehenden Marken. CALIDA verflige lediglich iber einen erwei-
terten Schutzumfang fur Nacht- und Unterwasche, wobei diese Waren in-
zwischen vom beanspruchten Schutzbereich der Beschwerdefiihrerin aus-
genommen worden seien. Aus diesem Grund sei vorliegend von einem nor-
malen Schutzbereich auszugehen. Schliesslich komme es darauf an, ob
der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit verwechsle, eine rein theoretische Verwechslungsgefahr sei
dagegen nicht massgeblich.

F.

Auf Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts hin reichte die Be-
schwerdeflhrerin mit Eingabe vom 25. November 2014 geeignete Beweis-
mittel fur die Einhaltung der Beschwerdefrist nach.

G.

Mit Schreiben vom 13. Januar 2015 verzichtete die Vorinstanz auf eine
Vernehmlassung und beantragte die Abweisung der Beschwerde unter
Kostenfolge zulasten der Beschwerdeflhrerin.

H.

Die Beschwerdegegnerin reichte am 16. Januar 2015 innert Frist eine Be-
schwerdeantwort ein. Sie beantragt die vollumfangliche Abweisung der Be-
schwerde unter Kosten- und Entschadigungsfolge zulasten der Beschwer-
defuhrerin. Die Beschwerdegegnerin beruft sich auf die Begrindung im an-
gefochtenen Entscheid der Vorinstanz und erganzt, dass unabhangig von
der Silbenzahl aufgrund der Ubereinstimmungen in Wortanfang und Wor-
tende sowie der ahnlichen Wortldnge eine Zeichenahnlichkeit gegeben sei.
Die Beschwerdeflihrerin gehe falschlicherweise davon aus, dass nur die
Anfangs- und Schlusssilben relevant seien, wobei gemass der einschlagi-
gen Rechtsprechung jedoch insbesondere Wortanfang und -ende zu be-
achten waren. Der bereits 15 Jahre alte Entscheid der Rekurskommission
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fur geistiges Eigentum Tasmar/Tasocar sei nicht vergleichbar, da keine Wa-
renidentitat gegeben war und die Widerspruchsmarke "Tasmar" im Gegen-
satz zu CALIDA keine Bekanntheit aufwies. Die Erwahnung eines Aus-
schlusses von Nacht- und Unterwasche aus dem Warenverzeichnis der
Beschwerdeflhrerin fiihre zu einem grésstenteils widersprichlichen Wa-
renverzeichnis (beispielsweise "langarmelige Unterhemden, unter Aus-
schluss von Nacht- und Unterwasche") und kénne an der Warengleichar-
tigkeit der Marken ohnehin nichts andern. Die hohe Bekanntheit der Marke
CALIDA flihre zu einem erweiterten Schutzumfang in Bezug auf Beklei-
dung der Klasse 25, und nicht nur beztglich Nacht- und Unterwasche. Aus-
serdem sei die Marke CALIDA auch uber den Bereich der Nacht- und Un-
terwasche hinaus berihmt, was die Beschwerdegegnerin mit eingereich-
ten Beweismitteln untermauert.

l.

Der Schriftenwechsel wurde mit Verfigung des Bundesverwaltungsge-
richts vom 21. Januar 2015 abgeschlossen. Eine Parteiverhandlung wurde
nicht verlangt und auch nicht von Amtes wegen angeordnet (Art. 40 Abs. 1
VGG).

Auf die vorstehend genannten und weiteren Vorbringen der Parteien wird,
sofern erforderlich, in den untenstehenden Erwagungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31
und 33 lit. d VGG).

Die Beschwerdefihrerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom-
men und ist durch die angefochtene Verfigung besonders beruhrt. Sie hat
zudem ein als schutzwirdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhe-
bung und Anderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48
Abs. 1 VWVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1
VwWVG), die Vertreterin hat sich rechtsgenuglich ausgewiesen (Art. 11
VWVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemass bezahlt (Art. 63 Abs. 4
VwVG) und die ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor. Auf die Be-
schwerde ist daher einzutreten.
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2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer alteren
Marke ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-
gen wie diese bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsge-
fahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach
der Kennzeichnungskraft der alteren Marke, der Zeichenahnlichkeit und
der Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, fir welche die Marken
hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/ Gregor Blhler/Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45).
Ob zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine
Verwechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der massgeblichen Ver-
kehrskreise zu beurteilen, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild aus-
einanderhalten konnen sollen (BGE 121 111 377 E. 2a Boss/Boks; 11911473
E. 2d Radion/Radomat). Zwischen der Zeichenahnlichkeit und der Gleich-
artigkeit der Waren und Dienstleistungen als Kriterien der Verwechslungs-
gefahr besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen
sind umso héhere Anforderungen zu stellen, je ahnlicher die Waren oder
Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt. Ein
besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken fir weit-
gehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 128
Il 445 E. 3.1 Appenzeller, 128 11l 99 E. 2c¢c Orfina; 126 11l 315 E. 6b/bb
Rivella/Apiella; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privat-
recht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999,
MSchG Art. 3, N. 8).

2.2 Die Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Eintragungen im Register (Urteile des BVGer B-137/2009 vom
30. September 2009 E. 5.1.1 Diapason Rogers Commodity Index;
B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 Activia; B-7437/2006 vom
5. Oktober 2007 E. 6 Old Navy). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die ange-
sprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen kénnen, die un-
ter Verwendung identischer oder ahnlicher Marken angepriesenen Waren
wulrden angesichts ihrer ublichen Herstellungs- und Vertriebsstatten aus
ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter
der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Un-
ternehmen hergestellt (Urteile des BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011
E. 5.1 Home Box Office/Box Office; B-4159/2009 vom 25. November 2009
E. 3.1 Efe/Eve mit Hinweisen). Fur die Annahme gleichartiger Waren und
Dienstleistungen sprechen deshalb eine einheitliche Wertschdpfungskette,
ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichen-
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den Waren, deren marktibliche Verknipfung oder enge Zusammengeho-
rigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstatten (Urteile des
BVGer B-2269/2011 vom 9. Marz 2012 E. 6.5.1 Bonewelding; B-758/2007
vom 26. Juli 2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; JOLLER, a.a.0., Art. 3 N 300),
oder dass sich die Waren oder Dienstleistungen unter den gleichen Ober-
begriff der Nizza-Klassifikation einordnen lassen (Entscheid des BVGer B-
5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 Lido Champs-Elysées Paris/Lido
Exclusive Escort; JOLLER, a.a.0., Art. 3 N 280 i.V.m. N 241 ff.).

2.3 Bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit ist zu berticksichtigen, dass
das angesprochene Publikum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig
vor sich hat. Deshalb ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die sich
gegenlberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Ver-
kehrskreise hinterlassen (BGE 121 Ill 377 E. 2a Boss/Boks; EUGEN MAR-
BACH, in: Roland von Biren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialglter- und Wettbewerbsrecht, Bd. /1, Markenrecht,
2. Aufl., Basel 2009, N. 864). Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang,
das Erscheinungsbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgeblich
(BGE 127 11l 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 121 1ll 377 E. 2b Boss/Boks).
Markenzeichen sind in der Regel schon dann &hnlich, wenn sie nur in ei-
nem einzigen der aufgezahlten Aspekte lbereinstimmen (DAvID, a.a.O.,
Art. 3, N. 17; MARBACH, a.a.0O., N. 867 f.). Der Wortklang wird im Wesent-
lichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinander-
folge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlange und
die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass
dem Wortanfang in der Regel eine erhdhte Bedeutung zukommt, da er bes-
ser im Gedachtnis haften bleibt (BGE 127 Il 160 E. 2b/cc Securitas; BGE
122 1l 382 E. 5a Kamillosan/Kamillan; Urteile des BVGer
B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 Bally/Tally; B-6012/2008 vom
25. November 2009 E. 4.9 Stenflex/Star Flex; B-7934/2007 vom 26. August
2009 E. 6.3 Fructa/Fructaid).

2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ahnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befiirchten sind, so dass die mit dem jingeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markenin-haber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen,
wenn eines der zu vergleichenden Zeichen fir das andere gehalten wird;
eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrs-
kreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche
Zusammenhange der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht
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bestehen (vgl. Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 in sic!
2002 S. 99 E. 1b Stoxx/StockX [fig.], BGE 128 1l 97 E. 2a
Orfina; 127 11l 166 E. 2a Securitas).

2.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hangt auch vom Schutzumfang
der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Feb-
ruar 2012 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinweisen). Schwache Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen, ver-
fugen Uber einen geringen Schutzumfang, so dass bereits bescheidene
Abweichungen geniigen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu
schaffen (vgl. Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2
jump/ Jumpman; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 Regulat/H203
pH/ Regulat; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, Aromata/Aromathera;
MARBACH, a.a.0., N. 981). Zum Gemeingut gehoren namentlich Sachbe-
zeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die
Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die
Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, fiir welche das Zeichen
hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere
Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blos-
sen Anspielungen erschopft (BGE 135 1l 359 E. 2.5.5 akustische Marke;
Urteile des BVGer B-283/2012 vom 13. De-zember 2012 E. 4.1 Noble-
wood; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 Ironwood und B-985/2009
vom 27. August 2009 E. 2 Bioscience
Accelerator). Weiter kommt allgemeinen Qualitdtshinweisen oder rekla-
mehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 Il 225 E. 5.1
Masterpiece; Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we
make ideas work; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012
E. 4.1 Noblewood).

Als stark gelten dagegen Marken, die entweder aufgrund ihres besonders
fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven Ge-
brauchs Uberdurchschnittliche Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 111 385
E. 2a Kamillon/Kamillosan; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom
6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; DAVID ASCHMANN in: Michael G. Noth/
Gregor Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],
Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 198 f.). Bekannte Marken geniessen einen erhoh-
ten Schutzumfang bei der Zeichenahnlichkeit sowie einen erweiterten
Gleichartigkeitsbereich, weil die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und
damit die Gefahr, dass die Konsumenten ahnliche Drittmarken missdeuten,
steigt (BGE 128 Ill 445 E. 3.1 Appenzeller; 128 1l 97 E. 2a
Orfina; 127 111 165 f. E. 2bb Securitas; JOLLER, a.a.0., Art. 3 N. 47). Diese
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Art von Verwechslung kann sich bei den Konsumenten nicht nur in einem
Austauschbarwerden der Marken, sondern auch in einer Fehlzurechnung
verwirklichen. Wenn das jliingere Zeichen sich an die Kennzeichnungs- und
Werbekraft der alteren Marke anlehnt und dadurch eine Botschaft des In-
halts "Ersatz fur" oder "gleich gut wie" vermittelt, so kann hierdurch die Un-
terscheidungsfunktion der alteren Marke gestort werden (BGE 122 11l 382
E. 1 und 2a Kamillosan/Kamillan; Urteil des BVGer B-1493/2013 vom 2.
Dezember 2013 E. 2.4 Air Flow/Air Floss).

2.6 Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die
Waren richten und unter welchen Umsténden sie gehandelt zu werden pfle-
gen. Bei Massenartikeln des taglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebens-
mitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Un-
terscheidungsvermégen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialpro-
dukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen
Kreis von Berufsleuten beschrankt bleibt (BGE 126 1ll 315 E. 6b/bb Ri-
vella/Apiella; 122 [l 382 E. 3a Kamillon/Kamillosan Urteil des BGer
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello).

3.

Zunachst sind die massgeblichen Verkehrskreise, die Warengleichartigkeit
und die Zeichenahnlichkeit zu prifen, um schliesslich die Verwechslungs-
gefahr zu beurteilen.

3.1 Fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auf-
fassung spezialisierterer Verkehrskreise oder Zwischenhandler und
-héndlerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung des
allgemeinen Publikums beziehungsweise der Endabnehmer und -abneh-
merinnen massgebend, wenn diese die grdsste Teilmenge bilden (vgl. Eu-
GEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3; Urteile
des BVGer B-6103/2013 vom 14. November 2013 E. 3.2 TUl
Holly/HollyStar; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous). Im
Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das frag-
liche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E.
3.2.3 f. Wilson).

Beide Marken beanspruchen Schutz fir Waren der Klasse 25, welche unter
dem Oberbegriff "Bekleidungsstlicke" zusammengefasst werden kdénnen.
Die in den Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen der Beschwerdeflih-
rerin und Beschwerdegegnerin erwahnten Arten von Kleidungsstlicken
werden sowohl von Fachpersonen (Zwischen- und Detailhandler) wie auch
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von Endabnehmern nachgefragt, wobei erwachsene Endabnehmer die
grosste Teilmenge bilden dirften. Einige der aufgefiihrten Waren, so bei-
spielsweise T-Shirts, Pullover, Shorts und Leibwasche, werden von breiten
Bevolkerungskreisen nachgefragt, wahrend Waren wie Sport- und Yogabe-
kleidung sich eher an ein sportinteressiertes Publikum richten. Arbeitsbe-
kleidung wird dagegen Uberwiegend von Personen in handwerklichen Be-
rufen nachgefragt, und bei Bodies Gberwiegt ein weibliches Publikum.

Bekleidungsstiicke im Allgemeinen stellen kein Massengut des taglichen
Bedarfs dar, da sie vor dem Kauf oft anprobiert und entsprechend mit einer
leicht erhéhten durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden (BGE
121 11 377, 381 Boss/Boks; Urteil des BVGer B-5312/2013 vom 5. Dezem-
ber 2014 E. 3.3 six (fig.)/SIXX und SIXX (fig.). Einzelne aufgefiihrte Pro-
duktekategorien, so beispielsweise Unterwasche, werden dagegen selte-
ner anprobiert und mit einer eher geringen Aufmerksamkeit erworben.

3.2 Vorliegend ist der Schutz fir Waren derselben Nizza-Klassifikation
(Klasse 25) streitig. Die Waren dieser Klasse sind im Allgemeinen markt-
Ublich eng verknlpft, richten sich an ahnliche oder gleiche Abnehmer und
verflgen typischerweise Uber gleiche Vertriebsstatten. Hinzu kommt, dass
eine Vielzahl der jeweils beanspruchten Waren selbst innerhalb der Klasse
25 hochgradig ahnlich bis identisch sind. So beanspruchten beide Marken
Schutz fr Pullover und T-Shirts, Sportbekleidung und Leib- bzw. Unterwa-
sche.

Wie von der Beschwerdegegnerin angemerkt, ist das Warenverzeichnis
der Beschwerdefihrerin teilweise widersprichlich. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, inwiefern Schutz fir Bodies, langarmelige Unterhemden und Leib-
wasche "unter Ausschluss von Nacht- und Unterwasche" beansprucht wer-
den kann, wo diese Waren doch Synonyme bzw. einzelne Produkte der
Kategorie "Unterwasche" darstellen. Diesbezlglich liegt leider keine Stel-
lungnahme der Vorinstanz vor. Die erwahnte Einschrankung des Warenre-
gisters der Beschwerdefiihrerin andert jedoch nichts an der Gleichartigkeit
der Waren.

Es kann festgehalten werden, dass die beanspruchten Waren gleichartig
und teilweise sogar identisch sind. Da das Risiko einer Verwechslung umso
grosser ist, je ahnlicher sich die Waren sind, ist bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr (vgl. nachfolgend E. 5) folglich ein strenger Mass-
stab anzulegen (JOLLER, a.a.0., Art. 3 N. 46).
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4.

Vorliegend stehen sich die Marken CALIDA und CALYANA gegenuber.
"Calida" bedeutet auf Spanisch "warm". Gewisse spanische Warter lehnen
sich zwar lexikalisch an franzdsische und italienische Woérter an und wer-
den somit von einem erheblichen Teil der Bevdlkerung verstanden. Indes-
sen erscheint der Weg von "caldo" bzw. "chaud" zu "Calida" jedoch zu weit,
als dass diese Bevolkerungsschichten dem Zeichen einen bestimmten
Sinngehalt zuordnen wirden. Es kann somit davon ausgegangen werden,
dass beide Zeichen aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise Fantasie-
zeichen ohne bestimmten Sinngehalt darstellen. Es ist demnach zu prifen,
ob die Zeichen im Schriftbild und im Wortklang ahnlich sind (vgl. oben E.
2.3).

4.1 Das Schriftbild wird vor allem durch die Wortlange, die Art der verwen-
deten Buchstaben sowie durch deren Stellung gepragt (BGE 119 11 473 E.
2 Radion/Radomat; Urteil des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009
E. 6 KaSa K97/Biocasa). Gemeinsamkeiten am Wortanfang bzw. Wort-
stamm und an der Endung fallen dabei besonders ins Gewicht (BGE 122
Il 382 E. 5 Kamillosan/Kamillan; BVGer B-6146/2007 vom 25. Februar
2008 E. 8 Weleda/La Weda; RKGE in sic! 2003, 345, S. 346
Mobilat/Mobigel). Vorliegend besteht eine Ahnlichkeit in der Zeichenlange,
da die Worter CALIDA und CALYANA sechs bzw. sieben Buchstaben be-
sitzen. Auch die verwendeten Buchstaben und deren Stellung sind ahnlich.
So beginnen beide Worter mit CAL- und enden mit —A.

4.2 Der Wortklang hangt von der Aussprache eines Zeichens in den Lan-
dessprachen ab (BGE 84 1l 441 E. 3 Xylokain/Celekain). Bei Fantasiemar-
ken sind die aufgrund allgemeiner Sprachregeln naheliegenden Ausspra-
chemdglichkeiten zu untersuchen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 143). Das
Klangbild kann insbesondere durch die Silbenzahl, Silbentrager, Vokal-
folge, Phonetik und Betonung beeinflusst werden (JOLLER, a.a.0., Art. 3 N.
144 ff., mit Hinweisen). Auch hier sind insbesondere Ubereinstimmungen
am Wortanfang- und Schluss relevant, wahrend Mittelsilben eher unbe-
achtlich bleiben kénnen (BGE 122 11l 382 E. 5 Kamillosan/Kamillan; Urteil
des BVGer B-5709/2007 E. 5 Nexcare/Newcare).

4.2.1 Die angegriffene Marke verfugt wie von der Vorinstanz dargelegt je
nach Aussprache Uber drei oder vier Silben ("CA-LY-A-NA" oder "CAL-YA-
NA"). Die Beschwerdeflhrerin widerspricht dem und beruft sich auf den
Sprachwissenschaftler André Martinet, der ausflihre, dass der Buchstabe
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"Y" in Verbindung mit dem Buchstaben "A" nur dann einen einzelnen Sil-
bengipfel bilde, wenn "I" und "A" als [ja] ausgesprochen wirden. Inwiefern
dies einer Aussprache von CALYANA in drei Silben entgegensteht, ist nicht
ersichtlich. Die Beschwerdeflihrerin hat keine Belege eingereicht, aus de-
nen hervorgeht, dass ihre Marke in der Schweiz mit der aus ihrer Sicht
korrekten Aussprache bekannt sei. Da es sich bei CALYANA somit um ein
unbekanntes Fantasiezeichen handelt, kann es korrekt und in naheliegen-
der Weise mit "CAL-YA-NA" ausgesprochen werden, womit sich eine iden-
tische Silbenzahl wie bei der Widerspruchsmarke mit der Silbenfolge "CA-
LI-DA "ergibt.

4.2.2 Es trifft zu, dass bei der Aussprache "CAL-YA-NA", wie von der Be-
schwerdefihrerin geltend gemacht, keine Ubereinstimmung der drei Silben
mit jenen von "CA-LI-DA" gegeben ist. Beachtet man dagegen zusatzlich
zur Silbenzahl den Wortanfang "CAL-" und das Wortende "-A", so wird die
hochgradige Ahnlichkeit dennoch deutlich. Die Gemeinsamkeiten in Wort-
anfang- und Ende springen umso mehr ins Auge, wenn man die von der
Beschwerdeflhrerin praferierte Aussprache CA-LY-A-NA prift. Das "Y" in
diesem Kontext kénnte sowohl als "I" oder als "U" ausgesprochen werden.
Tritt ein "Y" vor einem anderen Vokal auf, wird es in der deutschen Sprache
meistens als "I" oder "J" ausgesprochen (zum Beispiel "Bayern”, "Yak", "Lo-
yal" und "Libyen"), weshalb diese Aussprache auch vorliegend nahelie-
gend ist. In den Landessprachen Franzdsisch und Italienisch wird "Y" fast
ausschliesslich als "I" ausgesprochen (GORAN HAMMARSTROM, Franzdsi-
sche Phonetik: Eine Einfihrung, 3. Aufl., Tibingen 1998, S. 20; TORE JAN-
SON, Latein: Die Erfolgsgeschichte einer Sprache, Stockholm 2002, S.
105). Somit lauten die ersten beiden Silben in der jeweils gangigsten Aus-
sprache der Landessprachen gleich zu denjenigen der Widerspruchs-
marke "CA-LI". Hinzu kommt, dass die letzte Silbe der angegriffenen Marke
("NA") derjenigen der Widerspruchsmarke ("DA") in phonetischer Hinsicht
ahnlich ist, da es sich sowohl bei "N" als auch "D" um stimmvolle (weiche)
Konsonanten handelt und der Vokal "A" in beiden Silben vorkommt (PO-
RINGS/SCHMITZ et al., Sprache und Sprachwissenschaft: Eine kognitiv ori-
entierte Einfuhrung, 2. Aufl., Tibingen 2003, S. 116).

4.2.3 Eine identische Vokalfolge ist in der Regel ein Indiz fur Zeichendhn-
lichkeit. Bei mehrsilbigen Marken kann bereits eine ahnliche Vokalfolge zur
Zeichenahnlichkeit fuhren (MARBACH, a.a.0., N. 878). Neben der Silben-
zahl, der Phonetik der Silben sowie dem Wortanfang- und -schluss sind
auch die Vokalfolgen "A-I-A" respektive "A-Y-A-A" der zu vergleichenden
Marken ahnlich. Wie oben aufgezeigt, wird der Vokal "Y" im vorliegenden
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Kontext naheliegenderweise als "I" ausgesprochen, womit sich die ausge-
sprochene Vokalfolge nur in einem zusatzlichen "A" unterscheidet.

Die Konsonantenfolge ist im Vergleich zur Vokalfolge weniger relevant und
fallt vor allem bei eher ungewdhnlichen Kombinationen wie Stabreimen o-
der bei Konsonanten als Silbentrager ins Gewicht (JOLLER, a.a.0., N. 147;
MARBACH, a.a.0., N. 880). Demnach vermag die ohnehin dhnliche Konso-
nantenfolge ("C-L-D" resp. "C-L-N") die Zeichenahnlichkeit vorliegend nicht
Zu verringern.

4.3 Es kann somit festgehalten werden, dass sowohl im Wortbild als auch
im Wortklang eine Ahnlichkeit der Zeichen gegeben ist, und zwar unabhan-
gig davon, ob CALYANA mit drei oder vier Silben ausgesprochen wird.

5.

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung
und unter Berucksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Ver-
kehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, zu
beurteilen.

5.1 Die Widerspruchsmarke CALIDA verfligt origindr mindestens Uber eine
durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sie von den massgeblichen Ver-
kehrskreisen ohne bestimmten Sinngehalt und somit nicht als beschrei-
bend und dem Gemeingut angehdrend wahrgenommen wird (vgl. oben E.
4). Die Kennzeichnungskraft wird durch den langjahrigen, intensiven Ge-
brauch, mithin durch die hohe Bekanntheit der Marke im Bereich der Nacht-
und Unterwasche, gestarkt. Daher verfligt CALIDA Gber einen erweiterten
Schutzumfang bei der Zeichenahnlichkeit sowie in Bezug auf die Waren-
gleichartigkeit (vgl. oben, E. 2.5; BGE 122 11l 382 E. 2b Kamillosan/Kamil-
lan).

Die Beschwerdegegnerin hat Belege eingereicht um nachzuweisen, dass
CALIDA auch Uber Nacht- und Unterwasche hinaus als "fuhrende Lifestyle-
Marke im Bekleidungsbereich" bekannt sei. So werde unter dieser Marke
schon seit Jahren auch Sportbekleidung, Loungewear, T-Shirts und Strick-
teile sowie Bademode angeboten. Ob CALIDA auch fir andere Beklei-
dungsstlcke als Nacht- und Unterwasche Uberdurchschnittlich bekannt ist,
kann vorliegend offen gelassen werden. Der Gleichartigkeitsbereich der
Waren von CALIDA erstreckt sich zumindest auf die von der Beschwerde-
fuhrerin beanspruchten Waren der Klasse 25, da diese Waren unabhangig
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vom Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke ahnlich und teilweise iden-
tisch zu denjenigen der Beschwerdegegnerin sind (vgl. oben, E. 3.2). Es
muss umso mehr von einer Warengleichartigkeit ausgegangen werden, als
dass CALIDA eine starke Marke ist und somit Uber einen erweiterten
Gleichartigkeitsbereich verfiigt. Es sind daher sowohl aufgrund der Waren-
gleichartigkeit als auch aufgrund des erhéhten Schutzbereichs der Wider-
spruchsmarke besonders hohe Anforderungen an die Unterschiedlichkeit
der Zeichen zu stellen.

5.2 Wie in E. 3.1 dargelegt, werden Waren der Klasse 25 im Vergleich zu
Massenartikeln des taglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhéh-
ten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert wer-
den.

5.3 In der Gesamtbetrachtung ergibt sich, dass vorliegend eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den strittigen Zeichen zu bejahen ist. Es besteht eine
Zeichenahnlichkeit in Bezug auf das Schriftbild, die Silbenzahl, die Aus-
sprache und Phonetik der Silben, die Vokalfolge und insbesondere beim
Wortanfang- und Schluss. Die sich gegenlberstehenden Warenregister
sind gleichartig und teilweise identisch. Hinzu kommt, dass die Wider-
spruchsmarke Uber einen erhéhten Schutzumfang verfugt, weshalb jun-
gere Zeichen sich innerhalb des Gleichartigkeitsbereichs umso mehr von
ihr unterscheiden mussten, damit eine Verwechslungsgefahr verneint wer-
den kann.

An diesen Feststellungen andert auch der von der Beschwerdefiihrerin an-
gefuhrte Entscheid der RKGE (MA-WI 21/99, in: sic! 1997, 295 ff. Tas-
mar/Tasocar) nichts. Dieser Entscheid unterscheidet sich bereits dadurch
vom vorliegenden Fall, dass die Widerspruchsmarke "Tasmar" im Gegen-
satz zu CALIDA uber keinen besondere Bekanntheit verfugt. Hinzu kommt,
dass Tasmar und Tasocar aufgrund des weichen bzw. harten Konsonanten
in der Wortmitte eine unterschiedliche Phonetik aufweisen, wahrend so-
wohl die Wortmitte von CALIDA als auch diejenige von CALYANA in der
Phonetik weich sind.

Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeflhrerin kosten-
und entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VWVG).
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6.1 Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit-
sache, Art der Prozessfuhrung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4
VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interes-se der
Widersprechenden an der Léschung, beziehungsweise der Wider-spruchs-
gegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschla-gen ist. Es
wurde allerdings zu weit fuhren und kénnte im Verhaltnis zu den geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wir-ken, wenn da-
fur im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt wiirden. Man-
gels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach
Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.— und Fr.
100'000.- festzulegen (BGE 133 Ill 492 E. 3.3 Turbinenfuss, mit Hinwei-
sen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren aus-
zugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte fir einen héheren
oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzu-
nehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.— fest-
gelegt.

6.2 Die Beschwerdefuhrerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes-
sene Parteientschadigung fur die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu
entrichten (Art. 64 Abs. 1 VWVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Vorliegend
verlangt die Beschwerdegegnerin eine Parteientschadigung, reichte aber
keine Kostennote ein. Mangels Kostennote ist die Parteientschadigung zu-
gunsten der Beschwerdegegnerin auf Grund der Akten festzusetzen (Art.
14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Anbetracht des einfachen
Schriftenwechsels sowie der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin
mittleren Umfangs (13 Seiten) erscheint eine Parteientschadigung von Fr.
2'500.— (inkl. MWST) fur das Beschwerdefahren als angemessen.

7.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist daher mit Er6éffnung rechtskraftig.

Seite 15



B-6732/2014

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.— werden der Beschwerdefuhrerin auf-
erlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Hohe verrech-
net.

3.
Die Beschwerdefiihrerin hat die Beschwerdegegnerin fir das Beschwerde-
verfahren mit Fr. 2'500.— (inkl. MWST) zu entschadigen.

4.
Dieses Urteil geht an:

— die Beschwerdeflhrerin (Einschreiben; Beilagen zuriick)
— die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zuriick)
— die Vorinstanz (Ref-Nr. 13556; Einschreiben; Vorakten zuriick)

Der Instruktionsrichter: Die Gerichtsschreiberin:
Francesco Brentani Barbara Schroeder de Castro
Lopes

Versand: 27. Mai 2015
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