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Sachverhalt:

A.

Die Beschwerdegegnerin meldete am 14. Oktober 2011 die Wortmarke
CH 622'158 WHEELY bei der Vorinstanz an, welche die Eintragung des
fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 39 und 42 bean-
spruchten Zeichens am 7. November 2011 auf der Publikationsplattform
< http://www.swissreg.ch > bekannt gab.

B.

Am 7. Februar 2012 erhob die Beschwerdefiihrerin bei der Vorinstanz,
gestutzt auf ihre internationale Wortmarke IR 686'867 WHEELS, gegen
diese Eintragung vollumfanglich Widerspruch. Die Widerspruchsmarke
war am 22. Oktober 1997 fir folgende Waren und Dienstleistungen einge-
tragen worden:

9 Supports de données de tout genre, avec des programmes d'ordina-
teurs enregistrés (information en code machine).

39 Services et travaux d'entreprise de logistique, en particulier en ce qui
concerne la logistique de transport, de distribution et de dépot; ser-
vices et travaux d'entreprise de transport.

42 Etablissement de programmes pour le traitement d'information.

Die Marke beruht auf einer deutschen Basiseintragung und wurde am
23. Februar 1999 nachtraglich fir das Gebiet der Schweiz benannt. Der
Widerspruch wird mit dem Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwi-
schen den Marken begrindet.

C.

Mit Widerspruchsantwort vom 11. Juni 2012 bestritt die Beschwerdegeg-
nerin das Bestehen einer Verwechslungsgefahr und erhob die Einrede,
die Widerspruchsmarke sei fiir die eingetragenen Waren und Dienstleis-
tungen nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Zum Beispiel fehle die
Schweiz bei den europaischen Niederlassungen der Beschwerdefiihrerin
auf deren Webseite.

D.

Mit Replik vom 17. Dezember 2012 bekraftigte die Beschwerdeflhrerin
ihr Vorbringen mit dem Hinweis auf ihre gleichnamige Schweizer Tochter-
gesellschaft, ihre in der Schweiz verkehrenden Lastwagen mit der Wider-
spruchsmarke, hierher versandte Rechnungen, die Verteilung von Daten-
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trdgern sowie auf ihre Webseite mit besonderem Kundenzugriff
< http://wheelslogistics.com >.

E.

Die Beschwerdegegnerin widersetzte sich dieser Darstellung mit Duplik
vom 17. Juni 2013. Sie bestritt den Beweiswert der eingereichten Ge-
brauchsbelege und die rechtserhaltende Wirkung des Logos "Wheels Lo-
gistics" mit stilisierter Schreibweise fur die Widerspruchsmarke.

F.

Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Verfiigung vom 17. September
2013 vollumfanglich ab und fiihrte zur Begriindung aus, die eingereichten
Belege machten einen markenméssigen Gebrauch der Widerspruchsmar-
ke im relevanten Zeitraum nicht glaubhaft. Entweder seien die Belege
undatiert, stammten nicht aus dem relevanten Gebrauchszeitraum oder
zeigten die Widerspruchsmarke ohne funktionellen Zusammenhang mit
den eingetragenen Waren. Auch die eidesstattliche Erklarung des Ge-
schéaftsfiihrers der Beschwerdefuhrerin habe nicht geniigend Beweiskratft.
Auf eine Beurteilung relativer Ausschlussgrinde kdnne verzichtet werden.

G.
Gegen diese Verfugung fuhrte die Beschwerdefiihrerin am 18. Oktober
2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag:

"Der Entscheid des Eidgendssischen Instituts fur Geistiges Eigentum im Wi-
derspruchsverfahren Nr. 12209 vom 17. September 2013 sei aufzuheben
und der Widerspruch gegen die schweizerische Marke Nr. 622 158 'WHEE-
LY' sei vollumfénglich gutzuheissen.

Eventualiter: Der Entscheid des Eidgendssischen Instituts fur Geistiges Ei-
gentum im Widerspruchsverfahren Nr. 12209 vom 17. September 2013 sei
aufzuheben und die Streitsache sei zur Neubeurteilung im Sinne der Erwa-
gungen des Bundesverwaltungsgerichts an die Vorinstanz zuriickzuweisen

— unter Kosten- und Entschadigungsfolge —"

Zur Begrindung machte sie geltend, der Gebrauch der Widerspruchs-
marke sei in der Gesamtwirdigung der Beweismittel fiir alle eingetrage-
nen Waren und Dienstleistungen glaubhaft. Ihr Firmenbuchauszug und
der Handelsregisterauszug ihrer Schweizer Schwestergesellschaft, deren
Bilanz und Erfolgsrechnung und eine zweite eidesstattliche Erklarung ih-
res Geschéftsfuihrers seien dafir ebenso zu bericksichtigen wie der be-
legte Gebrauch in der Wortkombination "Wheels logistics" als Wort-/Bild-
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zeichen auf Lieferscheinen, Rechnungen, Geschaftspapieren, Geschafts-
unterlagen und im Firmenauftritt, da das Zeichen dadurch in seinem
kennzeichenméassigen Kern nicht verandert werde. Ergéanzend ausserte
sie sich zur Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den Marken.

H.

Mit Schreiben vom 6. Januar 2014 verzichtete die Vorinstanz auf eine
Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begriindung der
angefochtenen Verfiigung, die Beschwerde abzuweisen.

l.

Die Beschwerdegegnerin bestritt mit Beschwerdeantwort vom 27. Januar
2014 teils die Zulassigkeit und teils den Tatsachengehalt, die Relevanz
oder die Beweiskraft der vorgelegten Beweismittel. Zu Unrecht berufe
sich die Beschwerdefiihrerin auf angebliche Gebrauchshandlungen von
Drittfirmen. lhren Gebrauch des Zeichens belege sie nur als Geschafts-
bezeichnung und Firma, aber nicht als produktidentifizierendes Unter-
scheidungsmerkmal im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren
und Dienstleistungen. Zudem verfremdeten der Zusatz "logistics" und die
Schreibweise "==" fur "EE" den Gesamteindruck der geltend gemachten
Zeichen und verhinderten deren rechtserhaltende Wirkung. Zusétzlich
verneinte sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

J.

Mit Replik vom 28. Méarz 2014 rechtfertigte die Beschwerdefiihrerin die
Einreichung ergénzender Beweismittel im Beschwerdeverfahren und ent-
gegnete, spatestens damit sei der rechtserhaltende Gebrauch ihrer Mar-
ke fiir alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht.
Namentlich sei auch der stellvertretende Markengebrauch durch das
Schweizer Unternehmen Wheels Logistics GmbH ihr anzurechnen und
wirke das auf Lieferscheinen, Rechnungen und Geschaftspapieren ver-
wendete Logo "Wheels logistics" rechtserhaltend fur ihre Marke. Sie hielt
am Bestehen einer Verwechslungsgefahr fest.

K.
Die Beschwerdegegnerin hielt mit Duplik vom 10. Juni 2014 an ihren bis-
herigen Antragen und Ausfuhrungen fest.

L.
Auf die Durchfuhrung einer offentlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
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M.
Auf die weiteren Vorbringen ist in den folgenden Erwagungen einzuge-
hen, soweit sie rechtserheblich sind.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist fir die Beurteilung von Beschwer-
den gegen Verfiigungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende hat die Beschwerdefiihre-
rin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, als Adressatin ist sie
durch die angefochtene Verfiigung besonders berihrt (Art. 48 Abs. 1
Bst. a-b des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968
[VWVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde innert Frist und formge-
recht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvor-
schuss wurde fristgemass bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VWVG).

1.2 Die Vorinstanz hat ihre Prifung auf die Frage des rechtserhaltenden
Gebrauchs der Widerspruchsmarke beschrankt, sie verneint und den Wi-
derspruch darum ohne Prifung der Frage der Verwechslungsgefahr ab-
gewiesen. Ein schutzwirdiges Interesse der Beschwerdeflihrerin ist damit
nach standiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nur fir die Frage
des rechtserhaltenden Gebrauchs zu bejahen und die Sache bei Gutheis-
sung der Beschwerde zur Prifung der Verwechslungsgefahr an die Vorin-
stanz zurtickzuweisen (Art. 48 Abs. 1 Bst. ¢ VWVG; Urteile des BVGer
B-3547/2013 vom 1. April 2014 E. 2 "Koala/Koala"; B-6378/2011 vom
15. August 2013 E. 2 "Fuciderm/Fusiderm").

1.3 Die Beschwerdegegnerin rugt, durch nachtraglich im Beschwerdever-
fahren eingereichte Gebrauchsbelege, mehr als das Vierfache dessen,
was sie der Vorinstanz eingereicht habe, verkiirze die Beschwerdefih-
rerin den Rechtsmittelweg und sei das Bundesverwaltungsgericht ge-
zwungen, sozusagen als erste Instanz dartber zu entscheiden. Deshalb
sollte kein reformatorischer Entscheid gefallt werden kdnnen. Sofern die
Beschwerdegegnerin damit sinngemass die Legitimation der Beschwer-
defuhrerin auf ein reformatorisches Urteil infrage stellt, ist ihr allerdings
entgegen zu halten, dass die Beschwerde dennoch an der Beweiskraft
der urspriinglich eingereichten Belege festhalt und dass die Beweiswir-
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digung sich vor allem an der Qualitat und nicht der Anzahl der Belege ori-
entiert. Ob Uber die Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs, sollte sich
die angefochtene Verfliigung als unzutreffend erweisen, in reformatori-
schem oder kassatorischem Sinn zu entscheiden ist, vermag die Legiti-
mation der Beschwerdeflihrerin darum nicht zu beeinflussen.

Auf die Beschwerde, beschrankt auf die Frage des rechtserhaltenden Ge-
brauchs der Widerspruchsmarke im Eventualstandpunkt der Beschwerde,
ist damit teilweise einzutreten.

2.1 Eine Widerspruchsmarke ist geschutzt, soweit sie im Zusammenhang
mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, fir die sie bean-
sprucht wird (Art. 11 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). Hat der Inhaber die Marke hingegen wahrend
eines ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren nicht gebraucht, kann
er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige
Griinde fur den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der feh-
lende Gebrauch einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen be-
ricksichtigt (Urteile des BVGer B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2
"Red Bull/Dancing Bull"; B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 4 "Ad-
wista/Advista"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Bericksichtigung des europaischen
und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 32 N. 2). Widersprechende
haben den Gebrauch der Widerspruchsmarke vielmehr glaubhaft zu ma-
chen, falls die Gegenseite den Nichtgebrauch der élteren Marke behaup-
tet (Art. 32 MSchG). Die Nichtgebrauchseinrede muss formell in der ers-
ten Stellungnahme der Widerspruchsgegnerin an die Vorinstanz erhoben
werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember
1992 [MSchV, SR 232.111]; Urteil des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober
2013 E. 2.2 "Egatrol/Egatrol”; vgl. LUCAS DAvID, Markenschutzgesetz.
Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 32 N. 6). Der Zeitraum, fur
den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, be-
stimmt sich rickwarts gerechnet ab dem Zeitpunkt dieser Einrede (Urteile
des BVGer B-4465/ 2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life"; B-3416/2011
vom 17. Februar 2012 E. 3.1 "Life/Mylife"; MARKUS WANG, in: Noth/Buh-
ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 12 N. 9;
KARIN BURGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der
Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgiterrecht [SMI] Bd. 85,
2008, S. 116 mit Hinweisen). Bei der Glaubhaftmachung des Markenge-
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brauchs im Sinne von Art. 32 MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der
Parteien (Art. 13 Abs. 1 VWVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in
Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der An-
wendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des BVGer
B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; B-3416/2011 vom 17. Feb-
ruar 2012 E. 3.1 "Life/Mylife"; B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2
"Red Bull/Dancing Bull").

2.2 Das Zeichen muss in markenmassiger Art und Weise gebraucht wor-
den sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke einerseits vom
Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung von Dritten angebracht
wurde (Art. 11 Abs. 3 MSchG) und andererseits von den Abnehmern als
Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hin-
weises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann (WANG,
a.a.0., Art. 11 N. 7; WILLI, a.a.0., Art. 11 N. 14). Der funktionsgerechte,
markenmassige, namlich waren- oder dienstleistungsbezogene Gebrauch
ist dabei vom bloss unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterschei-
den, aufgrund dessen das Zeichen zwar als Unternehmenshinweis, aber
nicht als Kennzeichen bestimmter Waren oder Dienstleistungen verstan-
den wird (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.4 "Life";
B-2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 "Solvay/Solvexx"; EUGEN MAR-
BACH, Markenrecht, in: von Biren/David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgliter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. lll/1, 2. Aufl. 2009,
Rz. 1316 f.).

2.3 Kein markenmassiger Gebrauch sind zudem Vorbereitungshandlun-
gen wie die Herstellung von Kennzeichnungsmitteln und Werbemateria-
lien, sofern die Verkaufstatigkeit nicht tatséchlich aufgenommen wird (Ur-
teil des BVGer B-763/2007 vom 5. November 2007 E.4 "K.Swiss/
K Swiss"; WiLLI, a.a.O., Art. 11 N. 28; BURGI LOCATELLI, a.a.0O., S. 36 f,;
vgl. MARBACH, a.a.O., Rz. 1327; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 49). Massstab
fur den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchentib-
lichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu be-
ricksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die be-
sonderen Umstande des Einzelfalls wie Grésse und Struktur des in Frage
stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni
2013 E. 2.5 "Life"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Funf Strei-
fen/Funf Streifen"; BURGI LOCATELLI, a.a.0., S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obli-
gation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises
Vol. 22, 2005, S. 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 38). Kein ernsthafter Mar-
kengebrauch ist etwa die bloss geringflgige oder nur kurzfristige Mar-
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kennutzung fur Produkte des Massenkonsums (Urteile des BVGer
B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life"; B-892/2009 vom 19. Juli
2009 E. 6.9 "Heidiland/Heidi-Alpen"; WANG, a.a.0., Art. 11 N. 67, 72; s.a.
MARBACH, a.a.0., Rz. 1343 ff. mit Hinweisen).

2.4 Rechtserhaltend ist der Gebrauch einer Marke, wie sie im Register
eingetragen ist (BGE 130 Il 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; DaviD, a.a.O.,
Art. 11 N. 13; BURGI LoOCATELLl, a.a.0., S.61; MARBACH, a.a.O.,
Rz. 1368). Abweichungen vom Registereintrag kénnen durch Konkretisie-
rungen, Weglassungen, grafische Umgestaltung oder das Hinzufligen von
Elementen bewirkt werden (s.a. WANG, a.a.O., Art. 11 N. 78 ff.; WILLI,
a.a.0., Art. 11 N. 52 ff.; vgl. Urteil des BVGer B-648/2008 vom 27. Januar
2009 E. 5 mit Hinweisen "Hirsch/Hirsch"). Sind sie nicht "wesentlich", gilt
der Gebrauch trotzdem als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Urteile
des BVGer B-7487/2010 vom 28.Juni 2011 E.2.1 "Sparco/Sparq";
B-3416/2011 vom 17. Februar 2011 E. 4.4 "Life/Mylife"). Als unwesentlich
gilt die Abweichung, wenn sie die Unterscheidungskraft der Marke in ih-
rem Gesamteindruck nicht verandert (Art. 5 C Abs. 2 der Pariser Uberein-
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 14. Juli 1967 [PVU,
SR 0.232.04]). Entscheidend ist dabei, dass der kennzeichnungskraftige
Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild pragt, seiner
Identitat nicht beraubt wird (BGE 130 Ill 267 E. 2.4 "Tripp Trapp"; MAR-
BACH, a.a.0., Rz. 1371; vgl. Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Ok-
tober 2007 E. 8 "Ice/lce Cream"). Der von Art. 11 Abs. 2 MSchG ange-
strebte Spielraum des Markeninhabers, die Schreib- und Darstellungs-
hinweise seiner Marke an veranderte Marktgewohnheiten anzupassen, ist
dabei umso grosser, je kennzeichnungskraftiger die Marke ist, da ihr erin-
nerungsfahiger Kern sich behutsamen Anpassungen gegeniber langer
bewahrt (Urteil des BVGer B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 3.3
mit Hinweisen "Salamander/Salamander").

2.5 Nach dem Territorialitatsprinzip muss der rechtserhaltende Gebrauch
einer Marke in der Schweiz erfolgt sein (Urteil des BGer 4A.253/2008
vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup”; BGE 107 1l 360 E. 1.c "La San
Marco"; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 50; WILLI, a.a.0., Art. 11 N. 31; DAvVID,
a.a.0., Art. 11 N. 18). Eine Ausnahme vom Territorialitatsprinzip ergibt
sich aus Art. 5 des Ubereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der
Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster-
und Markenschutz (SR 0.232.149.136); diese Bestimmung stellt den
Markengebrauch in Deutschland demjenigen in der Schweiz gleich (Urtell
des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4 "Egatrol/Egatrol";
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WiLLl, a.a.O., Art. 11 N. 33 ff.; MEIER, a.a.O., S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIE-
RON, L'usage a titre de marque en droit suisse, Zeitschrift fir Immaterial-
guter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 [Sonderheft],
S. 108; MARBACH, a.a.0., Rz. 1349 ff.). Welche Handlungen in Deutsch-
land als Markengebrauch zu qualifizieren sind, beurteilt sich nicht nach
deutschem, sondern nach schweizerischem Recht (BGE 100 Il 230 E. 1
mit Hinweisen "Mirocor"; DAVID, a.a.O., Art. 11 N. 20).

2.6 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-
punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht
bloss mdglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 Ill 328 E. 3.2 "Uh-
renarmband [3D]"; 120 Il 393 E. 4.c; 88 | 12 E. 5.a; Urteil des BVGer
B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; WiLLI, a.a.O., Art. 32 N. 7,
CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge-
setz [MSchG], 2009, Art. 32 N. 21; WANG, a.a.O., Art. 12 N. 62). Es
braucht keine volle Uberzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumin-
dest die Mdglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, héher
einschatzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom
11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4
"Exit/Exit one"; ALFRED KOLZ/ISABELLE HANER/MARTIN BERTSCHI, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013,
Rz. 482; DavID, a.a.0., Art. 12 N. 16; BURGI LOCATELLI, a.a.0., S. 191). Al-
le relevanten Beweise sind umfassend nach freier Uberzeugung zu wiir-
digen (Art. 19 VWVG in Verbindung mit Art. 40 des Bundesgesetzes vom
4. Dezember 1947 Uber den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]; Urteil des
BVGer B-6736/2013 vom 22. Mai 2014 E. 3.3.2; PHILIPP J. DANNACHER,
Beweisrechtliche Besonderheiten der immaterialgiterrechtlichen Verfah-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, sic! 2014, S. 276; KOLzZ/HANER/
BERTSCHI, a.a.0., Rz.483; ANDRE MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBUHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handb-
cher fur die Anwaltspraxis Bd. X, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.140). Wesentlich ist
dabei eine Gesamtwirdigung; diese kann auch durch Beweismittel beein-
flusst werden, die bei isolierter Betrachtung ungenigend sind (MARBACH,
a.a.0., Rz. 1363; vgl. Urteil des BVGer B-7500/2006 vom 19. Dezember
2007 E. 5.1 "Diva Cravatte/DD Divo Diva").

Als mdogliche Belege fir den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkun-
den (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etikettenmus-
ter, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege missen sich auf
den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs bezie-
hen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Be-
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lege kdénnen aber unter Umstéanden in Kombination mit anderen, datierba-
ren berucksichtigt werden (Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni
2013 E. 2.9 "Life"; B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Life/Mylife";
B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 "EXxit/Exit one"; BURGI LOCA-
TELLI, a.a.0., S. 192; vgl. MARBACH, a.a.0., Rz. 1365).

Keine erhdhte Beweiskraft kommt "eidesstattlichen Versicherungen" aus-
landischen Rechts zu (Urteile des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2013
E. 5.2 "Koala/Koala's March"; s.a. THOMAS RITSCHER, Affidavits und ande-
re Erklarungen [zu Artikel 117 (1) g und Regel 72 (3) EPU], sic! 2001,
S. 693). Unter solchen "Versicherungen" sind schriftliche Erklarungen von
Tatsachen zu verstehen, die unter strafrechtlich sanktionierter Bekréafti-
gung der Wahrheit in einer bestimmten Form abgegeben werden (MARK
SCHWEIZER/CHRISTIAN EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussagen, Jus-
letter vom 28. Februar 2011, Rz. 21 mit Hinweisen; vgl. fir das deutsche
Recht etwa DIETER KALLERHOFF, in: Stelkens/Bonk/Sachs [Hrsg.], Verwal-
tungsverfahrensgesetz. Kommentar, 8. Aufl. 2014, 8§27 N.1). Das
schweizerische Recht kennt ein entsprechendes Rechtsinstitut nicht
(s. Urteil des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 "Life"). Sol-
che "Versicherungen" sind somit als blosse Parteibehauptungen zu wiir-
digen (Urteile des BGer 5A.507/2010, 5A.508/2010 vom 15. Dezember
2010 E. 4.2; Urteile des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2
"Koala/Koala's March"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 "Life"; B-
7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 mit Hinweisen "Yo/Yog"), auch
wenn sie im Rahmen der freien Beweiswirdigung zu bertcksichtigen sind
und in Verbindung mit anderen Belegen zur Rechtsfindung beitragen
kénnen (vgl. Urteil des BVGer B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.2 "Ko-
ala/Koala's March").

3.

3.1 Im vorliegenden Fall wurde die Einrede des Nichtgebrauchs mit Wi-
derspruchsantwort vom 11. Juni 2012 erhoben, weshalb die Beschwerde-
fuhrerin den rechtserhaltenden Gebrauch fir die Zeit vom 12. Juni 2007
bis 11. Juni 2012 glaubhaft zu machen hat (vgl. E. 2.1). Sie legte der Vor-
instanz dafiir als Beleg vor: Einen Handelsregisterauszug der Wheels Lo-
gistics GmbH, St. Gallen, zwei Abbildungen von Lastwagen, die mit ihrer
Marke beschriftet sind, Screenshots ihrer Webseite < http://www.wheels-
logistics.com >, eine "eidesstattliche Versicherung" (Erklarung) des Ge-
schaftsfuhrers der Wheels Verwaltungs-GmbH, Josef Westermanns, die
am gleichen Sitz wie die Beschwerdefiihrerin domiziliert ist, eine tabellari-
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sche Aufstellung ihrer Ladungen von 2006-2011, Screenshots interner
Computerprogramme (Kalkulation und Spedition), 15 Kopien von an Kun-
den gerichteten Rechnungen aus den Jahren 2009-2011, das Bild einer
USB-Karte und das Ergebnis einer Recherche auf der Webseite der
schweizerischen Handelsregister < http://www.zefix.ch >.

3.2 Die Vorinstanz befand, der Handelsregisterauszug, die Abbildungen
von Lastwagen, die Screenshots, die Aufstellung von Ladungen und die
Abbildung der USB-Karte seien nicht datiert, ohne ersichtlichen Bezug zu
den eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen und deshalb nicht
aussagekraftig. Die im Bild des Speditionsprogramms aufgefiihrten La-
dungen lagen nach dem relevanten Zeitraum und die Verwendung des
stilisierten Logos "Wheels logistics" auf den eingereichten Rechnungen
sei firmen- und nicht markenmassig erfolgt. Insbesondere erscheine die
Marke nie in den Rechnungspositionen. Auch der eidesstattlichen Versi-
cherung konne als solcher keine hinreichende Wahrscheinlichkeit des
Gebrauchs der Widerspruchsmarke enthommen werden. Die Glaubhaft-
machung sei damit misslungen.

3.3 Mit der Beschwerde und der Beschwerdereplik hat die Beschwerde-
fuhrerin zusatzliche Belege eingereicht: Ausdrucke ihres aktuellen Web-
auftritts < http://www.wheelslogistics.com > und der im 6ffentlichen Inter-
netarchiv < http://www.archive.org > abgelegten, friheren Versionen der
Einstiegsseite vom 23. Februar 2010 sowie vom 8. Februar, 22. Novem-
ber und 22. Dezember 2011, eine "Webanalytics"-Statistik der Zugriffe
von 2009-2013 auf diese Webseite, Bilder von Lastwagen mit Logos wie
"WH==ZLS LoGIsTICS" oder "WH==LS Road Rail" und Datumsangaben
vom Fotoapparat oder Computer, auf dem sie gespeichert sind; Kopien
von Offerten, Rechnungen fur Transporte, Begleitschreiben, weiterer Kor-
respondenz und von Lieferscheinen, von Bestellungen von Auto- und
Planenbeschriftungen, Folien-Prasentationen bei Kunden, ihrem Rech-
nungsabschluss 2008/2009, Abbildungen von Briefpapier, einem Flug-
blatt, einer Schreibtischunterlage und anderer Waren mit dem Logo
"WHZ=ZLS LOGISTICS", Screenshots aus internen Softwaresystemen der
Beschwerdefiihrerin, Screenshots der Internetseite eines Kunden und ei-
desstattliche Erklarungen der Geschéftsfuhrer zweier Kunden, Flugauf-
nahmen vom Sitz der Beschwerdefiihrerin sowie zwei weitere eidesstatt-
liche Versicherungen des Geschaftsfiihrers der Beschwerdefuhrerin vom
17. Oktober 2013 und 26. Marz 2014, welche die Versicherung vom
25. Oktober 2012 erganzen.
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3.4 Die Beschwerdegegnerin halt dem entgegen, Gebrauchshandlungen
der schweizerischen Wheels Logistics GmbH liessen sich nicht der Be-
schwerdefuhrerin zurechnen. Am oberen Rand der Rechnungskopien,
Lieferscheine, Frachtbriefe und Flugblatter sei der Gebrauch zudem nicht
markenmassig erfolgt; die Abbildungen von Lastwagen liessen sich zeit-
lich nicht einordnen, und die ausserhalb des relevanten Zeitraums liegen-
den Screenshots, die Merchandising-Artikel und die neue eidesstattliche
Versicherung hétten keine Beweiswirkung. Dass die Prasentationen tat-
sachlich gehalten worden seien, erscheine zweifehlhaft. Ergdnzend, als
Eventualbegriindung, komme hinzu, dass das von der schweizerischen
Wheels Logistics GmbH verwendete Logo "WH==ZLS LOGISTICS" wesent-
lich vom eingetragenen Wortzeichen abweiche, namlich die Marke nicht
in Alleinstellung gebrauche und sie auch darum nicht rechtserhaltend ver-
wende.

3.5 Die Vorinstanz hat trotz der neuen Beweismittel auf Gegenbemerkun-
gen verzichtet.

4.

4.1 Die Widerspruchsmarke ist fur

- Datentrager aller Art mit darauf abgespeicherter Software (in Maschinen-
code) in Klasse 9,

- Geschaftsdienstleistungen und -arbeiten der Logistik, namentlich Transport-,
Vertriebs- und Lagerlogistik; Geschéftsdienstleistungen und -arbeiten des
Transports in Klasse 39,

- Softwareentwicklung fur die Bearbeitung von Daten in Klasse 42

eingetragen. Fur die Schweiz ist dabei der franzdsische Text der Waren-
und Dienstleistungsliste massgeblich (Regel 6.1]a] der Gemeinsamen
Ausfuhrungsordnung zum Madrider Abkommen Uber die internationale
Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen vom
18. Januar 1996 [GAFO; SR 0.232.112.21]; Art. 47 Abs. 3 MSchV; Richtli-
nien in Markensachen des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigen-
tum [IGE], 2014, Teil 3 ziff. 1.2.2).

4.2 "Logistik" im wirtschaftlichen Sinn bezeichnet die Gesamtheit an Pro-
zessen, die fur die (Produktions-)Organisation eines Unternehmens not-
wendig sind (Wahrig Deutsches Worterbuch, 9. Aufl. 2011, S. 955). Nach
der betriebswirtschaftlichen Terminologie wird darunter die zielgerichtete
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Gestaltung und Steuerung des physischen Warenflusses eines Unter-
nehmens verstanden, die sich aus dem Nachschub von Input-Faktoren
(physisches Versorgungssystem), der Versorgung des Transformations-
prozesses (innerbetriebliche Logistik) und dem Output des Unternehmens
(Distributionslogistik) zusammensetzt (JEAN-PAUL THOMMEN, Lexikon der
Betriebswirtschaft, 4. Aufl. 2008, S. 407). Als Geschaftsdienstleistung be-
zeichnet Logistik damit entweder die Organisation und Abwicklung der
Versorgung als Ganzes oder zumindest eine mehrteilige und blossen Auf-
tragstransporten gegenuber mehrwertschaffende Dienstleistung, die blos-
se Lieferungen durch zusatzliche Leistungen wie Verzollung, Entlad, Wa-
renmanipulation, Gestellung an der Endbestimmung, Warenkennzeich-
nung, Preisbeschilderung, Bereitstellung zum Verkauf, Montage, Fertig-
stellung bzw. Endmontage von Halbfertigprodukten, Fertigungsservice,
Wiederverpacken, Um- oder Zupacken oder Verteilung ergéanzt und er-
weitert (CHRISTIAN E. BENZz, Kontralogistik, typische Probleme mit Logis-
tik-Rahmenvertragen, in: Europaische Anwaltsvereinigung [Hrsg.], Trans-
portrecht. 46. Tagung der DACH in Lissabon vom 17. bis 19. Mai 2012,
DACH Schriftenreihe Bd. 38, 2012, S. 72).

5.

5.1 Die Vorinstanz hat zurecht erwogen, dass der Handelsregisterauszug
der schweizerischen Wheels Logistics GmbH, Widnau, kein Beispiel ei-
nes markenmassigen Gebrauchs des Zeichens WHEELS zeigt und keine
marktrelevante Verwendungshandlung der Marke daraus erkennbar wird.
Dasselbe gilt fir den Ausdruck der Web-Ubersicht (iber die internationa-
len Standorte der Beschwerdefihrerin, die Zusammenstellung ihrer La-
dungen von 2006-2011, Ausdrucke aus dem internen Kalkulationspro-
gramm der Frachtpreise und des internen Speditionsprogramms, Bilanz,
Erfolgsrechnung und Verwendung des Bilanzgewinns der Beschwerde-
fuhrerin im Geschaftsjahr 2008/2009, Registerauszige der im Streit lie-
genden Marken und die eidesstattlichen Versicherungen des Geschéafts-
fuhrers der Beschwerdefuhrerin.

5.2 Allerdings hat es die Vorinstanz in diesem Zusammenhang unterlas-
sen, diese Belege auch in anderer Hinsicht und insbesondere in Kombi-
nation mit anderen Belegen zu wirdigen. So ist festzustellen, dass der
Handelsregisterauszug als Geschéftsfihrer mit Einzelunterschrift einen
Josef Robert Westermann nennt, wie er der Vorinstanz gegentiber bereits
als Geschaftsfuhrer und Vollmachtgeber der Beschwerdeflihrerin aufge-
treten ist. In Kombination mit der eidesstattlichen Versicherung der gleich-
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namigen Person vom 25. Oktober 2012, den Ausfilhrungen der Be-
schwerdefuhrerin und den Angaben im Webauftritt der Wheels Logistics
GmbH erscheint durchaus glaubhaft, dass es sich dabei um dieselbe
Person und bei jener GmbH um eine Tochtergesellschaft der Beschwer-
defuhrerin handelt, so dass ihr markenmassiger Gebrauch grundsatzlich
mit deren Zustimmung erfolgt und ihr zugerechnet werden kann.

5.3 Nicht auf den vorgegebenen Zeitraum vom 12. Juni 2007 bis 11. Juni
2012 bezogen oder nicht erkennbar datiert (vgl. E. 3.1) sind mehrere Be-
lege: Abbildungen markierter Lastwagen, aktueller Screenshots der Web-
seite der Beschwerdeflihrerin oder ihrer internen Computerprogramme,
einer USB-Karte, einer Zefix-Recherche, einer nichtdatierten Prasentatio-
nen bei der Lear Corporation und der EuroComfort Group, von markier-
tem Briefpapier, eines Flugblatts oder einer Schreibtischunterlage, eines
Notizblocks und Kugelschreibers ohne Datum, aber auch von Liefer-
scheinen und Rechnungen fiir Notizblocke, Schreibtischunterlagen, Ku-
gelschreiber, Sauna-, Badetiicher und USB-Karten, die keinen Vertrieb
dieser Waren im entsprechenden Zeitraum an Dritte belegen. Keine Be-
weiskraft vermoégen hierbei die Einblendung des Kameradatums auf einer
Fotografie oder des Dateieigenschaftsfensters im Screenshot der Abbil-
dung zu schaffen, da die Zeiteinstellung des Fotoapparats und des Com-
puters frei gedndert beziehungsweise gewahlt werden kann.

5.4 Nicht alle Belege beziehen sich erkennbar auf einen Gebrauch im
Gebiet der Schweiz oder Deutschlands (vgl. E. 2.5). Weder lassen sich
die angeblich im st. gallischen Rheintal, in Widnau und an weiteren be-
zeichneten Orten aufgenommenen Abbildungen von Lastwagen geogra-
fisch liquid zuordnen, noch kdnnen aus der Webanalytics-Statistikauswer-
tung der Online-Zugriffe mit 91 % nichtspezifizierten, "anderen” L&ndern
und aus den Screenshots des B2B-Onlinesystems der Beschwerdefiihre-
rin Indizien fur hinreichende Zugriffe aus der Schweiz oder aus Deutsch-
land auf deren Webseite bzw. auf das System abgeleitet werden.

5.5 Ein direkter Bezug der gezeigten Logos zu den registrierten Waren
und Dienstleistungen (vgl. vorstehend E. 2.2 f.) ist durch die abgebildeten
Lastwagen wie durch die vorliegenden Kopien von Frachtrechnungen und
Lieferscheinen an Kunden einzig fir Geschéaftsdienstleistungen und
-arbeiten des Transports in Klasse 39 erkennbar. Fur zuséatzliche Dienste
im Sinne einer umfassenden Logistikdienstleistung (vgl. E. 4.2) bestehen
weder in den aufgefiihrten Rechnungspositionen noch im Webauftritt der
Beschwerdefihrerin spezifische Hinweise. Auch die Erwahnung des Ge-
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schaftsfuhrers der Kundin TLH GmbH & Co. KG, Uber den Login-Bereich
der Beschwerdefihrerin kdnne er seine Gutschriften einsehen sowie den
Transportverlauf der LKW nachverfolgen, rechtfertigt noch keinen Rlck-
schluss auf ein Dienstleistungspaket im Sinne einer umfassenden Logis-
tik. In den Prasentationen fir Lozorno vom 10. Januar 2012, Alphacan
Omniplast vom 16. November 2010, Krtger vom 24. Juni 2010 und Nest-
lé Frankfurt vom 28. November 2011 kommen zwar nebenbei auch ent-
sprechende Kombinationsangebote zur Sprache. Doch erscheint zweifel-
haft und lasst sich den Akten nicht entnehmen, dass auf diese Prasenta-
tionen auch Bestellungen gefolgt sind, die innerhalb des relevanten Zeit-
raums ausgefiihrt wurden. Ein quantitativ hinreichender, ernsthafter Ge-
brauch kann in diesen vereinzelten Prasentations-Angeboten vor ausge-
wahlter Kundschaft ebenfalls nicht gesehen werden. Nur der Gebrauch
des Logos "WHZ=ZLS LoGIsTICS", insbesondere auf Lastwagen, Rech-
nungen, Lieferscheinen und weiterer Korrespondenz der Beschwerdefiih-
rerin, der zusatzlich durch Bestatigungen von Grosskunden erhartet wird,
und ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ist in hinreichender Zahl Gegen-
stand der eingereichten Belege.

5.6 Bezliglich der Verwendung des Firmenlogos "WH==LS LOGISTICS" auf
Lieferscheinen und Rechnungen verweist die Vorinstanz auf die Recht-
sprechung, die ein Firmenlogo im Briefkopf im Regelfall nicht als funkti-
onsgerechten, markenmassigen Gebrauch fir die gelieferte oder faktu-
rierte Ware anerkennt, sondern bloss als firmenméassigen Gebrauch fiir
das Rechnung stellende Unternehmen einstuft (Entscheide der Eidgends-
sischen Rekurskommission fir geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 52/00
vom 15. Mai 2000 E. 3.3 "Heidi/Heidi-Wii", sic! 2001, S. 428; MA-WI
23/04 vom 28. Juni 2005 E. 5 "Gabel/Kabel 1", sic! 2005, S. 755; Urteil
des BVGer B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 7.2 "Exit/Exit One").
Anderes gilt, wenn die mit dem Firmennamen Ubereinstimmende Marke
in konkreten Rechnungspositionen, auf dem Kassenbeleg oder einem
Werbeflyer in einen direkten, sinngemassen Bezug zur Ware gesetzt wird
(Urteile des BVGer B-2683/2007 vom 30.Mai 2008 E.6.1.4 "Sol-
vay/Solvexx"; B-5543/2012 vom 12.Juni 2013 E.7.1.2 "Six/Sixx";
B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 3.3 "Millesima/Millezimus"; WANG,
a.a.0., Art. 11 N. 23; MARBACH, a.a.0., Rz. 1317). Diese Praxis beruht auf
dem Wortlaut von Art. 11 Abs. 1 MSchG, der die Marke nur soweit
schitzt, als sie "im Zusammenhang" mit den Waren und Dienstleistungen
gebraucht wird, fur die sie beansprucht wird. Dabei ist allerdings zu be-
ricksichtigen, dass der notwendige Zusammenhang fir die kognitive Ver-
knupfung von Angebot und Marke in der Wahrnehmung der Verkehrskrei-
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se sich nicht bloss aus der Situation der Zeichenverwendung, sondern
auch massgeblich aus dem Gestaltungsspielraum des Anbieters und aus
den Gewohnheiten des Marktes ergibt, die Marke fir dessen Ware oder
Dienstleistung einzusetzen. Wie in der Lehre zurecht betont wird, sind die
Mdglichkeiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer im Detailhandel
vertriebenen Ware zu verwenden, zahlreicher als bei einer Dienstleis-
tungsmarke (WANG, a.a.O., Art. 11 N. 24; MARBACH, a.a.0., Rz. 1318;
MEIER, a.a.0., S. 36 ff.; LOCATELLI, a.a.0., S. 16 f., a.M. IVAN CHERPILLOD,
Le droit suisse des marques, 2007, S. 188; GILLIERON, sic! 2005 [Sonder-
nummer], S. 106). Dies gilt insbesondere bei Firmenmarken fir Dienst-
leistungen, die gewohnlich nicht in Anwesenheit des Dienstleistungsemp-
fangers erbracht werden, wie fir Transportdienste im vorliegenden Fall.
Dem Dienstleistungserbringer verbleibt hier kaum eine andere Mdglich-
keit, als dem Kunden sein Logo wenigstens als Briefkopf in Korrespon-
denz und Werbung zu prasentieren. Von Einfluss auf die geistige Verbin-
dung zwischen Marke und Dienstleistung wird zudem sein, wie nahe die
Dienstleistung am Kerngeschaft des Unternehmens liegt. Entsprechend
ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Kopfzeile von Rechnun-
gen und Lieferscheinen im Zusammenhang mit Transportdienstleistun-
gen, woraus erkennbar zugleich das Kerngeschaft der Beschwerdefiihre-
rin besteht, als ausreichender Gebrauch zu werten.

5.7 Die Vorinstanz hat die Frage offen gelassen, ob es sich beim roten
Schriftzug "WHZ==ZLS LOGISTICS" um eine zuldssige Abweichung von der
registrierten Form der Widerspruchsmarke handle. Die eingetragene
Marke wird nach den vorliegenden Belegen hauptsdchlich in fetten
Grossbuchstaben mit stilisierten "E's" in der Wortmitte sowie mit dem da-
runtergeschriebenen Zusatz "Logistics" in diinneren Buchstaben verwen-
det. Es kann davon ausgegangen werden, dass die englische Vokabel
"logistics" aufgrund ihrer sprachlichen Nahe zum deutschen Wort "Logis-
tik" von den angesprochenen Verkehrskreisen in der Schweiz verstanden
wird. Auch ist "Wheels" durch die Voranstellung und Schreibweise als
Hauptbestandteil des Logos erkennbar, ohne dass der Zusatz dafir als
beschreibende Angabe des Speditionsbereichs erkannt werden muss.
Die einheitliche rote Farbgebung beeinflusst die Wahrnehmung der ein-
zelnen Bestandteile nicht unterschiedlich. Die leicht beeintrachtigte Les-
barkeit durch die stilisierten "E's" und der untergeordnete Zusatz beein-
flussen den erinnerungsfahigen Kern des Zeichens, das als Wortmarke
grundsatzlich jede Schreibweise umfasst, darum nicht (vgl. E. 2.4).
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5.8 Der Gebrauch der Widerspruchsmarke erscheint damit durch die ein-
gereichten Belege glaubhaft gemacht fiir "Services et travaux d'entreprise
de transport" der Klasse 39, fur die Ubrigen eingetragenen Waren und
Dienstleistungen hingegen nicht.

6.

Die Beschwerde ist somit in ihrem Eventualstandpunkt teilweise gutzu-
heissen, soweit auf sie einzutreten ist. Ziff. 1 der angefochtenen Verfu-
gung ist aufzuheben und die Sache zur Beurteilung der Frage der Ver-
wechslungsgefahr im Sinne dieses Gebrauchsumfangs an die Vorinstanz
zuriickzuweisen.

7.

Bei diesem Ausgang sind die Gerichtskosten beiden Parteien je zur Halfte
aufzuerlegen, da die Beschwerdefiihrerin zwar teilweise obsiegt, das Be-
schwerdeverfahren aber durch ihre spate Einreichung wesentlicher Ge-
brauchsbelege zum Teil mitverschuldet hat (Art. 63 Abs. 1 und 3 VwWVG).
Die vorinstanzliche Kostenverlegung ist aus diesem Grund beizubehalten.

Die Gerichtsgebuhr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsa-
che, Art der Prozessfihrung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4° VWVG, Art. 2 Abs. 2 des Reglements vom 21. Febru-
ar 2008 uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafir ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE). Die Schatzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wo-
bei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsétzlich von einem Streitwert
zwischen Fr. 50'000.— und Fr. 100'000.— auszugehen ist (BGE 133 11l 492
E. 3.3 mit Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A_161/2007
vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen "We make ideas work"). Von die-
sem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es
sprechen keine konkreten Anhaltspunkte fir einen héheren oder niedrige-
ren Wert der strittigen Marken.

Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.— sind somit jeder Partei zur Halfte auf-
zuerlegen.

Die Parteikosten sind wettzuschlagen.
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8.

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

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Ziff. 1 der Verfigung vom
17. September 2013 wird aufgehoben und die Sache zur Prifung der
Verwechslungsgefahr im Sinne der Erwagungen an die Vorinstanz zu-
rickgewiesen.

2.
Im Ubrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten
ist.

3.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.— werden beiden
Parteien je zur Halfte auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von
Fr. 4'000.— wird zur Bezahlung des Anteils der Beschwerdefiihrerin ver-
wendet und der Restbetrag von Fr. 2'000.— wird ihr zuriickerstattet. Der
Anteil der Beschwerdegegnerin von Fr. 2'000.— ist innerhalb von 30 Tagen
ab Eroffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu tiberweisen.

4.
Die Parteikosten werden wettgeschlagen.
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5.
Dieses Urteil geht an:

— die Beschwerdefuhrerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerde- und
Replikbeilagen zurtick; Ruckerstattungsformular)

— die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerde-
antwort- und Duplikbeilagen zuriick; Einzahlungsschein)

— die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 12209; Einschreiben;
Beilagen: Vorakten zurtick)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Adrian Gautschi

Versand: 14. April 2015

Seite 19



