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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der
Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes
vom 17. Juni 2005 Uber das Bundesverwaltungsgericht [V erwaltungsgerichtsgesetz, VGG,
SR 173.32)]). Die Beschwerdefuihrerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen
und ist durch die angefochtene Verfligung besonders bertihrt. Sie hat zudem ein als
schutzwiirdig anzuerkennendes I nteresse an deren Aufhebung und Anderung, weshalb sie
zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
Uber das Verwaltungsverfahren [VwWV G, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VWV G), die Vertreter haben sich rechtsgentiglich
ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemass bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VWVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

E.21

Der Inhaber einer dlteren Marke kann Widerspruch gegen eine jiingere Markeneintragung
erheben, wenn diese seiner Marke @hnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 Bst. ci.V.m. Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz [MSchG, SR 232.11]).

E.22

Die dtere Marke ist geschiitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und
Dienstleistungen gebraucht wird, fur die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat
der Inhaber eine Marke wahrend des Zeitraums von funf Jahren nicht gebraucht, so kann er
sein Markenrecht, vorbehdltlich wichtiger Griinde fir den Nichtgebrauch, nicht mehr
geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Widersprechende haben anlasslich des
Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen,
sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der dlteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG).
Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die
Widerspruchsgegnerin an riickwarts zu rechnen (Urteile des Bundesverwal tungsgerichts
B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 ebm [fig.]/EBM Ecotec, B-3686/2010 vom 10.
Februar 2011 E. 3.1 Heidiland/Heidi Best of Switzerland). Die Nichtgebrauchseinrede muss
mit der ersten Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung
vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).

E.23



Wenn der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet wird, ist von ihrem
tatsachlichen Gebrauch auszugehen, wie er vom Widersprechenden glaubhaft gemacht ist
oder vom Widerspruchsgegner von der Bestreitung ausgenommen wurde (Art. 32 MSchG;
Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.1 Lombard
Odier & Cie./Lombard Network [fig.]; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Das

schwei zerische Markenrecht unter Berticksichtigung des européi schen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, Art. 3 Rz. 37). Dieser bisherige Gebrauch ist fur die
Bestimmung des Schutzumfangs auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu
verallgemeinern, deren kiinftigen Gebrauch er aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise
nahelegt und erwarten |&sst (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4.
Mérz 2013 E. 2.3 Gadovist/Gadogita). Fir Waren oder Dienstleistungen, die nicht
zumindest unter einen Oberbegriff des eingetragenen Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses fallen, wird ein tatsachlicher Gebrauch allerdings nicht
berticksichtigt. Insofern bleibt der rechtserhaltende Markengebrauch vom Registereintrag
der Marke begrenzt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli 2007
E. 5 Maxx (fig.)/max Maximum + value [fig.]; Lucas David in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Auifl.,
Basel 1999, Art. 11 Rz. 7).

E.24.1

Der Gerichtshof der Européischen Union (EuGH) hat in diesem Zusammenhang
entschieden, dass die Eintragung einer Marke fur sémtliche Oberbegriffe der
Klasseniberschriften der Klassifikation nach Art. 1 des Abkommens von Nizza tber die
internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fur die Eintragung von
Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977 ("Nizza-Abkommen", SR 0.232.112.9) den
Schutz im Unionsgebiet nicht stillschweigend fur Waren oder Dienstleistungen
einschliesse, die nur in die betreffende Klasse, nicht aber unter diese Oberbegriffe fallen. Er
raumte dabei allerdings ein, dass fur samtliche in die Klasse fallenden Waren oder
Dienstleistungen Schutz gewahrt werden kdnne, wenn der Anmelder einen solcherart
verbreiterten Anspruch bei der Markenanmeldung hinreichend klar und eindeutig mitgeteilt
habe (Urteil des EUGH C-307/10 vom 19. Juni 2012, verdffentlicht in GRUR 2012, 822 ff.
IP Trangdlator). Nach der Praxis der Markenbehérden der Union wird aufgrund dieses
Vorbehalts des EUGH vermutet, ein Widersprechender, der alle Klassenlberschriften in
einer Klasse geschiitzt habe, habe damit in der Regel, auch ohne entsprechende Deklaration
bel der Hinterlegung, sémtliche Waren oder Dienstleistungen der alphabetischen Liste
dieser Klasse schitzen wollen (vgl. die Mitteilung des Présidenten des
Harmonisierungsamtes fur den Binnenmarkt [HABM] Nr. 2/12 vom 20. Juni 2012,
veroffentlicht in http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/do-

cuments/CTM/legal References/decisionPresident/com 2 12.pdf; Urteil des Gerichts der
Europdaischen Union T-66/11 vom 31. Januar 2013, babilu/Babilu).

E.24.2

Die BeschwerdefUhrerin macht in dahnlicher Weise geltend, das Nizza-Abkommen
unterteile die "nahezu uniiberschaubare Vielfalt auf den Méarkten der menschlichen
Zivilisation" gerade deswegen in 45 Klassen, damit die Markeninhaber sich nicht sorgen
mussten, Waren oder Dienstleistungen ihres Angebots bel der Anmeldung Ubersehen zu
haben oder sich dabel in vielen Details zu verlieren. Die Verwendung der Oberbegriffe bei
der Anmeldung habe sich eingebiirgert und umfasse darum alle unter die Klasse fallenden



Waren. Indem sie, wie 23 andere bekannte schwei zerische Schokoladehersteller, ihre
Widerspruchsmarke ohne Erwéahnung von Schokolade fur alle Oberbegriffe der Klasse 30
registrieren liess, sai ihr Anspruch fur Schokolade in dieser Registrierung ebenfalls
enthalten.

E.243

Fir die Markenhinterlegung ist bel der Vorinstanz ein Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen, fur welche die Marke beansprucht wird, einzureichen (Art. 28 Abs. 2 Bst.
¢ MSchG). Dabei sind die Waren und Dienstleistungen, fur welche die Marke beansprucht
wird, prazise zu bezeichnen (Art. 11 Abs. 1 MSchV). Die Formulierung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses ist Sache des Hinterlegers (Willi, aa.O., Art. 28 Rz. 44),
wobel die Verwendung der Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation grundsétzlich ebenso
zulassig ist wie digienige von Begriffen, die nicht in der Nizza-Klassifikation enthalten
sind. Nach bisheriger schwelzerischer Praxis decken Oberbegriffe entgegen der Ansicht der
Beschwerdefihrerin nicht ale in der Klasse vorkommenden Waren und Dienstlei stungen
ab, sondern nur jene, die ihnen tatséchlich zugeordnet werden kénnen. Ob die Zuordnung
moglich ist, wird durch Auslegung ermittelt. Esist dabel insbesondere auf den
Sprachgebrauch und die im Zeitpunkt der Hinterlegung geltende Klasseneinteilung
abzustellen (vgl. IGE-Richtlinien Ziff. 4.2 ff.; vgl. BGE 4A_429/2011, 4A_435/2011 vom
23. Februar 2012 E. 9.1 Yello/Yadllo I1; LaraDorigo in: Michael G. Noth/Gregor
Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009, Art. 28 Rz.
63 ff.; Eugen Marbach in: Roland von Buren/Lucas David [Hrsg.], Schwel zerisches
Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach,
Markenrecht], Rz. 1068; Willi, aa.O., Art. 28 Rz. 44; David, aa.O., Art. 28 Rz. 14).

E.25

Vor der in diesem Punkt abweichenden, aber noch nicht erharteten Praxis der Européi schen
Union (E. 2.4.1) ist die Rechtswirkung der Eintragung einer Marke fur sémtliche
Oberbegriffe einer Waren- oder Dienstleistungsklasse der Nizza-Klassifikation
maoglicherweise auch in der Schweiz zu Uberprifen. Angesichts der grossen Zahl
betroffener Marken und des Einflusses der Unionspraxis auf das Anmeldeverhalten von
Inhabern internationaler Marken konnte esin der Tat im Sinne der beschwerdeftihrerischen
Vorbringen geboten erscheinen, die Schutzwirkung der betroffenen Zeichen breiter als
bisher auszulegen, wobei dadurch andererseits Schutz fir Waren oder Dienstleistungen
gewahrt wirde, fir welchen die Marken bei der Eintragung nicht gepriift worden sind (vgl.
Paul Strobele, in: Paul Strobele/Franz Hacker [Hrsg.], 10. Aufl. Minchen 2012, § 26 N 193;
Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., MUnchen 2009, § 32 N 46 MarkenG). Wie es sich
damit verhdlt, braucht vorliegend allerdings nicht beantwortet zu werden, daes sich erweist,
dass die Beschwerde bereits aus anderen Griinden gutzuheissen ist.

E.26

In der Praxis besteht die Tendenz, im Rahmen der Markenanmeldung das V erzeichnis der
Waren und Dienstleistungen weit abzufassen, oft in pauschaler Ubernahme der ganzen
Klasse. Dieses Vorgehen soll nicht dadurch belohnt werden, dass bei der Bemessung des
Schutzbereichs von einer fiktiven rechtserhaltenden Benutzung im gesamten weiten
Warenbereich ausgegangen wird. Andererseitsist es nicht das Ziel der Obliegenheit des
Markengebrauchs, den Gebrauch der Marke fur neue, modernisierte, weiterentwickelte oder
in anderer Weise veranderte Waren oder Dienstleistungen zu verhindern oder



einzudammen. Insofern will das Gebrauchserfordernis den Schutz nicht auf den
vergangenen Gebrauch, an den es anknlpft, beschrénken (Urteil des

Bundesverwal tungsgerichts B-5871/2011 vom 4. Méarz 2013 E. 2.3 Gadovist/Gadogita mit
weiteren Hinweisen).

E.3

Aufgrund der fir die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind
vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskrei se zu bestimmen (Marbach, Markenrecht,
a.a.0., Rz. 180; Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 7).
Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine Rechtsfrage (BGE 133 111 347 E. 4
trapezformiger Verpackungsbehdlter [3D]; BGE 126 |11 317 E. 4b Rivella/Apiella;
Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 183). Verkehrskreise fir Schokolade sind namentlich
auch Kinder, welche die Kaufentscheide der Eltern beeinflussen
(http://www.pressetext.com/print/20090316032, besucht am 22. Méarz 2013), zudem
Jugendliche und Erwachsene, die Siissigkeiten kaufen, sowie Detailhandler, die selbst
Sortimentsentscheide treffen.

E. 41

Der Beschwerdegegner hat mit seiner ersten Eingabe vom 23. September 2010 den
Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke fur alle beanspruchten Waren behauptet. Damit
wurde das Erfordernis der Geltendmachung mit der ersten Stellungnahme erfillt. Der
Vorinstanz ist somit zuzustimmen, dass die Einrede des Nichtgebrauchs rechtzeitig erhoben
worden ist. Die Gebrauchsfrist, die finf Jahre vom Datum der Nichtgebrauchseinrede
zurlickgerechnet wird und somit am 23. September 2005 beginnt, ist nicht strittig.

E.4.2

Die BeschwerdefUhrerin macht geltend, gemass der Lehre seien soweit wie méglich die
Bezeichnungen des Nizza-Abkommens zu verwenden. Es sei Uiblich, sich an den
entsprechenden Oberbegriffen zu orientieren. Damit werde der markenrechtliche
Schutzanspruch klar und deutlich signalisiert. Der Beschwerdegegner erwidert,
"Schokolade”" kdnne keinem Oberbegriff der Klasse 30 zugeordnet werden. Die Vorinstanz
bringt vor, die Nizza-Klassifikation sei dynamisch und werde regelméssig revidiert.
Deshab komme esimmer wieder vor, dass Waren der a phabetischen Liste keinem
Oberbegriff der betreffenden Klasse zugeordnet werden kdnnten. Die Annahme, dass bei
Beanspruchung aller Oberbegriffe einer Klasse auch alle Begriffe der alphabetischen Liste
automatisch mit abgedeckt seien, widerspreche dem Gebot der Rechtssicherheit.

E.43

Vorliegend ist insbesondere strittig, ob die Oberbegriffe "Kakao", "feine Backwaren" oder
Konditorwaren™ auch "Schokolade" enthalten, nachdem die Beschwerdefthrerin
"Schokolade" in ihrer Waren- und Dienstleistungsliste nicht explizit aufgefihrt hat. Dabei
ist die achte Ausgabe der Nizza-Klassifikation (2001) massgeblich, die zum Zeitpunkt der
Registrierung der Widerspruchsmarke (2003) in Kraft war. Deren deutsche Ubersetzung
wurde von der Vorinstanz in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Patent- und Markenamt,
M iinchen und dem Osterreichischen Patentamt, Wien auf der Basis der offiziellen
franzosischen und englischen Fassungen der Klassifikation erstellt (Nizza-Klassifikation,
Seiteii). Rechtsverbindlich sind die englischen und franzési schen Fassungen (Art. 1 Abs. 4
des Abkommens von Nizza Uber die internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fir die Eintragung von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977 [SR



0.232.112.9]).

E.44

Als Kakao bezeichnet man die Samen des K akaobaumes sowie das daraus gewonnene
Pulver. Ebenfalls so bezeichnet wird das aus Kakaopulver zubereitete Getrank, das oft unter
Zugabe von Milch- und Zucker-Produkten hergestellt wird. Kakao ist ein wichtiges
Exportprodukt zahlreicher Entwicklungslander und der Grundstoff bel der Herstellung von
Schokolade (http://de.wikipedia.org/wiki/Kakao, besucht am 22. Marz 2013). Die
industrielle Herstellung von Schokolade ist technisch anspruchsvoll, wobel die
Kakao-Rohmasse mit Zucker, Sojalecithin, Pflanzenfetten und gegebenenfalls mit
Kakaobutter oder Milchprodukten vermischt wird
(http://de.wikipedia.org/wiki/Schokolade, besucht am 22. Marz 2013). Somit bezeichnet
Kakao mit Bezug auf Schokolade einen Rohstoff, der zu ihrer Herstellung bendtigt wird,
wahrend er in der Nizza-Klasse 30 ein Getrank bezeichnet, denn er wird zusammen mit
Kaffee und Tee erwahnt und erscheint nicht bei den Rohstoffen, sondern den zum Verzehr
oder zur Konservierung zubereiteten Nahrungsmitteln, also den verarbeiteten Produkten
(Nizza-Klassifikation, S. 31, Erlauternde Anmerkungen zur Klasse 30). Kakaobohnen a's
Schokolade-Rohstoff sind dagegen der Nizza-Klasse 31 zugeteilt (Nizza-Klassifikation, S.
93). Darum kann Schokolade nicht unter Kakao in der Nizza-Klasse 30 subsumiert werden.

E. 45

Die Oberbegriffe "feine Backwaren" und "Konditorwaren" (Nizza-Klassifikation, S. 30)
scheinen auf den ersten Blick identisch zu sein und dasselbe zu bedeuten (Brockhaus,
Wahrig Deutsches Worterbuch, 9. Aufl., Gitersloh/Mtinchen 2011, Stichwort
"Konditorware"). In der englischsprachigen Version lauten sie jedoch "pastry and
confectionery” (International Classification of Goods and Services for the Purposes of the
Registration of Marks [Nice Classification], Eighth Edition, Part I, Genf 2001) und in der
franzosischsprachigen Version "pétisserie et confiserie” (Classification Internationale des
Produits et des Services aux fins de I'Enregistrement des Marques [Classification de Nice],
Huitiéme Edition, Ire Partie, Genf 2001).

E.4.6

"Pastry" wird as Konditorwaren oder Feingebéck (Langenscheidt Handwarterbuch
Englisch, Berlin/M inchen 2005, Stichwort "Pastry™) und Pétisserie als Feingeback
Ubersetzt (L angenscheidt Handworterbuch Franzdsisch, Berlin/Mtinchen 2006, Stichwort
"Pétisserie”). Dagegen wird "Confectionery” als Slissigkeiten oder Konditorwaren
(Langenscheidt Handworterbuch Englisch, Berlin/Mtinchen 2005, Stichwort
"Confectionery") und "Confiserie" als Slisswaren Ubersetzt (L angenscheidt
Handworterbuch Franzésisch, Berlin/M iinchen 2006, Stichwort "Confiserie"). Stisswaren
sind mit viel Zucker hergestellte Lebens- und Genussmittel, besonders Siissigkeiten,
Dauerbackwerk, Speiseeis usw. (Brockhaus, a.a.O., Stichwort " Slisswaren™). Sussigkeiten
sind Schokolade, Pralinen, Bonbons (Brockhaus, a.a.O., Stichwort "Siissigkeit"). Nach den
fur die Zuordnung massgeblichen englisch- und franzdsi schsprachigen Versionen der
Nizza-Klassifikation zahlt somit Schokolade zum Oberbegriff "Konditorwaren".

E.47

Im aktuellen Sprachgebrauch unterscheiden selbst Fachleute nicht mehr zwischen
Konditor- und Stisswaren. Laut dem deutschen Konditorenverband sind die typischen
Konditoreierzeugnisse Torten und Petits Fours; Motiv-, Festtags-, und Hochzeitstorten;



Baumkuchen; Florentiner und Mandelhdrnchen, Tee- und Blétterteiggebéack, Honigkuchen,
Stollen, Sand- und Fruchtkuchen; stisse Desserts wie Cremespeisen und Mousse; Pralinen,
Konfekt, Figuren und Tafeln aus Schokolade; Speiseeis, Eistorten und Parfaits; Marzipan;
Marmeladen, Konfitiren und Friichtegel ees; kleine Gerichte wie Gemusekuchen, Crépes,
Suppen, Saate, Auflaufe, Pasteten, Fours und Canapées (http://www.konditoren.de/hand-
werk/start.html, besucht am 22. Mé&rz 2013), wobei Pralinen, Konfekt, Figuren und Tafeln
aus Schokolade sowie Speiseels zu den Slisswaren gezahlt werden. Wikipedia ordnet
Torten, Kuchen, Pralinen, Petit Fours, Speiseeis und Pétisserie den Konditorwaren zu
(http://de.wikipedia.org/ wiki/Konditorei, besucht am 22. Marz 2013), wobei Pralinen und
Speiseeis zu den Siisswaren gehdren. Auch in der Schweiz verschwinden die Unterschiede
zwischen Konditor- und Siisswaren zusehends. So wurde, wie die Beschwerdefthrerin
richtigerwei se festgestellt hat, die Berufsbildung auf einen einzigen L ehrabschluss
Béacker-Konditor-Confiseur EBA bzw. EFZ reduziert, wobei folgende Waren hergestellt
werden: Take-away-Produkte wie Sandwiches, Salate und Birchermuesli; Apérogebacke
wie Canapées und Blétterteigkonfekt; Tortenspezialitdten; Patisserie; Glacé; klassisches
Hauskonfekt; Pralinen; Schokoladespeziditéten; Gipfeli; Kleinbrétchen und Brote
(http://www.swisshaker.ch/de/ 113/Baecker/in-Konditor/in-Confiseur/in-EFZ.htm, besucht
am 22. Mé&rz 2013). Auch hier zdhlen Glace, Pralinen und Schokoladespezialitéten zu den
Slisswaren.

E.48

Damit kann offengel assen werden, inwieweit die telefonische Umfrage der
Beschwerdefiihrerin bei 28 Béckereien in der Region Bern als Bewelsmittel zu wirdigen ist
(zu den Anforderungen an eine demoskopische Umfrage vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 5.3 Oktoberfestbier).

E.49

Im Ergebnisist Schokolade zu dem auch Siisswaren enthaltenden Oberbegriff
"Konditorwaren" zu zahlen.

E.51

Mit seiner Stellungnahme vom 23. September 2010 vor der Vorinstanz hat der
Beschwerdegegner die Behauptung der Beschwerdefhrerin anerkannt, dass die
Widerspruchsmarke fuir die Kennzeichnung von Schokolade genutzt werde.

E.5.2

Fir Slsswaren erscheint Schokolade als reprasentativ (E. 2.3). Der registrierte Oberbegriff
"Konditorwaren" dagegen erscheint wenig homogen, da eine breite Zahl von Produkten
darunter falt, die unterschiedlich hergestellt werden und nur Gemeinsamkeiten bel einigen
Zutaten aufweisen. Von den Verkehrskreisen wird namentlich nicht erwartet, dass jeder
branchentypische Schokoladehersteller auch verschiedene Konditoreiwaren anbietet, dadie
Herstellungsprozesse gegentiber der aus Kakaobohnen hergestellten Schokolade kaum
Gemeinsamkeiten aufweisen (zur Schokoladeherstellung statt vieler:
http://www.faz.net/aktuel | /wirtschaft/

schokol adenherstel lung-wie-die-bohne-zur-tafel-wird-1385515.html, besucht am 22. Mérz
2013). Somit wirkt die Benutzung der Widerspruchsmarke fur Schokolade nur fir
Slisswaren rechtserhaltend.

E.6



Nach Art. 61 Abs. 1 VWV G entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sache selbst oder
weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurtick. Nach
sténdiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts rechtfertigt sich ein
Rickweisungsentscheid vor allem dann, wenn weitere Tatsachen festgestellt werden
mussen, ein umfassendes Beweisverfahren durchzufihren ist oder wenn die Vorinstanz
keine materielle Prifung vorgenommen hat (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 4 f. Swiss Military by BTS; B-3064/ 2010 vom 26.
Oktober 2010 E. 6.10 Frauentorso mit Pfeil [fig.]; B-5732/ 2009 vom 31. M&z 2010 E. 8
Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]; B-7420/ 2006 vom 10. Dezember 2007 E. 4.1
Workplace). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz keine materielle Priifung der
Verwechslungsgefahr durchgefuhrt. Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht auch tber
die Verwechslungsgefahr, geht den Parteien eine Rechtsmittelinstanz, ndmlich die
Beschwerdemoglichkeit gegen den erneuten Entscheid der Vorinstanz an das
Bundesverwaltungsgericht, verloren. Aus diesen Griinden ist die Sache an die Vorinstanz
zur Prifung der Verwechslungsgefahr zurtickzuwei sen.

E.71

Die Beschwerde ist somit gutzuheissen, die angefochtene Verfligung ist aufzuheben und die
Sache zur weiteren Beurteilung des Widerspruchs an die Vorinstanz zurtickzuwei sen. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem
unterliegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwWVG), und der
Beschwerdefihrerin ist zulasten des Beschwerdegegners eine angemessene

Partel entschadigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E.7.2

Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und
Entschédigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafir ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die hdchstrichterliche Praxis auch im
vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.00 und Fr. 100'000.00 angenommen
wird (vgl. BGE 133 111 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D]). Nachdem es keine konkreten
Anhaltspunkte fir einen héheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke gibt, ist auch
im vorliegenden Verfahren von diesem Erfahrungswert auszugehen. Nach dem Gesagten
rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen. Diese
werden dem unterliegenden Beschwerdegegner auferlegt. Der Beschwerdefthrerin ist der
geleistete K ostenvorschuss von Fr. 4'000.- zuriickzuerstatten. Uber die vorinstanzlichen
Verfahrenskosten (Widerspruchsgebiihr) und die auszurichtende Partel entschadigung im
erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang neu zu befinden.

E.7.3

Die Parteientschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie alfélige weitere
notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemass Art. 14 VGKE setzt das Gericht
die Partelentschadigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche
eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entsch&digung
auf Grund der Akten fest. In Anbetracht dessen erscheint eine Partelentschadigung von Fr.
2'000. (inkl. MWSt) al's angemessen.



E.74

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfugung (Art. 73
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Esist somit
rechtskraftig.
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