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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zustandig (Art. 31 und 33 Bst. edes
Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32]). Als Verfligungsadressatin ist die
Beschwerdefihrerin zur Beschwerdefthrung legitimiert und beschwert, soweit sie vor
Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VWV G, SR
172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52
Abs. 1 VWVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VWV G). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.21

Die Beschwerdegegnerin hat gegen die ihre Antrage teilwei se gutheissenden Verfligungen
der Vorinstanz keine Beschwerde erhoben. Die angefochtene Verfligung ist insoweit in
Rechtskraft erwachsen, als die Beschwerdefhrerin darin entweder obsiegt oder sich der

L 6schung ihrer Marke nicht widersetzt und auf ihre Anfechtung verzichtet hat.
Beschwerdeweise zu prifen ist damit die Eintragung der Marke TESLA POWERWALL in
Klasse 7 fur: "Machines; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement”,
und in Klasse 9 fur: "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contréle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, latransformation, |'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour I'enregistrement, latransmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques”.

E.22

Die Widerspruchsmarke CH 679255 POWERWALL wurde vor Vorinstanz zwar spéter als
die angefochtene Marke, aber mit Prioritétsanspruch der gleichlautenden US-Anmeldung
vom 29. April 2015 zur Eintragung angemeldet. Sie gilt darum als dtere Marke (Art. 31
Abs. 1i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Bst. aMSchG, Art. 4 Pariser Verbandstibereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [PVU, SR 0.232.04)).
Die Vorinstanz ist zurecht auf den Widerspruch eingetreten, was die Beschwerdefhrerin
auch nicht in Frage stellt.

E.31



Der Inhaber einer @lteren Marke kann gemass Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchGi.V.m. Art. 31
Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung einer jingeren Marke erheben, wenn
diese seiner Marke dhnlich und fiir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen
registriert ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die
Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der dteren Marke, der
Zeichendhnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, fur die die
Marken hinterlegt sind (Gallus Joller, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung
zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenahnlichkeit
sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso hohere Anforderungen zu stellen, je
ahnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Stadeli/Brauchbar-Birkhauser, in: David/Frick
[Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3 Aufl. 2017, Art. 3 N.
154).

E.3.2

Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Eintrage im
Markenregister (Urteil des BV Ger B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay
[fig.]"). Fir das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Ubereinstimmungen zwischen den
Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit,
verwandte oder gleiche technol ogische Indikationsbereiche sowie das Verhaltnis von
Hauptware und Zubehor (Urtell des BV Ger B-7934/2007 vom 2. August 2009 E. 5.1
"Fructa/Fructaid"). Koénnen die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen, dass die unter
Verwendung @hnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen in Anbetracht
threr Ublichen Herstellungs- und V ertriebsstétten aus demselben Unternehmen stammen
oder wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt werden, ist
eine Gleichartigkeit zu bgjahen (Urteile des BV Ger B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E.
2.5"Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]", B-5830/2009 vom 15.
Juli 2010 E. 5.1 "funf Streifen [fig.]/funf Streifen [fig.]"; Matthias Stadeli/Simone
Brauchbar Birkhaduser, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und
Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2016, Art. 3 N. 117). Gleichartig heisst also nicht von
ahnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von dhnlicher Erwartung im Verkehr, was
Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (vgl. Gallus Joller,
Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000, S. 210).

E.33

Die Zeichendhnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der
Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 111 446 E. 3.1
"Appenzeller"; 121 111 377 E. 2a"Boss Boks'; 119 11 473 E. 2d "Radion/Radomat";
Stadeli/Brauchbar Birkhduser, a.a.O., Art. 3 N. 41). Das Erinnerungsvermdgen der
Verkehrskreise hangt insbesondere von der Aufmerksamkeit ab, die beim Erwerb der in
Frage stehenden Waren gewohnlich aufgewendet wird (BGE 121 111 377 E. 2a"Bosy/
Boks"). Bei Massenartikeln des téglichen Gebrauchs ist mit einer geringeren
Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unterscheidungsvermogen zu rechnen als bel
Spezial produkten bzw. Dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger
geschlossenen Kreis von Fachleuten beschrankt bleibt (BGE 126 111 315 E. 6b/bb
"Rivella/Apiella’; Urteil des BV Ger B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video

[fig.]").



E.34

Fur die Ahnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und
gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Ubereinstimmung auf einer Ebenein
der Regel zur Annahme einer Zeichendhnlichkeit gentigt (BGE 127 111 160 E. 2.b/cc
"Securitas"; Urtell des BV Ger B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana’;
EUGEN MARBACH, in: Roland von Biren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff.).
Wird eine dltere Marke vollstandig tbernommen, liegt grundsétzlich Zeichenahnlichkeit
vor, wobei die Kombination mit einem Zusatz in der Regel keine hinreichende
Unterscheidbarkeit schafft. Die Ubernahme einer dteren Marke kann allerdings zulassig
sein, wenn diese derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass sie ihre Individualitét
verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jingeren Zeichens erscheint (Joller,
aaO., Art. 3N. 134 m.w.H.; Urteile des BV Ger B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 1.
"Manufactum/espresso manufactum”; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f.
"Stingray/Roamer Stingray™).

E.35

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hangt unter anderem vom Schutzumfang der
Widerspruchsmarke ab (Urtell des BV Ger B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4
"Plug/PlusPlus [fig.]"). Der Schutzumfang beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft
einer Marke. In der Regel wird eine origindre Unterschei dungskraft angenommen, esist
aber stets zu untersuchen, ob besondere Umstande vorliegen, die die Annahme einer
urspriinglich geringeren oder erhdhten Kennzeichnungskraft rechtfertigen (Joller, aa.O.,
Art. 3N. 84 f.). Fiir schwache Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir
starke Marken (BGE 122 |11 382 E. 2a"Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie
aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts aufféllt oder dank intensiven Gebrauchs eine
uberdurchschnittliche Bekanntheit geniesst (BGE 122 111 382 E. 2a"Kamillosan"; Urteil
des BV Ger B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex
[fig.]"; Marbach, aa.O., N. 979).

E.3.6

Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Zeichendhnlichkeit und
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befirchten sind.
Unmittelbare V erwechslungsgefahr bedeutet, dass ein Zeichen fiir das andere gehalten
wird. Bei der mittelbaren V erwechslungsgefahr kénnen die massgeblichen Verkehrskreise
die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhange
zwischen den Markeninhabern (BGE 102 |1 122 E. 2 "Annabell€"; Urteile des BV Ger
B-5692/2012 vom 17. Mé&rz 2014 E. 3.4 "Yello/Y ellow Lounge"; B-531/2013 vom 21.
Oktober 2013 E. 2.5 "Gadllo/Gallay [fig.]"; Stadeli/ Brauchbar Birkhduser, a.a.O., Art. 3 N.
26 f.). Anspielungen und Anlehnungen an bekannte Marken schaffen keine
Verwechslungsgefahr, wenn sie deren Bekanntheit wegen zwar erkannt werden, aber auf
Waren und Dienstleistungen ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs beschrankt sind (E.
3.2) oder keine Zeichendhnlichkeit zur Folge haben (E. 3.3).

E.4

Als erstes sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der @teren Marken, die massgeblichen
Verkehrskreise zu bestimmen. Die Widerspruchsmarke TESLA richtet sich an die
Zwischen- und Endkauferschaft von Automobilen, namentlich Elektrofahrzeugen, die



Widerspruchsmarke POWERWALL an Abnehmer elektrischer Batteriesysteme. Diese
Verkehrskreise stimmen jeweils auch mit den mitregistrierten Hilfsdienstleistungen der
erforderlichen Installation, Reparatur und des Unterhalts (KI. 37), des/der entsprechenden
Leasing bzw. Finanzierung (KI. 36) und, bel TESLA, der entsprechenden Uberwachung
und Beratung (KI. 42) Uberein. Die Waren und Dienstleistungen werden mit erhhter
Aufmerksamkeit nachgefragt.

E.51
Zunéchst ist die Warengleichartigkeit zu prifen.

E.511

Die Vorinstanz beurteilte die von der angefochtenen Marke beanspruchten Maschinen und
nicht handbetétigte landwirtschaftliche Geréte in K. 7 a's gleichartig mit "automobiles® in
Kl. 12 und erwog in der angefochtenen Verfligung zum Widerspruch Nr. 14515 gestitzt auf
die Erlauterungen eines franzosi schen Warterbuchs, "automobiles' sei der Oberbegriff aller
motorgesteuerten, "auto-mobilen” (selbstbewegten) Maschinen und Instrumente. Das Wort
umfasse zugleich die Fahrzeuge der KI. 12 wie die landwirtschaftlichen Geréte, z.B.
Dunge-, Pflug- und Sdmaschinen, der Kl. 7. Die Vorinstanz Ubersieht dabei, dass das
Klassifizierungssystem des Nizza-Abkommens die klassentibergreifende Auslegung einer
Registrierung ebenso wenig wie die Registrierung eines klassenibergreifenden Begriffs
zuldsst. Wére "Automobiles’ im vorgenannten Sinn zu verstehen, kénnte das Wort keiner
Klasse abschliessend zugeordnet werden und wére im Rahmen der Markenprifung
zurlckzuweisen. Esist al's eingetragener Begriff notwendig unter Berticksichtigung der
Klassengrenzen zu interpretieren, so dass der vorinstanzlichen Auffassung nicht gefolgt
werden kann.

E.51.2

Die amtliche Klassifikation der OMPI (11. Aufl. 2019) erwahnt unter Seriennummer
120199 die Ware "Voitures/ Automobiles’; vgl. www.wipo.int/classifications/nice/en,
besucht am 5. Februar 2019). Ihr entspricht in der deutschen Ubersetzung nach Art. 1 Abs.
6 NKA, an der auch die Vorinstanz mitgewirkt hat, im Gegensatz zu jener weiten
Interpretation, der Ausdruck "Automabile” (vgl.
www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstlei stungen/nizza/index.html, besucht am
5. Februar 2019). Fur die Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen Maschinen und
Automobilen kommt es allerdings weniger darauf an, dass Automobile technisch und
begrifflich betrachtet, auch Maschinen sind (vgl. frz. / ital.: "machine”, "macchina" fur
beides). Zu prufenist vielmehr, ob diese Waren im Kontext ihrer Klassengrenzen in einem
Substitutionsverhaltnis zueinander stehen und an gemeinsamen V ertriebskandlen
partizipieren, die die Verwechslung von sie kennzeichnenden Marken ermdglichen und
beguinstigen (vorstehend, E. 3.2).

E.5.13

DieKIl. 7 enthdt im Wesentlichen Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren und
Triebwerke, ausgenommen Motoren und Triebwerke von Schiffen, Flug- und Fahrzeugen.
Anbieter von Maschinen wie die sogenannten Maschinenfabriken halten unterschiedliche
Waren feil. Die Maschinenfabrik Bern AG z.B. bietet Bereiterungsanlagen, K apseltester,
Karton-Aufrichtmaschinen, Horizontal -Kartoniermaschinen, Forderstrecken,

Randel schnel dapparate, Hahnenschliissel und Werkstattwagen an (www.mfbern.ch, besucht
am 5. Februar 2019), die Maschinenfabrik Fehlmann AG in Seon Bearbeitungszentren fir



Werkstiicke-Bearbeitung, Fr&s- und Bohrmaschinen (www.fehlmann.com, besucht am 5.
Februar 2019) und die Rieter Maschinenfabrik in Winterthur Faservorbereitungs- und
Spinnmaschinen (www.rieter.com, besucht am 5. Februar 2019). Wie Motoren, Triebwerke
und nicht von Hand betétigte L andwirtschaftsmaschinen der Kl. 7 richten sich diese
Angebote an Industriebetriebe, die sie zur Bearbeitung ihrer Produkte einsetzen oder als
Teile derselben weiterverwenden. Zu K. 7 z&hlen zwar auch Bohr- und Néahmaschinen, die
auch Privatpersonen nachfragen, sie erfulllen aber auch fir diese ein industrielles
Fertigungsbedirfnis, wahrend Automobile, Schreib- und Maschinen anderer Nizza-Klassen
als Fertigprodukte andere Erwartungen ihrer Kéuferschaft erfillen. Waren der Kl. 12 etwa
dienen der Beférderung auf dem Lande, im Wasser und in der Luft, wodurch der
verwendete Begriff "automobiles' bereits klassierungshalber einzugrenzen ist.

E.514

Die funktionale Abgrenzung der Klassen 7 und 12 nach Marktstufen und
Warenbestimmung in E. 5.3 verunmadglicht zwar nicht jede Annahme einer Gleichartigkeit
zwischen ihnen. In zweckgepragten Bereichen sind kombinierte Angebote wie
Speziagolfrasenmaher (KI. 7) und Caddies (Kl. 12) auf derselben V ertriebsstufe denkbar,
und im Schnittbereich der Motoren- und Antriebstechnik (z.B. "BMW-Turbine") mag eine
Ubereinstimmende betriebliche Herkunft von Waren beider Klassen sogar regelmassig
erwartet werden. Vorliegend beansprucht die Widerspruchsmarke aber Automobile, die
weder zur Weiterverarbeitung durch den Zwischenhandel geeignet noch auf ein
spezialisiertes Fachpublikum beschrénkt sind. Nach der Lebenserfahrung erscheinen die
Bedurfnisse des Maschinenbaus und der Landwirtschaft einerseits und die Angebotspal ette
von Automobil-Marken anderseits trotz der beidseits verwendeten breiten Oberbegriffe
weder beziglich Maschinen noch der nicht von Hand betriebenen

L andwirtschaftsmaschinen dhnlich genug, dass dabel Ubereinstimmende V ertriebswege
bestehen oder erwartet werden. Wenn die Vorinstanz die Verwechslungsgefahr mit einer
klassentibergreifenden Definition von "automobiles', beschréankt auf die technische Natur
von Motoren und Autos, ihre landwirtschaftliche Verwendung und das daftr erforderliche
Know-how, begriindet, verwendet sie einen unzutreffenden Begriff von Glechartigkeit
(vgl. E. 3.2).

E.515

Hinsichtlich machines; instruments agricol es autres que ceux actionnés manuellement ist
das Vorliegen einer Verwechs ungsgefahr zwischen den Marken TESLA und TESLA
POWERWALL mangels Warengleichartigkeit zu verneinen und die Beschwerde
diesbeziiglich gutzuheissen.

E.521

Mit Bezug auf dieim Streit stehenden Waren in Klasse 9 fuhrte die Vorinstanz aus, die von
der angefochtenen Marke beanspruchten appareils pour |'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographi ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrdle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement kdnnten oder miissten
Uber ein Computerprogramm unterstiitzt werden, was zu engen Berthrungspunkten mit den
Softwareprodukten der Widerspruchsmarken hinsichtlich des produktspezifischen
Herstellungs-Know-How fihre; Gberdies erwarteten die Abnehmer eine "gemeinsame



Produktverantwortung"” fur die Hardwareprodukte bzw. Komponenten der angefochtenen
Marke und die Softwareprodukte der Widerspruchsmarken. Fur Hardware (ordinateurs) als
nicht ndher spezifizierte Warengruppe mag die Einschétzung der Vorinstanz zutreffen,
wobei die Beschwerdefihrerin auf eine Anfechtung verzichtet hat. Eine
Warengleichartigkeit mit zweckbestimmter Software |&sst sich aber nicht unbesehen fir
Hardware annehmen, die ihrerseits von der Software fernliegende, andere Zwecke erfuillt.
Die Widerspruchsmarke TESLA ist fur herunterladbare Software in Form von Mobile-Apps
zur Uberwachung des Zustands und elektrischen Aufladens sowie zur Fernbedienung von
Fahrzeugen, herunterladbare Software in Form von Systemsoftware des Fahrzeugbetriebs,
die Widerspruchsmarke POWERWALL fur Computersoftware zur Uberwachung,
Optimierung und Regulierung der Speicherung, Ubertragung und Entladung von Energie
auf und von elektrischen Batteriesystemen registriert, die von Herstellern
batteriebetriebener Fahrzeuge bzw. Elektro- und Elektronikgeréte nachgefragt werden, um
die Haltbarkeit der in ihren technischen Produkten eingesetzten Batterien zu verlangern.
Eine solche Software wird méglicherweise in Gerdten fur die Messung der Umgebung, zur
Zeichensetzung, Rettung oder zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild einschliesslich Magnetaufzei chnungstragern eingesetzt, doch sind deren
Zweckbestimmung, Fertigungsstufen, Vertriebswege und ihr Abnehmerkreis mit einer
solchen Software grundverschieden, wird solche Hardware doch vor alem ihrer
Zuverlassigkeit und technischen Genauigkeit wegen erworben. Eine allenfalls nétige
Steuerungssoftware muss darum bereits fest in solchen Geréaten implementiert sein. Aus
Sicht der beteiligten Verkehrskreise und Vertriebswege ist darum eine Gleichartigkeit
solcher Gerate mit der erwahnten Batterieregel ungssoftware nicht erkennbar; umso weniger
bei Schallplatten, deren Einordnung als Hardware durch die Vorinstanz nicht gefol gt
werden kann. Auch diesbeziiglich ist die Beschwerde gutzuheissen.

E.5.22

Die weiter von der angefochtenen Marke beanspruchten appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, |'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique beurteilte die Vor-instanz als gleichartig mit den von der
Widerspruchsmarke POWERWA L L beanspruchten batteries pour I'alimentation en
électricité de moteurs de véhicules é ectriques und prises électriques pour le chargement de
véhicules éectriques sowie den von der Widerspruchsmarke TESLA beanspruchten
elektrischen Batteriesystemen und Geraten zur Speicherung und Versorgung von
Elektrizitdt. Die Waren verflgten Uber eine dhnliche Zweckbestimmung und stiinden in
einem Erganzungsverhéltnis. Diese Ausfuhrungen sind nicht zu beanstanden und wurden
von der Beschwerdefihrerin, obwohl die entsprechenden Waren ihren Rechtsbegehren
zufolge als angefochten gelten missen, nicht bestritten, sodass eine Warengleichartigkeit zu
bejahen ist. Mit Bezug auf diese Waren ist nachfolgend die Zeichendhnlichkeit zu prifen.

E.6.1

Dass aus der integralen Ubernahme der Widerspruchsmarke POWERWALL eine grosse
Zeichendhnlichkeit auf klanglicher und visueller Ebene resultiert, die durch Hinzufligen des
Elements"Tedla" in der jungeren Marke nicht aufgehoben wird (E. 3.4), bestreitet die
Beschwerdefuhrerin nicht. Sie verweist indessen auf die erhdhte Aufmerksamkeit der
Verkehrskreise beim Erwerb der strittigen Waren in Kl. 9, die eine Verwechslungsgefahr
ausschliesse. Dabei Ubersieht sie, dass eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr aus dem
Zusammenspiel von Zeichendhnlichkeit und Warengleichartigkeit resultiert (E. 3.1). Der



Aufmerksamkeitsgrad der Verkehrskreise hat Einfluss auf den Gesamteindruck der Marken
im Erinnerungsbild, das mehr oder weniger verschwommen sein kann (E. 3.3;
Stadeli/Brauchbar Birkhduser, aa.O., Art. 3 N. 40). Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad fuhrt
zu einem geschérften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den
Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die - vorliegend ausgepréagte -
Zeichenghnlichkeit aufzuheben.

E.6.2

Der Widerspruchsmarke POWERWALL kommt kein Sinngehalt zu. Im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren in Kl. 9 ist sie unterscheidungskraftig. Die von der
Beschwerdegegnerin behauptete erhdhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke vermochte
jene nicht zu belegen, beziehen sich doch die von ihr aufgefiihrten Pressemel dungen nicht
auf die Marke POWERWALL, sondern auf das amerikanische Unternehmen Tesla bzw. die
von diesem hergestellten Elektroautos und den Unternehmer Elon Musk. Daher ist von
einem gewohnlichen Schutzumfang auszugehen. Unter Beriicksichtigung der ausgepréagten
Zeichendhnlichkeit und der starken Warenahnlichkeit ist, selbst bei einer erhdhten
Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

E.6.3

Damit ertibrigt sich die Prifung einer Verwechslungsgefahr gestiitzt auf die
Widerspruchsmarke TESLA.

E.7

Die Beschwerden sind im Ergebnis bezuglich folgender Waren in Klasse 7 und 9
gutzuheissen: 7Machines; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement,
9Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de controle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour I'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
und hinsichtlich folgender Waren abzuweisen: 9Appareils et instruments pour la conduite,
ladistribution, latransformation, I'accumulation, le réglage ou lacommande du courant
électrique.

E.8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeftihrerin ungefahr zu drei
Vierteln. In diesem Verhdltnis sind die Parteien kosten- und entschadigungspflichtig (Art.
63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwWVG).

E.81

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 Bundesverwaltungs-gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-verwaltungsgericht ist dafir ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse
der Widersprechenden an der L éschung beziehungswei se jenes der Widerspruchsgegnerin
am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden
Zeichen wird praxisgemass ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.-
angenommen (BGE 133 111 492 E. 3.3 "Turbinenfuss'). Von diesem Erfahrungswert ist



auch im vorliegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte fir einen
hoheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'500.- festzulegen. Der anteilsmassig
auf die Beschwerdefihrerin fallende Anteil von Fr. 1'375.- wird dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 5'500.- entnommen,; die Differenz von Fr. 4'125.- ist ihr aus der
Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende V erfahrenskostenanteil im Umfang von Fr.
4'125.- wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach
Er6ffnung des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu Uberweisen.

E.82

Der ganz oder teilweise obsiegenden Partel kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschédigung fr die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64
Abs. 1 VwWVG). Die Parteientschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie adlfélige
weltere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten K ostennote oder
falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art.
8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands erscheint eine reduzierte

Partel entschadigung der Beschwerdegegnerin an die BeschwerdefUhrerin von Fr. 2'600.- als
angemessen.

E.83

In den vorinstanzlichen Verfahren ist die BeschwerdefUhrerin teilweise unterlegen. An der
dort verflgten, je haftigen Kostenbeteiligung und den wettgeschlagenen Entschadigungen
ist festzuhalten.

E.9

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, 173.110). Eswird daher mit der
Er6ffnung rechtskraftig.
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