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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 und 33 Bst. d des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32)]). Die Beschwerde
wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 Uber das Verwaltungsverfahren (VWVG, SR 172.021) am 29. April 2010 form- und
fristgerecht eingereicht (Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss
rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VWV G). Als Adressatin der angefochtenen Verfligung
ist die Beschwerdeftihrerin beschwert und hat ein schutzwirdiges Interesse an ihrer
Aufhebung oder Anderung. Sieist somit zur Beschwerdefiihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Ebenso liegen die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen gemass Art. 48 ff. VwVG
vor. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.21

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder
Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit
der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5
f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, fir die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und darUber zu verfiigen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

E.22

Gestiitzt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der dliteren Marke Widerspruch gegen
entsprechende jiingere Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Vorliegend
erhob die Rechtsnachfolgerin der Inhaberin der &lteren internationalen Registrierung IR
758995 "5TH AVENUE" (fig.), welche am 21. Mai 2001 in das international e Register
eingetragen wurde, Widerspruch gegen die am 11. Februar 2009 auf www.swissreg.ch
veroffentlichte und damit jingere schweizerische Marke CH-Nr. 582'842 "AVENUE"
(fig.). Der am 29. April 2010 erhobene Widerspruch erfolgte somit rechtzeitig (vgl. Art. 31
Abs. 2 MSchG). Erwelst sich ein Widerspruch al's begriindet, so wird die Eintragung ganz
oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

E.31



Zeichen sind geméss Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG vom Markenschutz ausgeschl ossen, wenn
sie einer @teren Marke dhnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ahnlichkeit der Zeichenim
Erinnerungsbild des L etztabnehmers (BGE 121 111 378 E. 2aBOSS/BOKS, BGE 11911 473
E. 2d Radion/Radiomat; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26.
August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 Focus/Pure
Focus, B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera; siehe auch Marbach,
SIWR 111/1, N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschitzten
Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine
Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso héhere Anforderungen zu
stellen, je ahnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (BGE 128
[11 441 E. 3.1 Appenzeller, 126 111 315 E. 6bb Apiella, 122 111 382 E. 3a Kamillosan;
Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 4.1 Hofer
Family Office (fig.)/Hofer, B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 4.1
lawfinder/LexFind.ch (fig.); Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3N. 8).

E.3.2

Fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr geméss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist
ausschlaggebend, ob aufgrund der Ahnlichkeit Fehlzurechnungen zu befiirchten sind,
welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefahrden
(BGE 127 111 166 E. 2a Securitas). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines
der zu vergleichenden Zeichen fir das andere gehalten wird ("unmittelbare
Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die
Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhénge
vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben
Unternehmen stammen (" mittelbare Verwechslungsgefahr”, vgl. BGE 128 111 97 f. E. 2a
Orfina/Orfina, BGE 127 111 166 E. 2a Securitas, Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001
vom 5. Oktober 2001 E. 1b Stoxx/StockX [fig.], veroffentlicht in sic! 2002 S. 99, BGE 122
[11 382 ff. Kamillosan).

E.33

Weiter sind bei der Beurteilung der V erwechslungsgefahr im Einzelfall der
Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen
nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den
Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berticksichtigen (Gallus Joller, in: Michael G.
Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009,
Art. 3N. 45; siehe auch Willi, a.a.O., Art. 3, N. 17 ff.). Fir schwéachere Marken ist der
geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fir starke. Bei schwachen Marken gentigen
daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu
schaffen (BGE 122 111 382 E. 2a Kamillosan; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies
KING SIZE [fig.], B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 monari C/ANNA
MOLINARI). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile
sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BV GE 2010/32 E.
7.3 Pernaton/Pernadol 400, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7492/2006 vom 12.
Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Stark sind demgegentiber Marken, die entweder



aufgrund ihres fantasi ehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven
Gebrauchs tberdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122 111 382 E. 2a
Kamillosan, mit Hinweisen; Urtell des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004
E. 2.2 Yéello; Marbach, SIWR [11/1., N. 979 mit Hinweis auf Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 Converse All Stars
[fig.]/Army tex [fig.] und Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 Red Bull
[fig.]/Red, Red Devil, vertffentlicht in sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier
Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem
Hintergrund der gesamten Umstande zu beurteilen (Urtell des Bundesverwaltungsgerichts
B-6046/2008 vom 3. November 2010 R Rothmans [fig] / Roseman Crown Agencies KING
SIZE [fig.]).

E.4

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise fur die im Widerspruch stehenden Waren
zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreiseim Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 1.
und 11). Dabei ist das Warenverzeichnis der dlteren Marke der Ausgangspunkt (Joller,
aa.0., Art. 3N. 49), wobel vorliegend die von der Widerspruchsmarke in Klasse 18
beanspruchten "Cuir, imitations cuir et produits en ces matiéres (compris dans cette classe);
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols’ sowie diein Klasse 25 beanspruchten

"V éements, chaussures, couvre-chefs" auch von der angefochtenen Marke beansprucht
werden. Diese Produkte richten sich grundsétzlich an das allgemeine Publikum. Sie werden
von den Abnehmern zwar nicht tagtaglich am Markt nachgefragt (Joller, aa.O., Art. 3N.
54). Indessen ist bei den involvierten Waren der Klassen 18 und 25 davon auszugehen, dass
diese von den Durchschnittskonsumenten immerhin mit einer gewissen Regel méssigkeit
nachgefragt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgericht B-4260/2010 vom 22.
Dezember 2011 E. 7 BALLY/BALU [fig.], B-7487/2010 vom Urteil vom 28. Juni 2011 E.
9.2 sparco [fig.]/SPARQ, B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 8 Swing/Swing Relaxx
[fig.]). Schliesslich gibt esim Registereintrag keinerlel Indizien dafir, dass es sich
vorliegend um Waren eines hoheren Prei ssegments bzw. eine Einschrankung auf
LuxusgUter handelt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4260/2010 vom 22.
Dezember 2011 E. 7 Bally/Balu [fig.]). Demnach ist von einer durchschnittlichen
Aufmerksamkeit auszugehen (Marbach, SIWR I11/1, N. 998). Dies gilt auch fur die Ware
"Spazierstocke" in Klasse 18 fr welche nur die angefochtene Marke Schutz beansprucht,
gegen welche sich der Widerspruch aber ebenfalls richtet. Dass diese mit den in Klasse 18
sonst beanspruchten Waren zumindest gleichartig sind, wird von keiner Partei bestritten.

E.5

Angesichts der unbestritten Warenidentitét bzw. Gleichartigkeit gilt es nun zu prifen, ob
eine Zeichenahnlichkeit besteht. 5.1.1. Entscheidend bei der Beurteilung der Ahnlichkeit
zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden
Verkehrskreisen hinterlassen (Marbach, SIWR 111/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist
von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/ad-vista mit Hinweisen; siehe auch
Marbach, SIWR 111/1, N. 705), doch gilt es zu berticksichtigen, dass das angesprochene
Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das
Erinnerungshild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken
bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O [fig.], vertffentlicht in sic!
2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangslaufig eine gewisse



Verschwommenheit an (Marbach, SIWR 111/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das
Erscheinungsbild der kennzeichnungskréaftigen Markenel emente gepragt wird (BGE 122 11
386 E. 2a Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dirfen jedoch bel
der Beurteilung der Markenghnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (Marbach, SIWR
[11/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 |11 382 E. 5b Kamillosan; Willi, aa.O., Art. 3, N.
65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild
ungeachtet ihrer Kennzel chnungsschwéche beeinflussen (Marbach, SIWR 111/1, N. 865 mit
Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November
2008 Red Bull/Stierbréu). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der
Zeichenelementeist zulassig (Marbach, SIWR 111/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 |1 400
Eden Club). 5.1.2. Fur Kollisionsfalle zwischen komplexen Marken, beispielsweise
kombinierten Wort-/Bildmarken, kdnnen keine absoluten Regeln darliber aufgestel It
werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die fur den
Gesamteindruck prégende Bedeutung zukommt (Joller, aa.O., Art. 3N. 197). Enthdlt eine
Marke sowohl kennzeichnungskréftige Wort- als auch Bildelemente, konnen diese das
Erinnerungshild gleichermassen pragen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen
Zeichendhnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine V erwechsl ungsgefahr
resultieren (Marbach, SIWR 111/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten
Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskréftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den
Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004 E. 10 SPEEDO/Speed Company
[fig.], vertffentlicht in sic! 2004 S. 578 1.). 5.1.3. Die Wortelemente von Wort-/Bildmarken
sind nach den folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen: Zu beachten sind ihr Klang
und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt (Joller, a.a.O., Art. 3 N. 196 und 130
ff.). Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der VVokale prégen
insbesondere den Klang, wahrend das Schriftbild vor allem durch die Wortlénge und durch
die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des

Bundesverwal tungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 Aromata/Aromathera mit
Hinweisen). Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender
Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ahnlichkeit jedoch wettmachen.
Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen
nicht entspricht, sondern esist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden
sofort und unwillkdrlich aufdréngt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006
vom 6. Juli 2007 E. 6 Adia’/Aida Jobs, Aida Personal, Entscheid der RKGE vom 10. Mérz
2006 E. 7 Minergie/Sinnergie mit weiteren Hinweisen, verdffentlicht in sic! 2006 S. 413).

E.5.2

Im vorliegenden Fall stehen sich die jewells kombinierten Zeichen "5th Avenue” (fig.) und
"AVENUE" (fig.) gegentiber. Wahrend sich bel der Widerspruchsmarke "5th Avenue"
(fig.) die grafischen Elemente in einer etikettenhaften Umrahmung sowie 2 kleineren, daran
anschliessenden Rechtecken erschopft, weist die angefochtene Marke nebst einer
etikettenhaften Umrandung auch ein dunklerer Grund sowie eine dem Wortelement
vorangestellte Kleingrafik auf, in welcher gemass dem Beschwerdegegner eine sich zum
Horizont hin verengende Strasse dargestellt ist (Beschwerdeantwort, S. 4 Rn. 12). Die
Wortelemente der Widerspruchsmarke sind in Kapital chen geschrieben, jene der
angefochtenen Marke in Grossbuchstaben. Inwiefern sich aus dem Vergleich dieser
Elemente eine Zeichendhnlichkeit ergibt, gilt esim Folgenden zu untersuchen.

E.53



Sowohl die Widerspruchsmarke "5th Avenue” (fig.) as auch die angefochtene Marke
"AVENUE" (fig.) bestehen in ihren Wortelementen aus dem Wort "Avenue", welches
sowohl in Englisch als auch in Franzdsisch mit "Allee" bzw. "breite Strasse" oder
"Prachtstrasse” Ubersetzt wird (Eintrag zu "avenue” in: Le Petit Robert de lalangue
francaise 2012, édition numérique; Eintrag zu "avenue" in: Oxford English Dictionary - the
definitive record of the English language, online edition; Eintrage zu "avenue" in den
Lexika D-E und D-F, in: Pons Wérterbticher, www.pons.de; vgl. auch Urteil des
Bundesverwaltungsgericht B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 3 Park Avenue). Die
angefochtene Marke tbernimmt dieses Element der Widerspruchsmarke also vollkommen.
Klanglich ist allerdings zu berticksichtigen, dass die Widerspruchsmarke aufgrund der
englisch geschriebenen Ziffer "5th" auch in dieser Sprache ausgesprochen wird, wahrend
das angefochtene Zeichen "Avenue" keinen Hinwels auf eine bestimmte Sprache enthalt
und daher ebenso auf Franzosisch gelesen werden kann. Die Beschwerdefihrerin bringt
zwar inihrer Beschwerde vor, bei der Ziffer "5th" handle es sich um einen Zusatz, welcher
in der Erinnerung des Abnehmers rasch verblasse und im Gesamteindruck nicht
mitberticksichtigt werden sollte (vgl. Beschwerde, S. 11 Rn. 37). Doch dieser Einschétzung
kann sich das Bundesverwaltungsgericht im Einklang mit der V orinstanz nicht
anschliessen: Gerade im Zusammenhang mit dem Wort "Avenue" kann eine
Strassennummer nicht génzlich unberticksichtigt bleiben (vgl. dazu auch E. 5.4 unten).
Klanglich ist somit festzustellen, dass beide Zeichen das tibereinstimmende Element
"Avenue" beinhalten, und dieses sowohl in Englisch wie auch auf Franzdsisch
ausgesprochen sehr dhnlich klingt (ndmlich Aveniu vs. Avent) - zumal auch beziiglich dem
angefochtenen Zeichen nicht génzlich auszuschliessen ist, dass dieses zumindest in der
Deutschschweiz von vorne herein auf Englisch, und damit gleich wie die
Widerspruchsmarke, ausgesprochen wird. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke ist die
selbe wie jene der angefochtenen Marke, namlich A-E-U-E. Z&hlt man die Ziffer der
Widerspruchsmarke dazu, unterscheiden sich die beiden Marken nur beziiglich dem ersten
Vokal, namlich I-A-E-U-E. Die festgestellten Unterschiede im Wortklang sind demzufolge
minim.

E.54

Bezlglich des Sinngehalts verweisen beide Marken mit dem Element "Avenue'
unbestrittenermassen auf eine "Allee" bzw. "breite (Prachts)Strasse" (vgl. E. 5.3 hiervor).
Im Einklang mit der BeschwerdefUhrerin ist festzustellen, dass daran auch die Ziffer "5th"
nichts andert. Allerdings schliesst dies fir die Widerspruchsmarke nicht auch noch einen
welteren Sinngehalt, ndmlich den Hinweis auf die wohl bertihmteste und teuerste
Einkaufsstrasse New Y orks, der "5th Avenue”, aus (vgl. auch E. 6.3.3 hiernach). Zu Recht
gehen daher die Vorinstanz und der Beschwerdegegner davon aus, dass der Abnehmer das
Widerspruchszeichen auch a's einen Hinweis auf diese Strasse versteht. Der Hinweis der
Beschwerdefihrerin auf elnen Entscheld des Harmonisierungsamtes fur den Binnenmarkt
(HABM) verfangt insowelt nicht (vgl. Entscheid vom 27. Méarz 2006
Widerspruchverfahren-Nr. B 814'634, Ziff. 11 1.2 Avenue/5th Avenue), dafir dieim
konkreten Fall betroffenen spanischen Abnehmer die "5th Avenue" keinen
Wiedererkennungswert besitzt, weil stattdessen im Spanischen von der "La Quinta
Avenida" gesprochen wird. Doch auch wenn "5th Avenue' und "Avenue" miteinander zu
vergleichen sind und keine deckungsgleiche Sinngehalte vorliegen, sind die Sinngehalte
einander - wie die Vorinstanz zu Recht befunden hat - so nahe, dass dieser geringflgige
Unterschied, wonach die eine "Avenue" definierter ist als die andere, fur sich alleine die



Zeichenghnlichkeit nicht auszuschliessen vermag.

E.55

Auch bel der Beurteilung des Schriftbildes und der Grafik sind nur wenige Unterschiede
erkennbar, wie nachfolgend aufgezeigt wird:

E.551

Vergleicht man das Schriftbild der Wortelemente beider Zeichen, so fallen einem nur
wenige Unterschiede auf. Am augenfélligsten ist die Ziffer "5th", welche im angefochtenen
Zeichen vollkommen fehlt. Beide Zeichen sind in Grossbuchstaben geschrieben, wobei
alerdings die Widerspruchsmarke in Kapitalchen dargestellt wird. Die Schriften beider
Zeichen sind sehr ahnlich und das hauptséchliche Wortelement beider Marken, namlich das
Wort "Avenue”, ist in beiden Zeichen zentral sichtbar.

E.55.2

Bei der Beurteilung der Bildelemente beider Zeichen ist zunachst auf die abstrakte
Kleingrafik der angefochtenen Marke einzugehen, welche in der Widerspruchsmarke kein
grafisches Pendant findet. Auch wenn darin, entgegen der Auffassung des
Beschwerdegegners (Beschwerdeantwort, S. 4 Rn. 12), nicht ohne weiteres eine sich zum
Horizont hin verengende Strasse zu erkennen ist, so handelt es sich doch nicht wie von der
BeschwerdefUihrerin behauptet, um einen kleinen, rein dekorativen Zusatz, welcher im
Erinnerungsvermdgen der Abnehmer untergeht (Beschwerde, S. 10 Rn. 34). Diese Grafik
mag zwar klein sein, doch sieist nicht banal und verleiht dem angefochtenen Zeichen eine,
wenn auch nicht grosse, Tiefe. Die weiteren graphischen Elemente der Zeichen hingegen
sind einander vom Prinzip her dhnlich, nicht aber identisch in der Ausfiihrung. Gleichist,
dassin beiden Marken die Wortelemente von einer rechteckigen etikettenhaften
Umrandung umgeben sind. Die Ecken der jeweiligen Etiketten unterscheiden sich dagegen,
denn in der Widerspruchsmarke sind sie rechtwinklig und in der angefochtenen Marke
abgerundet gezeichnet. Genau "spiegelverkehrt” ist die farbliche Kontrastierung der
Zeichen: Wahrend beim Widerspruchszeichen die Etikette selber hell unterlegt und die
Umrandung - einem diinnem Strich, welcher oben wie unten jeweilsin der Mitte breiter
ausfallt - sowie die Wortelemente dunkel dargestellt sind, werden beim angefochtenen
Zeichen sowohl die Schrift as auch die Umrandung in Weiss auf dunklerem Grund
abgebildet. In diesem Zusammenhang verweist die Beschwerdeflhrerin darauf, dasssieihre
Marke ohne Farbanspruch hinterlegt habe, was ihrer Meinung nach dazu fuhrt, dass diese
auch im gleichen Kontrast wie die angefochtene Marke geschiitzt sei, was die Ahnlichkeit
im Schriftbild und der Grafik erhthe (Beschwerde, S. 10 Rn. 32). Indessen ist hierzu
festzuhalten, dass die BeschwerdefUhrerin dabei verkennt, dass sich das Schutzobjekt einer
Marke aus der Darstellung im Markenregister ergibt (Art. 10 Markenschutzverordnung vom
23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Vorliegend sind ein heller Hintergrund mit
dunkler Schrift und damit nicht die umgekehrte Farbgestaltung registriert. Dies gilt denn
auch im gleichen Mass fur die angefochtene Marke, welche ebenfalls trotz fehlendem
Farbanspruch aufgrund ihrer Gestaltung nicht in einer umgekehrten Kontrastierung
geschiitzt ist.

E.553

Doch auch wenn beide Marken gerade einen umgekehrten Kontrast haben, ist festzustellen,
dass sie den selben Aufbau und die gleiche Art der Gestaltung haben, ndmlich die
Kombination "Zusatz + "TAVENUE"" und deren farblich kontrastierte etikettenhaften



Umrandung. Daraus ergeben sich, trotz festgestellter Unterschiede, Ahnlichkeiten im
Schriftbild und der grafischen Gestaltung.

E.5.6

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die festgestellten Unterschiede in der grafischen
Gestaltung und im Sinngehalt nicht derart sind, dass sie die Ahnlichkeiten im Wortklang,
dem Schriftbild sowie dem Zeichenaufbau zu kompensieren vermogen (vgl. dazu BGE 121
[11 377 E. 2b BOSS/BOKS; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 168 f. mit Hinweisen; Marbach, a.a.O.,
N. 886). Eine Zeichendhnlichkeit ist daher, insbesondere bezliglich der Wortelemente, zu
bejahen.

E.6

Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berticksichtigung der
Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den die
massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen,
Uber die Verwechslungsgefahr zu urteilen.

E.6.1

Vorliegend kam die Vorinstanz zum Schluss, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um
eine Marke mit einem schwachen Schutzumfang (vgl. Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen
Verfligung). Diesen Schluss zog sie, weil geméass ihrer Beurteilung das Zeichenbestandteil
"Avenue" der Widerspruchsmarke wegen seines den moglichen Verkaufsort
beschreibenden Charakters fur die beanspruchten Waren in Alleinstellung schwach sei. Da
dieses Element auch bei der angefochtenen Marke in Alleinstellung schwach gewesen wére,
wies die Vorinstanz darauf hin, dass bel beiden Marken die Eintragung einzig und alein
aufgrund ihrer grafischen Ausgestaltung erfolgte. Fur den Zeichenkonflikt bedeutet dies,
dass sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf den schwachen Bestandteil
"Avenue" erstrecken kdnne und daher die festgestellten Unterschiede in der grafischen
Gestaltung, insbesondere die in der angefochtenen Marke enthaltene Kleingrafik, eine
Verwechslungsgefahr ausschliesse (Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen Verfigung). Dieser
Auffassung schliesst sich der Beschwerdegegner an und fugt hinzu, dass dem Bestandteil
"AVENUE" im Zusammenhang mit dem Element "5th" eine anpreisende werbemassige
Bedeutung im Sinne eines Hinweises auf die hohe Qualitét der beanspruchten Waren - wie
an der New Y orker 5th Avenue - zukomme und dieses Element deshalb "dem Gemeingut
zuzuordnen sei" (Beschwerdeantwort, S. 7 Rz. 24).

E.6.2

Die Beschwerdeftihrerin lehnt diese Auffassung ab. Sie legt dar, dass eine Avenue bzw.
Strassen im Allgemeinen Ublicherweise nicht als Verkaufsort dienten, sondern vielmehr
Boutiquen, Einkaufshauser oder andere Ladenlokale. Auch wenn diese an einer Strasse
l&gen, seien fur den Schluss von "AVENUE" auf den Ort, an dem sich ein Verkaufslokal fir
die beanspruchten Waren befindet doch einige Gedankenschritte vonnéten, weswegen dem
Wortbestandteil die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden dirfe (Beschwerde,
S. 15, Rz. 51). Um diese Auffassung zu belegen, stiitzt sie sich auf mehrere schwel zerische
und international e Eintragungen mit dem Bestandteil "TAVENUE" fur Waren diein
Geschéften an einer Strasse verkauft wirden (Beschwerdebeilagen 7 und 8). Schliesslich
macht sie geltend, dass auch bei geringer Unterscheidungskraft des Wortelementes von
einer Verwechslungsgefahr auszugehen sel, da auch schwache oder gemeinfreie Elemente
bei der Beurtellung des Gesamteindruckes nicht von vornherein ausgeblendet werden



durften.

E.6.3

Vorinstanz und Beschwerdegegner gehen zu Recht davon aus, dass im Einzelfall der
gemeinfreie Charakter eines Markenbestandtells der Widerspruchsmarke dazu fuhren kann,
dass sich die Kennzeichnungskraft nur aus den anderen unterschel dungskréftigen
Bestandteilen ergibt (BVGE 2010/32 E. 7.2 PERNATON/Pernadol 400). Mit anderen
Worten schenkt der Konsument dem gemeinfreien Teil der Marken kaum Aufmerksamkeit,
so dass die Verwechslungsgefahr im Wesentlichen anhand der kennzei chnungskréaftigen
Bestandteile beider Marken zu prifenist (Urteil des BV Ger B-7492/2006 vom 12. Juli 2007
E. 6 Aromata/Aromathera). Im vorliegenden Fall ist daher zu prifen, ob der Bestandteil
"AVENUE" gemeinfrel ist.

E.6.3.1

Dem Gemeingut zugehdrig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestandteile, wenn esihnen im
Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen
Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedirfnis auszugehen ist, wobei beide
Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (BVGE 2010 E. 7.3 PERNATON/
Pernadol 400).

E.6.3.2

Ein Zeichen l&sst die erforderliche Unterscheidungskraft unter anderem dann vermissen,
wenn der Sinngehalt eine besondere Nahe zu den beanspruchten Waren aufweist oder aber
einen Begriff der Alltagssprache enthdlt, der sich in einer anpreisenden Bedeutung
erschopft (BGE 128 111 457 E. 1.6 Premiere, 129 111 227 f. E. 5.1 Masterpiece, 72| 276
Fifth Avenue; Urtell des BV Ger B-7504/2006 vom 8. Méarz 2008 E. 4 chic [fig.]/lip chic mit
zahlreichen Hinweisen; RKGE vom 23. Mai 2005 E. 6 5th Avenue [fig.]/5th Avenue
Fashion House [fig.]; David Aschmann, in: Michael G. Noth/Gregor Buhler/Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [M SchG], Bern 2009, Art. 2 N. 163 ff; Joller,
aa0., Art. 3N. 88). Diese anpreisende Bedeutung muss vom Betrachter ohne
Zuhilfenahme der Fantasie direkt erkannt werden (David, aa.O., N. 9 f. zu Art. 2 MSchG,
BGE 129111 228 E. 5.1 Masterpiece, 114 11 373 E. 1 Altatensione, 91| 358 E. 4 ever
fresh). Allerdings genligt es, dass die fragliche Bedeutung von einem Teil der
Abnehmerkreise oder nur in einer Sprachregion nicht als Hinwels auf eine bestimmte
betriebliche Herkunft verstanden wird, damit die Marke zum Gemeingut zdhlt (BGE 128 111
451 E. 1.5 Premiere, 127 111 166 f. E. 2b/aa Securitas, 97 | 83 Top Set).

E.6.3.3

Die Widerspruchsmarke enthalt das Wortelement "5th Avenue', dessen
Gemeingutcharakter im Hinblick auf die vorliegend beanspruchten Waren der Klassen 18
und 25 mehrmals bestétigt worden ist (vgl. BGE 76 | 238, 241 5th Avenue; RKGE vom 23.
Mai 2005 E. 6 5th Avenue [fig.]/5th Avenue Fashion House [fig.]). Das Bundesgericht hat
bereits im Jahre 1950 hierzu festgestellt, dass die Bezeichnung als solche nicht geeignet ist,
Luxusglter zu individualisieren (BGE 76 | 241 5th Avenue). Die Rekurskommission hat
darauf aufbauend in einem Widerspruchsverfahren entschieden, dass im Zusammenhang
mit den Waren der Klassen 18 und 25 "Luxus und Lifestyle" zu den begehrten
Eigenschaften gehoren, die insbesondere in der Werbung intensiv hervorgehoben wiirden.
Fir diese Waren stelle die Bezeichnung "5th Avenue" einen Hinweis auf hohe Qualitét und
damit eine werbemassige Aussage dar. Solche Qualitétshinwelse sind nach sténdiger Praxis



dem Gemeingut zuzurechnen (Entscheid der RKGE vom 23. Mai 2005 E. 6 5th Avenue
[fig.]/5th Avenue Fashion House [fig.]). Das Bundesverwaltungsgericht kann seit diesen
Entscheiden keine Verénderungen bezlglich der Reputation erkennen, die mit dieser
Strasse verbunden wird. Fur Waren, welche in luxuridsen Ausfihrungen denkbar sind, wie
etwa digjenigen der hier betroffenen Klassen 18 und 25, ist daher von einem anpreisenden
Charakter des Elements "5th Avenue" und daher einem schwachen Markenbestandteil
auszugehen. Ob dartiber hinaus von einem beschreibenden Charakter des Wortbestandteils
ausgegangen werden muss, welcher den Verkaufsort der beanspruchten Waren bezeichnet,
kann daher offen bleiben. Demnach genligen grundsétzlich schon geringe Abweichungen,
um die Verwechslungsgefahr zu bannen.

E.64

Indessen kann, wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfligung andeutet, der
Schutzumfang einer Marke trotz schwachen Bestandteilen dadurch gestarkt werden, dass
sie auf dem Markt eine hohe Bekanntheit erlangt hat (vgl. Titel D, Ziff. 5 der angefochtenen
Verflgung; Joller, aa.O., Art. 3 N. 98 mit weiteren Hinweisen). Der Markeninhaber hat
hierzu allerdings entsprechende Belege einzureichen. Um eine erhdhte V erkehrsbekanntheit
zu bejahen, mussen die Belege in der Schweliz einen langjahrigen Gebrauch der Marke und
intensive Werbung auswei sen (Entscheid der RKGE vom 10. Oktober 1997, E. 3und 6
Cliniqgue/Unique frisch Kosmetik, verdffentlicht in sic! 1998, S. 50; Joller, a.a.O., Art. 3 N.
100). Auch Umsatzzahlen (Entscheid der RKGE vom 13. Juli 2006 E. 7 Geschwungener
Streifen, verdffentlicht in sic! 2006, S. 857) und die Hohe des Werbeaufwandes knnen
einen intensiven Gebrauch dokumentieren (Joller, aa.O., Art. 3N. 991.).

E.65

Die BeschwerdefUhrerin macht erstmals vor Bundesverwaltungsgericht die Bekanntheit der
Widerspruchsmarke geltend (Beschwerde, S. 16, Rz. 58). Sie reicht hierzu zahlreiche
Belege ein, welche einen intensiven und langjahrigen Gebrauch der Widerspruchsmarke im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren dokumentieren sollen. Nebst zweier
Schreiben bzw. eidesstattlichen Versicherungen zu den Absatzzahlen der mit "5th Avenue”
gekennzeichneten Schuhe fr die Jahre 2000-2009 (Beschwerdebeilagen 9 und 10),
verschiedener Medienmitteilungen und Zeitungsartikeln mit Erwahnung der Wortelemente
der Widerspruchsmarke (Beschwerdebeilagen 20-21; Replikbeilagen 5-12), einem
Werbespot (Beschwerdebeilage 16), einem Printinserat in der deutschen Version der
Zeitschrift Vogue (Replikbeilage 13), einem Produktionsplan beziiglich Werbespots fur das
2. Halbjahr 2010 (anlasslich der 6ffentlichen Verhandlung eingereichte Beilage
[nachfolgend: Verhandlungsbeilage] Nr. 23), einer Tragtasche (Beschwerdebeilage 19)
sowie Ausdrucke der Homepage der Markeninhaberin (Beschwerdebeilage 13;
Replikbeilage 3) sind mehrheitlich Werbeprospekte der Markeninhaberin
(Beschwerdebeilagen 11-12, 14-15, 17-18; Verhandlungsbeilagen 1-22 sowie 24-34)
eingereicht worden.

E.6.5.1

Der Beschwerdegegner bestreitet, dass aus den eingereichten Belegen ein intensiver und
langjahriger Gebrauch der Widerspruchsmarke hervorgeht (Replik des Beschwerdegegners
anlasslich der offentlichen Verhandlung vom 29. Mérz 2010, S. 10 und 11 des Protokolls;
Duplik, S. 6, Rn. 16; Beschwerdeantwort, S. 8 Rn. 26 ff.). Dabei ist im Einklang mit dem
Beschwerdegegner festzuhalten, dass die Belege den Gebrauch und die Bewerbung der



Marke so wie hinterlegt aufzeigen missen (Joller, aa.O., Art. 3 N. 100), weshalb jene
Beilagen, in welchen nicht die hinterlegte Wort-/Bildmarke abgebildet ist, unbeachtlich
sind. Es sind dies zum Einen diverse Werbeprospekte (Beschwerdebeilagen 14-15 und
17-19; Verhandlungsbeilagen 22 und 24), die Tragtaschen (Beschwerdebeilagen 19) und
die Werbespots (Beschwerdebeilage 16), welche lediglich das Zeichen "CINDY
CRAWFORD COLLECTION BY 5th AVENUE" (fig.) nicht aber die Widerspruchsmarke
"5th Avenue' (fig.) auffihren. Auch aus der Pressemitteilung der Beschwerdeftihrerin
(Beschwerdebeilage 20) sowie den Kurzbeitragen in diversen Regional- und
Gratiszeitungen (Beschwerdebeilage 21; Replikbeilagen 5-9) geht lediglich hervor, dass die
Markeninhaberin eine Zusammenarbeit mit Cindy Crawford eingeht. Weiter wird in
diversen Kurzbeitrdgen in der Migros-Zeitung vom 29. Oktober 2007 (Replikbeilage 12),
der Zirichsee-Zeitung vom 18. August 2009 und den Obersee-Nachrichten vom 13. August
2009 (Replikbeilagen 10-11), der Zuger Presse vom 31. Mérz 2010 (Beschwerdebeilage
21), dem Bote der Urschweiz vom 7. April 2010 (Beschwerdebeilage 21) zumindest neutral
auf die Marke "5th Avenue" verwiesen, doch handelt es sich auch da nur um die
Wortelemente und nicht um das hinterlegte Zeichen. Auch in der Beschwerdebeilage 11,
einem Auszug aus dem Magazin " Schuh Fashion" der Firma Dosenbach, |asst sich die
hinterlegte Marke nicht finden, sondern lediglich der Ausdruck "5th Avenue', welcher
zudem eher als Modellbezeichnung denn as Marke erkennbar ist. Schliesslich ist auch auf
den undatierten Screenshots der schweizerischen Homepage der Beschwerdefuhrerin
lediglich das Zeichen "CINDY CRAWFORD COLLECTION BY 5th AVENUE" (fig.)
dargestellt (Replikbeilage 3). In den Verhandlungsbeilagen 25-34 ist nur ein

V orgéngerzeichen abgebildet und im Ausschnitt aus der Gllickspost (Beschwerdebeilage
21) ist gar keine Marke erwahnt oder abgebildet.

E.6.5.2

Dass die Widerspruchsmarke hingegen wie hinterlegt zumindest im Zusammenhang mit
den Waren "Schuhe" in Klasse 25 benutzt und beworben wird, belegen diverse Ausgaben in
den Landessprachen Deutsch, Franzdsisch und Italienisch des Werbemagazins der
Beschwerdefihrerin, welches den schwel zerischen Haushalten pro Saison gratis zugestellt
wird (Beschwerdebeilage 12; Verhandlungsbeilagen 1-21). Diese Belege decken den
Zeitraum 1998 bis 2009 ab und zeigen eine dauernde Werbeprasenz fur die hinterlegte
Marke auf (vgl. Pl&doyer der BeschwerdefUhrerin anlésslich der 6ffentlichen Verhandlung
vom 29. Mérz 2010, S. 6-9 des Protokolls; Verhandlungsbeilage 35; Beschwerdebeilage
12). Auch der als Beschwerdebeilage 13 eingereichte Screenshot vom 29. April 2010 der
schwei zerischen Homepage der Beschwerdefuhrerin zeigt auf, dass die Widerspruchsmarke
wie hinterlegt gebraucht wird, und zwar offenbar parallel zum Zeichen "CINDY
CRAWFORD COLLECTION by 5th AVENUE". Aus al diesen Belegen geht eine
langjahrige und intensive Werbeprasenz in den Jahren 1998 bis 2010 der hinterlegten
Wort-/Bildmarke fur Schuhe hervor.

E.653

Beziglich den in der Schweiz unter dieser Marke verkauften Schuhe, geht aus der
eidesstattlichen Versicherung des schwei zerischen Geschéftsfihrers der
Beschwerdeftihrerin vom 15. Januar 2007 und einer Erklérung vom 22. April 2010 hervor,
dass in den Jahren 2002-2003 sowie 2007-2008 rund 8 Mio CHF, in den Jahren 2004 bis
2006 rund 5,5 Mio CHF sowie 2009 rund 10,5 Mio CHF Umsatz erzielt wurde
(Beschwerdebeilagen 9 und 10). Dabei wurden durchschnittlich rund 134'000 Anzahl



Schuhpaare verkauft (Beschwerdebeilagen 9 und 10). Die Benutzung der Marke erfolgte
jeweils dadurch, dass die Marke in der hinterlegten Form sowohl auf den jeweiligen
Schuhen selbst als auch auf deren Verpackung angebracht war (Beschwerdebeilage 9).
Damit ist auch ein langjdhriger und intensiver Gebrauch der hinterlegten Marke im
Zusammenhang mit " Schuhwaren" belegt.

E.6.54

Im Zusammenhang mit den in Klasse 25 beanspruchten " Schuhwaren™ kann demnach
zusammenfassend festgehalten werden, dass die eingereichten Werbebeilagen
(Beschwerdebeilage 12; Verhandlungsbeilagen 1-21) eineim Zeitraum 1998 bis 2009
langjahrige und dauernde Werbeprésenz der Widerspruchsmarke auf Deutsch, Italienisch
und Franzosisch im Zusammenhang mit der Ware " Schuhwaren” belegen - und zwar in der
hinterlegten Form (vgl. E. 6.5.2 hiervor). Weiter ist aus den Verkaufs- und Umsatzzahlen
der Jahren 2002 bis 2009 ersichtlich, dass grosse Mengen von Schuhen, welche mit der
hinterlegten Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren, verkauft wurden. Die erhohte
Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke ist daher im Zusammenhang mit denin
Klasse 25 beanspruchten Waren " Schuhwaren™ zu bejahen. Im Zusammenhang mit diesen
Waren verfugt die Widerspruchsmarke Uber eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und
daher zumindest Uber eilnen normalen Schutzumfang.

E.655

Damit ist sogleich auch festzuhalten, dass keiner der eingereichten Beilagen - auch jene,
welche unbeachtlich blieben (vgl. E. 6.5.1) - die Bewerbung bzw. Uberhaupt den Gebrauch
der Widerspruchsmarke mit den restlichen Waren der Klassen 18 und 25 belegen. Entgegen
der Meinung der BeschwerdefUhrerin muss daher die erhdhte V erkehrsbekanntheit der
Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den Waren "vétements, couvre-chefs" der
Klasse 25 sowie alen in Klasse 18 beanspruchten Waren, verneint werden.

E.6.6

Im Sinne einer gesamthaften Wurdigung kann nach dem Gesagten festgestellt werden, dass
in Bezug auf die Ware " Schuhwaren" der Klasse 25 aufgrund der Warenidentitét, der
Zeichendhnlichkeit sowie des erhdhten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke fir diese
Produkte sich die Anforderungen an den Zeichenabstand erhohen und eine

Verwechs ungsgefahr daher aufgrund der bestehenden Ahnlichkeiten zu bejahen ist.
Hingegen ist in Bezug auf die Waren "Leder und L ederimitationen sowie Waren daraus,
soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Reisekoffer, Handkoffer; Regenschirme,
Sonnenschirme und Spazierstocke" der Klasse 18 sowie "Bekleidungsstiicke,
Kopfbedeckungen der Klasse 25 die Verwechslungsgefahr im Einklang mit der Vorinstanz
zu verneinen. Mangels erhdhten Schutzumfang der Widerspruchsmarke im Zusammenhang
mit diesen Waren, ist aufgrund der Tatsache, dass der Wortbestandteil "5th Avenue"
kennzei chnungsschwach ist und insoweit nicht in den Schutzbereich der
Widerspruchsmarke fallt, davon auszugehen, dass die Verkehrskreise diesem
Markenbestandteil weniger Gewicht beimessen und ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf
die Ubrigen Markenbestandteil e richten werden. Da der Schwerpunkt der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sich auf die grafischen Bestandteilen
beschrankt, und diese sich hinreichend von denjenigen der angefochtenen Marke
unterscheiden, ist unter Berticksichtigung der Aufmerksamkeit der Abnehmer (vgl. E. 4
hiervor) eine Verwechslungsgefahr der Marken fir diese Waren zu verneinen.



E.6.7

Die Beschwerde ist damit teilweise gutzuheissen, d.h. in Bezug auf die Waren
"Schuhwaren” der Klasse 25, und Ziffer 1 der angefochtenen Verfligung aufzuheben.

E.71

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wéren die Kosten grundsétzlich anteilsmassig von der
Beschwerdefuhrerin und dem Beschwerdegegner zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art.
64 Abs. 1 VwVG), doch da die Beschwerdefuhrerin die erhéhte Verkehrsbekanntheit ihrer
Marke erst mit der Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht hat,
konnte die Vorinstanz diese gar nicht von sich aus prifen und alenfalls im selben Sinne
entscheiden. Indessen ist zulasten des Beschwerdegegners zu beriicksichtigen, dass er auch
nach Vorlage der Belege durch die Gegenseite an seinen Begehren festgehalten hat (vgl.
dazu mutatis mutandis das Urtell des Bundesverwaltungsgericht B-246/2008 vom 26.
September 2008 E. 4 mit Hinweisen RED BULL/DANCING BULL). Demnach unterliegt
der Beschwerdegegner im vorliegenden Verfahren immerhin zu einem Viertel. Daher hat
die Beschwerdefuhrerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens, welche sich auf Fr. 4'000.
belaufen, in der Hohe von Fr. 3'000. zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwV G und Art. 64 Abs. 1
VwVG). Weiter hat die Beschwerdefihrerin auf die Durchfiihrung einer 6ffentlichen
Parteiverhandlung bestanden. Sie hat diese Kosten, d.h. Fr. 1'000. ebenfalls zu tragen.
Entsprechend ist der Beschwerdefthrerin der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5'000. im
Umfang von Fr. 1'000.- zurlickzuerstatten. Da dem Beschwerdegegner die unentgeltliche
Rechtspflege gewahrt wurde, ist der ihm aufzuerlegende K ostenanteil in der Hohe von Fr.
1'000. von der Staatskasse zu tragen.

E.7.2

Die Beschwerdeftihrerin hat aufgrund des V erfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsge-
richt mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als zu einem Viertel obsiegend zu gelten,
weshalb der Beschwerdegegner anzuweisen ist, ihr ein Viertel der gemass Ziffer 2 der
angefochtenen Verfligung beim | GE verblelbenden Widerspruchsgebtihr von Fr. 800. im
Umfang von Fr. 200.- zu erstatten. Aufgrund der ihm gewahrten unentgeltlichen
Rechtspflege, ist dieser Betrag der BeschwerdefUhrerin aus der Staatskasse zu erstatten.

E.73

Der obsiegenden Partel kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschadigung fur die
ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der unterliegenden Partel zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VWV G in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die
Parteientschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfélige weitere notwendige
Auslagen der Partel (Art. 8 VGKE).

E. 731

Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdefuhrerin etwa zu einem Viertel obsiegt und
zu drei Viertel unterliegt, hat diese dem Beschwerdegegner eine entsprechend erméssigte
Partei entschadigung zu zahlen. Die Parteientschadigung ist auf Grund der eingereichten
Kostennote festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Vom
Bundesverwal tungsgericht dazu aufgefordert (vgl. E. N hiervor), hat der Beschwerdegegner
am 19. Januar 2012 eine detaillierte K ostennote eingereicht, gemass derer seinem amtlich
bestellten Rechtsvertreter Kosten in der Hohe von Fr. 9'165. (exkl. MWST) und Auslagen
in der Hohe von Fr. 210.20 entstanden, Gesamthaft geht diese K ostennote demnach von



einem Totalbetrag von Fr. 10'103.10 (inkl. MWST) aus. Die Kostennote erscheint selbst
unter Berlicksichtigung des zweifachen Schriftenwechsels, der zahlreichen Belege, die die
Beschwerdefuhrerin im Beschwerdeverfahren eingereicht hat, sowie der Durchfihrung
einer von der Beschwerdefhrerin beantragten offentlichen Parteiverhandlung héher als die
effektiv notwendigen Kosten (Art. 7 Abs. 1 VGKE). Sieist daher angemessen
herabzusetzen. In Wirdigung der Rechtsschriften des Beschwerdegegners und unter
Berticksichtigung der nicht allzu komplexen Sachlage erscheint somit ein Honorar von Fr.
5'800. und damit eine Parteientschadigung von Fr. 6'345. (inkl. MWST) zzgl. Fr. 210.20
Auslagenersatz (Art. 13 lit. aVGKE), d.h. gesamthaft Fr. 6'555.20, fur das
Beschwerdeverfahren al's angemessen. Bezug nehmend auf die Tatsache, dass die
Beschwerdefiihrerin zu einem Viertel und der Beschwerdegegner zu drei Viertel obsiegen,
hat die Beschwerdefihrerin den Beschwerdegegner demnach summa summarum im
Umfang der Hafte der geltend gemachten Parteikosten, d.h. mit Fr. 3'277.60, zu
entschadigen.

E. 732

Da dem Beschwerdegegner mit Zwischenverfiigung vom 18. August 2010 das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege gutgehei ssen wurde, sind seinem amtlich bestellten
Rechtsvertreter die ihm im Zusammenhang mit seiner Mandatserfiillung entstandenen
Kosten und Auslagen aus der Staatskasse zu erstatten. Wie unter E. 7.3.1 ausgefihrt, sind
die geltend gemachten Kosten auf gesamthaft Fr. 6'555.20 (inkl. MWST und Auslagen) zu
reduzieren. Abziglich der von der Beschwerdefihrerin auszurichtenden
Partelentschadigung, hat die Staatskasse diese Kosten daher in der Hohe von Fr. 3'277.60 zu
tragen. Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege garantiert allerdings keine definitive
Ubernahme der Kosten durch den Staat (BGE 122 | 322 E. 2¢). Gelangt der
Beschwerdegegner spéter zu hinreichenden Mitteln, so ist er verpflichtet, dem
Bundesverwaltungsgericht Honorar und K osten seines amtlich bestellten Rechtsvertreters
zu verguten (Art. 65 Abs. 4 VWVG).

E.74

Geméss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der
obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind.
Die Vorinstanz hatte dem Beschwerdegegner mangels Verfahrensbeteiligung keine

Partei entschadigung zugesprochen (Ziffer 3 der angefochtenen Verfligung). Dem
Beschwerdegegner sind im vorinstanzlichen Verfahren keine K osten entstanden, weshalb
ihm hierfr keine Partel entschadigung zuzusprechen ist.

E.8

Gegen dieses Urtell steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfigung (Art. 73
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Esist deshalb
rechtskréftig.
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