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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist fur die Beurteilung von Beschwerden gegen
Verflgungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zusténdig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde
wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968 (VWV G, SR 172.021) erhoben und der verlangte K ostenvorschuss
rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die BeschwerdefUhrerin durch die
angefochtene Verfligung besonders bertihrt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwWVG). Auf die
Beschwerde ist demnach 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 dartUber zu verfiigen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

E.22

Gestiitzt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der dliteren Marke gegen eine jiingere
Marke innerhalb von drei Monaten nach der Veréffentlichung deren Eintragung
Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG). Vorliegend erfolgte der am 3. Februar 2015 von der
alteren Marke CH-Nr. 450'249 DONA ESPERANZA erhobene Widerspruch frist- und
formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV).

E.31

Zeichen sind geméss Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG vom Markenschutz ausgeschl ossen, wenn
sie einer dlteren Marke dhnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechsungsgefahr ergibt. Die
Beurteilung der Verwechs ungsgefahr richtet sich nach der Ahnlichkeit der Zeichen im
Erinnerungshild des L etztabnehmers (BGE 121 |11 378 E. 2a"Boss/Boks’, BGE 119 11 473
E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des BV Ger 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 Eugen Marbach,



Markenrecht, in: Roland von Biren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I11/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR
[11/1], 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 hohere Anforderungen zu stellen, je dhnlicher die
Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (Matthias Stédeli / Simone
Brauchbar Birkh&user, in: David / Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz /
Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154).

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 fur 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.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 111 382 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 (Stadeli / Brauchbar Birkhauser,
aaO., Art. 3N. 160 ff.; Galus Joller, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46; siehe auch Christoph Willi,
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berticksichtigung des européi schen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, Art. 3,
N. 17 ff.). Fur schwachere Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir
starke. Bel schwachen Marken genligen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine
hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 111 382 E. 2a"Kamillosan"; Urtelle
des BV Ger 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 (BVGE
2010/32 E. 7.3 "Pernaton/ Pernadol", Urteil des BV Ger B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E.
5"Aromata/ Aromathera"). Stark sind demgegeniiber Marken, die entweder aufgrund ihres
fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 11
382 E. 2a"Kamillosan", mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6.
Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; Marbach, SIWR 111/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des

BV Ger B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex
[fig.]" und Entscheid der Rekurskommission fir geistiges Eigentum [RKGE] vom 26.
Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]; Red/Red Devil", 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 (Urteil des BV Ger B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Rothmans
[fig]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").

E.4

In elnem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise fir die im Widerspruch
stehenden Waren zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in:
sicl /2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt fur die Bestimmung der Verkehrskreise ist
das Warenverzeichnis der dteren Marke (Raphael Nusser, Die massgeblichen
Verkehrskreise im schwel zerischen Markenrecht, 2015, S. 145f1.; Joller, aa.O., Art. 3N.
51). Die Widersprechende stiitzt ihren Widerspruch auf die in Klasse 33 beanspruchten
Waren "Weline'. Diese Waren richten sich sowohl an Endabnehmer (ab 16 Jahren; vgl. Art.
11 Abs. 1 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstandeverordnung vom 23. November
2005 [LGV, SR 817.02]) as auch an Personen, welche sie fur Dritte aus beruflichen
(namentlich Zwischenhéndler sowie Fachpersonen des Wein- und Getréankehandels bzw.
der Gastronomie) oder auch privaten Grinden einkaufen (Urteil des BV Ger B-159/2014
vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.2 mit Hinweisen "Belvedere/ CA'BELVEDERE AMARONE
[fig.]"). Wéhrend die Fachkreise sowie informierte Endabnehmer Weine durchaus mit
erhohter Aufmerksamkeit erwerben, wird das breite Publikum die Waren mit normaler
Aufmerksamkeit erwerben (Urteil des BV Ger B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.4
mit Hinweisen "Belvedere/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"; Schlosser/ Maradan, in :
de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [hernach : CR
PI], Art. 3LPM N. 38).

E.5

Zur Gleichartigkeit der beanspruchten Waren ist festzustellen, dass diese
unbestrittenermassen identisch sind, namlich "Weine" in Klasse 33.

E.©6

Im Folgenden ist die Zeichendhnlichkeit unter den Aspekten Schriftbild, Klang und
Sinngehalt zu beurteilen.

E.6.1.1

Entscheidend bei der Beurteilung der Ahnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck,
den die Zeichen bei den massgebenden V erkehrskrei sen hinterlassen (Marbach, SIWR 111/1,
N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urtell
des BV Ger 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 Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den
eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 "O [fig.]",
in: sicl 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungshild haftet zwangslaufig eine gewisse
Verschwommenheit an (Marbach, SIWR 111/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das
Erscheinungsbild der kennzei chnungskréftigen Markenelemente geprégt wird (BGE 122 111
386 E. 2a"Kamillosan"). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dirfen jedoch bei
der Beurteilung der Markenahnlichkeit 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 BV Ger B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red
Bull/Stierbrau™). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist
zuldssig (Marbach, SIWR 111/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 11 400 "Eden Club").

E.6.1.2

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt
gepragt (Joller, aa.O., Art. 3N. 140; Marbach, SIWR 11/1, N. 872 ff.). Wahrend der
Wortklang insbesondere vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und dem
Aufeinanderfolgen der Vokale gepragt wird, ist das Schriftbild vor allem durch die
Wortlénge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet (BGE 122 I11 382 S.
388 E. 5a"Kamillosan"; BGE 121 111 377 S. 379 E. 2b "Bossy/Boks"; Urteil des BV Ger
B-2235/2008 vom 2. Mé&rz 2010 E. 5 "DERMOXANE/DERMASAN").

E.6.2

Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "DONA ESPERANZA" und
"ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" gegentiber. Beide Marken sind in Spanisch
geschrieben und stimmen einzig im jewells |etzten Zeichenelement, dem Begriff
"ESPERANZA", tiberein. Im Ubrigen unterscheiden sich die zwei Marken allerdings.
Waéhrend die Widerspruchsmarke aus zwei Wortern besteht, setzt sich die angefochtene
Marke aus drei Wortern zusammen. Die V okalfolge der Widerspruchsmarke lautet
"O-A-E-E-A-A", jene der angefochtenen Marke "A-E-A-O-E-A-E-E-E-A-A". Weiter
stehen sich die Konsonantenfolgen "D-N-S-P-R-N-Z" und
"L-FN-D-R-F-R-N-N-D-Z-S-P-R-N-Z" gegenuber. Deutlich unterscheiden sich die zwei
Marken auch in Bezug auf die Buchstabenanzahl: Wahrend die Widerspruchsmarke aus 13
Buchstaben besteht, hat die angefochtene Marke das Doppelte, ndmlich 27 Buchstaben.
Trotz bestehenden Unterschiede liegt aufgrund der Ubereinstimmung im letzten
Zeichenbestandteil "Esperanza’ eine schriftbildliche Zeichenahnlichkeit vor.

E.6.3

Die sich gegentiberstehenden Zeichen sind "Doila Esperanza’ und "Alejandro Fernandez,
Esperanza' sind schliesslich auch auf ihre Ahnlichkeit im Sinngehalt hin zu beurteilen.
Dabei ist grundsétzlich auf die Landessprachen abzustellen (Urteile des BV Ger
B-3000/2015 vom 14. Dezember 2016 E. 3.3 "Affiliated Managers Group", B-1615/2014
vom 23. M&z 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]"; Joller, aaO., Art. 3N. 171). Ist
ein anderssprachiger Begriff bzw. dessen Sinngehalt fur den relevanten Verkehrskreis - sei
es auch nur in einem Sprachraum - jedoch verstandlich, so sind auch weitere Sprachen zu
berticksichtigen (Urteile des BV Ger B-1615/2014 vom 23. Mérz 2016 E. 6.2 "Gridstream
AlM/aim [fig.]" sowie mutatis mutandis BV Ger B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.6
"terroir [fig.]"; Joller, aaO., Art. 3N. 64 f., 155 und 171).

E.6.3.1

Obschon es sich beim Gberei nstimmenden spanischen Zeichenbestandtell "ESPERANZA"
nicht um einen Begriff einer Landessprache handelt, ist dieser hinreichend nahe an den
gleichbedeutenden landessprachlichen Wortern "espérance” (Eintrag zu "espérance” in:
LAROUSSE, Dictionnaire de francais, http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-
monolingue ) sowie "speranza’ (Eintrag zu "speranza’ in: Dizionario di Italiano Garzanti,
http://www.garzantilinguistica.it/ ), sodass zumindest die franzdsisch- und
italienischsprechenden Abnehmer keine Mhe haben werden, den Begriff im Sinne von
"Hoffnung" zu verstehen. Dass es sich des Welteren auch um einen weiblichen Vornamen



handelt, wird dem schweizerischen Abnehmer gerade im Zusammenhang mit der Anrede
"Doiia" klar (vgl. E. 6.3.2 hiernach). Die Vorinstanz fuihrt dazu zutreffend aus, dass der
Begriff "Esperanza' weder Eigenschaften von Weinen beschreibt noch einen
Qualitétshinweis darstellt (vgl. angefochtene Verfugung, S. 4).

E.6.3.2

Die Widerspruchsmarke fuihrt als weiteres Wortelement den Begriff "Dofa" auf. Dieses
Substantiv wird auch im deutschsprachigen Raum -gerade im Zusammenhang mit einem
weiblichen Vornamen - ohne welteres a's die spanische Bezeichnung fir Frau verstanden
(vgl. Eintrag zu "doia"' in: DUDEN Online, Deutsches Woérterbuch, abrufbar unter:
<http://www.duden.de>). Fur italophone Abnehmer dréngt sich dieses Verstandnis bereits
aufgrund seiner Ahnlichkeit zur italienischen Bezeichnung "donna, welche im
Zusammenhang mit einem weiblichen Vornamen ebenfalls "Frau” bedeutet, auf (Eintrag zu
"donna" in: Dizionario di Italiano Garzanti, <http://www.garzantilinguistica.it/>).
Entsprechend wird die Widerspruchsmarke in der Schweiz ohne Gedankenaufwand im
Sinne von "Frau Esperanza" verstanden. Dieser Sinngehalt wirkt in Verbindung mit der
beanspruchten Ware "Wein" fantasiehaft bzw. unbestimmt.

E.6.3.3

In der angefochtenen Marke steht dem Begriff "Esperanza’, getrennt durch ein Komma, der
mannliche Name "Alegjandro Fernandez" vor. Algjandro ist ein mannlicher Vorname (vgl.
77 Eintrége zu "Algjandro” in: <www.tel.search.ch> [jeweils unter "Private”" gesucht]),
Fernandez ein selbst in der Schweiz haufig vorkommender spanischer Familienname (vgl.
1181 Eintrage zu "Fernandez" in: www.tel.search.ch [jeweils unter "Private” gesucht]).
Damit setzt sich die angefochtene Marke aus dem spanischen, méannlichen Namen
"Algjandro Fernandez" sowie dem spanischen Begriff fir Hoffnung bzw. dem weiblichen
Vornamen "Esperanza’ zusammen. Durch die Verwendung eines Kommas zwischen dem
mannlichen Namen und dem weiblichen Begriff "Esperanza’, werden die zwel Elemente
sinngehaltlich und visuell getrennt. Mangels Prézisierung - wie z.B. Dofia - bleibt der
Begriff "Esperanza’ im angefochtenen Zeichen in seiner Bedeutung vage. Gleich wie die
Widerspruchsmarke wirkt dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit "Wein" fantasiehaft
bzw. unbestimmt.

E.6.34

Folglich ist festzustellen, dass die Sinngehalte beider Zeichen nicht Gbereinstimmen.
Waéhrend in der Widerspruchsmarke das Zeichenelement "Dofia’ klarstellt, dass dem
Begriff "Esperanza’ die Bedeutung des weiblichen V ornamens zukommt, fehlt der
angefochtenen Marke ein solch klares Verstandnis. Jedenfalls wird dem Abnehmer nicht
sofort und ohne Gedankenaufwand klar, ob es sich in der angefochtenen Marke bei
"Esperanza’ um den Vornamen - und damit eine weitere Person - oder die Bezeichnung fur
"Hoffnung" handelt. Dies éndert sich auch nicht, wenn man den Begriff in Zusammenhang
mit den beanspruchten Weinen setzt: Mangels eines Bezugs zu den Waren steht ohne
Prézisierung keine der Bedeutungen deutlich im VVordergrund. Folglich stehen sich die
deutlich unterschiedlichen Sinngehalte "Frau Esperanza” und "Alejandro Fernandez,
Esperanza’ gegenuber.

E.6.4

Es trifft somit zu, dass die angefochtene Marke immerhin den Begriff "Esperanza’ und
damit die Zeichenendung vollkommen tbernimmt, weshalb eine Zeichenahnlichkeit



zumindest im Gesamteindruck zu bejahen ist (Urteil des BV Ger B-3663/2011 vom 17.
April 2013 E. 6.6 "INTEL INSIDE, intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE").

E.7

Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Gesamtbe-trachtung unter
Beriicksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der mass-geblichen Verkehrskreise und der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen.

E.71

Der Schutzumfang des dteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft
(BGE 122 111 382 E. 2a"Kamillosan/Kamillan"). Im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren kommt der Widerspruchsmarke "Dofia Esperanza’ kein
beschreibender Sinngehalt zu. Entsprechend ist der Widerspruchsmarke ein
durchschnittlicher Kennzeichnungsgrad und damit ein durchschnittlicher Schutzumfang
zuzuerkennen (Urtell des BV Ger B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 8.1 "Jean Leon/Don
Leone[fig.]"; Stadeli/Brauchbar Birkhduser, a.a.O., Art. 3 N. 45).

E.7.2

In casu liegen eine Warenidentitdt und eine Zeichendhnlichkeit vor. Zwar gilt der
Grundsatz, dass je dhnlicher die Waren oder Dienstleistungen der sich gegeniiberstehenden
Zeichen sind, desto strengere Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen sind, um die
Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 128 111 96 E. 2c "Orfina'; 128 111 441 E. 3.1
"Appenzeller [fig.]"). Allerdings fuhren Warenidentitdt und Zeichenahnlichkeit nicht
zwingend zu einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr (Urteil des BV Ger B-7106/2014
vom 24. April 2017 E. 7.4 "F1 [fig.]/FiOne [fig.]"). Ebenso wenig kann alein aus der
Tatsache, dass beide Marken in einem Bestandteil tGibereinstimmen, zwingend geschlossen
werden, esliege eine Verwechslungsgefahr vor (Stédeli/Brauchbar Birkhauser, aa.O., Art.
3N. 43).

E.73

Auch wenn die angefochtene Marke den Bestandteil "Esperanza” der Widerspruchsmarke
Ubernimmt, bestehen - insbesondere in Bezug auf den Klang sowie den Sinngehalt -
deutliche Unterschiede zwischen den Marken (vgl. E. 6.2 f.). So setzt sich die
Widerspruchsmarke aus der weiblichen Anrede und damit dem Vornamen Esperanza
zusammen, wahrend in der angefochtenen Marke der ménnliche Name "Alegjandro
Fernandez", getrennt durch ein Komma, vom Substantiv "Esperanza’ gefolgt wird. Einzig
in der Widerspruchsmarke ist ohne Gedankenaufwand aufgrund der weiblichen Anrede
"Dona" klargestellt, dass der Begriff "Esperanza” als weiblicher Vorname zu verstehen ist.
Auf diese Weise wird die Widerspruchsmarke auch als Einheit gelesen. Dieses klare
Versténdnis und diese Einheit beztiglich des Begriffs "Esperanza’ fehlen der angefochtenen
Marke. Gerade weil dem Begriff "Esperanza” ein in sich geschlossener mannliche Name
vorangestellt ist, wird der Begriff dort eher as Zusatz verstanden. Dabei kann offengelassen
werden, inwiefern der in der angefochtenen Marke verwendete Name "Alegjandro
Fernandez" ein - wie die BeschwerdefUhrerin angibt (Beschwerde, S. 12, Rz. 38) - unter
Weinkonsumenten bekannter spanischer Winzer sai. Esist der Beschwerdefihrerin
jedenfalls zuzustimmen, dass dieser Name in der angefochtenen Marke als deren Kern
erkannt wird (Beschwerde, S. 12 f., Rz. 38). Damit unterscheidet sich der Zeichenanfang
bzw. der Kern der angefochtenen Marke, "Alegandro Fernandez”, deutlich vom Anfang der
Widerspruchsmarke bzw. der Widerspruchsmarke tberhaupt, sodass die Abnehmer in der



angefochtenen Marke "Alejandro Fernandez, Esperanza’ trotz Ubernahme des Begyriffs
"Esperanza’ keine Verbindung zur Widerspruchsmarke erkennen. Der Kern der
angefochtenen Marke ist deutlich unterscheidbar von der Widerspruchsmarke und das
ubernommene Zeichenelement erscheint in der angefochtenen Marke unbestimmt und
dermassen als Zusatz, dass keine wirtschaftlichen Verbindungen zwischen diesen Marken
vermutet wiirden. In diesem Zusammenhang ist im Ubrigen - entgegen der Ansicht der
Beschwerdefuhrerin (Replik, S. 4) - unbeachtlich zu welchen Preisen die derart
gekennzeichneten Weinen angeboten werden (Joller, aa.O., Art. 3 N. 124). Es erscheint
daher nicht als wahrscheinlich, dass die Verkehrskreise, welche die beanspruchten Weine
zumindest mit einem normalen Aufmerksamkeitsgrad erwerben (vgl. E. 4 hiervor), die
Marken "Dofia Esperanza” und "Alegjandro Fernandez, Esperanza’ mittelbar oder gar
unmittelbar verwechseln (Urteil des BV Ger B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 11.3.1
"Jean Leon/Don Leone [fig.]").

E.8

Im Ergebnis ergibt sich somit, dass dem Rechtsbegehren der BeschwerdefUhrerin
stattzugeben und die Beschwerde gutzuheissen ist. Soweit er die Gutheissung des
Widerspruchs und den Widerruf der Eintragung der angefochtenen Marke sowie die
Kostenfolge vorsieht, ist der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 30. November
2015 aufzuheben und die Eintragung der Marke Nr. 665'640 "ALEJANDRO
FERNANDEZ, ESPERANZA" im schweizerischen Register zu bestétigen.

E.9

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und
entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VWV G und Art. 64 Abs. 1 VwWVG).

E.91

Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VWV G, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 tber die Kosten und
Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafirr ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafur im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das
Interesse der Widersprecherin an der L éschung, beziehungsweise der
Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es
wurde alerdings zu weit fihren und konnte im Verhdtnis zu den geringen Kosten des
erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn daftr im Einzelfall stets konkrete
Aufwandsnachwei se verlangt wirden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem
Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen werden (BGE 133 111 492
E. 3.3 "Turbinenfuss' mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten
des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen und der Beschwerdegegnerin
aufzuerlegen. Der von der Beschwerdefihrerin in dieser Hohe geleistete K ostenvorschuss
ist ihr zuriickzuerstatten.

E.9.2

Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdefthrerin unterlegen. Aufgrund des
Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug
auf die vorinstanzlichen Kosten al's obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen



Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.- festgelegt und von der Beschwerdegegnerin
vorgeleistet. Die Widerspruchsgebiihr verbleibt geméss der Ziffer 2 des angefochtenen
Entscheids der Vorinstanz. Indessen sind der unterliegenden Beschwerdegegnerin die
Kosten fir das erstinstanzliche Verfahren aufzuerlegen und die Beschwerdefihrerin hat ihr
diese nicht zu ersetzen.

E. 931

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschadigung fur die
ihr erwachsenen notwendigen Kosten zul asten des Beschwerdef iihrers zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VWV G in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die

Partel entschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie alféllige weitere notwendige
Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE).

E. 932

Die Partel, welche Anspruch auf eine Parteientschadigung erhebt, hat dem Gericht vor dem
Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen (Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den
Detaillierungsgrad sind zwecks Uberpriifbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen
zu stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten
durchgefiihrt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat,
sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt
(Andre Moser et al., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013, 2. Auflage, S.
271, Rz. 4.85). Vorliegend hat die obsiegende BeschwerdefUhrerin ihrer Beschwerde keine
K ostennote beigelegt, sondern pauschal eine Parteientschadigung von Fr. 2'000.- beantragt
(Beschwerde, S. 14, Rz. 45). Aus dem vom Vertreter der Beschwerdef Uihrerin gemachten
Antrag geht einzig hervor, dass er den genannten Betrag fir die Beratung seiner Mandantin
sowie die Vorbereitung und Einreichung der Beschwerde geltend macht. Weder fihrt er
einen Stundenansatz auf, noch belegt er einen Aufwand. Einen solchen pauschalen Antrag
auf Parteientschadigung entspricht nicht den Anforderungen an eine detaillierte K ostennote
gemass Art. 14 Abs. 1 VGKE (Urteile des BV Ger B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E.
14.2.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]", B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 8.3 "CARPE
DIEM/carpe noctem™). Damit liegt keine Kostennote vor, weshalb das Gericht die
Parteientschadigung auf Grund der Akten festzulegen hat (Art. 14 Abs. 2 zweiter Satz
VGKE). Im Beschwerdeverfahren wurde zwar ein doppelter Schriftenwechsel gefiihrt, doch
hat die Beschwerdefihrerin in ihrer Replik im Wesentlichen ihre Argumentation
aufrechterhalten. Damit erscheint eine Parteientschadigung fur das Beschwerdeverfahren in
der H6he von Fr. 27700.- als angemessen.

E.94

Gemass Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der
obsiegenden Partel im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind.
Die Vorinstanz sprach fur das erstinstanzliche Verfahren der Beschwerdegegnerin eine
Entschédigung in der Hohe von Fr. 1'000.- zu. Angesichts des Verfahrensausgangsiist diese
Regelung umzukehren. Entsprechend ist die Parteientschadigung fur das erstinstanzliche
Verfahren zwar auf Fr. 1'000.- zu belassen, aber der Beschwerdefuhrerin zul asten der
Beschwerdegegnerin zuzusprechen.

E. 10

Gegen dieses Urtell steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfugung (Art. 73
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwéchst demnach
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