BV Ger B-3792/2022 vom 28. Februar 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-02-28, DE

Quelle: https://mcp.opencasel aw.ch/entscheid/bvger B-3792 2022
FR: TAF B-3792/2022 du 28 février 2024

IT: TAF B-3792/2022 del 28 febbraio 2024

Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist fur die Beurteilung von Beschwerden gegen
Verflgungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustandig (Art. 31 und Art. 33 Bst.
e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR 173.32] i.V.m Art. 5und Art. 44 des
Bundesgesetzes lber das Verwatungsverfahren [VWVG, SR 172.021]). Die
Beschwerdefihrerin ist als Verfligungsadressatin zur Beschwerdefthrung legitimiert (Art.
48 Abs. 1 VWV G). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 Abs. 1 VWV G), der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4
VwV G) und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwWVG). Auf
die Beschwerde ist somit einzutreten.

E.21

Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer dteren Marke dhnlich und
fr gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das
jungere Zeichen die dltere Marke in ihrer Unterschei dungsfunktion beeintréchtigt. Diesist
der Fall, wenn zu beflrchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die
Ahnlichkeiten der Zeichen irrefiihren lassen und Waren, die das eine oder das andere
Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Die Rechtsprechung nimmt
ausserdem eine Verwechslungsgefahr an, wenn das Publikum die Marken zwar
auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ahnlichkeit aber falsche Zusammenhénge
vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des
gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
kennzeichnen (BGE 128 I11 96 E. 2a"Orfina[fig.]/Orfina"; 122 111 382 E. 1
"Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; je mit Hinweisen).

E.22

Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand eines Vergleichs
zwischen den Registereintrégen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke,
soweit wie hier keine frist- und formgerecht erhobene Einrede des Nichtgebrauchs
entgegensteht (Urteile des BV Ger B-938/2021 vom 21. August 2023 E. 2.3
"VOLKSWAGEN/ VolksWerkstatt"; B-4669/2019 vom 25. November 2021 E. 3.2
"Carglass/Cargest”; je mit Hinweisen).



E.23

Die Zeichendhnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der
Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 |11 441 E. 3.1 "Appenzeller®
Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). Fir die Ahnlichkeit von Wortmarken sind
der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127
[11 160 E. 2b/cc " Securitas/Securicall u.a”, mit Hinwels). Der Wortklang wird im
Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der

V okal e bestimmt, wahrend das Schriftbild durch die Wortlange und durch die Eigenheiten
der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 111 382 E. 5a
"Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; 119 Il 473 E. 2¢ "Radion/Radomat"; je mit Hinweisen).
Markenzeichen sind sich in der Regel bereits dann @nlich, wenn sie nur in einem der
aufgezahlten Aspekte tbereinstimmen (Urteil des BV Ger B-938/2021 vom 21. August 2023
E. 25 "VOLKSWAGEN/VolksWerkstatt", mit Hinweis). Unter Umstanden kann die
Ahnlichkeit auf einer Ebene aber durch klare Unterschiede auf anderer Ebene kompensiert
werden, so beispielsweise ein dhnlicher Wortklang durch einen klar abweichenden
Sinngehalt (vgl. BGE 121 111 377 E. 3¢ "BOSS/BOKS").

E.24

Kurzworter prégen sich sowohl optisch a's auch akustisch besser ein als léngere Worter,
weshalb Unterschiede hier eher wahrgenommen werden (BGE 121 111 377 E. 2b
"BOSS/BOKS"; Urteil des BV Ger B-1760/2012 vom 11. Mé&rz 2013 E. 7.1
"Zurcal/Zorcad'; RKGE vom 15. November 2005 E. 3 "Moét/Met [fig.]").
Verwechslungen infolge Verhérens oder Verlesens kommen deshalb bel solchen
Kurzzeichen seltener vor (BGE 121 111 377 E. 2.b "BOSS/BOKS"; Urteil des BGer

4A 178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 2.2 "Canti/Cantique”). In die Beurteilung ist
miteinzubeziehen, dass dem Wortanfang oder Wortstamm sowie der Endung, insbesondere
wenn sie bei der Aussprache betont werden, in der Regel grissere Beachtung zuteilwerden
(BGE 122 111 382 E. 5a"Kamillosan/Kamillan, Kamillon").

E.25

Fir die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den siein der
Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 |11 441 E. 3.1 "Appenzeller®
Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich
unterscheiden oder im Gegentell verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstande zu
beurteilen (BGE 128 111 96 E. 2a"Orfina[fig.]/Orfina").

E.31

Ausgangspunkt fur die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis der dliteren Marke (Urteil des BV Ger B-371/2023 vom 29.
November 2023 E. 6.1 "S8/ES8", mit Hinweis).

E.3.2

Die Verkehrskreise fur Filterzigaretten (Klasse 34) setzen sich aus Fachpersonen
zusammen, die im Zwischen- oder Detailhandel tétig sind, sowie aus Raucherinnen und
Rauchern ab 16 Jahren. Esist anzunehmen, dass diese Verkehrskreise die Tabakmarke
"WEST" mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit nachfragen (vgl. Urteil des BV Ger
B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 3.1 "BOND ST. 22 LONDON [fig.]").



E.4

Die Vorinstanz hat die Feststellung getroffen, dass die zu vergleichenden Waren gleich oder
stark gleichartig seien. Diese Beurteilung zum Warenvergleich |8sst keinen Rechtsfehler
erkennen und ist von den Parteien unbestritten geblieben (Verfligung, Ziff. 111.B.6; vgl.
Urteil des BV Ger B-6064/2008 vom 3. November 2010 E. 5 "R Rothmans (fig.)/Roseman
Crown Agencies KING SIZE [fig]). Die vorinstanzliche Beurteilung zum Warenvergleich
ist somit zu bestétigen.

E.51

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG setzt voraus, dass die
Zeichen dhnlich sind (1. Satz, 1. Teil).

E.511

Die Vorinstanz hat zur Zeichendhnlichkeit erwogen, die Marken "WEST" und "ZEST"
seien hinsichtlich Wortlénge, Kadenz und Silbenzahl gleich. Mit Ausnahme des ersten
Buchstabens stimmten die Zeichen iiberein. Diese Ubereinstimmungen fuhrten zu einer
hohen klanglichen und schriftbildlichen Ahnlichkeit (Verfuigung, Ziff. 111.C.3). Nach den
Feststellungen der Vorinstanz wird der Sinngehalt des englischen Begriffs "WEST" von
den angesprochenen Abnehmerkreisen auf Anhieb verstanden. Auch "ZEST" sei ein Begriff
der englischen Sprache. Die deutsch- und franzési schsprachigen Abnehmer néhmen die
Marke aber im Sinne von "Zeste" wahr (Verfigung, Ziff. [11.C.5 ff.). Das Bewusstsein der
Verkehrskreise werde jedoch nicht durch derart klar unterschiedliche
Gedankenassoziationen beherrscht, dass die starke Ahnlichkeit im Klang und Schriftbild
kompensiert werden kénne (Verfigung, Ziff. 111.C.9). Gemassihrer Prifpraxisreiche es
nicht aus, den Anfangsbuchstaben einer Marke auszutauschen, da dieser bei fltchtiger
Wahrnehmung Uberhoért werden konne. Zudem beeinflusse dieser Austausch den
Bedeutungsinhalt und das Gesamtbild nicht hinreichend (Verfigung, Ziff. 111.D.5, mit
Hinweis auf: Widerspriiche Nr. 101612 vom 29. Januar 2021 "GLADE/SHADE"; Nr.
100889 vom 11. Februar 2020 "TIKI/LIKI"; Nr. 100671 vom 10. Dezember 2019
"HELLO/NELLO"; Nr. 100546 vom 17. Juli 2019 "JOOP/LOOP"; Nr. 14740 vom 9.
August 2016 "TEKA/WEKA"; Nr. 14086 vom 26. Oktober 2015 "MIDO/WYDQO"; Nr.
13627 vom 10. Oktober 2010 "DASH/VASH").

E.51.2

Die BeschwerdefUhrerin vertritt die Auffassung, die Vorinstanz habe dasin Art. 3 Abs. 1
Bst. ¢ MSchG enthaltene Kriterium der Ahnlichkeit mit der dteren Marke falsch
angewandt. Sie weist erstens auf die phonetischen Unterschiede zwischen den Marken
"WEST" und "ZEST" hin: Der Zischlaut "Z" sei ein verhaltnismassig seltener
Anfangsbuchstabe, der im Gesamteindruck pragnant wirke (Beschwerdeschrift, Rz. 14 f.).
Zweitens pragten die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben auch das Wortbild beider
Marken. Im Gegensatz zum unterschiedlichen Wortanfang falle die Ubereinstimmende
Endung "-EST" hingegen weniger ins Gewicht (Beschwerdeschrift, Rz. 16; Replik, Rz. 7).
Unter Bezugnahme auf BGE 121 111 377 "BOSS/BOKS" kommt die Beschwerdefihrerin
drittens zum Schluss, dass der vollig unterschiedliche Sinngehalt der Marken "WEST" und
"ZEST" die nur gering ausgepragte phonetische und wortbildliche Ahnlichkeit
"Uberkompensiere” (Beschwerdeschrift, Rz. 20-25).

E.5.13



Die Beschwerdegegnerin fhrt aus, bel den Erstbuchstaben "W" und "Z" handle es sich in
beiden Fallen um stimmhafte Frikative (Reibelaute), die insbesondere in den lateinischen

L andessprachen nicht undhnlich klangen (Beschwerdeantwort, Rz. 6). Zum Bildaspekt trégt
sievor, mit drei von vier identischen Buchstaben kdnne nicht mehr von einem deutlich
unterschiedlichen Schriftbild ausgegangen werden (Beschwerdeantwort, Rz. 12). In Bezug
auf den Sinngehalt weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass das Wort "ZEST" nicht
zum englischen Grundwortschatz gehore. Soweit die Vorinstanz von einem
Verkehrsversténdnisim Sinne von "Zeste" ausgehe, sei im Deutschen ein zusétzlicher
Endvokal "e" fir die Bedeutung eines Wortes aber entscheidend: So bedeute "Herd" nicht
"Herde", "Buch" nicht "Buche", "Plan" nicht "Plane", "Zeug" nicht "Zeuge" oder "Heck"
nicht "Hecke". Nach zutreffender Auffassung konne der angefochtenen Marke "ZEST" kein
Sinngehalt unterstellt werden (Beschwerdeantwort, Rz. 13-18). Eine Kompensation der
klanglichen und schriftbildlichen Ahnlichkeit sei daher ausgeschlossen
(Beschwerdeantwort, Rz. 23).

E.5.2

Es stehen sich die Kurzzeichen "WEST" und "ZEST" gegenuber, welche sich einzig in den
Anfangsbuchstaben "W" und "Z" unterscheiden.

E.53

Beide Zeichen verfuigen Uber die gleiche Zahl an VVokalen und Konsonanten, die in
identischer Reihenfolge angeordnet sind. Auch der fur die Wortbetonung entscheidende
Vokal "e" befindet sich an identischer Stelle (https://www.duden.de; Stichworte: West und
Zeste [15.1.2024]). In der Aussprache grenzen sich die Anfangsbuchstaben im stimmhaften,
weich klingenden "W" und im Zischlaut "Z" (/ts/ wie Zeit) voneinander ab (Felicitas
Kleber, Phonetik und Phonologie. Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 2023, S. 141-151). Die
unbetonten Konsonanten "W" und "Z" sind demnach nicht eng klangverwandt. In
vergleichbaren Fallen zu Kurzmarken oder kurzen Wortmarken hat die Rechtsprechung
jeweils angenommen, trotz des hdrbaren Unterschieds im Anfangsbuchstaben bestehe eine
erhebliche Klangahnlichkeit (vgl. BGE 87 11 40 E. 1c und E 1d "Quick/Blick"; Urteile des
BV Ger B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-7438/2006 vom 10.
Mai 2007 E. 4.2 "Cellini [fig.]/Elini [fig.]"; RKGE vom 28. Juni 2005 E. 8 "Gabel/Kabel 1"
in: sic! 2005, 754 ff.). Die klangliche Differenz in den Anfangsbuchstaben ruft im
Gesamteindruck aber keinen derart ausgepragten Klangunterschied hervor, dass die Zeichen
von den Ubereinstimmungen in der betonten und scharf gesprochenen Buchstabenfolge
"-EST" entscheidend weggefuhrt wirden. Die vorinstanzliche Annahme, wonach die
Klangéhnlichkeit zwischen den Marken "WEST" und "ZEST" hoch sai, ist somit zu
bestétigen.

E.54

Beide Anfangsbuchstaben enthalten im Schriftbild eine oder mehrere Diagonalen. Diese
Ubereinstimmung akzentuiert die schriftbildliche Ahnlichkeit, welche durch die
gemeinsame Buchstabenfolge "-EST" hervorgerufen wird. Der visuelle Unterschied
zwischen "W" und "Z" bleibt aber trotz dieser Ubereinstimmung auch bei fliichtiger
Wahrnehmung erkennbar. Entgegen der Auffassung der BeschwerdefUhrerin wirkt diese
Abweichung in den Anfangsbuchstaben im Gesamteindruck nicht derart prégend, dass die
ubereinstimmende Buchstabenfolge "-EST" im Zeichenvergleich massgeblich hinter diesen
Unterschied zurtcktritt (vgl. Urteile des BV Ger B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E.



4.5 "Bally/Tally"). Die Vorinstanz hat demnach zutreffend angenommen, dass sich die
Zeichen auch im Schriftbild sehr 8hnlich sind.

E.55

Das Wort "West" ist eine Kurzform fir die Himmel srichtung Westen. Im Sprachgebrauch
tritt das Wort "West" regelmaéssig in gegensétzlicher Bedeutung zu "Ost" in Erscheinung
("in Ost und West"). "West" wird ausserdem als vor- oder nachgestelltes geografisches
Bestimmungswort verwendet (z.B. Zirich West; Eingang West; West-Berlin
[<https.//www.duden.de>; <https.//www.dwds.de>; 15.1.2024]). Die Vorinstanz beurteilte
den Sinngehalt anhand des englischen Substantivs und Adjektivs "west". Dieses zum
englischen Grundwortschatz gehdrende Wort vermittelt Bedeutungen wie "westlich”, "der
Westen", "die westliche Welt" oder "der Okzident" (<https.//de.pons.com>;
<https.//de.langenscheidt.com> [15.1.2024]). Es ist damit von einem allgemein
verstandlichen Wort der deutschen und englischen Umgangssprache auszugehen, dem aus
Sicht der angesprochenen Verkehrskreise in allen Sprachregionen der Schweiz ein
eindeutiger und unmittelbar erkennbarer Sinngehalt zukommt. Im Unterschied hierzu weist
das englische Substantiv "zest" eine grosse Bandbreite an Bedeutungen auf: Es bedeutet
unter anderem "Eifer”, "Freude", "Genuss', "Begeisterung”, "(An)Reiz", "Wirze" oder
"Schale" (<https://de.pons.com>; <https://de.|langenscheidt.com> [15.1.2024]). Das Wort
"zest" gehort nicht zum englischen Grundwortschatz (PONS Basisworterbuch Schule:
Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, 2006). Die Beschwerdegegnerin wendet in diesem
Zusammenhang zutreffend ein, dass englischsprachige Ausdriicke nur berticksichtigt
werden kénnen, wenn sie von einem nicht unbedeutenden Tell der massgebenden
Verkehrskreise verstanden werden (Beschwerdeantwort, Rz. 15 ff.; BGE 148 I11 257 E.
6.2.2 "PUMA WORLD CUP QATAR 2022 et a.", mit Hinweisen). Den mit
Grundkenntnissen in der englischen Sprache ausgestatteten Verkehrskreisen dirften die
lexikalisch definierten Wortbedeutungen von "zest" daher nicht gelaufig sein. In der
deutschen, franzdsischen und italienischen Sprache wohnt der Buchstabenfolge "ZEST"
kein unmittelbar erkennbarer Sinngehalt inne. Dies folgt bereits daraus, dass sich das
behauptete Verkehrsverstandnisim Sinne von "Zeste" (feiner Streifen aus
Zitrusfrichteschalen) erst nach einer analysierenden Betrachtung und Worterganzung
ergibt. Im Weiteren erscheint ein offenkundiges Verstandnisim Sinne von "Zeste"
unwahrscheinlich, weil eine solche Assoziation angesichts der geschiitzten Raucherwaren
samt Zubehor nicht naheliegend ist und sich dem Bewusstsein daher nicht spontan
aufdrangt (vgl. BGE 121 111 377 E. 2b "BOSS/BOKS"). Im Ergebnisist mit der
Beschwerdegegnerin anzunehmen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Marke
"ZEST" in alen Sprachregionen der Schwelz als Fantasiezeichen ohne Sinngehalt
wahrnehmen.

E.551

Bei @hnlicher Ausgangslage standen sich im Beschwerdeverfahren B-3325/2010 die als
verwechselbar beurteilten Marken "Bally" (Wort-/Bildmarke) und "Taly" (Wortmarke)
gegentber (Urteil des BV Ger B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010). Der vorliegende
Streitfall ist mit jenem Fall aber insofern nicht vergleichbar, as sich die Frage nach einer
alfaligen Kompensation der klanglichen und bildlichen Zeichendhnlichkeit aufgrund
unklarer Sinngehalte gar nicht erst stellte (E. 4.2). Aus diesem Urtell lassen sich fur die
vorliegende Streitsache daher keine entscheidwesentlichen Erkenntnisse ableiten (im
Ergebnis ebenso: Urtell des BV Ger B-380/2020 vom 16. Februar 2022 "somfy



[fig.]/COMFY"; B-5916/2015 vom 3. August 2017 E. 6.5 "LUX/LUTZ [fig.]"; kritisch:
Gregor Wild, Anmerkungen zu "LUX/LUTZ [fig.]", in: sic! 2018, 14 ff.; Urteil des BV Ger
B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 4.4 ff. "Céellini [fig.]/Elini [fig.]"; RKGE vom 13.
August 2004 E. 4 "Ecofin/lcofin [fig.]", in: sicl 2004, 927 ff.; RKGE vom 7. Juni 2000 E. 4
"Otor/Artor"), in: sic! 2001, 133f.).

E.55.2

Im Leitentscheid BGE 121 |11 377 hat das Bundesgericht eine V erwechslungsgefahr
zwischen den Marken "BOSS" und "BOKS" trotz bestehender Warengleichheit und
klanglicher und bildlicher Ahnlichkeit verneint (BGE 121 111 377 E. 3e "BOSS/BOKS").
Dieser Beurteilung liegt die Annahme zugrunde, dass fUr den Gesamteindruck der Marke
"BOSS' der Sinngehalt entscheidend sei (BGE 121 111 377 E. 3¢ "BOSS/BOKS"). Die
Kompensation einer klanglichen oder bildlichen Zeichendhnlichkeit setzt zunachst einen
Sinngehalt voraus, der sich dem Bewusstsein beim Héren und Lesen der Marke sogleich
aufdrangt und das Erinnerungsbild dominiert (BGE 121 111 377 E. 2b "BOSS/BOKS").
Wird diese Erwdgung aufgegriffen und auf die hier zu beurteilenden Marken angewandt,
ergibt sich folgendes Bild: Gleich wie das Wort "BOSS" wird auch der Begriff "WEST"
von den Verkehrskreisen in alen Sprachregionen der Schweiz unmittelbar verstanden. Im
Zusammenhang mit Filterzigaretten drangt sich den Abnehmerkreisen der Sinngehalt der
Marke ohne Weiteres auf, indem dieser eindeutig mit dem geografischen Bestimmungswort
"Westen" assoziiert und entsprechend leicht erinnert wird. Dieser markante Sinngehalt
wirkt im Gesamteindruck also pragend.

E.553

Im Leitentscheid BGE 121 |11 377 hat das Bundesgericht des Weiteren erwogen, dass das
Kollisionszeichen "BOKS" entweder als blosses Fantasiegebilde oder allenfallsim Sinne
von "Bock™ oder "Box" aufgefasst werde (E. 3b). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung
ist fir eine Kompensation also vorauszusetzen, dass mindestens eines der beiden
Kollisionszeichen einen Sinngehalt vermittelt, der sich den Verkehrskreisen unmittel bar
aufdrangt und das Erinnerungsbild pragt. Diese V oraussetzung ist vorliegend erfillt, da der
offenkundige und einprégsame Sinngehalt der Widerspruchsmarke "WEST" diese
Eigenschaft in allen Sprachregionen der Schweiz aufweist (E. 5.5.2 hiervor). Die Ansicht
der Vorinstanz, wonach das Austauschen des Anfangsbuchstabens den Sinngehalt und den
Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht hinreichend verandere (Verfigung, Ziff.
[11.D.5), widerspricht zum einen ihren eigenen Feststellungen zum Verkehrsverstéandnis der
Marke"ZEST". Ihre Rechtsauffassung lauft zum andern darauf hinaus, dem offensichtlich
abweichenden Sinngehalt der Widerspruchsmarke "WEST" jede Relevanz abzusprechen.

E.554

Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren ist fir
eine Kompensation durch einen abweichenden Sinngehalt zusétzlich zu verlangen, dass die
begrifflichen Unterschiede umso grésser sein missen, je ahnlicher sich die Zeichen in
Klang- und Schriftbild sind (Matthias Stadeli/Simone Brauchbar Birkhauser, in:
David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl.
2017, Art. 3N 81, mit Hinweisen; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, M SchG, 2002,
Art. 3N 88). In Anbetracht der Uberdurchschnittlichen Zeichenghnlichkeit in zwei
Aspekten (E. 5.3 f. hiervor) sind an den Differenzierungsgrad im Sinngehalt folglich hohe
Anforderungen zu stellen. Im Unterschied zur Marke "BOKS", welche insbesondere mit



dem Wort "Box" eng klangverwandt ist und daher in einer Horsituation ohne begriffliche
Unschérfe sofort verstanden werden durfte, nehmen die Verkehrskreise die angefochtene
Marke"ZEST" auch akustisch als Fantasiezeichen wahr (E. 5.5 hiervor). In einer
Horsituation ist der sinngehaltliche Differenzierungsgrad zwischen den Marken "WEST"
und "ZEST" daher geringer als zwischen den Marken "BOSS" und "BOKS". Dass die
Abweichung am Wortanfang liegt, spricht zusétzlich gegen die Annahme einer
Verwechslungsgefahr (vgl. E. 2.4).

E.5.6

Zusammengefasst fihrt der Zeichenvergleich zu folgendem Ergebnis: In Anwendung der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung vermittelt die Marke "WEST" einen markanten
Sinngehalt, der sich dem Bewusstsein beim Horen und beim Lesen sogleich aufdréngt und
das Erinnerungshild prégt (vgl. BGE 121 |11 377 E. 3¢ "BOSS/BOKS"). Wegen desim
Vergleich zu BGE 121 I11 377 geringeren Differenzierungsgrads (E. 5.5.4 hiervor) werden
die klanglichen und schriftbildlichen Ubereinstimmungen durch den abweichenden
Sinngehalt aber nicht vollstandig ausgeglichen, sondern im Gesamteindruck lediglich
erheblich reduziert (vgl. Urtell des BV Ger B-2495/2022 vom 18. Juli 2023 E. 6.3 "Pallas
Kliniken Exzellente Medizin Menschliche Behandlung [fig.]/PK PlazaKliniken [fig.]).

E.6.1

Im Rahmen ihrer umfassenden Beurteilung der V erwechslungsgefahr ist die Vorinstanz auf
die Frage der Kennzeichnungskraft und des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke
"WEST" eingegangen: Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte hat sie unter korrekter
Anwendung der hierflr massgeblichen Kriterien erwogen, dass die Marke "WEST" fir
Filterzigaretten origindr durchschnittlich kennzeichnungskréftig ist und tber einen
normalen Schutzumfang verfugt (Verfugung, Ziff. 111.C.5 und Ziff. I11.D.3). Eine durch
intensive Benutzung erworbene, Uberdurchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGE 122 11
385 E. 2a"Kamillosan/Kamillan, Kamillon") ist weder rechtsgentiglich erstellt
(Beschwerdeantwort, Rz. 26) noch ersichtlich. Die vorinstanzlichen Feststellungen zur
Kennzeichnungskraft und zum durchschnittlichen Schutzumfang der Widerspruchsmarke
erweisen sich folglich als zutreffend.

E.6.2

Unter Berticksichtigung der Wechselwirkungen zwischen den in Betracht zu ziehenden
Faktoren genligt angesichts der festgestellten Warengleichheit oder Warengleichartigkeit
(E. 4 hiervor) bereits ein geringer Grad an Zeichenghnlichkeit, um eine rechtserhebliche
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG hervorzurufen (vgl. BGE
128 111 441 E. 3.1 "Appenzeller® Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", mit
Hinweis). Wie dargelegt, wird im vorliegenden Fall die hohe akustische und bildliche
Ahnlichkeit durch einen offenkundig abweichenden Sinngehalt im Gesamteindruck
erheblich reduziert (E. 5.6 hiervor).

E.6.3

Aus der durchschnittlichen Aufmerksamkeit, mit der die angesprochenen Verkehrskreise
die geschiitzten Waren nachfragen (E. 3.2 hiervor), l&sst sich nichts Entschei dwesentliches
zu einer alfaligen Erhéhung oder Verringerung der Verwechslungsgefahr ableiten. Zur
besseren Unterscheidbarkeit der Streitmarken tragt aber bei, dass es sich bel "WEST" und
"ZEST" um Kurzmarken handelt, die akustisch und optisch leichter erfasst werden und sich
dadurch besser einprégen als langere Worter. Verwechslungen infolge Verhérens oder



Verlesens durften deshalb seltener vorkommen (E. 2.4 hiervor). Dieser Erfahrungssatz ist in
vorliegender Streitsache von besonderer Bedeutung: Denn aufgrund gesetzlicher
Schutzbestimmungen werden Tabakprodukte und ihr Zubehdr tblicherweise nicht in

Sel bstbedienungsregal en angeboten, sondern mindlich Uber eine V erkaufstheke erworben.
Die besonderen Umsténde der Verkaufssituation (E. 2.5 hiervor) haben regelméssig auch
zur Folge, dass der direkt wahrgenommenen Marke nicht das mehr oder weniger
verschwommene Erinnerungsbild der friher wahrgenommenen anderen Marke
gegentbersteht, sondern die unterschiedlichen Marken gleichzeitig sichtbar sind. Diese
Umsténde tragen zusétzlich zur besseren Unterscheidbarkeit der Marken bei und setzen die
Gefahr von Verwechslungen weiter herab.

E.64

Unter Wirdigung samtlicher Umsténde des Einzelfalls, welche die Gefahr von

V erwechslungen erhdhen oder herabsetzen, reicht der relativ geringe Unterschied zwischen
"WEST" und "ZEST" im Gesamteindruck aus, um die Kurzmarken voneinander zu
unterscheiden. Fur die massgeblichen Verkehrskreise besteht daher keine Gefahr, die
Streitmarken zu verwechseln oder irrtimlich anzunehmen, die beiden Marken stammten aus
demselben oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

E.65

Die Beschwerde ist somit gutzuheissen. Der Widerspruch ist antragsgemass abzuwei sen
und die Dispositivziffern 1, 2 und 4 der angefochtenen Verfligung sind aufzuheben.

E.71

Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin a s unterliegende Partel
kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Hohe der Spruchgebiihr bemisst sich nach dem
Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessfiihrung und der
finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bisVwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist
dafUr ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobel dafir im
Widerspruchsbeschwerdeverfahren das I nteresse der Widersprechenden an der L dschung
beziehungswei se der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu
veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen ist praxisgemass ein Streitwert
zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzunehmen (BGE 133 111 492 E. 3.3). Von diesem
Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt essich, die
Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.- festzulegen und der Beschwerdegegnerin
aufzuerlegen. Sie hat diesen Betrag innert 30 Tagen nach Eréffnung des vorliegenden
Urteils zuhanden der Gerichtskasse einzuzahlen. Der von der Beschwerdefuhrerin in dieser
Hohe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurtickzuerstatten.

E.7.2

Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschadigung fir
dieihr erwachsenen notwendigen und verhaltnismassigen hohen K osten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VWVGi.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschadigung
umfasst die Kosten der Vertretung sowie allféllige weitere notwendige Auslagen der Partei
(Art. 8VGKE). Geméss Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE ist sie aufgrund einer detaillierten
Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat die Beschwerdefihrerin eine Parteientschadigung
beantragt, ohne eine Kostennote einzureichen, weshalb der Aufwand aufgrund der Akten zu



bestimmen ist. Der Streitfall weist keine hohe Komplexitét auf und &8sst unter
Berticksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9, 11 VGKE) eine
Partei entschadigung von pauschal 2'400.- al's angemessen erscheinen

E.73

Mit diesem Verfahrensausgang vor Bundesverwaltungsgericht gilt die Beschwerdegegnerin
auch fur das vorinstanzliche Verfahren a's unterliegende Partei, weshalb die Kosten neu zu
verlegen sind. Die Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verflgung, wonach die
Widerspruchsgebihr der Vorinstanz verbleibt, ist nicht aufzuheben. Die
Beschwerdefihrerin hat in Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten nunmehr als obsiegend
zu gelten, weshalb sie der vorleistungspflichtigen Beschwerdegegnerin die
Widerspruchsgebihr von Fr. 800.- nicht zu ersetzen hat. Die anwaltlich vertretene
Beschwerdefihrerin ist fur das vorinstanzliche Verfahren von der Beschwerdegegnerin mit
Fr. 1'200.- zu entschédigen (vgl. Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Juli 2023, S.
49).

E.8

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des
Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 Uber das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz [BGG,
SR 173.110]). Das Urteil erwachst mit Eréffnung in Rechtskraft.

Export aus OpenCaseLaw (CCO0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht vertffentlichte
Originatext. Quellen-URL siehe oben.



