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Sachverhalt:

A.

Dem vorliegenden Verfahren ging ein Markenwiderspruch der Beschwer-
degegnerin gegen eine friihere Registrierung CH 595'515 Cave Tsalline
(fig.) der Beschwerdeflihrerin voraus, dessen Gutheissung durch die Vor-
instanz das Bundesverwaltungsgericht am 3. Januar 2012 bestatigte (Ur-
teil Nr. B-1396/2011).

B.

Die Beschwerdefuhrerin meldete darauf am 14. Februar 2012 bei der Vor-
instanz die Wortmarke CH 627'903 CAVE TSALLIN fur Boissons alcooli-
qgues (a l'exception des bieres) in Klasse 33 zur Eintragung an, die am
4. April 2012 auf < www.swissreg.ch > publiziert wurde.

C.

Am 18. Juni 2012 erhob die Beschwerdegegnerin auf Grund ihrer Interna-
tionalen Registrierung IR 689'591 TSARINE erneut vollumfanglich Wider-
spruch und machte geltend, zwischen diesen Marken bestehe eine Ver-
wechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke beruht auf einer franzdsi-
schen Basismarke und ist fir Vins, vins mousseux, vins de Champagne,
cidres, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux in Klasse 33 eingetragen.

D.

Mit Widerspruchsantwort vom 24. Dezember 2012 entgegnete die Be-
schwerdefuhrerin, "Cave Tsallin" sei nicht mit "Cave Tsalline" vergleich-
bar, die Kollision darum anders zu beurteilen als beim ersten Mal. Sie be-
nitze ihre Marke nur fur nicht-moussierende Weine, wahrend die Wider-
spruchsmarke nur fir Champagner gebraucht werde, sich also schon in
der Flaschenform klar unterscheide. Die von den Parteien vertriebenen
Waren seien hochpreisig und wirden mit besonderer Aufmerksamkeit ge-
kauft. Die beiden Zeichen wirden in allen Landessprachen verschieden
ausgesprochen und auch visuell sowie im Sinngehalt anders wahrgenom-
men. "Tsarine" bezeichne die russische Zarin und sei daher fir Cham-
pagner beschreibend und kennzeichnungsschwach, wenn nicht gar frei-
haltebedurftig und daher nichtig. "Tsallin" aber sei der Flurname ihres
Weinguts, was die Kauferschaft wisse oder zumindest nicht mit der russi-
schen Zarin verbinde. Dass der abweichende Sinngehalt nur auf franz6-
sisch verstanden wird, reiche aus, zumal beide Parteien in der franz6-
sischsprachigen Schweiz wohnten. Da Champagner aus Frankreich kom-
me, sei auch die Widerspruchsmarke der franzésischen Sprache naher
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als der deutschen. Absichtlich und wahrscheinlich bésglaubig sei der Wi-
derspruch trotzdem auf deutsch erhoben worden.

E.

Mit Replik vom 30. April 2013 widersprach die Beschwerdegegnerin, der
Sinngehalt "Zarin" schwéche ihre Marke nicht. Sie zweifelte am Recht der
Beschwerdefihrerin am Flurnamen "Tsallin", da dieser weder die dortige
landwirtschaftliche Flache noch die Rebsttcke gehorten. Im Ubrigen hielt
sie an ihrer bisherigen Argumentation fest. Die Duplikfrist vom 2. Juli
2013 der Beschwerdegegnerin verstrich ungenutzt.

F.

Da die Vorinstanz am 7. November 2013 den Schriftenwechsel mangels
fristgerechten Eingangs einer Duplik abgeschlossen hatte, stellte die Be-
schwerdefuhrerin am 25. November 2013 einen Weiterbehandlungsan-
trag. Mit nachtraglicher Duplik vom 10. Januar 2014 wiederholte sie ihre
Argumente zur Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

G.

Die Vorinstanz hiess mit Verfiigung vom 7. Februar 2014 den Wider-
spruch gut. Die Duplik behandelte sie als verspatet und widerrief die Ein-
tragung der angefochtenen Marke. Zur Begrindung fihrte sie aus, das
pragende Element "TSALLIN" der Marke der Beschwerdefuhrerin decke
sich im Anlaut und weitgehend in seiner Endung sowie in insgesamt funf
von sieben Buchstaben mit der Marke "TSARINE" der Beschwerdegegne-
rin. Die Marken seien fur gleiche oder zumindest ausgepragt gleichartige
Waren eingetragen und nicht nach ihrem tatsachlichen Gebrauch zu be-
urteilen. Die Ahnlichkeit der Zeichen reiche daher nicht aus, um eine un-
mittelbare Verwechslungsgefahr, mindestens aber eine Vermutung wirt-
schaftlicher Zusammenhange, auszuschliessen. Der Sinngehalt "Zarin"
wirke nicht beschreibend und vermindere den Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke nicht.

H.
Mit Beschwerde vom 12. Marz 2014 focht die Beschwerdefihrerin diese
Verfigung vor Bundesverwaltungsgericht an und stellte die Antrage:

A titre incident :

I. Lalangue de la procédure est le francais.
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Au fond, principalement :
Il. Le recours est admis.

[ll. La décision sur opposition de I'Institut fédéral de la propriété intellectuelle
rendue en date du 7 février 2014 dans la procédure d'opposition
n° 12427 est reformée en ce sens que:

1. L'opposition n° 12427 formée le 18 juin 2012 par la société Champa-
gne Chanoine Fréres est rejetée.

2. La marque verbale n° 627903 "CAVE TSALLIN" est définitivement
admise a l'enregistrement.

Subsidiairement a la conclusion 11l :

IV. La décision sur opposition de I'Institut fédéral de la propriété intellectuelle
rendue en date du 7 février 2014 dans la procédure d'opposition
n°® 12427 est annulée.

V. La cause est renvoyée a l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

Zur Begriindung berief sie sich auf ihren Weiterbehandlungsantrag und
auf Sitz und Sprache der Parteien sowie die Sprache der beiden Marken,
die nach der franzésischen Verfahrenssprache verlangten. Sie bezweifel-
te die Gleichartigkeit von Wein mit Champagner und bestritt die Ahnlich-
keit und Verwechslungsgefahr der Marken infolge ihrer unterschiedlichen
Aussprache und Sinngehalte. Es handle sich um Kurzmarken, deren Ab-
weichung in der Erinnerung ausgepragt haften blieben, und die Waren
wilrden mit besonderer Aufmerksamkeit erworben.

l.

Mit Stellungnahme vom 3. April 2014 widersetzte sich die Beschwerde-
gegnerin einem Wechsel der Verfahrenssprache. Mit Beschwerdeantwort
vom 14. Mai 2014 beantragte sie die Abweisung der Beschwerde unter
Kosten- und Entschadigungsfolgen, bestritt gewisse Ausfihrungen zum
tatsachlichen Markengebrauch der Beschwerdefuhrerin, hielt an der na-
hen Gleichartigkeit der Waren fest, bestatigte jedoch die auf franzésisch
unterschiedliche Aussprache der Endungen von "Tsarine" und "Tsallin".

J.
Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 4. Juli 2014 die Ab-
weisung der Beschwerde und bemerkte, in einer Widerspruchsinstruktion
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gewahre sie in standiger Praxis keine Weiterbehandlung, da sich diese
mit dem Sinn und Zweck eines Widerspruchsverfahrens nicht vertrage.

K.
Mit unverlangter Stellungnahme vom 24. Juli 2014 erlauterte die Be-
schwerdefiihrerin Hintergriinde der Uberschrift eines Zeitschriftenartikels.

L.
Auf die Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.

M.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den nachfolgenden
Erwagungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwéagung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist fir die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfigungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustéandig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VWVG, SR 172.021) eingereicht; der verlangte Kostenvor-
schuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwer-
deftihrerin durch die angefochtene Verfiigung besonders berthrt und be-
schwert (Art. 48 VWVG). Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.

2.

2.1 Die Beschwerdefuhrerin ersucht fur das Beschwerdeverfahren auf die
Verfahrenssprache Franzésisch zu wechseln, da beide Parteien ihren Sitz
in der franzosischsprachigen Schweiz haben, diese Sprache benitzten
und da auch die zu vergleichenden Marken in dieser Sprache geschrie-
ben seien. Aus taktischen Griinden, die sich mit dem Grundsatz von Treu
und Glauben schlecht vereinbaren liessen, habe die Beschwerdegegnerin
den Widerspruch auf deutsch erhoben und den Grund fur diese Verfah-
renssprache gesetzt, vermutet sie.
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Die Sprache ist fur das Zusammenleben und jedes Individuum wichtig
(BGE 139 |1 235 E. 5.6). Die Freiheit der Sprache, wie sie vor allem in der
Rechtsprechung zum kantonalen Recht entwickelt wurde und von Art. 4,
Art. 8 Abs. 2 und Art. 18 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft (BV, SR 101) gewahrleistet wird, garantiert darum auch
das Recht der Beschwerdefihrerin vor dem Bundesverwaltungsgericht,
eine Sprache ihrer Wahl zu benitzen (aktive Seite der Sprachenfreiheit).
Dasselbe Recht erlaubt allerdings die Sprache ihrer Wahl auch der Be-
schwerdegegnerin, die davon Gebrauch gemacht und auf Rickfrage im
Beschwerdeverfahren an dieser Sprache festgehalten hat (BGE 138 | 126
E. 5.2, BGE 139 | 234 E. 5.4). Davon zu trennen ist der Anspruch auf die
Verfahrenssprache einer Behotrde (passive Seite der Sprachenfreiheit,
Art. 70 Abs. 2 BV). Die Vorinstanz hat ihr Verfahren in der Regel in der
Sprache zu fiuhren, in welcher die Parteien ihre Begehren gestellt haben
(Art. 33a Abs. 1 VWVG). Die Sprache ihres Entscheids bestimmt sodann
die Sprache des Beschwerdeverfahrens am Bundesverwaltungsgericht
(Art. 33a Abs. 2 VWVG). In beiden Verfahren sind aber Ausnahmen zulas-

sig.

Fur eine solche Ausnahme flhrt die Beschwerdefiihrerin vorliegend zu-
mindest insofern keine stichhaltigen Griinde an, als Marken mit Bezug auf
die Situation in allen Landesgegenden und -sprachen der Schweiz mate-
riell zu beurteilen sind und es daftr weder auf die Verfahrenssprache
noch auf die Sprache ihres Inhabers, einer anderen Partei oder ihres ak-
tuellen Publikums in irgendeiner Weise ankommt ("Territorialitatsprinzip",
vgl. BGE 105 Il 52 E. 1a "Omo", BGE 110 IV 110 E. la "Chemise La-
coste", BGE 127 Ill 36 E. 2 "Brico"). Dass franzdsische Marken faktisch
von franzosisch sprechenden Behérdenmitgliedern anders beurteilt wir-
den als von deutsch oder italienisch sprechenden ist nicht erstellt, wes-
halb auch keine taktischen Griinde fir diese Sprachwahl bestehen. Na-
mentlich hat die Vorinstanz in ihrer deutschsprachigen Verfiigung den
franzésischen Sinngehalt der Widerspruchsmarke umfassend in Erwa-
gung gezogen und gewirdigt, wahrend das Bundesverwaltungsgericht
ohnehin oft, wie auch vorliegend, durch Richterpersonen unterschiedli-
cher Sprachen entscheidet. Die Beschwerdefiihrerin hat keinen substan-
tiellen rechtlichen oder tatsachlichen Nachteil der Verfahrenssprache fur
sich oder die Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht, zumal sie ihre
Eingaben vor beiden Instanzen auf franzésisch einreichen konnte. Darum
ist ihr Begehren abzuweisen.
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2.2 Die Beschwerdefiihrerin riigt sodann sinngemass, die Vorinstanz ha-
be ihre Duplik vom 10. Januar 2014 nur unter Art. 32 Abs. 2 VwVG ge-
wurdigt und damit zu Unrecht als verspétet bezeichnet, da die Vorausset-
zungen fir eine Weiterbehandlung bei Fristversdumnis erflllt gewesen
waren. Die Vorinstanz entgegnet, der Charakter des Widerspruchsverfah-
rens schliesse es aus, einer Instruktionsfrist zur Duplik bei S&umnis im
Widerspruchsverfahren die Weiterbehandlung zu gewahren. Vielmehr sei
die Ausnahme der Widerspruchsfrist geméass Art. 41 Abs. 4 Bst. ¢ des
Bundesgesetzes vom 28. August 1992 Uber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) sinngemass auf alle Fristen des
Widerspruchsverfahrens anzuwenden.

Art. 41 MSchG lautet:

YVersaumt der Hinterleger oder der Rechtsinhaber eine Frist, die gegeniber dem
IGE einzuhalten ist, so kann er bei diesem die Weiterbehandlung beantragen.
Vorbehalten bleibt Artikel 24 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
19681 Uber das Verwaltungsverfahren.

’Der Antrag muss innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Gesuchsteller von
der Fristversdumnis Kenntnis erhalten hat, spétestens jedoch innerhalb von
sechs Monaten nach Ablauf der versaumten Frist eingereicht werden; innerhalb
dieser Frist missen zudem die unterbliebene Handlung vollstandig nachgeholt
und die in der Verordnung dafir vorgesehenen Geblhren bezahlt werden.

*wird dem Antrag entsprochen, so wird dadurch der Zustand hergestellt, der bei
rechtzeitiger Handlung eingetreten ware.

“Die Weiterbehandlung ist ausgeschlossen bei Versaumnis:

[...]
c. der Frist fur die Einreichung des Widerspruchs nach Artikel 31 Absatz 2;

L.].

Gesetzliche Fristen kdnnen nicht erstreckt werden; behdrdliche Fristen
hingegen schon (Art. 22 Abs. 1 und 2 VWVG; bei unverschuldetem Ver-
saumnis ist Art. 24 VwVG vorbehalten). Diese unterschiedliche Rechts-
folge schiitzt das Vertrauen von Behorden und Dritten in den unbenitzten
Fristablauf, das unmittelbar auf einer generell-abstrakten Norm beruht
(BERNARD MAITRE/VANESSA THALMANN/FABIA BOCHSLER, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], VWVG Praxiskommentar zum
Bundesgesetz Uber das Verwaltungsverfahren, 2009, Art. 22 N. 4). Eine
behdrdliche Frist im Rahmen eines laufenden Verfahrens ist einzelfallwei-
se zu berechnen, die Saumnisfolge entweder vorgdngig anzudrohen
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(Art. 23 VWVG) oder nachtraglich zuzumessen (z.B. Art. 32 Abs. 2; Art. 52
Abs. 2 VWVG), weshalb ein Vertrauen in den unbenitzten Ablauf der Frist
ohne abschliessende Anordnung hier ungerechtfertigt ware. Derselben
Unterscheidung folgt Art. 41 Abs. 4 MSchG, auch wenn die Weiterbe-
handlung, im Gegensatz zur Fristerstreckung, nicht in einer vorgangigen
Anderung, sondern in einer nachtraglichen Heilung der zuerst angesetz-
ten Frist besteht und jene Norm die gesetzlichen Fristen des MSchG ein-
zeln nennt anstatt sie mit einem Oberbegriff zu umschreiben. Es erscheint
deshalb fraglich, ob die Auslegung der Vorinstanz zutrifft, dass die gesetz-
liche Widerspruchsfrist nach Art. 41 Abs. 4 Bst. ¢ MSchG mit den behord-
lichen Fristen des Widerspruchsverfahrens gleichzusetzen sei. Da die
Vorinstanz ihre Instruktionsfristen im Widerspruchsverfahren ohne be-
sonderen Verschuldensnachweis um bis zu zwei Monate zu erstrecken
pflegt (IGE-Richtlinien im Markensachen, Stand 1. Juli 2014, Teil 5,
Ziff. 5.6.3), greift das Argument des als einfaches und rasches Verfahren
konzipierten Widerspruchsverfahrens bei nicht mit einer vorherigen Frist-
erstreckung kumulierten Weiterbehandlungsantragen nicht. Die Vorin-
stanz kann ihre Verfligung sodann auch vor Ablauf einer hypothetischen
Weiterbehandlungsfrist eréffnen (Art. 32 Abs. 1 VWVG).

Wie es sich damit verhélt, kann vorliegend aber offen bleiben, da die Be-
schwerdefiihrerin die Voraussetzungen flr eine Weiterbehandlung ohne-
hin verpasst, namlich weder die absolute Verwirkungsfrist beachtet, noch
die Weiterbehandlungsgebiihr Uberwiesen hat. Da die Eingabe vom
10. Januar 2014 spater als sechs Monate nach der verpassten Frist vom
2. Juli 2013 eingereicht wurde (vgl. Art. 41 Abs. 2 MSchG) und die Be-
schwerdefiihrerin die Vorinstanz bloss um einen Einzahlungsschein gebe-
ten, aber keinen fristwahrenden Auftrag zur Uberweisung der Weiterbe-
handlungsgebiihr auf das Konto der Vorinstanz erteilt hat (vgl. Art. 6 Abs.
2 der Gebuhrenordnung des Eidgendssischen Instituts fur Geistiges Ei-
gentum vom 28. April 1997 [IGE-GebO, SR 232.148]), hat die Vorinstanz
die Eingabe vom 10. Januar 2014 jedenfalls zurecht als verspatet gewer-
tet.

2.3 Soweit die Beschwerde Verfahrensfehler der Vorinstanz rigt, ist sie
somit abzuweisen.

3.1 Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer alte-
ren Marke &hnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
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leistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG). Die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr richtet sich nach der Ahnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild
des Letztabnehmers (BGE 1221 IIl 378 E. 2a "Boss/Boks") und nach dem
Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschiitzten Waren und Dienstleis-
tungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwir-
kung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso héhere Anforderun-
gen zu stellen, je ahnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LucAs
DaviD, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzge-
setz Muster- und Modellgesetz, 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungs-
gefahr besteht, wenn aufgrund der Ahnlichkeit der Marke Fehlzurechnun-
gen zu beflrchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner
Individualisierungsfunktion beeintrachtigen (BGE 127 Il 166 E. 2a "Secu-
ritas"). Dabei ist nicht nur von einer Verwechslungsgefahr auszugehen,
wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander
zu halten vermdgen (sogenannte unmittelbare Verwechslungsgefahr),
sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten kon-
nen, aufgrund ihrer Ahnlichkeit aber unzutreffende Zusammenhinge
vermuten, inshesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Pro-
duktlinien ein und desselben Unternehmens oder verschiedener, wirt-
schaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (soge-
nannte mittelbare Verwechslungsgefahr, BGE 128 Ill 445 E. 3.1 "Appen-
zeller", BGE 122 11l 384 E. 1 "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", je mit wei-
teren Hinweisen).

3.2 Der anzuwendende Massstab bei der Beurteilung der Zeichenahn-
lichkeit hangt vom Schutzumfang der alteren Marke ab. Der geschutzte
Ahnlichkeitsbereich fiir schwache Marken ist dabei kleiner als fiir starke.
Bei schwachen Marken genitigen daher bereits bescheidenere Abwei-
chungen in der jingeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr auszu-
schliessen (BGE 122 Il 385 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Urteile
des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 "jump [fig.]/Jumpman”, B-
1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 "Kremlyovskaya/Kremlyevka" mit
Hinweisen, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera").

3.3 Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen bedeutet, dass die
massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen kdnnen, die
unter Verwendung ahnlicher Marken angebotenen Waren wirden ange-
sichts ihrer Ublichen Herstellungs- und Vertriebsstatten aus demselben
Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines ge-
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meinsamen Markeninhabers hergestellt (DAvID, a.a.0., MSchG, Art. 3 N.
35).

3.4 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Widerspruchsverfah-
ren nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung auf den Registereintrag
der Marken beschrankt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1396/
2011 vom 3. Januar 2012 "Tsarine/Cave Tsalline [fig.]"; B-5325/2007 vom
12. November 2007 E. 3 "Adwista/Ad-vista"; EUGEN MARBACH, in: Roland
von Blren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgtter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. 11l/1, Markenrecht, 2. Aufl., 2009, N. 705 und 1172;
GREGOR WILD, in: Michael G. Noth/Gregor Buhler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 31 N.5; EUGEN
BRUNNER/LAURA HUNZIKER, Die Verwechslungsgefahr von Marken und
das erhthte Rechtsschutzbedirfnis des Markeninhabers im Marketing, in:
INGRES, Marke und Marketing, 1990, S. 330, LucAs DaviID, Lexikon des
ImmaterialgUterrechts, in: Roland von Biren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. 1/3,
2005, S. 355).

4.

4.1 Ausgangspunkt der Beurteilung sind die Verkehrskreise, an welche
die Marken gerichtet sind, im vorliegenden Fall die schweizerische Kau-
ferschaft von Wein. Hierzu gehtren sowohl fachkundige Grosseinkaufer
wie erwachsene Letztabnehmer/innen (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 3.2 "Gallo/Gallay [fig.]").

4.2 Fir die Gleichheit der zu vergleichenden Waren kann auf das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-1396/2011 vom 2. Januar 2012, E. 3
"Tsarine/Cave Tsalline (fig.)" verwiesen werden. Angesichts der hierfur al-
lein massgeblichen Registereintrage (vgl. E. 3.4 vorstehend) sind die
Ausfuhrungen der Beschwerdefiihrerin Uber den tatsé&chlichen Gebrauch
der Marken, Preisdifferenzen und Uber Unterschiede zwischen Cham-
pagner und Wein verfehlt. Die Beschwerdefiihrerin hat ihre Marke wie im
damaligen Fall erneut fir den ganzen Oberbegriff "boissons alcooliques
(a I'exception des bieres)" eintragen lassen anstatt sie auf schweizerische
Weine zu beschranken, weshalb sie sich nun nicht auf ihre eingeschrank-
te Verwendung berufen kann, sondern fir die Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr wiederum ein strenger Massstab anzulegen ist (BGE 128 llI
99 E. 2c "Orfina"; BGE 121 111 381 E. 3e "Boss/Boks").

Seite 10



B-1297/2014

4.3 Der Zeichenvergleich ist, wie im Fall B-1396/2011, E. 4, von der teil-
weisen Ubereinstimmung der Markenworter "TSARINE" und "TSALLIN",
namentlich im untblichen Anlaut "Tsa-", gepragt. Nach standiger Recht-
sprechung bleibt der Wortbeginn einer Marke dem Publikum stérker in Er-
innerung (vgl. BGE 122 Il 390 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan",
BGE 36 Il 255 "Citrogen/Citrovin"), woflr bei der angefochtenen Marke
vom Beginn des ungewoéhnlichen Wortes "TSALLIN" und nicht von der
reinen Sachbezeichnung "Cave" auszugehen ist. Dieser Ubereinstim-
mung im Anlaut setzt der Konsonantenunterschied "-R-" zu "-LL-" in der
Wortmitte eher wenig entgegen. Zurecht betont die Beschwerdeflihrerin
aber, dass auch die Endungen "-INE" und "-IN" sich voneinander unter-
scheiden, insbesondere da das fir Weine bekannte, franzésische Wort
"Cave" eine franztsische Aussprache auch des Folgeworts "TSALLIN",
phonetisch also tsa(l)le ("Tsalla:"), nahelegt.

4.4 Der Sinngehalt "Zarin" verweist auf die frihere russische Herrscherli-
nie der Zaren. Fir die angesprochenen Verkehrskreise ist ohne Weiteres
erkennbar, dass es sich hier um eine historische Anspielung und keinen
rechtmassig geflhrten Adelstitel handelt, also mit "Tsarine" nur eine fan-
tasievolle und unbestimmt verherrlichende Aussage zur angeblichen Be-
schaffenheit ohne Angabe der tatsachlichen Herkunft der gekennzeichne-
ten Waren gemacht wird, denn die Ermordung des letzten Zaren vor bald
hundert Jahren ist weithin bekannt (1918; Lexikon der Geschichte Russ-
lands, Hans-Joachim Torke [Hrsg.], 1985, S. 255 f.; vgl. auch MICHAEL
SONTHEIMER, Der letzte Kaiser, in: Der Spiegel, 1/2012, S. 114 ff.; Urteil
der RKGE vom 19. Dezember 1997, veroffentlicht in sic! 1998, S. 199
E. 4 "Torres, Las Torres/Baron de la Torre"). Der Schutzumfang der Wi-
derspruchsmarke ist durch diesen erkennbar fantasievollen Sinngehalt
nicht eingeschrankt.

4.5 Schliesslich ist in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob
eine Verwechslungsgefahr besteht. Wahrend der Wortanfang "Tsa..." in
allen Landessprachen ungewd6hnlich und aufféllig wirkt, korrespondiert die
Wortendung "-in" erkennbar mit ihrer ebenfalls haufigen Entsprechung
"_ine", zum Beispiel in Vornamen wie "Jasmin / Jasmine", "Katrin / Katha-
rine", "Sabin / Sabine", womit dieser Unterschied im Erinnerungsbild der
Marken eher unaufféllig bleibt (vgl. auch das Urteil der Rekurskommission
fur geistiges Eigentum vom 10. Februar 2006, verdffentlicht in sic! 2006,
S. 339 ff. "s.Oliver/Olivia"). Angesichts des strengen Beurteilungsmass-
stabs Uberwiegen im Gesamteindruck, wie die Vorinstanz richtig festge-
stellt hat, die Ubereinstimmungen auch das Zusammenwirken mit dem
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abweichenden Mittelkonsonanten "-R-" / "-LL-" und die vorangestellte
Sachbezeichnung "Cave", so dass eine Verwechslungsgefahr bejaht
werden muss.

Die Beschwerde erweist sich daher als unbegriindet und ist abzuweisen.

5.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdefuhrerin aufzuerlegen, Uberdies ist der Beschwerdegegnerin zu-
lasten der Beschwerdefuihrerin eine angemessene Parteientschadigung
aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwWVG).

5.1 Die Gerichtsgebuhr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessfihrung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streit-
wert zwischen Fr. 50'000.— und Fr. 100'000.— anzunehmen (BGE 133 llI
492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungs-
wert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine
konkreten Anhaltspunkte fir einen hoéheren oder niedrigeren Wert der
strittigen Marke. Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 4'000.— festzulegen.

5.2 Die Parteientschadigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie all-
fallige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemass
Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschadigung aufgrund einer
detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird
keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschadigung auf
Grund der Akten fest. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin ihren Auf-
wand mit Stellungnahme vom 14. Mai 2014 auf Fr. 3'100.— beziffert, was
angemessen erscheint.

6.

Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde ans Bundesgericht weiter-
gezogen werden (Art. 73 des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht
vom 17. Juni 2005, SR 173.110) und ist daher rechtskraftig.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfiigung be-
statigt.

2.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.— werden der Be-
schwerdefuhrerin auferlegt und ihrem geleisteten Kostenvorschuss von
Fr. 4'000.— entnommen.

3.
Die Beschwerdefuhrerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteient-

schadigung von Fr. 3'100.— (inkl. MWST) zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

— die Beschwerdeflhrerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurlick)
— die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Akten zurlck)
— die Vorinstanz (Ref-Nr. 12427; Einschreiben; Vorakten zuriick)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Salim Rizvi

Versand: 7. November 2014
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