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Sachverhalt:

A.

Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 729'002 "ZARA" der Beschwer-
deflihrerin wurde am 27. Marz 2019 in Swissreg veroffentlicht. Sie ist fur
folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 43:

Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services
de restaurants; services de restaurants en libre-service; services de trai-
teurs; services de cafétérias; services de bars; services de snack-bars; ser-
vices de cafés; services de cantines; services hételiers; services de mai-
sons de vacances; services de motels; services de pensions; services de
creches d'enfants; location de salles de réunions; location de chaises,
tables, linge de table et verrerie.

B.

Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 26. Juni 2019
Widerspruch an die Vorinstanz und beantragte deren vollstandigen Wider-
ruf. Sie stitzte sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 525'926
"pasta ZARA (fig.)", die folgendes Aussehen hat

und fur folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 30:
Péates alimentaires fraiches, séches, conservées, surgelées, prétes a
l'usage.

C.

Mit Verfugung vom 21. November 2019 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch teilweise gut. Zur Begrindung flhrte sie im Wesentlichen aus, es
liege teilweise Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit vor, und zwar zwi-
schen den in Frage stehenden Teigwaren der Klasse 30 und services de
restauration (alimentation); services de restaurants; services de restau-
rants en libre-service; services de traiteurs; services de cafétérias; services
de bars; services de snack-bars; services de cafés; services de cantines
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der Klasse 43. Zwischen den genannten Waren und Dienstleistungen be-
stehe aus Konsumentensicht eine marktlogische Folge, die tber bloss the-
matische BerlUhrungspunkte und funktionelle Zusammenhange hinaus-
gehe. Aufgrund der Ubereinstimmung im Element "ZARA", das als weibli-
cher Vorname verstanden werde, bestehe Zeichenahnlichkeit. Im Gesamt-
eindruck bewirke die Ubernahme des pragenden Wortelements "ZARA"
unter Bericksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf die als gleich-
artig befundenen Waren und Dienstleistungen.

D.

Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdefiihrerin mit Eingabe vom
13. Januar 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie bean-
tragt die Aufthebung der vorinstanzlichen Verfligung und die Abweisung des
Widerspruchs unter Kosten- und Entschadigungsfolgen auch im erstin-
stanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

Zur Begrindung fuhrt sie im Wesentlichen aus, der Wortbestandteil
"ZARA" werde nicht als weiblicher Vorname verstanden, sondern als Hin-
weis auf das bekannte Textilunternehmen der Beschwerdefuhrerin. Es
liege daher keine Zeichenahnlichkeit vor. Weiter bestehe zwischen Teigwa-
ren und den in Frage stehenden Verpflegungsdienstleistungen keine
Gleichartigkeit. Im Gesamteindruck sei eine Verwechslungsgefahr vorlie-
gend aufgrund der ausserordentlichen Bekanntheit des angefochtenen
Zeichens ohnehin ausgeschlossen. "ZARA" werde auch in der Wider-
spruchsmarke als Hinweis auf das Unternehmen der Beschwerdeflihrerin
verstanden und kennzeichne nicht mehr die Beschwerdegegnerin.

E.

Mit Eingabe vom 17. Februar 2020 verzichtete die Vorinstanz auf eine Ver-
nehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begriindung im ange-
fochtenen Entscheid die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.

F.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 30. Marz 2020 beantragt die Beschwer-
degegnerin die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei,
unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdefihre-
rin.

Zur Begrundung flhrt sie im Kern aus, dem jlingeren Zeichen "ZARA"
komme kein abweichender Sinngehalt im Sinn eines Hinweises auf das
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Unternehmen der Beschwerdefuhrerin zu. Eine Zeichenahnlichkeit sei auf-
grund der Ubereinstimmung im Element "ZARA" zu bejahen. Weiter seien
Teigwaren und die in Frage stehenden Verpflegungsdienstleistungen
gleichartig. Die angefochtene Marke sei betreffend die in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen nicht bekannt. Im Ubrigen wére die behaup-
tete Bekanntheit von "ZARA" fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
im vorliegenden Fall ohnehin unbeachtlich. Im Gesamteindruck sei eine
Verwechslungsgefahr insbesondere angesichts der unveranderten Uber-
nahme des Hauptbestandteils "ZARA" der Widerspruchsmarke und der ge-
ringen Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu bejahen.

G.

Mit Replik vom 29. Juni 2020 halt die Beschwerdeflihrerin an den gestell-
ten Antragen fest und konkretisiert im Wesentlichen ihre bisherigen Vor-
bringen. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte sie die Durchflihrung
einer mundlichen Parteiverhandlung.

H.

Mit Duplik vom 14. August 2020 halt die Beschwerdegegnerin an den ge-
stellten Antragen fest. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchte sie um Ab-
weisung des Antrags der Beschwerdefihrerin auf Durchfihrung einer Par-
teiverhandlung. Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 17. August
2020 auf die Einreichung einer Duplik.

L.

Mit Verfigung vom 21. August 2020 wurde der Antrag der Beschwerdegeg-
nerin, auf die Durchfihrung einer Parteiverhandlung zu verzichten, abge-
wiesen. Die Parteien wurden mit Verfligung vom 3. September 2020 zur
beantragten Parteiverhandlung vorgeladen.

J.

Am 30. November 2020 fand eine mundliche und offentliche Parteiver-
handlung statt. An dieser nahmen die Beschwerdeflhrerin und die Be-
schwerdegegnerin teil. Die Vorinstanz hat vorgangig auf eine Teilnahme
verzichtet.

In ihrem Pladoyer machte die Beschwerdeflhrerin unter anderen Ausfih-
rungen zur Bekanntheit der Marke "ZARA". Auf entsprechenden Antrag hin
wurde der Beschwerdegegnerin die Mdglichkeit zur schriftlichen Stellung-
nahme eingeraumt.
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K.

Mit Stellungnahme vom 4. Dezember 2020 ausserte sich die Beschwerde-
gegnerin zum Pladoyer der Beschwerdeflhrerin. Diese wurde den Verfah-
rensbeteiligten zusammen mit dem Protokoll der Parteiverhandlung zuge-
stellt.

L.

Am 8. Januar 2021 dusserte sich die BeschwerdefUhrerin zur erwdhnten
Stellungnahme der Beschwerdegegnerin. Zum Protokoll wurden keine Be-
merkungen gemacht. In der Folge liessen sich die Parteien nicht mehr ver-
nehmen.

M.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird — soweit rechtserheblich —
im Folgenden eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e VGG). Auch die ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind
erfllt. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2,

2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer alteren
Marke ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-
gen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen sind umso héhere Anforderungen zu stellen, je ahn-
licher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr
besteht, wenn aufgrund der Ahnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu
befiirchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individu-
alisierungsfunktion beeintrachtigen (BGE 128 Il 445 E. 3.1 "Appenzeller
Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 128 11l 99 E. 2¢ "Orfina"; Letz-
terer m.H.).

2.2 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf
den Gedanken kommen kdnnen, die unter Verwendung identischer oder
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ahnlicher Marken angepriesenen Waren wirden angesichts ihrer Gblichen
Herstellungs- und Vertriebsstatten aus ein und demselben Unternehmen
stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Mar-
keninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des
BVGer B-1342/2018 vom 30. September 2020 E. 5.4 "APPLE/APPLE
BOUTIQUE" m.H.). Fur die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleis-
tungen sprechen eine einheitliche Wertschopfungskette, ein sinnvolles
Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, de-
ren marktubliche Verknipfung oder enge Zusammengehorigkeit mit glei-
chen Abnehmerkreisen und Vertriebsstatten (Urteil des BVGer
B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 4.2 "MILLESIMA/MILLEZIMUS"; vgl.
GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3,
Rz. 336 ff.; je m.H.).

2.3 Die Zeichenahnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 121 Il 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei kommt dem Zei-
chenanfang in der Regel eine grossere Bedeutung zu, da er besser im Ge-
dachtnis haften bleibt. Fir die Ahnlichkeit von Wortelementen sind der
Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend
(BGE 127 111 160 E. 2.b/cc "Securitas/Securicall"* m.H.). Der Wortklang wird
im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Auf-
einanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wort-
lange und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 IIl 382 E. 5a
"Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.H.). Eine Zeichenahnlichkeit kann auch
zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zu-
sammengesetzten Marke vorliegen. Dabei sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend fur den Ge-
samteindruck sind die pragenden Wort- oder Bildelemente, wahrend kenn-
zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen
(Urteil des BVGer B-2583/2018 vom 23. Juni 2020 E. 2.2 "Helsana. Enga-
giert fur das Leben/HELSINN Investment Fund [fig.]"; vgl. EUGEN MAR-
BACH, in: Schweizerisches Immaterialguter- und Wettbewerbsrecht, Bd.
[1I/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 930 f.; je m.H.).

2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hangt auch vom Schutzumfang
der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni
2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; m.H. auch zum
Folgenden). Der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich fiir schwache Marken ist
dabei kleiner als jener fir starke Marken. Schwach sind insbesondere Mar-
ken, deren pragende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark

Seite 6



B-256/2020

sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schopferischen
Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 1ll 382 E. 2a "Kamil-
losan/Kamillon, Kamillan"; JOLLER, a.a.0., Rz. 78 f.; je m.H.).

2.5 Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu verglei-
chenden Zeichen fir das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise
die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftli-
che Zusammenhange vermuten und namentlich annehmen, dass beide
gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen
(BGE 128 111 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina"; Urteil des BVGer B-3012/2012 vom
5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]"; je m.H.).

3.

Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise fur die im Widerspruch
stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Aus-
gangspunkt fur die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeich-
nis der alteren Marke (JOLLER, a.a.0., Rz. 51 m.H.).

Die in Frage stehenden Teigwaren der Klasse 30 werden als Massenartikel
des taglichen Bedarfs von einem breiten Publikum mit geringer Aufmerk-
samkeit nachgefragt (vgl. betreffend Lebensmittel des taglichen Bedarfs
Urteile des BVGer B-5557/2011 vom 19. September 2012 E. 7 "IR 852'825
[fig.)JCH 571'851 [fig.]"; B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 5 "Hero
[fig.)/Heera [fig.]"; MATTHIAS STADELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHAUSER, in:
David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz Basler
Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 167; je m.H.). Dartber hinaus werden
diese Produkte auch von Lebensmittelhdndlern und Fachpersonal aus dem
Bereich der Gastronomie nachgefragt. Bei Waren, die sowohl an Fach-
kreise als auch an Endverbraucher vertrieben werden, ist bei der Beurtei-
lung der Schutzfahigkeit der Marke in erster Linie das Verstandnis der
schweizerischen Endkonsumenten massgebend (vgl. Urteile des BVGer
B-336/2012 vom 4. April 2013 E. 4 "Ce'Real"; B-528/2016 vom 17. Mai
2017 E. 3 "MUFFIN KING"; je m.H.).

4.

Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt
voraus, dass die Marken fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil; vgl. hierzu auch vorn E. 2.2). Vor-
liegend stellt sich die Frage, ob péates alimentaires fraiches, séches, con-
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servées, surgelées, prétes a l'usage der Klasse 30 gleichartig sind mit ser-
vices de restauration (alimentation); services de restaurants; services de
restaurants en libre-service; services de traiteurs; services de cafétérias;
services de bars; services de snack-bars; services de cafés; services de
cantines der Klasse 43.

4.1 Die Beschwerdeflhrerin bringt in diesem Zusammenhang im Wesent-
lichen vor, das Anbieten von Teigwaren in Gastronomiebetrieben sei aus
Konsumentensicht keine marktlogische Folge der Herstellung von Teigwa-
ren. Eine Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit ergebe sich auch nicht
daraus, dass in Lebensmittelgeschaften Verpflegungsdienstleistungen an-
geboten wirden. Bei den "Pasta-Partys" von Teigwarenherstellern handle
es sich im Ubrigen um reine Hilfsdienstleistungen (vgl. Beschwerdeschrift,
Rz. 34 ff.; Replik, Rz. 2 ff.).

Die Beschwerdegegnerin halt dem entgegen, die Ubergédnge zwischen
Herstellung, Absatz und Verkauf von Teigwaren einerseits sowie den in
Frage stehenden Verpflegungsdienstleistungen andererseits seien flies-
send. Eine marktlogische Folge sei zu bejahen. Teigwarenhersteller wur-
den im Rahmen einer vertikalen Integration auch Gastronomie-Dienstleis-
tungen erbringen (z.B. "Pasta ZARA-Partys"). Im Ubrigen wiirden nicht nur
klassische Restaurants, sondern auch weitere Gastronomiebetriebe und
Lebensmittelladen Teigwaren anbieten (vgl. Beschwerdeantwort, Rz. 8 ff,;
Duplik, Rz. 4 ff.).

4.2 Die ehemalige Eidgendssische Rekurskommission fur Geistiges Eigen-
tum (RKGE) bejahte in ihrer Rechtsprechung die Gleichartigkeit zwischen
Confiserie- und Backwaren einerseits und Restaurationsdienstleistungen
andererseits. Konditoreien und Backereien wirden ihre Produkte oft auch
in einem angegliederten Kaffeehaus verkaufen, weshalb hier eine selb-
standige, markttbliche Ergénzung ihres Warenangebots vorliege (vgl. Ent-
scheide der RKGE vom 15. Oktober 2003, veroffentlicht in sic! 2004 S. 226
"Vialetto [fig.]/Vialetto [fig.] II" sowie vom 7. Februar 2005, veroffentlicht in
sic! 2005 S. 385 "Prince [fig.]/Le p’tit Prince").

Demgegentber verneinte die RKGE eine Gleichartigkeit zwischen alkoho-
lischen Getranken einerseits und der Verpflegung sowie Beherbergung von
Gasten andererseits. Es sei keineswegs Ublich, dass Inhaber von Marken
fur alkoholische Getranke unter der gleichen Marke zusatzlich Dienstleis-
tungen wie die Verpflegung und Beherbergung von Gasten erbringen.
Diese seien aus Sicht des Endkonsumenten als wirtschaftlich voneinander
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unabhangige Angebote zu beurteilen, sodass keine marktibliche Verknlip-
fung vorliege (Entscheid der RKGE vom 18. September 2001, veroéffentlicht
in sic! 2002 S. 170 "Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.]"; vgl. fir eine Rechtspre-
chungsulbersicht JOLLER, a.a.0., Rz. 337 m.H.).

4.3 In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wurde in Ab-
grenzung zum soeben zitierten Fall "Smirnoff (fig.)/Smirnov (fig.)" die
Gleichartigkeit zwischen Zigarren und dem Betrieb eines Zigarrensalons
bejaht. Wahrend in Restaurants unterschiedliche Lebensmittel angeboten
wurden, wirden in Zigarrensalons in erster Linie Zigarren zum Angebot ge-
bracht. Die in Frage stehenden Verkehrskreise wirden daher sehr wahr-
scheinlich davon ausgehen, dass die Herstellung der Zigarren und der Be-
trieb des Zigarrensalons unter derselben oder einer ahnlichen Marke erfol-
gen oder diese aus demselben oder miteinander verbundenen Unterneh-
men stammen wirden (vgl. Urteil des BVGer B-2630/2012 vom 4. Juli 2013
E. 5.2.1.2. f. "LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABANOS"). Wei-
ter wurde die Gleichartigkeit zwischen Wein und dem Betrieb einer
Weinbar bejaht. Es liegen eine zusammenhangende Wertschépfungskette
sowie marktubliche Verknupfung auf Grund von einheitlichen Waren, ahn-
lichen Vertriebsstatten mit Degustationen und Weinverkaufen in Gaststat-
ten sowie Ubereinstimmenden Abnehmerkreisen vor (Urteil des BVGer
B-5530/2013 E. 5.2 "MILLESIMA/MILLEZIMUS").

4.4 \Vor diesem Hintergrund fragt sich, ob der vorliegende Fall eher mit der
Rechtsprechung zu Confiserie- und Backwaren oder aber mit jener zu al-
koholischen Getranken vergleichbar ist. Konditoreien und Backereien stel-
len ihre Confiserie- und Backwaren Ublicherweise in ihrem Geschéaft her
und verkaufen sie direkt, da viele ihrer Produkte leicht verderblich sind. Der
Betrieb eines angegliederten Kaffeehauses liegt damit auf der Hand und
wird von den Endabnehmern als marktlogische Folge der Herstellung und
des Verkaufs von Confiserie- und Backwaren wahrgenommen. Auch Wein-
hersteller bieten die von ihnen hergestellten Waren oft bei Degustationen
in Form von Verpflegungsdienstleistungen an. Die Hersteller getrockneter
Teigwaren setzen ihre Produkte demgegentber in der Regel tber Gross-
handler, Supermarkte und allenfalls Uber Feinkostladen ab. Die meisten
von ihnen bieten ihre Produkte dem Endkonsumenten nicht in Form von
Verpflegungsdienstleistungen an. So betreiben beispielsweise die beiden
grossen Schweizer Teigwarenhersteller "Pasta Premium AG" und "Pasta
Roéthlin AG" zwar Fabrikladen, jedoch werden dort getrocknete und ver-
packte Teigwaren als Geschenke und nicht etwa in Form von Verpflegungs-
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dienstleistungen angeboten (<https://www.pasta-premium.com/index.ph-
p/de/ueber-uns/fabrikladen>; <https://www.kernser-pasta.ch/kernser-fin-
den/fabrikladen>, besucht im Januar 2021). Die Herstellung und der Ver-
kauf an den Detailhandel bilden demnach den Hauptabsatzmarkt von Her-
stellern getrockneter Teigwaren. Ein Angebot im Rahmen eines betriebs-
nahen Restaurationsbetriebs findet demgegenuiber Ublicherweise nicht
statt. Getrocknete Teigwaren sind anders als Confiserie- und Backwaren in
der Regel gerade nicht leicht verderblich. Auch ist nicht davon auszugehen,
dass Gastronomiebetriebe Ublicherweise Uber die aufwandigen Einrichtun-
gen zur Herstellung getrockneter Teigwaren verfigen. Vor diesem Hinter-
grund lasst sich der hier zu entscheidende Fall mit dem Marktumfeld von
Kaffeehausern, die in der Nahe von Backereien und Konditoreien liegen,
kaum vergleichen.

4.5 Das Angebot von getrockneten und insbesondere frischen selbst her-
gestellten Teigwaren im Rahmen von Verpflegungsdienstleistungen er-
scheint in gewissen Konstellationen zwar durchaus maoglich, so etwa Uber
Caterings, in Take-Aways, Lebensmittelgeschaften oder weiteren Gastro-
nomiebetrieben (vgl. die einschlagigen Beispiele in der Duplik, insbeson-
dere Rz. 8). Auch bieten Restaurants vermehrt hausgemachte Produkte
und zurzeit auch Hauslieferungen an. Allerdings fihren auch diese Ent-
wicklungen nicht dazu, dass die Endabnehmer in einem klassischen Res-
taurant oder einem sonstigen Gastronomiebetrieb im Sinn einer marktlogi-
schen Folge annahmen, dass der Dienstleistungserbringer die Teigwaren
selbst hergestellt hatte. Die Situation ist daher zumindest zur Zeit vergleich-
bar mit dem bereits erwahnten Entscheid der RKGE zu "Smirnoff
(fig.)/Smirnov (fig.)". Die Herstellung, der Absatz und der Verkauf von Teig-
waren einerseits und das Erbringen von Verpflegungsdienstleistungen an-
dererseits werden im hier zu entscheidenden Fall von den Endkonsumen-
ten nicht als einheitliches Leistungspaket wahrgenommen. Auch wenn
punktuelle Uberschneidungen in der Wertschopfungskette nie ganz ausge-
schlossen werden kdnnen, kann vorliegend nicht von einer marktiblichen
Verknlpfung der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ausge-
gangen werden (vgl. MARBACH, a.a.0., Rz. 859 m.H.).

4.6 Weiter werden in Restaurants, aber auch in Lebensmittelgeschaften
und weiteren Gastronomiebetrieben, wo die in Frage stehenden Verpfle-
gungsdienstleistungen erbracht werden kénnen, zahlreiche Nahrungsmit-
tel und nicht nur Teigwaren angeboten. Das Angebot bzw. Sortiment ist im
Vergleich zu demjenigen eines Zigarrensalons oder einer Weinhandlung
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viel weniger spezifisch. Das markenrechtliche Spezialitatsprinzip wirde re-
lativiert, wenn man eine Gleichartigkeit zwischen Teigwaren und Verpfle-
gungsdienstleistungen allein deshalb bejahen wiirde, weil Restaurants, Le-
bensmittelgeschafte und andere Betriebe neben diversen Produkten auch
Teigwaren anbieten (vgl. zum Spezialitatsprinzip EUGEN MARBACH, Gleich-
artigkeit — ein markenrechtlicher Schllsselbegriff ohne Konturen, ZSR
2001, S. 257 f.). Aus ahnlichen Uberlegungen wird denn auch eine Gleich-
artigkeit zwischen Waren und der Verkaufsdienstleistung Detailhandel
(Klasse 35) verneint, da letztlich sdmtliche Konsumwaren via Detailhandel
verkauft werden kénnen (vgl. Urteil des BVGer B-1327/2019 vom 9. Sep-
tember 2019 E. 4.2 "MOBALPA/Mobalpa"; MARBACH, a.a.0O., Rz. 855; je
m.H.).

4.7 Die von der Beschwerdegegnerin mehrfach angefiihrten "Pasta ZARA-
Partys" (vgl. bereits Widerspruchsschrift vom 26. Juni 2019, Rz. 17; Be-
schwerdeantwort, Rz. 14; Duplik, Rz. 5) werden von der Beschwerdegeg-
nerin selbst als "Werbeaktion" bezeichnet. Weiter wird die Pasta im Rah-
men dieser Partys offenbar haufig kostenlos angeboten (vgl. den Text
"Pasta ZARA Party, kosten Sie, um es zu glauben..." in Beilage Nr. 6 zur
Widerspruchsschrift vom 26. Juni 2019). Vor diesem Hintergrund erschei-
nen die in Frage stehenden Veranstaltungen als reine Hilfsdienstleistun-
gen, die lediglich der Promotion eines anderen Angebots dienen, ohne
dass ihnen eine wirtschaftlich selbstandige Funktion zukdme (vgl. Urteil
des BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 4.7 "FACEBOOK/Stress-
Book"; MARBACH, a.a.0., Rz. 1330; je m.H.). Auch handelt es sich bei den
"Pasta ZARA-Partys" nicht um eine eigenstandige Fertigungsstufe im Rah-
men einer vertikalen Integration. Im Ubrigen wére der effektive Markenge-
brauch (Veranstaltung der "Pasta ZARA-Partys" durch die Beschwerde-
gegnerin) vorliegend ohnehin nicht massgebend. Im Widerspruchsverfah-
ren wird zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr einzig auf den Regis-
tereintrag abgestellt, solange nicht der Markengebrauch streitig ist (vgl. Ur-
teil des BVGer B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 7.1 "Manufactum/es-
presso manufactum"; JOLLER, a.a.0., Rz. 120).

4.8 Schliesslich beruft sich die Beschwerdegegnerin betreffend Waren-
und Dienstleistungsgleichartigkeit auf den Entscheid der 5. Beschwerde-
kammer des Amts der Europaischen Union flir geistiges Eigentum (EUIPO)
vom 2. Februar 2018 betreffend die Falle Nr. R0359/2015-5 und
R0409/2015-5 sowie den Entscheid der 4. Beschwerdekammer des
EUIPO vom 8. Mai 2020 betreffend den Fall Nr. R 2040/2019-4 (vgl. Be-

Seite 11



B-256/2020

schwerdeantwort, Rz. 18; Duplik, Rz. 18; Beilage Nr. 14 zur Beschwerde-
antwort sowie Beilage Nr. 33 zur Duplik). Auslandische Entscheide kénnen
indessen nur im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitbe-
ricksichtigt werden; eine prajudizielle Wirkung geht ihnen ab (vgl. BGE 130
Il 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer B-5972/2017 E. 6.6 "Medical
Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; je m.H.). Im vorliegenden Fall iber-
zeugen die in den genannten Entscheiden angeflihrten Griinde fir eine
Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen auch
im Rahmen einer rechtsvergleichenden Betrachtung nicht. So leuchtet ins-
besondere nicht ein, weshalb eine gleiche Zweckbestimmung (die Ernah-
rung im Allgemeinen) vorliegen sollte (vgl. Entscheid der 5. Beschwerde-
kammer des EUIPO vom 2. Februar 2018, Rz. 144 f. sowie Entscheid der
4. Beschwerdekammer des EUIPO vom 8. Mai 2020, Rz. 89 f.; vgl. sodann
STEFFEN REINHARD, Gegenstand und Prifungsmassstab markenrechtli-
cher Verwechslungsgefahr, Tubingen 2020, S. 42 f. m.H.). Angesichts der
bereits diskutierten Rechtsprechung in der Schweiz (vorn E. 4.2 ff.) lassen
auch die angeflihrten europaischen Entscheide kein anderes Auslegungs-
resultat zu.

4.9 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den in Frage ste-
henden Teigwaren der Klasse 30 und den eingangs erwahnten Verpfle-
gungsdienstleistungen der Klasse 43 keine Waren- und Dienstleistungs-
gleichartigkeit besteht.

5.

5.1 Mangels Gleichartigkeit der einander gegenuberstehenden Waren und
Dienstleistungen erlbrigt sich die Prifung der tbrigen vorgebrachten Ar-
gumente betreffend Zeichenahnlichkeit und Verwechslungsgefahr (vgl.
MARBACH, a.a.0., Rz. 702; Urteil des BVGer B-644/2011 vom 17. Novem-
ber 2011 E. 4 "Dole [fig.]/Dole [fig.]"; je m.H.). Auch auf die von beiden Par-
teien vorgebrachten Argumente betreffend Rechtsmissbrauch braucht vor-
liegend nicht eingegangen zu werden.

5.2 Die Vorinstanz hat den Widerspruch nach dem Gesagten zu Unrecht
teilweise gutgeheissen. Ziffer 1 und 2 der angefochtenen Verfigung sind
folglich aufzuheben und die vorliegende Beschwerde gutzuheissen. Der
Widerspruch ist vollstandig abzuweisen und die Vorinstanz anzuweisen,
die Marke CH 729'002 "ZARA" auch fir die Dienstleistungen services de
restauration (alimentation); services de restaurants; services de restau-
rants en libre-service; services de traiteurs; services de cafétérias; services
de bars; services de snack-bars; services de cafés; services de cantines
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der Klasse 43 ins Schweizerische Markenregister einzutragen. Da die Be-
schwerde bereits wegen mangelnder Waren- und Dienstleistungsgleichar-
tigkeit gutgeheissen wird, ertibrigt es sich, der Beschwerdegegnerin noch
einmal eine Frist zur Stellungnahme anzusetzen (vgl. Stellungnahme der
Beschwerdegegnerin vom 4. Dezember 2020, Rz. 9, in der sie um die An-
setzung einer Frist fir den Fall ersuchte, dass sich das an der Parteiver-
handlung von der Beschwerdeflihrerin Vorgebrachte sowie die eingereich-
ten Beweismittel als entscheidwesentlich erweisen sollten).

6.

6.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-
gegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Als unterliegende Partei ist
sie zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschadigung an die
Beschwerdeflihrerin zu verpflichten (Art. 64 Abs. 1 und Abs. 3 VWVG i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und
Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Fur die in der Replik eventualiter beantragte Auferlegung von
Entschadigungspflichten gegentber der Vorinstanz besteht im vorliegen-
den Fall kein Anlass (vgl. Replik, S. 1).

6.2 Die Gerichtsgebuhr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessfliihrung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen
(Art. 63 Abs. 4°s VWVG, Art. 2 VGKE). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist daflr ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4
VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der
Widersprechenden an der Léschung, beziehungsweise der Widerspruchs-
gegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Mangels
anderer relevanter Angaben ist der Streitwert nach Erfahrungswerten auf
Fr. 50'000.— bis Fr. 100'000.— festzulegen (BGE 133 Ill 492 E. 3.3 Turbi-
nenfuss m.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Ver-
fahren auszugehen.

6.3 Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin hatte auf eine Parteiver-
handlung verzichtet werden kdnnen (vgl. hierzu vorn Sachverhalt Buchsta-
ben "G" und "H"). Soweit sie damit geltend macht, dass sie fir die aus der
Parteiverhandlung resultierenden Kosten nicht aufzukommen hatte, geht
sie darliber hinweg, dass es bei der Frage der Verwechslungsgefahr zweier
Marken um "civil rights" im Sinn von Art. 6 Ziff. 1 EMRK geht (vgl. nur Ur-
teile des EGMR Martinie gegen Frankreich vom 12. April 2006, 58675/00,
Recueil CourEDH 2006-VI S. 47 §§ 26 ff. sowie Hiro Balani gegen Spanien
vom 9. Dezember 1994, 18064/91, Serie A Bd. 303-B § 28; JENS MEYER-
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LADEWIG/STEFAN HARRENDORF/STEFAN KONIG, in: EMRK — Europaische
Menschenrechtskonvention Handkommentar, 4. Aufl., 2017, Art. 6, Rz. 5,
12 m.H.). Beim Recht an einer Marke geht es um vermégenswerte Rechte
(vgl. neben den soeben zitierten Urteilen auch vorn E. 6.2), womit die vor-
liegend zu entscheidende Auseinandersetzung in den Anwendungsbereich
von Art. 6 Ziff. 1 EMRK fallt. Ein Verzicht auf eine 6ffentliche Parteiverhand-
lung ware demnach nur in klar umrissenen Ausnahmefallen zulassig (zu
den Voraussetzungen im Einzelnen Urteil des EGMR Ramos Nunes de
Carvalho e SA gegen Portugal vom 6. November 2018, 55391/13,
57728/13 und 74041/13, §§ 188 ff. m.H. auf Martinie gegen Frankreich,
a.a.0., §§ 39 ff.; vgl. auch BGE 144 Il 442 E. 2.2 und 2.6 sowie Urteil des
BGer 2E_1/2018 vom 25. Oktober 2019 E. 2.2.2). Vorliegend waren die
Voraussetzungen fir einen solchen ausnahmsweisen Verzicht nicht erfullt.
Vor diesem Hintergrund sind auch die Kosten flir die Parteiverhandlung
von der Beschwerdegegnerin zu tragen. Die Gerichtsgeblhr fir das vorlie-
gende Beschwerdeverfahren ist damit auf insgesamt Fr. 5'500.— festzuset-
zen und der unterliegenden Beschwerdegegnerin gesamthaft aufzuerle-
gen.

6.4 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 de-
taillierten Kostennote fest. Vorliegend hat die Rechtsvertreterin der Be-
schwerdeflhrerin keine Kostennote eingereicht. Eine Verpflichtung des
Gerichts, die Parteien ausdricklich zur Einreichung einer Kostennote auf-
zufordern, besteht nicht. Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst dann,
wenn die Rechtsvertreter die Einreichung einer Kostennote auf Aufforde-
rung hin in Aussicht stellen, falls sich der notwendige Vertretungsaufwand
— wie vorliegend — aufgrund der Aktenlage zuverlassig abschatzen lasst
(vgl. Art. 14 Abs. 2 VGKE; MICHAEL BEUSCH, in: Kommentar zum Bundes-
gesetz Uber das Verwaltungsverfahren [VWVG], 2. Aufl., 2019, Rz. 17 zu
Art. 64). Unter Wirdigung samtlicher massgeblicher Berechnungsfaktoren
erscheint eine Parteientschadigung in der Hohe von Fr. 4'600.— fur das vor-
liegende Beschwerdeverfahren angemessen.

6.5 Da der Widerspruch neu vollstandig abzuweisen ist, sind auch die
vorinstanzlichen Kosten neu zu verlegen. Die Widerspruchsgeblhr betrug
Fr. 800.— und verblieb bei der Vorinstanz (Ziffer 3 der vorinstanzlichen Ver-
fugung). Sie wurde gemass Verfahrensausgang je halftig von der Be-
schwerdeflhrerin und der Beschwerdegegnerin getragen (vgl. Ziffer 4 der
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vorinstanzlichen Verfligung). Da der Widerspruch neu vollstandig abzuwei-
sen ist, hat die Beschwerdegegnerin der Beschwerdefihrerin die von ihr
geleistete Halfte der Widerspruchsgebiihr in der Héhe von Fr. 400.— fir das
vorinstanzliche Verfahren zuriickzuerstatten.

6.6 Die Parteikosten wurden im vorinstanzlichen Verfahren wettgeschla-
gen (vgl. Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfigung). Da der Widerspruch neu
vollstandig abzuweisen ist, ist auch die vorinstanzliche Parteientschadi-
gung nach Massgabe des Unterliegens zu verlegen. Die Beschwerdegeg-
nerin hat der Beschwerdefuhrerin nach den Richtlinien der Vorinstanz im
Fall eines einfachen Schriftenwechsels eine Parteientschadigung von
Fr. 1'200.— fur das vorinstanzliche Verfahren auszurichten (vgl. Richtlinien
in Markensachen des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum
vom 1. Januar 2019, Teil 1, Ziffer 7.3.2.2, S. 48). Ziffer 4 der vorinstanzli-
chen Verfiigung ist somit aufzuheben.

7.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Ver-
fugung (Art. 73 BGG). Es erwachst demnach mit Er6ffnung in Rechtskraft.

(Dispositiv nachste Seite)
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Ziffer 1 und 2 der Verfligung der
Vorinstanz im Widerspruchsverfahren Nr. 100816 vom 21. November 2019
werden aufgehoben. Der Widerspruch wird vollstandig abgewiesen und die
Vorinstanz angewiesen, die Marke CH 729'002 "ZARA" auch fur die Dienst-
leistungen services de restauration (alimentation); services de restaurants;
services de restaurants en libre-service; services de traiteurs; services de
cafétérias; services de bars; services de snack-bars; services de cafés;
services de cantines der Klasse 43 ins Schweizerische Markenregister ein-
zutragen.

2,

Die Verfahrenskosten von Fr. 5'5600.— werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Eréffnung dieses Urteils zu
Gunsten der Gerichtskasse zu Uberweisen. Der geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 4'500.— wird der Beschwerdefiihrerin zurlickerstattet.

3.

Ziffer 4 der vorinstanzlichen Verfigung wird aufgehoben. Die Beschwerde-
gegnerin hat der Beschwerdefuhrerin ihren Anteil an der Widerspruchsge-
bihr in der H6he von Fr. 400.— zu entrichten.

4.

Die Beschwerdegegnerin hat der BeschwerdefUhrerin fur das vorliegende
und das vorinstanzliche Verfahren zusammen eine Parteientschadigung in
der Héhe von insgesamt Fr. 5'800.— zu entrichten.
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5.
Dieses Urteil geht an:

— die Beschwerdeflhrerin (Einschreiben; Beilagen: Rickerstattungs-
formular und Beschwerdebeilagen zurlick)

— die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein
und Akten zurick)

— die Vorinstanz (Ref-Nr. 100816; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zu-
ruck)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Martin Kayser Julian Beriger

Versand: 4. Februar 2021
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