IGE | IPI Swiss Federal Institute of Intellectual Property info@ipi.ch | www.ige.ch

Verfugung
im Widerspruchsverfahren Nr. 104289
in Sachen

FWG (Management) AG
Zurichstrasse 131
8600 Diibendorf

Widersprechende Partei
vertreten durch

TIMES Attorneys
Feldeggstrasse 12

8024 Zirich

CH-Marke Nr. 813754 - NOOCH

gegen

MRJ Concept Sarl
Avenue Général Guisan 44
1009 Pully

Widerspruchsgegnerische Partei
CH-Marke Nr. 820030 - Noche

Gestutzt auf Art. 31 ff. i.V.m. Art. 3 des Bundesgesetzes ber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Verordnung
des IGE Uber Gebulhren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes Uber das
Verwaltungsverfahren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgenéssische Institut fur Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Institut)
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in Erwagung gezogen:

I. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die CH-Marke Nr. 820030 «Noche» (nachfolgend angefochtene Marke) wurde am 11.09.2024 in Swissreg
veroffentlicht. Sie ist, soweit hier interessierend, fir folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

2. Am 11.12.2024 erhob die widersprechende Partei gegen die Eintragung dieser Marke teilweise
Widerspruch und beantragte deren Widerruf im unter Ziffer 1 genanntem Umfang.

3. Die widersprechende Partei stitzt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 813754 «NOOCH» (nachfolgend
Widerspruchsmarke), die u.a. fir folgende Dienstleistungen eingetragen ist:

Klasse 43: Verpflegung von Gésten; Verpflegung von Gésten in Restaurants mit Lieferservice und Take
Away; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gésten; Restaurantdienstleistungen;
Catering; Betrieb von Restaurants, Bars und Kaffees; Take-away-Restaurantdienstleistungen bei denen
man das Essen in einem virtuellen Online-Restaurant bestellen kann; Bereitstellen von Informationen im
Bereich der Verpflegung von Gésten.

4. Mit Verfiigung vom 12.12.2024 wurde die widerspruchsgegnerische Partei zur Einreichung einer
Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert. Innert Frist wurde keine Stellungnahme eingereicht.

5. Mit Verfiigung vom 28.01.2025 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

Auf die einzelnen Ausfiihrungen der widersprechenden Partei wird, soweit sie fiir den Entscheid
rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwagungen eingegangen.

Il. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemass Art. 31 Abs. 1i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer alteren Marke gegen die
Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der
Veroffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begriindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist
auch die Widerspruchsgebihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde 16.03.2022 hinterlegt, die angefochtene Marke 18.04.2024. Die
widersprechende Partei ist daher Inhaberin der alteren Marke und gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG zum
Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der
notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebiihr wurde rechtzeitig bezahilt.
Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

llIl. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgriinde

Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer alteren
Marke ahnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
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B. Vergleich der Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden
Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kdnnen, die unter der
Verwendung ahnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen wiirden angesichts ihrer
Ublichen Herstellungs- oder Vertriebsstatten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch
wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen
hergestellt. Eine ibereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder
Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag fir sich allein noch keine Gleichartigkeit zu
begriinden, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfillt. In der Markenpraxis
haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argument fiir oder gegen die
Gleichartigkeit gelten kénnen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff.
mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2. Fir die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Ubereinstimmungen zwischen dem
Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis. Es geht um die
Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen
als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Blosse thematische Zusammenhange genligen dagegen nicht.
Auch verfiigen Dienstleistungen oft zwangslaufig liber gewisse Berlihrungspunkte, ohne deswegen, im
Sinne einer Ubereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen
die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben
Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2).

3. Die angefochtene Marke ist in der Klasse 43 fiir services de restauration (alimentation); hébergement
temporaire eingetragen.

4. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von
Gésten; Restaurantdienstleistungen in derselben Klasse sind hierzu offensichtlich identisch, womit von
Gleichheit samtlicher Dienstleistungen ausgegangen werden kann. Hierzu erlbrigen sich weitergehende
Ausflihrungen.

5. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit samtlicher Vergleichsdienstleistungen zu
bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenahnlichkeit zu prifen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genligend unterscheiden, aufgrund des
Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen
interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder
weniger verschwommene Erinnerungsbild des friiher wahrgenommenen anderen Zeichens
gegenubersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche
geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedachtnis haften zu bleiben (vgl.
Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2. In casu stehen sich die reinen Wortmarken «NOOCH» (Widerspruchsmarke) und «Noche» (angefochtene
Marke) gegentiber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, die angefochtene
Marke demgegentber in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fallt kennzeichnungsmassig nicht ins
Gewicht (vgl. Bundesverwaltungsgericht [in der Folge: BVGer] B-4728/2014, E.5.3.1, WINSTON / Wilson,
abrufbar unter www.bvger.ch), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des
Gesamteindrucks in der Regel nicht pragt (BVGer B-953/2013, E. 2, CIZELLO / SCIELO).

3. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt,
wobei geméss Rechtsprechung eine Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel geniigt, um eine
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Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008,
295, sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Das Schriftbild wird vor allem durch die

Wortlange und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet.

Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedachtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der
Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbilds eine gréssere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen

Silben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

Schriftbildlich sind sich die Vergleichszeichen sehr ahnlich: Sie verfligen Uber eine identische Anzahl
Buchstaben (fiinf) und stimmen in vier der flinf Buchstaben (N-O-C-H) iberein. Der jeweilige Zeichenbeginn
NO- ist identisch. Ausser dem zusatzlichen Buchstaben E bei der angefochtenen Marke bzw. dem Doppel-
O bei der Widerspruchsmarke setzen sich die Zeichen aus den genau gleichen Buchstaben zusammen,
beide beginnen mit NO- und enthalten die Buchstabenfolge CH. Die Ubereinstimmung in vier der funf
Buchstaben (N-O-C-H) flihrt zu einer offensichtlichen Zeichenahnlichkeit im Schriftbild.

Auch phonetisch sind sich die Zeichen sehr ahnlich: Die Vokalfolge ist zwar leicht verschieden, so O-O zu
O-E, wobei der Buchstabe E je nach Aussprache unbetont bleibt. Die einzigen Unterschiede bestehen im
doppelten O bei der Widerspruchsmarke sowie im zusatzlichen Schlussbuchstaben E bei der
angefochtenen Marke, welcher je nach Aussprache stimmlich nicht hervorgehoben wird. Der Doppel-O bei
der Widerspruchsmarke kann wie ein einfaches O (so beispielsweise auf Deutsch) - und somit gleich wie
die angefochtene Marke ausgesprochen werden - oder aber wie ein englisches U (wie beispielsweise beim
englischen Wort moon) ausgesprochen werden. Klanglich sind diese beide Varianten sehr ahnlich zum
Klang bei der angefochtenen Marke. Insgesamt sind diese Unterschiede jedenfalls nicht so markant, dass
sie die Tatsache, dass beide Marken mit derselben Silbe beginnen und aus quasi denselben Buchstaben
aufgebaut sind, in den Hintergrund drangen kénnten.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillklrlich auch gedanklich verarbeitet, was er hort und liest,
kann fir den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen
neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich
hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Héren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich
aufdrangen, dominieren regelmassig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen
Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass
sich das Publikum durch einen ahnlichen Klang oder ein ahnliches Schriftbild tduschen lasst (Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsatzlich auf die Landessprachen
abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden beriicksichtigt, wenn
ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden
kann. Ob dem so ist, wird grundsatzlich in jedem Einzelfall geprift. Das Zeichenverstandnis richtet sich
nach den angesprochenen Verkehrskreisen, wobei nebst Worten und Ausdriicken in einer der
schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch erkannt werden, soweit diese zum
Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehéren (vgl. BVGer B-3328/2015, E. 8.3.1,
STINGRAY / ROAMER STINGRAY, BVGer B-1269/2020, E. 5.3, QUANTEX / Quantedge [fig.]). Die
massgeblichen Dienstleistungen richten sich vorliegend v.a. ans breite Publikum (vgl. lll. D, Ziff. 3
nachfolgend).

Die Widerspruchsmarke heisst NOOCH. Dabei handelt es sich um eine Neuwortbildung ohne bestimmten
Sinngehalt und folglich um ein Fantasiezeichen (vgl. z.B. www.onelook.com, besucht am 05.05.2025). Die
diesbeziglichen Ausfiihrungen der widersprechenden Partei dahingehend, dass das Zeichen stets als
fantasievolle Referenz auf die Bedeutung «Nudeln mampfen» verwendet werde, was einigen Abnehmern
bekannt sei, fiihren indessen keineswegs dazu, dass das Zeichen von samtlichen Schweizer Abnehmern
nicht mehr als Fantasiebegriff wahrgenommen wird.

Die angefochtene Marke heisst Noche. «Noche» bedeutet im Spanischen «Abend, Nacht» (vgl. z.B.
www.pons.com, besucht am 05.05.2025). Jedoch zahlt Spanisch nicht zu den Prifsprachen (vgl.
Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6). Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Entscheid «Jean Leon / Don
Leone» zwar darauf hingewiesen, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass der Schweizer
Durchschnittskonsument den spanischen Grundwortschatz verstehe (BVGer B-3824/2015, E. 7.2, Jean
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Leon / Don Leone). In Bezug auf «Noche» bezweifelt das Institut jedoch, dass dieser Begriff in
Alleinstellung vom Schweizer Publikum sogleich als spanischer Ausdruck wahrgenommen wird, zumal er in
den Landessprachen keine Bedeutung hat und in diesen unterschiedlich tibersetzt wird, so im Deutschen
mit «Abend, Nacht», im Franzdsischen mit «nuit, soiréey, im Italienischen mit «sera, notte», im
Ratoromanischen mit «saira, notg» (vgl. www.pons.com sowie www.pledarigrond.ch, besucht am
05.05.2025). Auch im Englischen lautet die Ubersetzung unterschiedlich, so «evening, night». Folglich
kommt der spanische Begriff «kNoche» den Landessprachen (sowie dem Englischen) nicht sehr nahe und
es kann dementsprechend davon ausgegangen werden, dass dieser Sinngehalt dem
Durchschnittsabnehmer in der Schweiz unbekannt ist (vgl. zu den Spanischkenntnissen des Publikums in
der Schweiz z.B. auch Entscheid des Instituts, W102164, IIl. C, Ziff. 6, BONITA / Bonica, abrufbar in der
Prifungshilfe des Instituts, unter https://ph.ige.ch/ph). Folglich wird auch die angefochtene Marke von den
Abnehmern als Fantasiezeichen wahrgenommen.

Somit handelt es sich aus der Sicht einer Mehrheit des massgeblichen Publikums bei beiden Zeichen um
Fantasiezeichen ohne bestimmten Sinngehalt. Fir die des Spanischen kundigen Abnehmer ist der
Sinngehalt zwar verschieden. Er ist jedoch nicht derart, dass er die grossen Ahnlichkeiten auf phonetischer
und visueller Ebene kompensieren kdnnte, zumal insbesondere in schriftbildlicher Hinsicht aufgrund der
grossen Ahnlichkeit die Gefahr des Uberlesens der Unterschiede besteht. Die strengen Anforderungen der
Rechtsprechung an eine kompensierende Wirkung eines (gegebenenfalls) unterschiedlichen Sinngehalts
sind somit vorliegend nicht erfillt, zumal ein allfalliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts eine
Ahnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren vermag, dass die eine Marke
einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung
einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkirlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart
bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese
Assoziation nicht oder vollig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende
Sinngehalt beim Horen und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrangt (BGE 121 11l 377,
E. 2b - BOSS / BOKS; vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen), was vorliegend
nicht zutrifft.

10. Somit ist die Zeichenahnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prifen.

D. Verwechslungsgefahr

5/8

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren
Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem
Hintergrund der gesamten Umstande des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die
Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen
Schutz der Inhaber der alteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berticksichtigen, fir welche
Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegentiiberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,
Teil 6, Ziff. 6.5).

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher
Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei
«Massenartikeln des taglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unter-
scheidungsvermdgen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf
einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschrankt bleibt.

Bei den Dienstleistungen zur Verpflegung von Gésten; Restaurantdienstleistungen in der Klasse 43, welche
sich an den Durchschnittskonsumenten richten, handelt es sich um solche, welche mit einer gewissen
Regelmassigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (vgl. z.B.
BVGer B-2420/2020, E. 5.2, TISSOT [fig.] / SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Biel - TISSOT ARENA
Biel [fig.]; Entscheid des Instituts Nr. 100930, Ill. E. Ziff. 3, CHEZ VRONY [fig.] / BARACCA ZERMATT [fig.],
abrufbar in der Prifungshilfe).

Zu den Verkehrskreisen der Dienstleistungen zur Beherbergung von Gésten in der Klasse 43 sind sowohl
private Reisende wie auch geschaftliche Abnehmer der Hotellerie und Gastronomie zu zahlen (vgl. z.B.


http://www.pledarigrond.ch/

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle CH-3003 Bern
Istituto Federale della Proprieta Intellettuale T+4131377 7777
IGE | IPI Swiss Federal Institute of Intellectual Property info@ipi.ch | www.ige.ch

6/8

BVGer B-938/2021, E. 4.1.2, VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt). Diese werden die Dienstleistungen nicht
achtlos in Anspruch nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Abnehmer dabei mindestens eine
durchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag legen (vgl. BVGer B-938/2021, E. 4.2.2, VOLKSWAGEN /

VolksWerkstatt mit weiteren Hinweisen).

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fir schwache Marken ist
der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwachen Marken geniigen daher schon
bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten
insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprach-
gebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Die widersprechende Partei beruft sich auf einen angeblich erweiterten Schutzumfang ihrer Marke,
insbesondere weil die Widerspruchsmarke seit zwanzig Jahren als Kennzeichen ihrer Restaurants an
mittlerweile 11 Standorten in den Stadten Zirich, Basel, Bern und Luzern sowie zur Kennzeichnung der in
ihren Restaurants angebotenen Waren und Dienstleistungen verwendet werde und folglich in der Schweiz
sehr bekannt sei. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass, wer sich auf eine starke Marke beruft, was
insbesondere durch Bekanntheit moglich ware, diese auch glaubhaft machen muss. Entsprechende Belege
missen einen langjahrigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen, damit eine durch
Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann (vgl. z.B. BVGer B-5294/2016, E. 6.2.3,
MEISTER / ZeitMeister; BVGer B-1064/2019, E. 6.2.2 - ECOWATER CHC / COAQUA; BVGer B-
5659/2018, E. 6.1.3.1 und 6.1.3.3 — RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]; BVGer B-4104/2021, E. 7.4.4 —
CAPRI-SUN / PRISUN). In Anbetracht der Tatsache, dass die widersprechende Partei vorliegend lediglich
einen Auszug ihrer Webseite nooch.ch vorlegt und somit insgesamt ungentigende Belege einreicht, welche
eine erhdhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen sollen, kann sie sich nicht auf
eine erhdhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke berufen.

Bei der Widerspruchsmarke «NOOCH» handelt es sich wie dargetan um eine Fantasiebezeichnung (vgl. Ill.
C, Ziff. 8). In Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 43 kann ihr kein direkt
beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche
Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

Die Vergleichszeichen werden fiir gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der
Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenahnlichkeit und Warengleichartigkeit
ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso starker vom
Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Vergleichszeichen bestehen jeweils identisch aus flinf Buchstaben
und haben den gleichen Zeichenbeginn NO-. Somit stimmen sie in vier von fuinf Buchstaben tberein.
Hierbei ist zu beachten, dass Zeichenanfang und -ende i.d.R. ein grosseres Gewicht haben als
dazwischengeschobenen Buchstaben(-folgen) und Wérter (vgl. BGE 122 11l 382, E. 5.a, Kamillosan /
Kamilan; BGE 127 Ill 160, E. 2.cc — Securitas [fig.]). Die Vokalfolge ist zwar leicht verschieden, so O-O zu
O-E, wobei der Buchstabe E je nach Aussprache unbetont bleibt. Ausser dem zusatzlichen Buchstaben E
bei der angefochtenen Marke bzw. dem Doppel-O bei der Widerspruchsmarke setzen sich die Zeichen aus
den genau gleichen Buchstaben zusammen.

Folglich flihren die einzigen Unterschiede bestehend im doppelten O bei der Widerspruchsmarke sowie im
zusatzlichen Schlussbuchstaben E bei der angefochtenen Marke nicht zu einer rechtsgentiglichen
Abweichung im Gesamteindruck der jiingeren Marke, zumal die Gefahr des Uberlesens respektive (je nach
Aussprache) des Uberhdrens besteht. Diese Unterschiede reichen in Anbetracht der lediglich
durchschnittlichen Aufmerksamkeit nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Unter Berlicksichtigung des normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen
Zeichenahnlichkeit sowie der Gleichheit samtlicher Vergleichsdienstleistungen und der lediglich normalen
Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 104289 wird
daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 820030 «Noche» im Umfang des
Widerspruchs, d.h. fir samtliche Dienstleistungen der Klasse 43, widerrufen.
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IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebihr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu
Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2. Mit dem Entscheid tber den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die
Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die
Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt.
Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschadigung zugesprochen (vgl. Richtlinien,
Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel
praxisgemass eine Parteientschadigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4. Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollstandig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher
Schriftenwechsel durchgefihrt. Vorliegend sind keine Griinde flir eine Abweichung von der vorerwahnten
Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine
Parteientschadigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei
der widersprechenden Partei die Widerspruchgebiihr zu ersetzen. Die Parteientschadigung wird daher auf
CHF 2'000.00 (inkl. Widerspruchsgebuihr von CHF 800.00) festgesetzt.
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Aus diesen Griinden wird
verfiigt:

1.
Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104289 wird gutgeheissen.

2,
Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 820030 - "Noche" wird fir sémtliche Dienstleistungen
der Klasse 43 widerrufen.

3.
Die Widerspruchsgebiihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4,
Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei eine Parteientschadigung von
CHF 2'000.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebiihr) zu bezahlen.

5.
Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich er6ffnet.

Bern, 13. Mai 2025

Freundliche Griisse

N. GeelUgal.

Nadine Geelhaar

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eréffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach,
9023 St. Gallen, Beschwerde gefihrt werden. Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde
spatestens am letzten Tag der Frist beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht oder zu dessen Handen der
schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung Ubergeben
wird (Art. 21 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwWVG]). Die Rechtsschrift ist in einer schweizerischen
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel und die
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdefihrende Partei in Handen hat, beizulegen (Art. 52 Abs. 1 VWVG).
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