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Schweizer Marke Nr. 591 530 "Santasana"

Gestitzt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes lUber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR
232.111), Art. 1 ff. der Gebliihrenordnung des Eidgendssischen Instituts fiir Geistiges Eigentum
(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfah-
ren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgendéssische Institut fir Geistiges Eigentum (nachfolgend:

Institut)

Widersprechende

Widerspruchsgegnerin



in Erwagung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die Schweizer Marke Nr. 591 530 "Santasana” wurde am 25. September 2009 in Swiss-
reg veroffentlicht. Sie ist u.a. fir folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéfte; Immobilienwesen.

2. Am 21. Dezember 2009 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke
teilweise, namlich bezuglich der vorgenannten Dienstleistungen, Widerspruch.

3. Die Widersprechende stitzt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 493 368 "SANSAN", die
u.a. fur folgende Dienstleistungen der Klasse 36 eingetragen ist:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Erarbeiten von Informationen, Dokumentationen und
Gutachten auf dem Gebiet des Versicherungswesens.

4.  Mit Verfligung vom 28. Dezember 2009 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung
einer Stellungnahme zum Widerspruch aufgefordert.

5. Am 25. Februar 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin innert Frist ihre Stellungnahme
ein und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs.

Mit Verfigung vom 11. Marz 2010 wurde die Verfahrensinstruktion abgeschlossen.

Auf die einzelnen Ausfilhrungen der Parteien wird, soweit sie fir den Entscheid rechtser-
heblich erscheinen, in den nachstehenden Erwagungen eingegangen.

II. 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 Verdéffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begriindung ein-
zureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2
MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 28. August 2001 hinterlegt, die angefochtene Marke am 28.
Juni 2009. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der alteren Marke und gemass Art. 31
Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebe-
nen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht.
Die Widerspruchsgebihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

lll. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgrinde



Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die
einer alteren Marke ahnlich und fiur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehen-
den Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kom-
men konnen, die unter der Verwendung ahnlicher Marken angepriesenen Waren
und/oder Dienstleistungen wirden angesichts ihrer Ublichen Herstellungs- oder Ver-
triebsstatten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens un-
ter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen
hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfah-
rungsgemass als Argument fiir oder gegen die Gleichartigkeit gelten kénnen (vgl. Richt-
linien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2010, Teil 5, Ziff. 7.1 ff., mit wei-
teren Hinweisen, unter http://www.ige.ch/D/jurinfo/documents/10102d.pdf).

2. Die fur die angefochtene Marke in der Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen "Ver-
sicherungswesen; Finanzwesen" sind auch in derselben Klasse der Widerspruchsmarke
zu finden, sodass insoweit selbstredend Dienstleistungsgleichheit vorliegt.

3. Die Dienstleistungsbereiche "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéfte; Im-
mobilienwesen" sind gemass Rechtsprechung aufgrund ihrer offensichtlichen Beruh-
rungspunkte untereinander gleichartig (vgl. Rekurskommission fir geistiges Eigentum
[RKGE] in sic! 2004, 232 — Caixa Geral de Depositos [fig.] / caixanova [fig.]). Vorliegend
sind keine Grinde fiur ein Abweichen von dieser Praxis ersichtlich. Die beim wider-
spruchsgegnerischen Zeichen angefochtene Dienstleistung "Geldgeschéafte” ist hoch-
gradig gleichartig mit dem "Finanzwesen" der Widersprechenden, weil die Ubergange
zwischen diesen Vergleichsdienstleistungen fliessend sind und keine rechtsgentgliche
Abgrenzung getroffen werden kann. Weil Immobiliengeschéfte sowohl im Finanz- wie im
Versicherungsbereich, sei es als Anlagemoglichkeit, Finanzierungs- oder Sicherungsmit-
tel, eine grosse Rolle spielen, ist die Gleichartigkeit der bei der angefochtenen Marke
verbleibenden Dienstleistung "Immobilienwesen" mit den Dienstleistungen "Versiche-
rungswesen" und "Finanzwesen" der Widersprechenden ohne weiteres zu bejahen.

4, Insgesamt ist damit beim nachfolgenden Zeichenvergleich von Gleichheit respektive
(hochgradiger) Gleichartigkeit samtlicher Vergleichsdienstleistungen auszugehen.

C. Vergleich der Zeichen

1. Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken gentigend unter-
scheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen
Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleich-
zeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen
einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des friiher
wahrgenommenen anderen Zeichens gegenibersteht. 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 5,
Ziff. 7.3).

Es stehen sich vorliegend die beiden Wortmarken "SANSAN" (Widerspruchsmarke) und
"Santasana" gegenuber.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den
Sinngehalt bestimmt. Die Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen geniigt in der Regel, um
eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom
Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst,
wahrend das Bild vor allem durch die Wortlange und die Gleichartigkeit oder Verschie-
denheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Von Bedeutung ist bei
Wortmarken schliesslich deren Lange. Kurzworter werden akustisch und optisch leichter
erfasst und pragen sich leichter ein als langere Warter. Damit verringert sich die Gefabhr,
dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhérens oder
Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff.
7.3.1).

Der Umstand, dass das Widerspruchszeichen ganzheitlich in Grossschrift gehalten, die
angefochtene Marke hingegen in Gross-/Kleinschreibung verfasst ist, fallt kennzeich-
nungsmassig nicht ins Gewicht (vgl. RKGE in sic! 2001, 813 — Viva / CoopViva [fig.]).
Die streitverfangenen Wortzeichen "SANSAN" und "Santasana" unterscheiden sich ein-
zig dadurch, dass bei der angefochtenen Marke in der Wortmitte eine zusatzliche Silbe
"TA" eingefigt wurde und das Wortzeichen mit dem Schlussbuchstaben "A" erganzt
wurde. Dies fuhrt, wie die Widerspruchsgegnerin zu Recht feststellt, zu Unterschieden
im Silbenmass und im Wortrhythmus. Nichtsdestotrotz weisen die Zeichen aufgrund der
Verwendung des Buchstabens "A" als einzigem Vokal und des Umstandes, dass dieser
Vokal beiderseits mehrfach (zwei- respektive viermal) aufgefiihrt wird, eine klangliche
Ahnlichkeit auf. Diese wird dadurch verstarkt, dass die Zeichen uber die identische An-
fangssilbe "SAN" und ein ahnlich klingendes Wortende ("SAN" gegeniber "SANA") ver-
fligen und die Buchstabenfolge "SAN" in beiden Zeichen zweimal aufgefihrt wird. Weil
die Zeichen nicht nur Uber diese Gemeinsamkeiten verfigen, sondern zudem, mit Aus-
nahme des im angefochtenen Zeichen zusatzlich enthaltenen Buchstabens "T", aus den
gleichen Buchstaben ("A", "N" und "S") gebildet werden, ist auch eine schriftbildliche
Ahnlichkeit ohne weiteres zu bejahen.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkiirlich auch gedanklich verarbeitet, was
er hort und liest, kann fir den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt ent-
scheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedan-
kenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die
sich beim Horen und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrangen, dominieren re-
gelmassig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt
auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit ge-
ringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen dhnlichen Klang oder ein ahnliches
Schriftbild tduschen lasst (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

Der Widerspruchsgegnerin hélt dafir, dass die in ihrem Zeichen enthaltene Kombination
der Begriffe "SANTA" (Italienisch fur "heilig” [Ad].]; vgl. www.pons.de) und "SANA" (weib-
liche Form des italienischen Adjektivs resp. Substantivs "gesund, Gesunde"; vgl.
www.pons.de), dazu fuhre, dass man im Gegensatz zur als Fantasiezeichen wahrge-
nommenen Widerspruchsmarke zwingend den Sinngehalt "heilig” und "gesund" erken-
ne, was zu einer Abweichung der beiden Marken auf der Ebene des Sinngehalts fuhre.
Ein allfalliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag indessen eine allféllige
Ahnlichkeit der Klang- und Bildwirkung indessen nicht schon dadurch zu kompensieren,
dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke



nicht entspricht (vgl. RKGE in sic! 2000, 384 — Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). 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 véllig anders einstellt
(vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz,
2. Auflage, Basel 1999, N. 32 zu Art. 3). Das Bundesgericht verlangt, dass sich der be-
treffende Sinngehalt beim Hoéren und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu
aufdrangt (BGE 121 Il 379 — Boss / Boks). Die klangliche oder visuelle Ahnlichkeit zwi-
schen zwei Marken darf zudem nicht so gross sein, dass beim fllichtigen Horen oder Le-
sen die Gefahr des Verhorens respektive Verlesens besteht, sodass der betreffende
Sinngehalt gar nicht zum Bewusstsein des Betrachters gelangt (RKGE in sic! 2000, 384
— Merkur Kaffee [fig.] / Markus-Kaffee). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht
gegeben: Zum einen muss bezweifelt werden, dass derjenige Teil der Abnehmer, wel-
che der italienischen Sprache nicht kundig ist, im Wortzeichen "Santasana" unweigerlich
den von der Widerspruchsgegnerin skizzierten Bedeutungsgehalt zu erkennen vermag.
Zum anderen besteht aufgrund der ausgepragten Ahnlichkeit der Zeichen auf der klang-
und schriftbildlichen Ebene die Gefahr des Verhorens respektive Uberlesens. Auch weil
die Verbindung der Begriffe "heilig" und "gesund" keinen semantischen Sinn ergibt, wird
der Uberwiegende Teil der Abnehmer nicht nur die Widerspruchsmarke, sondern auch
die angefochtene Marke im Gesamteindruck als Fantasiezeichen ohne konkreten Sinn-
gehalt wahrnehmen. Mithin bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenugli-
chen Unterschiede, welche die festgestellte Ahnlichkeit der konfligierenden Zeichen im
Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermdchten. Nachfolgend ist somit die Ver-
wechslungsgefahr zu prifen.

D. Verwechslungsgefahr

1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren
oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zei-
chenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstande des Einzel-
falls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hangt ei-
nerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der &lte-
ren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu bertcksichtigen, fur welche Waren
und Dienstleistungsgattungen die sich gegeniberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl.
Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fir
schwache Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei
schwachen Marken gentigen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hin-
reichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemei-
nen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

Der Widerspruchsmarke "SANSAN" kann kein lexikografischer und damit in Verbindung
mit den hier interessierenden Waren auch kein beschreibender Sinngehalt beigemessen
werden. lhr eignet somit ein normaler Schutzumfang.

3. Die Vergleichszeichen werden (soweit hier interessierend) fir gleiche respektive hoch-
gradig gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zei-
chenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenahnlichkeit und Pro-
duktgleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die ange-
fochtene Marke umso starker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richt-



linien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die beiden streitverfangenen
Marken unterscheiden sich im Wesentlichen in der Wortmitte, welcher geméass Recht-
sprechung bei der Beurteilung der Zeichenahnlichkeit von Wortmarken geringere Bedeu-
tung beigemessen wird als dem Wortanfang und —ende (vgl. BGE 122 11l 388 — Kamil-
losan; Urteil BVGer B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.6 Murolino / Murino, un-
ter www.bvger.ch). Selbst unter Beriicksichtigung des Umstands, dass es sich bei den
Vergleichsdienstleistungen nicht um Massenprodukte des taglichen Bedarfs handelt, bei
denen dem Publikum ein vergleichsweise geringer Aufmerksamkeitsgrad zu unterstellen
ist (vgl. Urteil BVGer B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 2.2 Pulcino / Dolcino, unter
www.bvger.ch), ist in Anbetracht der festgestellten Ahnlichkeit der Vergleichszeichen auf
der klang- und schriftbildlichen Ebene die Gefahr von Fehlzurechnungen zu bejahen.
Der Widerspruch Nr. 10833 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer
Marke Nr. 591 530 "Santasana" fir samtliche Dienstleistungen der Klasse 36 widerrufen.

4, Bei diesem Ausgang kann die Frage der von der Widersprechenden geltend gemachten
grossen Bekanntheit respektive des dementsprechend erweiterten Schutzumfangs der
Widerspruchsmarke offen bleiben; die Verwechslungsgefahr ist bereits unter Annahme
einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens gegeben.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1. Die Widerspruchsgebihr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-
GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2. Mit dem Entscheid tber den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in wel-
chem 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 Re-
gel eine Parteientschadigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach,
rasch und kostengunstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemass eine Partei-
entschadigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3. Die Widersprechende obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschadigung zuzusprechen ist.
Vorliegend gibt es keinen Grund, von der vorerwéhnten Praxis abzuweichen. Das Institut
erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschadigung von
CHF 1'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden
zudem die Widerspruchsgebtihr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschadigung
wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 1'800.00 (inklusive Wider-
spruchsgebiihr) festgesetzt.
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Aus diesen Griinden wird

verfugt:

1. Der Widerspruch Nr. 10833 wird gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr.
591 530 "Santasana" fur samtliche Dienstleistungen der Klasse 36 widerrufen.

2. Die Widerspruchsgebuhr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

3. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von CHF
1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebihr) zu bezahlen.

4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eroffnet.

Bern, 18. November 2010
Markenabteilung

Lic. iur. Roland Hutmacher
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Er6ffnung beim Bundesver-
waltungsgericht, 3000 Bern 14, schriftlich Beschwerde gefihrt werden. Die Beschwerde
ist mit Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.



