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im Widerspruchsverfahren Nr. 14944
in Sachen

Lactalis Suisse SA
Bahnhofstrasse 67
6403 Kussnacht am Rigi

Widersprechende

vertreten durch Wild Schnyder AG, Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zirich

CH-Marke Nr. 656 321 —

gegen

Michael Spycher
Bergkaserei Fritzenhaus
3457 Wasen i.E.

Widerspruchsgegner

vertreten durch FMP Fuhrer Marbach & Partner, RA Bernard Volken, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern

CH-Marke Nr. 685 268 — ,Bare-Chas*

Gestutzt auf Art. 31 ff. i. V. m. Art. 3 des Bundesgesetzes Uber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben
(MSchG, SR 232.11), Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111), Art. 1 ff. der Gebuhren-
ordnung des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des
Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfahren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgendssische Institut fir
Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwagung gezogen:

|. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Schweizer Marke Nr. 685 268 — ,Bare-Chas“ wurde am 14. Marz 2016 in Swissreg veroffentlicht. Sie ist
fuir die folgenden Waren eingetragen:

Klasse 29: Kase; Eier; Milch und Milchprodukte; Fleisch, Fisch, Gefligel und Wild; Fleischextrakte; konser-
viertes, tiefgekilhltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemuse; Gallerten (Gelees),
Konfitiiren, Kompotte; Speisedle und -fette.

2. Am 14. Juni 2016 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und bean-
tragte deren vollumfénglichen Widerruf.

3. Die Widersprechende stiitzt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 656 321 — ,BAER" (fig.), die fur folgende
Waren eingetragen ist:

Klasse 29: Kéase und Milchprodukte; Gemuise- und Sojaprodukte (soweit in Klasse 29 enthalten).
Klasse 30: Getreidepraparate; Sojaprodukte (soweit in Klasse 30 enthalten).
Klasse 31: Frisches Obst und Gemuse.

4. Mit Verfigung vom 20. Juni 2016 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnahme zum
Widerspruch aufgefordert.

5. Mit Schreiben vom 22. August 2016 reichte der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme ein.

6. Mit Verfigung vom 23. August 2016 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab. Auf die einzelnen
Ausfuhrungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwégungen eingegangen.

Il. Sachentscheidvoraussetzungen

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 6. Marz 2014 hinterlegt und die angefochtene Marke am 26. November
2015. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der alteren Marke und gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Wi-
derspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der not-
wendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf
den Widerspruch ist folglich einzutreten.

I1l. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgriinde

Gemass Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer alteren
Marke &hnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1. Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucher-
kreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kdnnen, die unter der Verwen-
dung ahnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen wiirden angesichts ihrer Gbli-
chen Herstellungs- oder Vertriebsstatten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch we-
nigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen herge-
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stellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argu-
ment fir oder gegen die Gleichartigkeit gelten kénnen (Richtlinien in Markensachen (nachfolgend: Richt-
linien), 1.7.2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, einsehbar unter www.ige.ch).

Die angefochtene Marke ist fur die folgenden Waren geschiitzt:

Klasse 29: Kase; Eier; Milch und Milchprodukte; Fleisch, Fisch, Gefligel und Wild; Fleischextrakte;
konserviertes, tiefgekihltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemiise; Gallerten
(Gelees), Konfitiiren, Kompotte; Speisedle und -fette.

Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Schutz fiir die folgenden Waren:
Klasse 29: Kése und Milchprodukte; Gemiise- und Sojaprodukte (soweit in Klasse 29 enthalten).

Insbesondere im Bereich der Lebensmittel stellt die Unterscheidung zwischen Rohstoffen resp. unverar-
beiteten Produkten einerseits und Fertigprodukten resp. verarbeiteten Produkten andererseits eines der
wenigen verlasslichen Kriterien zur Beurteilung der Gleichartigkeit dar. Rohe Lebensmittel gelten in der
Regel als nicht gleichartig zu verarbeiteten Nahrungsmitteln, wahrend verarbeitete Lebensmittel insbe-
sondere mit Blick auf ihre Zweckbestimmung in der Regel als gleichartig beurteilt werden (vgl. auch
Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.2).

Beide Verzeichnisse enthalten die Waren ,K&se“ und ,Milchprodukte®. Mithin sind diese Waren identisch.
Die angefochtene Marke ist zudem fir ,Milch* geschiitzt; ,Milch“ sowie ,Kdse und Milchprodukte® werden
von den gleichen Herstellern fur den Verzehr aufbereitet und Uber die gleichen Vertriebswege auf den
Markt gebracht, sie richten sich zudem an die gleichen Endverbraucher; die Waren sind deshalb hoch-
gradig gleichartig. Die angefochtenen ,Eier” sind ebenfalls als gleichartig mit dem "K&se" und den "Milch-
produkten" zu beurteilen: Diese Waren werden Uber die gleichen Vertriebswege bzw. im gleichen Rayon
im Supermarkt angeboten und sie stammen in der Regel aus den gleichen oder &hnlichen Produktionsbe-
trieben. Unter den Oberbegriff "Eier" fallen zudem auch Fertiggerichte auf der Basis von Eiern, bei wel-
chen es sich, wie bei den "Milch-, Gemlse- und Sojaprodukten" der Widersprechenden, um Haupt- resp.
Fertigmahlzeiten handeln kann und die daher demselben Zweck dienen.

Unter die "Gemiseprodukte" der Widerspruchsmarke fallen auch die angefochtenen "konserviertes, tief-
gekuhltes, getrocknetes und gekochtes Gemiise", womit insoweit Warengleichheit besteht. Das "konser-
viertes, tiefgeklhltes, getrocknetes und gekochtes Obst" ist stark gleichartig, da es sich hier wie dort um
verarbeitete Lebensmittel auf pflanzlicher Basis handelt, welche als Fertigprodukte demselben Zweck
dienen kénnen. Ebenso ist eine Gleichartigkeit der angefochtenen ,Gallerten (Gelees), Konfitiren, Kom-
potte“zu den ,Gemdiise- und Sojaprodukten®der Widersprechenden festzustellen: Die vorerwéhnten Wa-
ren werden von den gleichen Herstellen, unter Anwendung des gleichen Know-hows und fir den gleichen
Markt bzw. Endverbraucher hergestellt. Zudem kénnen diese Waren Bestanteil von Fertiggerichten sein
oder Fertiggerichte darstellen, wobei es sich beiderseits um verarbeitete Lebensmittel handelt und sie
daher demselben Zweck dienen.

Schliesslich besteht Gleichartigkeit zwischen den Waren ,Fleisch, Fisch, Gefligel und Wild; Fleischex-
trakte“ der angefochtenen Marke und den ,Gemiise- und Sojaprodukten® der Widerspruchsmarke: Es
handelt sich beiderseits um verarbeitete Produkte, welche (z.B. als Fertigmahlzeiten oder in Form von
verarbeiteten Lebensmitteln) dem gleichen Zweck dienen. Die Speisetle und —fette sind zudem stark
gleichartig zu den "Milchprodukten" der Widerspruchsmarke, unter die ja etwa auch Bratbutter und Butter
fallen, die semselben Zweck dienen kénnen

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Gleichheit bzw. Gleichartigkeit sdmtlicher Vergleichswa-
ren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichené&hnlichkeit zu prifen.

C. Vergleich der Zeichen
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Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken gentigend unterscheiden, aufgrund
des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen inte-
ressierten 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 gegenibersteht. Beim
Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in ei-
nem durchschnittlich unvollkommenen Gedachtnis haften zu bleiben (Richtlinien, a.a.0., Ziff. 7.3).

Es stehen sich vorliegend die (aus Wort- und Bildelementen) kombinierten Marke "BAER" [fig.] (Wider-
spruchsmarke) und die Wortmarke ,Bare-Chas” (angefochtene Marke) gegeniiber.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt be-
stimmt, wobei eine Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genuigt, um eine Verwechselbarkeit
der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, a.a.O., Ziff. 7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 — sergio
rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil
dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlag-
gebend fir die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder
dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist viel-
mehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings
bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlassigt werden (vgl. Richtlinien, Teil
5, Ziff. 7.3.3).

Die Marke ,BAER" (fig.), auf welche sich der Widerspruch stiitzt, besteht aus dem gut sichtbaren Wort
,BAER®, das in einer etikettenhaften Banderole eingefasst ist. Uber dem Wortelement ist der Oberkérper
eines Mannes zu sehen, der in der einen Hand einen Kaselaib halt und mit der anderen Hand ein Sttick
des Késes zum Mund zu fiihren scheint. Das Wortelement ,BAER" und die figurative Abbildung bilden die
wesentlichen Bestandteile der Marke, wohingegen Umrahmungen und etikettenhafte Einbindungen nur
sekundar wahrgenommen werden. Beim Wortelement ,BAER" handelt es sich zunachst um das Tier, den
Baren; insbesondere bei der ausschliesslichen Verwendung von Grossbuchstaben, wie vorliegend, wird
im Deutschen der Umlaut ,&“ auch durch ,AE* wiedergegeben. Zudem ist ,BAER" ein gangiger Familien-
name in der Schweiz; in Kombination mit der Abbildung einer mannlichen Person, kann sogar darauf ge-
schlossen werden, dass das Verstandnis als Familienname im Vordergrund steht, insofern die Abbildung
als Produzent der Waren namens ,BAER" verstanden wird. Phonetisch wird die Widerspruchsmarke ein-
silbig als /bar/ wiedergegeben; das grafische Element ist auf der klanglichen Ebene, und damit insbeson-
dere im mundlichen Geschéaftsverkehr, unbeachtlich.

Die angefochtene Marke ist eine reine Wortmarke, die aus den schweizerdeutschen Elementen ,Bare*
und ,,Chas” besteht. Das Wort ,Bare” (,Baren-‘) weist auf das Tier, den Baren hin. Aber auch in der
Schreibweise mit dem Umlaut ,&“ ist der Name ,Bar in der Schweiz als Familienname gelaufig. Der ,e*
am Ende von ,Bare” wird deshalb nicht nur als Pluralendung verstanden, sondern auch als Fugenele-
ment. Das Wort ,Chas* (Kase®) ist direkt beschreibend fir die in der Klasse 29 beanspruchten Waren, in-
sofern diese von der Art her ,Kase" in verschiedenen Darreichungsformen darstellen oder die Form und
die Konsistenz eines Késelaibs haben, wie z.B. bei diversen Fleischkasesorten; schliesslich kdnnen diese
Waren als Fertiggerichte auch Kése zum Bestandteil haben. Die Interpretation der widerspruchsgegneri-
schen Partei, dass ,Bare-Chas” als ,Berner Kase* verstanden werde, liegt nicht nahe, denn ein ,Berner
Kase® wirde im Schweizerdeutschen mit ,Barner Chas* bezeichnet und nicht mit ,Bare-Chas", was als
.Kase vom Baren“ verstanden wird. Es gehdrt zur allgemeinen Lebenserfahrung, dass aus ,Baren® keine
Kése hergestellt werden, weshalb ,Bare-Chas* als Hinweis auf den Produzenten der Waren verstanden
wird, ndmlich ,Kase (aus der Unternehmung) Bar“. Phonetisch wird die angefochtene Marke dreisilbig als
/bd/_Irel Iyas/ wiedergeben. Auch schriftbildlich tberlagern sich die Vergleichsmarken, insofern insbe-
sondere fir die deutschsprachigen Abnehmer die Schreibweisen ,BAER* und ,BAR® als ahnlich wahrge-
nommen werden, weil sie sich die Substitution von ,A“ durch ,AE“ gewohnt sind; die beiden kennzeich-
nungskraftigen Wortelemente der jeweiligen Zeichen ,BAER* und ,Béare* Gberlagern sich bei den Buchst-
ben ,B-A-R" und sind klanglich beinahe identisch
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Aufgrund der oben festgestellten Ubereinstimmungen auf der klanglichen und schriftbildlichen Ebene
sowie bezuglich des Sinngehalts ist somit zu priifen, ob die festgestellten Uberschneidungen bei den
Vergleichszeichen eine Verwechslungsgefahr zu begriinden vermdagen.

D. Verwechslungsgefahr

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 Unter-
scheidbarkeit anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz
der Inhaber der alteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berlicksichtigen, fur welche Waren
und Dienstleistungsgattungen die sich gegeniberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil
5, Ziff. 7.5).

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 banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des all-
gemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

Dem die Zeichenahnlichkeit begrindenden Wortelement ,BAER" bzw. (klanglich) ,Bar der Wider-
spruchsmarke kann im Zusammenhang mit den hier relevanten Waren der Klasse 29 kein konkreter und
damit auch keine direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden, sodass diesem Elementen ein
normaler Schutzumfang eignet. In Anbetracht der Gleichheit resp. ausgepragten Gleichartigkeit der Ver-
gleichswaren und unter Berticksichtigung, dass es sich bei den Vergleichswaren um Lebensmittel und
damit um Massenartikel des taglichen Bedarfs handelt, bei denen mit einer geringeren Aufmerksamkeit
und einem geringeren Unterscheidungsvermdgen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialproduk-
ten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschrankt
bleibt (vgl. BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 Activia / Acteva), ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Die Grafik der Widerspruchsmarke ist ebenfalls kennzeichnungskréftig und pragend fir die Wahrneh-
mung der Marke im Ganzen. Es muss aber berilicksichtigt werden, dass im Warenverkehr in erster Linie
mundlich auf Produkte verwiesen wird, wobei sich wiederum die Elemente ,BAER" und ,Bare* gegenuber
stinden. In diesem Zusammenhang ist sodann zur berlcksichtigen, dass die Rechtsprechung eine Ver-
wechslungsgefahr auch dann annimmt, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzu-
halten vermag, aufgrund ihrer Ahnlichkeit aber falsche Zusammenhénge vermutet, insbesondere an Seri-
enmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich mitei-
nander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. mittelbare Verwechslungsgefahr; vgl. Richtlinien,
a.a.0., Ziff. 7.4.2 — mit Hinweisen). Aufgrund der starken Ahnlichkeit der Wortelemente (gleicher Sinn-
gehalt, phonetisch quasi identisch sowie schriftbildlich hochgradig ahnlich) tritt die Grafik in der Wider-
spruchsmarke als blosses Ausgestaltungselement einer Variation in einer Produktlinie des gleichen Un-
ternehmens in den Hintergrund. Auch unter Beriicksichtigung der kennzeichnungskraftigen Grafik in der
Widerspruchsmarke ist vorliegend die Verwechslungsgefahr zu bejahen und der Widerspruch ist gutzu-
heissen.

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

Mit dem Entscheid Uber 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 Verfah-
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renskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird
der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschadigung zugesprochen. Da das Widerspruchsver-
fahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemass eine Partei-
entschadigung von CHF 1'000.00 zugesprochen.

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollstandig durchgedrungen. Im vorliegenden Verfahren
wurde lediglich ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. Der Widersprechenden wird daher praxisge-
mass eine Parteientschadigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Der Widerspruchsgegner hat der Wi-
dersprechenden zudem die Widerspruchsgebiihr von CHF 800.00 zu ersetzen. Sie hat der Widerspre-
chenden somit insgesamt eine Entschadigung von CHF 1'800.00 (inklusive Widerspruchsgebuhr) zu be-
zahlen.



Aus diesen Griinden wird

verflgt:

1. Der Widerspruch Nr. 14944 wird gutgeheissen.
2. Die Schweizer Marke Nr. 685 268 wird vollumfanglich widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientscheidung von insgesamt CHF 1°‘800.00
Zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich erdffnet.

Bern, 23. November 2016
Markenabteilung

Andreas Teutsch
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eré6ffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde gefiuihrt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des
vorliegenden Entscheids einzureichen.
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