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Entscheid
im Widerspruchsverfahren Nr. 15571
in Sachen

BENEDETTI SOC. AGR. CORTE ANTICA DI GIUSEPPE, DAVIDE E SIMONE S.N.C.
Via Case Sparse Prunea di Sotto, 5, Sant’Ambrogio di Valpolicella Fraz., IT-37030 Garagagnago (VR)

Widersprechende

vertreten durch
P&TS Marques SA, Av. Jean-Jacques Rousseau 4, CH-2001 Neuchétel

Internationale Registrierung Nr. 935 180 %

BENEDETTI

gegen

AZIENDA AGRICOLA BENEDETTI, ADRIANO LA VILLA DI BENEDETTI, MATTEO E SIMONE SOCIETA'
AGRICOLAS.S.

Via Villa, 2, IT-37024 Negrar (VR)

Widerspruchsgegnerin

BENEDETTI
Internationale Registrierung Nr. 1 337 096 LAV[ LL

Bf

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 Verordnung
des IGE Uber Gebihren (GebV-IGE, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes Uber das Verwal-
tungsverfahren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgenéssische Institut fir Geistiges Eigentum (nachfolgend:
Institut)
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in Erwagung gezogen:

|. Sachverhalt und Verfahrensablauf

2/6

Die internationale Registrierung Nr. 1 337 096 "BENEDETTI LA VILLA (fig.)" wurde am 30.03.2017 in der
Gazette des marques internationales Nr. 11/2017 veréffentlicht. Sie ist fur folgende Waren geschiitzt:

33 Vins.

Am 30.06.2017 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke Widerspruch und
beantragte deren vollstandigen Widerruf.

Die Widersprechende stitzt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 935 180 "B BENEDETTI (fig.)",
die fur folgende Waren geschutzt ist:

33  Boissons alcoolisées (a I'exception des bieres)

Am 6.07.2017 erliess das Institut gegen die genannte internationale Registrierung eine provisorische voll-
umféngliche Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgrinden. Die Markeninhaberin wurde eingela-
den, gemass Art. 42 MSchG innert drei Monaten ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen
oder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter zu benennen.

Die Widerspruchsgegnerin hat innert Frist weder ein Zustelldomizil noch einen in der Schweiz niederge-
lassenen Vertreter bezeichnet.

Mit Verfigung vom 30.10.2017 schloss das Institut die Verfahrensinstruktion ab.

Auf die einzelnen Ausfiihrungen der Widersprechenden wird, soweit sie flr den Entscheid rechtserheblich
erscheinen, in den nachstehenden Erwdgungen eingegangen

I. Sachentscheidvoraussetzungen

Wenn eine Partei in der Schweiz tber keinen Wohnsitz oder Sitz verfligt, muss sie ein Zustelldomizil in
der Schweiz bezeichnen (Art. 42 MSchG). Muss eine Partei ein Zustelldomizil bezeichnen und tut sie dies
nicht, so wird das Verfahren unter Verzicht auf ihre weitere Anhérung von Amtes wegen weitergefuhrt
und im Endentscheid der Ausschluss der Partei vom Verfahren verflgt (Art. 21 Abs. 2 MSchV).

Da die Widerspruchsgegnerin innert der vom Institut im Refus provisoire vom 6.07.2017 angesetzten Frist
weder einen in der Schweiz niedergelassenen Vertreter noch ein Zustelldomizil in der Schweiz bezeich-
nete, wird sie vom Verfahren ausgeschlossen.

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

Die Widerspruchsmarke wurde am 13.07.2007, die angefochtene Marke am 1.12.2016 mit einer Prioritat

vom 9.06.2016 im internationalen Register eingetragen. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der al-
teren Marke und gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde in-

nert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV)
eingereicht. Die Widerspruchsgebiihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutre-
ten.



Ill. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgrinde

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

B. Vergleich der Waren

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 wirden angesichts ihrer tbli-
chen Herstellungs- oder Vertriebsstatten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch we-
nigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen herge-
stellt. Eine Ubereinstimmende 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 erftllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse
Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argument flr oder gegen die Gleichartigkeit gelten
konnen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1.1.2017, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weite-
ren Hinweisen, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user _upload/Juristische Infos/d/richtlinien_mar-
ken/Richtlinien_Marken 01012017.pdf).

Die angefochtene Marke ist fur folgende Waren geschutzt:

33 Vins

Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz fir folgende Waren:
33 Boissons alcoolisées (a I'exception des bieres)

Der breite Begriff boissons alcoolisées der Widerspruchsmarke umfasst auch Weine. Es besteht somit
Warenidentitat zwischen den sich gegenlber stehenden Waren.

Nachfolgend ist somit die Zeichenahnlichkeit zu prifen.

C. Vergleich der Zeichen
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Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken geniigend 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 gegeniibersteht. Beim
Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in ei-
nem durchschnittlich unvollkommenen Gedéchtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "B BENEDETTI (fig.)" (Widerspruchsmarke) und
"BENEDETTI LA VILLA (fig.)" (angefochtene Marke) gegeniiber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildele-
menten kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist,
muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend fir die Beurteilung ist der Gesamt-
eindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt


https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_01012017.pdf

vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der ein-
zelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk,
so kann er vernachlassigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

Uber dem Wortelement ,BENEDETTI“ ist bei der Widerspruchsmarke ein grafisch gestalteter Buchstabe
,B“ angebracht. Die Schriftgrosse des ,B* ist grosser als beim Wortelement ,BENEDETTI", hingegen
nimmt letzteres in der Breite mehr Platz ein. Die angefochtene Marke weist in der Gestalt eines zwei-
spannigen rémischen Streitwagens sowie in der Darstellung eines Weinguts grafische Elemente auf, die
rund die Halfte des angefochtenen Zeichens ausmachen. Bei beiden Konfliktzeichen kann somit nicht von
bloss untergeordnetem figurativem Beiwerk ausgegangen werden.

Die angefochtene Marke tGbernimmt das Zeichenelement ,BENEDETTI" der angefochtenen Marke. Ne-
ben anderen grafischen Elementen weist die angefochtene Marke zusatzlich noch die Wortelemente ,LA
VILLA® auf. Hingegen bestehen bereits durch das beiden Zeichen gemeinsame Element ,BENEDETTI®
zwangslaufig Ahnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkirlich auch gedanklich verarbeitet, was er hort und liest,
kann fir den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fal-
len neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich
hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Héren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich auf-
drangen, dominieren regelmassig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen
Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer,
dass sich das kaufende Publikum durch einen &hnlichen Klang oder ein ahnliches Schriftbild tduschen
lasst (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1, mit weiteren Hinweisen).

,Benedetti ist ein gangiger italienischer Familienname. Insofern weisen die Konfliktzeichen auch Uber-
einstimmungen im Sinngehalt auf.

Die Zeichenahnlichkeit ist somit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu priifen.

D. Verwechslungsgefahr
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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 Umsténde 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 dlteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu bericksichtigen, fir welche Waren
und Dienstleistungsgattungen die sich gegenlberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil
6, Ziff. 7.5).

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fir schwache Marken ist
der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fir 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).

Beim aus der Widerspruchsmarke bernommenen Begriff "TBENEDETTI" handelt es sich in Verbindung
mit den beanspruchten Waren in Kl. 33 um ein Phantasiezeichen ohne beschreibende Bedeutung. Soweit
ein Teil der Abnehmer einen Familiennamen erkennt (vgl. lll. C. Ziff. 6 hiervor), ist zu beachten, dass Fa-
miliennamen mit wenigen Ausnahmen (etwa "Miller” fir ein Getreideprodukt) per se herkunftshinweisend
und damit unterscheidungskréftig sind (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziffer 4.4.2.7.6). Die Widerspruch-
marke verfugt daher Uber durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzumfang.

Die Vergleichszeichen werden fir gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichen-
verschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markendhnlichkeit und Warengleichartigkeit ein
besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso starker vom Wider-
spruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall:
Die Ubernahme eines kennzeichnungskraftigen Elements der Widerspruchsmarke ist nur in Ausnahme-



fallen zulassig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jingeren Zei-
chens durch ein hinzugefugtes Element verandert wird oder dass das Gbernommene Zeichenelement
schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskraftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbeziig-
lich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft dies nicht zu. Die Wider-
spruchsgegnerin Gbernimmt das normal kennzeichnungskraftige Element ,BENEDETTI" und ergénzt die-
ses mit der Wortkombination ,LA VILLA" und zwei grafischen Elementen. Der Begriff ,Villa“ in der ange-
fochtenen Marke wird regelmassig zur Bezeichnung von Weingitern verwendet. Dieses Zeichenelement
hat somit als kennzeichnungsschwach zu gelten. Ahnliches gilt fiir die grafische Darstellung eines Wein-
guts in Verbindung mit Wein. Als kennzeichnungsschwache Zeichenelemente sind sie nicht geeignet, der
angefochtenen Marke eine eigene Individualitat zu verleihen. Auch die Darstellung des rémischen Streit-
wagens vermag der angefochtenen Marke keine eigene Individualitat zu verleihen und vom Gbernomme-
nen kennzeichnungskréftigen Zeichenelement "BENEDETTI" der Widerspruchsmarke abzulenken. Letz-
teres bleibt somit in der jingeren Marke als selbstéandiges Element erkennbar.

Die strittigen Waren der Kl. 33 gelten gemass Praxis als Massenartikel des taglichen Bedarfs und werden
gemass Rechtsprechung mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben (vgl. Richtlinien, Teil 6,
Ziff. 6.6).

Da der fur das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berlcksichtigung der
bestehenden Warengleichheit und der durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von
Fehlzurechnungen gegeben. Soweit das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen er-
kennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwahnten Ahnlichkeiten falsche Zusammen-
hange vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unter-
nehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtli-
nien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 15571 wird
demzufolge gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1 337 096 ,BENE-
DETTI LA VILLA (fig.)“ der Schutz in der Schweiz vollumfanglich verweigert.

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

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-
renskosten 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). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostenguinstig sein soll, wird pro Schriften-
wechsel praxisgemass eine Parteientschadigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1,
Ziff. 7.3.2.2).

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollstandig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriften-
wechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Griinde fir eine Abweichung von der vorerwahnten Praxis
ersichtlich. Die Widerspruchsgegnerin hat somit der Widersprechenden eine Parteientschadigung von
CHF 1200.00 zu bezahlen. Weiter hat sie der Widerspruchsgegnerin die Widerspruchsgebiuhr von CHF
800.00 zu ersetzen.



Aus diesen Griinden wird

verflgt:

1. Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.
2. Der Widerspruch Nr. 15571 wird gutgeheissen.

3. Der internationalen Registrierung Nr. 1 337 096 ,BENEDETTI LA VILLA (fig.)* wird der Schutz in der
Schweiz fur sdmtliche Waren definitiv verweigert [sog. Déclaration de refus définitif total — régle 18ter.3)
du reglement d’exécution commun (sur motifs relatifs)].

4, Die Widerspruchsgebtihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

5. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von CHF 2°000.00 (inkl.
Widerspruchsgebihr) zu bezahlen.

6. Dieser Entscheid wird der Widersprechenden schriftlich eréffnet, der Widerspruchsgegnerin durch Publi-
kation im Bundesblatt.

Bern, 13.12.2017

Markenabteilung

lic. iur. Marc Burki, Flrsprech
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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