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Regeste

Widerspruchssachen

Erwagungen

E.11

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der
Vorinstanz in Widerspruchssachen zustandig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes
Uber das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005, VGG; SR 173.32).

E.12

Die Beschwerdefihrerin bezeichnet ihr an das Bundesverwaltungsgericht adressiertes
Schreiben zwar als Beschwerde. Die Formulierung ihres Rechtsbegehrens kénnte jedoch al's
Gesuch um Wiedererwagung des vorinstanzlichen Entscheids verstanden werden. Durch
ein Widererwagungsgesuch ersucht der Betroffene nicht die Beschwerdeinstanz, sondern
die verfigende Behorde, auf ihre Verfligung zurtickzukommen und sie abzuandern oder
aufzuheben (vgl. Hafelin/Mller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. vollstéandige
Auflage, 2006, Zurich, N. 1828). Wendet sich der Betroffene an eine Beschwerdeinstanz, so
geht die Behandlung der Sache, die Gegenstand der mit Beschwerde angefochtenen
Verfugung bildet, mit Einreichung der Beschwerde an die Beschwerdeinstanz tber (Art. 54
des Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VWV G, SR
172.021). Die nach dem Gesagten unkorrekte Formulierung des Rechtsbegehrens der
Beschwerdefuhrerin ist demnach als Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Verfiigung,
verbunden mit dem Begehren auf Eintragung der angefochtenen Marke, zu interpretieren.

E.13

Die BeschwerdefUhrerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfiigung durch diese
beschwert und hat ein schutzwiirdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Anderung. Sieist
daher zur Beschwerdefuihrung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwV G). Eingabefrist und -form
sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VWV G), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 3 VWV G), und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 48 ff. VWV G). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.21

Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Art. 1 Abs. 2 MSchG zahlt Beispiele von Markenformen auf. Danach kénnen Marken aus
Wortern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder

V erbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.



E.22

Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die
Marke zuerst hinterlegt (Art. 5f. MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche
Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fir die sie
beansprucht wird, zu gebrauchen und dartiber zu verfigen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

E.23

Nach Ansicht der Vorinstanz, die von den tGbrigen Verfahrensbeteiligten auch nicht
bestritten wird, handelt es sich bel den hier gegentiberstehenden Zeichen um
Familiennamen. Esist daher von Belang zu wissen, ob fir diese Art von Marken
spezifische Beurteilungskriterien im Eintragungs- und Widerspruchsverfahren gelten. Das
Markenschutzgesetz erwahnt Personennamen in der Aufzdhlung der einzelnen Markenarten
im Sinne von Art. 1 Abs. 2 MSchG nicht ausdriicklich. Gemass schwei zerischer Lehre und
Rechtsprechung sind Personennamen aber grundsétzlich eintragungsfahig, sie konnen
monopolisiert werden und geniessen einen entsprechenden Schutz (vgl. hierzu KAMEN
TROLLER, Grundziige des schweizerischen Immaterial giterrechts, 2., Uberarbeitete
Auflage, Basdl, 2005, S. 64; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz
unter Beriicksichtigung des européi schen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, N
50 vor Art. 1; LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel
1999, N 15 ad Art. 1 MSchG; EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgiter- und
Wettbewerbsrecht 111, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 207; Teil 4 Ziffer 4.4.2.2 der
Richtlinien in Markensachen, Bern 2007, mit Hinweisen; MARTIN SCHNEIDER,
Uberblick tber die Rechtsprechung der Eidg. Rekurskommission fiir geistiges Eigentum
(RKGE) im Jahre 2005, sic! 2006 S. 790; BGE 116 |1 614; Urteil des

Bundesverwal tungsgerichts vom 7 November 2007 B-7433/2006 E. 3). Das geltende Recht
sieht fur Marken, die aus Personennamen bestehen, keinen unterschiedlichen Schutz vor.
Deshalb sind auch fur die Eintragung von Vor- bzw. Familiennamen ins Markenregister
dieselben absoluten Kriterien wie fur die Eintragung der Gbrigen Markenkategorien
massgeblich (B-7433/2006 E. 3. f.). Analoges gilt fir das Widerspruchsverfahren. Bel der
Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen bestehen,
kommen grundsétzlich dieselben Kriterien wie fir die Ubrigen Markenkategorien zur
Anwendung (vgl. nachfolgend E. 7.1).

E.31

Der Inhaber einer dteren Marke kann gestiitzt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen
entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Die Verdffentlichung
der Eintragung der angefochtenen Marke erfolgte am 3. April 2007, womit der am 3. Juli
2007 erhobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG). Erweist sich
ein Widerspruch a's begrtindet, so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen,
andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art. 33 MSchG).

E.3.2

Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst jlingere Zeichen vom Markenschutz aus, wenn sie einer
dlteren Marke derart ahnlich sind, dass sich da- raus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die
Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch
gleiche oder @hnliche Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter
Personen oder Gegenstande geféhrdet wird. Dabei konnen schlechter berechtigte, gleiche
oder dhnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen, dass die Adressaten die



gekennzeichneten Gegenstande fur jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen
individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Ferner konnen die schlechter
berechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten
die Zeichen zwar auseinander zu halten vermdgen, aber auf Grund der Ahnlichkeit falsche
Zusammenhange vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene
Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander
verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 111 146 E. 2a- VW, BGE 128 111 441
E. 3.1 - Appenzeller, BGE 127 111 160 E. 2a- Securitas). Ob zwel Marken sich hinreichend
deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines
abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstande
zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hangt einerseits
vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der dteren Marke
beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, fur welche die
sich gegenuberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 [11 382 E. 1 - Kamillosan).

E.33

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Flr
schwache Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner as fir starke. Bei
schwachen Marken gentigen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine
hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs
anlehnen. Stark sind demgegentber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften
Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 111 382 E. 2a -
Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004
E. 2.2-Ydlo).

E.4

Fir die Beurteilung der V erwechs ungsgefahr kommt es sowohl auf die Zeichenahnlichkeit
(vgl. nachfolgend E. 6) als auch auf die Warengleichartigkeit (vgl. nachfolgend E. 5) an,
wobei zwischen den beiden Elementen eine Wechselwirkung besteht (L. DAVID, a. a. O.,
N 8 ad Art. 3 MSchG).

E.5

Je ndher sich die Waren und Dienstleistungen sind, fur welche die Marken registriert sind,
desto grosser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stérker muss sich das jingere
Zeichen vom &lteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger
Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken fir weitgehend identische Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind (BGE 126 111 315 E. 6b/bb - apiella, BGE 122 111 382 E. 3a
- Kamillosan). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren
richten und unter welchen Umsténden sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln
des téglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren
Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterschel dungsvermdgen der Konsumenten zu
rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger
geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschrankt bleibt (BGE 126 111 315 E. 6b/bb -
apiella, BGE 122 111 382 E. 3a- Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom
6. Oktober 2004 E. 2.3 - Yello). Den jeweiligen Eintragen in den Registern ist zu
entnehmen, dass sowohl die angefochtene Marke als auch die Widerspruchsmarke den
Markenschutz fur verschiedene, zum Teil identische Waren der Klassen 18 und 25



beanspruchen. In der angefochtenen Verfligung hat die Vorinstanz die Warengleichheit
bzw. eine hochgradige Warengleichartigkeit zwischen einzelnen Produkten der
angefochtenen Marke einerseits und einigen Produkten der Widerspruchsmarke andererseits
festgehalten. Diese nicht zu beanstandende Wirdigung wird von der Beschwerdefthrerin
und der Beschwerdegegnerin zu Recht geteilt und nicht bestritten. Es ist demnach von einer
Warenidentitét bzw. einem erhdhten Grad von Warengleichartigkeit auszugehen.

E.6.1

Die Markenadhnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der
Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 111 377 E. 2a- Boss,
MARBACH, SIWR I, a a O., S. 116; DAVID, a. a. O., Art. 3N. 11 und 15;
MSchG-WILLI, Art. 3N. 63 und 67). Der Gesamteindruck wird bel Wortmarken durch den
Klang, das Schriftbild und, gegebenenfalls, den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 111 160 E.
2b/cc - Securitas, BGE 122 111 382 E. 5a - Kamillosan). Dabel gentigt es fur die Annahme
der Ahnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird
(MARBACH, SIWR 1l1, S. 118). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die
Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das
Schriftbild durch die Wortlange und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 111
160 E. 2b/cc - Securitas, BGE 122 111 382 E. 5a - Kamillosan, BGE 119 Il 473 E. 2c -
Radion).

E.6.2

Vorliegend stehen sich zwel Wortmarken gegentiber. Bei der Prifung der
Zeichendhnlichkeit hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass die angefochtene Marke aus
einem Vor- und Familiennamen gebildet ist. Ausgehend vom in der Rechtsprechung
entwickelten Erfahrungssatz, wonach aus Vor- und Familiennamen zusammengesetzte
Marken in der Regel der Familienname im Vordergrund steht (vgl. RKGE in sic! 2006, 407
- Laura Ashley; BGE vom 15. Oktober 2007 4A_44/2007 "sergio rossi [fig.] et. a.; Miss
Rossi / Rossi [fig.] E. 6.4.5; 116 11 614 E. 4b - "Paolo Gucci / Guccio Gucci™; 95 11 354 -
Elisabeth Arden; BGE 93 11 47 - Helena Rubinstein) hat die Vorinstanz in einem ersten
Schritt nur den Nachnamen "Molinari" der angefochtenen Marke mit dem Familiennamen
der Widerspruchsmarke ("monari") verglichen und die Zeichendhnlichkeit bgjaht. In einem
zweiten Schritt gelangte sie zur Erkenntnis, dass der Zeichenbestandteil "Anna" die
Zeichendhnlichkeit der Familiennamen nicht zu kompensieren vermochte.

E.6.2.1

Wird die angefochtene Marke in Anlehnung an die zitierte Praxis einzig auf den
Familiennamen "Molinari" reduziert und mit der Widerspruchsmarke verglichen, so ist auf
der Ebene des Schriftbildes festzuhalten, dass die angefochtene Marke aus vier (mo-li-na-ri)
und die Widerspruchsmarke aus drei Silben (mo-na-ri) besteht. Die angefochtene Marke ist
demnach um zwei Buchstaben langer als die Widerspruchsmarke. Da das Erinnerungsbild
von Wortmarken weniger durch das Schriftbild a's durch den Wortklang und den
Sinngehalt geprégt wird (M SchG-Willi, N 78 ad Art. 3 MSchG), ist das Augenmerk
nachfolgend eher auf diese zwei |etztgenannten Aspekte zu richten.

E.6.2.2

Hinsichtlich des Wortklangs stimmen die Vergleichsmarken in den Silben mo-na-ri tGberein.
Diejungere Marke weist in der Zeichenmitte jedoch zusétzlich die Silbe "L1" auf. Gemass
Rechtsprechung findet der Wortanfang und die Endung in der Regel grossere Beachtung als



die dazwischen liegenden Silben (vgl. BGE 122 111 390 Kamillosan / Kamillan und
Kamillon) und die Beifiigung einer Mittelsilbe andert in der Regel wenig am
Gesamteindruck (DAVID, a. a. O., N 19 ad MSchG 3). Die zusétzliche Silbe "L1" wirkt
sich in casu jedoch auf den Sprachrhythmus, die Vokalfolge und nicht zuletzt auch auf das
Schriftbild der angefochtenen Marke aus. Im Fall "Zara/ zahara (fig.)" (vgl. RKGE in sic!
2005, 749) hatte die damals zusténdige Rekurskommission die zusétzliche Mittelsilbe der
Widerspruchsmarke "ha" a's phonetisch schwach bezeichnet, da diese zwei Buchstaben bei
einer normalen Aussprache miteinander verschmelzen und mithin tberhort werden konnten.
Im vorliegenden Fall sind indessen keine Griinde fir eine phonetische Schwéche
ersichtlich. Insbesondere ist nicht einzusehen, warum die Konsumenten - unabhéngig
davon, aus welcher Sprachregion der Schweiz sie stammen - bel einer normalen Aussprache
der angefochtenen Marke die Silbe "L 1" nicht mitsprechen sondern schlucken sollten, zumal
diese Buchstabenfolge ziemlich leicht Uber die Lippen geht (vgl. im Unterschied dazu BGE
4C.88/2007 "Zero / Zerorh+ [fig.]", E. 2.3.4). Esist auch schwer nachzuvollziehen, dass
beim Horen und Lesen der angefochtenen Marke die Konsumenten diese Silbe leicht
Uberhoren oder sogar Ubersehen konnten, wie die Vorinstanz befirchtet. Durch die
Einschiebung der Silbe"LI" kommt es zu einer unterschiedlichen Anzahl Silben und einer
unterschiedlichen Vokalfolge (O-1-A-l gegeniiber O-A-I). Eine weitere wichtige
Konsequenz liegt darin, dass die angefochtene Marke und die Widerspruchsmarke
voneinander verschiedene Wortstdmme ("mo-li" einerseits, "mo-na’ andererseits)
aufweisen. Die Summe dieser Unterschiede ist geeignet, den Gesamteindruck zu
beeinflussen, der die angefochtene Marke beim Publikum hinterl&sst. An diesem Ergebnis
vermag der Umstand, dass sowohl bei der angefochtenen als auch bei der
Widerspruchsmarke die Hauptbetonung auf die zweit- letzte Silbe (na) fallt, nichts zu
andern. Wie zuvor erwahnt, bewirkt die Mittelsilbe im Zeichen Molinari eine abweichende
Vokalfolge, eine andere Silbenzahl und eine unterschiedliche Kadenz. Aus dieser Warte
ergeben sich noch keine hinreichenden Anhaltspunkte, die gegen die Unterscheidbarkeit
sprechen konnten. Die Frage, ob es sich bereits aus diesen Griinden rechtfertigt, in casu eine
Ausnahme von der in Lehre und Rechtsprechung entwickelten Regel zu machen, wonach
Mittelsilben bei der Beurteilung der Markenahnlichkeit oft nur eine untergeordnete
Bedeutung zukommt, ist auch unter Berticksichtigung der speziellen Thematik der
Verwechselbarkeit von Personennamen im entsprechenden Warenbereich zu prifen (vgl. E.
6.3 und 7.2 hernach).

E.6.2.3

Grundsétzlich ist die Ansicht der Vorinstanz nicht zu beanstanden, wonach beiden
Konfliktzeichen, soweit die beiden Nachnamen betreffend, kein tber die Bedeutung als
Familienname hinausgehender Sinngehalt zukommt. Aus dem schwei zerischen
Internet-Telefonverzeichnis unter www.tel.search.ch ergeben sich beim Eintippen des
Familiennamens "Molinari" ungefdhr 390 Treffer. Wird der Familienname "Monari*
eingegeben, so resultieren 7 Eintrége. Esliegt auf der Hand, dass digjenigen Konsumenten,
welche in den zwei sich gegenlberstehenden Zeichen je einen Familiennamen erkennen,
diese auch ohne grosse Gedankenarbeit auseinanderzuhalten wissen. Das wird Ubrigens
auch von der Vorinstanz nicht bestritten. Andererseitsist der Einwand der
Beschwerdefuihrerin, wonach die durchschnittlichen Schweizer Abnehmer im Namen
"Molinari" ein Hinweis auf das Substantiv "molino” erblicken wirden, mit einer gewissen
Skepsis zu begegnen. Selbst die italienischsprachigen Konsumenten dirften M tihe haben,
zu einer solchen Erkenntnis zu gelangen, zumal das Substantiv "molino" eine ziemlich



selten vorkommende V ariante des Substantivs "mulino” (Muhle) darstellt.

E.6.3

Die Beschwerdeftihrerin beanstandet, dass die Vorinstanz bel der Prifung der
Zeichendhnlichkeit den Familiennamen "Molinari" losgel 6st und nicht in Verbindung mit
dem Vornamen "Anna' beriicksichtigt habe. Die Erfassung von Vor- und Familiennamen in
ihrer Gesamtheit sei aber ausserst wichtig. Werde die angefochtene Marke in dieser Form
verwendet, definiere diese den Namen einer berihmten Modedesignerin, welche die
Unternehmung X. gegrindet habe. Letztere sai ihrerseits Inhaberin der Marken

A. und B. , die zu den zehn weltberiihmtesten européi schen Marken gehdrten.
Demgegentiber stiitzen sich sowohl die Vorinstanz al's auch die Beschwerdegegnerin auf
den in konstanter Rechtsprechung (zitiert vorne in E. 6.2) verwendeten Erfahrungssatz,
wonach sich das Publikum bel aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken in der
Regel am Familiennamen orientiert, weshalb ihrer Meinung nach der Familienname das
charakteristische Element der Marke darstellt. Bereits die Vorgangerorganisation hatte in
ihrer Praxis allerdings festgehalten, dass diese Regel jedoch nicht absolut zu gelten habe
und dass Marken so zu vergleichen sind, wie sie im Register eingetragen sind (vgl. RKGE
insicl 2006 S. 407 "LauraAshley / mary-kateandashley", E. 6i. f. m. w. H.). Der deutsche
Bundesgerichtshof geht indessen vom gegenteiligen Grundsatz aus, dass sich der Verkehr
in aller Regel an dem aus Vor- und Familiennamen gebildeten Gesamtnamen orientiere, zu
dessen Individualisierung auch der Vorname wesentlich beitrage, wobei jeweils auf die
konkrete Kollisionslage abzustellen sei (HACKER in
STROBELE/HACKER/KIRSCHNECK, Markengesetz, Kommentar, 8. vollstandig
Uberarbeitete und erweiterte Auflage, 8 9 N 291-295 mit Hinweisen auf die deutsche
Gerichtspraxis). Gegen die schematische Anwendung des genannten Erfahrungssatzes auf
den vorliegenden Sachverhalt sprechen im hier zu beurteilenden Fall einige Argumente. In
erster Linie scheint sich die zitierte Praxis oft nur auf Falle zu beschranken, in welchen die
angefochtene sowie die Widerspruchsmarke vollkommen identische Familiennamen
aufweisen (vgl. BGE 4A_44/2007 "sergio rossi [fig.] et. al. ; Miss Rossi / Rossi [fig.];
RKGE insic! 2005 S. 571 "CJ Cavalli Jeans[fig.] / Rocco Cavalli [fig.]; BGE 116 1| 614
"Paolo Gucci / Guccio Gucci"). Im Gegensatz dazu sind die sich in casu
gegenuberstehenden Familiennamen aber nicht identisch. Des Welteren ist anzumerken,
dass dem Vornamen in der Modeindustrie oft keine mindere Bedeutung as dem
Familiennamen beigemessen wird. Im genannten Geschéftszweig sind zahlreiche Marken
anzutreffen, welche sich aus einem Vor- und einem Familiennamen zusammensetzen. Zum
Beispiel Calvin Klein, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent, Jil Sander,
LauraBiagiotti, Hugo Boss und Paco Rabanne. Dabei ist nicht massgeblich, ob sich hinter
diesen Namenverbindungen wahre oder fiktive Personlichkeiten verbergen (vgl. hierzu
auch die Richtlinien der Vorinstanz, Ziff. 4.4.2.2, pag. 72). Vielmehr sind diese
Kombinationen von Vor- und Familiennamen geeignet, beim Publikum den Eindruck zu
vermitteln, dass die Kennzeichnung der Ware oft in Anwendung von Vor- und
Familiennamen erfolgt. Esist in diesen Fallen mit grosser Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, dass die Konsumenten Vor- und Familiennamen als zusammengehdrende
Einheit wahrnehmen. Angenommen, dass das strittige Zeichen "Molinari” in Alleinstellung
von den Durchschnittskonsumenten noch nicht als Familienname aufgefasst wird, erhalt
dieses aber spatestens durch die Beifiigung des Vornamens "Anna" seine eigentliche
Individualisierung. Als Ganzes betrachtet kann "Anna Molinari" beim Publikum den
Eindruck erwecken, dass es sich dabei um den Vor- und Nachnamen einer real oder nur in



der Phantasie existierenden Frau italienischer Abstammung handelt. Indessen kann bei der
Widerspruchsmarke "monari” eine solche Individualisierung nicht unbedingt angenommen
werden. Nach dem Gesagten ergeben sich Anhaltspunkte, wonach der Zeichenbestandteil in
Form des Vornamens"Anna" - in Anlehnung an die Beispiele aus der M odebranche -
zusammen mit dem Familiennamen "Molinari” as Einheit betrachtet werden kann.
Aufgrund der Umstande des Einzelfalls hétte sich daher eine Abweichung vom
Erfahrungssatz, wonach dem Familiennamen in der Regel eine gréssere Bedeutung als dem
Vornamen zukommt, als legitim erwiesen. Die gleichzeitige Berticksichtigung beider
Zeichenbestandteile der angefochtenen Marke fihrt zu zusétzlichen Unterschieden im
Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt. In diesen Uberlegungen l&sst sich somit eine weitere
Stitze fur die Ablehnung der Zeichendhnlichkeit erblicken.

E.7

Schliesslich ist in einer wertenden Gesamtbetrachtung dariiber zu befinden, ob eine
Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Bel der Beurteilung der

V erwechslungsgefahr von Marken, die aus Personennamen (Vor- und / oder Familienname)
gebildet sind, gelten grundsétzlich dieselben Kriterien wie fur die Gbrigen
Markenkategorien. Eine Besserstellung von Namensbestandteilen existiert im Markenrecht
nicht (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 859, E. 8 "Pfleger / CP Caren Pfleger"; BGE 116 || 614).

E.71

Esist unbestritten, dass die von den Vergleichszei chen beanspruchten Waren zum gréssten
Teil identisch sowie in hohem Grad gleichartig sind, weshalb ein besonders strenger
Massstab anzulegen ist. Grundsétzlich ist davon auszugehen, dass es sich bei den von der
angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren um Produkte des
taglichen Bedarfs handelt, welche sich an ein breites Publikum richten, von dem bei der
Prufung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet
werden darf. Das wird von den Verfahrensbeteiligten im Ubrigen auch nicht bestritten.

E.7.2

Der Widerspruchsmarke "monari” kann in Verbindung mit den massgeblichen Waren kein
beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden, weshalb ihr ein normaler Schutzumfang
zukommt (vgl. vorne E. 3.3). Wievornein E. 6.2.1 bisE. 6.2.3 festgestellt wurde,
unterscheiden sich die Zeichen durch die Erganzung der Silbe "L1" in der angefochtenen
Marke sowohl auf der Ebene des Schriftbildes als auch auf derjenigen des Wortklangs.
Bezuglich des Sinngehalts ist ohne weiteres anzunehmen, dass die Konsumenten in den
zwel zur Diskussion stehenden Zeichen je einen Familiennamen erblicken konnen. Unter
dem Aspekt, dass Marken in der Modeindustrie oft unter Verwendung des Vor- und
Familiennamens gebraucht werden, ist anzunehmen, dass die massgeblichen Verkehrskreise
die Marke "AnnaMolinari" as Einheit erfassen und allenfalls der italienischen

M odedesignerin zuordnen. Ist das aus einem Vor- und Nachnamen bestehende Zeichen als
Unterscheidungskraft bewirkende Einheit aufzufassen, so stellt sich die Frage nach der in
Erwégung 6.2.2 hiervor genannten Bedeutung der Mittelsilbe des Zeichens Molinari nicht.

E.73

Angesichts der Umstande im konkreten Fall besteht nach dem Gesagten keine Gefahr von
Fehlzurechnungen. Es liegt keine Verwechs ungsgefahr vor, weder in ihrer unmittelbaren
noch in ihrer mittelbaren Form (vgl. vorne E. 3.2). Dem Argument der
Beschwerdegegnerin, wonach das Publikum bei der Begegnung mit der angefochtenen



Marke die Vermutung anstellen werde, bei der angefochtenen Marke handle es sich um eine
Serienmarke der Widerspruchsmarke, kann nicht gefolgt werden. Gemass L ehre und
Rechtsprechung setzt die Annahme einer Serienmarke die Existenz von mehr a's einer
Marke voraus (vgl. MSchG-Willi, N. 12 ad Art. 3 MSchG). Die Kennzeichnungskraft von
Serienmarken kann nur geltend machen, wer nachweist, dass die Marken der Serie dem
Publikum infolge ihres Gebrauchs bekannt sind (RKGE in sic! 11/2005, S. 805, "Supréme
des Ducs/ Supréme de fromage Eisis Chasterrine [fig.]). Entsprechende Prézisierungen sind
den Eingaben der Beschwerdegegnerin nicht zu entnehmen.

E.8

Damangels Markenahnlichkeit eine Verwechslungsgefahr vorliegend zu verneinen ist,
erweist sich die Beschwerde al's begrindet, womit sie gutzuheissen, die Verfigung der
V orinstanz aufzuheben und der Widerspruch vollumfanglich abzuweisen ist.

E.9

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und
entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VWV G und Art. 64 Abs. 1 VwWVG).

E.91

Die Gerichtsgebtihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwVG,
Art. 2 des Reglements vom 11. Dezember 2006 Uber die Kosten und Entschédigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafir ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im
Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor alem im Schaden der
beschwerdefiihrenden Partel im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene
Marke. Es wirde aber zu weit fuhren und konnte im Verhaltnis zu den relativ geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafUr stets konkrete
Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt wirden. Mangels anderer streitwertrelevanter
Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr.
50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 111 490 E. 3.3; vgl. auch Johann Zircher,
Der Streitwert in Prozessen um Immaterialguterrechte und Firmen, sic! 2001 S. 5509 ff.
Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterial guiterrecht, Schweizerisches mmaterial glter-
und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. 1/2, 2. Aufl. 1998, S. 29). Vorliegend rechtfertigt es
sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen.

E.9.2

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdegegnerin die Kosten des
erstinstanzlichen Widerspruchsverfahrens (Widerspruchsgebtihr von Fr. 800.-) zu tragen
(Art. 34 MSchG und 54 VwVG). Ziff. 4 der angefochtenen Verfligung ist demnach
aufzuheben.

E.93

Mit Zwischenverfigung vom 10. Juni 2008 wurde unter anderem der Antrag der
Beschwerdefihrerin abgewiesen, das vorliegende Beschwerdeverfahren in italienischer
Sprache durchzufthren. Es rechtfertigt sich daher, der Beschwerdefiihrerin
Verfahrenskosten fiir einen Betrag von Fr. 200.- aufzuerlegen. Diese werden mit dem von
ihr am 20. Mai 2008 geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet. Die Differenz
von Fr. 3'800.- wird ihr zurlickerstattet.



E. 10

Die Partelentschadigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten

K ostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden,
setzt das Gericht die Entschédigung fir die notwendig erwachsenen Kosten auf Grund der
Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Aufgrund sowohl der Stellungnahmeim
Widerspruchsverfahren als auch der beim Bundesverwaltungsgericht eingereichten
Beschwerde sowie unter Beriicksichtigung, dass die Aufhebung der Ziffer 4 des
angefochtenen Dispositivs die Kostentragung der vorinstanzlichen Widerspruchsgebihr
durch die Beschwerdegegnerin bewirkt, erscheint eine Parteientschadigung von insgesamt
Fr. 2500.- (inkl. MWSt) fur das erstinstanzliche Verfahren und das Beschwerdeverfahren
angemessen.

E.11

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Esist daher rechtskréftig.
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