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Entscheid

in den Widerspruchsverfahren Nr. 11311 und 11312

in Sachen

Securiton AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen Widersprechende 1

Securitas AG, Schweizerische Bewachungsgesellschaft,
Seilerstrasse 7, 3011 Bern Widersprechende 2

vertreten durch Bovard AG, Patentanwalte,
Optingenstrasse 16, 3000 Bern 25

Schweizer Marke Nr. 316 668 "SECURITON" [= W11311]
Schweizer Marke Nr. 406 193 "SECURITAS" [= W11312]

gegen

IZE Sarl
Ch. de la Voie-Creuse 3A
1202 Geneve
Widerspruchsgegnerin

SECURIZE

Schweizer Marke Nr. 601 933 "SECURIZE protége vos valeurs" (fig.) . . .

protége vos valeurs

Gestitzt 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 Gebuhrenordnung des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum
(IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfah-
ren (VWVG, SR 172.021) hat das Eidgenéssische Institut flr Geistiges Eigentum (nachfolgend:
Institut)



in Erwédgung gezogen:

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSABLAUF

1. Die Schweizer Marke Nr. 601 933 "SECURIZE protége vos valeurs" (fig.) wurde am 18.
Juni 2010 in Swissreg verdffentlicht. Sie ist fur folgende Waren und Dienstleistungen ein-
getragen:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrdle (inspection), dalarme, de
surveillance et vidéosurveillance, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; €équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels; extincteurs; dé-
tecteurs d'effraction, de mouvement et de fumeée;

Klasse 37: Construction; réparation; services d'installation;

Klasse 45: Services de sécurité pour la protection des biens et des individus.

2. Am 9. September 2010 erhoben die Widersprechende 1 gestiitzt auf die Schweizer Marke
Nr. 316 668 "SECURITON" [= W11311; nachfolgend W1] und die Widersprechende 2 ge-
stitzt auf die Schweizer Marke Nr. 406 193 "SECURITAS" [= W11312; nachfolgend W2]
gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragten deren vollstandigen
Widerruf.

3. W1 geniesst Schutz fur folgende Waren der Klasse 9:

Wertschutzapparate und -instrumente, Personenschutzapparate und -instrumente, Zu-
trittskontrollapparate und -instrumente, elektronische Fahndungshilfsapparate und -instru-
mente, elektronische Ubermittlungsapparate und -elemente, Brandmeldeapparate und -
instrumente.

W2 geniesst in der Schweiz Schutz fur folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen
6, 38, 41 und 42:

Schlisselhalter mit Fundmarken. Be- und Ueberwachungsdienste, insbesondere von An-
lagen, Geb&uden, Waren, Wertsachen und Personen; Sicherheitsbegleitung von Perso-
nen, Waren und Wertsachen; Wohnungs- und Hausbetreuung bei Abwesenheiten; Ord-
nungs- und Kassendienst bei Veranstaltungen; Vermietung von Sicherheitsapparaten und
-anlagen, Sicherheitsausbildung und -beratung; Hinterlegung und Aufbewahrung von



Schlisseln; Fundservice fur Zutrittskontrollmarken; Uebernahme von Aufgaben des Ge-
meinwesens, insbesondere Orts- oder Gemeindepolizeidienst; Verkehrsregelung; telefo-
nischer Auftragsdienst; Betrieb einer Alarmzentrale; Ausrickdienste bei Notféllen.

4.  Mit Verfligung vom 17. September 2010 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung
einer Stellungnahme aufgefordert.

5.  Nachdem sich die Widerspruchsgegnerin innert (erstreckter) Frist nicht hatte vernehmen
lassen, wurde die Verfahrensinstruktion mit Verfigung vom 27. Januar 2011 abgeschlos-
sen.

6.  Auf die einzelnen Ausfihrungen der Widersprechenden wird, soweit sie fur den Entscheid
rechtserheblich erscheinen, in den nachstehenden Erwégungen 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 Veréffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begriindung ein-
zureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2
MSchG).

W1 wurde am 30. Marz 1982 hinterlegt, W2 am 1. April 1993. Hinterlegungsdatum der ange-
fochtenen Schweizer Marke ist der 1. Oktober 2009. Die Widersprechenden sind daher Inhabe-
rinnen der alteren Marken und gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG zu den Widersprlichen legitimiert.
Die Widerspriiche wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendi-
gen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchs-
gebuhren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widerspriiche ist folglich einzutreten.

lll. 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 be-
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
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B. Vergleich der Waren

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehen-
den Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen
kénnen, die unter der Verwendung &ahnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder
Dienstleistungen wirden angesichts ihrer Ublichen Herstellungs- oder Vertriebsstétten aus
ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des
gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Mar-
kenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemaéss als Argu-
ment flr oder gegen die Gleichartigkeit gelten kénnen. Dabei ist davon auszugehen, dass
eine Marke nur fir solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, fur wel-
che sie eingetragen ist (sog. Spezialitétsprinzip). Eine Ausnahme von diesem Speziali-
tatsprinzip wird bei der berlhmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im
Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschrankten Kognition jedoch nicht
berufen kann (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2011, Teil
5, Ziff. 7.1 ff., mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische
_Infos/d/rima/rima_d.pdf).

Insbesondere zu W1: W1 ist ausschliesslich fur Waren der Klasse 9, namlich fur "Wert-
schutzapparate und -instrumente, Personenschutzapparate und -instrumente, Zutrittskon-
trollapparate und -instrumente, elektronische Fahndungshilfsapparate und -instrumente,
elektronische Ubermittlungsapparate und -elemente, Brandmeldeapparate und -
instrumente" eingetragen. Es handelt sich durchwegs um Apparate und Instrumente im
Bereich der Sicherheit von Personen und Sachwerten sowie der elektronischen Ubermitt-
lung. Die widerspruchsgegnerische Marke ist in der Klasse 9 unter anderem ebenfalls fur
Waren im Bereich der Sicherheits- und Kontrollsysteme eingetragen, namlich fir "Ap-
pareils et instruments de signalisation, de contrdle (inspection), d'alarmes, de surveillance
et vidéosurveillance; détecteurs d'effraction, de mouvement et de fumée", fir welche
selbstredend Gleichartigkeit mit den Waren der Widerspruchsmarke besteht. Bei den an-
gefochtenen "appareils et instruments scientifiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, I'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour I'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images" handelt es sich um Warenoberbegriffe des Nizzaer
Klassifikationsabkommens (SR 0.232.112.8), unter welche auch Produkte zu subsumie-
ren sind, die dem Personen- und Wertsachenschutz oder der elektronischen Ubermittlung
(von Ton, Bild oder elektrischem Strom) dienen, und die daher als mit den Waren der Wi-
dersprechenden gleich oder stark gleichartig einzustufen sind. Bei den in der Klasse 9
weiter angefochtenen "supports d'enregistrement magnétiques" handelt es sich um mag-
netische Datentrager respektive Speichersysteme, welche den wesentlichen Kern der fir
die Widerspruchsmarke beanspruchten elektronischen Ubermittlungsapparate (z.B. Com-
putersysteme) darstellen kdnnen und daher ebenfalls als gleichartig mit diesen einzustu-
fen sind. Gleiches gilt bezliglich der angefochtenen Waren "équipement pour le traitement
de linformation et les ordinateurs, logiciels". Ebenfalls gleichartig sind schliesslich die in
der Klasse 9 angefochtenen "extincteurs" und zwar zu den "Brandmeldeapparaten und —
instrumenten” der Widerspruchsmarke, weil es sich bei Letzteren um komplexe Brand-
schutzsysteme handeln kann, bei denen die Feuerldsch-Vorrichtungen integriert sind.
"Feuerloscher" und "Brandmeldeapparate und —instrumente" sind im Ubrigen auch kom-
plementér und werden aus der Sicht der Konsumenten als einheitliches Angebotspaket
wahrgenommen (vgl. hierzu auch Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialglter-
und Wettbewerbsrecht, Band IIl/1, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 830). Kein
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markenrechtlich relevanter Bezug ist jedoch zwischen den Waren der Widerspruchsmarke
im Bereich der Sicherheit und den in der Klasse 9 der angefochtenen Marke verbleiben-
den "disques acoustigues" (Schallplatten) ersichtlich. Letztere kénnen, im Gegensatz zu
Software, auch nicht in Zusammenhang mit elektronischen Ubermittlungselementen zum
Einsatz gelangen, sondern dienen als analoge Datenspeicher fir Schallsignale (vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schallplatte). Aufgrund der offensichtlichen Unterschiede hin-
sichtlich der Zweckbestimmung, des herstellungsspezifischen Know-hows und der Ver-
triebskanéle ist die Gleichartigkeit beziglich der "disques acoustiques" der Klasse 9 zu
verneinen.

Bezuglich der widerspruchsgegnerischen Dienstleistungen "Services de sécurité pour la
protection des biens et des individus" (Klasse 45) ist zu beachten, dass die Wider-
spruchsmarke fiir Apparate und Instrumente im Bereich der Sicherheit von Personen und
Sachwerten Schutz geniesst. Bei Letzteren handelt es sich um Waren die in einem engen
Zusammenhang mit den Sicherheitsdienstleistungen der Klasse 45 der angefochtenen
Marke stehen. Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungs-
bereichs bestehen, sondern auch im Verhaltnis zwischen Waren und Dienstleistungen.
Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert
der ublichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prifen, ob das Publi-
kum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Her-
stellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzei-
chens auch die zu diesem Warenbereich gehdrende Dienstleistung erbringt. Zur Feststel-
lung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prifen, ob die Dienstleistung fur
die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Verénderung
dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket
wahrnehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3). Letzteres trifft vorliegend zu: Es liegt
durchaus innerhalb des Erwartungshorizonts des Publikums, dass ein in der Herstellung
resp. dem Vertrieb von Sicherheitsapparaten und —anlagen tatiges Unternehmen auf-
grund seines technischen Know-hows in damit eng zusammenhdngende Sicherheits-
dienstleistungen diversifiziert und Letztere unter der gleichen oder einer &hnlichen Marke
wie die Waren kommerzialisiert. Die Gleichartigkeit der angefochtenen Dienstleistungen
der Klasse 45 ist damit erstellt. Ebenfalls als gleichartig sind im Lichte dieser Erwagungen
die angefochtenen "Construction; réparation; services d'installation" der Klasse 37 zu wer-
ten. Es erscheint offensichtlich, dass Letztere aus der Sicht des Publikums mit den spezi-
fischen Waren der Widersprechenden ein sinnvolles Leistungspaket bilden: Unter die Re-
paratur- und Installationsdienstleistungen der Widerspruchsgegnerin fallen auch solche
fur die hochtechnischen Geréate und Anlagen der Widerspruchsmarke, deren Installation
und Reparatur ein spezifisches Fachwissen erfordert; zu den Dienstleistungen "construc-
tion" ("Bauwesen") gehdren auch spezifisch auf den Sicherheitsaspekt resp. die Kombina-
tion und Ausstattung von Bauten mit Sicherheitsanlagen zugeschnittene Dienstleistungen,
bei welchen bereits in der Planungsphase ein fundiertes Fachwissen lber Gerate und An-
lagen fir die Personen- und Objektsicherung unerlasslich ist. Oft werden zudem im Be-
reich der Objektsicherung die entsprechenden Waren bereits bei der Herstellung auf die
spezifischen Kundenbedirfnisse im Bereich des Bauwesens zugeschnitten.

Insbesondere zu W2: Bezuglich der angefochtenen Waren der Klasse 9 ist zu beachten,
dass die Widerspruchsmarke fur die Dienstleistung "Vermietung von Sicherheitsapparaten
und -anlagen" beansprucht wird. Bei Letzteren handelt es sich um Dienstleistungen die in
einem engen Zusammenhang mit den fiir den Sicherheits- und Uberwachungsbereich be-
stimmten Geréten und -anlagen der widerspruchsgegnerischen Marke stehen. Es kann
diesbeziglich und auch hinsichtlich der angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 37
mutatis mutandis auf das unter Ziffer 2 hiervor zu W1 Festgestellte verwiesen werden. Zu
verneinen ist die Gleichartigkeit aufgrund der offensichtlichen Unterschiede hinsichtlich
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der Zweckbestimmung, des herstellungsspezifischen Know-hows und der Vertriebskanale
hingegen wiederum bezuglich der "disques acoustiques"” in der Klasse 9 der angefochte-
nen Marke. Die in der angefochtenen Klasse 45 beanspruchten "Services de sécurité pour
la protection des biens et des individus" kénnen schliesslich den fir W2 beanspruchten
"Be- und Ueberwachungsdienste, insbesondere von Anlagen, Geb&auden, Waren, Wertsa-
chen und Personen” gleichgesetzt werden, mithin in diesem Umfang von Dienstleistungs-
gleichheit auszugehen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1.  Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken gentgend unterschei-
den, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren
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 friher wahr-
genommenen anderen Zeichens gegeniibersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb
auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnitt-
lich unvollkommenen Gedachtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2. Das Hinzufugen zuséatzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer
bestehenden Marke ist immer dann ungenligend, wenn die neuen Elemente nicht geeig-
net sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen,
wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil Ubereinstimmen. Daran andert
auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen erganzt wird. Dieses Vorge-
hen flhrt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sin-
ne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine altere Marke unverandert
tibernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergéanzt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff.
7.3).

3. In casu stehen die Wortmarken "SECURITON" und "SECURITAS" der Widersprechenden
der (aus Wort- und Bildelementen) kombinierten Marke der Widerspruchsgegnerin ge-
genuber. Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil domi-
nierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei
kombinierten Wort-/Bildmarken ist fir die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck aus-
schlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem
Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr im-
mer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil aller-
dings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlassigt werden
(vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

Im Gesamteindruck der angefochtenen Marke ist der unterscheidungskréftige Begriff
"SECURIZE", bei welchem es sich vermutlich um eine Kombination der Begriffe "to
secure" (engl., "sichern") und "sécuriser [gn.]" (franz., "jemandem ein Gefuhl der Sicher-
heit geben"), das hervorstechende, jedenfalls aber ein selbstandiges und pragendes Zei-
chenelement (vgl. den Bedeutungsgehalt der Begriffe unter http://de.pons.eu/deutsch-
englisch resp. http://de.pons.eu/deutsch-franzésisch). Die grafische Ausgestaltung der
angefochtenen Marke vermag dem Zeichen wohl ein eigenes Geprage zu verleihen, wird
aber im Geschéftsverkehr von untergeordneter Bedeutung sein, weil sich das Publikum in
erster Linie am Wortelement "SECURIZE" orientieren wird. Bei den im angefochtenen
Zeichen weiter enthaltenen Wortelementen "protege vos valeurs" handelt es sich in Zu-
sammenhang mit den hier interessierenden Waren und Dienstleistungen um einen direkt
beschreibenden Hinweis auf deren Zweckbestimmung respektive um eine rein anpreisen-
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de Angabe. Dieses Zeichenelement ist in Zusammenhang mit Waren und Dienstleistun-
gen im Sicherheitsbereich bar jeglicher Unterscheidungskraft, dem Gemeingut zuzuord-
nen und daher in Alleinstellung vom Markenschutz ausgeschlossen (vgl. Richtlinien, Teil
4, Ziff. 4.2 i.V. mit Ziff. 4.4.2). Solche beschreibenden Bestandteile sind in der Regel nicht
geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu pragen, weil der Verkehr dazu neigt, Zei-
chen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu
verklrzen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Publikum bei den mit der wi-
derspruchsgegnerischen Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen in erster Linie
am unterscheidungskraftigen Begriff "SECURIZE" orientieren wird. Letzterer ist beim
nachfolgenden Zeichenvergleich den beiden Wortzeichen der Widersprechenden gegen-
Uber zu stellen.

4.  Die Vergleichszeichen verfigen uber eine &usserst dhnliche Vokalfolge ('"E — U — | — O"
resp. "E — U — | — A" gegentber "E — U — | — E"). Sie stimmen zudem im Wortstamm
"SECURI" und damit im in der Regel besonders pragenden Wortanfang (vgl. hierzu BGE
122 11l 388 — Kamillosan; BGE 127 Ill 168 — Securitas [fig.]) Uberein. In Anbetracht der
ausgepragten klanglichen und schriftbildlichen Néhe der Vergleichszeichen besteht zu-
dem die Gefahr, dass die vorhandenen Unterschiede an den Zeichenenden tberhort res-
pektive Uberlesen werden, sodass auch auf der Ebene des Sinngehalts keine rechts-
genuglichen Unterschiede auszumachen sind, welche die ausgepragte Ahnlichkeit der
streitverfangenen Marken zu kompensieren vermochten (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Zif-
fer 7.3.1). Die Zeichenahnlichkeit ist augenfallig und ohne weiteres zu bejahen. Nachfol-
gend ist somit die Verwechslungsgefahr 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, héngt ei-
nerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der &lteren
Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berlicksichtigen, fir welche Waren und
Dienstleistungsgattungen die sich gegeniberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richt-
linien, Teil 5, Ziff. 7.5).

2. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fur
schwache Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bei schwa-
chen Marken genigen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende
Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesent-
liche Bestandteile banal sind oder sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachge-
brauchs anlehnen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

3.  Gemass Feststellung des Bundesgerichts ordnet das schweizerische Publikum Produkte
im Bereich der Sicherheit der Unternehmensgruppe der beiden Widersprechenden zu,
wenn diese mit Zeichen versehen sind, die den Wortstamm "SECURI" aufweisen und de-
ren Wortende aus einem kurzen, leicht verstandlichen Begriff besteht (vgl. BGE 127 lll
160 E. 2 in fine — Securitas [fig.]). In casu wurde beim widerspruchsgegnerischen Zeichen
der Wortstamm "SECURI" nicht mit einem zusatzlichen Begriff, sondern gar lediglich mit
den beiden Buchstaben "Z-E" erganzt. Aufgrund der zitierten Rechtsprechung ist die Ver-
wechslungsgefahr fur die hier noch interessierenden Waren und Dienstleistungen ohne
weiteres zu bejahen. Dies selbst unter Beriicksichtigung des Umstands, dass es sich bei
den Vergleichsprodukten nicht um Waren und Dienstleistungen des taglichen Bedarfs



handelt, bei denen dem Publikum ein vergleichsweise geringer Aufmerksamkeitsgrad zu
unterstellen ist, sondern um Waren und Dienstleistungen, welche mit einer gewissen
Sorgfalt ausgewahlt werden. Soweit das Publikum, insbesondere infolge der im jliingeren
Zeichen zusatzlich enthaltenen grafischen Elemente, die Unterschiede zwischen den Ver-
gleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwahnten
Ahnlichkeiten und der ausgepragten Produktnéhe falsche Zusammenhénge vermutet, sei
dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unterneh-
mensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr";
vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).

4, Die Widerspriiche Nr. 11311 und Nr. 11312 werden daher teilweise, namlich bezuglich
samtlicher Waren der Klasse 9 mit Ausnahme von "disques acoustiques" sowie beziglich
samtlicher Dienstleistungen der Klassen 37 und 45 gutgeheissen. Die angefochtene
Schweizer Marke Nr. 601 933 "SECURIZE protége vos valeurs" (fig.) wird flr samtliche
Waren und Dienstleistungen, mit Ausnahme von "disques acoustiques" der Klasse 9, wi-
derrufen.

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 Uber 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 (Widerspruchsgebiihr) werden im Widerspruchs-
verfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden
Partei in der Regel eine Parteientschadigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfah-
ren einfach, rasch und kostengunstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemass
eine Parteientschadigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff.
9.4).

3. Die Widersprechenden sind mit ihren Begehren mehrheitlich durchgedrungen, weshalb
ihnen eine Parteientschadigung zuzusprechen ist. Praxisgemass wird der obsiegenden
Partei pro Schriftenwechsel eine Parteientschadigung von CHF 1000.00 zugesprochen
(Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

Die Widersprechenden erhoben vorliegend gestlitzt auf zwei verschiedene Marken ihrer
Unternehmensgruppe Widerspruch und machten damit zwei Verfahren anhangig. In An-
betracht, dass die durch denselben Vertreter eingereichten Widerspriche im Wesentli-
chen gleich begriindet werden konnten, rechtfertigt es sich, den Widersprechenden fiir die
vorliegenden Verfahren lediglich eine einfache Parteientschadigung von insgesamt CHF
1'000.00 zuzusprechen. Die Widerspruchsgegnerin hat den Widersprechenden zudem die
Widerspruchsgebiihren von CHF 1'600.00 zu ersetzen. Das Institut erachtet daher in An-
wendung der obgenannten Kriterien eine Entschadigung von CHF 2'600.00 (inklusive Wi-
derspruchsgebihren) als angemessen.



Aus diesen Grinden wird

verfugt:

1. Die Widerspriiche Nr. 11311 und Nr. 11312 werden teilweise, namlich fir sdmtliche Waren
und Dienstleistungen der angefochtenen Marke, mit Ausnahme von "disques acoustiques"
der Klasse 9, gutgeheissen.

2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 601 933 "SECURIZE protége vos valeurs" (fig.) wird
fur samtliche Waren und Dienstleistungen, mit Ausnahme von "disques acoustiques" der
Klasse 9, widerrufen.

3. Die Widerspruchsgebuihren von CHF 1'600.00 verbleiben dem Institut.

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von
CHF 2'600.00 (inklusive Widerspruchsgebiihren) zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eroffnet.

Bern, 27. Juli 2011

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.



