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BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Strasse 36-46
DE-27283 Verden

Widersprechende

vertreten durch Swissberg AG, Seefeldstrasse 224, Postfach, 8034 Zirich

Internationale Registrierung Nr. 999 184 ,Savergy*

gegen

Michael Langone
Buchhaldenstrasse 5
8360 Eschlikon

Widerspruchsgegner

CH-Marke Nr. 660 355 "Evergy"

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 flr Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des
Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfahren (VwWVG, SR 172.021) hat das Eidgendssische Institut fir
Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)

1/7



in Erwagung gezogen:

|. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Schweizer Marke Nr. 660 355 "Evergy" wurde am 20. Juni 2014 in Swissreg veroffentlicht. Sie ist u.a.
fuir folgende Waren eingetragen:

Klasse 9: Wissenschatftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wage-, Mess-,
Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum
Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat; Gerate zur Aufzeich-
nung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstréager, Schallplatten; CDs,
DVDs und andere digitale Aufzeichnungstrager; Mechaniken fur geldbetéatigte Apparate; Registrierkas-
sen, Rechenmaschinen, Hardware fir die Datenverarbeitung, Computer; Computersoftware; Feuerldsch-
gerate.

2. Am 22. September 2014 erhob die Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise, nam-
lich beziglich samtlicher unter Ziff. 1 genannter Waren, Widerspruch.

Die Widersprechende stiitzt sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 999 184 "Savergy", die fir fol-
gende Waren eingetragen ist:

Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématogra-
phigues, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contréle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
I'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; transformateurs, blocs d'alimentation;
parties et équipements correspondants des produits précités et périphériques correspondants; filtres
électriques; appareils pour I'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils a prépaiement; caisses enregistreuses, machines a calculer, équipements de traitement
de données et ordinateurs; extincteurs.

3. Mit Verfligung vom 25. September 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Vollmacht zu
ihnren Gunsten einzureichen. Die Vollmacht ist mit Datum vom 13. Oktober 2014 beim Institut eingegan-
gen.

4, Mit Verfigung vom 14. Oktober 2014 wurde der Widerspruchsgegner zur Einreichung einer Stellungnah-
me zum Widerspruch aufgefordert.

5. Mit Schreiben vom 12. Dezember 2014 hat der Widerspruchsgegner seine Stellungnahme eingereicht.
6. Mit Verfigung vom 17. Dezember 2014 hat das Institut die Verfahrensinstruktion geschlossen.
7. Auf die einzelnen Ausfiihrungen der Parteien wird, soweit sie fir den Entscheid rechtserheblich erschei-

nen, in den nachstehenden Erwagungen eingegangen.

Il. Sachentscheidvoraussetzungen

Gemass Art. 31 Abs. 1i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer alteren Marke gegen die Eintra-
gung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veroffentli-
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 20. Februar 2009 mit einer deutschen Prioritat vom 19. November 2008 im
internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 2. April 2014 hinterlegt. Die Wider-
sprechende ist daher Inhaberin der alteren Marke und gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legiti-
miert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Form-
vorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebtihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Wider-
spruch ist folglich einzutreten.
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Ill. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgrinde

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

B. Vergleich der Waren
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Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucher-
kreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kénnen, 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 fiir oder gegen die Gleichartigkeit gelten
konnen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2012, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit wei-
teren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user upload/Juristische Infos/d/rima/rima_d.pdf).

Die Vergleichszeichen beanspruchen beide appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-
désiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contréle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la condui-
te, la distribution, la transformation, I'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; ap-
pareils pour lI'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
a prépaiement; caisses enregistreuses, machines a calculer, équipements de traitement de données et
ordinateurs; extincteurs (Widerspruchsmarke) bzw. wissenschatftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, foto-
grafische, Film-, optische, Wéage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und —
instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kon-
trollieren von Elektrizitat; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; Mechaniken fur geldbetéatigte Apparate; Registrierkassen, Re-
chenmaschinen, Hardware fir die Datenverarbeitung, Computer; Feuerloschgerate (angefochtene Mar-
ke) und insoweit identische Waren.

Zudem beansprucht die angefochtene Marke CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungstrager; Com-
putersoftware. Die CDs, DVDs und anderen digitalen Aufzeichnungstrager sind u.a. gleichartig zu appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques sowie zu équipements de traitement de données et ordina-
teurs. So werden beispielsweise Magnetaufzeichnungstrager und Schallplatten von denselben Herstel-
lern produziert und tber dieselben Kandle vertrieben wie CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungs-
trager. Letztlich dienen sie demselben Zweck. Folglich liegt diesbeziiglich Gleichartigkeit vor. Die von der
angefochtenen Marke beanspruchten Computersoftware sind gemass konstanter Praxis gleichartig zu
den ordinateur der Widerspruchsmarke. Hardwareprodukte werden praxisgemass als gleichartig zu Soft-
wareprodukten beurteilt, da eine gemeinsame Produktverantwortung fir Letztere einerseits und (Compu-
ter-)Hardware andererseits in der Hand eines Unternehmens durchaus innerhalb des Erwartungshorizon-
tes des durchschnittlich informierten Verkehrs liegt. Gerade dem vorliegend (aufgrund der offenen Formu-
lierung des Warenverzeichnisses) massgeblichen breiten Publikum werden zudem beim Erwerb eines


http://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/rlma/rlma_d.pdf

(Heim-)Computers oft kombinierte Produkte mit vorinstallierter Software angeboten (vgl. dazu BVGer in
sic! 2008, 223 — G-mode / Gmode).

Als Zwischenergebnis ist festzustellen, dass die Vergleichszeichen fir gleiche bzw. gleichartige Waren
registriert sind. Folglich ist nachfolgend die Zeichenahnlichkeit resp. die Verwechslungsgefahr zu prufen.

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 Gedéachtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

In casu stehen sich die beiden Wortmarken "Savergy" (Widerspruchsmarke) und "Evergy" (angefochtene
Marke) gegeniber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den
Sinngehalt bestimmt, wobei geméss Rechtsprechung eine Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Re-
gel genigt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff.
7.3.1; BGer in sic! 2008, 295 — sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). 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 Verschiedenheit der verwendeten
Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Wortanfang, Wortstamm und Worten-
dung haben in der Regel grosseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE
122 111 388 — Kamillosan).

Die Vergleichszeichen bestehen aus sieben bzw. sechs Buchstaben. Sie stimmen in der Endung —,vergy*
(und somit in finf von sechs bzw. sieben Buchstaben) vollstéandig Gberein. Die Vokalfolge ist ahnlich (A-
E-Y bzw. E-E-Y). Unterschiedlich ist einzig der Zeichenbeginn ,Sa“- bzw. ,E*-. Insgesamt sind sich die
Marken somit vor allem phonetisch sehr ahnlich.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkirlich auch gedanklich verarbeitet, was er hort und liest,
kann fir den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen
neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich her-
vorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Héren und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdran-
gen, dominieren regelmassig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinn-
gehalt 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 5, Ziff. 7.3.1).

Die Widerspruchsmarke heisst ,Savergy“. Gemass Lexika hat dieser Begriff keine Bedeutung (vgl. z.B.
http://www.onelook.com und einschlagige Lexika). Die angefochtene Marke ,Evergy“ besteht ebenfalls
aus einem unbestimmten Begriff.

Dem Argument des Widerspruchsgegners, dass die Vergleichszeichen Uber unterschiedliche Sinngehalte
verfugten, da ,Evergy“ ein Kunstwort bestehend aus ,Ever® und ,Energy“ sei (wobei die Bedeutung von
Energy klar Gberwiege) und bei der Widerspruchsmarke demgegeniiber die Worteile ,Save* und ,Energy*
zu erkennen seien (wobei hier die Betonung eindeutig mehr auf save liege), kann nicht gefolgt werden.
Dies erscheint nicht als naheliegend und hilft somit in casu nicht weiter. Vielmehr handelt es sich bei bei-
den Zeichen sowohl aus der Sicht eines Fachpublikums als auch fir ein (vorliegend aufgrund der Regis-
terlage ebenfalls massgebliches) Durchschnittspublikum um unbestimmte, interpretationsbedurftige
Wortneubildungen.


http://www.onelook.com/

Somit ist vorliegend kein rechtsgeniiglicher Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts ersichtlich, wel-
cher eine markenrechtlich relevante Zeichenahnlichkeit zu kompensieren vermag. Nachfolgend ist dem-
nach zu prifen, ob die genannten Ahnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegen-
Uberstehenden Zeichen zu bewirken vermogen.

D. Verwechslungsgefahr
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Ahnlichkeit resp. Identitét der Zeichen ist als Voraussetzung fir die Verwechslungsgefahr stets erforder-
lich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG ist dann
anzunehmen, wenn das jlingere Zeichen die altere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeintrach-
tigt. Eine solche Beeintrachtigung ist gegeben, sobald zu beflirchten ist, dass die massgebenden Ver-
kehrskreise sich durch die Ahnlichkeit der Marken irrefilhren lassen und Waren, die das eine oder das
andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weite-
ren Hinweisen).

Massgebend sind die Umstande des konkreten Einzelfalles, wie der Kreis der massgeblichen Abneh-
mer und deren Aufmerksamekeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu
beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, welche deren Schutzumfang in
entscheidender Weise pragt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.). Bei der Beurteilung der Verwechslungsge-
fahr ist damit vorgangig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klaren (Richtlinien, Teil 5, Ziff.
7.7 mit weiteren Hinweisen).

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 insbhesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des
allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

Wie oben ausgefiuhrt, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke ,Savergy“ um eine unbestimmte
Wortneubildung (vgl. C. Ziff. 5.). Folglich kann der Widerspruchsmarke kein direkt beschreibender

Sinngehalt entnommen werden. Die Widerspruchsmarke verfiigt Gber durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft und einen normalen Schutzumfang.

Je naher sich die Waren und Dienstleistungen sind, fur welche die Marken registriert sind, desto gros-
ser wird das Risiko von Verwechslungen und desto starker muss sich das jliingere Zeichen vom élteren
abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dasselbe gilt auch um-
gekehrt. Vorliegend werden die Vergleichszeichen fiir gleiche bzw. gleichartige Waren beansprucht,
weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzulegen ist,
das heisst die jungere Marke muss klar von der alteren abweichen.

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Wie beim Vergleich der Zeichen festgestellt wurde, stimmen die Wi-
derspruchsmarke und die angefochtenen Marke in flinf von sieben bzw. sechs Buchstaben vollstéandig
tiberein. Die jeweilige Endung —vergy ist vollstandig identisch. Die Ubernahme von funf der sieben
Buchstaben der Widerspruchsmarke respektive die Ubereinstimmung in ,-vergy* fiihrt zu einer ausge-
pragten klanglichen Nahe, zumal es als eher unwahrscheinlich erscheint, dass die Widerspruchsmarke
als ,Save-rgy* ausgesprochen wird. Auch ist zu bertcksichtigen, dass bei Wortzeichen nicht nur der
Wortanfang, sondern auch dem (vorliegend identischen) Wortende besonders pragende Funktion eig-
net (vgl. BGE 122 11l 588, E.5a - Kamillosan / Kamillon, Kamillan).

Weiter kann festgestellt werden, dass sich die beiden Begriffe ,Savergy” und ,Evergy“ reimen und dass
Wortzeichen, die sich reimen, infolge des &hnlichen Wortklanges meistens verwechselbar sind (vgl.
Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel
1999, N. 19, 20 und 22 zu Art. 3). Die genannten Unterschiede im Zeichenbeginn sind somit nicht der-
art, dass sie das Gesamtbild wesentlich zu pragen vermdchten. Im Hinblick auf die dargelegte Waren-
gleichheit bzw. starke -gleichartigkeit beeinflussen diese den Gesamteindruck der angefochtenen Mar-



ke zu wenig, um die wegen der grossen Ubereinstimmungen bestehende Verwechslungsgefahr beseiti-
gen zu kénnen.

Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 660 355
"Evergy" ist im Umfang des Widerspruchs, d.h. fur sdmtliche Waren der Klasse 9, zu widerrufen.

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 Giber 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. Da das Wider-
spruchsverfahren einfach, rasch und kostengunstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemass
eine Parteientschadigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren durchgedrungen. Der Widerspruchsgegner ist daher
grundsatzlich kostenpflichtig. In casu wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgefiihrt. Vorliegend
sind keine Grinde fir eine Abweichung von der vorerwahnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet
daher eine Parteientschadigung von CHF 1°‘000.00 als angemessen. Der Widerspruchsgegner hat der
Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebuihr in der Hohe von CHF 800.00 zu erstatten.



Aus diesen Griinden wird

verflgt:

1. Der Widerspruch Nr. 13858 wird gutgeheissen.

2. Die Eintragung der der Schweizer Marke Nr. 660 355 ,Evergy*“ wird im Umfang des Widerspruchs, d.h. fur
samtliche Waren der Klasse 9, widerrufen.

3. Die Widerspruchsgebuhr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Der Widerspruchsgegner hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von CHF 1'800.00 (inkl.
Ersatz der Widerspruchsgebiihr) zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eroffnet.

Bern, 17. Marz 2015
Markenabteilung

lic.iur. Nadine Geelhaar-Beuret, Fursprecherin
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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