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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.11

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen zustandig (Art. 31 und 33 Bst. e
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [V GG, SR 173.32]). Ein Ausnahmefall
nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uiber das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember
1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VWV G; SR 172.021) eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet.

E.12

Gemass Art. 48 Abs. 1 VWV G ist beschwerdeberechtigt, wer vor der Vorinstanz am
Verfahren teilgenommen hat oder keine M églichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die
angefochtene Verfligung besonders bertihrt ist und ein schutzwiirdiges Interesse an deren
Aufhebung oder Anderung hat. Die Beschwerdefiihrerin ist durch die angefochtene
Verfigung besonders bertihrt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VWV G). Zu prifen ist allerdings auch,
ob die Beschwerdefiihrerin ein schutzwiirdiges Interesse an der Aufhebung oder Anderung
der angefochtenen Verfligung hat, und zwar mit Blick auf jedes einzelne der gestellten
Rechtsbegehren (vgl. Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B-668/2010 vom 26. Mai 2010
E. 2.3). Das Erfordernis des schutzwiirdigen Interesses bedeutet unter anderem, dass der
Beschwerdefiihrer ein aktuelles und praktisches Interesse an der Uberprifung des
angefochtenen Entscheids haben muss (Isabelle haner, in: Auer/Muller/Schindler (Hrsg.),
Kommentar zum Bundesgesetz Uiber das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zirich 2008, Art.
48 N. 21). Hinsichtlich des "hilfsweise" gestellten Rechtsbegehrens Nummer 4) auf
Eintragung des strittigen Zeichens nur fur die in den Klassen 42 und 45 beanspruchten
Dienstleistungen fehlt es der Beschwerdefihrerin allerdings am erforderlichen praktischen
Interesse. Denn materiell ist dasin Ziffer 4) enthaltene Begehren um Uberpriifung des
vorinstanzlichen Entscheids bereits im Begehren Nummer 3) enthalten und das vom
Beschwerdefiihrer angestrebte Ziel kénnte auch mit einer (teilweisen) Gutheissung des
letztgenannten Begehrens erreicht werden. Daran andert auch nichts, dassdie
Beschwerdeflihrerin geméss ihren eigenen Angaben mit dem Begehren Nummer 4) ihr
besonderes Interesse an der Erlangung des Markenschutzes fur das Zeichen FIDUCIA fir
die in den Klassen 42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen kundtun und angeblich den
Blick des Bundesverwaltungsgerichts fur die Schutzfahigkeit der Marke insbesondere
beziiglich jener Dienstleistungen scharfen méchte. Auf das Begehren Nummer 4) ist daher
von vornherein nicht einzutreten.



E.13
Auf die Beschwerde ist daher unter Ausnahme des Begehrens Nummer 4) einzutreten.

E.2

Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich fir
die Waren und Dienstleistungen, fur welche sie beansprucht werden, nicht im Verkehr
durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Bundesgesetzes Uiber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [Markenschutzgesetz, M SchG; SR 232.22]).
Keine Verkehrsdurchsetzung ist moglich, wenn an einem Zeichen ein absolutes
Freihaltebedirfnis besteht (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November
2009 E. 3 Radio Suisse Romande).

E.21

Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die fir den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind,
andererseits Zeichen, denen die fur eine Individualisierung der Ware oder Dienstleistung
des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der
Eidgendssischen Rekurskommission fir geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar
2003, verdffentlicht in sic! Zeitschrift fur Immaterialgiter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2003 S. 495 ff. E. 2 Royal Comfort; Eugen Marbach, Markenrecht,
in: Roland von Buren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialguter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Basel 2009, N. 247; Christoph Willi, Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schwei zerischen Markenrecht unter Berticksi chtigung des européi schen
und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, Art. 2 N. 34). Die Markenprifung erfolgt
ferner mit Blick auf alle vier schweizerischen Landessprachen, wobel es fir den Ausschluss
eines Zeichens genugt, wenn fir ein Zeichen bloss mit Blick auf eine dieser Sprachen ein
Schutzhindernis besteht (Urteil des Bundesgerichts B 3052/2009 vom 16. Februar 2012 E.
2.3 DIAMONDS OF THE TSARS).

E.22

Ein relatives Freihaltebedirfnis wird bei Zeichen angenommen, die fir den
Wirtschaftsverkehr wesentlich sind (Marbach, a.a.O., 257; Willi, aa.O., Art. 2N. 41). Ist
ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Freihaltebediirfnis absolut (BGE 134 111 314 E.
2.3.2 M/M-Joy; Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1
Radio Suisse Romande und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 Post). Das
Freihaltebedirfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen zu prifen (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November
2009 E. 3.1 Radio Suisse Romande). Entscheidend ist dabel der Gesamteindruck, den die
Marke hinterlasst (BGE 134 |11 547 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton" [3D]). Die Frage der
Freihaltebedirftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten des Hinterlegers zu beurteilen
(Willi, aa.O., Art. 2 N. 42 und 44).

E.23

Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesondere, wenn sie fur die
Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren Gegenstand oder geografische
Herkunft unmittelbar benennt oder sich in einer anpreisenden Bedeutung erschopft (BGE
129111 227 f. E. 5.1 Masterpiece, 128 111 447 E. 1.6 Premiere). Der gedankliche
Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der beschreibende
Charakter der Marke ohne besonderen Fantasieaufwand erkennbar ist (BGE 127 111 160 E.



2b aa Securitas, m.w.H.). Ob einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt,
beurteilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urtell des

Bundesverwal tungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 Radio Suisse Romande,
m.w.H). Ahnlich wie die beschreibende Natur einer Marke, muss auch diein einer Marke
enthaltene anprei sende Aussage sofort und leicht erkennbar zu Tage treten, wenn einer
Marke die Schutzfahigkeit aufgrund ihres anpreisenden Charakters abgesprochen werden
soll (Willi, aa.O., Art. 2 N. 79). Erschopft sich eine Marke in ihrem anpreisenden
Charakter, z&hlt sie unabhangig von einer allfélligen Mehrdeutigkeit zum Gemeingut (vgl.
BGE 108 |1 487 E. 3 Vantage; 103 11 339 E. 4.c More).

E.24

Marken, dieim Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall
darstellen, sind geméss der Rechtsprechung einzutragen (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E.2.2 btcino [fig.]).

E.25

Alternativ zu den Zeichen direkt beschreibender Natur zéhlen auch Marken zum
Gemeingut, die im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen
ublicherweise Verwendung finden. Die Zeichenlblichkeit muss jedoch nachweidlich in
einem Zusammenhang mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen stehen (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B 7405/2006 vom 21. September 2007 E. 5 Mobility).

E.3

Die hier interessierenden Dienstleistungen und die hierfir massgeblichen Verkehrskreise
lassen sich wie folgt zusammenfassen. In Klasse 35 sind diverse Dienstleistungen
beansprucht, welche zur Unterstiitzung beim Betrieb von Unternehmen dienen. Als
massgebliche Verkehrskrei se stehen entsprechend Unternehmen jeglicher Art und damit
spezialisierte Verkehrskreise im Vordergrund, wenn auch einzelne Dienstleistungen, wie
etwa das Ausfertigen von Steuererklarungen, offenbar entgegen der Auffassung der
Vorinstanz mitunter auch von Privatpersonen nachgefragt werden. In Klasse 36 sind mittels
der strittigen Markenhinterlegung Dienstleistungen im Bereich von Versicherungen sowie
des Finanz- und Immobilienwesens beansprucht, die zu einem wesentlichen Teil von
erwachsenen Privatpersonen nachgefragt werden. Bei der in Klasse 37 beanspruchten
Dienstleistung des Unterhalts von Ausriistungen zur Informationsverarbeitung ist entgegen
der Auffassung der Vorinstanz davon auszugehen, dass diese vornehmlich von
Unternehmen und damit von speziaisierten Verkehrskreisen nachgefragt werden. Die
Verkehrskreise fur die vorliegend in Klasse 38 beanspruchten

Telekommunikati onsdienstl e stungen setzen sich sowohl aus Durchschnittskonsumenten al's
auch aus spezialisierten Verkehrskreisen (namentlich mit Blick auf die Dienstleistungen im
Zusammenhang mit sog. Callcenters) zusammen. Die in Klasse 39 beanspruchten
Lieferdienstleistungen werden sowohl von Fachleuten al's auch von Konsumenten
nachgefragt. Die in Klasse 41 beanspruchten Aus- und Weiterbildungsdienstlei stungen
richten sich ebenfalls an gewdhnliche Konsumenten wie auch an Unternehmen, wobei
Private wohl nur selten Ausbildungen von Personal fir sogenannte Hotlines und
"Callcenters’ nachfragen. Auch die in den Klassen 42 und 45 beanspruchten
Informatikdienstlei stungen werden sowohl von Privaten al's auch von Fachpersonen in
Anspruch genommen.

E.41



Das Bundesgericht hat in seinem Urteil BGE 80 |1 138 [E. 2.8)] erkannt, dass es sich bei
Fiduciaum ein lateinisches Wort handle, das auf Deutsch "Vertrauen" bedeute und von
einem Treuhandunternehmen als solches, d.h. nicht als das gleichlautende italienische Wort
in dessen Firma verwendet und auch in dieser Weise verstanden werde. Dassel be gelte fur
die Verwendung des Wortes "Fiducia" als Titel einer Zeitschrift des"Verbands Schweiz.
Bicherexperten” (VSB), da diese zweisprachig, d.h. deutsch-franzosisch, erscheine und
lateinische Ausdriicke haufig verwendet wirden, um die entsprechende Sprachgrenze zu
Uberbriicken. In dieselbe Richtung, namlich dass es sich um ein lateinisches Wort handle,
weise das Geleitwort der ersten Ausgabe der Zeitschrift. Auch bei "fiducia" als
italienischsprachiges Wort handle es sich nicht um eine Sachbezeichnung wie "Brot",
"Schuhe”, "Kleider", "Woll€" etc., sondern um die blosse Bezeichnung eines "Vorzugs'.
Darin sai alerdings keine, alenfalls gar rechtsmissbréuchliche, Monopolisierung eines
Gemeingutbestandteils der italienischen Umgangssprache zu sehen. Als Bestandteil der
Firma einer Handel sgesellschaft, stelle "Fiducia® fur die beteiligten Verkehrskreise eine
reine Fantas ebezei chnung dar.

E.4.2

Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung dem soeben genannten Entscheid des
Bundesgerichts 80 11 138 fir die Beurteilung des vorliegenden Falls beizumessen ist.
Unabhéngig vom Alter des genannten Urtells, kann dazu festgehalten werden, dass die
firmenrechtliche Beurteilung eines Kennzeichens nicht notwendig gleich wie die
markenrechtliche Beurteilung ausfallen muss (vgl. Urtell des Bundesverwaltungsgerichts B
1710/2008 vom 6. November 2008 E. 6 SWISTEC). Dies hangt insbesondere mit den
unterschiedlichen Zwecken zusammen, welche mit einer Firma und einer Marke verfolgt
werden (vgl. Willi, Vor Art. 1 N. 28). Analoges muss auch fir das Verhédtnis zwischen dem
namensrechtlichen Schutz eines Zeichens und dem Markenschutz gelten. Daraus folgt, dass
spezifische Erkenntnisse aus dem Urtell BGE 80 Il 138 im vorliegenden Fall zwar
Beriicksichtigung finden konnen, dass die Frage der markenrechtlichen Schutzfahigkeit des
Zeichens FIDUCIA fur die obgenannten Dienstlei stungen aufgrund des knapp 60-j&hrigen
Urtells des Bundesgerichts aber keineswegs bereits entschieden ist.

E.5

"Fiducia' bedeutet auf Italiensch "Vertrauen" (Langenscheidts Handwdrterbuch Italienisch,
Teil I, Italienisch-Deutsch, 8. Aufl. 2007, S. 335, Stichwort: "fiducia"). Ob die hier
massgeblichen Verkehrskreise im Zeichen FIDUCIA ein italienisches oder ein lateinisches
Wort (vgl. oben E. 4) erkennen, kann letztlich offen gelassen werden, da das Wort in beiden
Sprachen "Vertrauen" bedeutet. Die Personen unter den massgeblichen Verkehrskreisen,
die darin ein lateinisches Wort erkennen, werden auch dessen Bedeutung kennen. Ein
wesentlicher Teil der massgeblichen Verkehrskreise wird von einem Wort als Bestandtell
des italienischen Wortschatzes ausgehen, wobel jedenfalls den Personen aus der
italienischsprachigen Schwei z auch dessen Bedeutung Klar sein dirfte. Im vorliegenden Fall
bestehen keine Indizien wie im bereits genannten BGE 80 11 138, die fir die Uberwiegende
Annahme eines |ateinischen Worts seitens der massgeblichen Verkehrskreise sprechen (vgl.
oben E. 4.1). In beiden Féllen stellt sich die semantische Frage, ob ein Wort mit der
Bedeutung "Vertrauen™ im Kontext mit den vorliegend strittigen Dienstleistungen
schutzfahig ist.

E.51



Dazu macht die Vorinstanz geltend, dem Begriff "Fiducia’ kommein einem
wirtschaftlichen Umfeld einige Bedeutung zu, gleichzeitig werde er im Zusammenhang mit
den strittigen Dienstleistungen am Markt auch verwendet. Der Bedeutungsgehalt der Marke
erschliesse sich den massgeblichen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den
Dienstleistungen ohne Weiteres und diese erschopfe sich in einer reklamehaften
Selbstdarstellung der Anbieterin der Dienstleistungen bzw. der Markeninhaberin. Die
Verkehrskreise wirden erkennen, dass sie der Erbringerin der Dienstleistungen vertrauen
konnen, bzw. dass diese besonders vertrauenswirdig sei. Die Marke nehme gleichzeitig
auch auf die Qualitéat der Dienstleistungen Bezug.

E.5.2

Dagegen argumentiert die Beschwerdeflhrerin, hinter dem Zeichen FIDUCIA verberge
sich lediglich ein abstrakter Begriff, der zwar ein positives Gefihl transportiere, im
Zusammenhang mit den hier fraglichen Dienstleistungen aber keine (ohne Gedankenarbeit
erkennbare) Aussage enthalte. Dariiber hinaus handle es sich beim italienischen Substantiv
"fiducia’ um einen mehrdeutigen Begriff, der nebst "Vertrauen™ auch "Ansehen", "Verlass',
"Zuversicht" und "Zuversichtlichkeit" bedeute (unter Verweis auf den entsprechenden
Eintrag im Online-Worterbuch unter http://dict.leo.org). Die Wahrnehmung eines solchen
positiven Gefuihls sai sehr individuell und umfasse allerlei Nuancen. Die angefochtene
Verflgung selbst zeige auf, dass die Marke eine positive Assoziation vermittle, die bloss
indirekt auf die Qualitdt der Dienstleistung Bezug nehme. Bereits fUr einen Riickschluss
seitens der massgeblichen Verkehrskreise, dass das Zeichen im Kontext mit den strittigen
Dienstleistungen auf die Vertrauenswirdigkeit des Dienstleistungserbringers schliessen
lasse, sei ein Gedankenschritt erforderlich. Ein weiterer, umso grosserer Gedankenschritt
sel erforderlich, wenn man mit der Vorinstanz davon ausgehe, dass die Verkehrskreise vom
Begriff "fiducia’ auf einen guten Ruf und die hohe Wertschétzung der
Dienstleistungserbringerin schléssen. Gehe man davon aus, dass "fiducia' auf die hohe
Qualitét der unter dieser Marke erbrachten Dienstleistungen schliessen lasse, setze dies
nicht bloss einen weiteren Gedankenschritt voraus, sondern zusatzlich, dass der Begriff
nebst Vertrauen auch "hohe Qualitéat" bedeute. Dies sei nicht der Fall, "fiducia' sei mit
"Vertrauen" gleichzusetzen. Im Ergebnis fehle es an der unmittelbaren Erkennbarkeit des
beschreibenden bzw. anpreisenden Sinngehalts der Marke, weshalb diese schutzfahig sai.
Spezifisch mit Bezug auf die angebliche Schutzfahigkeit der Marke FIDUCIA fur diein
den Klassen 42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen macht die Beschwerdefihrerin
zusétzlich geltend, bei diesen Dienstleistungen handle es sich zusammenfassend aufgefihrt,
um Dienstleistungen betreffend den Entwurf und die Entwicklung von Computerhard- und
Software. Diese Dienstleistungen wirden typischerweise im Rahmen eines Werkvertrags
nach Art. 363 des Obligationenrechts vom 30. Mé&rz 1911 (OR, SR 220) erbracht, in dessen
Rahmen die Werkerbringer im Gegensatz zu Auftragnehmern bel einem Auftragsverhatnis
ein bestimmtes Resultat schuldeten. Ob entwickelte Computerhard- und Software, dem in
dieser Weise geschuldeten Resultat entspréchen oder nicht, sel aber relativ leicht
Uberprifbar. Deshalb machten sich die Nachfragenden fir solche Dienstleistungen in deren
im Kontext zur Frage der Vertrauenswurdigkeit des Anbieters nicht mehr Gedanken, als
diesim normalen Geschéftsverkehr ohnehin der Fall sei. Entgegen der Annahme der
Vorinstanz sei esim Zusammenhang mit den entsprechenden Dienstleistungen auch nicht
zwingend erforderlich, dass deren Erbringer Einsicht in sensible unternehmerische und/oder
personliche Daten erhielten. Ahnliches gilt nach Auffassung der Beschwerdefiihrerin auch
hinsichtlich der in Klasse 45 beanspruchten Dienstleistung concession de licences de



programmes de traitement de |'information, sodass die Nachfragenden fur alle in den
Klassen 42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen kein besonderes Vertrauensverhéltnis
erwarteten. Deshalb wirke das Zeichen FIDUCIA in deren Kontext besonders abstrak.

E.53.1

Dem Begriff des"Vertrauens' kommt bei der Nachfrage von Waren und/oder
Dienstleistungen grundsétzlich eine gewisse Bedeutung zu. Dies gilt auch fir verwandte
Begriffewie etwa"Verlass'. Nicht nur, dass Geschéfte mit Anbietern, die nicht
vertrauenswirdig sind, zur Lieferung mangel hafter Waren oder zur Erbringung

mangel hafter Dienstleistungen fihren kdnnen, sondern auch dartiber hinaus kénnen
Anbieter und Nachfrager von vermogenswerten Leistungen einander im Rahmen dieses
Austauschsin vielfatiger Weise "schadigen”. Die Verfolgung von Rechtsanspriichen der
Geschadigten kann ganz grundsétzlich mit Risiken, Zeitverlusten und Kosten verbunden
sein. Der Vertrauenswirdigkeit des Anbieters, wie auch des Erbringers kommt daher ein
hoher Stellenwert zu, wenn auch dieser Stellenwert nicht bei jeder Ware und
Dienstleistungen gleich hoch ist. Bei Dienstleistungen ist eine Priifung durch den Kunden
aufgrund von deren Unkorperlichkeit wohl etwas schwieriger als bei Waren. Ins Gewicht
fallen aber auch die Kosten, die mit dem Erwerb der Waren und Dienstleistungen
verbunden sind, deren altagliche oder besondere technische oder industrielle Natur, die
besondere Gefahr, die von einer Ware ausgehen kann, etc. Aus diesen Grinden steht
jedenfalls fur die italienischsprachigen Verkehrskreise, die sich im Kontext mit Waren
und/oder Dienstleistungen mit dem Zeichen FIDUCIA konfrontiert sehen, der Begriff des
"Vertrauens' oder eines sinnverwandten Begriffs, wie etwa"Verlass' eindeutig im
Vordergrund. Insofern handelt es sich vorliegend um keinen Fall von Mehrdeutigkeit.

E.53.2

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz zeigt das im soeben (unter E. 5.3.1.) genannten
Sinne verstandene Zeichen FIDUCIA den massgeblichen Verkehrskreisen aber keineswegs
an, dass sie einem Dienstleistungserbringer, der esim Zusammenhang mit den angebotenen
Dienstleistungen verwendet, vertrauen konnen. Vielmehr wird dies durch eine Verwendung
des Zeichens im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen bloss suggeriert. Dabel
ist esletztlich unerheblich, ob suggeriert wird, dem Dienstleistungserbinger kdnne vertraut
werden oder ob Vertrauen in dessen Dienstleistungen gesetzt werden kdnne. Zwischen
diesen beiden Auslegungsmoglichkeiten besteht ein derart enger Zusammenhang, dass auch
insofern kein Fall von Mehrdeutigkeit vorliegt, oder dass es eines markenrechtlich
relevanten Gedankenschritts bedirfte, um vom suggerierten "Vertrauen” in die
Dienstleistungen auf die angebliche Vertrauenswirdigkeit von deren Erbringer zu
schliessen.

E. 533

Aus dem Gesagten folgt, dass das Zeichen FIDUCIA im Zusammenhang mit Waren und
Dienstleistungen werbewirksam und damit anpreisend sein kann. Dies ist namentlich dort
der Fall, wo die Vertrauenswirdigkeit der Dienstleistungen und/oder deren Erbringers zu
einem wesentlichen Auswahlkriterium bel den Nachfragenden werden kann. Im Folgenden
ist daher zu beurteilen, ob mit Blick auf die hier interessierenden Dienstleistungen das
Kriterium (angeblicher) Vertrauenswirdigkeit entscheidrelevant und deshalb im
markenrechlichen Sinne anpreisend ist.

E.54



Die soeben gestellte Frage wird man aus unterschiedlichen Grinden im Hinblick auf alle
strittigen Dienstleistungen bejahen miissen, wenn sich auch die verschiedenen Griinde
teilweise Uiberschneiden. Bel den hier interessierenden Dienstleistungen, die sich auf die
Beratung im Zusammenhang mit oder die Erledigung von betrieblichen Tatigkeiten
beziehen (in Klasse 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau, y compris traitement de texte et services de secrétariat;
informations commerciales; informations d'affaires; gestion de fichiers informatiques,
consultation pour la direction des affaires; entretien de bases de données informatiques;
services d'un centre de calculs pour destiers dans |le domaine de la gestion des affaires
commerciales et de I'administration commerciale, y compris dans le domaine de la gestion
du personnel ainsi que la préparation de feuilles de paye; conseils en organisation et
économie des entreprises; conseils organisationnels pour clients; conseils en gestion du
personnel; comptabilité; conseils en organisation en ligne; recrutement de personnel en
ligne; gestion organisationnelle de projets informatiques; administration commerciale de
licences d'appareils et de programmes de traitement de I'information de tiers), spielt das
entsprechende Vertrauen eine erhebliche Rolle, weil diese Dienstleistungen einen
entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg haben kénnen. Bel den
Dienstleistungen aus dem Informatikbereich, einschliesslich derjenigen im Zusammenhang
mit Datenbanken (Klasse 35: compilation et systématisation de données dans des bases de
données informatiques; préparation de feuilles de paye; diein Klasse 37 beanspruchte
Dienstleistung sowie die in den Klassen 42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen) ist die
Vertrauensfrage von grosser Tragweite, weil der Dienstleistungserbringer Gber technisches
Knowhow verfigt, Uber welches die Kunden oft nicht oder nicht in gleichem Masse
verfligen, der Dienstleistungserbringer im Rahmen seiner Téatigkeit Einblick in sensible
Daten erhdlt und deren korrekte Erfassung Uberdies von grosser Wichtigkeit sein kann, und
weil die zuverlassige Verflugbarkeit der Dienstleistungen ihrerseits zentrale Bedeutung
erlangen kann. Beinahe schon selbstredend spielt das Vertrauen eine zentrale Rolle im
Zusammenhang mit allen hier interessierenden Dienstleistungen rund um Finanz- und
Versicherungsangel egenheiten (Klasse 35: préparation de feuilles de paye; préparation de
relevés de comptes; services d'un auditeur [expert-comptable]; services d'un conseiller
fiscal & savoir préparation de déclarations d'impéts; services en organisation et services
d'affaires professionnelles pour des systémes électroniques assistés par carte de paiement et
cartes de crédit; acceptation de commandes, et facturation par le biais d'un centre d'appel, y
compris dans le cadre du commerce éectronique; Klasse 36: alle beanspruchten
Dienstleistungen). Bei den beanspruchten Dienstleistungen der "Reproduktion von [nicht
ndher spezifizierten] Dokumenten” (Klasse 35) wie auch im Zusammenhang mit den in
Klasse 38 beanspruchten (Tele-)Kommunikationsdienst-lei stungen wirkt das Zeichen
"FIDUCIA" alein schon deshalb im beschriebenen Sinne ebenfalls anpreisend, weil der
Dienstleistungserbringer auch hier von vertraulichen Daten des Kunden Kenntnis erlangen
kann. Bel den Telekommunikationsdienstleistungen kénnen Unterbriiche in der
konsistenen, zuverlassigen Dienstleistungserbringung unter Umsténden mit sehr hohen
Folgekosten verbunden sein, insbesondere, wo es um Kommunikationsdienstleistungen im
Zusammenhang mit Finanzen geht. Bei den in der Klasse 39 beanspruchten
Dienstleistungen ist das Vertrauen von erhohter Bedeutung, weil die Kunden im Gegensatz
zum Erwerb von Produkten beim Detailhéndler diese nicht mehr direkt wahlen konnen und
bei den Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausbildung, die von der
Markenhinterlegerin in Klasse 41 beansprucht werden, ist die suggerierte



Vertrauenswirdigkeit des Anbieters deshalb von eminenter Bedeutung, weil hier fast schon
regelméassig hohe Kosten im Spiel sind, nicht zuletzt, da Unternehmen die Mitarbeiter an
entsprechende Ausbildungsveranstaltungen schicken, einen entsprechenden Ausfall in der
Arbeitszeit der Arbeitskrafte hinnehmen missen. Diesist fur diein den Klassen 42 und 45
strittigen Dienstleistungen entgegen der Auffassung der BeschwerdefUhrerin auch nicht
anders zu beurteilen, wenn man den Vertragstyp, mittels dem die entsprechenden
vermogenswerten Leistungen am Markt in der Regel ausgetauscht werden, in Betracht
Zieht.

E.55

Als Zwischenergebnis kann somit festgehalten werden, dass die Marke "FIDUCIA" fur dle
strittigen Dienstleistungen jedenfalls fur die italienischsprachigen Verkehrskreise
anpreisend wirkt und damit nicht unterscheidungskréftig ist (vgl. oben E. 2.1). Ob an der
strittigen Marke dartiber hinaus auch ein Frelhaltebedurfnis besteht, kann offen gelassen
werden.

E.6

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefthrerin handelt es sich vorliegend nicht um einen
Grenzfall, weshalb das Zeichen auch nicht im Sinne der Grenzfallregelung (vgl. oben E.
2.4) zum Markenschutz zugel assen werden kann. Gegenteiliges kann entgegen den
Vorbringen der Beschwerdefuhrerin auch nicht (allein) daraus geschlossen werden, dass
zwischen der abschliessenden Stellungnahme der Beschwerdefiihrerin im vorinstanzlichen
Verfahren und dem Ergehen der angefochtenen Verfligung 14 Monate vergangen sind.

E.7

Schliesslich erhebt die Beschwerdefihrerin Anspruch auf Registrierung der strittigen
Marke gestutzt auf dasin Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerte Gleichbehandlungsprinzip.

E.71

Nach dem Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit sind juristische Sachverhalte nach
Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behtrde darf zwel vergleichbare
Sachverhalte ohne sachlichen Grund nicht unterschiedlich beurteilen. Dies gilt allerdings
nur, wenn Sachverhalte im Zusammenhang mit unterschiedlichen Personen in Frage stehen
(Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2120 E. 3 "Doppelhelix" [fig.]). Nicht
erforderlich ist, dass die Sachverhalte in alen tatséchlichen Elementen identisch sind (Willi,
aa.0., Art. 2 N. 28). Fehlerhafte Entscheide sollen andererseits nicht fur alle Zeiten als
Richtschnur gelten (Urtell des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3
Firemaster; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6
Masterpiece; Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999 verdffentlicht in: sic! 1999 S. 645
E. 5 Uncle Sam; Willi, aa.O., Art. 2 N. 31). Vielmehr wird der Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht nur ausnahmswel se anerkannt, wenn eine standige
gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behorde besteht und die Behdrde zu
erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser abzuweichen gedenkt (BGE 1271 1
E. 3a; BGE 122 11 446 E. 4a, mit weiteren Hinweisen; Urtell des Bundesgerichts
4A.261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 5.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 8 terroir [fig.]). Vor einer alfalligen Gewahrung des
Markenschutzes aufgrund von Rechtsgleichheitserwagungen ist ferner eine Abwagung der
Interessen des betreffenden Hinterlegers an der Gleichbehandlung mit anderen



Markenhinterlegern einerseits und entgegenstehenden privaten und 6ffentlichen Interessen
andererseits vorzunehmen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom
16. Juli 2007 E. 12 Projob, mit weiteren Hinweisen). Verletzungen des
Gleichbehandlungsgebots miissen sodann im Rechtsmittelverfahren ausdriicklich gertigt
werden, was die Obliegenheit einschliesst, entsprechende Vergleichsfélle darzulegen (vgl.
Urteil des BGer P.124/1962 vom 12. Dezember 1962 E. 4, verdffentlicht in

Schwei zerisches Zentralblatt fur Staats- und Verwaltungsrecht [ZBI] 1963 S. 435; BVGE
2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen; Beatrice Weber-Durler, Zum Anspruch auf
Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBI, 2004, S. 16). Trotz des Prinzips der
Rechtsanwendung von Amtes wegen gilt dabei insoweit das Rugeprinzip, als rechtliche
Grundlagen und Einwendungen, die nicht ins Auge springen und nach den
Sachverhaltsfeststellungen und Vorbringen der Parteien auch nicht nahe liegen, nicht
berticksichtigt werden miissen (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubthler,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 1.55). Die
Geltendmachung der Rechtsanwendungsgleichheit durch einen Markenhinterleger aufgrund
von Vergleichsféllen erfordert auch eine Auseinandersetzung mit den von den
herangezogenen V oreintragungen beanspruchten Waren und Dienstleistungen in der
Beschwerde(-schrift), ansonsten ein Beurteilungsmassstab fur die Prifung einer Verletzung
von Art. 8 Abs. 1 BV fehle (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004
E. 4.3 veroffentlicht in: sic! 2005 S. 278 Firemaster). Was schliesslich das Alter der
herangezogenen V oreintragungen anbelangt, sollte deren Zulassung zum Markenschutz in
der Schweiz in der Regel nicht lénger als acht Jahre zurlickliegen (vgl. Urteil des
Bundesverwal tungsgerichts B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.1 Jumboline, m.w.H.),
damit diese noch als relevant angesehen werden konnen.

E.7.2

Die Beschwerdefuhrerin fuhrt insgesamt sechs Voreintragungen an, welche in der Schweiz
Schutz geniessen und auf die sie ihren geltend gemachten Gleichbehandlungsanspruch
stitzen mochte. Deren drel wurden in der Schweiz aber vor deutlich mehr als acht Jahren
zum Markenschutz zugelassen. Sie fallen deshalb geméss der einschl&gigen
Rechtsprechung (vgl. oben E. 7.1) as mégliche Grundlage elnes Anspruchs der
Beschwerdefuhrerin auf Glechbehandlung bereits schon deshalb ausser Betracht. Die
verbleibenden drei Marken Nr. CH 565'847 360° VERTRAUEN, IR Nr. 938550 Vertrauen
trégt Frichte und Nr. CH 580'005 FIDUCIARY SWISS sind aufgrund der enthaltenen
zusétzlichen Markenelemente, teilweise zudem aufgrund ihrer Zugehdrigkeit zu einer
anderen Sprache as Italienisch, mit der vorliegend zu beurteilenden Marke nicht ohne
Weiteres vergleichbar. Die pauschal e Behauptung der Beschwerdefihrerin, der
Aussagegehalt der Marken sei mit dem demjenigen der strittigen Hinterlegung nahezu
identisch, greift zu kurz. Ferner fehlt es an jeder argumentativen Auseinandersetzung mit
der Frage, welche Waren und Dienstleistungen die angefihrten Marken beanspruchen, und
inwiefern diese mit den vorliegend strittigen Dienstleistungen vergleichbar sind. In einem
blossen Hinwels auf die Nummern der entsprechenden Klassen gemass Nizzaklassifikation
oder dem Beifiigen von Ausdrucken der Eintrége der Voreintragungen in den einschl&gigen
Datenbanken ist keine Erftillung der Obliegenheit einer einlésslichen Auseinandersetzung
mit der Vergleichbarkeit der angefihrten Voreintragungen zu sehen. Die weitere Priifung
eines Anspruchs auf Gleichbehandlung gestitzt auf Art. 8 Abs. 1 BV im Rahmen der
vorliegend zu beurteilenden Markenhinterlegung féllt daher ausser Betracht. Dabei kénnen
einige weitere Fragen offen gelassen werden, etwa, ob die Vorinstanz eine standige



entsprechende Praxis verfolgt hat, ob sie zu erkennen gegeben hat, dass sie auch in Zukunft
von dieser nicht abzuweichen gedenkt, und ob eine allenfalls vorzunehmende
Interessenabwagung zugunsten der Beschwerdefiihrerin ausfallen wirde. Die
Beschwerdefuhrerin hat demnach gestutzt auf Art. 8 Abs. 1 der BV keinen Anspruch auf
Erteillung des Markenschutzes fir die vorliegend zu beurteilende Marke.

E.8
Im Ergebnisist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

E.91

Die Spruchgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bisVwWVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht
es um Vermogensinteressen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich folglich nach dem Streitwert
(Art. 4 VGKE). Die Schatzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an
Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsétzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden
darf (BGE 133 111 490 E. 3.3 Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
auch fir das vorliegende V erfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzenden
Gerichtskosten sind angesichts des V erfahrensausgangs der Beschwerdefihrerin
aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss in Hohe von Fr. 2'500.- zu
verrechnen.

E.9.2

Eine Parteientsch&digung ist der unterliegenden Beschwerdefiihrerin nicht zuzusprechen
(Art. 64 Abs. 1 VWV G, Art. 7 ff. VKGE).
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