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Entscheid
in den Widerspruchsverfahren Nr. 13508 und 13509
in Sachen
K-Swiss Inc.

31248 Oak Crest Drive
US-91361 Westlake Village, CA

Widersprechende

vertreten durch WEINMANN ZIMMERLI
Apollostrasse 2

Postfach 1021

8032 Zurich

P /\ N
CH-Marke Nr. 644 033 L\_x;/[[”,fg
CH-Marke Nr. 613724 —

|\

gegen

Kinzli Swiss Schuh AG
Hauserstrasse 47

5210 Windisch

Widerspruchsgegnerin

vertreten durch Lenz & Staehelin
Bleicherweg 58
8027 Zirich

CH-Marke Nr. 651 126

My

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 fur Geistiges Eigentum (IGE-GebO, SR 232.148) sowie auf Art. 1 ff. des
Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) hat das Eidgenéssische Institut fur
Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut)
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in Erwagung gezogen:

|. Sachverhalt und Verfahrensablauf

1. Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 651 126 ,fig.“ wurde am 15. November 2013 in Swissreg verof-
fentlicht. Sie ist fiir folgende Waren eingetragen:

Klasse 10: Orthopadische Schuhe;
Klasse 25: Schuhe.

2. Am 13. Februar 2014 erhob die Widersprechende gegen die Schutzausdehnung dieser Marke vollum-
fanglich Widerspruch.

3. Die Widersprechende stitzt sich auf ihnre Schweizer Marken Nr. 644 033 ,fig.” (W13508) und 613 724
ig.” (W13509).

4, Die Schweizer Marke Nr. 644 033 ,fig.” ist fuir folgende Waren eingetragen:
Klasse 25: Sport- und Freizeitschuhe.

5. Die Schweizer Marke Nr. 613 724 ,fig.” ist u.a. fur folgende Waren eingetragen:
Klasse 25: Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

6. Mit Verfligungen vom 25. Februar 2014 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellung-
nahme zum Widerspruch aufgefordert.

7. Mit Schreiben vom 25. Juni 2014 reichte die Widerspruchsgegnerin innert erstreckter Frist ihre Stellung-
nahme ein. In der Stellungnahme machte sie u.a. geltend, dass die Widerspruchsmarken kennzeich-
nungsschwach seien.

8. Mit Verfigungen vom 9. Juli 2014 wurde die Widersprechende aufgefordert, eine Replik einzureichen und
zur behaupteten Kennzeichnungsschwache der Widerspruchszeichen Stellung zu nehmen.

9. Mit Schreiben vom 12. Januar 2015 reichte die Widersprechende innert zweifach erstreckter Frist ihre
Repliken ein.

10.  Mit Verflgungen vom 14. Januar 2015 wurde die Widerspruchsgegnerin aufgefordert, eine Duplik einzu-
reichen.

11. Die Widerspruchsgegnerin duplizierte am 13. Marz 2015.
12.  Mit Verfigungen vom 18. Marz 2015 wurden die Verfahrensinstruktionen geschlossen.

13. Auf die einzelnen Ausfiihrungen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwa-
gungen 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 Verdéffentli-
chung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begrindung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die
Widerspruchsgebuhr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke CH 644 033 ,fig.“ wurde am 16. November 2005 hinterlegt, die Widerspruchsmarke CH
613 724 .fig.“ am 8. November 2010. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke CH 651 126 ,fig.“ ist der
25. August 2011. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der alteren Marken und gemass Art. 31 Abs. 1
MSchG zu den Widerspriichen legitimiert. Die Widerspriche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und un-
ter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebtihren wur-
den rechtzeitig bezahlt. Auf die Widerspriche 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 fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucher-
kreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kénnen, die unter der Verwen-
dung ahnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen wiirden 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. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argu-
ment flr oder gegen die Gleichartigkeit gelten kénnen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend:
Richtlinien], 1. 7. 2014, Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch/fileadmin/user_up-
load/Juristische Infos/d/rima/rima_d.pdf).

Insbesondere zu W13508: Die Widerspruchsmarke CH 644 033 ,fig.“ ist in Klasse 25 fir Sport- und Frei-
zeitschuhe eingetragen. Zwischen diesen und den in derselben Klasse angefochtenen Schuhen besteht
Warengleichheit (in Bezug auf die von ,Schuhen” erfassten Sport- und Freizeitschuhe) respektive Waren-
gleichartigkeit (in Bezug auf andere Schuhwaren wie Uberschuhe oder Hausschuhe), da die Produktions-
statten und das Herstellungs-Know-how Ubereinstimmen. Zu den in Klasse 10 angefochtenen orthopadi-
schen Schuhen besteht Warengleichartigkeit, da ein verwandtes Herstellungs-Know-how sowie marken-
rechtlich relevante Uberschneidungen bei der Zweckbestimmung, den Abnehmerkreisen und den Ver-
triebskanalen vorliegen.

Insbesondere zu W13509: Die Widerspruchsmarke CH 613 724 ,fig.“ beansprucht in Klasse 25 u.a.
Schuhwaren. Zwischen diesen und den in derselben Klasse angefochtenen Schuhen besteht nicht weiter
zu erlauternde Warengleichheit. Zu den in Klasse 10 angefochtenen orthopadischen Schuhen besteht
Warengleichartigkeit (vgl. das unter Ziffer 2 hiervor Ausgefihrte).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei den Widersprichen Nr. 13508 und 13509 samtli-
che angefochtenen Waren gleich resp. gleichartig sind. Daher ist nachfolgend die Zeichenahnlichkeit zu
prafen.

C. Vergleich der Zeichen
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Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken geniigend unterscheiden, aufgrund
des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen inte-
ressierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr
ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger
verschwommene Erinnerungsbild des friiher wahrgenommenen anderen Zeichens gegeniibersteht. Beim
Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in ei-
nem durchschnittlich unvollkommenen Gedachtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

In casu stehen sich eine Positionsmarke (W13508) resp. eine Bildmarke (W13509) (Widerspruchsmar-
ken) und eine Positionsmarke (angefochtene Marke) gegeniiber. Der Gesamteindruck bestimmt sich bei
Bildmarken durch das Erscheinungsbild und durch den allfalligen Sinngehalt, wobei es zur Annahme ei-
ner Verwechslungsgefahr grundsétzlich bereits geniigt, wenn unter einem dieser Aspekte eine Ahnlich-
keit besteht (BVGer in sic! 2009, 33 - Herz [fig.] / Herz [fig.]). Positionsmarken werden nicht zum Schutz


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

eines bestimmten Zeichens, sondern zum Schutz der spezifischen Positionierung irgendeines Zeichens
hinterlegt. Bei solchen Marken ist die besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines
stets gleichbleibenden Zeichenelements auf einem Produkt kennzeichnend. Geschiitzt ist dabei die spe-
zifische Position eines stets gleich bleibenden Zeichenelementes, das stets an der gleichen Warenposi-
tion sowie stets in denselben Grossenverhaltnissen auftritt (s. zum Ganzen Entscheid der Eidgendssi-
schen Rekurskommission fir geistiges Eigentum [RKGE] vom 3. Mai 2005, veroéffentlicht in Zeitschrift fir
Immaterialgtter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 747 E. 7 - "Farbspritzpistole" [fig.],
mit Hinweisen; Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.12).

Zu W13508: Bei den Vergleichszeichen handelt es sich um aus funf Streifen bestehende Positionsmar-
ken, welche jeweils auf der Seitenflache eines Sport- oder Freizeitschuhs angebracht sind. Position und
Schragrichtung der Streifen stimmen Gberein. Es liegt eine grosse Zeichenahnlichkeit vor, weshalb nach-
folgend die Verwechslungsgefahr zu prifen ist.

Zu W13509: Die Vergleichszeichen weisen beide fiinf jeweils gleich dicke, parallele, senkrechte Streifen
auf. Dass die Schragrichtung nicht Gbereinstimmt (leicht nach rechts bei der Widerspruchsmarke, nach
links bei der angefochtenen Marke) und die Streifen der Widerspruchsmarke etwas kirzer und dicker sind
als diejenigen der angefochtenen Marke, wird den Konsumenten nicht im Gedachtnis haften bleiben. Die
Verkehrskreise werden nicht auf Details achten, sondern sich aufgrund der Gestaltung an finf nebenei-
nander angeordnete senkrechte Streifen erinnern. Eine Ahnlichkeit ist schon aus diesen Griinden zu be-
jahen, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prifen bleibt.

D. Verwechslungsgefahr
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Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren
Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem
Hintergrund der gesamten Umstéande des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unter-
scheidbarkeit anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz
der Inhaber der dlteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu bericksichtigen, fir welche Waren
und Dienstleistungsgattungen die sich gegenlberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil
5, Ziff. 7.5).

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die Zeichen, so wie sie im Register eingetra-
gen sind, und die zum Zeitpunkt der Entscheidung im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleis-
tungen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.1). Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG
allein die Prifung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Marken-
schutz auszuschliessen. Das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten ist prinzipiell auf die Fragen der mar-
kenrechtlichen Verwechslungsgefahr beschrankt; dartiber hinausgehende Argumentationen sind nicht zu
beriicksichtigen. Das von der Widerspruchsgegnerin vorgebracht Argument der fehlenden Gebrauchsab-
sicht kann im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden.

Bezuglich des Schutzobjekts von Positionsmarken ist zu beachten, dass die Position alleine nicht schutz-
fahig ist und die Kombination eines nicht-unterscheidungskraftigen Zeichens mit einer Position nur in
Ausnahmefallen Uber Unterscheidungskraft verfugt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.12).

Zu W13508: Sowohl bei der Widerspruchsmarke als auch bei der angefochtenen Marke handelt es sich
um eine Positionsmarke fuir Schuhe. Wahrend das Institut die vorliegende Widerspruchsmarke CH 644
033 ,fig.” im Eintragungsverfahren als banale Grafik, welche dem Gemeingut angehdrt, zuriickgewiesen
hatte, bejahte das Bundesverwaltungsgericht im Entscheid B-86/2012 vom 11. Méarz 2013 die originare
Unterscheidungskraft der Positionsmarke mit folgender Begriindung: Aus dem Ausgefuhrten folgt, dass
sich das angemeldete Zeichen - auch im Sinne der Richtlinien der Vorinstanz - klar von den banalen Aus-
stattungen des beanspruchten Warensegments abhebt, und zwar insbesondere wegen der besonderen
Aufmerksamkeit, welche der schweizerische Durchschnittskonsument fur Streifenmuster der vorliegen-
den Art an der im Hinterlegungsgesuch gekennzeichneten Stelle von Sport- und Freizeitschuhen auf-
bringt. Das Zeichen ist mit anderen Worten entgegen der Auffassung der Vorinstanz originér unterschei-



dungskraftig. Daran nichts zu andern vermag der Umstand, dass die Position als solche vorliegend na-
mentlich aufgrund der verbreiteten Platzierung von Streifen am Rist von Sport- und Freizeitschuhen fur
sich allein nicht als unterscheidungskraftig erscheint. Ebenso wenig féllt die Tatsache ins Gewicht, dass
die Form des Schuhes, soweit diese zum angemeldeten Zeichen gehdrt, isoliert betrachtet als banal zu
qualifizieren ist. Denn bei der vorliegend zu beurteilenden Kombination von Position, Teilform und zweidi-
mensionaler Zeichnung wird der Gesamteindruck [...] nicht von gemeinfreien Elementen geprégt. [...] Bei
den Streifenmustern, welche bei den [...] genannten Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts (Anm.:
u.a. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.2 - flnf Streifen [fig.]/flinf
Streifen [fig.]) im Streit lagen, ging es - anders als vorliegend - nicht um einen sich auf die Positionierung
erstreckenden markenrechtlichen Schutz eines Zeichens. Schon deshalb kénnen diese Urteile im hier zu
beurteilenden Fall nicht ausschlaggebend sein.

5. Sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene Marke weisen an derselben Positionierung
finf parallel angeordnete, nach links unten verlaufende Streifen auf. Der einzige Unterschied besteht da-
rin, dass die Streifen der Widerspruchsmarke im Vergleich zu denjenigen der angefochtenen Marke et-
was kirzer und dicker sind. Da die grossen Zlge, nicht die Einzelheiten massgebend sind, wird dies
kaum in Erinnerung bleiben. Angesichts der Warenidentitat respektive starken -gleichartigkeit besteht da-
her eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen. Der Widerspruch Nr. 13508 wird daher
gutgeheissen.

6. Zu W13509: Die Widerspruchsmarke besteht aus finf Streifen. Im Zusammenhang mit den vorliegend
massgebenden Schuhwaren sind Streifen als Gestaltungsmittel haufig. Das Bundesverwaltungsgericht
hat verschiedentlich festgehalten, Streifenmarken bei Sportbekleidung sowie Sport- und Freizeitschuhen
seien haufig, in grosser Vielfalt auf dem Markt erhéaltlich und grundsétzlich als banal bzw. wenig kenn-
zeichnungskraftig zu qualifizieren (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli
2010 E. 6.2 - funf Streifen [fig.]/funf Streifen [fig.], B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 - jump
[fig. ]/ JUMPMAN, und B-2768/2007 vom 6. Mai 2008 E. 5.1 f. - segno figurativo a righe [fig.]).

7. Die Streifen der Widerspruchsmarke sind parallel angeordnet und gleich dick. Sie verlaufen senkrecht
und enden auf einer geraden Linie. Diese Merkmale — funf gleich dicke, parallel angeordnete senkrechte,
auf einer Linie endende Streifen — treffen auch auf die angefochtene Marke zu. Zwar ist die Schréagrich-
tung nicht identisch, die Streifen der angefochtenen Marke verlaufen nach links, wahrend diejenigen der
Widerspruchsmarke leicht nach rechts verlaufen, und sind die Streifen der Widerspruchsmarke im Ver-
gleich zu denjenigen der angefochtenen Marke etwas kirzer und dicker. Im undeutlichen Erinnerungsbild
der Konsumenten werden die Zeichen indessen lediglich als flinf senkrechte, jeweils gleich dicke Streifen
haften bleiben (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 6.2 - finf
Streifen [fig.)/funf Streifen [fig.]). Da die grossen Ziige, nicht die Einzelheiten massgebend sind, werden
die genannten Unterschiede kaum in Erinnerung bleiben. Die Widerspruchsgegnerin tibernimmt die Bild-
marke der Widersprechenden in ausserst ahnlicher Form als (einziges) Zeichenelement ihrer Positions-
marke. Dabei fallt ins Gewicht, dass die Darstellung der funf Streifen auch bei der angefochtenen Marke
ein selbstandig pragendes Element darstellt, weil die Position alleine nicht schutzfahig ist (vgl. hierzu
Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.12). Angesichts der Warenidentitat respektive ausgepragten -gleichartigkeit be-
steht daher trotz der geringen Kennzeichnungskraft des Streifen-Motivs der Widerspruchsmarke eine
Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke. Der Widerspruch
Nr. 13509 wird daher gutgeheissen.

8. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Widerspriiche Nr. 13508 und 13509 gutgeheissen
werden und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 651 126 ,fig.“ vollumfanglich widerrufen wird.

IV. Kostenverteilung

1. Die Widerspruchsgebuhren verbleiben dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und An-
hang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

5/6



2. Mit dem Entscheid Uiber 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 Widerspruchsver-
fahren einfach, rasch und kostengtinstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemass eine Partei-
entschadigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Erfolgt, wie vorliegend, ein doppelter Schriftenwechsel,
ergibt sich damit eine Parteikostenentschadigung von CHF 2'000.00 (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8.4).

3. Die Widerspriche Nr. 13508 und 13509 werden gutgeheissen, weshalb die Widerspruchsgegnerin als
unterliegende Partei kostenpflichtig wird. Die Widersprechende stitzte ihren Widerspruch auf zwei Mar-
ken und machte damit zwei Verfahren anhangig. Aufgrund der Aktenlage und unter Berlicksichtigung,
dass die Widerspruchsschrift resp. die Replik fur beide Widerspruchsmarken praktisch resp. vollstandig
Ubereinstimmten, erscheint eine doppelte Parteientschadigung jedoch nicht gerechtfertigt, sodass insge-
samt lediglich eine Parteientschadigung von CHF 2000.00 fiir die beiden Félle zugesprochen wird. Die
Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden zudem die Widerspruchsgebiihren von 1‘600.00 zu
ersetzen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden somit eine Parteientschadigung von CHF
3'600.00 (inklusive Widerspruchsgebihren) zu bezahlen.

Aus diesen Grinden wird

verfligt:

1. Die Widersprtiche Nr. 13508 und 13509 werden gutgeheissen.
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 651 126 ,fig.“ wird vollumféanglich widerrufen.
3. Die Widerspruchsgebiihren von CHF 1‘600.00 verbleiben dem Institut.

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Parteientschadigung von CHF 3‘600.00 (inklu-
sive Widerspruchsgebiihren) zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eroffnet.

Bern, 8. Juni 2015
Markenabteilung

Lic. iur. Gabriele Burillo-Struchen
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Er6ffnung beim Bundesverwaltungsgericht,
Postfach, 9023 St. Gallen, schriftlich Beschwerde gefuhrt werden. Die Beschwerde ist mit Kopie des
vorliegenden Entscheids einzureichen.
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