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CH-Marke Nr. 680 990

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
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Die Schweizer Marke Nr. 680 990 "Strello & Co." (fig.) wurde am 30. November 2015 in Swissreg verof-
fentlicht. Sie ist u.a. fiir folgende Waren eingetragen:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; Druckererzeugnisse; Buchbindereiartikel; Fotografien, Schreibwaren; Kiinstlerbedarfsartikel; Buroar-
tikel (ausgenommen Mdobel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Kinder- und Malbii-
cher, Marchenbucher fur Kinder; Reise- und Stadtefiihrer.

Klasse 25:
Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Am 29. Februar 2016 erhob dier Widersprechende gegen die Eintragung dieser Marke teilweise Wider-
spruch, namlich hinsichtlich der in den Klassen 16 und 25 beanspruchten Waren.

Die Widersprechende stiitzt sich auf ihre Schweizer Marke Nr. 634 653 "STRELLSON?", die soweit vorlie-
gend interessierend, fur folgende Waren geschitzt ist:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe fir Papier- und Schreibwaren oder fur
Haushaltszwecke; Kiinstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Buroartikel (ausgenommen Mo-
bel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit
es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstocke; Bleistifte, Briefbeschwerer; Briefpa-
pier; Broschuren; Druckereierzeugnisse; Federhalter; Fullfederhalter; Hutschachteln aus Pappe; Kalen-
der; Karaffenuntersetzer aus Papier; Karten; Karton; Kunstgegensténde (lithographisch); Lesezeichen;
Magazine (Zeitschriften); Minenschreibgerate; Notizblcher; Papiergesichtstiicher; Papierhandticher; Pa-
pierservietten; Papiertaschentiicher; Plakate; Portraits; Postkarten; Prospekte; Schnittmuster fur die
Schneiderei; Schreibetuis; Schreibgarnituren; Schreibgeréate; Schreibmappen (Schreibnecessaires); Sets
(Platzdeckchen aus Papier); Tischdecken aus Papier; Tischtiicher aus Papier; Tischwasche aus Papier;
Untersetzer aus Papier; Zeichenetuis; Zeicheninstrumente; Zeichnungen; Zeitschriften.

Klasse 25:

Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Dessous; Fliegen (Bekleidung), Tucher, Wickelti-
cher (Pareos); Gurtel (Bekleidung), Anzlige, Babywasche, Badeanziige, Badehosen, Bademantel, Ba-
demiitzen, Badesandalen, Badeschuhe, Bandanas (Ticher fir Bekleidungszwecke), Bekleidung aus Le-
derimitat, Schuhbeschlage, Bodysuits (Teddies, Bodies), Biistenhalter, Gymnastikbekleidung, Gymnas-
tikschuhe, Halbstiefel (Stiefeletten), Halstlicher, Handschuhe, Hausschuhe, Hemdblusen, Hemden, Ho-
sen, Hosentrager, Hite, Jacken, Jerseykleidung, Kleidertaschen (vorgefertigt), Konfektionskleidung, Kor-
settleibchen, Korsetts, Krawatten, Latzchen (nicht aus Papier), Bekleidung aus Leder, Leibwasche, Man-
tel, Mieder, Morgenmantel, Muffe (Kleidungsstiicke), Mutzen, Oberbekleidungsstiicke, Ohrenschiitzer
(Bekleidung), Overalls, Pantoffeln, Parkas, Pelerinen, Pelze (Bekleidung), Petticoats, Pullover, Pyjamas,
Radfahrerbekleidung, Regenmantel, R6cke, Sandalen, Schals, Schéarpen, Schlafanzlige, Schleier (Be-
kleidung), Kopf-, Brustschleier, Schlupfer, Schnirstiefel, Schuhe (Halbschuhe), Schirrzen, Skischuhe,
Slips, Socken, Sockenhalter, Sportschuhe, Stiefel, Schnurstiefel, Stirnbé&nder (Bekleidung), Stoffschuhe
(Espadrillos), Stolen, Strandanziige, Strandschuhe, Strumpfbénder, Strimpfe, Strumpfhosen, Sweater, T-
Shirts, Togen (Bekleidungsstiicke), Trikotkleidung, Trikots, Uberzieher (Bekleidung), Unterbekleidungs-
stucke, Unterhosen, Unterwasche, Wasche (Bekleidungssticke), Wasserskianziige, Westen, Wirkwaren
(Bekleidung), Bekleidungsstiicke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen fiir den Sport insbesondere fiir
Jogging, Fitness-Training, Gymnastik, Yoga, Golf, Tennis, Squash, Badminton, Wassersport, Segeln,
Surfen, Kanufahren, Tauchen, Rudern, Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Snowboardfahren, Fussball, Basketball,
Handball, Volleyball, Baseball, In-Line-Skaten, Skateboardfahren, Rollschuhlaufen, Hockey, Eishockey,
Eislaufen, Football, Radsport, Reitsport; Trikotkleidung, Wander-, Trekking-, Kletter- und Outdoorbeklei-
dung, Wander-, Trekking-, Kletter- und Outdoorschuhwaren.



4. Mit Verfiigung vom 7. Marz 2016 wurde die Widerspruchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme
zum Widerspruch aufgefordert.

5. Mit Schreiben vom 2. August 2016 hat die Widerspruchsgegnerin nach erstreckter Frist ihre Stellung-
nahme eingereicht. Die Widerspruchsgegnerin machte unter anderem den Nichtgebrauch der Wider-
spruchsmarke geltend.

6. Mit Verfiigung vom 4. August 2016 hat das Institut die Widersprechende zur Einreichung einer Replik
aufgefordert, um den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Griinde fur den Nichtgebrauch
glaubhaft zu machen.

7. Mit Schreiben vom 12. August 2016 hielt die Widersprechende fest, die Widerspruchsmarke beféande sich
noch in der Benutzungsschonfrist, weshalb die Nichtgebrauchseinrede nach Art. 32 MSchG nicht erho-
ben werden konne.

8. Mit Verfigung vom 19. August 2016 stellte das Institut fest, dass die Verfiigung vom 4. August 2016, mit
welcher die Widersprechende zur Einreichung einer Replik aufgefordert wurde, um den Gebrauch der
Widerspruchsmarke oder wichtige Grinde fur den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen, fehlerhaft sei,
weil sich die Widerspruchsmarke noch in der Benutzungsschonfrist befinde. Die Verfligung wurde daher
wiedererwagungsweise aufgehoben und gleichzeitig die Verfahrensinstruktion geschlossen.

9. 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 élteren 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
Widerspruchsgebihr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

Die Widerspruchsmarke wurde am 16. Juli 2012 hinterlegt, die angefochtene Marke am 29. Juli 2015. Die Wi-
dersprechende ist daher Inhaberin der alteren Marke und gemass Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legi-
timiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Form-
vorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebihr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Wider-
spruch ist folglich einzutreten.

I1l. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgriinde

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

1. Waren sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die
Letztabnehmer auf den Gedanken kommen kénnen, die unter der Verwendung ahnlicher Marken ange-
priesenen Waren wirden angesichts ihrer Giblichen Herstellungs- oder Vertriebsstéatten aus ein und dem-
selben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninha-
bers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine Ubereinstimmende Klasseneinteilung der bean-
spruchten Waren nach dem Nizza-Abkommen vermag fir sich allein noch keine Gleichartigkeit zu be-
grinden, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfillt. In der Markenpraxis
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haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemass als Argument fiir oder gegen die
Gleichartigkeit gelten kdnnen (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 7. 2014,
Teil 5, Ziff. 7.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, fir folgende Waren geschiitzt:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; Druckererzeugnisse; Buchbindereiartikel; Fotografien, Schreibwaren; Kunstlerbedarfsartikel; Bliroar-
tikel (ausgenommen Mdobel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Kinder- und Malbii-
cher, Marchenbucher fur Kinder; Reise- und Stadtefiihrer.

Klasse 25:
Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Die Widerspruchsmarke ist u.a. fir folgende Waren eingetragen:

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe fir Papier- und Schreibwaren oder fur
Haushaltszwecke; Kiinstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Biroartikel (ausgenommen Mo-
bel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit
es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Drucksttcke; Bleistifte, Briefbeschwerer; Briefpa-
pier; Broschuren; Druckereierzeugnisse; Federhalter; Fullfederhalter; Hutschachteln aus Pappe; Kalen-
der; Karaffenuntersetzer aus Papier; Karten; Karton; Kunstgegenstande (lithographisch); Lesezeichen;
Magazine (Zeitschriften); Minenschreibgerate; Notizblicher; Papiergesichtstiicher; Papierhandtiicher; Pa-
pierservietten; Papiertaschentiicher; Plakate; Portraits; Postkarten; Prospekte; Schnittmuster fur die
Schneiderei; Schreibetuis; Schreibgarnituren; Schreibgerate; Schreibmappen (Schreibnecessaires); Sets
(Platzdeckchen aus Papier); Tischdecken aus Papier; Tischtiicher aus Papier; Tischwasche aus Papier;
Untersetzer aus Papier; Zeichenetuis; Zeicheninstrumente; Zeichnungen; Zeitschriften.

Klasse 25:

Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Dessous; Fliegen (Bekleidung), Ticher, Wickelti-
cher (Pareos); Gurtel (Bekleidung), Anzlige, Babywasche, Badeanziige, Badehosen, Bademantel, Ba-
demiitzen, Badesandalen, Badeschuhe, Bandanas (Ticher fur Bekleidungszwecke), Bekleidung aus Le-
derimitat, Schuhbeschlage, Bodysuits (Teddies, Bodies), Blistenhalter, Gymnastikbekleidung, Gymnas-
tikschuhe, Halbstiefel (Stiefeletten), Halstlicher, Handschuhe, Hausschuhe, Hemdblusen, Hemden, Ho-
sen, Hosentrager, Hute, Jacken, Jerseykleidung, Kleidertaschen (vorgefertigt), Konfektionskleidung, Kor-
settleibchen, Korsetts, Krawatten, Latzchen (nicht aus Papier), Bekleidung aus Leder, Leibwasche, Man-
tel, Mieder, Morgenmantel, Muffe (Kleidungsstiicke), Mitzen, Oberbekleidungsstiicke, Ohrenschitzer
(Bekleidung), Overalls, Pantoffeln, Parkas, Pelerinen, Pelze (Bekleidung), Petticoats, Pullover, Pyjamas,
Radfahrerbekleidung, Regenmantel, R6cke, Sandalen, Schals, Schéarpen, Schlafanzlige, Schleier (Be-
kleidung), Kopf-, Brustschleier, Schlipfer, Schnirstiefel, Schuhe (Halbschuhe), Schirzen, Skischuhe,
Slips, Socken, Sockenhalter, Sportschuhe, Stiefel, Schnirstiefel, Stirnbander (Bekleidung), Stoffschuhe
(Espadrillos), Stolen, Strandanziige, Strandschuhe, Strumpfbéander, Strimpfe, Strumpfhosen, Sweater, T-
Shirts, Togen (Bekleidungsstiicke), Trikotkleidung, Trikots, Uberzieher (Bekleidung), Unterbekleidungs-
stucke, Unterhosen, Unterwasche, Wasche (Bekleidungsstlcke), Wasserskianziige, Westen, Wirkwaren
(Bekleidung), Bekleidungsstiicke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen fiir den Sport insbesondere fiir
Jogging, Fitness-Training, Gymnastik, Yoga, Golf, Tennis, Squash, Badminton, Wassersport, Segeln,
Surfen, Kanufahren, Tauchen, Rudern, Ski-Alpin, Ski-Langlauf, Snowboardfahren, Fussball, Basketball,
Handball, Volleyball, Baseball, In-Line-Skaten, Skateboardfahren, Rollschuhlaufen, Hockey, Eishockey,
Eislaufen, Football, Radsport, Reitsport; Trikotkleidung, Wander-, Trekking-, Kletter- und Outdoorbeklei-
dung, Wander-, Trekking-, Kletter- und Outdoorschuhwaren.

Die angefochtenen Waren ,Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Druckererzeugnisse; Buchbindereiartikel; Fotografien, Schreibwaren;
Kinstlerbedarfsartikel; Buroartikel (ausgenommen Mdbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
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Apparate)” (KI. 16) sind identisch zu jenen der Widersprechenden. Die weiter angefochtenen ,Kinder- und
Malbiicher, Marchenbucher fir Kinder; Reise- und Stadtefiihrer” sind unter die von der Widerspruchs-
marke beanspruchten ,Druckereierzeugnisse” subsumierbar.

Die in Klasse 25 angefochtenen ,Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen® werden auch unter
der Widerspruchsmarke beansprucht. Die weiter angefochtenen Waren kdnnen unter diese Oberbegriffe
subsumiert werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit der angefochtenen Waren in den Klasse
16 und 25 zu bejahen und nachfolgend somit die Zeichenahnlichkeit zu priifen ist.

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 gegenibersteht. 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 die reine Wortmarke "STRELLSON" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-
/Bildmarke "Strello & Co." (angefochtene Marke) gegeniber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildele-
menten kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist,
muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend fur die Beurteilung ist der Gesamt-
eindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt
vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der ein-
zelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk,
so kann er vernachlassigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3). Die grafische Gestaltung der ange-
fochtenen Marke kann nicht als reines Beiwerk qualifiziert werden, vielmehr hat sie einen wesentlichen
Einfluss auf den Gesamteindruck. Dennoch sind darin die verbalen Elemente ,Strello®, ,&“ sowie ,Co.“ als
eigenstandige Zeichenelemente erkennbar. Letztere stellen zudem insbesondere im mundlichen Ge-
schéftsverkehr die einfachste und naheliegendste Form zur Nennung der Marken dar. Es ist daher ge-
rechtfertigt beim vorliegenden Zeichenvergleich auf die Wortelemente der jingeren Marke abzustellen.
Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt be-
stimmt, wobei geméss Rechtsprechung eine Ahnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel geniigt, 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.]).

Die sich gegenuber zu stellenden Elemente ,STRELLSON" und ,Strello“ verfiigen Uber neun bzw. sieben
Buchstaben. Beide verfligen Uber zwei Silben, wobei die Widerspruchsmarke gemass den gangigen Sil-
bentrennungsregeln in den Prifungssprachen in die Silben ,STRELL" und ,SON" und die angefochtene
Marke in die Silben ,STREL" und ,LO* aufgeteilt werden. Die Betonung liegt in allen Prifungssprachen
jeweils auf der ersten Silbe. Beide Elemente verfiigen somit Gber die gleiche Kadenz. Sie stimmen zu
mehr als der Hélfte und insbesondere im in der Regel besonders pragenden Wortanfang Uberein (vgl.
hierzu auch BGE 122 111 388, E. 5a — Kamillosan / Kamillon, Kamillan) und weisen eine identische Vokal-
folge ("E" - "0") auf. Aufgrund dieser Uberschneidungen hinsichtlich der verbalen Elemente “STRELL-
SON*“und ,Strello® ist die Zeichenahnlichkeit zu bejahen. Keinem der beiden Elemente kommt in den Pri-
fungssprachen eine lexikalische Bedeutung zu; sie werden von den Abnehmern der massgeblichen Wa-
ren als Fantasiezeichen wahrgenommen, sodass auch auf der semantischen Ebene keine Unterschiede
auszumachen sind, welche die festgestellten Ahnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren
vermogen.

Die Zeichenéhnlichkeit ist aus den genannten Griinden zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungs-
gefahr zu prifen.



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 Umstande 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 alteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berlicksichtigen, fur welche Waren
und Dienstleistungsgattungen die sich gegeniiberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil
5, Ziff. 7.5).

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Fiir schwache Marken ist
der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fiir starke. Bekannte Marken verfiigen iber eine erhthte
Kennzeichnungskraft (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.7).

Der Widerspruchsmarke "STRELLSON" kommt in Zusammenhang mit den vorliegend interessierenden
Waren keine direkt beschreibende Bedeutung zu. Ob ihr aufgrund ihrer Bekanntheit ein grosserer
Schutzumfang zukommt, kann beim vorliegenden Ausgang des Verfahrens offen gelassen werden.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen
richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch ge-
nommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des taglichen Be-
darfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermégen der Kon-
sumenten zu rechnen ist, als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-
schlossenen Kreis von Berufsleuten beschrankt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6). Die Vergleichswa-
ren der Klasse 16 sind zumeist keine Massenartikel des taglichen Gebrauchs und werden von den Ab-
nehmern nicht taglich am Markt nachgefragt. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Waren mit einer
gewissen Regelmassigkeit nachgefragt werden, weshalb von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit
auszugehen ist. Die Waren der Klasse 25, namlich Bekleidungsartikel, werden gemass Rechtsprechung
im Vergleich zu Massenartikeln des taglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhéhten Aufmerk-
samkeit nachgefragt werden, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. BVGer B-6732/2014, E.
3.1 - CALIDA / CALYANA mit Verweis auf BGE 121 Il 377, 381 Boss / Boks).

Trotz der grafischen Gestaltung, welche einen wesentlich Einfluss auf den Gesamteindruck der angefoch-
tenen Marke hat, ist das Element ,Strello” darin als eigensténdiges Element zu erkennen. Die Wider-
spruchsmarke ,STRELLSON® und das in der angefochtenen Marke enthaltene verbale Element ,Strello®
stimmen in mehr als der Halfte und insbesondere im in der Regel pragenden Wortanfang sowie in der
Vokalfolge Uberein. Die Unterschiede in den Wortenden kénnen, insbesondere da die Betonung jeweils
auf der ersten Silbe liegt, Uberhort werden.

Die Vergleichszeichen werden fir gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichen-
verschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenéhnlichkeit und Warengleichartigkeit ein
besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso starker vom Wider-
spruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Aufgrund der festgestellten Uber-
schneidungen auf der phonetischen und schriftbildlichen Ebene hebt sich das in der angefochtenen Mar-
ke enthaltene verbale Element ,Strello” nicht gentigend von der Widerspruchsmarke ab. Selbst wenn die
Abnehmer aufgrund der Ubrigen Zeichenelemente der angefochtenen Marke Unterschiede gegeniber der
Widerspruchsmarke erkennen, ist aufgrund der festgestellten Ahnlichkeiten hinsichtlich des Elements
~otrello” und in Anbetracht der Warengleichheit davon auszugehen, dass diese falsche Zusammenhange
vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unter-
nehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (sog. mittelbare Ver-
wechslungsgefahr). Die Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen, trotz der hinsichtlich eines Teils der
Vergleichswaren (Klasse 25) leicht erh6hten Aufmerksamkeit.

Aus den genannten Grunden wird der Widerspruch Nr. 14752 gutgeheissen und die angefochtene
Schweizer Marke Nr. 680 990 "Strello & Co." (fig.) im Umfang des Widerspruchs, namlich fur sdmtliche
Waren in den Klassen 16 und 25, 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 (vgl. Richtlinien, Teil 5,

Ziff. 9.4).

Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren vollstéandig durchgedrungen. Zwar wurde die Widerspre-
chende in einem ersten Schritt falschlicherweise aufgefordert, eine Replik aufgrund des geltend gemach-
ten Nichtgebrauchs einzureichen, obschon die Widerspruchsmarke noch in der Benutzungsschonfrist ist.
Die Widersprechende hat diesen Irrtum erkannt und das Institut vor Einreichung einer Replik um Klarung
gebeten, sodass diese Mitteilung nicht als Replikeingabe zu entschadigen ist. Vorliegend rechtfertigt es
sich somit, die Parteientschadigung zugunsten der Widersprechenden auf CHF 1°‘000.- zuziiglich CHF
800.- fur die Widerspruchsgebihr festzulegen.



Aus diesen Griinden wird

verflgt:

1. Der Widerspruch Nr. 14752 wird im Umfang des Widerspruchs gutgeheissen, namlich hinsichtlich aller in
Klasse 16 und 25 beanspruchten Waren.

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 680 990 "Strello & Co." (fig.) wird fur sdmtliche
Waren der Klassen 16 und 25 widerrufen.

3. Die Widerspruchsgebtihr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden CHF 1°800.00 (inkl. Widerspruchsgebuihr) zu bezah-
len.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eréffnet.

Bern, 4. November 2016
Markenabteilung

Sabrina Mathys
Widerspruchssektion

Rechtsmittelbelehrung:

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