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Erwagungen

E.1l

Das Bundesgericht pruft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zuldssigist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 1491111 277 E. 3.1; 1481V 155E. 1.1 ; 1451 121 E.
1, 143111 140E. 1).

E.11

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache ( Art. 72 BGG ) und richtet sich gegen den
Endentscheid ( Art. 90 BGG ) des Handel sgerichts, dasin Anwendung von Art. 5 Abs. 1 lit.
aund d ZPO als einzige kantonale Instanz entschieden hat ( Art. 75 Abs. 2 lit. aBGG ). Die
Beschwerdefiihrerin ist mit ihren Antrégen unterlegen ( Art. 76 Abs. 1 BGG ), ein
Streitwert ist nicht verlangt ( Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG ) und die Beschwerdefrist ist
eingehalten ( Art. 100 Abs. 1 BGG ). Auf die Beschwerde ist unter VVorbehalt hinreichender
Begrindung ( Art 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) einzutreten.

E.12

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG). Esist
somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die
Erwégungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als
dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation
der Vorinstanz abweichenden Begriindung abweisen. Mit Blick auf die Begriindungspflicht
der beschwerdefiihrenden Partel ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) behandelt es aber
grundsétzlich nur die geltend gemachten Riigen, sofern die rechtlichen Mangel nicht
geradezu offensichtlich sind; esist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche
Behorde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor
Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden ( BGE 140 111 115 E. 2; 137 111 580 E. 1.3;
135111 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rugepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von
Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht priift
eine solche Rige nur insofern, als sie in der Beschwerde préazise vorgebracht und begriindet
worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG ). Macht die beschwerdefiihrende Partel beispielsweise
eine Verletzung des Willkurverbots ( Art. 9 BV ) geltend, gentigt es nicht, wenn sie einfach
behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkurlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu
zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist ( BGE 141 |11 564
E. 4.1; 140111 16 E. 2.1, 167 E. 2.1; je mit Hinweisen). Stltzt sich der angefochtene
Entscheid auf mehrere selbststéandige Begrindungen, so muss sich die Beschwerde zudem
mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten ( BGE 142 111



364 E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 1V 40 E. 3.4). Unerlasslich ist im Hinblick
auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG , dass die Beschwerde auf die Begriindung des
angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung
liegt. Die beschwerdefuhrende Partel soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die
Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut
bekréaftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwéagungen der
Vorinstanz ansetzen ( BGE 140 111 86 E. 2, 115 E. 2). Die Begrindung hat ferner in der
Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse Verweis auf Ausfihrungen in anderen
Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus ( BGE 143 11 283 E. 1.2.3; 140 111 115
E. 2).

E.13

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Dazu gehoren sowohl die Feststellungen Uber den
streitgegenstéandlichen Lebenssachverhalt als auch jene Uber den Ablauf des vor- und
erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen Uber den Prozesssachverhalt ( BGE
140 111 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur
berichtigen oder erganzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des
Mangels fur den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kénnen ( Art. 97 Abs. 1 und
Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkdrlich" ( BGE 145
V 188 E. 2; 140 11l 115 E. 2; 135111 397 E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dirfen
nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (
Art. 99 Abs. 1 BGG ). Fir eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das
strenge Rugeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG ( BGE 140 111 264 E. 2.3 mit Hinweisen).
Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der V orinstanz anfechten will, muss klar
und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfillt sein sollen ( BGE 140
[11 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt erganzen will, hat sie zudem mit
prazisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und
taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat ( BGE
140111 86 E. 2). Genugt die Kritik diesen Anforderungen nicht, kénnen Vorbringen mit
Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht
berlicksichtigt werden (BGE 1401111 16 E. 1.3.1).

E.2

Die BeschwerdefUhrerin rlgt, die klagerischen Marken verfiigten - wenn Uberhaupt - nur
Uber eine minimal e K ennzeichnungskraft.

E.21

Die Beschwerdefiuhrerin beanstandet zunéchst die vorinstanzliche Erwégung, wonach es
sich beim klé&gerischen Zeichen um eine Anordnung geometrischer Elemente und nicht um
ein Motiv resp. ein Muster handelt. IThr Argument, es handle sich bei den kl&gerischen
Marken, die das Zeichen enthalten, um einen Ausschnitt eines Musters, weshalb die
Vorinstanz die spezifischen Grundsatze zur markenrechtlichen Schutzf&higkeit und
Kennzeichnungskraft von Mustern hétte anwenden muissen, Uberzeugt nicht. Die
Beschwerdefuhrerin verkennt zunéchst, dass die Frage der Zugehdrigkeit der Marke zum
Gemeingut (Art. 2 lit. aMSchG ) nach dem Grundsatz der Registergebundenheit alein
nach ihrem Registereintrag beurteilt wird (Urteil 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E.



2.1.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 137 111 403 E. 3.3.6; 120 11 307 E. 3a). Welche
Gestaltung die tatsachlich von der Beschwerdegegnerin vertriebenen Produkte aufweisen,
ist fUr die markenrechtliche Schutzfahigkeit des registrierten Zeichens entgegen der in der
Beschwerde vertretenen Ansicht nicht ausschlaggebend. Anhand seines Registereintrags
erscheint das von der Beschwerdegegnerin hinterlegte Zeichen nicht als eine sich
unlimitiert wiederholende Verzierung bzw. als Ausschnitt aus einer solchen Verzierung
(vgl. dazu die Richtlinien in Markensachen des IGE vom 1. Januar 2024, Ziff. 4.10 S. 161),
sondern durchaus al's eigenstandiges Zeichen. Die Ausfihrungen in der Beschwerde zur
Schutzfahigkeit von Mustern, samt entsprechender Abbildungen, gehen daher an der Sache
vorbei. Die Vorinstanz hat zu Recht nicht auf die von der Beschwerdefuhrerin ins Feld
gefuhrten Urteile der damaligen Eidgentssischen Rekurskommission fir Geistiges
Eigentum sowie des Bundesverwal tungsgerichts abgestelIt, welche die markenrechtliche
Schutzféhigkeit von Mustern bzw. einer Positionsmarke betrafen. Eine Verletzung
markenrechtlicher Grundsétze liegt insoweit nicht vor.

E.22

Die Beschwerdefthrerin bringt weiter vor, der von der Vorinstanz festgestellte Gebrauch
der klagerischen Marken fihre entgegen dem angefochtenen Entscheid nicht zu einer
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der as originér kennzei chnungsschwach
qualifizierten Marke.

E.221

Die Vorinstanz erwog, es gelinge der Beschwerdegegnerin nicht, die Bekanntheit ihrer
Marken bzw. des Zeichens auf dem Schweizer Markt zu beweisen. Festzuhalten sei jedoch,
dass sich die Marken der Beschwerdegegnerin und somit auch ihr Zeichen neben weiteren
Sockenherstellern auf dem Schweizer Markt etabliert hétten. Der erstellte Gebrauch der
kl&gerischen Marken vermoge die geringe originare Kennzei chnungskraft zu erhéhen, was
insgesamt zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft fihre.

E.222

Die Kennzeichnungskraft einer originar schwachen Marke kann im Laufe der Zeit erhoht
werden, indem sie infolge intensiven Gebrauchs an Bekanntheit gewinnt (vgl. BGE 122 11
382 E. 2b). Die Vorinstanz hat in ihren algemeinen Erwégungen insoweit zutreffend
ausgefuhrt, dass Benutzung und begleitende Werbung die Bekanntheit der Marke und somit
die Kennzeichnungskraft erhthen konnen (MATTHIAS STADELI/SIMONE
BRAUCHBAR BIRKHAUSER, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, N. 51 zu Art. 3
MSchG ; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [M SchG], Noth/Buhler/Thouvenin
[Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N. 102 zu Art. 3 MSchG ). Die Beschwerdef Uihrerin beanstandet
jedoch zu Recht, dass eine erhthte K ennzeichnungskraft nicht ohne Weiteres aus jeglichem
Gebrauch der - urspriinglich schwachen - Marke fliesst, sondern eine durch den intensiven
Gebrauch gesteigerte Bekanntheit voraussetzt. Eine solche Bekanntheit der klagerischen
Marken in der Schweiz hat die Vorinstanz jedoch nach Wirdigung der von der
Beschwerdegegnerin angebotenen Beweismittel als nicht erwiesen erachtet. Indem sie
dennoch gestiitzt auf einen bloss algemein festgestellten Gebrauch der klagerischen
Marken erwog, dieser fihre zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
urspriinglich schwachen Marke, missachtete sie markenrechtliche Grundsétze. Der
Gebrauch der Marke ist zwar Voraussetzung fur deren Schutz ( Art. 11 Abs. 1 MSchG ),
fuhrt a's solcher jedoch nicht ohne Weiteres zu einer erhohten Kennzei chnungskraft.



Entsprechend ist die Verwechslungsgefahr ( Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ) im Folgenden
gestutzt auf die originare Kennzeichnungskraft der klégerischen Marken zu beurteilen.
Inwiefern die Vorinstanz mit ihrer Erwagung, das klagerische Zeichen sei originér als
kennzei chnungsschwach zu beurteilen, Bundesrecht verletzt hétte, zeigt die
Beschwerdegegnerin nicht auf.

E.3

Die Beschwerdeftihrerin bringt vor, das von ihr hinterlegte Zeichen unterscheide sich
hinreichend von den kl&gerischen Marken, weshalb entgegen dem angefochtenen Entscheid
keine Verwechsungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. ¢ MSchG bestehe.

E.31

Nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz unter anderem Zeichen
ausgeschlossen, die einer dlteren Marke ahnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren
oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
Eine solche besteht, wenn das jingere Zeichen die dltere Marke in ihrer
Unterscheidungsfunktion beeintrachtigt. Diesist der Fall, wenn zu befirchten ist, dass die
massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ahnlichkeiten der Zeichen irrefiihren lassen
und Waren oder Dienstleistungen, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem
falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen zwar
auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ahnlichkeit aber falsche Zusammenhénge
vermutet (BGE 128 |11 96 E. 2a, 441 E. 3.1; 127 111 160 E. 2a; 122 111 382 E. 1; Urteil

4A 154/2023 vom 17. Juli 2023 E. 2.1.1). Fur die Verwechselbarkeit von Marken ist der
Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen ( BGE
128111 441 E. 3.1). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im
Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs,
sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstéande zu beurteilen ( BGE 128 111 96
E. 2a; 122 111 382 E. 1). Das Bundesgericht priift as Rechtsfrage frei, ob eine
Verwechsungsgefahr besteht ( BGE 128 111 96 E. 2; 126 |11 315 E. 4b; je mit Hinweisen).

E.32

Die Vorinstanz prufte, ob die jiungere Schweizer Bildmarke Nr. 684329 der
Beschwerdefuhrerin mit den prioritdtsdlteren Bildmarken Nr. 2P-334167, Nr. 982019 und
Nr. 1179560 der Beschwerdegegnerin verwechselbar ist. Bildmarken der
Beschwerdegegnerin Bildmarke der Beschwerdefuhrerin Sie erwog, zwar sei von einer
etwas erhohten Aufmerksamkeit der massgebenden V erkehrskrei se auszugehen; infolge der
Identitét bzw. Gleichartigkeit der Waren (u.a. Socken, Strumpfwaren und Strimpfe) sel
jedoch ein strenger Massstab an die Unterscheidbarkeit anzulegen. Dabei sei zu
berticksichtigen, dass die Kennzei chnungskraft der klagerischen Bildmarken
durchschnittlich sel und Zeichenghnlichkeit bestehe. Da die Waren der Parteien auf dieselbe
Kundschaft abzielten, sei davon auszugehen, dass die Kundschaft - trotz etwas erhohter
Aufmerksamkeit - aus der Erinnerung heraus das Zeichen der Beschwerdefthrerinin
Alleinstellung vom friiher einmal gesehenen Zeichen der Beschwerdegegnerin nur mit
Mhe zu unterscheiden vermoge. Die Hauptbestandteile des auf der Spitze stehenden
Quadrats bzw. der vier Quadrate sowie der Linien in Form eines X, die rechtwinklig
zueinander stehen und das Quadrat ebenfalls im 90-Grad-Winkel durchtrennen, oder die
Quadrate voneinander abgrenzen, seien praktisch identisch. Die Abweichungen im Zeichen
der Beschwerdefuhrerin, bestehend aus der durchgezogenen Linienfiihrung ohne



Farbwechsel, der weniger weiten Uberlappung der Linien ausserhalb des Quadrats bzw. der
Quadrate sowie der schwarzen Kreisflache, verméchten die Zeichen nicht gentigend klar
voneinander abzugrenzen. Entsprechend sei von unmittelbarer V erwechslungsgefahr
auszugehen. Selbst wenn die massgebenden Verkehrskreise die beiden Zeichen
auselnanderhalten konnten, so die Vorinstanz weiter, ware davon auszugehen, dass das
Publikum aufgrund der beschriebenen Zeichendhnlichkeit und der Identitét oder
Ahnlichkeit des damit gekennzeichneten Warensortiments fal sche Zusammenhénge
zwischen den Marken vermuten wirden. Insbesondere kénnte angenommen werden, mit
dem Zeichen der Beschwerdefiihrerin werde eine weitere Produktelinie der
Beschwerdegegnerin gekennzeichnet oder die Parteien stiinden in einer wirtschaftlichen
Verbindung zueinander, sodass die Produkte grundsétzlich auf denselben Ursprung
zurckzufihren wéren. Entsprechend sei auch von mittelbarer V erwechs ungsgefahr
auszugehen.

E.33

Die Vorinstanz wies bel der Beurteilung der Zeichendhnlichkeit grundsétzlich zutreffend
darauf hin, dass das kl&gerische Zeichen als Anordnung geometrischer Elemente
wahrgenommen wird, wobei als Hauptbestandteile das auf der Spitze stehende Quadrat
sowie die gestrichelten Linien in Form eines X bzw. eines Kreuzes erscheinen.
Demgegentuber fallt bel der Marke der BeschwerdefUhrerin die kreisférmige schwarze
Flache auf, in der mittig eln weisses Symbol abgebildet ist. Dieses kann einerseits as
Anordnung von vier (kleinen) rechtwinkligen und gleichlangen Buchstaben x - zwei oben
und zwei unten - aufgefasst werden, oder aber as ein auf der Spitze stehendes Quadrat, das
von einem (grossen) rechtwinkligen X im 90-Grad-Winkel durchtrennt wird, wobei das X
bzw. Kreuz lber die Kanten des Quadrats hinausreicht. Damit weisen bereitsdie in den
beiden Zeichen erkennbaren geometrischen Formen nicht unerhebliche Unterschiede auf.
Der durch das Zeichen der Beschwerdefuhrerin hervorgerufene optische Effekt, nach dem
gleich einem Vexierbild sowohl vier kleine Buchstaben x als auch ein durch ein grosses X
durchkreuztes Quadrat zu erkennen sind, ergibt sich nur bei diesem Zeichen. Die von der
Vorinstanz festgestelIten Ahnlichkeiten ergeben sich zudem einzig aufgrund eines direkten
analytischen Vergleichs der in den beiden Zeichen enthaltenen geometrischen Formen. Zur
Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind jedoch die Zeichen nicht in ihre Einzelteile zu
zerlegen und isoliert zu betrachten (BGE 90 |1 43 E. 5a; vgl. auch BGE 135 111 446 E. 6.2).
Massgebend ist vielmehr der Gesamteindruck, den sie in der Erinnerung der Adressaten
hinterlassen ( BGE 128 |11 441 E. 3.1). Dieser wird bei der Marke der Beschwerdefihrerin
vom schwarz ausgeflllten Kreis gepragt, in dem ein mit weisser Linie gezogenes Symbol
erscheint. Der Gesamteindruck des kl&gerischen Zeichens wird demgegeniber durch dieim
rechten Winkel angeordneten gestrichelten Linien geprégt, die Gber ein auf der Spitze
stehendes schwarzes Quadrat gelegt sind, das - wie auch der Buchstabe X bzw. das Kreuz -
eine banale und freihaltebedurftige geometrische Form darstellt (vgl. zum
Gemeingutcharakter geometrischer Grundelemente Urteil 4A_227/2022 vom 8. September
2022 E. 2.1.1). Damit unterscheiden sich die beiden Zeichen aus Sicht der massgebenden
Verkehrskreise, die nach den - unangefochten gebliebenen - Erwégungen im angefochtenen
Entscheid zudem eine etwas erhohte Aufmerksamkeit aufbringen, hinreichend voneinander.
Die Beschwerdefthrerin bringt zu Recht vor, dass die klagerischen Marken aufgrund der
schwachen Kennzel chnungskraft des Zeichens tiber einen eingeschrankten Schutzbereich
verfuigen, weshalb schon beschel denere Abwel chungen ausreichen, um eine hinreichende
Unterscheidbarkeit zu schaffen ( BGE 122 |11 382 E. 2a mit Hinweisen). Die blosse



Ubereinstimmung dahingehend, dassin beiden Zeichen ein Quadrat vorkommt, das von
zwei Linien durchkreuzt wird, reicht fur eine Verwechslungsgefahr nicht aus. Aufgrund des
unterschiedlichen Gesamteindrucks der beiden Zeichen ist entgegen dem angefochtenen
Entscheid auch nicht zu befirchten, die angesprochenen Verkehrskreise wirden aufgrund
der festgestellten Ahnlichkeiten, die sich einzig aus den jeweiligen dem Gemeingut
angenaherten geometrischen Formen ergeben, falsche Zusammenhéange vermuten, etwain
Form verschiedener Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren,
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (vgl. BGE 129 111 353 E. 3.3; 128 111
96 E. 2a; zur mittelbaren Verwechselbarkeit bel Serienmarken auch JOLLER, a.a.O., N. 25
zu Art. 3MSchG ; STADELI/BRAUCHBAR BIRKHAUSER, aaO., N. 28 zu Art. 3
MSchG ). Esist nicht ersichtlich, dass das Zeichen der Beschwerdefuhrerin als blosse
Abwandlung der kl&gerischen Marken aufgefasst wirde (vgl. BGE 98 11 138 E. 2).

E.34

Unter Beriicksichtigung des - im Vergleich zur vorinstanzlichen Beurteilung -
eingeschrankten Schutzbereichs der klagerischen Marken (siehe vorn E. 2.2 und 3.3) ist
entgegen dem angefochtenen Entscheid eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3
Abs. 1 lit. c MSchG zwischen den strittigen Marken zu verneinen. Damit erweist sich die
von der Vorinstanz festgestellte Nichtigkeit der Marke Nr. 684329 (fig.) der
Beschwerdefuhrerin a's ungerechtfertigt und fehlt es an einem Anspruch der
Beschwerdegegnerin, der Beschwerdefthrerin gestitzt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG den
Gebrauch ihres Zeichens zu verbieten. Die Gutheissung der Klage hélt vor Bundesrecht
nicht stand. Das klé&gerische Unterlassungsbegehren (Antrags-Ziff. 1 und 3) l&sst sich nicht
auf Art. 55 Abs. 1 lit. aMSchG stiitzen und das auf Art. 52 M SchG gestiitzte
Nichtigkeitsbegehren der Beschwerdegegnerin (Antrags-Ziff. 2) ist abzuweisen. Ob der
Beschwerdegegnerin alenfalls ein lauterkeitsrechtlicher Unterlassungsanspruch gemass
Art. 9 Abs. 1 lit. aUWG zusteht, hat die Vorinstanz offengelassen. Sie hat damit nach
erfolgter Rickwel sung abschliessend zu beurteilen, ob das Unterlassungsbegehren
(Antrags-Ziff. 1 und 3) alenfalls auf dieser Grundlage zu schitzen ist.

E.4

Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen, der angefochtene Entscheid des Handel sgerichts
des Kantons Zirich vom 2. Oktober 2023 ist aufzuheben und das Nichtigkeitsbegehren
(Antrags-Ziff. 2) ist abzuweisen. Im Ubrigen wird die Sache zu neuer Beurteilung der
Unterlassungsbegehren (Ziff. 1 und 3) nach UWG an das Handel sgericht zurtickgewiesen.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdegegnerin kosten- und
entschadigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 2 BGG ). Das Bundesgericht
erkennt:
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