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Regeste
Absolute Ausschlussgrinde

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist fur die Beurteilung von Beschwerden gegen
Eintragungsverfiigungen der Vorinstanz in Markensachen zustandig (Art. 31 und 33 Bst. e
VGGQG). Die Beschwerdefthrerin ist as Verfugungsadressatin zur Beschwerdefihrung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde zudem frist- und formgerecht
erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VWV G) und der Kostenvorschuss rechtzeitig
geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwWVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E.2

Nachdem die Bemerkung als Positionsmarke in der vorliegenden Streitigkeit weggefallen
ist, ist zu prufen, ob das Zeichen als Warenbildmarke Schutz geniesst.

E.21

Erschopft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren
Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung
unmittelbar verkorpert, ohne dass eine ungewohnliche Bildperspektive, stilisierte
Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskréftig individualisiert,
unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, diein der
Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken”; vgl.
Urtelle des BV Ger B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.2 "1800 Cristalino [fig.]";
B-1722/2016 vom 28. Mérz 2018 E. 3.2 "[fig.] emballage"; B-5120/2014 vom 20.
Dezember 2016 E. 3.2 "[élément de prothese] [fig.]"; B-1920/2014 vom 1. September 2015
E. 3.2 "Nilpferd [fig.]"; B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot I1").
Zwar fallen Warenbilder nicht mit der Ware zusammen, aber ihre Unterschei dungskraft
geht, vorbehdltlich der vorgenannten Ausnahmen, nicht weiter als jene. Auch ist die
Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen Konkurrenzprodukte mit jener von Formmarken
vergleichbar. Dem Einwand, die Ware konnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum
in solchen Fallen nicht zu folgen (Urteile des BV Ger B-6201/2017 vom 16. November 2018
E. 2.2"1800 Cristalino [fig.]"; B-1722/2016 vom 28. Marz 2018 E. 3.2 "[fig.] emballage";
B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.2 "[élément de prothese] [fig.]"; B-1920/2014
vom 1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]"; B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2
"Chocolat Pavot 11"). Vielmehr ist zu beriicksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren-
oder Verpackungsform grundsétzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber
sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit
Hinweis auf BGE 130 11l 328 E. 3.5 "Swatch"). Gestaltungsvarianten wirken daher umso



eher banal, desto grosser die Gestaltungsvielfalt ist, die sich diese Kreise bel solchen Waren
gewohnt sind (Urteil des BGer 4A_466/2007 vom 23. Januar 2008, E. 2.4 "Milchmause
[3D]"; vgl. BGE 133111 342 E. 4.4 "V erpackungsbehélter [3D]. Die Warenbildmarke hat
dem Warengebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre
Rechtswirkung verbietet, darum rechtsgentiglich auch selber zu entsprechen.

E.22

Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er tber
funktionale oder &sthetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das
Publikum aufgrund der Funktion oder asthetischen Attraktivitét des Produkts erwartet,
erreichen die erforderliche Unterscheidungskraft nicht (BGE 120 11 310 E. 3b"The
Origina"; Urteile des BV Ger B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.3 mit Hinweis
"1800 Cristalino [fig.]"; B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.3 mit Hinwels
"[élément de prothése] [fig.]"; Heinrich/Ruf, Markenschutz fir Produktformen, sic! 2003,
S. 395, 402; Magda Streuli-Y oussef, Zur Schutzfahigkeit von Formmarken, sic! 2002, S.
794, 797). Dies hat auch fur Warenbildmarken zu gelten, welche sich in der Abbildung der
beanspruchten Waren bzw. von Bestandteilen derselben erschdpfen. Als Gemeingut gelten
vor allem einfache geometrische Grundelemente und Formen, die weder in ihren
Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher
nicht im Gedéachtnis der Abnehmer haften bleiben (BGE 133 111 342 E. 3.1 "Trapezférmiger
Verpackungsbehdlter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129 111 514 f. E. 4.1 "Lego"; zum Begriff
des Gemeinguts vgl. im Ubrigen BGE 137 |11 403 E. 3.3.2 ff. "Wellenverpackung"; BGE
134111 547 E. 2.3.4 "Panton-chair"). Dass die zur Frage stehende Form lediglich Merkmale
aufweist, anhand welcher sie sich von anderen Produkten unterscheidet, gentigt nicht
(Michael Noth, in: Noth/Buhler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar M arkenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. b N. 72 m.w.H.). Doch sind die Merkmale nicht
einzeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 120 11 307 E. 3.b"The
Origina"; Urteil des BV Ger B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.3 mit Hinweis
"1800 Cristalino [fig.]"). Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom
Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthalt.
Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente)
nicht von gemeinfreien Elementen gepragt wird (BGE 120 11 307 E. 3.b "The Original
[3D]"). Dies gilt sowohl fir dreidimensionale Marken an und fir sich, als auch fir
Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen (BV GE 2007/35 E. 2
"Goldrentier [3D]"; Urteile des BV Ger B-6201/2017 vom 16. November 2018 E. 2.3 mit
Hinweis "1800 Cristalino [fig.]"; B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 7.3.3
"Nussknackermannchen [3D]"; B-570/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3
"Zigarettenschachtel [3D]").

E.3

Sportsocken der Klasse 25 sind Massenkonsumgiter, die zwar nicht taglich, aber immerhin
mit einer gewissen Regelmassigkeit mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit nachgefragt
werden. Sierichten sich sowohl an Fachleute (Sportler, Zwischen- und Detailhandler) als
auch an Endabnehmer.

E.41

Die Vorinstanz fuhrt aus, das Zeichen zeige in Verbindung mit den beanspruchten Waren
der Klasse 25 in erster Linie die Abbildung der banalen Form einer handel stiblichen



Sportsocke (Verfigung, Ziff. 32). Ausserdem seien Sportsocken blicherweise mit Mustern
und/oder Schriftzligen versehen, die sich an beliebigen Positionen befinden kénnen, so auch
am Sockenrist bzw. Sockenschaft (Verfligung, Ziff. 33, 36). Weiter sei die Hirde fur die
origindre Unterscheidungskraft aufgrund der grossen Gestaltungsvielfalt hoch. Die
erwahnten Muster seien nicht ausreichend stilisiert, um sich von dieser Gestaltungsvielfalt
im strittigen Warensegment abzuheben (Verfligung, Ziff. 34). Durch Analogieschluss aus
dem direkt vergleichbaren Warensegment der Schuhe werde die Lasche am oberen
Schaftende der Socke al's technische bedingtes (Anziehhilfe) oder rein dekoratives Element
erkannt und damit nicht als Merkmal fir eine betriebliche Herkunft (Verfiigung, Ziff. 38).
Im Gesamteindruck werde die Bildmarke als direkt beschreibende Angabe wahrgenommen,
welche keine Unterscheidungskraft habe.

E.4.2

Die Beschwerdeftihrerin hingegen vertritt die Auffassung, der Sockenrist grenze sich klar
vom Rest der Socke ab und habe Logocharakter (Beschwerde, Ziff. 7). Sie fuhrt in diesem
Zusammenhang weiter aus, es sei nicht die Position al's sol che ausschlaggebend, sondern
das konkrete Logo in Kombination mit einer Position. Dabel verweist sie insbesondere auf
Sportsocken der Marken ADIDAS, NIKE und PUMA, die ebenfalls Kennzeichen auf deren
Fussristen aufweisen Dies gelte auch fur die Gestaltung der Schaftriickseite, wenn auch der
L ogocharakter weniger stark sel als beim Sockenrist. Insgesamt kénne die V orinstanz nicht
nachweisen, dass eine Ublichkeit von Sockengestaltungen bestehe (Beschwerde, Ziff. 10).
In Bezug auf die Lasche argumentiert sie, Schuhe und Sportsocken seien aufgrund der
unterschiedlichen Beschaffenheit entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht vergleichbar.
Es konne vereinzelt Socken mit Laschen geben, dies fiihre jedoch weder zu Ublichkeit noch
zur technischen Bedingtheit der Lasche. Die technische Funktion stehe daher hochstensim
Hintergrund und vermoge die Unterscheidungskraft nicht zu beeintréachtigen (Beschwerde,
Ziff. 13f1.).

E.5

Umstritten zwischen der Beschwerdefihrerin und der Vorinstanz ist somit, ob sich das
Zeichen im Gesamteindruck von der Norm und den branchentiblichen Gestaltungen bei
Sportsocken abhebt.

E.51

Bei der strittigen Marke handelt es sich um eine Sportsocke in heller Farbe. Auf dem
Fussrist ist ein Muster mit ineinandergreifenden, VV-férmigen Elementen in mehreren
Streifen ersichtlich. Am oberen hinteren Ende des Sockenschaftes ist eine dunkle Schlaufe
vorhanden. Unterhalb dieser Schlaufe bis oberhalb der Ferse verlauft ein dunkler Streifen
am Sockenschaft. Weil sich das Zeichen in der Abbildung einer Socke erschopft, kommen
die Voraussetzungen der dreidimensionalen Marke zur Anwendung (E. 2.1).

E.5.2

Zum Nachweis der Marktublichkeit von regelméassigen Mustern auf Socken hat die
Vorinstanz Internetbel ege zu den Akten gereicht (vgl. Bellage 2, Verfligung vom 5. August
2022). Diese Abbildungen zeigen, dass auf dem Markt sehr unterschiedlich gemusterte
Socken einschliesslich Musterungen auf dem Sockenrist angeboten werden (vgl. hierzu
auch Beilage 1, Beanstandung vom 17. Mé&rz 2022). Die auf dem Sockenrist angebrachten
Elemente zeichnen sich durch eine sehr grosse Gestaltungsvielfalt aus. Die
ineinandergreifenden, V-formigen Elemente der strittigen Marke unterscheiden sich dabel



nicht von den auf Socken haufig vorkommenden regelméssigen Mustern, die in Form
maschinell gendhter Verstéarkungen und Ziernghte tblich sind. Beispielsweise kommen
solche Elemente auch im Angebot von HUMMEL Holdings AG verschiedentlich vor
(https://www.zalando.ch/herrenbekl el dung-struempfe-socken/hummel/, besucht am 6. Méarz
2023). Das V-férmige Element hétte al's abstraktes Bildzeichen in Alleinstellung vielleicht
eine minimale Unterscheidungskraft (vgl. Urteil des BGer 4A_227/2022 vom 8. September
2022 E. 2.2.1" "; anders aber Urteil desBGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 in sic!
2011, S. 102 "V"), wirkt in mehreren Streifen flachig wiederholt aber nur wie eine tibliche
und banale Grundform und wird darum nicht al's unterschei dungskraftiger
Markenbestandteil, sondern dekorativ wahrgenommen (vgl. Urteile des BV Ger
B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 5.2.4 "Karomuster"; B-2655/2013 vom 17. Februar 2014,
E. 3.6 "Wiener Geflecht"; Eugen Marbach, Markenrecht, SIWR 111/1, 2. Aufl. Basal 2009,
Rz. 328). Zwar ist es korrekt, dass auf Fussristen von Socken auch kennzeichnungsmassig
verwendete Elemente angebracht werden konnen. Die Beschwerdefihrerin verkennt jedoch,
dass die von ihr angefiihrten Zeichen ADIDAS, NIKE und PUMA bereitsallein a's
Wortelemente unterscheidungskraftig sind. Vorliegend wirken die Elemente der
Warenbildmarke auf dem Sockenrist hingegen dekorativ und nicht unterscheidungskréftig.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdefihrerin kommt ihnen darum auch kein
"Logocharakter” zu.

E.53

Auch in Bezug auf den Sockenschaft ist es Ublich, dass Socken mit Gestaltungen auf der
Hinterseite angeboten und vermarktet werden (vgl.

https.//www.strongerlabel .com/ch/stride-socks-2-pack-black, besucht am 7. Mé&rz 2023
oder https://www.dirtysox.ch/vel osocken-compress-gr#eC3%BCn-hoch, besucht am 7.
Mérz 2023). Demnach weicht die Abbildung nicht vom Gewohnten und Erwartetem ab.
Einen anderweitigen Beweis vermag die BeschwerdefUhrerin nicht zu erbringen.

E.54

Schliesdlich ist zu prifen, ob die Lasche am Schaftende ausreicht, um der gegenstandlichen
Marke gentigend Unterscheidungskraft zu verleihen oder ob sie rein dekorativer bzw.
funktional bedingter Natur ist. Bei der Frage, ob die strittige Lasche als Anziehhilfe dient,
kann einerseits auf deren Vermarktung hingewiesen werden. Sie werden als " Zugschlaufe™
oder "Zugschlaufe fir bequemes Tragen" angeboten (vgl. https.//www.decathlon.ch/de/p/k
nochel socken-thaiboxen-erwachsene-rot-schwarz/_/R-p-3259572mc=8589036, besucht am
7. Mérz 2023; https://shop.sportissimi.de/socken-co/6552-45138-1odge-homepad-socken-4
043874293624.html#/147-farbe-grau/976-grosse-45_46, besucht am 9. Mérz 2023;
https.//www.def-shop.com/marcel o-burl on-cross-side-tape-socks-black-white.html, besucht
am 9. Marz 2023). Die BeschwerdefUhrerin selbst wirbt auf ihrer Homepage, die Lasche
diene als"Ausziehhilfe" (vgl. https.//www.opend.ch/de/ueber-uns/technol ogie/, besucht am
7. Mérz 2023). Auch bei dhnlichen Laschen steht in der Produktbeschreibung
beispielsweise "Lasche erweist sich u.a. beim Anziehen der Socken als praktisch™ (vgl.
https.//www.normani.de/4-paar-running-sneaker-mit-fersenlasche, besucht am 7. Méarz
2023). Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die strittige Lasche funktional bedingt und daher
durch den Verwendungszweck bestimmt ist. Dies gilt auch fur die Position der Lasche an
der Wadenmitte, soweit die Beschwerdeflhrerin im Anmeldeverfahren nicht ohnehin auf
dieses Merkmal verzichtet hat. Andererseits weist die Ausgestaltung der Lasche bereits
selbst (Breite des Bandes, Grosse des Lochs etc.) darauf hin, dass sie funktional bedingt ist.



Die Lasche ladt den Abnehmer sozusagen direkt ein, daran zu ziehen. Eine dlfdlig
asthetische Uberlegung in Bezug auf die Lasche ist aufgrund ihrer offensichtlichen
Funktion nicht direkt erkennbar. Damit ertbrigt sich auch die Prifung, ob Laschen mit
Maschen oder Etiketten zu vergleichen sind. Aufgrund dessen, dass die funktionale
Bedingtheit der Lasche derart im Vordergrund steht und ein gestalterischer Spielraum fehlt,
bestehen keine Hinweise darauf, dass sie vom Gewohnten und Erwarteten abweichen
konnte. Die Ausweitung des Warensegments von Sportsocken auf Schuhe, wie die
Vorinstanz sie vorgenommen hat, ertibrigt sich damit, zumal Laschen auch an Socken
vorkommen (vgl. https://www.decathlon.ch/de/

p/knochel socken-thai boxen-erwachsene-rot-schwarz/_/R-p-325957?mc=8589036, besucht
am 7. Marz 2023; https://shop.sportissimi.de/socken-co/6552-45138-1odge-homepad-socke
n-4043874293624.html#/147-farbe-grau/976-grosse-45_46, besucht am 9. Mérz 2023;
https.//www.def-shop.com/marcel o-burl on-cross-side-tape-socks-black-white.html, besucht
am 9. Mérz 2023).

E.55

Zusammengefasst kommt der Abbildung der Socke im Gesamteindruck der kombinierten
Elemente - der Gestaltungen am Fussrist bzw. Sockenschaft und der Lasche am Schaftende
- keine Unterscheldungskraft zu. Die Warenbildmarke wird nicht als Hinweis auf die
betriebliche Herkunft wahrgenommen.

E.6

Ob auch ein Freihaltebedlrfnis am Zeichen in Bezug auf die beanspruchten Waren besteht,
kann vorliegend offen gelassen werden, da es der Marke bereits an der konkreten
Unterscheidungskraft fehit.

E.7

Im Ergebnis ergibt sich, dass das vorliegende Markeneintragungsgesuch Nr. 01283/2020
[Socke] (fig.) betreffend die in der Klasse 25 beanspruchten Waren originar nicht
unterscheidungskréftig ist und sich als Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. aMSchG
erweist. Die Vorinstanz hat ihr den Markenschutz zu Recht verweigert. Die Beschwerde ist
damit abzuweisen.

E.8

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdefuhrerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwV G). Die Gerichtsgebihr bemisst sich
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfihrung und der
finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21.
Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind

V ermdgensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebihr bemisst sich folglich in erster Linie
nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schdtzung des Streitwerts 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 wird (BGE 133 111 490 E. 3.3 "Turbinenfuss[3D]"). Von diesem
Erfahrungswert ist auch fur das vorliegende Verfahren auszugehen. Die Kosten des
vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 3'000.- zu beziffern und dem von der
Beschwerdefuhrerin in gleicher Hohe geleisteten K ostenvorschuss zu entnehmen. Der
Vorinstanz ist als Bundesbehdrde kel ne Parteientschéadigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3



VGKE).
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