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Regeste
Widerspruchssachen

Erwagungen

E.1l

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfligungen
der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG). Die
Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes Uiber
das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG;
SR 172.021) am 3. Dezember 2008 eingereicht und der verlangte K ostenvorschuss
rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VWV G) Die BeschwerdefUhrerin ist durch den
angefochtenen Entscheid nur besonders bertihrt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwWVG),
soweit er die Widerspriche Nr. 9340 und Nr. 9350 gutheisst. Auf die Beschwerde ist aber
uneingeschrankt einzutreten, da die BeschwerdefUhrerin jedenfalls sinngeméss die
Verfligung nur sowelit anficht, als sie durch sie beschwert ist.

E.2

Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR
232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer dlteren Marke
ahnlich und fur gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der
Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ahnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des
Letztabnehmers (BGE 121 |11 378 E. 2aBoss) und nach dem Mass an Gleichartigkeit
zwischen den geschiitzten Waren und Dienstlei stungen. Zwischen diesen beiden Elementen
besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso héhere
Anforderungen zu stellen, je dhnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID,
in: Kommentar zum schwei zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und
Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8). Damit eine Verwechslungsgefahr droht, miissen
aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der
Ahnlichkeit Fehlzurechnungen zu befiirchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in
seiner Individualisierungsfunktion gefahrden (BGE 127 |11 166 E. 2a Securitas). Zu
berticksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer
bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da
diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (CHRISTOPH WILLI, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berticksichtigung des européi schen und internationalen Markenrechts, Zirich 2002, Art. 3,
N. 17 ff.). Massenprodukte des alltéglichen Gebrauchs werden mit einem geringen
Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt, sodass bel entsprechenden Waren im Hinblick auf eine
alfdlige Verwechslungsgefahr ein strengerer Massstab anzulegen ist (BGE 117 |1 326 E. 4



Valser). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden
Zeichen fur das andere gehalten wird ("unmittel bare V erwechslungsgefahr"), aber auch
dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter
aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhange vermuten und namentlich annehmen, dass
beide gekennzeichneten Angebote aus demsel ben Unternehmen stammen ("mittelbare
Verwechsungsgefahr”, vgl. BGE 127 111 166 E. 2a Securitas, 128 111 97 . E. 2a
Orfina/Orfina, Entscheid 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 des Schwei zerischen
Bundesgerichts, veroffentlicht in sic! 2002 S. 99 E. 1b Stoxx/StockX [fig.]). Weiter geht der
Schutz beriihmter Marken, der unabhéngig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr alle
Zeichen umfasst, deren Gebrauch die Unterscheidungskraft der beriihmten Marke
gefahrdet, deren Ruf ausnuitzt oder ihn beeintréchtigt (Art. 15 MSchG). Im
Widerspruchsverfahren kann dieser Schutz der berihmten Marke allerdings nicht angerufen
oder gewahrt werden, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG als
Prufungsgegenstand des Widerspruchsverfahrens nicht vorsieht (Urteile des

Bundesverwal tungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 2 Red Bull,
B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/ad-vista mit weiteren Hinweisen).
Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr erworbene
Bekanntheit zu beachten (Urteile des Bundesverwal tungsgerichts B-7452/2006 vom 17.
April 2007 E.2 Martini/martini (fig.), B-7447/2006 vom 17. April 2007 Martini
baby/martini (fig.) je mit weiteren Hinweisen). Sie fihrt zu einem erweiterten Schutz der
Marke, da starke Marken einen grésseren Schutzumfang verdienen (BGE 122 [11 382
Kamillosan).

E.3

Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise fur die noch im Widerspruch stehenden
Waren zu bestimmen. Es sind dies die Waren Matten (Klasse 27) sowie Spiele, Spielzeug,
Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, auf Seite der angefochtenen Marke,
und Sporttaschen, die zum Verkauf in Spezialgeschéften fur Sport und in den
Sportabteilungen grosser Warenhauser bestimmt sind (Klasse 18), Bekleidung,
einschliesslich gewobene und gestrickte Bekleidung, Kopfbedeckungen, Handschuhe, die
vorgenannten Artikel als Sportbekleidung; Schuhe, Einlegesohlen, Spitzen und Stollen fiir
Sportschuhe (Klasse 25), Sportartikel, Bélle, miniaturisierte Balle und Schuhe (Klasse 28)
(W 9349) bzw. Strimpfe, Schuhe, Kopfbedeckungen, Baskenmutzen, Helme, Hal stiicher,
L eibchen, Kurzhosen, Fahnchen, Knieschiitzer, Sporthandschuhe insbesondere
Fussballhandschuhe, Basketbal|handschuhe, Eishockeyhandschuhe, Skihandschuhe,
Radhandschuhe, Eislaufhandschuhe, Schwimmhandschuhe, Wasserskihandschuhe,
Boxhandschuhe, Curlinghandschuhe; Fussbélle, Eishockeystdcke und -pucks, Tennisbélle
und -schléger, Holz- und Metallkugeln, Ski, Eisschuhe, Rodel schlitten, Schneeschuhe,
Bobschlitten, Skibobs, Skistocke, Reisetaschen (Klassen 9, 18, 24-25, 28) (W 9350) auf
Seiten der beiden Widerspruchsmarken. Die massgeblichen Verkehrskreise fur diese Waren
sind allem voran Durchschnittskonsumenten, die sich mit Bezug auf den grossten Teil der
Waren dadurch charakterisieren, dass sie Breitensport betreiben, sowie Sportler. Mit Blick
auf die Matten in Klasse 27 und aufgrund des Umstands, dass etwa Sportbekleidung auch
as Freizeits- und Alltagskleidung getragen wird, zahlen zu den massgeblichen
Verkehrskreisen auch keinen Sport treibende Durchschnittskonsumenten.

E. 41



Gleichartigkeit bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken
kommen konnen, die unter Verwendung &hnlicher Marken angebotenen Waren wiirden
angesichts ihrer tblichen Herstellungs- und V ertriebsstétten aus demsel ben Unternehmen
stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers
hergestellt (LUCAS DAVID, aa.O., Art. 3, N. 35). Fir das Bestehen gleichartiger Waren
sprechen Ubereinstimmungen zwischen den Herstellungsstétten der Waren, dem
fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanélen, den
Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit,
verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das Verhaltnis von
Hauptware und Zubehor (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17.
April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheide der Eidgendssischen Rekurskommission fur
geistiges Eigentum [RKGE] vom 16. August 2004 E. 6 Harry (fig.), vertffentlicht in sic!
2004 S. 863 f. und vom 25. Mai 2005 E. 5 Ké&serosette (3D), vertffentlicht in sic! 2006 S.
36). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanadl e innerhalb
derselben Kéauferschicht sowie das Verhdtnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-,
Zwischen- oder Fertigware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17.
April 2007 E. 5 Martini Baby, Entscheid der RKGE vom 16. August 2004 E. 6 Harry (fig.),
verdffentlicht in sict 2004 S. 863 f.; Eugen Marbach, in: Roland von Buren/Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterial guter- und Wettbewerbsrecht, Bd. 111/1, Markenrecht,
2. Aufl., Basel 2009, N. 845).

E.4.2

Vorliegend geht es um die Frage nach der Gleichartigkeit der Waren Matten (Klasse 27)
und Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit diese in Klasse 28 enthalten sind, auf
der einen Seite, und den von den beiden Widerspruchsmarken beanspruchten Waren auf der
anderen Seite. Die Beschwerdefiihrerin bezweifelt die Gleichartigkeit von Turnartikeln mit
den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren, namentlich Sportartikeln und
Bekleidungsstiicken. Die Beschwerdefuhrerin spricht sich gegen eine mittelbare

V erwechslungsgefahr und damit sinngemass gegen das Vorliegen einer Gleichartigkeit
zwischen den obengenannten Waren aus. Sie macht geltend, die Waren auf Seite der
angegriffenen Marke wirden in anderen Verkaufsstellen vertrieben als die "Kernprodukte
der Widerspruchsgegnerin®. Turngeréate wirden von den beschwerdegegnerischen
Widerspruchsmarken nicht beansprucht und seien auch nicht vergleichbar mit den von
diesen in Klasse 25 beanspruchten Waren. Turnartikel seien nicht gleichzusetzen mit
Sportartikeln. Denn bei Turnartikeln handle es sich um Geréate wie Barren, Rudergeréte,
Sprossenwande etc. Der durchschnittliche Konsument wisse, dass ADIDAS in erster Linie
fUr Sportbekleidung Verwendung finde.

E.43

Nach der Internationalen Klassifikation fir Waren und Dienstleistungen ("Nizza
Abkommen™) gehtren auch Turnmatten und Gymnastikmatten in Warenklasse 27 und
damit unter den Oberbegriff "Matten" (vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, Marken
Klassifikation - Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fir die
Eintragung von Marken, 9. Aufl., Mnchen 2006, S. 95, S. 199). Es kann sich demnach bei
"Matten" in der Tat auch um Turn- oder Gymnastikmatten unterschiedlicher Art und Grésse
handeln. Hersteller und Vertreiber von Sportwaren warten heute mit einem diversifizierten
Angebot von Waren fir die unterschiedlichsten Sportarten, aber auch fur Brillen, Parfums
etc. auf, wie etwaein Blick auf die von der Vorinstanz zitierte Webseite



www.puma.com/us/en/pindex.jsp zeigt. Die hier massgeblichen Verkehrskreise kdnnen
deshalb leicht auf den Gedanken kommen, diese Waren stammten aus demselben
Unternehmen wie Sporttaschen zum Verkauf in Sportgeschaften, Sportschuhen und
Sportbekleidung jeglicher Art und Sportartikeln (Widerspruch Nr. 9349; adidas (fig.)) oder
wurden zumindest unter der Kontrolle ein und desselben Unternehmens hergestellt und
vertrieben. DafUr sprechen der gemeinsame V erwendungszweck als Artikel, Bekleidung
oder Gepack, um Sport zu betreiben. Je nach Art und Grosse der Gymnastik- und
Turnmatten sind diese ausserdem auch in Sportgeschaften und grésseren Warenhdusern mit
Sportabteilungen erhéltlich, und da auch Sporttaschen und -schutzbekleidung aus textilem
Material hergestellt werden und entsprechende Pol sterungen enthalten, ist auch das
fabrikationsspezifisch erforderliche Knowhow zu einem gewissen Grad deckungsgleich mit
demjenigen, welches zur Herstellung von Matten notwendig ist. Insoweit besteht
Gleichartigkeit. Zu differenzieren ist hingegen mit Bezug auf Spiele und Spielzeug
(angefochtene Marke, Klasse 27). Diese dienen kaum korperlicher Ertiichtigung (vgl. Urtell
des Bundesverwaltungsgerichts B-7501/2006 vom 13. Mérz 2007 E. 6 Inwa International
Nordic Walking Association). Damit unterscheiden sie sich hinsichtlich ihres

V erwendungszwecks von Sportartikeln, die die eine Widerspruchsmarke beansprucht (W
9349). Der Vorinstanz ist allerdings zuzustimmen, wenn sie feststellt, dass die Abgrenzung
zwischen Sportartikeln und Spielen/Spielzeug bloss unscharf vorgenommen werden kann.
Als Beispidl dienen etwa Softtennisartikel, die nur schwer entweder dem Bereich Sport oder
dem Bereich Spiel zugeordnet werden kdnnen. Es besteht insofern eine entfernte
Warengleichartigkeit aufgrund teilweise Uberlappender Vertriebswege, zum Teil dhnlichen
fabrikationsspezifisch erforderlichem Knowhow und nicht génzlich separierbaren
Verwendungszwecken. Eine ebensol che besteht zwischen Spielzeug einerseits und
miniaturisierten Ballen und miniaturisierten Sportschuhen (Widerspruchsmarke in W 9349)
andererseits, da letztere auch zum Spielen gebraucht werden kdnnen. Im Ergebnis ist auch
bei Spielen und Spielzeug von einer (entfernten) Warengleichartigkeit zu den von
Beschwerdegegnerin beanspruchten Waren auszugehen. Schliesslich bleibt noch die
Gleichartigkeit von Turn- und Sportartikeln mit Waren der Widerspruchsmarken zu prufen.
Auch die beiden Widerspruchsmarken sind sowohl fur den Oberbegriff Sportartikel (W
9349) als auch fur diverse unter diesen Begriff subsumierbare Waren (W 9350) hinterlegt.
Bei den Sportartikeln besteht damit Identitét. Entgegen der Auffassung der
Beschwerdefihrerin ist aber bereits sprachlich die Abgrenzung zwischen Sportartikeln und
Turnartikeln nicht derart scharf zu ziehen, dass eine Gleichartigkeit ausser Frage stinde.
Namentlich erscheint nicht Gberzeugend, dass Turnartikel bloss eigentliche Turngerédte sein
kdnnen, da Turnen nebst dem Geréteturnen auch andere Disziplinen, etwa "rhythmische
Gymnastik", kennt. In diesen kommen zum Teil auch Ringe, Bander, Rader, Bélle etc. zum
Einsatz, die den Sportartikeln bereits begrifflich nahe stehen, da sie nicht nur im Turnen,
sondern im Sport allgemein Verwendung finden kdnnen. Aufgrund des weitgehend
kongruenten, fabrikationsspezifisch erforderlichen Knowhows, ahnlicher
Verwendungszwecke und hnlicher Vertriebswege ist also auch die Gleichartigkeit
zwischen Turnartikeln und Sportartikeln (W 9349, und den hinzugehdrenden, von der
Widerspruchsmarke in W 9350 beanspruchten, dhnlichen Waren) gegeben. Als
Zwischenergebnisist damit von Gleichartigkeit zwischen den im vorliegenden Verfahren
noch interessierenden Waren der angegriffenen Marke mit den Waren der
Widerspruchsmarken auszugehen und nur bel Spielen und Spielzeug eine entfernte
Warengleichartigkeit zu den Waren der Widerspruchsmarken, namentlich zu den von IR



487'580 adidas (fig.) (Widerspruch Nr. 9349) beanspruchten Waren, festzustellen.

E.5
Als néchstes ist die Zeichenahnlichkeit zu prifen.

E.51

Ob sich Zeichen ahnlich sind, wird aufgrund ihres Gesamteindrucks beurteilt (Entscheid der
RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 Hero (fig.), veroffentlicht in sic! 2006 S. 478). Beim
Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 11 475 E. 2b
Radion), doch gilt es zu berticksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden
Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild
abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der
RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O [fig.], veroffentlicht in sic! 2006 S. 673 f.). Diesem
Erinnerungshild haftet zwangs aufig eine gewisse Verschwommenheit an (Marbach, a.a.O.,
N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzei chnungskréftigen
Markenelemente gepragt wird (BGE 122 111 386 E. 2a Kamillosan). Schwache oder
gemeinfreie Markenbestandteile dirfen jedoch bei der Beurteilung der Markendhnlichkeit
nicht einfach weggestrichen werden (WILLI, aa.O., Art. 3, N. 65; Entscheid der RKGE
vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. Mictonorm, verdffentlicht in sic! 2006 S. 91). Fir
Kollisionsfalle zwischen komplexen Marken, beispiel sweise kombinierten
Wort-/Bildmarken, kdnnen keine absoluten Regeln dartiber aufgestellt werden, welchem
Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die fir den Gesamteindruck pragende
Bedeutung zukommt. Enthalt eine Marke sowohl kennzeichnungskréftige Wort- as auch
Bildelemente, kdnnen diese das Erinnerungsbild gleichermassen pragen. Entsprechend kann
bereits angesichts einer hohen Zeichenahnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das
Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (Marbach, a.a.O., N. 930f.). Sind die
Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskraftig, treten
sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004
E. 10 SPEEDO / Speed Company [fig.], veroffentlicht in sic! 2004 S. 578 f.). Die
Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen. Zu
beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das
Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prégen
insbesondere den Klang, wahrend das Schriftbild vor allem durch die Wortlange und durch
die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des

Bundesverwal tungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 Aromata mit Hinweisen).
Bei reinen Wortmarken geniigt grundsatzlich schon eine Ubereinstimmung unter einem der
drei genannten Gesichtspunkten, um die Zeichenahnlichkeit zu bejahen. Ein klar
erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine
festgestellte visuelle oder akustische Ahnlichkeit jedoch wettmachen. Dazu reicht es aber
nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht,
sondern esist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und
unwillkdrlich aufdréngt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli
2007 E. 6 ADIA, Entscheid der RKGE vom 10. Mé&rz 2006 E. 7 Minergie/Sinnergie mit
weiteren Hinweisen, verdffentlicht in sic! 2006 S. 413).

E.5.2

Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen adidas (fig.) (Widerspruch Nr. 9349) und
ADIDAS (Widerspruch Nr. 9350) auf der einen Seite sowie Adissasport home fitness (fig.)



auf der anderen Seite gegeniiber. Wahrend es sich bei der Widerspruchsmarke im Verfahren
W 9350 bloss um eine Wortmarke handelt, weist die Widerspruchsmarke adidas (fig.) aus
dem Verfahren W 9350 mit der speziellen Schriftgestaltung auch ein figuratives Element
auf. Diesem Umstand hat die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid nicht Rechnung
getragen. Die angefochtene, kombinierte Wort-/Bildmarke wird gebildet aus den
Wortelementen "Adissasport” und (darunter platziert) den Wortern "home™ und "fitness".
"Adissasport” ist zwar aneinander geschrieben, die Bestandteile "Adissa’ und "sport" sind
aber je in einer anderen Schriftart gehalten und die Buchstaben des Elements "sport” sind
im Gegensatz zu "Adissa’ kursiv angeordnet. Schliesslich wird die angefochtene Marke
rechts von einem figurativen Element in Form eines halben, nach beiden Seiten spitz
verjlngten Ellipsenrings eingerahmt.

E.53

Die Beschwerdefuhrerin bringt in ihrer Beschwerde vor, die Vorinstanz habe eine
Zeichendhnlichkeit in den beiden Widerspruchsverfahren zu Unrecht angenommen, weil sie
bloss die Ahnlichkeit der Zeichen "ADIDAS" auf der einen Seite, zum Wortelement
"ADISSA" auf der anderen Seite beurteilt und dabei den abweichenden Sinngehalt in den
kollidierenden Marken ignoriert habe. Das figurative Element in der angefochtenen Marke
Ist nach Auffassung der Beschwerdefiihrerin kennzei chnungskréftig und hétte demnach im
Rahmen des Zeichenvergleichs aufgrund der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks, ebenso
wie die Wortelemente "sport" "home" und "fitness" stérker berticksichtigt werden missen.
Eine Verwechslungsgefahr sel auszuschliessen, selbst wenn man dasin der
Widerspruchsmarke enthaltene Bild-element ausser Acht lasse. Die Zeichen unterschieden
sich némlich auch in der Wortlénge, da die angefochtene Marke aus einem Wort mit 22
Buchstaben bestehe, wahrend "Adidas' bloss aus sechs Buchstaben zusammengesetzt sai.
"Adissa" unterscheide sich auch aufgrund des markanten Zischlauts (Doppel-s). Die
Zeichendhnlichkeit sei auch aufgrund des unterschiedlichen Sinngehalts abzulehnen, da
jedermann wisse, dass es sich bei ADIDAS um die Abkirzung fur "Adi Dassler" handle
und dass mit dem Zeichen regel méssig eine bestimmte Schreibweise sowie "drei Streifen”
Verwendung fanden. Adissa hingegen sel ein fantasievoller Name, der sich klar abhebe. Die
Vorinstanz habe den Umstand vernachléssigt, dass es sich bel "Adissa' um einen
weitverbreiteten Namen handle, was die Beschwerdefuhrerin mittels einer
Google-Recherche zu belegen sucht. Bei der Verwendung von Namen in Marken néhmen
Konsumenten bereits kleinste Abwel chungen wahr, was in der Regel gegen eine

V erwechslungsgefahr spreche.

E.54

In der angefochtenen Marke wirken die Wortelemente "Adissa’ und "sport” aufgrund der
grafisch unterschiedlichen Ausgestaltung klar abgegrenzt. Die Worter "sport” "home" und
"fitness" sind fur die von der Marke beanspruchten Waren allesamt

kennzel chnungsschwach und préagen daher den Gesamteindruck nicht wesentlich. Nebst
dem isoliert wahrgenommenen Wortelement "Adissa" wirkt auf den Gesamteindruck einzig
dasfigurative Element und dessen blaue Farbe mitpragend. Das figurative Element pragt
den Erinnerungseindruck der angefochtenen Marke aber nicht im gleichen Masse wie das
Wortelement Adissa, da esim Gesamteindruck der kombinierten Wort/Bildmarke als eine
Art Rahmen weniger prominent im Hintergrund steht. Da es beim Zeichenvergleich auf den
Gesamteindruck ankommt, ist aber auch die Schriftgestaltung des Wortelements "Adissa’
zu berlicksichtigen: Die Eigenheiten sind eine serifenlose Schrift, Fettdruck und die



Besonderheit, dass die Rundungen des kleinen "d" und kleinen "a" sehr ausgepragt sind,
namlich in Richtung eines Kreises tendieren. Dem stehen zwei Marken Adidas gegeniber,
diein einem ersten Schritt, ungeachtet der Tatsache, dass auch eine der beiden
Widerspruchsmarken als Wort-Bildmarke hinterlegt ist, mit dem prégenden Wortel ement
"Adissa' der angefochtenen Marke nach den obgenannten Kriterien zu vergleichen sind.
Klanglich sind sich diese Wortelemente aufgrund des identischen Silbenmasses, der
gemeinsamen Vokalfolge a-i-a und &hnlicher Aussprachkadenz sowie der
Ubereinstimmung im Anfang (ADI) ghnlich. Letzteres gilt auch fiir die Beurteilung der
schriftbildlichen Ahnlichkeit. Beide Wortelemente bestehen zudem aus sechs Buchstaben,
haben daher eine &hnliche Wortlénge, und die Unterschiede der zur Zeichenbildung
verwendeten Buchstaben (a, d, i, S) bestehen einzig darin, dass in den Widerspruchsmarken
zweimal der Konsonant "d" und einmal der Konsonant "s" und umgekehrt in der
angefochtenen Marke einmal der Konsonant "d" und daftr zweimal der Konsonant "'s"
vorkommt. Trotz teilweise bestehender Unterschiede in der Buchstabenreihenfolge und in
der Gross-/Kleinschreibung ist damit auch die Ahnlichkeit im Schriftbild zu bejahen. Was
schliesslich den Sinngehaltsvergleich anbelangt, ist zweierlel festzustellen: Zwar zeigt ein
Blick in die Geschichte der Marke Adidas, dass die Marke kreiert wurde aus dem
Zusammenzug des Ubernamens "Adi" zum Vornamen "Adolf" und den ersten drei
Buchstaben des Nachnamens "Dassler". Dahinter stand der bayrische Schuhmacher Adolf
Dassler, der im Jahre 1920 zusammen mit seinem Bruder Rudolph einen Gymnastikschuh
und funf Jahre spéter einen Laufschuh erfand. Adolf Dassler hinterlegte die Marke erstmals
im Jahre 1948 (Jean Watin-Augouard, Histoire des Marques, 2006, S. 20 f.). All dies durfte
aber nur einem kleinen Teil der massgeblichen Schweizer Verkehrskrei se bekannt sein,
noch werden sie leicht auf diese Zusammenhange schliessen, zumal der Nachname
"Dassler” hierzulande selten ist. Er kommt laut einer Online-Recherche in der Schweiz
gerade funf mal vor (http://tel .search.ch besucht am 8. Oktober 2009). Die massgeblichen
Verkehrskreise fassen daher beide Widerspruchsmarken tiberwiegend als Fantasiewort auf,
ohne ihnen einen bestimmten Sinngehalt zuzuordnen. Dasselbe gilt auch fir das prégende
Wortelement "Adissa’ in der angefochtenen Marke. Zwar macht die Beschwerdefihrerin
unter Verweis auf die Anzahl Treffer bei einer (weltweiten) Google-Recherche
(Beschwerdebeilage Nr. 7) geltend, es handle sich um einen VVornamen. Weitaus geeigneter,
um dartber zu urteilen, scheint aber die Beilage Nr. 2 zur Beschwerdeantwort der
Beschwerdegegnerin, ein Beleg zu einer Recherche im Online Telefonbuch
http://tel.search.ch/, wonach esin der Schweiz gerade eine naturliche Person mit dem
Vornamen Adissa gibt. Insgesamt ist damit kein Sinngehalt von "Adissa’ auf Seiten der
angefochtenen Marke erkennbar, und es besteht entgegen der Auffassung der
Beschwerdefiihrerin kein abweichender Sinngehalt zwischen den kollidierenden Zeichen,
der die vorhandenen klanglichen und schriftbildlichen Ahnlichkeiten zwischen "Adidas’
und "Adissa’ aufzuheben vermdchte. Dies kdnnen auch die wenig

kennzei chnungskréaftigen, weiteren Wortelemente der angegriffenen Marke "sport” /
"home" / "fitness" im Gesamteindruck nicht herbeifiihren. Insgesamt besteht im
Gesamteindruck Ahnlichkeit beider Widerspruchsmarken zu der angefochtenen Marke, die
sich hdchstens durch das figurativ ellipsenartige Element und dessen blaue Farbe etwas von
jenen abgrenzt. Dieses figurative Element prégt den Gesamteindruck in der Erinnerung
angesichts seiner rahmenartigen Funktion nicht in einem so hohen Masse, dasses die
Zeichenghnlichkeit zu beseitigen vermag. Im Widerspruch Nr. 9349 kommt fur die Position
der Beschwerdefihrerin erschwerend hinzu, dass die Schriftart in der "Adissa’ gehalten



einige Ahnlichkeit mit dem Schriftbild der Widerspruchsmarke IR 487'580 adidas (fig.)
aufweist.

E.6

Abschliessend ist Uber die Verwechsungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung und unter
Bericksichtigung der Kennzeichnungskraft der beiden Widerspruchsmarken und des
Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Produktenachfrage
walten lassen, zu urteilen. Diese Aufmerksamkeit ist nicht besonders hoch einzustufen, da
essich bel den interessierenden Waren um Alltagsprodukte handelt. Die beiden
Widerspruchsmarken verfugen urspringlich tber einen gewoéhnlichen Schutzumfang, der
insbesondere mit Bezug auf Sportschuhe und -bekleidung angesichts der Uber 60jahrigen
Markengeschichte und durch die Prasenz auch in der Medienberichterstattung tber
Sportereignisse gesteigert wurde. Dieser erweiterte Schutzumfang bezieht sich nicht bloss
auf die bekannten "drel Streifen” oder auf eine Kombination der Widerspruchsmarke mit
denselben, dadas Logo "Adidas' dter alsdie "drei Streifen” ist und zum Teil eigensténdige
Verwendung fand (vgl. zum Ganzen Jean Watin-Augouard, Histoire des Marques, 2006, S.
20 f.). Die Beschwerdfthrerin macht zwar zu Recht geltend, die angefochtenen Waren
bewegten sich nicht nicht im Bereich Sportschuhe und -bekleidung, fir eine

V erwechslungsgefahr spricht aber wiederum, dass das in der angegriffenen Marke
enthaltene Element "sport” direkt auf den angestammten Bereich der Widerspruchmarken
hinweist. Wenn auch die Widerspruchsmarken einige Bekanntheit geniessen, heisst dies
zwar nicht, dass jedermann um deren Hintergrinde der Zeichenbildung ("Adi Dassler")
weiss. Der Umstand, dass zwischen Spielen und Spielzeug und den Waren der
Widerspruchsmarken, namentlich der Widerspruchsmarke IR 487'580 adidas (fig.) (W Nr.
9349) nur eine entfernte Warengleichartigkeit besteht, wird aber durch die Ahnlichkeit
zwischen den Schriftarten von "adidas" und "Adissa’ wieder kompensiert. Im Ergebnisist
von einer Verwechslungsgefahr zwischen beiden Widerspruchsmarken und der
angefochtenen Marke auszugehen. Diese dussert sich vor allem in mittelbarer Art und
Weise, da die geringfligigen Unterschiede zwischen "Adidas’ und "Adissa’ in der
Erinnerung leicht untergehen, namentlich weil die weiteren Wortelemente aufgrund ihrer
Kennzel chnungsschwéche der angefochtenen Marke kein eigensténdiges Geprége verleihen
und darum die Gefahr besteht, dass die Verkehrskreise fél schlicherwel se davon ausgehen,
die von der Beschwerdeflhrerin angeboten Waren stiinden in einem betrieblichen
Zusammenhang mit dem Unternehmen der Beschwerdegegnerin.

E.7

Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfligung zu bestétigen. Bei
diesem Ausgang sind die Kosten des Verfahrens der BeschwerdefUihrerin aufzuerlegen (Art.
63 Abs. 1 VwVG), und die Beschwerdefthrerin hat der Beschwerdegegnerin eine
Parteientschadigung zu bezahlen (Art. 64 Abs. 1 VwWVG).

E.81

Die Gerichtsgebtihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der
Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafuir ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobel bel eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr.



100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 111 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D], mit
Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist im vorliegenden Verfahren auszugehen, da vor
allem der Bestand der angefochtenen Marke und nicht der Wert der Widerspruchsmarken
zur Diskussion steht.

E.82

Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren keine Kostennote eingereicht. Die
Partelentschadigung ist daher nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der Akten festzusetzen.
In Wirdigung der eingereichten Beschwerdeantwort erscheint eine Parteientschéadigung von
Fr. 1'800.- (exkl. MWST) angemessen. Die Mehrwertsteuer ist nur fir Dienstleistungen
geschuldet, dieim Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im vorliegenden Fall,
in dem die Dienstleistung der Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin mit Wohnsitz im
Ausland erbracht worden ist (Art. 5 Bst. b des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 Uber
die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG, ST 641.20] in Verbindung mit Art.
14 Abs. 3Bst. c MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. ¢ VGKE).

E.9

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde ans Bundesgericht zur Verfligung (Art. 73 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Esist somit rechtskréaftig.
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