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Sachverhalt:

A.

Die Schweizer Marke Nr. 604'353 wurde von B. (im Folgenden:
Beschwerdegegnerin) am 11. Marz 2010 beim Eidgendssischen Institut
fur Geistiges Eigentum (im Folgenden: Vorinstanz) hinterlegt und am
24. August 2010 erstmals verdffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus

>

und wird fur folgende Waren beansprucht:

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, jeans, abbigliamen-
to per giovani, abbigliamento in jeans, pantaloni, pantaloncini, giubbotti,
giacche, gonne, camicie, tute sportive, maglieria.

B.

Gegen die Eintragung dieser Marke erhob A. (im Folgenden: Be-
schwerdefuhrerin) am 22. November 2010 drei Widerspruche bei der Vor-
instanz. Die W.iderspriche basierten auf den Schweizer Marken
Nr. 306'445 (Widerspruch Nr. 11'448), 415'122 (Widerspruch Nr. 11'449)
und 552'617 (Widerspruch Nr. 11'450), welche sich wie folgt prasentieren:

<> e

(Schweizer Marke (Schweizer Marke (Schweizer Marke
Nr. 306'445) Nr. 415'122) Nr. 552'617)

Die Schweizer Marke Nr. 306'445 ist eingetragen fur "Bekleidungssticke,
insbesondere Bekleidungsstiicke flr Sportler, einschliesslich Stiefel,
Schuhe, Hausschuhe und Sandalen" in der Klasse 25. Auch die Schwei-
zer Marken Nr. 415'122 und Nr. 552'617 sind fir verschiedene Waren
dieser Klasse eingetragen.

C.
Die Beschwerdegegnerin hat innert der ihr durch die Vorinstanz ange-
setzten Frist keine Stellungnahme eingereicht.
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D.

Mit Verfigung vom 19. Juli 2011 wies die Vorinstanz die drei Widerspri-
che ab. Zur Begriindung fUhrte die Vorinstanz aus, die von der angefoch-
tenen Marke beanspruchten Waren und die Produkte, fur welche die drei
Widerspruchsmarken eingetragen seien, seien gleich oder gleichartig. Die
in Frage stehenden Zeichen wiirden auf bildlicher Ebene gewisse Ahn-
lichkeiten aufweisen. Freilich bestehe zwischen den Vergleichszeichen
keine Verwechslungsgefahr (wird ndher ausgefihrt).

E.

Gegen die mit diesem Entscheid verfligte Abweisung des Widerspruchs
Nr. 11'448 erhob die Beschwerdefuhrerin am 14. September 2011 Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte folgendes Rechts-
begehren:

"1. Die Verfigung des Eidgenéssischen Instituts fir Geistiges Eigentum
betreffend den Widerspruch Nr. 11448 sei aufzuheben und der Wi-
derspruch gutzuheissen.

2. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 604353 [...]
sei vollumféanglich zu widerrufen.

Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolge zu Lasten der Beschwerde-
gegnerin.”

Nach der Beschwerdebegriindung fordert die Beschwerdefiihrerin sinn-
gemass auch eine Parteientschadigung fur das vorinstanzliche Verfahren
(vgl. Beschwerde, S. 6).

In beweisrechtlicher Hinsicht beantragt die Beschwerdeflihrerin, die Wi-
derspruchsschrift sei zu edieren (vgl. Beschwerde, S. 4). Ferner verlangt
die Beschwerdefiihrerin die Edition eines von der Vorinstanz verfassten
Schreibens zur Wort- und Bildmarke CH Nr. 552'617 — "UMBRO" (fig.)
(vgl. Beschwerde, S. 5). Als Beweisofferte behdlt sie sich sodann die Ein-
reichung weiterer Unterlagen zum Nachweis einer grossen Bekanntheit
bzw. eines damit verbundenen grossen Schutzumfanges der Wider-
spruchsmarke CH Nr. 306'445 vor (Beschwerde, S. 6).

Zur Begrundung ihres Rechtsmittels fiihrt die Beschwerdefihrerin im We-
sentlichen aus, die Vorinstanz habe die aufgrund der Ahnlichkeit der an-
gefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 beste-
hende Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint. In diesem Zusammen-
hang sei insbesondere dem Umstand nicht Rechnung getragen worden,
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dass der Wortbestandteil der angefochtenen Marke — da die Markierun-
gen bei Kleidern und Schuhen oft klein gehalten seien — ahnlich wie bei
dieser Widerspruchsmarke als "weisser Fleck" in der Mitte des doppelten
Rhombus wahrgenommen werde. Es komme hinzu, dass die genannte
Widerspruchsmarke als Serienmarke wahrgenommen werde und Uber-
durchschnittliche Bekanntheit (und damit einen erweiterten Schutz) ge-
niesse.

F.

Mit Vernehmlassung vom 31. Oktober 2011 beantragt die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerde-
fuhrerin.

Neben den Vorakten (unter Einschluss der Widerspruchsschrift vom
22. November 2010) reichte die Vorinstanz mit der Vernehmlassung ins-
besondere ein von ihr verfasstes Schreiben vom 28. August 2006 betref-
fend das Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 50840/2005 -
UMBRO (fig.) ein (vgl. Vernehmlassungsbeilage 7).

G.

Mit Beschwerdeantwort vom 4. Januar 2012 beantragt die Beschwerde-
gegnerin, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwer-
defuhrerin abzuweisen und der angefochtene Entscheid der Vorinstanz
vom 19. Juli 2011 sei zu bestéatigen. Sodann verlangt die Beschwerde-
gegnerin die Zusprechung einer Parteientschadigung zulasten der Be-
schwerdefuhrerin.

H.

Mit Eingabe vom 9. Januar 2012 reichte die Beschwerdefuhrerin unaufge-
fordert weitere Unterlagen ein, welche ihrer Auffassung nach belegen,
dass es sich bei der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 um eine auf
dem Schweizer Markt seit langem bekannte Marke handelt.

l.

Mit Instruktionsverfiigung vom 11. Januar 2012 wurden den Parteien je
ein Doppel der Vernehmlassung vom 31. Oktober 2011 und je eine Kopie
des Schreibens der Vorinstanz vom 28. August 2006 zugestellt. Zugleich
wurde der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz Frist bis zum 3. Feb-
ruar 2012 zur Stellungnahme zur Eingabe der Beschwerdefiihrerin vom
9. Januar 2012 angesetzt. Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz
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liessen diese (fur die Beschwerdegegnerin in der Folge bis zum 17. Feb-
ruar 2012 erstreckte) Frist ungenutzt verstreichen.

J.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten wird, soweit erforderlich,
im Rahmen der folgenden Erwagungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist geméass Art. 31, 32 und 33 Bst. e des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur
Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Wider-
spruchssachen zusténdig. Die Beschwerdefihrerin hat am Verfahren vor
der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfiigung
besonders berihrt. Sie hat zudem ein als schutzwiirdig anzuerkennendes
Interesse an deren Aufhebung und Anderung, weshalb sie zur Beschwer-
de legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 uber das Verwaltungsverfahren [VWVG, SR 172.021]). Eingabefrist
und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der
Rechtsvertreter hat sich rechtsgenuglich durch schriftliche Vollmacht aus-
gewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwWVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde
fristgemass geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Ubrigen Sachurteils-
voraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VWVG).

Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2.

Gemass der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur
Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter-
nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins
Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt
(Art. 5f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht,
die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, fir wel-
che sie beansprucht wird, zu gebrauchen und dartber zu verfigen
(Art. 13 Abs. 1 MSchG).

3.
Zeichen sind gemass Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG vom Markenschutz aus-
geschlossen, wenn sie einer alteren Marke &hnlich und fur gleiche oder

Seite 5



B-5076/2011

gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

Vorliegend ist in materieller Hinsicht einzig zu beurteilen, ob der Eintra-
gung der angefochtenen Marke CH Nr. 604'353 "UNLIMITED (fig.) mit
Blick auf die Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) ein (relativer) Aus-
schlussgrund im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG entgegensteht.

4.

4.1 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1
Bst. ¢ MSchG richtet sich nach der Ahnlichkeit der Zeichen im Erinne-
rungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 Ill 378 E. 2a — BOSS/BOKS,
BGE 119 Il 473 E. 2d — Radion/Radiomat; Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 — Fructa/Fructaid,
B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 — Focus/Pure Focus, und
B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 — Aromata/Aromathera; siehe auch
EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Biren/Lucas Da-
vid [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. I1l/1, Basel 2009 [im Folgenden: MARBACH, SIWR I111/1], N. 867) sowie
nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschutzten Waren und
Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine
Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso héhere
Anforderungen zu stellen, je &hnlicher die Waren und/oder Dienstleistun-
gen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizeri-
schen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz,
2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 MSchG N. 8).

4.2 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3
Abs. 1 Bst. ¢ MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ahnlichkeit
Fehlzurechnungen zu befirchten sind, welche das besser berechtigte
Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefahrden (BGE 127 11l 166
E. 2a — Securitas). Von einer Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn
eines der zu vergleichenden Zeichen fur das andere gehalten wird ("un-
mittelbare Verwechslungsgefahr"), jedoch auch dann, wenn die massgeb-
lichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber
unrichtige wirtschaftliche Zusammenhénge vermuten und insbesondere
annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Un-
ternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr”, vgl. BGE 128 Ili
97 f. E. 2a — Orfina/Orfina, BGE 128 Ill 441 E. 3.1 — Appenzeller,
BGE 127 Ill 166 E. 2a — Securitas, BGE 122 1l 382 ff. — Kamillosan; Urteil
des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b -
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Stoxx/StockX [fig.], veroffentlicht in: Zeitschrift flr Immaterialgiter-, Infor-
mations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002 S. 99).

4.3 Damit eine Verwechslungsgefahr droht, missen indes weitere Fakto-
ren hinzukommen. Im Einzelfall zu bericksichtigen sind der Aufmerksam-
keitsgrad, mit welchem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleis-
tungen nachfragen, und die Kennzeichnungskraft, weil diese massgeblich
den Schutzumfang einer Marke bestimmt (GALLUS JOLLER, in: Michael G.
Noth/Gregor Bihler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge-
setz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Mar-
kenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Bertcksichtigung des europaischen und internationalen Markenrechts,
Zirich 2002, Art. 3 N. 17 ff.). Bei Massenartikeln des taglichen Bedarfs ist
mit einer geringeren Aufmerksamkeit sowie einem geringeren Unter-
scheidungsvermdgen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialpro-
dukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen
Kreis von Berufsleuten beschrankt ist (BGE 126 1ll 315 E. 6b/bb — RI-
VELLA, BGE 122 Ill 382 E. 3a — Kamillosan, BGE 117 Il 321 E. 4 — Val-
ser).

5.

In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise fiir die im
Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver-
kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangs-
punkt fur die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis
der alteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.0., Art. 3 N. 49).

Vorliegend sind die von der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) in
Klasse 25 beanspruchten "Bekleidungsstiicke, insbesondere Beklei-
dungssticke fur Sportler, einschliesslich Stiefel, Schuhe, Hausschuhe
und Sandalen” (vgl. Vernehmlassungsbeilage 1) ebenso wie die von der
angefochtenen Marke in derselben Klasse beanspruchten "Articoli di ab-
bigliamento, scarpe, cappelleria, jeans, abbigliamento per giovani, ab-
bigliamento in jeans, pantaloni, pantaloncini, giubbotti, giacche, gonne,
camicie, tute sportive, maglieria" alltédgliche Produkte aus dem Bereich
Bekleidung und Schuhwaren, welche sich grundsétzlich an das allgemei-
ne Publikum richten.

Die genannten Waren werden zwar von den Abnehmern nicht tagtéaglich

am Markt nachgefragt (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 54). Freilich ist davon
auszugehen, dass diese Produkte von den Durchschnittskonsumenten
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mit einer gewissen Regelmassigkeit nachgefragt werden (vgl. — auch zum
Folgenden — Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3162/2010 vom
8. Februar 2012 E. 4 [mit Rechtsprechungshinweisen] — 5th Avenue
[fig.JAVENUE ([fig.]). Sodann gibt es in den aktenkundigen Registerein-
tragen keine Indizien fur die Annahme, dass es sich vorliegend um Waren
eines hdheren Preissegments bzw. eine Einschrankung auf Luxusguter
handelt. Dementsprechend ist von einer durchschnittlichen Aufmerksam-
keit der Abnehmer auszugehen (vgl. MARBACH, SIWR 111/, N. 998).

6.

In einem weiteren Schritt ist zu prifen, ob die beanspruchten Waren der
sich gegeniberstehenden Marken aus Sicht der Verkehrskreise (bzw. des
allgemeinen Publikums [vgl. hiervor E. 5]) identisch oder zumindest
gleichartig sind.

6.1 Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der ange-
fochtenen Marke beanspruchte Ware unter den von der alteren Marke
geschutzten Oberbegriff fallt (JOLLER, a.a.0., Art. 3 N. 242).

Ist die Ware nicht unter den von der alteren Marke beanspruchten Begriff
subsumierbar, ist zu prifen, ob zumindest eine Gleichartigkeit vorliegt
(JOLLER, a.a.0., Art. 3 N. 246).

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf
den Gedanken kommen konnen, die unter Verwendung identischer oder
ahnlicher Marken angepriesenen Waren wirden angesichts ihrer Gblichen
Herstellungs- und Vertriebsstétten aus ein und demselben Unternehmen
stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen
Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Ur-
teile des Bundesverwaltungsgericht B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1
— HOME BOX OFFICE/Box Office, und B-4159/2009 vom 25. November
2009 E. 3.1 — EFE [fig.JEVE, mit Verweis u.a. auf DAvID, a.a.0., Art. 3
MSchG N. 35). Wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff der
Nizza-Klassifikation subsumieren lassen, spricht dies fur Gleichartigkeit
(JOLLER, a.a.0., Art. 3 N. 246).

6.2 Die Vorinstanz fuhrte im hier zu beurteilenden Entscheid aus, die an-
gefochtenen "articoli di abbigliamento, scarpe, jeans, abbigliamento per
giovani, abbigliamento in jeans, pantaloni, pantaloncini, giubbotti, giac-
che, gonne, camicie, tute sportive, maglieria" der Klasse 25 seien mit der
gleichen Formulierung in der Warenliste der Widerspruchsmarke
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CH Nr. 306'445 (fig.) zu finden oder unter die Waren "Bekleidungsstlicke,
insbesondere Bekleidungsstiicke flr Sportler, einschliesslich Stiefel,
Schuhe, Hausschuhe und Sandalen" (Klasse 25) dieser Widerspruchs-
marke subsumierbar, weshalb insoweit Gleichheit bzw. Identitat bestehe
(angefochtener Entscheid, S. 3). Mit Bezug auf die "cappelleria" (Klas-
se 25), welche von der angefochtenen Marke beansprucht wirden, sei
davon auszugehen, dass sie aus gleichen Materialien wie Kleidung her-
gestellt seien und als ergdnzendes Accessoire dem gleichen Zweck dien-
ten. Deshalb liege diesbezlglich mit Blick auf die von der Widerspruchs-
marke CH Nr. 306'445 (fig.) beanspruchten Waren Gleichartigkeit vor
(angefochtener Entscheid, S. 3).

Angesichts dieser Uberzeugenden Beurteilung wird zu Recht von keiner
Partei bestritten, dass die vorliegend in Frage stehenden Waren zumin-
dest gleichartig sind.

7.

Der fur die Beurteilung der Zeichendhnlichkeit anwendbare Massstab
hangt vom Schutzbereich der alteren Marke ab, welcher sich nach ihrer
Kennzeichnungskraft richtet (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 5 — Regulat/H203). Fir schwa-
chere Marken ist der geschiitzte Ahnlichkeitsbereich kleiner als fur starke
Marken. Bei schwachen Marken genugen deshalb schon bescheidenere
Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 11l 382 E. 2a — Kamillosan; Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 - R Rothmans
[fig.]/JRoseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], und B-2653/2008 vom
1. Dezember 2008 E. 3.3 — monari c./ANNA MOLINARI).

Vor diesem Hintergrund gilt es vorweg den Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) zu prufen bzw. zu untersuchen, ob
diese Marke stark oder schwach ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 5 — Regulat/H203).

8.

8.1 Als schwach gelten namentlich Marken, die sich stark an gemeinfreie
Zeichenelemente anlehnen (MARBACH, SIWR I11I/1, N. 981). Demgegen-
Uber sind Marken stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts
auffallen oder aber sich beim Publikum eingepragt haben (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 — Regu-
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lat/H203 pH/Regulat [fig.], mit Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts vom
18. Januar 2000 in: sic! 2000, 196 — CAMPUS/LIBERTY CAMPUS).

8.2 In einem Entscheid vom 29. Oktober 2004 (sic! 2005 S. 2888
E. 2.1.2 b — aim [fig.]) hat das Handelsgericht des Kantons Zurich fest-
gehalten, dass das abstrakte Bildmotiv eines Quadrates freihaltebedurftig
sei, so dass die Verwendung von Quadraten durch Dritte von vornherein
markenrechtlich nicht unterbunden werden konne. Je nach Kennzeich-
nungskraft konne sich der Schutz héchstens fir die einprdgsame indivi-
duelle Ausgestaltung des Bildmotivs ergeben. Darauf aufbauend hat das
Bundesverwaltungsgericht erwogen, dass ein quadratischer, leerer Rah-
men — im konkreten Fall bestehend aus zwei ineinander platzierten Quad-
raten — banal und héchstens schwach kennzeichnungskraftig sei (Urtell
des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 —

[Quadrat] [fig.]/[Quadrat] [fig.]).

Wie im Fall des leeren, quadratischen Rahmens handelt es sich bei der
Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) um zwei gleiche, konzentrische
geometrische Grundformen (Rhomben) unterschiedlicher Grosse. Deme-
nentsprechend und weil es an einer leicht einzupragenden, individuellen
Ausgestaltung des vorliegenden Bildmotives fehlt, ist auch die Wider-
spruchsmarke banal und urspriinglich bloss schwach kennzeichnungs-
kraftig. Es fehlt dem entsprechenden Zeichen mit anderen Worten an ei-
nem fantasiehaften Gehalt, welcher es als stark erscheinen liesse.

8.3 Die Beschwerdeflhrerin macht indes geltend, die Widerspruchsmarke
CH Nr. 306'445 (fig.) sei kennzeichnungsstark, weil sie sich dem Publi-
kum eingepragt habe. Sie behauptet insbesondere, dass der Beklei-
dungs- und Sportartikelhersteller G. die Fussballvereine
l. und K. mit Markenartikeln mit dem Doppelrhombus
ausriste. Als Belege fir die geltend gemachte tberdurchschnittliche Be-
kanntheit der Marke CH Nr. 306'445 (fig.) legt die Beschwerdefihrerin ei-
ne am 3. Januar 2012 von X. erstellte "In Use Examination"”, eine
"Certification" vom 2. Marz 2006 des M. -vereins und verschiede-
ne Werbeunterlagen ins Recht.

Die Beschwerdefuhrerin bringt ferner vor, die Vorinstanz habe in einem
Schreiben zur Wort-/Bildmarke "UMBRO" CH Nr. 552'617 [Doppelrhom-
bus] (fig.) sinngemdass die Uberdurchschnittliche Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) anerkannt, indem sie darin beziglich
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des doppelten Rhombus in Alleinstellung eine intensive Geschéftstatigkeit
als belegt erachtet habe (vgl. Beschwerde, S. 5).

8.4

8.4.1 Die von der Beschwerdefiihrerin eingereichte "In Use Examination"
besagt im Wesentlichen, dass die Widerspruchsmarke auf diversen Inter-
netseiten zu finden und sie bei bestimmten Sportfachgeschéften in der
Schweiz sowie in Deutschland bekannt sei. Ein Teil der aufgelisteten
Sportgeschafte vertreibe Produkte (bzw. Sportschuhe, T-Shirts und Fuss-
balle) mit der Widerspruchsmarke und einige Mitarbeiter der kontaktierten
Geschiéfte hatten mitgeteilt, dass diese Bildmarke seit mindestens
20 Jahren in der Schweiz benutzt werde. Samtliche in der Schweiz aufge-
listeten Sportgeschéfte befinden sich in der Deutschschweiz, mit Aus-
nahme von C. in D. und E. in F. , wel-
che im erwahnten Dokument beide als "Sportgeschaft des Inhabers
[A. ]" bezeichnet werden (Beilage 1 zur Eingabe der Beschwer-
deflihrerin vom 9. Januar 2012).

In der aktenkundigen Bestétigung ("Certification") des M. -vereins
vom 2. Marz 2006 wird ausgefuhrt, "the brand Umbro is well established
in Switzerland and is well known in professional circles" (Beilage 2 zur
Eingabe der Beschwerdefihrerin vom 9. Januar 2012). Ferner reichte die
Beschwerdefuihrerin verschiedenes Werbematerial ein. Im Einzelnen
handelt es sich um einen Katalog "Fussball Teamwear 2011", einen unda-

tierten Katalog "G. Teamwear Saisonstart”, einen Katalogauszug
des Sportgeschaftes H. ("Fussball 2007") sowie einen Katalog-
auszug von G. ("Teamwear 2007-2008"; vgl. zum Ganzen Beila-

gen 3-6 zur Eingabe der Beschwerdefiihrerin vom 9. Januar 2012). Ak-
tenkundig sind schliesslich Ausdrucke aus verschiedenen Internetseiten,
wobei sich darunter namentlich Ausziige aus der Homepage der Fuss-
ballvereine |I. und K. sowie ein Wikipedia-Auszug zum
Hersteller G. mit einem der Marke CH Nr. 306'445 (fig.) entspre-
chenden Doppelrhombus finden (Beilagen 1 und 7-9 zur Eingabe der
Beschwerdefihrerin vom 9. Januar 2012).

8.4.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin vermdgen die
hiervor genannten Unterlagen keine Uberdurchschnittiche Bekanntheit
der Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) zu belegen. Zun&chst kann
der Umstand, dass die Widerspruchsmarke nach der "In Use Examinati-
on" in verschiedenen Sportfachgeschaften bekannt ist, fir sich allein nicht
als Nachweis genligen, dass sich die Marke beim Publikum eingepragt
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hat. Dazu kommt, dass diese Studie lediglich den Schluss zulasst, dass
die Marke in der Deutschschweiz bekannt ist. Eine allfallige Bekanntheit
der Marke in der franzdsischen und italienischen Schweiz kann allein ge-
stutzt auf dieses Dokument nicht angenommen werden, zumal die darin
erwahnten Sportgeschafte dieser Sprachregionen ausnahmslos der Be-
schwerdefuhrerin zuzuordnen sind.

Sodann gibt das eingereichte Werbematerial keinerlei Aufschluss darlber,
in welchem Umfang tatsachlich Werbemassnahmen erfolgten. Auch aus
der "Certification" des M. -vereins und den aktenkundigen Inter-
netausdrucken lasst sich nicht ableiten, dass die Widerspruchsmarke CH
Nr. 306'445 (fig.) erhdhte Verkehrsgeltung erlangt hat. Zum einen bezie-
hen sich diese Dokumente teilweise nicht auf die in Frage stehende Bild-
marke, sondern auf das Wort "Umbro" oder auf eine Kombination dieses
Wortes mit dem Bild eines Doppelrhombus. Zum anderen fehlen Umsatz-
oder Verkaufszahlen, welche zeigen, dass die Produkte mit der Wider-
spruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) derart verbreitet waren, dass von ei-
ner Uberdurchschnittlichen Bekanntheit dieser Marke ausgegangen wer-
den kann.

8.4.3 Was das ins Recht gelegte Schreiben der Vorinstanz vom 28. Au-
gust 2006 betrifft, verfangt die Argumentation der Beschwerdefiihrerin
ebenfalls nicht. In diesem Schreiben, das anlasslich der Registrierung der
Wort-/Bildmarke "UMBRO" CH Nr. 552'617 [Doppelrhombus] (fig.) (Ein-
tragungsgesuch Nr. 50840/2005) an die Beschwerdefiihrerin gesandt
wurde, ausserte sich die Vorinstanz insbesondere wie folgt (Vernehmlas-
sungsbeilage 7):

"Die eingereichten Unterlagen belegen eine intensive Geschéaftstatigkeit in
der Schweiz. Aus den Unterlagen geht jedoch nicht hervor, dass das Zeichen
im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 18, 25 und 28
in der Art benitzt wird, wie es hinterlegt wurde, dass heisst der Wortbestand-
teil UMBRO in Kombination mit dem doppelten Rhombus. Das eingereichte
Bild, auf dem der Fussballspieler L. zu sehen ist, zeigt vielmehr nur
die Verwendung des doppelten Rhombus in Alleinstellung (auf dem Trikot)."

Diese Ausfuhrungen lassen hinsichtlich der Benutzung des Doppelrhom-
bus in Alleinstellung lediglich die Schlussfolgerung zu, dass bei der Vorin-
stanz seinerzeit ein Bild eingereicht worden ist, auf welchem ein Fuss-
ballspieler ein Trikot mit diesem Zeichen tragt. Daraus kann jedoch nicht
abgeleitet werden, dass sich die in Frage stehende Widerspruchsmarke
CH Nr. 306'445 (fig.) beim Publikum durch intensiven Gebrauch einge-
pragt hat.
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9.

Die Beschwerdefiuhrerin macht ferner geltend, dass die Widerspruchs-
marke CH Nr. 306'445 (fig.) Seriencharakter aufweise und aus diesem
Grund starke Kennzeichnungskraft bzw. einen erweiterten Schutzbereich
habe. Sie behauptet, diese Marke bilde mit den Schweizer Marken
Nr. 415'122 und Nr. 552'617 sowie weiteren, ebenfalls den charakteristi-
schen "Raute"-Bestandteil enthaltenden Marken (insbesondere den Mar-
ken CH Nr. 439'438 und CH Nr. 840'265) Teil einer Serie (Beschwerde,
S. 4; Widerspruchsschrift, S. 4).

9.1 Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann auch durch deren Ver-
wendung in einer Markenserie gestarkt werden (JOLLER, a.a.O., Art. 3,
N. 101; WiLLI, a.a.0., Art. 3 N. 116). Bei Serienmarken, welche verschie-
dene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren,
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen,
kann eine Drittmarke inshesondere eine mittelbare Verwechslungsgefahr
schaffen, indem der Eindruck entsteht, das fremde Zeichen schiebe sich
in die Markenserie ein (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 2.1 — SAP/;asap [fig.]; WILLI, a.a.0.,
Art. 3 N. 116; zur mittelbaren Verwechslungsgefahr siehe auch vorn
E. 4.2). Die Zugehorigkeit einer Widerspruchsmarke zu einer Markenserie
kann im Widerspruchsverfahren zugunsten ihres Schutzumfangs bertck-
sichtigt werden, selbst wenn der Widerspruch — wie vorliegend im Be-
schwerdeverfahren — nur noch wegen einer Marke verfolgt wird. Freilich
setzt dies voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register
aufgenommen sind, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs
tatsachlich bekannt sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 8 — Converse All Star [Stern]
[fig.J/Army tex [Stern] [fig.], mit Hinweis auf RKGE in sic! 2005 S. 805 E. 4
— Supréme des Ducs, und sic! 1998 S. 198 E. 2b — Torres). Zudem muss
die Serie dem Publikum als solche bekannt bzw. im Verkehrsverstandnis
verankert sein, dass der Markeninhaber den gemeinsamen Markenbe-
standteil fur eine Vielzahl von Marken benitzt (MARBACH, SIWR IlI/1,
N. 966; WiLLI, a.a.0., Art. 3 N. 116).

9.2 Vorliegend wurde weder substantiiert behauptet noch ist aufgrund der
Akten davon auszugehen, dass der Doppelrhombus der Widerspruchs-
marke CH Nr. 306'445 (fig.) von den massgeblichen Verkehrskreisen als
gemeinsames Merkmal einer Markenserie wahrgenommen wird. Es
kommt hinzu, dass die Beschwerdeflhrerin zwar fir die hier in Frage ste-
henden Produkte eine intensive Geschéftstatigkeit behauptet, aber nicht
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naher ausfiihrt, geschweige denn belegt, wie sich diese Geschaftstatig-
keit auf die verschiedenen Marken aufteilt (vgl. zu einem ahnlich gelager-
ten Fall RKGE in sic! 2005 S. 805 E. 4 — Supréme des Ducs). Vor diesem
Hintergrund kann die Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) nicht als
Serienmarke behandelt werden.

Nach dem Ausgefiihrten handelt es sich bei der Widerspruchsmar-
ke CH Nr. 306'445 (fig.) um ein schwaches Zeichen, weshalb nicht von
einem erweiterten Schutzumfang ausgegangen werden kann.

10.

10.1 Ausschlaggebend fiir die Beurteilung der Ahnlichkeit zweier Zeichen
ist der Gesamteindruck, welchen die Zeichen bei den massgebenden
Verkehrskreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zei-
chenvergleich ist von den Registereintragungen auszugehen (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 —
Adwista/ad-vista mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR IlI/1,
N. 705), doch gilt es zu beriicksichtigen, dass das angesprochene Publi-
kum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Des-
halb 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 Erinne-
rungsbild haftet zwangslaufig eine gewisse Verschwommenheit an (MAR-
BACH, SIWR I11l/1, N. 867 f.), so dass es wesentlich durch das Erschei-
nungsbild der kennzeichnungskréaftigen Markenelemente gepragt wird
(BGE 122 IIl 386 E. 2a — Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Mar-
kenbestandteile dirfen aber bei der Beurteilung der Marken&hnlichkeit
nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit
Hinweis auf BGE 122 Il 382 E. 5b - Kamillosan; WiLLI, a.a.O., Art. 3
N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit diesel-
ben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwéche beein-
flussen (MARBACH, SIWR 111/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 — Red
Bull/Stierbréu). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zei-
chenelemente ist zulassig (MARBACH, SIWR 1lI/1, N. 866 mit Hinweis auf
BGE 96 Il 400 — Eden Club).

Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach
ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die pragen-
den Wort- oder Bildelemente, wahrend unterscheidungsschwache Wort-
oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflussen. Enthalt ei-
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ne Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so kon-
nen diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen pra-
gen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom
25. November 2009 E. 2.4 — EFE [fig.]/JEVE, und B-7500/2006 vom
19. Dezember 2007 E. 6.4 — Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.], je
mit weiteren Hinweisen).

10.2

10.2.1 Bei der angefochtenen Marke "UNLIMITED" handelt es sich um
eine kombinierte Wort-/Bildmarke mit Farbanspruch. Das Zeichen besteht
aus einem Rhombus, der bis auf das Wortelement "UNLIMITED" rot aus-
geflllt ist, und einem parallel zu den Randern des Rhombus, aber mit et-
was Abstand verlaufenden roten Rahmenelement bzw. einem grésseren,
konzentrischen Rhombus. Die Schriftgrosse des Wortelementes ist dabei
an den Rhombus angepasst.

Die Widerspruchsmarke CH Nr. 306'445 ist eine schwarz-weiss hinterleg-
te Bildmarke. Das grafische Element dieser Marke besteht aus einem
Rhombus, der in seinem Innern einen konzentrischen und parallel ausge-
richteten kleineren Rhombus aufweist.

10.2.2 Bevor die grafische Ausgestaltung der sich gegeniiberstehenden
Marken verglichen wird, ist zu klaren, wie bei der angefochtenen Marke
der Wortbestandteil im Verhéaltnis zum Bildbestandteil zu gewichten ist.

Die Beschwerdefiihrerin macht sinngemass geltend, dem Wortbestandteil
in der angefochtenen Marke komme untergeordnete Bedeutung zu. Der
weisse Schriftzug "UNLIMITED" werde wie ein "weisser Fleck" in der Mit-
te des sonst roten Rhombus wahrgenommen, zumal die Markierungen
bei Kleidern und Schuhen vielfach klein gehalten seien (vgl. Beschwerde,
S.5).

Angesichts des Umstandes, dass der Rhombus mit dem Schriftzug "UN-
LIMITED" den grossten Teil der Flache des hier in Frage stehenden Zei-
chens ausmacht, liegt der Akzent der angefochtenen Marke Uberwiegend
auf dem Wortelement. Dieser Gesamteindruck wird durch den Umstand
verstarkt, dass der grosste Buchstabe des Wortelementes, das "M", in der
Mitte des Zeichens abgebildet ist und damit hervorsticht.

Soweit sich die Beschwerdefihrerin in diesem Zusammenhang ergén-
zend auf den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006
vom 20. Juni 2007 in Sachen Converse All Star [Stern] (fig.)/Army tex
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[Stern] (fig.) beruft (vgl. Beschwerde, S. 5), stdsst sie ins Leere. Zwar hat
das Gericht in diesem Urteil unter anderem festgehalten, dass Schuhe
die Schuhmarke meistens derart klein zeigen, "dass zwar das Vorhan-
densein und die Position eines Textes wahrgenommen wird, die einzelnen
Worter aber nicht immer gelesen werden kdnnen" (E. 8). Dies vermag
aber nichts daran zu andern, dass bei der vorliegend angefochtenen
Marke der Wortbestandteil des Zeichens gegeniber dem Bildbestandteil
dominiert. Auch lasst sich gestitzt auf das erwahnte Urteil nicht mit Erfolg
behaupten, der Text "UNLIMITED" werde als "weisser Fleck" in der Mitte
des doppelten Rhombus wahrgenommen. Letzteres gilt umso mehr, als
dieser Text fast die gesamte Flache der angefochtenen Marke bean-
sprucht.

10.2.3 Hinsichtlich der grafischen Ausgestaltung des Bildelementes halt
die Beschwerdeflhrerin fest, die sich gegentberstehenden Zeichen seien
ahnlich, weil sie beide aus einem Doppelrhombus bestiinden
(vgl. Beschwerde, S. 5).

Zwar erscheint das Bildelement sowohl der Widerspruchsmarke
CH Nr. 306'445 (fig.) als auch der angefochtenen Marke in der Tat als
Doppelrhombus in dem Sinne, dass jeweils ein Rhombus in seinem In-
nern um einem konzentrischen, parallel ausgerichteten kleineren Rhom-
bus ergénzt ist. Dieses grafische Element féllt indes nicht stark ins Ge-
wicht, da es sich dabei um eine wenig kennzeichnungskréftige Kombina-
tion geometrischer Grundformen handelt (vgl. vorn E. 8.2).

Ebenso wenig entscheidend erscheinen indes auch die zwischen der Wi-
derspruchsmarke und dem Bildelement der angefochtenen Marke beste-
henden Unterschiede (namlich dass zum einen der innere Rhombus bei
der angefochtenen Marke ausgefillt ist, wohingegen die Widerspruchs-
marke im Zentrum keinen ausgefillten Rhombus aufweist, und zum an-
deren bei der Widerspruchsmarke — jeweils im Verhéltnis zur Grosse der
Figur — die Rander des ausseren Rhombus dicker sowie die Abstdnde
zwischen ausserem und innerem Rhombus grésser als bei der angefoch-
tenen Marke sind).

Angesichts des Umstandes, dass sich die Widerspruchsmarke in einer
bloss schwach kennzeichnungskraftigen Kombination geometrischer
Grundformen erschopft, ist vielmehr ausschlaggebend, dass diese Marke
lediglich aus einem Bildelement besteht und die angefochtene Marke
demgegeniber zusatzlich auch einen Wortbestandteil aufweist, welcher —
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wie ausgefihrt (vorn E. 10.2.2) — die Wahrnehmung des Zeichens pragt.
Diesem Unterschied zwischen den beiden in Frage stehenden Marken
kommt bei einer Gesamtbetrachtung ein so grosses Gewicht zu, dass die
Zeichenahnlichkeit zu verneinen ist.

10.2.4 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die angefoch-
tene Marke — insbesondere aufgrund des nur bei ihr vorhandenen und
pragenden Wortelementes — einen anderen Eindruck als die Wider-
spruchsmarke hinterlasst. Damit fehlt es vorliegend an der Zeichenahn-
lichkeit.

11.
Mangels Markenahnlichkeit erlbrigt es sich, auf die Frage der Verwechs-
lungsgefahr einzugehen (vgl. MARBACH, SIWR 111/1, N. 862).

Nach dem Ausgefiihrten hat die Vorinstanz den Widerspruch Nr. 11'448
mangels Zeichenahnlichkeit der angefochtenen Marke und der Wider-
spruchsmarke CH Nr. 306'445 (fig.) zu Recht abgewiesen. Die von der
Beschwerdefiihrerin angerufenen und im Laufe des Beschwerdeverfah-
rens beigezogenen Beweismittel erscheinen nicht als geeignet, an der
hier vorgenommenen Beurteilung des Falles etwas zu andern.

Die Beschwerde ist somit unbegriindet und abzuweisen. Der angefochte-
ne Entscheid ist — soweit hier angefochten — zu bestéatigen. Dies gilt auch
insoweit, als die Vorinstanz damit der Beschwerdefiihrerin eine Parteient-
schadigung verweigert hat (vgl. Dispositiv-Ziff. 3 des angefochtenen Ent-
scheides und Art. 34 MSchG).

12.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdefiihrerin kos-
tenpflichtig und steht der Beschwerdegegnerin ein Anspruch auf Partei-
entschadigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwWVG).

12.1 Die Gerichtsgebihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessfihrung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4”° VWVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 Uber die Kosten und Entschadigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafur ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor al-
lem im Schaden der widersprechenden Partei im Fall einer Markenverlet-
zung durch die angefochtene Marke. Es wirde aber zu weit fihren und
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kénnte im Verhaltnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen
Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafiir stets konkrete Aufwands-
nachweise im Einzelfall verlangt wirden. Mangels anderer streitwertrele-
vanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen
Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 llI
490 E. 3.3 — Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten recht-
fertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen. Dieser
Betrag ist mit dem in selber Hohe geleisteten Kostenvorschuss zu ver-
rechnen.

12.2 Die Beschwerdefiihrerin hat der Beschwerdegegnerin fur das Ver-
fahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eine angemessene Parteient-
schadigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwWVG in Verbindung mit Art. 7
Abs. 1 VGKE). Die Parteientschadigung umfasst unter anderem die Kos-
ten der Vertretung (Art. 8 VGKE). Zu Letzteren zahlt neben dem Anwalts-
honorar und den Auslagen die Mehrwertsteuer, soweit eine Steuerpflicht
besteht und die Steuer nicht schon bertcksichtigt wurde (vgl. Art. 9 Abs. 1
VGKE). Die Parteien, die eine Parteientschadigung verlangen, haben
dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen
(Art. 14 Abs. 1 VGKE). Falls keine Kostennote eingereicht wird, setzt das
Gericht die Entschadigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE).

Die Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht, beantragt je-
doch in der Beschwerdeantwort eine Parteientschadigung in Hohe von
Fr. 4'500.—. Im konkreten Fall beschrankte sich die Tatigkeit des Rechts-
vertreters der Beschwerdegegnerin im Wesentlichen auf die Redaktion
einer siebenseitigen Beschwerdeantwort. Die geforderte Parteientschadi-
gung erscheint unter Berlcksichtigung der gesamten Umstande als zu
hoch und ist auf einen angemessenen Betrag von Fr. 2'000.— herabzuset-
zen. In diesem Betrag ist die Mehrwertsteuer enthalten:

Die Mehrwertsteuer ist flr Dienstleistungen geschuldet, die im Inland ge-
gen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes
Uber die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz,
MWSTG, SR 641.20]). Zwar ist aufgrund des Sitzes der Beschwerdegeg-
nerin in N. davon auszugehen, dass die massgebende Dienst-
leistung ihres Rechtsvertreters in Liechtenstein erbracht wurde (vgl. Art. 8
Abs. 1 MWSTG; zum Ort der Dienstleistung siehe auch Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 8.4 —
HOFER FAMILIYOFFICE [fig.]/JHOFER). Weil das Furstentum Liechten-
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stein nach staatsvertraglicher Vereinbarung zum Zollinland gehdrt (vgl.
den Vertrag vom 28. Oktober 1994 zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und dem Firstentum Liechtenstein betreffend die Mehr-
wertsteuer im Flrstentum Liechtenstein [SR 0.641.295.142] und die Ver-
einbarung vom 12. Juli 2012 zwischen der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und dem Firstentum Liechtenstein zum Vertrag betreffend die
Mehrwertsteuer im Firstentum Liechtenstein [0.641.295.142.1] bzw. die
damit ersetzte Vereinbarung vom 28. November 1994 zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Firstentum Liechtenstein
zum Vertrag betreffend die Mehrwertsteuer im Firstentum Liechtenstein
[AS 1996 1217]); ist jedoch davon auszugehen, dass die Dienstleistung
mehrwertsteuerrechtlich gemass Art. 3 Bst. a MWSTG im Inland erbracht
wurde (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1418/2006 vom
14. Mai 2008 E. 8.2 mit Rechtsprechungshinweis).

13.

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskraftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten in Hohe von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeflih-
rerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrech-
net.

3.

Die Beschwerdefihrerin hat die Beschwerdegegnerin fur das Verfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 2'000.— (inkl. MwSt.) zu ent-
schadigen.

4.
Dieses Urteil geht an:

— die Beschwerdefuhrerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurtick);
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— die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage zur Beschwerdeant-
wort zuriick);

— die Vorinstanz (Ref.-Nr. [...]; Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen

zurlck).
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Beat Konig

Versand: 5. Februar 2013
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