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Sachverhalt:

A.

Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 543 259 "TALLY" der Tally Weijl
Holding AG (nachfolgend: Beschwerdeflihrerin) wurde am 14. Marz 2006
im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veroéffentlicht. Sie ist u.a.
fur folgende Waren registriert:

Klasse 14

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit
plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind,;
Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;
Zubehor zu all diesen Waren soweit in dieser Klasse enthalten.

Klasse 18

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Haute und Felle, Reise- und Handkoffer; Regenschirme,
Sonnenschirme und Spazierstocke; Sattlerwaren; Handtaschen, Taschen,
Borsen, Schllsseletuis, Portemonnaies und Brieftaschen jeglicher Art aus Leder
und Lederimitat.

Klasse 25
Bekleidungsstlicke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen, alle Waren sowohl aus
Leder als auch aus Textilien und anderen Materialien; Girtel und Hosen.

B.

Am 1.Juni 2006 reichte die Bally Schuhfabriken AG (nachfolgend:
Beschwerdegegnerin) beim Eidgendssischen Institut fir Geistiges
Eigentum (IGE, nachfolgend: Vorinstanz) gegen alle oben aufgefiihrten
Waren der angefochtenen  Marke  Widerspruch  ein. Die
Beschwerdegegnerin stitzt sich dabei auf ihre Schweizer Marke Nr. 335
182 "BALLY", welche fiir folgende Waren eingetragen ist:

Klassen 1-4, 7-11, 14, 16-26, 28:

Chemische Erzeugnisse fur wissenschaftliche und fotografische Zwecke;
Hartemittel und chemische Praparate zum Léten; Gerbstoffe; Klebstoffe, Farben,
Firnisse, Lacke; Seifen; Parflimerien, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und
Schonheitspflege, Haarwasser, Zahnputzmittel; chemisch-technische
Erzeugnisse zur Pflege und Behandlung von Schuhen und Leder; Spiele und
Spielwaren; Maschinen, Werkzeugmaschinen und Werkzeuge fir die schuh- und
lederverarbeitende Industrie, Apparate zur Bestimmung der Faltfestigkeit von

Schuhoberleder und ahnlichen Werkstoffen, Kompressions-
Zweizuggummistrimpfe, -Zweizuggummistrumpfhosen, -
Zweizuggummikniekappen und -Zweizuggummiknochelstitzen,
Beleuchtungskérper und Teile derselben wie Lampenkoérper,

Lampenabdeckungen und Leuchtwannen; Edelmetalle und deren Legierungen
sowie Gegenstande daraus und plattierte Gegenstande, Schmucksachen,
Edelsteine, Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Bedachungsfolien aus
Kunststoff oder Gummi, Profile und Profilabdichtungen aus Kunststoff oder
Gummi, Sohlen, Absatze, Steckflecke, Keile, Gelenke und andere
Schuhbestandteile aus Kunststoff oder Gummi, Schuhwaren, einschliesslich
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Stiefel und Pantoffeln; Strumpfwaren, Kopfbedeckungen; gewirkte und gestrickte
Ober- und Unterbekleidungsstiicke; Ober- und Unterbekleidungsstiicke;
Leibwasche; Korsett- und Miederwaren; Krawatten, Hosentrager, Handschuhe,
Taschentlcher, Schals; Bade- und Strandbekleidungssticke fir Manner, Frauen
und Kinder; Kunststoffplatten; Dubel; Dichtungs-, Packungs- und
Isoliermaterialien; Schlauche aus Kunststoff oder Gummi; Handtaschen,
Einkaufstaschen, Gepacktaschen, Badetaschen, Aktentaschen, Brieftaschen,
Toilettentaschen, Giurtel, Portemonnaies, Lederetuis, Koffer und Reisetaschen;
Haute und Felle; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstdcke; Peitschen,
Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bretter, Latten, Kanteln, Holzleisten,
Leistenrohlinge und Stiefelknechte; Absatze, Sohlen, Keile, Steckflecke und
andere Schuhbestandteile aus Holz, Kork oder Gummikork,
Sperrholzschablonen zur Verwendung in der Schuhindustrie; Schuhleisten aus
Holz sowie dazugehdrige Kammarmierungen aus Fiberplatten; Geschenk- und
Dekorationsartikel aus Acrylglas, namlich Schirmstander, Wurfel, Blumentdpfe,
Verkaufsstander und -regale, extrudierte Acrylglasformteile und -platten fiir das
Baugewerbe, insbesondere fiur den Innenausbau, zu Reklamezwecken in Form
von Leucht- und Blindbuchstaben, sowie zur Schaufensterdekoration, kleine
Haus- und Kiichengerate, Seile, Bindfaden, Netze, Planen, Segel, Sacke aus
Textilstoffen oder Kunststoff; Polstermaterial (Pferdehaare, Kapok, Federn,
Seegras), Gespinstfasern, Garne, Webstoffe; Bett- und Tischdecken und andere
Textilwaren, namlich Textilstoffe, Gardinen, Vorhange, Haushaltwasche, Tisch-
und Bettwasche, Spitzen und Stickereien, Bander und Schniirsenkel.

C.

Das Verfahren vor der Vorinstanz wurde auf Antrag der Parteien zwecks
Verhandlung Uber eine vergleichsweise Erledigung in der Zeit vom
10. November 2006 bis zum 9. Juni 2009 sistiert. Anschliessend wurde
das Verfahren wieder aufgenommen. Die Beschwerdefihrerin nahm am
5. August 2009 zum Widerspruch Stellung.

D.

Mit Verfligung vom 6. April 2010 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
gut (Ziff. 1). Die Schweizer Marke Nr. 543 259 "TALLY" werde im Umfang
des Widerspruchs (Klassen 14, 18 und 25) widerrufen (Ziff. 2). Der
Beschwerdegegnerin werde zu Lasten der Beschwerdeflihrerin eine
Parteientschadigung von Fr. 1'800.— (inkl. Ersatz der
Widerspruchsgebuihr) zugesprochen (Ziff. 4).

Zur Begrindung fuhrt die Vorinstanz aus, die Zeichen verfligten zwar Uber einen Unterschied beim
Sinngehalt; in Anbetracht der festgestellten Ahnlichkeiten der Vergleichszeichen bestiinden jedoch auf der
semantischen Ebene keine rechtsgeniiglichen Unterschiede, welche die Ahnlichkeit der sich gegeniiber
stehenden Zeichen zu kompensieren vermdchten. Die ldentitat der im vorliegenden Fall starken Endung -
ALLY und die (bei nicht allzu deutlicher Aussprache) nur wenig unterschiedliche Aussprache des
Anfangsbuchstabens flihrten in klanglicher Hinsicht zu einer Markenahnlichkeit. Die beiden Begriffe wiirden
sich reimen und seien deshalb infolge des ahnlichen Wortklangs verwechselbar. Da die beanspruchten
Waren weitgehend identisch seien, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
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E.

Mit Eingabe vom 7. Mai 2010 erhob die Beschwerdefiihrerin dagegen
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Ziffern 1,
2 und 4 der angefochtenen Verfligung aufzuheben und den Widerspruch
abzuweisen.

Bei den Worten BALLY und TALLY handle es sich um Kurzworter; die Unterschiede wurden deshalb stark
ins Gewicht fallen, zumal der Unterschied vorliegend zu einer Veranderung des Wortsinns fiihre. Die
jeweiligen Anfangsbuchstaben wirden (in jeder Landessprache) betont ausgesprochen und auch klanglich
einen deutlich hérbaren Unterschied zwischen den Zeichen bewirken. Auch das Schriftbild unterscheide
sich deutlich. Die Unterschiede seien am pragenden Wortanfang. Insgesamt liege ein genligender
Zeichenabstand vor. Die bearbeiteten Marktsegmente und der Marktauftritt der beiden Parteien seien
offensichtlich derart verschieden, dass das Publikum keiner Gefahr von Fehlzurechnungen unterliegen
wurde. Zudem wiirden die beiden Marken BALLY und TALLY (WEIJL) seit knapp 20 Jahren problemlos
koexistieren. Die beiden Marken verflgten tber klar verschiedene Sinngehalte. Der Sinngehalt von BALLY
werde von der Vorinstanz in Abweichung zu ihrer bisherigen Praxis beurteilt. Die Vorinstanz unterscheide
im angefochtenen Entscheid falschlicherweise nicht zwischen dem erkennbaren Zweck eines Wortes und
dem parallel dazu erkennbaren Sinn desselben Wortes. Es fehle an jeglicher Gedankenverbindung
zwischen den beiden Kurzwortern. Selbst bei weitgehend identischen Waren begriinde die blosse entfernte
Méglichkeit einer Verwechslung noch keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr. Vorliegend fehle es
sowohl an einer unmittelbaren als auch an einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.

F.

Die Vorinstanz verweist mit Vernehmlassung vom 10. Juni 2010 auf ihre
Begrindung in der angefochtenen Verfiigung und beantragt, die
Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

G.

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Stellungnahme vom 18. Juni
2010, die Beschwerde sei vollumfanglich abzuweisen. Samtliche
Ausfuhrungen der Beschwerdefuhrerin zu moglicherweise divergierenden
Marktsegmenten oder aktuellen Marktauftritten seien im vorliegenden
Verfahren nicht zu horen; das Verfahren habe sich ausschliesslich auf die
Frage der Verwechselbarkeit der Wortmarken BALLY und TALLY zu
beschranken. Es sei bei der Marke BALLY zumindest von einem
durchschnittlichen ~ Schutzumfang  auszugehen und an die
Zeichenverschiedenheit seien demnach, angesichts der identischen bzw.
gleichartigen Waren, erhohte Anforderungen zu stellen. Die
Verwechslungsgefahr sei vorliegend streng zu prufen. Die Frage, ob sich
die beiden Marken genugend unterschieden, sei aufgrund des
Gesamteindrucks Zu entscheiden; eine Aufteilung der
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Widerspruchsmarke in die Vorsilbe BAL- und die Endsilbe -LY, wie dies
die Beschwerdeflihrerin postuliere, sei unangebracht. Die Marken BALLY
und TALLY stimmten in allen fir die Beurteilung des Wortklangs
massgebenden Kriterien Uberein. Die unterschiedlichen Konsonanten am
Wortanfang vermoéchten keine gentigende Verschiedenheit zu bewirken.
Dass die kaum hdérbare klangliche Verschiedenheit am Wortanfang stehe,
habe keine entscheidende Bedeutung. Bei Fantasiemarken komme
keinem Teil mehr oder weniger Kennzeichnungskraft zu; alle Silben
wirden gleichermassen zum Gesamteindruck beitragen. Der Vergleich
des Schriftbildes ergebe, dass beide Marken in vier von finf Buchstaben
Ubereinstimmten und eine identische Buchstabenanzahl aufwiesen. Der
Unterschied der Konsonanten B und T werde durch die beide Buchstaben
pragende, dominante Linie senkrechte Linie abgeschwacht. TALLY werde
von den Konsumenten als blosse Variation zum Zeichen BALLY
aufgefasst. Die Annahme einer blossen Markenvariation beeinflusse die
Verwechslungsgefahr von kurzen, zweisilbigen Zeichen zentral. Es sei
bei der Marke BALLY im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
von einem reinen Fantasiebegriff auszugehen, da ein wesentlicher Teil
der angesprochenen Verkehrskreise darin keinen Nachnamen erkenne.
Bei der Marke TALLY sei ebenfalls von einem Fantasiebegriff
auszugehen. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken sei
zu bejahen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwagung:

1.

Das Bundesverwaltungsgericht ist flr die Beurteilung der vorliegenden
Streitsache  zustandig (Art. 31, 32 und 33 Bst.d des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32).

Die Beschwerdefuhrerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Art. 48 Abs. 1 Bst.a des
Bundesgesetzes Uber das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 [VwWVG, SR 172.021]), ist durch
die angefochtene Verfiigung besonders berthrt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VWVG) und hat ein schutzwirdiges
Interesse an deren Aufhebung oder Anderung (Art. 48 Abs. 1 Bst. ¢ VWVG).

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und die Ubrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VWVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer alteren
Marke ahnlich und fir gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
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Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]. Der
Inhaber einer alteren Marke kann gestitzt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG
innerhalb von drei Monaten nach der Veréffentlichung der Eintragung
Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

2.1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im
Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten
Umstande zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit
anzulegen ist, hangt einerseits vom Umfang des Ahnlichkeitsbereichs ab,
dessen Schutz der Inhaber der alteren Marke beanspruchen kann, und
anderseits von den Waren und Dienstleistungen, fir welche die sich
gegenuberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 Il 382
E. 1 — Kamillosan/Kamillan, Kamillon).

2.2. Fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ausschlaggebend,
ob aufgrund der Ahnlichkeit Fehlzurechnungen zu beflrchten sind,
welche das besser berechtigte Zeichen in seiner
Individualisierungsfunktion beeintrachtigen (BGE 127 ] 160
E. 2a — Securitas/Securicall). Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur
auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken
nicht auseinander zu halten vermogen (unmittelbare
Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar
auseinander halten kénnen, aufgrund der Markenahnlichkeit aber falsche
Zusammenhange vermuten, wie dass die entsprechend
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vom gleichen
Unternehmen stammten (mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 127 |li
160 E. 2a — Securitas/Securicall; GALLUS JOLLER, in: Michael G.
Noth/Gregor Biuhler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 21 ff.).

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. ¢ MSchG ist dann anzunehmen, wenn das
jungere Zeichen die altere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeintrachtigt. Eine solche
Beeintrachtigung ist gegeben, sobald zu befirchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch
die Ahnlichkeit der Marken irrefiihren lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem
falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 127 Ill 160 E. 2a — Securitas/Securicall). Bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr ist auf die Ahnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers
abzustellen (BGE 121 1l 378 E. 2a — Boss/Boks). Zwischen der Ahnlichkeit der Zeichen und dem Mass an
Gleichartigkeit zwischen den geschitzten Waren und Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An
die Verschiedenheit der Zeichen sind umso hdhere Anforderungen zu stellen, je ahnlicher die Produkte
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sind und umgekehrt (LucAs DaviD, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 8). Die Beurteilung im Lichte von
Art. 3 Abs.1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der Marken (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 — Adwista/ad-vista, mit Hinweisen;
EUGEN MARBACH, in: Roland von Biren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgliter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. lll/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).

2.3. Je naher sich die Waren und Dienstleistungen sind, fiir welche die
Marken registriert sind, desto grosser wird das Risiko von
Verwechslungen und desto starker muss sich das jlingere Zeichen vom
alteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger
Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken fiir weitgehend identische
Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von
Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter
welchen Umstanden sie gehandelt zu werden pflegen. Bei
Massenartikeln des taglichen Bedarfs ist mit einer geringeren
Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermégen der
Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt
auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten
beschrankt bleibt (BGE 126 11l 315 E. 6b/bb — Rivella/Apiella).

Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist
auch die Kennzeichnungskraft im Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeutung,
da diese den Schutzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 |Ill 382 E.2a-
Kamillosan/Kamillan, Kamillon; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 69 ff.). Der geschitzte Ahnlichkeitsbereich fir
schwache Marken ist kleiner als flr starke. Bei schwachen Marken genigen daher bereits bescheidenere
Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 Il 382
E. 2a — Kamillosan/ Kamillon, Kamillan). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften
Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 Il 382 E.2a-
Kamillosan/Kamillon, Kamillan mit Hinweisen; MARBACH, a.a.0., N.979). Als schwach gelten
demgegeniber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder
durch eine allgemein gebrauchlichen Bezeichnung fir die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen
gepragt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24.Juli 2009 E.6.2 -
Jjumplffig.J/JJumpman; MARBACH, a.a.0., N. 976 ff.; JOLLER, a.a.o., Art. 3 N. 86 ff.).

2.4. Die Markenahnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise
hinterlassen (BGE 121 lll 377 E. 2a — Boss/Boks). Der Gesamteindruck
wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt
bestimmt. Den Klang pragen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und
die Aufeinanderfolge der Vokale, wahrend das Schriftbild vor allem durch
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die Wortlange und die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben
gekennzeichnet wird. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang
beziehungsweise der Wortstamm und die Endung in der Regel gréssere
Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben
(BGE 127 Il 160 E. 2b/cc — Securitas/Securicall, Entscheid der
Eidgendssischen Rekurskommission flr Geistiges Eigentum [RKGE] vom
20. August 2002, Zeitschrift fir Immaterialgtter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2002, S. 756 f., E. 7 — Bally/Ball [fig.]; JOLLER,
a.a.0., Art. 3 N. 130 ff.).

Bereits die Nahe auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genigen, um auf Zeichenahnlichkeit
zu schliessen (RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 3 — Ofor/Artor). Bestehen auf mehreren Ebenen
Ahnlichkeiten, so verstarkt dies die Ahnlichkeit. Andererseits kann die Ahnlichkeit auf einer Ebene durch
klare Unterschiede auf einer anderen Ebene neutralisiert werden, so beispielsweise ein ahnlicher
Wortklang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (EUGEN MARBACH, a.a.0., N. 875).

3.

Die fraglichen Marken sind aus der Sicht der K&uferschaft der
entsprechenden Konsumguter zu beurteilen. Die bezeichneten Waren
richten sich vorwiegend an das allgemeine Publikum.

Vorliegend ist unbestritten, dass die beanspruchten Waren der sich gegeniber stehenden Marken
weitgehend identisch sind (vgl. Sachverhalt A. und B. sowie E. 2.3), weshalb die Verwechslungsgefahr
streng zu beurteilen ist (BGE 122 11l 387 E. 3 — Kamillosan/Kamillon, Kamillan; vgl. E. 2.2 f.).

4,

Ausgehend von der Warengleichartigkeit sind die beiden Marken nun auf
ihre Zeichenahnlichkeit und Verwechselbarkeit hin zu Uberprifen (vgl.
E.24).

4.1. Die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke sind
Wortmarken. Sie weisen die gleiche Anzahl Buchstaben auf und stimmen
in den letzten vier Buchstaben -ALLY Uberein. Sie unterscheiden sich
somit lediglich im Anfangsbuchstaben B bzw. T.

4.2. In Bezug auf den Sinngehalt der strittigen Marken hat die Vorinstanz
ausgefiihrt, dass die Marke BALLY aus einem Familiennamen besteht.
Entgegen ihren Ausfihrungen erscheint indessen zweifelhaft, ob dieser
Hintergrund der Marke flir den massgebenden Abnehmerkreis wirklich
erkennbar ist. Mindestens ebenso naheliegend ist vielmehr, dass die
Marke als Phantasiemarke verstanden wird, bei welcher es sich um eine
Abwandlung der englischsprachigen Worte "Ball" oder "Ballsy" handeln
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kénnte. Fur den massgebenden Abnehmerkreis durfte ebenso wenig
erkennbar sein, dass die Marke TALLY aus dem Vornamen der
Firmengrinderin besteht. Der Sinngehalt beider Marken bleibt damit fur
den durchschnittlichen Konsumenten unklar; es kann nicht von einem klar
erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt ausgegangen werden.

4.3. Die Vorinstanz bejahte die Ahnlichkeit der fraglichen Marken sowonhl
in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht. Demgegeniber wiirde
die Verschiedenheit der Konsonanten B und T kaum ins Gewicht fallen.
Diese seien klangschwach und nicht geeignet, die beiden Marken im
mundlichen Verkehr (vor allem bei nicht sehr deutlicher Aussprache) klar
auseinanderzuhalten. Dieser Auffassung ist aus nachfolgenden Grinden
zuzustimmen:

4.4. Das Schriftbild der beiden Marken prasentiert sich mit Ausnahme des
Anfangsbuchstabens gleich; Silbenanzahl und Wortlange von TALLY und
BALLY stimmen Uberein. Die Konsonanten B und T verfligen zwar beide
Uber einen senkrechten Strich, doch fiigen sich beim B unmittelbar daran
zwei Bogen an, wahrend das T lediglich einen waagrechten dartber
liegenden Strich aufweist. Der schriftbildliche Unterschied zwischen B
und T ist jedoch unter Berucksichtigung der bisherigen Rechtsprechung
(RKGE vom 28. Juni 2005, sic! 2005, 754 ff., E. 8 — Gabel/Kabel 1; RKGE
vom 15. Juli 1999, E. 4 — Bico/Hico, auszugsweise publiziert in sic! 1999,
566 ff.) als marginal einzustufen; zumindest besteht diesbezuglich eine
grosse Ahnlichkeit.

4.5. Die angefochtene Marke wird "TA-LLY", die Widerspruchsmarke "BA-
LLY" ausgesprochen. Vokalfolge und Aussprachekadenz sind zwar
identisch, doch wird der Anfangsbuchstabe T mit der Zunge und dem
Gaumen gebildet, was eine harte Klangfolge bewirkt, wahrend der
Anfangsbuchstabe B mit den Lippen gebildet und entsprechend weicher
ausgesprochen wird. Insofern sind die beiden Marken phonetisch
voneinander abgegrenzt. Weiter ist zu beachten, dass gemass standiger
Rechtsprechung dem Wortanfang erhéhte Bedeutung zukommt, weil er in
der Regel besser im Gedachtnis haften bleibt (BGE 127 I1lI 160
E. 2b/cc — Securitas/Securicall; vgl. E. 2.4). Es handelt sich dabei jedoch
lediglich um ein Indiz, welches sich schematischer Anwendung entzieht
und im Einzelfall ohne Weiteres eine abweichende Beurteilung zulasst
(RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 4 — Otor/Artor). Eine solch
differenzierte Sichtweise drangt sich im vorliegenden Fall auf, weil der,
beiden Marken gemeinsamen, Endung "ALLY" pragendes Gewicht
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zukommt und die marginalen Unterschiede in Schriftbild und Aussprache
dadurch in den Hintergrund treten.

4.6. Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass, obschon gewisse
Unterschiede in  Schriftbild und Aussprache bestehen, die
Buchstabenfolge "ALLY" dominiert und die fraglichen Marken bei den
angesprochenen Verkehrskreisen keinen deutlich  verschiedenen
Gesamteindruck (Anwendung eines strengen Beurteilungsmassstabs,
vgl. E. 3) hinterlassen, zumal TALLY und BALLY nicht tber einen klar
erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt verfugen (vgl. E. 4.2). Die
Marken erweisen sich daher gesamthaft betrachtet als nicht genigend
unterscheidungskraftig. Dies gilt gleichermassen im Franzdsischen sowie
im Italienischen.

Dies steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung (BGE 126 Ill 315 — Rivella/Apiella; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 — Cellini [fig.J/Elini [fig.], RKGE vom 28. Juni
2005, sic! 2005, 754 ff. — Gabel/Kabel 1, RKGE vom 13. August 2004, sic! 2004, 927 ff. — Ecofin/Icofin
[fig.]; RKGE vom 20. August 2002, sic! 2002, 756 f. — Bally/Ball [fig.]; RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001,
133 — Otor/Artor, RKGE vom 15. Juli 1999, sic! 1999, 566 ff. — Bico/Hico; RKGE vom 21. Marz 1995,
Schweizerische Mitteilungen Uber Immaterialglterrecht [SMI] 1995, 311 ff. — Bally/Sali) und es besteht
vorliegend kein Anlass, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.

5.

Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend eine
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht.
Die Beschwerde erweist sich daher als unbegriindet und ist abzuweisen.

6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdefihrerin kosten-
und entschadigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwWVG).

6.1. Die Gerichtsgeblihr ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessfiihrung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwWVG, 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 Bundesverwaltungsgericht ist daflr ein
Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei daflir im
Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden
an der Léschung, bzw. der Widerspruchsgegnerin am Bestand der
angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es wiirde allerdings zu weit
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fuhren, wenn daflir im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise
verlangt wirden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der
Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen
Fr. 50'000.— und Fr. 100'000.— festzulegen (BGE 133 Ill 490 E. 3.3, mit
Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Daraus ergeben sich Verfahrenkosten von
Fr. 3'000.—, die der unterliegenden Beschwerdefihrerin aufzuerlegen
sind. Der den Kostenvorschuss in Héhe von Fr. 4'000.— Ubersteigende
Betrag von Fr. 1'000.— ist der Beschwerdeflhrerin zurlickzuerstatten.

6.2. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschadigung fur die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der
Beschwerdegegnerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwWVG i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschadigung umfasst die Kosten der
Vertretung sowie allfallige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8
VGKE). Gemass Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschadigung
aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche
eingereicht wird. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin mit Eingabe
vom 18. Juni 2010 eine solche eingereicht, die sich auf ein anwaltliches
Honorar in Hohe von Fr. 3'800.— (pauschal fir die Durchsicht der
Beschwerde und die Ausarbeitung sowie Einreichung der
Beschwerdeantwort)  belduft. Angesichts der durchschnittlichen
Komplexitat dieses Widerspruchsverfahrens erscheint dies angemessen.
Damit ist der Beschwerdefihrerin eine Parteientschadigung von
insgesamt Fr. 4'088.80, bestehend aus einem Honorar in Héhe von
Fr. 3'800.—, zuztiglich Fr. 288.80.— Mehrwertsteuer (7.6 %), aufzuerlegen.

7.

Entscheide, die im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gegen eine
Marke getroffen worden sind, sind nach Art. 73 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) nicht an
das Bundesgericht weiterziehbar. Das vorliegende Urteil ist somit
rechtskraftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2,
Die Verfahrenskosten in Hoéhe von Fr.3'000.— werden der
Beschwerdefihrerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten
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Kostenvorschuss von Fr. 4'000.— verrechnet. Der Restbetrag ist der
Beschwerdeflihrerin zuriickzuerstatten.

3.
Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdefiihrerin eine
Parteientschadigung in der Hohe von Fr. 4'088.80.— zugesprochen.

4,
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdefuhrerin (Einschreiben; Beilage:
Ruckerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurlck)

— die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)

— die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 8279; Einschreiben;
Vorakten zurtick)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Astrid Hirzel

Versand: 20. Dezember 2010
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