BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 315/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



betreffend die Marke 301 33 987

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 20. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlisse der Markenstelle fur Klasse 12 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 10. Februar 2003 und 8. Juli 2003 aufge-

hoben, soweit der Widerspruch zurtickgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1085979 wird die
Léschung der angegriffenen Marke 301 33 987 angeordnet.

Grinde

Gegen die fur die Waren "Fahrrader und deren Teile" eingetragene Wortmarke

Alpina
ist aus der fur die Waren

"Optische Brillen, einschlie3lich Rahmen und Glaser; Taucher-

brillen, Sonnenbrillen, Arbeitsschutzbrillen"



eingetragenen prioritatsalteren Marke 1085979

ALPINA

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle fiir Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch mangels Warenahnlichkeit zuriickgewiesen, da es zwischen Fahr-
radern und Brillen keinerlei markenrechtlich relevanten funktionalen Zusammen-

hang gebe und es auch sonst an regelmafdigen Bertuhrungspunkten fehle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die darauf ver-
weist, dass im Fahrradhandel in einem Paket mit dem Rad und Ausristungs- und
Zubehorteilen auch fahrradspezifische Brillen — u.a. von der Widersprechenden
selbst - angeboten wirden, die der Verkehr automatisch der Produktverantwor-
tung des Fahrradherstellers zuordne, wenn die Waren wie vorliegend unter identi-

schen Marken angeboten wirden.

Die Markeninhaberin geht mit der Markenstelle von fehlender Waren&hnlichkeit
aus; bei den angeblichen Fahrradbrillen handele es sich lediglich um Sportbrillen,
die nicht nur beim Fahrradfahren getragen werden kénnten und vom Verkehr ein-
deutig dem Optiksektor zugeordnet wirden, selbst wenn sie im Einzelfall in
groBeren Fahrradgeschaften verkauft oder in Fahrrad-Zubehorkatalogen ange-
boten wirden, wobei diese Brillen durchgangig von Unternehmen hergestellt

wurden, die keine Fahrrader produzieren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse sowie
auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die Beschwerde ist zulassig und hat in der Sache Erfolg, denn zwischen den Mar-
ken besteht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, erfordert — unter Bertcksichti-
gung aller Umstande des Einzelfalls - eine Gewichtung der Faktoren Wa-
ren/Dienstleistungsidentitat oder —&hnlichkeit, Markenidentitdt oder -ahnlichkeit
und Kennzeichnungskraft der alteren Marke in dem Sinn, dass der hohere Grad
einer der Faktoren durch den niederen Grad eines anderen Faktors ausgeglichen
werden kann (st. Rspr zB BGH MarkenR 2004, 253 — d-c-fix/CD-FIX). Stehen sich
wie hier identische Markenwdrter gegenuber, kann die Verwechslungsgefahr nur
dann verneint werden, wenn die Waren nicht mehr ahnlich im Rechtssinne sind.
Das ist vorliegend entgegen der Auffassung der Markenstelle und der Markenin-

haberin nicht der Fall.

Eine Ahnlichkeit der Waren ist zu bejahen, wenn diese unter Beriicksichtigung
aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen -
insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelméafigen betrieblichen Herkunft,
ihrer regelméliigen Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwendungszweck und
ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander
konkurrierende oder einander erganzende Produkte und Leistungen oder anderer
fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Grinde — so enge Be-
rihrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein
kdnnen, sie stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich ver-
bundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind,
wobei vom grofdten Schutzumfang der alteren Marke auszugehen ist (BGH
GRUR 2002, 545 Bank 24; 2004, 241 GeDIOS; Strobele/Hacker, Markengesetz,
7. Aufl, 8 9 Rdn 57). Fiur die Annahme dieser Ursprungsidentitdt kommt es dabei
weniger auf die Feststellung ortlich identischer Herkunftsstatten an; entscheidend
ist vielmehr, ob der Verkehr erwarten kann, dass die beiderseitigen Wa-

ren/Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder



vertrieben bzw erbracht werden, welches fir ihre Qualitdt verantwortlich ist
(Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 58). Unter Berucksichtigung die-
ser Grundsatze muf3 vorliegend von Warenahnlichkeit ausgegangen werden.

Zwar ist richtig, dal3 es sich bei Fahrradern und Brillen von der Grundstruktur her
um vollig unterschiedliche Warengebiete handelt, die sowohl von der Material-
beschaffenheit wie von den Ublichen Herstellungsstatten her keine Gemein-
samkeiten aufweisen. Eine solche Feststellung wird aber weder den tatséchlichen
Marktgepflogenheiten und Marktauftritten beider Warengruppen noch dem Ver-
standnis der Warenahnlichkeit im Rechtssinne gerecht. Genauso wenig wie Brillen
in heutiger Zeit nicht mehr ausschliel3lich als Sehhilfe verstanden werden, sondern
Teil der Freizeit- und Modekultur sind, kann das Fahrrad nur noch als reines
Transportmittel angesehen werden, sondern ist ebenfalls Teil der Freizeitgesell-
schaft mit all ihren modischen und trendigen Begleiterscheinungen. Dement-
sprechend haben sich bei beiden Warengruppen auch die Vertriebsmethoden und
Verbrauchergepflogenheiten verédndert, und zwar in einer Weise, dass sich Fahr-
rader und Brillen als Sport- und Modeartikel immer naher gekommen sind und
nunmehr markenrechtlich relevante Schnittmengen bilden (wie zB auch im Bereich
von Fahrradern und Sportbekleidung, vgl. BPatG E 38, 1 ff Banesto). In der
mindlichen Verhandlung hat der Senat den Beteiligten umfangreiches Material in
Form von Werbe- und Verkaufsprospekten vorgelegt, denen zu entnehmen ist,
dass im unmittelbaren engen Zusammenhang mit Fahrradern ein fast uniber-
schaubares Sortiment von Zubehor- und Ausstattungsgegenstidnden angeboten
wird, das von technischen Artikeln wie Sattel, Pumpen, Schléssern, Helmen,
Tachometer usw. Uber diverse Fahrradbekleidungsticke und Fahrradschuhe bis
eben hin zu speziellen Fahrrad- (oder Bike-) Brillen reicht und in dieser Form so-
gar inzwischen Eingang in die Non-Food-Warenpalette von Lebensmittel-Dis-
countern gefunden hat (zB Aktionstag bei Aldi am 19. 4. 2004, vgl. Verkaufs-
prospekt). Was die Brillen betrifft, handelt es sich dabei entgegen dem Vorbringen
der Markeninhaberin nicht um blof3e Sportbrillen, sondern um Produkte, die fahr-
radspezifische Eigenschaften (wie Windschlipfigkeit, Schutz vor Fremdkdrpern

und Zugluft, fester Sitz usw.) aufweisen und in diesem Sinne in Freizeit-Zeit-



schriften, die sich ausschlie3lich mit Fahrradern und deren Verwendung beschaf-
tigen getestet und beschrieben worden sind (zB Mountain-Bike Magazin, Bike
sport, Tour u.a., vgl. auch Bericht in der Suddt. Ztg. v. 18. 5. 2004 Outdoor-Beilage
S. V2/14 "Entscheidungshilfen beim Kauf von Sportbrillen™). Unzutreffend ist auch
die Behauptung der Markeninhaberin, Fahrrader und Brillen kdmen niemals aus
einer Hand, sondern wirden sich dem Verkehr stets als getrennte Waren ohne
funktionalen Zusammenhang présentieren. Bereits in der mindlichen Verhandlung
hat der Senat als Gegenbeispiel auf einen Verkaufsprospekt verwiesen, in dem
unter der Marke "Fever" ein Fahrrad mit Helm und Brille im Paket zum Kopplungs-
preis angeboten wird, die samtlich mit dieser Marke gekennzeichnet sind. Auch
die Widersprechende hat nunmehr Material vorgelegt, wonach etwa die Firma
Scott unter ihrem als Marke 1187990 geschitzten Namen nicht nur Fahrrader und
Fahrradbrillen im Warenverzeichnis auffihrt, sondern mit diesen Produkte auch

miteinander im Markt vertreten ist.

Da wie ausgefuhrt der Marktauftritt der Waren bei der gebotenen wirtschaftlichen
Betrachtungsweise bei der Beurteilung der Warenéahnlichkeit im Rechtssinne nicht
unbertcksichtigt bleiben kann, liegt es fir den hier einschlagigen Verkehr, zu dem
auch Mitglieder des Senats zahlen, daher nahe, von den mit identischen Marken
gekennzeichneten Fahrradbrillen auf eine Herkunft aus dem Firmenzusammen-
hang eines mit derselben oder einer verwechselbar &hnlichen Marke vertriebenen
Fahrrades zu schlieRen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Verkehr ggfis.
Uberlegungen anstellt, ob der Brillen- bzw. Fahrradhersteller die jeweils andere
Ware maoglicherweise nur zugekauft hat, wie das heute in vielen Warengebieten
der Fall ist, sondern entscheidend ist allein, ob bei Kennzeichnung dieser Artikel
mit identischen Marken Ruckschlisse auf wirtschaftiche Zusammenhange im
Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung gezogen werden kdnnen, was
zumindest nicht vollig ausgeschlossen werden kann. Ob und in welchem Mal3e
sich die gegenuberstehenden Waren ggfls. fern stehen oder einen

gruppenmaligen Abstand zueinander aufweisen, war vorliegend nicht mehr zu



entscheiden, da bei Bejahung der Warenahnlichkeit die Gefahr von

Verwechslungen angesichts identischer Markenwdrter auf der Hand liegt.

Die Beschwerde hatte damit Erfolg. Fur eine Auferlegung von Kosten unter

Billigkeitsgesichtspunkten nach § 71 Abs 1 MarkenG bestand keine Veranlassung.

Stoppel Paetzold Schwarz-Angele
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