27 W (pat) 199/02 Verkindet am
23. September 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 399 39 854

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 23. September 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzen-
den Richterin Dr. Schermer sowie der Richterin Eder und des Richters Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fir Klasse 25 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts vom 8. Juli 2002 aufgehoben.

Die Loschung der Marke 399 39 854 wird aufgrund des Wider-
spruchs aus der Marke 396 34 978 teilweise fur die Waren "Be-
kleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" und aufgrund
der Widerspriche aus den Marken 398 41 888 und 399 12 002 in

vollem Umfang angeordnet.

Grinde

Gegen die farbige Eintragung (rot, gelb, orange, weil3, schwarz, dunkelblau, hell-
blau, ttrkis) der Wort-Bildmarke 399 39 854



fur die Waren und Dienstleistungen

"25: Bekleidungssticke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; 41: Un-
terhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitaten; 42: Verpflegung"

ist Widerspruch erhoben worden

1. aus der Marke 396 34 978

K2

die neben Waren der Klassen 9, 12, 18, 22 und 28 eingetragen ist fur

"Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Handschu-

he";

2. aus der Marke 398 41 888

K2 SKATE COLLEGE

ua eingetragen fur die Waren und Dienstleistungen

"25: Bekleidungsstiucke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Schutz-

handschuhe fiir Rollschuhlaufer; Knie- und Ellenbogenschoner,

Handgelenkschoner; 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung;



sportliche und kulturelle Aktivitaten; Betrieb von Sportcamps; Ver-

anstaltung von sportlichen Wettkampfen";

3. aus der Marke 399 12 002

K2 PRO

eingetragen fur die Waren und Dienstleistungen

"25: Bekleidungsstlicke; 41: Unterhaltung, ndmlich Organisation
und Durchfiihrung von Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen
vor Publikum, fur Fernsehibertragungen und fur Videoaufnah-

men-.

Die Markenstelle fir Klasse 25 hat die Widerspriche zuriickgewiesen, weil der Ab-
stand zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken trotz teil-
weiser ldentitat oder jedenfalls beachtlicher Ahnlichkeit der Waren und Dienstlei-
stungen und Zugrundelegung einer infolge gesteigerter Verkehrsbekanntheit er-
hohten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausreichend grof3 sei, um
die Gefahr von Verwechslungen auszuschlieBen. Von der Widerspruchsmarke
396 34 978 "K2" weiche die grafisch auffallig gestaltete angegriffene Marke in
schriftbildlicher Hinsicht ohnehin deutlich ab. Es bestehe aber auch in klanglicher
Hinsicht keine Ahnlichkeit, weil sich die zur mundlichen Benennung der angegriffe-
nen Marke dienende Buchstaben-Zahlkombination "K 2 A" aufgrund ihres zusétzli-
chen Vokals "A" im Klangbild in nicht zu Gberhérender Weise von der kurzen Kom-
bination "K2" der Widerspruchsmarke unterscheide. Von einer Pragung der ange-
griffenen Marke durch den Bestandteil "K2" kdnne wegen der eine Einheit bilden-
den Anordnung zweier Buchstaben mit einer dazwischen befindlichen Zahl nicht
ausgegangen werden, zumal die Einheitlichkeit durch die grafische Gestaltung op-
tisch noch unterstrichen werde. Im Hinblick auf die Gleichwertigkeit und Einheit-

lichkeit der Elemente "K 2 A" scheide auch eine Verwechslungsgefahr mit der Wi-



derspruchsmarke "K2" aufgrund gedanklicher Verbindung aus, denn der Verkehr
habe keinen Anlass, aus der Gesamtkombination "K 2 A" den Bestandteil "K2"
herauszuldsen und anzunehmen, es handele sich bei "K 2 A" um ein weiteres Zei-
chen aus dem Unternehmen der Inhaberin der Widerspruchsmarke. Mit entspre-
chender Begrindung hat die Markenstelle auch die Gefahr von Verwechslungen
der angegriffenen Marke mit den Widerspruchsmarken 398 41 888 "K2 SKATE
COLLEGE" und 399 12 002 "K2 PRO" verneint, deren Gesamteindruck wegen der
erkennbar beschreibenden Zusatze "SKATE COLLEGE" und "PRO" jeweils durch
den Bestandteil "K2" gepragt werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begrindung
fuhrt sie aus, dass es sich bei der mit ihrem Firmennamen identischen Wider-
spruchsmarke "K2" um ein stark beworbenes und in zahlreichen weiteren Marken
verwendetes Zeichen mit hoher Kennzeichnungskraft handele. Im Hinblick darauf
kodnne nicht ausgeschlossen werden, dass die fur identische oder jedenfalls ahnli-
che Waren und Dienstleistungen bestimmte angegriffene Marke "K 2 A" die Ge-
fahr von Verwechslungen sowohl mit der Widerspruchsmarke "K2" als auch mit
den durch den Bestandteil "K2" gepragten Widerspruchsmarken "K2 SKATE COL-
LEGE" und "K2 PRQO" begrinde. Es treffe schon nicht zu, dass die angegriffene
Marke vom Betrachter als Kombination der Buchstaben "K" und "A" mit der Zif-
fer "2" in der Mitte aufgefasst werde, denn es seien nur die Elemente "K" und "2"
als solche deutlich erkennbar, wahrend das darauf folgende grafische Element
den Eindruck zweier ineinander gestellter Dreiecke erwecke. Aber auch dann,
wenn die angegriffene Marke wie "K 2 A" wiedergegeben werde, sei jedenfalls die
Gefahr klanglicher Verwechslungen zu befurchten, denn der unbetonte Laut "A"
falle gegeniber dem akustisch markant hervortretenden Markenanfang "K 2"
kaum ins Gewicht, so dass er bei undeutlicher Aussprache oder ungtinstigen aku-
stischen Ubermittlungsbedingungen leicht unbemerkt bleiben kénne. Im brigen
erwecke der Buchstabe "A" lediglich den Eindruck einer fir die Kennzeichnung un-
beachtlichen Durchnummerierung oder Serienangabe. Der Verkehr werde sich da-

her in erster Linie an der Kombination "K 2" orientieren.



Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke

399 39 854 aus dem Register zu I6schen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Antréage gestellt und sich auch im
ubrigen nicht geauliert.

In der miindlichen Verhandlung hat die Widersprechende zur Bekanntheit der Mar-
ke "K2" erganzend vorgetragen, dass sie fur Inline-Skates in Deutschland tber ei-
nen Marktanteil von 40% verfige und auch fur Ski Umséatze von jahrlich minde-

stens ... Euro und fir Skischuhe von ... Euro erziele.

Die zulassige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Se-
nats besteht zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken die
Gefahr von Verwechslungen gemall 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Ldschung der
angegriffenen Marke ist daher nach 8§ 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG wegen des Wi-
derspruchs aus den Marken 398 41 888 und 399 12 002 in vollem Umfang und

wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 34 978 teilweise anzuordnen.

1. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Marken sind alle Umstande
des Einzelfalls zu bertcksichtigen. Hierzu gehéren insbesondere der Grad der
Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Ahnlichkeit der Marken und der
Kennzeichnungskraft der alteren Marke. Dabei besteht zwischen diesen Faktoren
eine Wechselbeziehung in der Weise, dass in dem Fall starker Ahnlichkeit oder
gar Identitdt der Waren und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen
schon bei einer geringeren Ahnlichkeit der Marken gegeben sein kann. Das gilt
erst recht, wenn die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erhoht ist
(stRspr., EuUGH GRUR 1998, 387, 389 — Sabél/Puma; GRUR 1998, 922, 923 —



Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 —EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 542, 543 —
BIG).

2. Im vorliegenden Fall beansprucht die angegriffene Marke mit "Bekleidungsstik-
ken, Schuhwaren Kopfbedeckungen" Schutz fir Waren, die in den Waren/Dienst-
leistungsverzeichnissen samtlicher Widerspruchsmarken identisch enthalten sind.
Auch die Dienstleistungen "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitaten" der
angegriffenen Marke sind mit den in Klasse 41 geschitzten Dienstleistungen der
Widerspruchsmarken 398 41 888 und 399 12 002 uberwiegend identisch; im Ubri-
gen besteht eine enge Ahnlichkeit. Was die weitere Dienstleistung "Verpflegung"
der angegriffenen Marke betrifft, steht diese ebenfalls in einem relativ engen sach-
lichen Bezug zu den Dienstleistungen "sportliche und kulturelle Aktivitaten™ der Wi-
derspruchsmarke 398 41 888 und den Dienstleistungen "Unterhaltung, namlich
Organisation und Durchfiihrung von Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen” der
Widerspruchsmarke 399 12 002, denn bei sportlichen und kulturellen Ereignissen
zu Unterhaltungszwecken werden Teilnehmer und Zuschauer bzw Géaste haufig
zugleich mit Speisen und Getranken bewirtet. Die Verpflegung von Géasten hat
sich zu einem wesentlichen Teil vieler sportlicher und kultureller Events entwickelt,
so dass wegen der engen organisatorischen und wirtschaftlichen Verknipfung
zwischen der Verpflegung einerseits und der Veranstaltung und Organisation kul-
tureller und sportlicher Ereignisse andererseits fur die angesprochenen Verkehrs-
kreise die Annahme nahe liegt, die Dienstleistungen wirden unter der Verantwort-
lichkeit ein und desselben Unternehmens erbracht (vgl EUGH GRUR 1998, 922 —
Canon; BGH GRUR 2002, 544, 546 — BANK 24).

3. Die Widersprechende hat auch — unwidersprochen — vorgetragen, dass es sich
bei der zugleich ihren Firmennamen bildenden Marke "K2" um ein bekanntes
Kennzeichen handelt, das sie zugleich als Bestandteil einer Markenserie verwen-
det. Sie hat in der mindlichen Verhandlung ferner dargelegt, dass ihr Marktanteil
im Inline-Skate-Bereich bei 40% liegt und dass sie auch mit Skiern und Skischu-

hen auf dem deutschen Markt in erheblichem Umfang prasent ist, wie auch die



Warenkataloge der groRen Sporthéuser bestétigen, in denen samtlich die Sportge-
rate der Widersprechenden aufgefiihrt sind. Ferner veranstaltet die Widerspre-
chende Kurse fur Inline-Skater. Diese Umstande rechtfertigen die Annahme einer
zumindest im Bereich Inline-Skates und Ski deutlich Gber dem Durchschnitt liegen-
den Kennzeichnungskraft der Marke "K2", die auch auf entsprechende Sportbe-
kleidung sowie in gewissem Umfang auf sportliche Events in Zusammenhang mit

dem Inline-Skaten ausstrahlt.

4. In Anbetracht des erheblich verwechslungsfordernden Faktors der erhdhten
Kennzeichnungskraft der Marke "K2" halt der Senat den Abstand, den die ange-
griffene Marke zu den Widerspruchsmarken halt, nicht mehr fur ausreichend, um
Verwechslungen auszuschliel3en, zumal die unbeschrankt beanspruchten "Beklei-
dungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" der angegriffenen Marke auch sol-
che fur den Sport umfassen konnen. Gleiches gilt fur die Dienstleistungen der an-
gegriffenen Marke, die ebenfalls im Bereich des Sports erbracht werden oder, so-
weit es sich um kulturelle Aktivitaten handelt, jedenfalls mit Bezug zum Sport er-

bracht werden kdnnen.

a.) Es spricht schon einiges fur die Ansicht der Widersprechenden, dass ein noch
beachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs das aus zwei ineinander ver-
schachtelten Dreiecken bestehende bildliche Element der angegriffenen Marke bei
unbefangener Betrachtung nicht oder jedenfalls nicht mit Sicherheit als "A" erkennt
und daher annimmt, nur die Kombination "K 2" vor sich zu haben. Dieser Eindruck
wird noch dadurch verstarkt, dass das Dreieck-Element auch farblich deutlich von

der in einheitlichen Rottonen gehaltenen Kombination "K 2" abgesetzt ist.

b.) Im Ergebnis kann die Frage, ob der Verkehr der angegriffenen Marke nur die
Buchstaben-Zahlkombination "K 2" entnimmt, aber dahingestellt bleiben, denn
auch wenn er das zusétzliche Dreieck-Element als Buchstabe "A" erfasst, besteht
jedenfalls die Gefahr, dass er die Marken wegen ihres Ubereinstimmenden Be-
standteils "K 2" im Sinne des 8 9 Abs 1 Nr 2 Halbs 2 MarkenG gedanklich mitein-



ander in Verbindung bringt. Die Gefahr von Verwechslungen aufgrund gedankli-
cher Verbindung ist nach standiger Rechtsprechung anzunehmen, wenn der Ver-
kehr die Unterschiede der Marken insgesamt zwar erkennt, sie aber aufgrund ei-
nes gleichen Bestandteils, der in beiden Marken mit eigenstandig kennzeichnen-
der Wirkung hervortritt, irrtimlich demselben Unternehmen zuordnet. Eine solche
Zuordnung liegt besonders nahe, wenn der Ubereinstimmende Bestandteil das Fir-
menschlagwort des Inhabers der &lteren Marke bildet und von diesem auch be-
reits als Stammbestandteil einer Markenserie verwendet wird (vgl BGH
GRUR 2002, 542, 543 - BIG).

Beide Voraussetzungen sind hier erflllt, denn bei "K2" handelt es sich nicht nur
um die im Sportbereich Uber eine beachtliche Bekanntheit verfigende Firmen-
kennzeichnung der Widersprechenden, sondern auch um den Bestandteil einer
Markenserie zur Kennzeichnung verschiedener Produktserien der Widersprechen-
den im Bereich der Sportgerate und zugehdriger Sportbekleidung. Hierzu hat die
Widersprechende vorgetragen, dass sie neben den Widerspruchsmarken "K2
SKATE COLLEGE" und "K2 PRO" ua Inhaberin der Marken 2 072 918 "K2 EXO-
TECH", 396 54 842 "K2 THE SKATEMAKER" und 300 73 404 "K2 K2 Cruiser" ist.
Unter diesen Umstanden liegt fur beachtliche Teile des Verkehrs der Gedanke na-
he, auch die angegriffene Marke sei ein Zeichen der Widersprechenden, weil sie
ebenfalls die Kombination "K 2" enthalt und zwar als eine gegentiber dem "A" op-
tisch eigenstandig hervortretende Einheit. Der Buchstabe "A" wirkt demgegeniber
nur als Zusatz, der auf einen bestimmten Produkttyp oder eine Produktserie hin-
weist, die unter dem Stamm- und Unternehmenskennzeichen "K2" vertrieben wird.
Die Gefahr von Verwechslungen wird auch nicht durch die besondere grafische
Gestaltung der angegriffenen Marke ausgeschlossen, denn die Widersprechende
hat im Beschwerdeverfahren anhand von Prospekten belegt, dass sie die Kombi-
nation "K2" in mehreren grafischen Abwandlungen hinsichtlich Schrift- und Hinter-
grundgestaltung verwendet. Die angesprochenen Abnehmerkreise werden durch

die Grafik der angegriffenen Marke daher nicht von der Vorstellung weggefuhrt, es
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handele sich um eine weitere Darstellungsform der bekannten Sportmarke "K2"

mit dem Zusatz "A" fur einen bestimmten Produkttyp oder eine neue Produktserie.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, geméal § 71 Abs 1
MarkenG einer der Beteiligten aus Grinden der Billigkeit die Kosten des Be-

schwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Schermer Eder Richter Schwarz
kann wegen Ur-
laubs nicht unter-
schreiben.

Dr. Schermer

PU



