BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 44/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 399 40 051

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 25. Oktober 2006 durch ...

beschlossen:
Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 399 40 051

sAU HAUS

(farbig: rot, schwarz)

fur die Dienstleistung

.37 Bauwesen*



ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die Waren und Dienstleistungen

.1 Produits chimiques destinés a l'industrie, aux sciences, a la
photographie, ainsi qu'a I'agriculture, I'horticulture et la sylviculture
(excepté fongicides, herbicides et insecticides); résines artificielles
a l'état brut, matiéres plastiques a l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés a conserver les
aliments; manieres tannantes; adhésifs (matieres collantes)
destinés a l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et
contre la déterioration du bois; matieres tinctoriales; mordants;
résines naturelles a l'etat brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction
meétalliques; constructions transportables métalliques; materiaux
métalliques pour les voies ferrées; cables et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais.

7 Machine snon comprises dans d’autres classes et machines-
outils; moteurs (a I'exception des moteurs pour Vvéhicules
terrestres); accouplments et organes de transmission (a
'exception de ceux pour veéhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments a main entrainés manuellement;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifigues, nautiques,
géodeésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrdle (inspection), de secours



(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils a prépaiement;
caisses enregistreuses, machines a calculer, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.

12  Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Papier, carton et produits en ces matiéres, non compris dans
d'autres classes; produits de I'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matieres collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines a écrire et articles de bureau (a l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception
des appareils); matieres plastigues pour I'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes a jouer; caractéres
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits
en ces matieres non compris dans d'autres classes; produits en
matieres plastiques mi-ouvrées; matieres a calfeutrer, a étouper et
a isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liege, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,

succédanés de toutes ces matieres ou en matieres plastiques.



21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux precieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (a
I'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; materiel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (a I'exception du
verre de construction); verrerie, porcelaine et faience non
comprises dans d'autres classes.

25 Vétements, chaussures, chapellerie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revétements de
sols; tentures murales non en matieres textiles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non
compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et legumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

40 Traitement de matériaux; découpage de cadres”

in Deutschland geschutzten prioritatsalteren IR-Marke 646 757

BIA[UIHIA[UIS

Die Markenstelle fiir Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den

Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechenden zuriickgewiesen.

Der Erstprifer hat zwar Berthrungspunkte zwischen der Dienstleistung ,Bauwe-
sen® der angegriffenen Marke und den Waren der Klassen 6, 19 und 40 der Wi-
derspruchsmarke gesehen, hat die Gefahr von Verwechslungen jedoch deshalb
verneint, weil die Kennzeichnungskraft des in beiden Marken enthaltenen Begriffs
-BAUHAUS" nur aulRerst gering sei; denn dieser Begriff weise lediglich auf eine
Verkaufsstatte hin, in der alles verkauft werde, was zum Bauen notig sei. Es

komme deshalb fir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die konkret re-



gistrierte Form der Marken unter Einbeziehung ihrer Bildbestandteile an, in denen
sie sich deutlich genug unterschieden. Der Erinnerungsprifer hat demgegeniber
zwar den Schutzumfang der Widerspruchsmarke und des in ihr enthaltenen
Begriffs ,BAUHAUS" als normal angesehen, weil dieser Begriff, der auf eine deut-
sche Hochschule fur Gestaltung hinweise, an der bekannte Maler und Architekten
der Zwanziger Jahre gearbeitet hétten, fur die Waren der Widerspruchsmarke
phantasievoll sei. Er hat das Bestehen einer Verwechslungsgefahr aber dennoch
verneint, weil die Waren und Dienstleistungen, fir die die beiderseitigen Marken
eingetragen seien, auch nicht entfernt ahnlich seien. Zur Begrindung hierfir hat er
ausgefuhrt, es lagen keine hinreichenden Anhaltspunkte daftr vor, dass der Ver-
kehr zu der Vorstellung gelangen kénne, Bauunternehmer stellten auch die von
ihnen verbauten Materialien her oder vertrieben diese in einem rechtserheblichen
Umfang. Auch sei nicht feststellbar, dass sich Hersteller von Baumaterialien als

Bauhandwerker betatigten.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie macht gel-
tend, die Markenstelle habe im Erinnerungsbeschluss die funktionellen Zusam-
menhange zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen unbertck-
sichtigt gelassen. Obwohl Baumaterialien und die Dienstleistung ,Bauwesen® im
Allgemeinen von verschiedenen Unternehmen angeboten wuirden, lagen sie in
ihrer Funktion nah beieinander und es gebe eine Reihe sachlicher Beriuhrungs-
punkte. Unter diesen Umstanden sei es rechtsfehlerhaft, von einer absoluten Un-
ahnlichkeit auszugehen. Ein moglicherweise tberdurchschnittlich grof3er Abstand
der fraglichen Waren und Dienstleistungen werde im vorliegenden Fall durch eine
besondere Nahe der Marken und eine Uberdurchschnittliche Bekanntheit der Wi-
derspruchsmarke ausgeglichen. Soweit der Erinnerungsprufer eine gesteigerte
Bekanntheit der fur einen Baumarkt benutzten Widerspruchsmarke fir die einzel-
nen in diesem Markt vertriebenen Baumaterialien in Zweifel gezogen habe, well
der Baumarktname Ublicherweise nicht auf den Waren angebracht sei und haufig
nur Drittmarken unter der Firma ,BAUHAUS" vertrieben wirden, sei diese Tren-

nung von Marke und Firmenlogo gekinstelt und lebensfremd. 8 9 Abs. 1 Nr. 3



MarkenG solle den Markeninhaber auch gegen Rufausnutzung schitzen. Bei der
Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen sei weniger die Fest-
stellung gleicher Herkunftsstatten als die Erwartung des Verkehrs von einer Ver-
antwortlichkeit desselben Unternehmens fir die Qualitat der Leistungsangebote
entscheidend. Im vorliegenden Fall liege insoweit die Fehlvorstellung nahe, dass
die Widersprechende als Vertriebsunternehmen fir Baumaterialien auch die mit
der Erbringung der Dienstleistung ,Bauwesen® zusammenhangenden Tatigkeiten
organisiere, sei es selbst, sei es durch ein drittes, aber wirtschaftlich mit ihr ver-

bundenes Unternehmen.

Die Widersprechende beantragt sinngemal, die angefochtenen Beschlisse der

Markenstelle aufzuheben und die Loschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurickzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen seien nicht der-
art ahnlich, dass fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Die
Markeninhaberin sei ein reiner Dienstleistungsbetrieb, der weder in gréRerem
Umfang Waren herstelle noch in relevantem Umfang Baumaterialien vertreibe. Die
Widersprechende sei im Geschéaftsfeld der Markeninhaberin Gberhaupt nicht tatig.
Auch ein einander ergdnzendes Angebot liege nicht vor. Die Kunden der Wider-
sprechenden wollten Baumaterialien erwerben, die Kunden der Markeninhaberin
dagegen schlusselfertige Wohnh&user. Dienstleistungen seien generell mit den
bei ihrer Erbringung verwendeten Waren und mit den durch sie erzielten Ergeb-
nissen nicht ahnlich. Besondere Umstande, die ein Abweichen von diesem Grund-
satz rechtfertigen konnten, seien nicht ersichtlich. Der allenfalls geringe Grad an
Ahnlichkeit zwischen den fraglichen Waren und Dienstleistungen kénne nur durch
einen hohen Ahnlichkeitsgrad der Marken ausgeglichen werden, der nicht gege-
ben sei. Die Marken stimmten lediglich in dem Wortbestandteil ,BAUHAUS" lber-
ein, der nur eine geringe Kennzeichnungskraft aufweise, weil er darauf hinweise,

dass es sich um eine Vertriebsstéatte handele, in der alles angeboten werde, was



zum Bauen bendtigt werde. Bei dieser Sachlage komme den Bildbestandteilen der
Marken fir den Gesamteindruck eine maf3gebliche unterscheidende Bedeutung
zu. In den Bildbestandteilen wiesen beide Marken jedoch ganz erhebliche und

damit ausreichende Unterschiede auf.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegriindet. Zwischen den
beiderseitigen Marke besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S.d. §9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Gefahr von Verwechslungen im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung
ist unter Berilicksichtigung aller maRRgeblichen Umsténde des Einzelfalls zu beur-
teilen (EuGH GRUR 1998, 387 - Sabel/Puma). Dabei besteht eine Wechselwir-
kung zwischen den insoweit in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der
Ahnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleis-
tungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke. Ein geringerer
Grad der Ahnlichkeit der Marken kann durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit
der Waren oder eine erhthte Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke
ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon).
Ausgehend von diesen Grundsatzen reichen die zwischen den beiderseitigen
Marken bzw. Waren und Dienstleistungen bestehenden Unterschiede trotz der
Ubereinstimmung der Marken in dem Wort ,BAUHAUS" aus, um eine Verwechs-
lungsgefahr in jeder Richtung auszuschliel3en.

Zwischen der Dienstleistung ,Bauwesen®, fur die die angegriffene Marke eingetra-
gen ist, und den Waren, fir die die Widerspruchsmarke Schutz geniel3t, besteht
nur in geringen Teilbereichen eine allenfalls sehr entfernte Ahnlichkeit.

Fur die Beurteilung der Ahnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen gelten

die fur die Ahnlichkeit von Waren untereinander entwickelten Rechtsgrundsétze



entsprechend (Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, 8 9 Rdn. 83 m. w. N.), so
dass bei der Beurteilung der Ahnlichkeit alle erheblichen Faktoren, die das Ver-
haltnis der Waren und Dienstleistungen zueinander kennzeichnen, insbesondere
also ihre Art und Beschaffenheit, ihre regelmaRige betriebliche Herkunft, ihre re-
gelmafige Vertriebs- und Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nut-
zung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergan-
zende Produkte und Leistungen, in die Beurteilung der Frage einzubeziehen sind,
ob der Verkehr auf Grund der festgestellten Berluhrungspunkte der Auffassung
sein kann, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf.
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR 1998, 922, 923f.
- Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN).

Wegen der grundlegenden Unterschiede zwischen der Erbringung einer nicht koér-
perlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer korperlichen
Ware sind Dienstleistungen den bei ihrer Erbringung verwendeten Waren und den
durch sie erzielten Ergebnissen grundsatzlich nicht ahnlich. Im Einzelfall kann je-
doch der Umstand, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbstandig auch
mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der entsprechenden Ware befasst, oder der
Umstand, dass der Warenhersteller oder -verkaufer sich auch auf dem entspre-
chenden Dienstleistungsgebiet selbstandig gewerblich betatigt, fur den Verkehr
den Schluss nahe legen, Ware und Dienstleistung unterlagen der Kontrolle des-
selben Unternehmens (BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II).

Die Dienstleistung ,Bauwesen“ umfasst alle mit der Errichtung, dem Erhalt, der
Reparatur und der Beseitigung von Bauwerken und deren Teilen im Zusammen-
hang stehenden Hoch- und Tiefbauarbeiten. Dieser Dienstleistung kommen von
der Vielzahl der Waren, fur die die Widerspruchsmarke Schutz geniel3t, diejenigen
Waren am nachsten, die bei der Ausfihrung von Bauarbeiten in der Weise Ver-
wendung finden, dass sie zur Errichtung eines Bauwerks bendtigt und in dem
Bauwerk verbaut werden, also alle metallischen und nicht-metallischen Baumate-

rialien der Klassen 6 und 19. Jedoch reicht allein der Umstand, dass solche Bau-
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materialien regelmafig bei der Herstellung eines Bauwerkes Verwendung finden
und Bauwerke regelmafiig aus Baumaterialien bestehen, markenrechtlich zur Be-
jahung einer Waren- und Dienstleistungséhnlichkeit nicht aus (BGH a. a. O.
- Canon Il).Vielmehr bedarf es fir eine entsprechende Feststellung des Vorliegens
weiterer Umstande, die fur den Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren
und Dienstleistungen den Schluss auf eine gleiche unternehmerische Produktver-
antwortung nahelegen konnen. Solche Umstdnde sind auch unter Beriicksichti-
gung des Vortrags der Widersprechenden nur in einem allenfalls sehr einge-

schrankten Umfang ersichtlich.

Dienstleistungen auf dem Gebiet des Bauwesens werden, wie die Markenstelle
zutreffend festgestellt hat, von Bauunternehmen angeboten und erbracht, die ih-
rerseits in aller Regel die bei der Herstellung oder Reparatur eines Bauwerkes
bendtigten Baumaterialien weder selbst herstellen noch vertreiben, sondern von
Baustoffhandlern in dem bendtigten Umfang zukaufen oder vom Bauherrn be-
schaffen lassen. Baumaterialien hingegen werden von hierauf spezialisierten Un-
ternehmen wie Ziegeleien, Zement- und Fertigbetonfirmen, Sagereien, Stahlverar-
beitern usw. hergestellt und von dort unmittelbar oder aber Uber Baustoffgrof3-
handler bzw. Baumarkte vertrieben. Die Hersteller und Anbieter von Baumateria-
lien fuhren jedoch in aller Regel nicht selbst Baumalnahmen durch, weil es hierfur
eines besonderen Know-hows und entsprechend ausgebildeten Personals bedarf,
das die Produzenten und Baustoffhandler nicht beschaftigen. Allenfalls werden in
Baumarkten auf Nachfrage Bauhandwerksbetriebe empfohlen oder vermittelt oder
es wird fur Bauunternehmen Dritter geworben. Auch bei einer solchen Empfehlung
oder Vermittlung ist fir den Durchschnittsverbraucher aber regelmaflig ohne Wei-
teres erkennbar, dass die Bautatigkeit weder von dem Baustoffhandler selbst noch

unter dessen Verantwortung erbracht wird.

Der einzige Unternehmensbereich, in dem Baumaterialien und Bauleistungen ver-
einzelt von ein und demselben Unternehmen angeboten werden, ist - soweit er-

sichtlich - der Sektor des Baus von Holzfertighdusern, weil die hier tatigen Unter-
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nehmen von Haus aus Séagereien sind, die sowohl geschnittenes Holz, wie z. B.
Balken, als auch ganze Fertighduser anbieten und zugleich errichten. Vor dem
Hintergrund dieses Beriihrungspunktes und dem Umstand, dass es sich bei Bau-
materialien und Baudienstleistungen um einander erganzende Angebote handelt,
kann die Ahnlichkeit der entsprechenden Waren und Dienstleistungen zwar nicht
vollstandig verneint werden. Angesichts der deutlichen Unterschiede in ihrer Art
und Beschaffenheit sowie wegen der auch heutzutage noch regelmafig verschie-
denen Herstellungs- und Erbringungsstatten ist der Grad der Ahnlichkeit von
Baumaterialien und der Dienstleistung ,Bauwesen” jedoch als allenfalls sehr ge-

ring zu bewerten.

Soweit die Widerspruchsmarke fur die Dienstleistungen der Klasse 40 ,Material-
bearbeitung; Zuschnitt von Rahmen* eingetragen ist, besteht zu der Dienstleistung
,Bauwesen*“ keine Ahnlichkeit, weil Bauunternehmen diese Arbeiten regelmaRig
nicht als selbstandige Dienstleistungen anbieten und gewerbsmalfiige Materialver-

arbeiter und Rahmenzuschneider regelmafiig keine Bautétigkeiten ausfiuhren.

Die Kennzeichnungskraft der prioritatsalteren Marke insgesamt, d. h. in ihrer kon-
kret eingetragenen Form, ist von Haus aus durchschnittlich. Dazu tragt jedoch
malfigeblich die grafische Ausgestaltung der Marke bei, die darin besteht, dass die
einzelnen, das Wort ,BAUHAUS" bildenden Buchstaben jeweils durch ein dunkles
Quadrat hinterlegt sind. Die beiderseitigen, in ihren Bildelementen deutlich unter-
schiedlichen Marken weisen eine Ubereinstimmung jedoch nur in dem jeweils ein-
zigen Wortbestandteil ,BAUHAUS" auf, dessen Kennzeichnungskraft fur das An-
gebot von Baumaterialien als von Haus aus auf3erst gering zu bewerten ist. Zwar
wird mit dem Begriff ,Bauhaus” in Deutschland auch eine in den Zwanziger Jahren
des 20. Jahrhunderts begriindete Bau- und Architektenschule und ein von Mitglie-
dern dieser Schule entwickelter Baustil bezeichnet. Es kann jedoch nicht davon
ausgegangen werden, dass diese Schule und der gleichnamige Baustil den
Durchschnittsabnehmern von Baumaterialien durchweg bekannt ist, zumal diese

Stilrichtung nicht den gleichen Verbreitungs- und Bekanntheitsgrad aufweist wie
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klassische Baustile wie z. B. die Gotik, die Renaissance oder der Jugendstil, die

im Allgemeinen Gegenstand der schulischen Ausbildung sind.

Andererseits bewegt sich das Wort ,BAUHAUS" auf der Linie entsprechend gebil-
deter Verkaufsstatten- und Unternehmensbezeichnungen wie z. B. ,Modehaus*,
.Bekleidungshaus*, ,Einrichtungshaus®, ,Kuchenhaus”, und wird deshalb von ei-
nem rechtserheblichen Teil des Verkehrs, entweder weil er den ,Bauhaus“-Stil
nicht kennt oder einfach auch deshalb, weil das Wort ,BAUHAUS" von der Wider-
sprechenden im Zusammenhang mit Baumaterialien verwendet wird, nur als
Sachhinweis verstanden, dass in seinem (Verkaufs-)Haus Waren, die fur ein Bau-
vorhaben bendtigt werden oder in einem sonstigen Zusammenhang mit dem

Bauen stehen, angeboten werden.

Fur eine nachtragliche Steigerung der Kennzeichnungskraft des in der Wider-
spruchsmarke enthaltenen Wortes ,BAUHAUS" hat die Widersprechende keine
substantiierten Angaben gemacht. Zudem ist die von ihr behauptete gesteigerte
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insgesamt, die ohnehin nichts Uber
den Umfang der Steigerung der Kennzeichnungskraft eines einzelnen Bestandteils
der Marke auszusagen vermag, von der Markeninhaberin in Abrede gestellt wor-
den, so dass sie mangels Liquiditat im registerrechtlich ausgestalteten summari-

schen Widerspruchsverfahren grundsatzlich keine Bertcksichtigung finden kann.

Ausgehend von der nur in Teilbereichen vorliegenden, sehr entfernten Ahnlichkeit
der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und einer nur geringen Kenn-
zeichnungskraft des Wortes ,BAUHAUS", bedarf es nur eines unterdurchschnitt-
lichen Abstands der angegriffenen Marke gegentber der Widerspruchsmarke, um
die Gefahr von Verwechslungen auszuschlie3en. Diesen Abstand héalt die ange-
griffene Marke gegenuber der Widerspruchsmarke, deren Gesamteindruck wegen
des darin enthaltenen Sachhinweises nicht allein durch das Wort ,BAUHAUS" ge-

pragt wird, wegen der deutlichen Unterschiede in den Bildbestandteilen noch ein.
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Insbesondere kommt mangels Pragung der Widerspruchsmarke durch die Be-

zeichnung ,Bauhaus” eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

Auch die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht
werden konnten (8 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG), besteht wegen der
bereits dargestellten Kennzeichnungsschwache des Wortes ,BAUHAUS" und in
Ermangelung sonstiger tatsachlicher Anhaltspunkte fur die Annahme einer tber-
einstimmenden betrieblichen Herkunft nicht. Die Beschwerde der Widersprechen-

den konnte daher keinen Erfolg haben.

Umstande, die die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Wi-
dersprechende als billig erscheinen lassen kénnten, liegen nicht vor, so dass es
bei der in 8§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG normierten Regel bleibt, nach der jeder Ver-
fahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst tragt.

gez.

Unterschriften
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