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beschlossen:

Das Verfahren wird ausgesetzt.

II. Dem Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften werden

zur Auslegung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG
vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten tber die Marken (ABI
Nr L40/1 vom 11.Februar 1989) folgende Fragen zur
Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Stellt der Einzelhandel mit Waren eine Dienstleistung im

Sinne von Art 2 der Richtlinie dar?

Falls diese Frage bejaht wird:

2. Inwieweit sind derartige Dienstleistungen eines
Einzelh&ndlers inhaltlich zu konkretisieren, um die
Bestimmtheit des Gegenstandes des Markenschutzes zu
gewabhrleisten, welche erforderlich ist
a) fur die in Art 2 der Richtlinie geregelte Funktion der Marke,

Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden,
b) fir die Abgrenzung des Schutzbereichs einer solchen

Marke im Kollisionsfall?

3. Inwieweit ist der Bereich der Ahnlichkeit (Art 4 Abs 1
Buchstabe b und Art 5 Abs 1 Buchstabe b der Richtlinie)
zwischen derartigen Dienstleistungen eines Einzelhandlers

und



a) sonstigen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Waren
erbrachten Dienstleistungen oder
b) den vom jeweiligen Einzelhandler vertriebenen Waren

abzugrenzen?

Grinde

|. Sachverhalt

Die graphisch und farbig ausgestaltete Marke "Praktiker" ist ua fur

"Einzelhandel mit Bau-, Heimwerker- und Gartenartikeln und

anderen Verbrauchsgutern fir den Do-it-your-self-Bereich"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung hinsichtlich dieser Angabe zurlckgewiesen. Zur Begrindung hat sie
insbesondere ausgefuhrt, der beanspruchte Begriff "Einzelhandel® bezeichne
keine selbstdndigen Dienstleistungen von eigenstandiger wirtschaftlicher
Bedeutung. Vielmehr betreffe er nur den Vertrieb von Waren als solchen. Die den
Kernbereich des Warenvertriebs ausmachenden wirtschaftlichen Tatigkeiten,
insbesondere der An- und Verkauf von Waren, seien keine Dienstleistungen, fur
welche die Eintragung einer Marke in Betracht komme. Vielmehr kdnne insoweit
Markenschutz nur durch die Anmeldung einer fur die jeweils vertriebenen Waren

bestimmten Marke erlangt werden.

Gegen diesen Zuruckweisungsbeschlu? hat die Anmelderin Beschwerde

eingelegt.



Zu deren Begrindung macht sie vor allem geltend, daf3 der wirtschaftliche Wandel
zur Dienstleistungsgesellschaft eine andere Beurteilung des Einzelhandels als
Dienstleistung erfordere. Fur den Verbraucher flossen neben der Verfugbarkeit
und dem Preis einer Ware in zunehmendem Mal3e weitere Gesichtspunkte bei
seiner Kaufentscheidung ein, wie zB die Auswahl und Zusammenstellung der
Waren, deren Préasentation, der vom Personal erbrachte Service, die Werbung,
das Erscheinungsbild und die Lage des Geschéfts usw. Derartige Uber die reine
Verkaufshandlung hinausreichenden Einzelhandelsdienstleistungen ermdglichten
den jeweiligen Einzelhandlern, sich von ihren Wettbewerbern zu unterscheiden.
Fur diese betriebskennzeichnenden Leistungen misse demnach der Schutz einer
Dienstleistungsmarke eroffnet sein. Dementsprechend werde der Markenschutz
fur die Dienstleistungen eines Einzelhandlers mittlerweile nicht nur vom
Harmonisierungsamt flir den Binnenmarkt, sondern auch von den meisten
Mitgliedsstaaten der Europaischen Union anerkannt. Eine einheitliche Beurteilung
dieser Frage innerhalb der Europaischen Union sei dringend erforderlich.

Insoweit beantragt die Anmelderin (sinngeman),
das Beschwerdeverfahren auszusetzen und dem Gerichtshof der
Europaischen Gemeinschaften die Frage der Eintragungsfahigkeit

von Marken fur die Dienstleistung "Einzelhandel mit Waren" zur

Vorabentscheidung vorzulegen.

Il. Rechtliche Wirdigung

1. Mal3gebliche Rechtsvorschriften

Der Erfolg der Beschwerde hangt von der Auslegung der Ersten Richtlinie des
Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der



Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABlI EG Nr L 40 vom 11.
Februar 1989, S 1) — im folgenden Richtlinie — ab. Vor der Entscheidung Uber das
Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemald Art 234 Abs 1
Buchst b; Abs 2 EG eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Européischen

Gemeinschaften zu den im Beschluftenor gestellten Fragen einzuholen.

In diesem Zusammenhang erachtet der Senat folgende Vorschriften als

entscheidungserheblich:

Art 2 der Richtlinie lautet (in deutscher Fassung):

"Marken konnen alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen,
insbesondere Worter einschlie3lich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben,
Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet
sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer

Unternehmen zu unterscheiden."

Art 4 Abs 1 der Richtlinie lautet (auszugsweise):

"Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der
Eintragung der Ungultigerklarung,

a)...

b) wenn wegen ihrer Identitat oder Ahnlichkeit mit der &lteren Marke und der
Identitat oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfaRten Waren oder
Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die
die Gefahr einschlie3t, da? die Marke mit der alteren Marke gedanklich in

Verbindung gebracht wird.

Art 5 Abs 1 der Richtlinie lautet (auszugsweise):



"Die eingetragene Marke gewahrt ihrem Inhaber ein ausschliel3liches Recht.
Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine
Zustimmung im geschaftlichen Verkehr

a...

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitat oder der Ahnlichkeit des
Zeichens mit der Marke und der Identitat oder Ahnlichkeit der durch die Marke und
das Zeichen erfal3ten Waren oder Dienstleistungen fir das Publikum die Gefahr
von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschliel3t, dal3 das Zeichen mit der

Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Diesen Vorschriften entsprechen inhaltlich die Bestimmungen des 8§ 3 Abs 1, des
8 9 Abs 1 Nr 2 und des 8§ 14 Abs 2 Nr 2 des deutschen Markengesetzes vom 25.
Oktober 1994 (im folgenden MarkenG).

2. Zur ersten Frage: Einzelhandel mit Waren als magliche Dienstleistung
im Sinne von Art 2 der Richtlinie

2.1. Grundsatzliche Unterscheidung zwischen Warenmarken und

Dienstleistungsmarken

Art 2 der Richtlinie (und § 3 Abs 1 MarkenG) enthalt keine gesetzliche Definition
der dort verwendeten Begriffe "Waren" und "Dienstleistungen”. Zu dem Begriff der
"Dienstleistung” kann lediglich auf die in Art 50 EG enthaltene Definition von
Dienstleistungen als "Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt erbracht werden
... zuruckgegriffen werden. Der Richtlinie (und dem deutschen Markengesetz)
kann indessen keine klare Unterscheidung der Bereiche wirtschaftlicher
Betatigung entnommen werden, fur die einerseits der Schutz einer fur Waren
eingetragenen Marke (Warenmarke) und andererseits der Schutz einer fur

Dienstleistungen geschutzten Marke (Dienstleistungsmarke) in Betracht kommt.



Eine derartige Unterscheidung ist jedoch nach Ansicht des Senats im Einzelfall
unabdingbar. Sie ist zunachst fur die Feststellung erforderlich, ob der
Markenschutz fur selbstdndige Waren bzw fir Dienstleistungen von
eigenstandiger Bedeutung beansprucht wird oder nur fir Hilfswaren bzw
Hilfsdienstleistungen, die lediglich zur Herstellung oder zum Vertrieb der
eigentlichen Waren bzw zur Erbringung der eigentlichen Dienstleistungen
ergadnzend eingesetzt werden, ohne dabei eine selbstandige Bedeutung im
Wettbewerb zu erlangen. Im weiteren ist eine Abgrenzung zwischen Waren- und
Dienstleistungsmarken fur die Bestimmung des Schutzumfangs gegenuber
anderen Marken unerlaRlich, weil der Schutzbereich einer fur bestimmte Waren
eingetragenen Marke sich nicht ohne weiteres mit dem einer entsprechenden

Dienstleistungsmarke deckt.

2.2. Besondere Problematik der Unterscheidung zwischen Waren- und

Dienstleistungsmarken bei der Tatigkeit eines Einzelhandlers

2.2.1. Hinsichtlich des Vertriebs von Waren als solchem unterscheidet sich ein
Warenhandler nicht grundsatzlich von einem Warenhersteller. Wer Waren
verkauft, tritt mit dieser wirtschaftlichen Betatigung in Wettbewerb zu den
Produzenten entsprechender Waren, die diese Produkte ebenfalls
bestimmungsgemald verkaufen oder anderweitig vertreiben. In diesem
Wettbewerb kann er sich durch eine fur die fraglichen Waren eingetragene
Warenmarke von seinen Konkurrenten abgrenzen und gegenidber den
Verbrauchern die Ursprungsidentitat seiner Waren garantieren (vgl EUGH GRUR
2001, 1148, 1149 — Nr 22 - "Bravo"). Eine Notwendigkeit und damit auch
Rechtfertigung fir ein Gber den Bereich der vertriebenen Waren hinausreichendes
Monopolrecht einer Dienstleistungsmarke ist fur diesen Betatigungsbereich nicht
ersichtlich.

2.2.2. Kein grundsatzlicher Unterschied besteht auch zwischen Warenhersteller

und Handler im Bereich der wirtschaftlichen Betéatigungen, die notwendigerweise



mit dem Vertrieb von Waren zusammenhangen, wobei unerheblich ist, ob
eigene oder fremde Produkte verkauft werden. Hierzu z&hlen vertriebstypische
Leistungen, wie etwa die Beratung der Kunden beim Einkauf, Informations- und
Werbemalinahmen fir die angebotenen Produkte usw. Derartige Leistungen
treten gegentber dem Abnehmer nicht als eigenstandige Dienstleistungen in
Erscheinung, soweit sie in Verbindung mit dem Vertrieb von Waren erbracht
werden. Fur sie kommt demnach nicht der Schutz einer selbstandigen
Dienstleistungsmarke in Betracht; vielmehr werden sie vom Schutz einer fir die

jeweils vertriebenen Waren eingetragenen Warenmarke umfaf3t (s 2.2.1.).

2.2.3. Die Notwendigkeit eines speziellen Markenschutzes fur Dienstleistungen
eines Einzelhandlers ist schliel3lich auch bei sonstigen Aktivitditen eines
Einzelhandlers nicht festzustellen, die dem Kunden neben dem eigentlichen
Warenvertrieb erkennbar als davon unabh&ngige Dienstleistungen offeriert
werden. Das gqilt zB fur die von einem GrofRkaufhaus angebotenen
Finanzdienstleistungen, Wartungs- oder Versicherungsvertrage, Reisevermittiung,
Eintrittskartenverkauf, Unterhaltung, Verkodstigung usw. Mit diesen Leistungen tritt
ein Einzelhandler in erster Linie in Konkurrenz zu Banken, Versicherungen,
Reiseblros, Unterhaltungsbetrieben, Gaststatten usw. Insoweit werden
Dienstleistungen wie "Finanzwesen", "Versicherungswesen”, "Unterhaltung”,
"Verpflegung von Gasten" usw erbracht, fir die nach der Klasseneinteilung des
"Nizzaer Klassifikationsabkommens" (s dazu im einzelnen nachfolgend 2.3.1.)

jeweils ein eigenstandiger Markenschutz vorgesehen ist.

2.2.4. Als Kernbereich der wirtschaftlich und rechtlich selbstdndigen Betatigung
eines Einzelhandlers, mit der er in direkten Wettbewerb zu anderen Handlern tritt
und fur die sich insoweit die Notwendigkeit eines eigenstandigen Schutzes einer
Dienstleistungsmarke ergeben konnte, verbleiben somit die spezifischen
Handlertatigkeiten, die einen Warenvertrieb ermdglichen, ohne sich auf dessen
Abwicklung zu beschranken. Hierbei handelt es sich um die Zusammenstellung

von Waren verschiedener betrieblicher Herkunft zu einem Sortiment und



dessen Angebot im Bereich einer einheitlichen Vertriebsstéatte, sei es im
stationdren Einzelhandel, im Versandhandel oder im elektronischen
Handelsverkehr. Diese Beurteilung der Dienstleistung eines Einzelhandlers steht
in Einklang mit der Definition des Art 50 EG. Zwar werden solche Leistungen
gegentber dem einzelnen Kunden nicht gesondert abgerechnet, kénnen aber
gleichwohl als entgeltlich angesehen werden, weil sie Uber die jeweilige
Handelsspanne von den Abnehmern bezahlt werden.

2.3. Unterschiedliche rechtliche Beurteilung von Dienstleistungen eines

Einzelhandlers

Die rechtliche Bewertung der Dienstleistung eines Einzelhdndlers in
Bertcksichtigung der erforderlichen Abgrenzung zwischen Waren- und

Dienstleistungsmarken ist im deutschen und europaischen Recht umstritten.

2.3.1. Gemeinsamer Ausgangspunkt der unterschiedlichen Beurteilung ist hierbei
das "Abkommen von Nizza Uber die internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fur die Eintragung von Marken" vom 15. Juni 1959 (im folgenden
NKA). Deutschland ist — wie alle anderen Staaten der Européischen Union — als
Mitglied dieses Abkommens verpflichtet, die im NKA vorgesehene Klassifikation
als Haupt- oder Nebenklassifikation anzuwenden (Art 2 Abs 2 NKA). Auch das
Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) — im
folgenden HABM — wendet die Klassifikation des NKA bei der Eintragung von
Gemeinschaftsmarken an (Regel 2 der Verordnung (EG) Nr 2868/95 der
Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchfiihrung der Verordnung Nr 40/94
des Rates uUber die Gemeinschaftsmarke). Das NKA stellt ein Sonderabkommen
im Sinne von Art 19 der Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums (im folgenden PVU) dar. Nach dem zwdlften
Erwéagungsgrund zur Richtlinie sind die Vorschriften der Richtlinie in vollstandiger

Ubereinstimmung mit der PVU auszulegen, wobei insbesondere die
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Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus den internationalen Abkommen unberihrt

bleiben mussen.

Gemal Art 1 Abs 2 NKA besteht die insoweit verbindliche Klassifikation aus der
Klasseneinteilung mit erlauternden Anmerkungen und einer alphabetischen Liste.
Die erlauternde Anmerkung zur Klasse 35 der Klasseneinteilung lautet

auszugsweise:

"Diese Klasse enthdlt insbesondere:

- Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren
Transport) fur Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser
Waren zu erleichtern;

Diese Klasse enthalt insbesondere nicht:
- Tatigkeiten eines Unternehmens, deren Hauptaufgabe der Verkauf von

Waren ist, d.h. eines sogenannten Handelsunternehmens;

Nach dem Wortlaut dieser erlauternden Anmerkung ist somit als Dienstleistung
der Klasse 35 nur das Zusammenstellen verschiedener Waren, nicht dagegen die

im Warenvertrieb bestehende Tétigkeit eines Handelsunternehmens zu verstehen.

2.3.2. Nicht zuletzt im Hinblick auf die genannte erlauternde Anmerkung zu Klasse
35 der Klasseneinteilung des NKA hat das Deutsche Patent- und Markenamt
bisher die Eintragbarkeit von Marken fur Einzelhandelsdienstleistungen
grundsatzlich verneint, weil es sich hierbei ausschliel3lich um den Vertrieb von
Waren (im Wege des Kaufvertrags), nicht um eine selbstandige Dienstleistung
handle (vgl BPatG GRUR 1985, 50, 51f "Lodenfrey"). Bezuglich dieser
wirtschaftlichen Betatigung ist dementsprechend nur die Eintragung einer Marke
fur die jeweils vertriebenen Waren in Erwagung gezogen worden. Der Schutz

einer Dienstleistungsmarke ist lediglich anerkannt worden, wenn ein
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Handelsunternehmen Leistungen erbrachte, die Uber den Kernbereich des
Vertriebs von Waren hinausgingen und nicht ausschliel3lich unselbstandige
Hilfsdienstleistungen darstellten, sondern auch Dritten gegenuber als selbstandige
Leistungen abgeboten werden konnten (eine zusammenfassende Darstellung
dieser Spruchpraxis findet sich bei Grabrucker, GRUR 2001, 623, 624 ff).

2.3.3. Das HABM hatte urspriinglich eine der deutschen Praxis entsprechende
Auffassung vertreten und den Einzelhandel mit Waren nicht als Dienstleistung
erachtet, fir die eine Gemeinschaftsmarke eingetragen werden konnte (vgl Nr
4.3.j. der ursprunglichen Prufungsrichtlinien, HABM-Abl 1996, 1300, 1304). Hierbei
war es von einer entsprechenden Aussage in Nr 2 der "Gemeinsamen
Erklarungen des Rates und der Kommission der Europdischen Gemeinschaften im
Protokoll des Rates anlaRlich der Annahme der Verordnung des Rates vom 20.
Dezember 1993 Uber die Gemeinschaftsmarke" (HABM-ABI 1996, 612)
ausgegangen. Demgegenuber hat die 2. Beschwerdekammer des HABM in der
Entscheidung vom 17. Dezember 1999 — R 46/1998-2 "GIACOMELLI SPORT"
(HABM-ABI 2000, 730) die grundsatzliche Zulassigkeit der Eintragung von
Gemeinschaftsmarken fur Einzelhandelsdienstleistungen anerkannt, jedoch deren
nahere Prazisierung verlangt. Im Anschlu3 an diese Entscheidung hat der
Prasident des HABM mit Mitteilung Nr 3/01 vom 12. Marz 2001 (HABM-ABI 2001,
1222) festgestellt, dal3 die von Einzelhandelsunternehmen erbrachten
Dienstleistungen als solche Gegenstand von Gemeinschaftsmarken sein kénnten.
Abweichend von den Ausfuhrungen der 2. Beschwerdekammer des HABM
(HABM-ABI 2000, 730, 750 — Nr 27) erachtet der Prasident des HABM néhere
Spezifizierungen dieser - in Klasse 35 der Klasseneinteilung des NKA
einzuordnenden - Dienstleistungen fur die Markeneintragung als nicht erforderlich.
Hinsichtlich moglicher Konflikte zwischen Dienstleistungs- und Warenmarken
schlieRt er eine Ahnlichkeit zwischen im Einzelhandel verkauften Waren und
Einzelhandelsdienstleistungen zwar nicht aus, bewertet diese aber grundsatzlich
als gering, so dalR nur unter besonderen Voraussetzungen (zB Identitat der

Marken) die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.
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2.3.4. Die Mitgliedstaaten der Europaischen Union bejahen zwischenzeitlich
weitgehend die grundsatzliche Maoglichkeit einer Markeneintragung fur
Dienstleistungen eines Einzelhéndlers in Klasse 35 der Klasseneinteilung des
NKA. Unterschiedliche Auffassungen bestehen jedoch in der Frage, ob und
inwieweit derartige Dienstleistungen durch konkretisierende Zusatze hinsichtlich
der Art oder des Einsatzbereichs der Leistungen naher bestimmt werden muissen.
Hiermit in unlésbarem Zusammenhang steht die weitere Frage, ob und inwieweit
Einzelhandelsdienstleistungen mit anderen Dienstleistungen und vor allem mit den
jeweils vertriebenen Waren in der Weise als ahnlich anzusehen sind, daf} eine
Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Auch in dieser Frage ist — soweit ersichtlich -

die Spruchpraxis der einzelnen Mitgliedstaaten und des HABM nicht einheitlich.

2.4. Klarungsbedirftige Rechtsfragen

24.1. Vor allem im Hinblick darauf, dal nationale Marken und
Gemeinschaftsmarken sowohl in Verfahren vor dem HABM als auch in Verfahren
vor den nationalen Behotrden und Gerichten aufeinandertreffen, ist eine
verbindliche Klarung der gestellten Fragen durch eine Vorabentscheidung des
Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften erforderlich. Da
Gemeinschaftsmarken in den Mitgliedstaaten ihrem Inhaber die gleichen Rechte
verleihen wie nationale Marken, kann eine unterschiedliche Eintragungspraxis
unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung nicht hingenommen werden.
Dasselbe qilt fur die im folgenden noch auszufihrenden Probleme einer
Ahnlichkeit von Dienstleistungen eines Einzelhandlers mit den dabei vertriebenen
Waren. Eine divergierende Behandlung dieser Rechtsfragen in den
Mitgliedstaaten konnte zu einer erheblichen Verzerrung des Wettbewerbs
innerhalb der Europaischen Union fuhren.

2.4.2. Der Senat geht davon aus, dal3 seine erste Frage, ob fir den Einzelhandel

mit Waren die Eintragung von Dienstleistungsmarken grundsatzlich moglich ist,
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nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit den weiteren Fragen zu
beantworten ist. Die Zuldssigkeit einer dahingehenden Erweiterung
markenrechtlicher Ausschliel3lichkeitsrechte hangt vor allem davon ab, ob und
inwieweit ein derartiger Markenschutz im Rahmen des freien Waren- und
Dienstleistungsverkehrs inhaltlich zu bestimmen und gegebenenfalls zu
begrenzen ist. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei, dal3 trotz mdglicher
tatsachlicher Uberschneidungen eine eindeutige rechtliche Unterscheidung
zwischen einerseits den Dienstleistungen eines Einzelhéndlers als solchen und
andererseits den im Rahmen des Einzelhandels vertriebenen Waren sowie
weiteren dabei erbrachten Leistungen gewadhrleistet sein muf3. Die Erlangung
einer Marke fur "Einzelhandelsdienstleistungen” (in Klasse 35 der
Klasseneinteilung) darf nach Ansicht des Senats keinesfalls zu einer
unkontrollierten Erweiterung des Markenschutzes fihren, der sowohl alle vom
Einzelhandler im Gesamtzusammenhang seiner wirtschaftlichen Betatigung
erbrachten Leistungen als auch alle im Einzelhandel vertriebenen Waren und
damit einen Bereich umfal3t, fir den ansonsten die Eintragung und Benutzung von
Marken fur eine Vielzahl einzelner Waren- und Dienstleistungsklassen erforderlich
ware. Insoweit kommt nach Ansicht des Senats eine Eintragung von Marken flr
die Dienstleistungen eines Einzelhandlers nur in Betracht, sofern eine praktikable
Bestimmung des Gegenstands dieses Markenschutzes gewahrleistet ist (s dazu
die zweite Frage). Diese Begrenzung muf3 auch bei der Beurteilung des
Verteidigungsbereichs einer fir derartige Dienstleistungen eingetragenen Marke
beriicksichtigt werden, was insbesondere die Problematik der Ahnlichkeit der
fraglichen Dienstleistung mit den im Einzelhandel vertriebenen Waren sowie
weiteren im Zusammenhang mit dem Warenvertrieb erbrachten selbstandigen

Leistungen betrifft (s dazu die dritte Frage).

3. Zur zweiten Frage: Notwendigkeit einer inhaltlichen Konkretisierung

der Dienstleistung eines Einzelh&ndlers
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3.1. Grundsatzliches Erfordernis der Bestimmtheit des Markenschutzes
zur Erfillung der Herkunftsfunktion im Sinne von Art 2 der Richtlinie

Die Frage, ob ein Markenschutz fur die Dienstleistungen eines Einzelhandlers
eroffnet werden soll, beinhaltet zwangslaufig die weitere Frage nach dem
Gegenstand des beantragten und erteilten Schutzes. Nach der Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Européaischen Gemeinschaften besteht die hauptsachliche
Funktion der Marke im Sinne von Art 2 der Richtlinie darin, dem Verbraucher die
Ursprungsidentitdit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu
garantieren, indem sie ihm ermdglicht, die Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von denen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden (vgl zB
EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 - Nr 22, 23 - "Bravo"; GRUR 2002, 804, 806 - Nr
30 - "Philips"). Nur soweit ein Zeichen eine solche Herkunftsfunktion zu erftllen
vermag, darf es der freien Verwendbarkeit entzogen werden und Gegenstand
eines Monopolrechts werden. Dieser Funktion kann eine Marke nur entsprechen,
wenn der Gegenstand des markenrechtlichen Schutzes hinreichend deutlich
bestimmt ist. Da das Markenrecht ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines
unverfalschten Wettbewerbs ist (vgl EuUGH GRUR 2001, 1148, 1149 - Nr 21 -
"Bravo"), mussen im Interesse eines freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs
Inhalt und Grenzen des Ausschlie3lichkeitsrechts fir den Markeninhaber und
etwaige Mitbewerber eindeutig erkennbar sein. Das gilt vor allem fur registrierte
Rechte, deren Umfang sich zweifelsfrei aus dem Register ergeben muf3, zumal die
Verletzung registrierter Marken nach der Richtlinie schwerwiegende rechtliche

Konsequenzen nach sich ziehen kann.

3.2. Erfordernis einer inhaltlichen Begrenzung des Begriffs der
Dienstleistungen eines Einzelhandlers bereits bei der Eintragung von

Marken

3.2.1. Allgemeine Begriffe wie "Einzelhandelsdienstleistungen”, "Einzelhandel

mit Waren", "Dienstleistungen eines Kaufhauses" usw gentgen nach Ansicht des
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Senats diesem Gebot der Bestimmtheit von Ausschlie3lichkeitsrechten nicht, da
sie eine hinreichende Abgrenzung des Schutzgegenstands der Marke nicht
ermoglichen. Hierbei ist zu bericksichtigen, daf3 im Zusammenhang mit dem
Einzelhandel haufig ein breites Spektrum von Téatigkeiten ausgeubt wird, das zB
auch Vermittlung von Kreditvertragen, Verpackung und Lagerung von Waren,
Transport usw umfassen kann. Insoweit ist die erforderliche Unterscheidung der
Tatigkeit eines Einzelhandlers gegentber dem Betatigungsfeld anderer, rechtlich
und wirtschaftlich selbstandiger Unternehmen - wie zB Banken, Reisebiros,
Dekorateuren, Malern, Raumpflegeunternehmen, Installateuren, Speditionen,
Gaststatten usw — nicht von vorneherein gewéhrleistet. Zwar enthalt die
Klasseneinteilung nach dem NKA mehrere breit gefal3te und umfangreiche
Dienstleistungsbegriffe. Die rechtliche Problematik des Begriffs
"Einzelhandelsdienstleistung” liegt aber nicht nur in der Breite des betreffenden
Betatigungsfeldes, sondern vor allem darin, dal3 dieser Begriff inhaltlich
unbestimmt und gegeniber anderen Dienstleistungen nicht hinreichend
abgrenzbar ist. Das gilt um so mehr, als die betreffenden Leistungen als solche
haufig fur den Kunden nicht hinreichend eindeutig als eigenstandige

Dienstleistungen in Erscheinung treten.

3.2.2. Beschrankungen lediglich auf den Bereich der jeweils vertriebenen Waren
(wie etwa im vorliegenden Fall "Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel sowie andere
Verbrauchsguter fur den Do-it-your-self-Bereich™) sind nach Ansicht des Senats in
diesem Zusammenhang unbehelflich, weil sie die Unbestimmtheit der Angabe
"Einzelhandel” in dem jeweiligen Einzelbereich nicht beseitigen. So a3t auch eine
Angabe "Einzelhandel mit Bauwaren" offen, welche Uber den bloRen Verkauf

dieser Waren hinausgehende Dienstleistungen davon umfal3t sein kénnen.

3.2.3. Entsprechende Bedenken bestehen gegen Prazisierungen, die sich auf die
Art der Vertriebsstatte (zB Kaufhaus, Supermarkt usw) beziehen. Erstens sind
auch diese Begriffe wegen der grof3en Vielzahl unterschiedlicher Dienstleistungen,

die in solchen Vertriebsstatten erbracht werden kdnnen, nicht hinreichend
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bestimmbar. Zweitens beschrankt sich der Unterschied in der Gro3e und in der
organisatorischen  Struktur zwischen einzelnen Erbringungsstatten der
Dienstleistung von Einzelhandlern haufig darauf, ob dieselben Leistungen durch
betriebsinterne Mitarbeiter oder durch aul3enstehende selbstéandige Dritte erbracht
werden. Abgesehen davon, dal solche Auslagerungen je nach Wirtschaftslage
laufend erfolgen und wieder rickgangig gemacht werden kénnen, wird dadurch
der Charakter der jeweiligen Dienstleistung in keiner Weise veréandert,

insbesondere fur die markenrechtliche Beurteilung nicht konkreter bestimmt.

3.2.4. Vielmehr halt der Senat in Ubereinstimmung mit der Spruchpraxis mehrerer
europadischer Staaten inhaltliche Begrenzungen des beanspruchten
Markenschutzes fur unverzichtbar. Ausgehend von der bereits oben angefiihrten
erlauternden Anmerkung zu Klasse 35 der Klasseneinteilung des NKA und in
Abgrenzung zu weiteren selbstandigen Dienstleistungen (anderer Klassen)
kommen insoweit nur Formulierungen in Betracht, die das Zusammenstellen von
Waren verschiedener betrieblicher Herkunft (ausgenommen deren Transport) fir

Dritte zur Ermdglichung oder Erleichterung des Erwerbs dieser Waren beinhalten.

3.3. Erfordernis einer inhaltlichen Begrenzung des Begriffs der
Dienstleistungen eines  Einzelhédndlers als Voraussetzung einer

sachgerechten Bestimmung des Schutzumfangs im Kollisionsfall

Die oben (unter 3.2.) ertrterte Notwendigkeit einer inhaltlichen Begrenzung des
Begriffs der Dienstleistungen eines Einzelhandlers bei der Eintragung von Marken
ergibt sich in noch starkerem MalRRe bei der in nachfolgenden Kollisionsverfahren
vorzunehmenden Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr in Art 4 Abs 1
Buchstabe b und Art 5 Abs 1 Buchstabe b der Richtlinie. Eine fir den Begriff
"Einzelhandel mit Waren" eingetragene Marke kénnte namlich zu einem praktisch
unidbersehbaren Monopol fir alle etwa im Geschéaftsbereich eines
GroRRkaufhauses oder einer Uberregionalen Handelskette erbrachten Leistungen

und gegebenenfalls dabei verwendeten oder vertriebenen Waren fihren. Ein
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solcher uniiberschaubarer Schutzbereich einer Marke ist nach Ansicht des Senats
nicht nur unter dem Gesichtspunkt seiner Unbestimmtheit und Unkalkulierbarkeit
ungerechtfertigt, sondern bericksichtigt auch die Belange des freien Wettbewerbs

nicht in angemessener Weise.

4. Zur dritten Frage: Bewertung einer Marke fur Dienstleistungen eines
Einzelhandlers bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren oder

Dienstleistungen

4.1. Notwendigkeit einer Begrenzung des Bereichs der Ahnlichkeit von

Waren oder Dienstleistungen

4.1.1. Auch eine angemessene inhaltliche Konkretisierung des Begriffs der
Dienstleistungen eines Einzelhandlers im Eintragungsverfahren wirde sich
letztlich als unzureichend erweisen, wenn in nachfolgenden Kollisionsverfahren
solchen Dienstleistungsmarken durch eine weite Auslegung des Begriffs der
Ahnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen (Art 4 Abs 1 Buchstabe b und Art 5
Abs 1 Buchstabe b der Richtlinie) ein unkontrollierbarer Schutzbereich

zugesprochen werden muf3te.

4.1.2. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europaischen
Gemeinschaften kommt es fiir die Beurteilung der Ahnlichkeit von Waren oder
Dienstleistungen im Sinne von Art 4 Abs 1 Buchstabe b und Art 5 Abs 1
Buchstabe b der Richtlinie grundsatzlich darauf an, ob in Bertcksichtigung aller fur
die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Umstédnde die beteiligten
Verkehrskreise der Auffassung sein koénnen, die beiderseitigen Waren oder
Dienstleistungen unterlagen der Kontrolle desselben Unternehmens (vgl EuGH
GRUR 1998, 922, 924 - Nr 28 - "Canon"; GRUR 2002, 804, 806 - Nr 30 -
"Philips"). Zu den insoweit maflgeblichen Faktoren zahlen insbesondere Art,

Verwendungszweck und Nutzung sowie eine mogliche Eigenart als miteinander
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konkurrierende oder einander erganzende Waren oder Dienstleistungen (vgl
EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Nr 23 - "Canon").

Diese sehr weit gehaltene Definition der Ahnlichkeit, die eine gemeinsame
Qualitatskontrolle im Bereich funktionell zusammenhangender Waren oder
Dienstleistungen fiur ausreichend erachtet, bedarf nach Ansicht des Senats im
Bereich des Einzelhandels mit Waren einer engen Auslegung. Die durch einen
Einzelhdndler mdglicherweise ausgeibte wirtschaftliche und rechtliche Kontrolle
Uber die jeweils vertriebenen Waren (zB in Form von Qualitatskontrollen) sowie
Uber zahlreiche im Zusammenhang mit dem Einzelhandel erbrachte Leistungen
darf nach Ansicht des Senats nicht dazu fihren, daf} alle diese Waren und
Leistungen als &hnlich mit den Dienstleistungen eines Einzelhdndlers zu

behandeln sind.

4.2. Dienstleistungen eines Einzelhéndlers und sonstige Dienstleistungen

Die erforderliche Beschrankung der Ahnlichkeit gilt zunachst fir die im
Gesamtzusammenhang mit dem Einzelhandel erbrachten Dienstleistungen. Da —
wie bereits unter 2.2.3. ausgefihrt — die Dienstleistung eines Einzelhandlers nicht
alle  moglicherweise aus Anlal des Warenvertriebs erbrachten weiteren
selbstandigen Leistungen abdeckt, missen zu deren markenrechtlichen
Absicherung die entsprechenden zusatzlichen Dienstleistungsmarken angemeldet
werden. So stellen etwa die von einem Grol3kaufhaus im Zusammenhang mit dem
Vertrieb von Waren angebotenen Finanzdienstleistungen, Wartungs- oder
Versicherungsvertrage, Verkostigungen usw keine Dienstleistungen eines
Einzelhandlers (im Sinne der Klasse 35 der Klasseneinteilung) dar, sondern sind
als gesonderte  Dienstleistungen im  Bereich  "Finanzwesen"  und
"Versicherungswesen" (jeweils Klasse 36), "Reparaturwesen” (Klasse 37) oder
"Verpflegung von Gasten" (Klasse 43) zu bewerten, fur die ein eigenstandiger
Markenschutz in Betracht kommt. Diese notwendige Trennung der lediglich in

Verbindung mit dem Einzelhandel erbrachten unterschiedlichen Leistungen wirde
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illusorisch, wenn sich der Schutz einer fur die Dienstleistungen eines
Einzelhandlers eingetragenen Marke im Wege der Ahnlichkeit gleichwohl auf alle
Im weiteren Zusammenhang mit dem Warenvertrieb erbrachten Dienstleistungen

erstrecken wiirde.

4.3. Dienstleistungen eines Einzelhandlers und vertriebene Waren

4.3.1. Bei dem Vergleich von Waren und Dienstleistungen geht die deutsche
Spruchpraxis grundsatzlich davon aus, dal3 Dienstleistungen mit den zu ihrer
Erbringung verwendeten Waren und den durch sie erzielten Ergebnissen (soweit
sie Waren hervorbringen) nicht ohne weiteres ahnlich sind. Der Eindruck einer die
Ahnlichkeit begriindenden gemeinsamen betrieblichen Kontrolle wird jedoch dann
angenommen, wenn Dienstleistungsunternehmen sich selbstéandig mit der
Herstellung bzw dem Vertrieb von Waren befassen oder Warenhersteller bzw —
handler sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbstandig
betatigen (vgl zB BGH GRUR 1999, 731, 733 "Canon II"). So wird zB die
Ahnlichkeit der Dienstleistung "Verpflegung von Gasten" mit den Waren
"alkoholische Getranke" bejaht, da diese Waren entweder bereits in den
Herstellungsbetrieben zum unmittelbaren Genufl3 angeboten oder von Gaststéatten
nicht nur im Rahmen der Bewirtung ausgeschenkt, sondern auch im
"Stralenverkauf' vertrieben werden (vgl BGH GRUR 1999, 586, 587 "White
LION"; GRUR 2000, 883, 884 "PAPPAGALLQO").

4.3.2. Wenn diese allgemeinen Grundsatze, insbesondere die Mal3geblichkeit der
gemeinsamen Qualitatskontrolle, im Verhaltnis der Dienstleistungen eines
Einzelhdndlers zu den von diesem vertriebenen Waren herangezogen werden,
ergibt sich die Gefahr eines unkontrollierbaren Ahnlichkeitsbereichs der fiir
Dienstleistungen eines Einzelhdndlers eingetragenen Marke, welcher
grundsatzlich alle im Einzelhandel vertriebenen Waren umfassen kénnte. Da
zahlreiche Handelsunternehmen auch eine betriebliche Kontrolle der von ihnen

verkauften Waren vornehmen, konnte sich der Schutzbereich ihrer
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Dienstleistungsmarke auf praktisch samtliche vom Einzelhandel betroffenen
Waren und damit auf einen Bereich erstrecken, fir den ansonsten der Erwerb von
Warenmarken flr eine Vielzahl einzelner Waren sowie die jeweils

funktionsgeméaRe Benutzung dieser Marken erforderlich ware.

In Ubereinstimmung mit der Spruchpraxis verschiedener europaischer Staaten
sowie Stimmen in der Literatur (vgl zB Grabrucker, GRUR 2001, 623, 627 ff) ist
der Senat der Ansicht, daR ein solcher unkontrollierter Ahnlichkeitsbereich
ungerechtfertigt ist. Trotz moglicher tatsachlicher Uberschneidungen muf eine
rechtliche Unterscheidung zwischen den Dienstleistungen eines Einzelhéandlers
und den beim Einzelhandel vertriebenen Waren gewahrleistet bleiben. Wer Waren
verkauft, tritt mit dieser Betatigung in Wettbewerb zu Warenherstellern und kann
insoweit nur den Schutz einer fir die jeweiligen Waren angemeldeten
Warenmarke erlangen. Das betrifft auch speziell fir bestimmte Handelsketten
hergestellte Waren, die unter einer entsprechenden Handelsmarke vertrieben
werden konnen. Die Berechtigung eines zusatzlichen Markenschutzes fur die
Dienstleistungen eines Einzelhandlers kann nur in dem Bereich bestehen, in dem
der Einzelh&ndler mit anderen Einzelhandlern — nicht mit Warenherstellern -
konkurriert. Bezuglich der von ihm vertriebenen Waren selbst steht dem
Einzelhandler dagegen der Schutz entsprechender Warenmarken offen, ohne dafi3
er auf den zusatzlichen Schutz einer Dienstleistungsmarke fir den Einzelhandel
mit Waren angewiesen ist. Insoweit besteht keine Rechtfertigung dafur, den
Schutzbereich einer fur die Dienstleistungen eines Einzelhandlers eingetragenen
Marke dadurch auch auf die vertriebenen Waren zu erstrecken, dal3 eine
Ahnlichkeit im Sinne von Art 4 Abs 1 Buchstabe b und Art 5 Abs 1 Buchstabe b
der Richtlinie bejaht wird.

Dr. Strobele Dr. Hacker Guth
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