BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 22/06 Verkindet am
22. Januar 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 398 45 319

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 22. Januar 2008 unter Mitwirkung des Richters Knoll
als Vorsitzender und der Richter Bender und Kétker

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 45 319

FORMICA

fur

chemische Erzeugnisse fur die Wasser- und Abwasserbehand-

lung; chemische Erzeugnisse fiur den Umweltschutz; technische

Beratung fur die vorgenannten Erzeugnisse

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 884 517

FORMICA



far

gezogene, gegossene und stranggepresste Platten, Profile, Be-
schlage und Rohre aus unedlen Metallen, Legierungen davon,
Kunststoff oder Metall-Kunststoffverbundmaterial, teilweise bear-
beitete unedle Metalle und deren Legierungen zur Verwendung fur
sich oder in Verbindung mit Kunststoff zur Weiterverarbeitung so-
wie in der Bau- und Mobelindustrie und fur Dekorationszwecke;
Kunstharze und synthetische Harze, Kunststoffe im Rohzustand;
Kunststoffe in Form von Halbfabrikaten; Isoliermittel; Waren aus
Kunststoffen, soweit in Klassen 17, 19, 20 enthalten, Mobel und
Teile von Mobeln, die aus oder mit Kunststoff hergestellte Teile
enthalten; nichtmetallische Baumaterialien und Konstruktionsteile
von transportablen Hausern, auch in Verbindung oder beschichtet
mit Kunststoff

und der Gemeinschaftsmarke (Wortmarke) 132 696

far

FORMICA

Klasse 17: dekorative Kunststofflaminate und festes Oberflachen-
material in Form von Platten, vorwiegend aus Kunststoff, zur Ver-
wendung bei der Herstellung von Tresenoberflachen, Frisiertisch-
oberflachen, Tischoberflachen, Spllbecken, Badewannen, Wand-

paneelen, Fullbdden und Mébeln;



Klasse 19: Baumaterial, namlich Kunststofflaminate in Folienform
und festes Oberflachenmaterial, vorwiegend aus Kunststoff, in
Form von Platten und konkav geformten Teilen zur Verwendung

im Bauwesen;

Klasse 20: Kunststofflaminat, verkauft als Hauptkomponente von
Mobeln.

Mit Beschlissen vom 26. September 2003 und vom 27. April 2005, letzterer im
Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle fir Klasse 1 des Deutschen Patent-
und Markenamts die Widerspriche zurickgewiesen. Die Widerspriiche seien un-
begriindet. Dies gelte fir die Widerspruchsmarke 884 517 schon deshalb, weil die
Widersprechende auf die zulassige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin
die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Die
Glaubhaftmachung der Benutzung scheitere schon daran, dass die in der vorge-
legten eidesstattlichen Erklarung versicherten Umsatzzahlen nicht nach einzelnen
Produkten differenziert worden seien. Es sei nicht nachvollziehbar, ob und in wel-
cher Hohe Umsatze fir die einzelnen Waren erzielt worden seien. Die Umsatze
missten aber konkret aufgeschlisselt werden, da eine Marke fir die Waren be-

nutzt werden musse, fur die sie eingetragen sei.

Hinsichtlich der weiteren Widerspruchsmarke, der Gemeinschaftsmarke 132 696,
liege keine Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen vor. Zwi-
schen den Waren "chemische Erzeugnisse fir die Wasser- und Abwasserbe-
handlung” der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke seien
weder nach der stofflichen Zusammensetzung, dem Anwendungszweck noch
nach der betrieblichen Herkunft Ubereinstimmungen festzustellen. Ebenso wiesen
die fur die angegriffene Marke eingetragenen Waren "chemische Erzeugnisse fur
den Umweltschutz" gegeniiber den Waren der Widerspruchsmarke einen deutlich
unterschiedlichen Zweck auf. Die Waren der angegriffenen Marke dienten dem

Umweltschutz, wahrend die Widerspruchswaren Bau- und Innenausstattungs-



zwecken dienten. Demgegeniiber konnten stoffliche Ubereinstimmungen, z. B.
Kunststoff, keine Ahnlichkeit begriinden, da vollig unterschiedliche Waren aus die-
sem Material bestiinden. Zudem richteten sich die beiderseitigen Waren an unter-
schiedliche Abnehmer, namlich auf Seiten der jingeren Marke an Unternehmen,
die im Bereich des Recycling und Umweltschutzes tatig seien, im Bereich der Wi-

derspruchsmarke an Bau- und Ausbaufirmen.

Selbst wenn man unterstelle, dass die Waren der angegriffenen Marke zur Her-
stellung der Waren der Widerspruchsmarke verwendet wirden, so liege keine
Ahnlichkeit vor, da eine Ahnlichkeit von Endprodukten mit ihren Rohstoffen nur
dann angenommen werde, wenn der Rohstoff entscheidend fur die Qualitat und
Wertschatzung des Endprodukts sei. Die Wertschatzung der Waren der Wider-
spruchsmarke werde jedoch nicht wesentlich dadurch bestimmt, dass die Waren
fur den Umweltschutz seien. Die Zwecksetzung bei der Herstellung der Waren der
Widerspruchsmarke sei auf das Produkt gerichtet, wahrend die umweltfreundliche
Herstellung nur ein Nebeneffekt sei. Dementsprechend bestehe auch keine Ahn-
lichkeit der Dienstleistungen der angegriffenen Marke "technische Beratung fur die
vorgenannten Erzeugnisse” mit den Waren der Widerspruchsmarke. Die Erwa-
gung der Widersprechenden, dass die Waren der Widerspruchsmarke umwelt-
freundlich entsorgt werden mussten und deshalb mit der Beratungsdienstleistung
der jungeren Marke &hnlich seien, sei zu weit gehend, um eine markenrechtliche
Ahnlichkeit zu begriinden. Eine solche Erwagung wiirde zu einer nicht gerechtfer-
tigten Ahnlichkeit samtlicher zu entsorgenden Waren mit dieser Beratungsdienst-
leistung filhren. Mangels jeglicher Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren und
Dienstleistungen sei somit selbst bei einer Identitat der Marken keine Verwechs-

lungsgefahr zu beflirchten.

Hiergegen wenden sich die Widersprechenden mit der Beschwerde. Nach ihrer
Auffassung ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 884 517
jedenfalls mit den in der mindlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen fur sol-

che Schichtstoffe und Oberflachenmaterialien als Vorprodukt bzw. Zwischen- oder



Halbzeug glaubhaft gemacht worden, wie sie in den von ihnen ebenfalls einge-
reichten Ausziigen aus Rompp Chemie Lexikon und Webster's New Universal
Unabridged Dictionary unter dem Stichwort "Formica" erlautert seien. Die Produkte
seien unter die eingetragenen Begriffe "Kunststoffe oder Metall-Kunststoffver-

bundmaterial" und "Kunststoffe in Form von Halbfabrikaten" zu subsumieren.

Die Markenstelle habe die beanspruchten Waren der beiderseitigen Marken nicht
objektiv untersucht, sondern irrige Vorstellungen tber die Natur und die Abneh-
merkreise der Waren der angegriffenen Marke entwickelt. Nach ihrem Unterneh-
mensprofil stelle die Inhaberin der angegriffenen Marke im Sinne einer Kreislauf-
wirtschaft eine wachsende Zahl von Produkten aus Sekundarrohstoffen her, ins-
besondere Kunststoffe, Baustoffe, Chemikalien und Komposte. Dies sei ein star-
kes Indiz dafur, was unter den fur sie eingetragenen Waren "chemische Erzeug-
nisse fur den Umweltschutz" zu verstehen sei. Bei diesen Waren sei jedenfalls
davon auszugehen, dass sie auch Mittel zum Aufbereiten von Kunststoff, Rauch-
gas, Papier und Holzabféallen umfassten, die mit derartigen Sekundéar-Rohstoffen

und Erzeugnissen partiell stoffgleich seien.

So benutze die Markeninhaberin etwa chemische Erzeugnisse zur Herstellung von
Recyclingprodukten wie Melaminharze zur Verbackung von Holzschnitzeln oder
Calciumsulfat-Bindemittel, mit denen bei der Rauchgasentschwefelung Material fur
Gipsplatten hergestellt wirden. Da aufbereitete "Abfallwertstoffe” regelméaliiig als
Baustoffe, Dicht- und Fullstoffe verkauft und in Schichtstoffplatten wieder einge-
setzt wirden, lage eine teilweise ldentitat der Waren vor, zumindest aber eine
Ahnlichkeit von Endprodukt und Ausgangsstoff, da besonders bei Bau- und Plat-
tenwerkstoffen der Rohstoff entscheidend fur die Qualitat und Wertschatzung des

Endprodukts sei.



Hinzu komme, dass die Formulierung "chemische Erzeugnisse fur den Umwelt-
schutz" dahingehend subjektive Wertungen umfasse, dass die eigenen Produkte
umweltfreundlich seien und dem Umweltschutz dienten, egal was letztlich das
stoffliche Erzeugnis sei. Wegen der Unbestimmtheit dieser Formulierung kénne
nicht von einer objektiven Zweckbestimmung ausgegangen werden, so dass unter
Bertcksichtigung des Verkehrsverstandnisses alle moglichen Bedeutungen zu
bertcksichtigen seien. Der Verkehr werde unter die "chemischen Erzeugnissen fur
den Umweltschutz" auch chemische Zwischenprodukte wie Schichtstoffmaterialien
aus Sekundarrohstoffen subsumieren. Auch zu den Beratungsdienstleistungen der
angegriffenen Marke, bei denen es sich um Hilfsdienstleistungen ihrer chemischen

Erzeugnisse handele, bestehe Ahnlichkeit.

Selbst bei einem geringen Grad an Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren sei ange-
sichts der Identitdt der Marken eine Verwechslungsgefahr gegeben. Zudem liege
eine assoziative Verwechslungsgefahr vor. Nachdem gerade Schichtstoffplatten
und Baustoffe heutzutage in grolem Umfang aus Sekundarrohstoffen und Re-
cyclingsmaterialien hergestellt wirden, werde der Verkehr annehmen, die Wider-
sprechende werde nunmehr auch derartige Erzeugnisse herstellen und sich auf
diesem Gebiet betatigen. Angesichts der Markenidentitat sei deshalb auch hin-

sichtlich der Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zu befurchten.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 1 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 26. September 2003 und vom

27. April 2005 aufzuheben und die angegriffene Marke zu l6schen.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht

geaul3ert und ist auch zur mandlichen Verhandlung nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassig eingelegten Beschwerden der Widersprechenden sind nicht begrin-
det. Die Markenstelle hat die Widerspriche zu Recht zurlckgewiesen, da zwi-
schen den Marken keine Gefahr von Verwechslungen besteht.

1. Der Widerspruch aus der Marke 884517 ist unbegrindet. Eine
Verwechslungsgefahr i. S.d. 89 Abs.1 Nr.2 MarkenG kann nicht festgestellt
werden. Soweit auf Seiten der Widerspruchsmarke Waren als rechtserhaltend be-
nutzt zugrunde gelegt werden konnen (8§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), fehlt es an
jeglicher rechtlich erheblicher Ahnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen der
angegriffenen Marke, so dass eine Verwechslungsgefahr schon aus diesem
Grunde ausscheidet.

Der Senat geht zugunsten der Widersprechenden davon aus, dass die Marke
884 517 fur bestimmte Schichtstoffe und Oberflichenmaterialien rechtserhaltend
benutzt worden ist, die unter die fir sie eingetragenen Warenbegriffe "Kunststoff
oder Metall-Kunststoffverbundmaterial” und "Kunststoffe in Form von Halbfabrika-

ten" subsumiert werden kdnnen.

In der dazu vorgelegten eidesstattlichen Versicherung eines leitenden Mitarbeiters
aus dem Vertriebsbereich eines Konzernunternehmens der Widersprechenden
wird unter Angabe von Umsatzzahlen die Benutzung der Marke flr bestimmte
Schichtstoffe in der Zeit von 1993 bis 2007 versichert. Ergdnzend dazu sind ein

Handbuch ("Formica Schichtstoff — Das Handbuch"), Prospekte und verschiedene



Produktmuster eingereicht worden. Es kann dahingestellt bleiben, ob diese
Glaubhaftmachungsmittel fir sich oder in Verbindung mit den bereits im Verfahren
vor der Markenstelle eingereichten Unterlagen nach Art und Inhalt den Anforde-
rungen an die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung genigen.
Ebenso kann offen bleiben, ob sich die Nichtbenutzungseinrede neben der Alter-
native des 8 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG auch auf den Zeitraum nach § 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG bezieht. Nach dem Inhalt der Glaubhaftmachungsunterlagen wird
die Widerspruchsmarke jedenfalls nur fur Schichtstoffe und Oberflachenmateria-
lien benutzt, und zwar fir solche, die zur Verwendung im Innenausbau, fur Mébel

und Sanitareinrichtungen u. A. bestimmt sind.

Auch wenn im Wege der Integration allgemein im Bauwesen verwendete Schicht-
stoffe und Oberflachenmaterialien zugrunde gelegt werden kénnen, sind diese
Waren dennoch nicht mit den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen
Marke ahnlich. Dies ist offensichtlich, soweit es um die fir die jingere Marke ein-
getragenen chemischen Erzeugnisse fur die Wasser- und Abwasserbehandlung
geht. Derartige Waren, wie chemische lonentauscher, Schlackenbildner, Olbinde-
mittel, Mittel zum Ausfallen geloster Stoffe, Filterstoffe u. A. weisen sowohl nach
ihrem Zweck, insbesondere ihrem Einsatzgebiet, wie auch nach ihrer stofflichen
Beschaffenheit, den Vertriebswegen und den Abnehmerkreisen erkennbar keine
Berthrungspunkte zu Schichtstoffen und Oberflachenmaterialien auf, die im Bau,
insbesondere im Innenausbau oder bei der Herstellung von Mdbeln oder Sanitar-
einrichtungen Verwendung finden. Es sind auch keine gemeinsamen Herstel-
lungsbetriebe bekannt. Eine Berihrung beider Warenarten erscheint allenfalls da-
hingehend denkbar, dass die von der Widersprechenden benutzten Materialien,
soweit sie z. B. als Abfallstoffe ins Abwasser gelangen, bei der Abwasserbehand-
lung ausgefiltert werden mussen, was allerdings umso mehr gegen eine auch nur

geringe Ahnlichkeit der Waren spricht.
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Auch hinsichtlich der fur die jungere Marke weiter eingetragenen Waren "chemi-
sche Erzeugnisse fur den Umweltschutz" kann eine auch nur geringe Warenahn-
lichkeit nicht festgestellt werden. Dabei vermag der Senat der von der Widerspre-
chenden geéauf3erten Ansicht nicht zu folgen, dass die Formulierung "chemische
Erzeugnisse fur den Umweltschutz" keine objektive Zweckbestimmung aufweise
und im Grunde nur eine Umschreibung fur "umweltfreundlich" oder "umweltfreund-
lich einsetzbar" sei. Mit der Formulierung "... fir den Umweltschutz" wird vielmehr
zum Ausdruck gebracht, dass die chemischen Erzeugnisse gezielt dem Umwelt-
schutz zu dienen haben, ihr (Haupt-) Zweck also die Erhaltung oder Verbesserung
der Umwelt ist. Dementsprechend kann hinsichtlich des Verwendungszwecks der
beiderseitigen Waren (Umweltschutz gegeniiber Bau, Mobelherstellung u. A.)
keine Gemeinsamkeit festgestellt werden. Auch soweit verschiedene chemische
Erzeugnisse fur den Umweltschutz zugleich der Herstellung von Sekundar-Roh-
stoffen dienen, evt. sogar der Herstellung von Kunst- und Baustoffen, liegt immer
noch keine gemeinsame Zweckrichtung vor, da die (benutzten) Waren der Wider-
spruchsmarke eben nicht der Kunststoff- oder Baustoffherstellung dienen, sondern
allenfalls bereits verarbeitete, spezielle Kunst- und Baustoffe sind. Zwischen den
beiderseitigen Waren wuirde selbst in diesem Falle noch mindestens ein komplet-
ter Fertigungsschritt liegen.

Dementsprechend kann eine Ahnlichkeit der Waren auch nicht allein aufgrund des
Umstandes festgestellt werden, dass sowohl die Schichtstoffe und Oberflachen-
materialien der Widersprechenden als auch bestimmte chemische Erzeugnisse fur
den Umweltschutz (etwa Melaminharze zur Verbackung von Holzschnitzeln) auf
Harzen basieren. Fur Schichtstoffe bzw. Oberflachenmaterialien sind Harze nur
ein Ausgangsstoff. Laut Rompp Chemie Lexikon handelt es sich bei den "For-
mica"-Produkten der Widersprechenden um dekorative Schichtstoffplatten und
Verbundelemente aus Phenolharz-impréagnierten Fillbogen und Deckblattern auf
Melamin-Grundlage (&hnlich Webster’s New Universal Unabridged Dictionary: "a
laminated, heat-resistant thermosetting plastic used for table and sink tops"; vgl. a.

Benutzungsunterlage "Formica Schichtstoff - Das Handbuch", S. 93, 126: "For-
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mica Schichtstoffe bestehen aus Schichten speziell ausgewahlten Papiers (S. 126:
"... Kraftpapiers und bedrucktem Dekorpapier ..."), die mit warmehartenden syn-
thetischen Harzen impréagniert und unter Hitze und sehr hohem Druck verpresst
werden."). Um die Produkte der Widersprechenden herzustellen und dabei insbe-
sondere die fur Oberflachenprodukte bendétigte Form und die Materialeigenschaf-
ten (z. B. Festigkeit, Bestandigkeit, Pflegeleichtigkeit, Optik, Haptik) zu erzielen,
sind also weitere Herstellungs- bzw. Produktionsschritte erforderlich. Daher kann
gerade nicht davon ausgegangen werden, dass die Schichtstoffe bzw. Oberfla-
chenmaterialien der Widersprechenden ohne erheblichen Aufwand und ohne Zu-
hilfenahme weiterer fremder Substanzen aus Harz gewonnen werden kénnen,
was ungeachtet der Beschaffenheit der fir den Umweltschutz geeigneten Harze
ein Anhaltspunkt dafiir gewesen wére, ausnahmsweise eine Ahnlichkeit zwischen
Melaminharz als Rohstoff und den Waren der Widersprechenden als Halbfabrikat

anzunehmen (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., 8 9, Rdn. 80).

Noch weniger erscheint eine Ahnlichkeit mit anderweitigen, nicht auf Harz basie-
renden chemischen Erzeugnissen fir den Umweltschutz denkbar. Dies gilt auch,
soweit etwa mit Hilfe von Calciumsulfat als Bindemittel Sekundar-Rohstoffe ge-
wonnen werden, die als Baumaterial Verwendung finden kénnen. Solche Sekun-
dar-Rohstoffe sind erst das (Abfall-)Produkt der chemischen Erzeugnisse fur den
Umweltschutz und bedirfen zumeist auch noch selbst der weiteren Verarbeitung,
um Uberhaupt als Baumaterial einsetzbar zu sein (z. B. Verpressung zu Gipsplat-
ten). Weitere Anhaltspunkte fir eine auch nur geringe Ahnlichkeit der beiderseiti-
gen Waren sind nicht erkennbar.

Erst recht kann nach alledem keine Ahnlichkeit der benutzten Waren der Wider-
sprechenden mit der weiter fur die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleis-
tung "technische Beratung fiir die vorgenannten Erzeugnisse” festgestellt werden.
Neben der unterschiedlichen Zweckrichtung von Oberflachenprodukten und che-
mischen Erzeugnissen fir die Wasser- und Abwasserbehandlung sowie fir den

Umweltschutz kommt hier auch noch die grundlegende Abweichung zwischen der
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Erbringung einer unkdrperlichen Dienstleistung und der Herstellung einer korperli-
chen Ware hinzu. Daher kann hier noch weniger als bei den Waren der angegrif-
fenen Marke davon ausgegangen werden, dass die beiderseitigen Waren und
Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen oder zumindest der

Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen.

Mangels rechtserheblicher Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen konnte
keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden, so dass der Widerspruch aus der
Marke 884 517 und damit auch die Beschwerde aus dieser Marke unbegriindet

waren.

2. Dies gilt ebenso fir den Widerspruch und die Beschwerde aus der Gemein-
schaftsmarke 132 696. Diese Widerspruchsmarke ist fur Kunststofflaminate und
festes Oberflachenmaterial eingetragen, wobei die Materialien im Warenverzeich-
nis ausdrucklich als zur Verwendung im Bauwesen oder im Mdbelbau definiert
sind. Es handelt sich damit letztlich um eben solche Waren, wie sie fur die Wider-
spruchsmarke 884 517 als rechtserhaltend benutzt zugrunde gelegt worden sind.
Daher kann insoweit vollumfanglich auf die Ausfihrungen zu Ziff. 1 verwiesen

werden.

Knoll Bender Katker

Cl



