26 W (pat) 37/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 304 72 441

BPatG 152
08.05



hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 17. Marz 2010 durch den Vorsitzenden

Dr. Fuchs-Wissemann sowie die Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-
schlusse der Markenstelle fur Klasse 37 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 5. November 2006 und
21. Februar 2008 teilweise aufgehoben, soweit der Wider-

spruch in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

.Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauten (nicht
aus Metall);

Klasse 37: Bauwesen;

Klasse 42: Dienstleistungen von Architekten, Ingenieuren,
technische Projektplanungen, Konstruktions-
planungen; Bauberatung; technische Bau-

betreuung*

der angegriffenen Marke zuriickgewiesen worden ist.

Die L6schung der Marke 304 72 441 fiur die unter Ziffer 1
aufgefuhrten Waren und Dienstleistungen wird angeordnet.

Im Gbrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zu-

rickgewiesen.

Richter



Grinde

Gegen die Eintragung der Marke 304 72 441

BOMUS

MASSIVHAUS

fur die Waren und Dienstleistungen

»,19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauten (nicht aus Metall);

37:

42:

transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmaler (nicht aus Me-
tall);

Bauwesen; Auskinfte zu Bauangelegenheiten; Leitung von
Bauarbeiten; Errichtung von Wohn- und anderen Bauten;
Dienstleistungen von Architekten, Innenarchitekten, Ingenieuren;
technische Projektplanungen; Konstruktionsplanungen; Bauberatung;
Erstellung von technischen Gutachten; Erstellung von geologischen

Gutachten; Stadtplanung, technische Baubetreuung*



ist Widerspruch erhoben worden aus der fur die Ware

.Fertighauser, insbesondere solche aus Porenbeton, ausgenom-
men solche aus Metall

eingetragenen prioritatsalteren Marke 399 47 318

DOMUS.

Die Markenstelle fur Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat we-
gen des Widerspruchs mit zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungs-
verfahren ergangen ist, letztlich die teilweise Loschung der angegriffenen Marke
fur die Ware ,transportable Bauten (nicht aus Metall)* sowie fir die Dienstleistun-
gen ,Leitung von Bauarbeiten, Errichtung von Wohn- und anderen Bauten“ be-
schlossen und den Widerspruch im Ubrigen zurtickgewiesen. Zur Begrindung hat
sie ausgefuhrt, zwischen der durchschnittlich kennzeichnungskraftigen Wider-
spruchsmarke und der in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil ,DOMUS*
gepragten angegriffenen Marke bestehe im Umfang der Léschungsanordnung die
Gefahr klanglicher Verwechslungen, da insoweit die erforderliche Ahnlichkeit der
beiderseitigen Waren und Dienstleistungen gegeben sei. Eine dartber hinausge-
hende Loschung der angegriffenen Marke komme jedoch nicht in Betracht, well
die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen im tbrigen nicht &hnlich seien. Die
im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltene Ware ,Denkmaler (nicht aus
Metall)* weise mit Fertighdusern keinerlei funktionelle oder sonstige, zur Begrin-
dung einer Ahnlichkeit geeignete Beruihrungspunkte auf. Auch die im Verzeichnis
der angegriffenen Marke enthaltenen weiteren Dienstleistungen seien mit der

Ware ,Fertighauser...“ nicht ahnlich. Zwischen Waren und Dienstleistungen
komme die Annahme einer Ahnlichkeit nur in Betracht, wenn der Verkehr zu der
Auffassung gelangen konne, dass die zu vergleichenden Waren und Dienst-
leistungen auf einer selbstédndigen gewerblichen Tatigkeit desselben oder eines

wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhe. Bei der Errichtung eines Fer-



tighauses stellten jedoch Bauleitung, Erdarbeiten, Heizungs- und Sanitarinstalla-
tionen und die Installation von elektrischen Anlagen keine selbstéandigen gewerbli-
chen Tatigkeiten, sondern nur untergeordnete Nebenleistungen dar, die mit dem
Vertrieb der Ware ,Fertighduser® in Zusammenhang stinden. Es sei auch nur
schwer vorstellbar, dass ein Anbieter von Fertighdusern die Dienstleistungen ,Er-
stellung von geologischen Gutachten® bzw. ,Stadtplanung” als selbstandige
Dienstleistungen anbiete. Gleiches gelte auch fiur die Dienstleistungen eines In-
nenarchitekten, weil nicht anzunehmen sei, dass sich der an dieser Dienstleistung

interessierte Verbraucher an einen Hersteller von Fertighdausern wende.

Gegen die teilweise Zuriuickweisung des Widerspruchs und der Erinnerung wendet
sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die angegrif-
fene Marke sei fir alle Waren und Dienstleistungen zu l6schen. Die Feststellung
der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss, dass die Errichtung eines Fertig-
hauses ohne die Dienstleistungen ,Leitung von Bauarbeiten sowie Errichtung von
Wohn- und anderen Bauten“ nicht erfolgen kdnne, treffe in gleicher Weise auf die
weiteren Dienstleistungen im Verzeichnis der angegriffenen Marke zu, fir die eine
Léschung abgelehnt worden sei. Auch diese Dienstleistungen seien bei der Er-
richtung eines Fertighauses unverzichtbar und wiesen deshalb die erforderlichen
Bertuhrungspunkte mit der Ware ,Fertighduser® auf. Auch die Errichtung von
Denkmalern, die Erstellung von Gutachten und die Stadtplanung stiinden in einer

Wechselbeziehung mit der Errichtung von Gebauden.
Die Widersprechende beantragt sinngemals,
die angefochtenen Beschliisse der Markenstelle aufzuheben, so-

weit der Widerspruch zurtickgewiesen worden ist, und die voll-

standige L6schung der angegriffenen Marke anzuordnen.



Die Markeninhaberin hat sich zur Beschwerde der Widersprechenden nicht ge-

aullert.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden ist in dem aus dem Beschluss-

tenor ersichtlichen Umfang teilweise begriindet, im tbrigen jedoch unbegrindet.

Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass zwischen den beidersei-
tigen Marken eine unmittelbare klangliche Ahnlichkeit besteht, weil der Gesamt-
eindruck der angegriffenen Marke in klanglicher Hinsicht von dem mit der Wider-
spruchsmarke tbereinstimmenden Bestandteil ,DOMUS* gepragt wird.

Bei ,DOMUS" handelt es sich um ein Wort der lateinischen Sprache mit der Be-
deutung ,Haus", was dem normal informierten inlandischen Durchschnittsverbrau-
cher der hier mal3geblichen Waren und Dienstleistungen, der regelmafig nicht
Uber Lateinkenntnisse verfiigt, jedoch weitgehend nicht bekannt ist. Dementspre-
chend werden Woéorter toter Sprachen, wie Latein oder Alt-Griechisch, in der
Rechtsprechung als schutzfahig erachtet, wenn sie nicht als Ganzes oder in ihrem
Wortstamm in den allgemeinen deutschen Sprachschatz tibergegangen sind oder
auf Gebieten verwendet werden, in denen die ansonsten tote Sprache als Fach-
sprache verwendet wird (BPatG GRUR 1998, 58 - JURIS LIBRI; Mitt. 1987, 76
- ARS ELECTRONICA; GRUR 2002, 263, 264 - Avena). Beides ist hier nicht der
Fall. Das Wort ,DOMUS* findet sich nicht in deutschen Worterblchern. Deutsche
Begriffe wie ,Dom* oder ,domestizieren“ enthalten zwar den gleichen Wortstamm
bzw. gehen auf den lateinischen Begriff ,domus” zurlick, sind jedoch von diesem
sowohl klanglich als auch schriftbildlich zu weit entfernt, um davon ausgehen zu
konnen, dass der normal informierte und durchschnittlich aufmerksame und ver-
standige Abnehmer von Baudienstleistungen oder von Fertighausern die Bedeu-
tung von ,DOMUS* erfassen wirde. Jedenfalls ist das - auch in der Gro3e deutlich

hervorgehobene - Wort ,DOMUS" deutlich kennzeichnungsstéarker als der weitere,



in der angegriffenen Marke enthaltene, rein beschreibende Begriff
.MASSIVHAUS", so dass zu erwarten ist, dass der Verkehr sich zur Benennung

der angegriffenen Marke des Wortes ,DOMUS* bedienen wird.

Fraglich kénnte hier allenfalls sein, ob der Verkehr das in seinem Inneren als Zie-
gelmauer ausgestaltete und die Ubrigen Buchstaben Uberragende ,O“ als solches
erkennt und folglich die erste Zeile der angegriffenen Marke als Wort ,DOMUS"
erfasst und ausspricht. Davon ist jedoch in rechtserheblichem Umfang auszuge-
hen, weil der Verkehr an die bildliche Ausgestaltung einzelner Buchstaben inner-
halb von Wartern aus der Werbung gewoéhnt ist und die ohne das ,, 0" verbleiben-
den Elemente ,D“ und ,MUS*" fir die hier mafl3geblichen Waren und Dienstleistun-
gen keinen Sinn ergeben, wahrend ,DOMUS" auf den Durchschnittsverbraucher

zumindest als ein einheitliches (Phantasie-)Wort wirkt.

Die klangliche Ahnlichkeit der Marken ist im vorliegenden Fall auch nicht vollstan-
dig zu vernachlassigen, obwohl Baugeschéafte tberwiegend schriftlich abgewickelt
werden. Sie ist insbesondere deshalb zu berticksichtigen, weil die Werbung fur
Baumaterialien und Baudienstleistungen auch in Sprachmedien, wie z. B. dem
Fernsehen oder dem Rundfunk, erfolgt und vor der Auftragserteilung und -ab-
wicklung vielfach auch mindliche und fernmindliche Gespréache zur Einholung

von Informationen und zur Geschaftsanbahnung gefuhrt werden.

Ausgehend von der klanglichen Identitat des die angegriffene Marke pragenden
Wortbestandteils mit der Widerspruchsmarke, die als Wort einer toten Sprache
eine normale Kennzeichnungskraft aufweist, besteht die Gefahr unmittelbarer
klanglicher Verwechslungen der Marken, soweit die erforderliche Ahnlichkeit zwi-

schen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen besteht.

Da nur die Widersprechende Beschwerde gegen den Erinnerungsbeschluss der
Markenstelle eingelegt hat, ist Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nur noch

die Frage der Ahnlichkeit derjenigen Waren und Dienstleistungen der angegriffe-



nen Marke, fur die die Markenstelle eine Ahnlichkeit mit der Ware ,Fertigh&duser,
insbesondere solche aus Porenbeton, ausgenommen solche aus Metall“, fur die
die Widerspruchsmarke eingetragen ist, verneint hat. Die rechtliche Uberpriifung
dieser Frage fuhrt zur teilweisen Aufhebung der Beschlisse der Markenstelle und
zur weitergehenden Ldschung der angegriffenen Marke in dem aus dem Tenor

dies Beschlusses ersichtlichen Umfang.

Waren-/Dienstleistungsahnlichkeit besteht dann, wenn Waren und/oder Dienst-
leistungen in Berticksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhéltnis zuein-
ander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmafligen be-
trieblichen Herkunft, ihrer regelmaRigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem
Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Ei-
genart als miteinander konkurrierende oder einander erganzende Produkte und
Leistungen - so enge Berihrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrs-
kreise der Meinung sein konnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirt-
schaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen
ist - mit identischen Marken verbunden sind (st. Rspr.; u. a. EUGH GRUR 1998,
922, 923 f. - Canon; BGH GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX).

Dienstleistungen sind generell weder den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren
und Hilfsmitteln noch den durch sie erzielten Ergebnissen ahnlich (BGH
GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS). Allerdings konnen weitere Umstande die Ahn-
lichkeit nahelegen. Mal3geblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteilig-
ten Verkehrskreisen auf Grund solcher besonderer Umstande der Eindruck auf-
kommen kann, Ware und Dienstleistung unterlagen der Kontrolle desselben oder
eines verbundenen Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen
sich selbstandig auch mit der Herstellung und dem Vertrieb der Ware befasst, sei
es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden
Dienstleistungsbereich selbstandig gewerblich betatigt. Geht der Verkehr dagegen
nur von einer unselbstadndigen Nebenleistung oder Ware aus, besteht i. d. R. keine

Veranlassung, von einer Ahnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen



auszugehen (BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon Il). Erforderlich ist eine wirt-
schaftliche Sicht unter Berticksichtigung aller Umstande, insbesondere der objek-

tiven Branchenverhéltnisse.

Hiervon ausgehend ist der Ahnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen
der angegriffenen Marke mit der Ware ,Fertighduser, insbesondere solche aus
Porenbeton, ausgenommen solche aus Metall“ der Widerspruchsmarke mit den

Waren und Dienstleistungen grof3er als von der Markenstelle angenommen.

Auf Grund der Fassung des Warenverzeichnisses der Widerspruchsmarke sind zu
Gunsten der Widersprechenden Fertighauser aus allen denkbaren Materialien,
auller Metall, zu bericksichtigen, also insbesondere Fertighduser aus (Po-
ren-)Beton, aus Stein und aus Holz. Die im Verzeichnis der angegriffenen Marke
aufgefiihrten Waren der Klasse 19 ,Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauten
(nicht aus Metall); Denkmaler (nicht aus Metall)* umfassen ebenfalls solche Waren
aus (Poren-)Beton, aus Stein und aus Holz. Bei dieser Ausgangslage kann die
Ahnlichkeit von Baumaterialien und Fertighausern entgegen friiherer Rechtspre-
chung (BPatGE 42, 122, 128 f.) nicht vollstandig verneint werden, weil heutzutage
insbesondere in Holzbauweise errichtete Fertighduser - als schlisselfertige Kom-
plett- und als Bausatzhauser - und Baumaterialien aus Holz, wie Holzstander und
-latten, héufig nebeneinander von denselben Schreinerei- und Zimmereibetrieben
angeboten werden. Deshalb ist entgegen der von der Markenstelle vertretenen
Ansicht von einer zumindest mittleren Ahnlichkeit von Baumaterialien und Fertig-

hausern auszugehen.

Der Begriff ,Bauten (nicht aus Metall) umfasst auch ,transportable Bauten (nicht
aus Metall)“, fur die die Markenstelle die Léschung angeordnet hat. Da Fertighau-
ser solche Bauten sind, besteht auch eine - bis hin zur Identitat reichende - Ahn-
lichkeit von Fertighdausern mit der im Verzeichnis der angegriffenen Marke aufge-
fuhrte Ware ,Bauten (nicht aus Metall)*.
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Keine Ahnlichkeit besteht dagegen zwischen der Ware ,Denkmaler (nicht aus
Metall)* und Fertighdusern, weil Denkmaler regelmé&Rig nicht von Fertighausher-
stellern oder Schreinereien, sondern von auf Kunstwerke und Denkmaler speziali-
sierten Betrieben hergestellt und vertrieben werden, bei denen der kiinstlerische
Einzelentwurf im Vordergrund steht. Insoweit fehlt es den Herstellern von Fertig-

hausern regelmafdig auch an den dafir erforderlichen Fachkraften.

Da der im Verzeichnis der angegriffenen Marke des Weiteren enthaltene weite
Dienstleistungsoberbegriff der Klasse 37 ,Bauwesen® jedwede bauliche Téatigkeit,
also auch die Errichtung von Fertighdusern umfasst, besteht insoweit ebenfalls
eine mittlere Waren- und Dienstleistungsahnlichkeit. Dasselbe gilt in Bezug auf die
Ahnlichkeit der Dienstleistungen von Architekten und Ingenieuren der Klasse 38.
Auch von Anbietern von Fertighdusern werden besondere Architekten- und Inge-
nieurleistungen angeboten, erbracht und auch gesondert in Rechnung gestellt.
Viele Fertighausanbieter liefern heute nicht nur Hauser ,von der Stange®, sondern
bieten wie jedes andere Bauunternehmen daneben die Erstellung von Einzelent-
wlrfen sowie die Fertigung der Bauantragsunterlagen an, deren Anfertigung nach
Aufwand gesondert in Rechnung gestellt wird. Dies gilt insbesondere auch dann,
wenn sich ein potentieller Bauherr spater entschlief3t, den gefertigten Entwurf

durch ein Konkurrenzunternehmen erstellen zu lassen.

Auch ,technische Projektplanungen” und ,Konstruktionsplanungen“ werden von in
Fertighausunternehmen beschaftigten Architekten und Ingenieuren im Namen und
fur Rechnung des Fertighausherstellers erstellt und ggf. gesondert berechnet.
Entsprechendes gilt fir die Dienstleistungen ,Bauberatung” und ,technische Bau-
betreuung®, die z. B. den Abnehmern von Fertighausbausatzen zum Selbstaufbau

als begleitende Dienstleistungen zu einem gesonderten Preis angeboten werden.

Dagegen beschéaftigen Fertighausanbieter i. d. R. keine Innenarchitekten und
erstellen keine technischen oder geologischen Gutachten. Diese sehr speziellen

Tatigkeiten werden deshalb regelmallig von Innenarchitekturbiros und Gutachtern
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erbracht, nicht jedoch von Fertighausunternehmen. Auch die Dienstleistung
~Stadtplanung” gehdort regelmafig nicht zum typischen Leistungsspektrum eines
Fertighausanbieters, sondern wird von Stadt- und Landschaftsplanungsbuiros oder
von den Kommunen selbst erbracht. Insoweit ist eine Ahnlichkeit dieser Dienst-
leistungen mit den Waren, fur die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, deshalb
in Ubereinstimmung mit der hierzu von der Markenstelle vertretenen Auffassung

Zu verneinen.

Aus den dargelegten Griinden ist der Beschwerde der Widersprechenden in dem
aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang stattzugeben und die Beschwerde
im Ubrigen zuriickzuweisen.

Weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten

gibt Anlass, einem von ihnen aus Billigkeitsgrinden die Kosten des Beschwerde-

verfahrens aufzuerlegen (8 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG).

Dr. Fuchs-Wissemann Lehner Reker

Bb



