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Urkundsbeamter der Geschiftsstelle

Urteil
IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

RN, Handeind unter der geschattiichen Bezeichnung "fliesen 24", SEEENGNGS
L

- Klager -

Prozessbevollméchtigter:

Rechtsanwalt s
fe W G bH, vertreton durch d. Geschaftsfiihrer I

i _rl
) -I"_"_B'eklagte -

I _‘;_l_/:

- Beklagter -

Prozessbevollméchtigte zu 1 und 2:
Rechtsanwilte Rauschhofer, Richard-Wagner-Strafie 1, 65193 Wiesbaden, Gz.: 79/11R05

wegen Unterlassung

erlasst das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 12 - durch

den Vorsitzenden Richter am Landgericht 4

die Richterin am Landgericht Dr. Gl

die Richterin Nl

am 25.10.2011 auf Grund der mindlichen Verhandlung vom 06.09.2011 folgendes Urteil:

r] . Die Klage wird abgewiesen.
§ J ' II Der Klager trigt die Kosten des Rechisstraits.
"I,I_I[ _ ~ Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des

jeweils zu vollstreckenden Betrags.



Tatbestand

Der Klager wendet sich unter Berufung auf eigene Schutzrechte (Unternehmens-
kennzeichen, Markenrechte und Werktitel) gegen die Verwendung des Zeichens
oFliesen24.de” durch die Beklagten und macht Folgeanspriiche geltend.

Der Klager betreibt seit dem Jahr 2004 unter der Intemetadresse www.fliesen24.com
ein Versandhandelsgeschéft mit Baumaterialien und Zubehér, insbesondere Fliesen.
Besucher der Homepage kénnen unter den Rubriken ,Fliesenlexikon® und ,Fliesen A-
Z* auch aligemeine Informationen zum Thema Fliesen abrufen, ferner bestand bis
zum Jahr 2007 die Moglichkeit einer 3D-Badplanung. Dariiber hinaus bietet der Kla-
ger auch einige Produkte (Fliesen, Dichtungen, Werkzeug, Reiniger) unter der Ei-
genmarke ,FLIESEN24“ an (sishe Anlagen K1, K 4, K 5 und K 6).

Der Klager ist Inhaber der DE-Wortmarke Nummer 30641215 fliesen24" mit Prioritat
vom 28.06.2006, eingetragen seit dem 09.02.2007 (Anlage K 8). Diese Marke ist fUr
die meisten Waren der Nizza-Klassen 3 (Reinigungsmittel), 11 (sanitare Anlagen)
und 19 (Baumaterialien) eingetragen. Allerdings erfolgte in der Klasse 19 u.a. keine
Eintragung fiir die Waren Kacheln und Platten [Fliesen].

Der Kl&ger ist ferner Inhaber foigender DE-Wort-/ Bildmarke Nummer 302009061359
mit Prioritat vom 23.11.2009, eingetragen seit dem 08.03.2010 (Anlage K 9):

PSS

Diese Marke ist fur einige Waren der Nizza-Klasse 18, u.a. Platten [Fliesen] einge-
tragen, sowie flr einige Dienstleistungen der Nizza-Klassen 35, u.a. Gro3- und Ein-
zeIhgndelsdienstleistungen einschlieflich online- und Katalog-
Versandhandelsdienstleistungen betreffend u.a. Fliesen und Bauzubehor sowie flr
einige Dienstleistungen der Nizza Klasse 38.

SchlieRlich ist der Kiager Inhaber der am 27.01.2011 beim Harmonisierungsamt fir
den Binnenmarkt (HABM) unter der Nr. 9161522 eingetragenen Gemeinschaftswort-
marke fliesen24" mit Prioritit vom 08.06.2010 (Anlage K 10). Eingetragen ist diese
Marke fiir Dienstleistungen der Nizza-Klasse 35, u.a. fir Werbung, Bestellannahme-
und Lieferauftragsservice im Internet, Veranstaltung und Organisation von Ausstel-
lungen und Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken, Verbraucherberatung,
Waren- und Dienstleistungsprasentation. Der Klager hatte die Marke urspringlich
auch fir folgende Waren und Dienstleistungen angemeldst: Baumaterialien und ke-
ramische Platten sowie GroR- und Einzelhandelsdienstleistungen einschlieBlich onli-
ne- und Katalog-Versanddienstleistungen betreffend Bauartikel, Bauzubehér, kera-
mische Platten. Nachdem das HABM mit Schreiben vom 30.07.2010 (Anlage B 3) die
Auffassung vertreten hatte, dass der Eintragung der angemeldeten Marke fUr diese
Waren und Dienstleistungen Art. 7 Abs. 1 b) GMV (mangelnde Unterscheidungskraft)
und Art. 7 Abs. 1 c) GMV (Freihaltebediirinis) entgegenstinde, hatte der Klager sei-



ne: Markenanmeldung auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen be-
schrankt.

Im Jahr 2007 wurde der Klager darauf aufmerksam, dass die Beklagte zu 1) unter
der Homepage www.fliesen24.de Fliesen zum Bestellen anbot (vgl. Anlage K 11).
Der Beklagte zu 2) ist GeschéftsfUhrer der Beklagten zu 1) und Inhaber der Internet-
domain www.fliesen24.de. Der Klager forderte die Beklagte zu 1) zum Unterlassen
der Domainnuizung auf, verfolgte die Angelegenheit dann jedoch nicht weiter.

Im Jahr 2010 stellte der Kliger fest, dass die Beklagte zu 1) unter der Domain
www fliesen24.de neben dem Verkauf von Fliesen nunmehr auch weitergehende In-
formationen zum Thema Fliesen zur Verfiigung stelite (Fachlexikon, Technische
Merkblitter, Fliesenaussteliung, FAQ, siehe Anlagen K 13 und K 14). Mit Schreiben
vom 12.10.2010 lieR der Klager die Beklagten abmahnen (Anlagen K 16a und K
16b). Die Beklagten widersprachen der Abmahnung und beantragten am 17.12.2010
die Teilléschung der beim DPMA eingetragenen Wortmarke .fliesen24” wegen abso-
futer Schutzhindernisse fiir einzeine Waren der Nizza-Klassen 3, 11 und 19 (Anlage
K 18).

Der Klager behauptet, die Beklagten hatten im Jahr 2010 ihren Geschéaftsbetrieb
neuausgerichtet und ihre geschiftliche Tatigkeit erheblich ausgeweitet. Der Cnline-
Versandhandel ssi als eigensténdiges Geschaft ausgeweitet worden.

Der Kiager meint, ihm siehe gegen die Beklagten ein Unterlassungsanspruch zu.
Diesen stutzt er in erster Linie auf §§ 15 Abs. 4, Abs. 5 Marken(G: Er sei Inhaber der
geschifilichen Bezeichnungen FLIESEN24 und Fliesen24.com. Es bestehe Ver-
wechslungsgefahr zwischen dieser geschiftlichen Bezeichnung und dem von den
Beklagten benutzten Zeichen Fliesen24.de, da diese Zeichen hochgradig ahniich und
die von den Parteien angebotenen Waren und Dienstleistungen identisch seien. Er
ist der Auffassung, dass das von ihm verwendete Zeichen nicht rein beschreibend
und damit unterscheidungskraftig sei. Es werde namensméRig fir das Unternehmen
verwendet und sei damit eine geschéftliche Bezeichnung i.S.v. § 5 Abs. 2 MarkenG.
Die zum Markenschutz ergangenen Entscheidungen flr generische Zeichen mit dem
Zusatz ,24" seien auf eine geschaftliche Bezeichnung nicht dbertragbar.

Hilfsweise macht der Klager Anspriche aus der Verletzung von Marken- und Titel-
schutzrechten geltend. Er ist der Auffassung, dass sich ein Unterlassungsanspruch
auch aus §§ 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG ergebe. Die Beklagten wlr-
den die Rechte des Kiagers aus seinen eingetragenen Marken verletzen. Es bestehe
Verwechselungsgefahr: Die geschiitzten Marken seien dem von den Beklagten ver-
wendeten Zeichen hochgradig ahnlich. Die von den Beklagten unter dem Zeichen
angebotenen Waren und Dienstleistungen seien identisch oder ahnlich mit den fir
den Klager geschitzten Waren und Dienstleistungen. Hinsichtlich der Anspriiche aus
Markenrechisverletzung geht der Klager in erster Linie aus der deutschen Wortmar-
ke, in zweiter Linie aus der deutschen Wort-/Bildmarke und in dritter Linie aus der
Gemeinschaftsmarke vor.



Schliellich ist der Kiager der Auffassung, dass das unter der Domain fliesen24.com
verdffentlichte Fliesenlexikon ein Werk 1.S.v. § 5 Abs. 3 MarkenG sei, so dass ihm
auch ein Unterlassungsanspruch aus dem Werktitel gem. § 15 Abs. 4 MarkenG zu-
stehe, da die Bekiagten auf der Domain fliesen24.de ebenfalis ein Fliesenlexikon zur
Verflgung stellen wurden.

Die Loschungskiage sei nicht vorgreiflich, da selbst im Falle einer Loschung keine
Prijudiz fir die Schutzfahigkeit der geschaftlichen Bezeichnung bestehe.

Der Klager beantragt,

l. die Beklagten zu verurteilen,

1.

es bei Meidung eines fur jeden Fall der Zuwiderhandlung von dem Ge-
richt festzusetzenden QOrdnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise
Ordnungshaft, ader Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle wiederhol-
ter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen, im ge-
schéaftlichen Verkehr innerhalb der Bundesrepublik Dsuischland das
nachfolgend wiedergegeben Zeichen

Fliesen24.de

zu verwenden und / oder verwenden zu lassen fir Bestellannahme- und
Lieferauftragsdienste im Internet und / oder Warenprasentationen und /
oder Verbraucherberatung und { oder online-
Versandhandelsdienstleistungen betreffend Bauartikel, Fliesen, Bauzu-
behér und / oder Werbung betreffend Fliesenausstellungen, wenn dies
geschieht

a.) durch die Adressierung eines Internetangebotes fur vorgenannte
Dienstleistungen mit der Internetadresse ,fliesen24.de*

und / oder

b.) wie nachfolgend wiedergegeben:
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dass das Verbot geman Ziffer 1. auch die Verwendung des Zeichens
Fliesen24.de” fir das Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen im In-
ternet  inshesondere fur Bauartikel, Fliesen, Bauzubehbr,
Heimwerkerartikel, Hobby- und Bastelbedarf gilt, wie dies durch die
Herausgabe des Fliesenlexikons, des Verbrauchsrechners, Merkblatter,
haufig gestelite Fragen (FAQ), Produktinformationen und Hinweise auf
Ausstellungen zu Fliesen durch die Beklagten geschehen ist;

dem Klager Auskunft zu erteilen und unter Vorlage eines einheitlichen,
geordneten Verzeichnis vollstédndig und wahrheitsgemall dariber
Rechnung zu legen, in weilchem Umfang sie die unter Ziffer I.1. be-
Zeichneten Handlungen begangen haben, und zwar unter Angabe des
erzielten Umsatzes und des erzieiten Gewinns, wobei der erzielte Ge-
winn nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Gemeinkosten
gemindert ist und die Beklagten die Richtigkeit ihrer Angaben durch
Ubermittlung entsprechender Belege nachzuweisen haben;

an den Klager jeweils € 1.379,50 nebst Zinsen i.H.v. 5 % p.a. Uber dem
jeweiligen Basiszinssatz ab dem 04.11.2010 zu zahlen als Erstatfung
auflergerichtlicher Rechtsverfolgungskosten;
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.-  festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem
Kléager allen Schaden zu ersetzen, der dem Klager durch die in Ziffer 1.1. be-
zeichneten Handlungen bereits entstanden ist oder zukinftig noch entstehen
wird.

Die Beklagten beantragen,
Klagabweisung.

Die Beklagten behaupten, dass sie mindestens seit dem 13.06.2006 unter der Be-
zeichnung www.fliesen24.de mit einem vergleichbaren Internetangebot tatig gewe-
sen seien. Dies hatte dem Klager seit diesem Zeitpunkt bekannt sein missen.

Die Beklagten meinen, dass die Bezeichnung ,Fliesen24" weder als Marke noch als
geschiéftliche Bezeichnung schutzféhig sei, weil sie rein beschreibend sei. Sofern das
Zeichen ,Fliesen24* fir bestimmte Waren und Dienstleistungen schutzfahig sei, wer-
de es fiir diese nicht rechtsverletzend benutzt.

Hinsichtlich der deutschen Wortmarke ,Fliesen24* machen die Beklagten ferner gel-
tend, dass der Klager die Marke in den letzten fOnf Jahren nicht rechtserhaltend be-
nutzt habe, §§ 25, 26 MarkenG.

SchiieRlich berufen sich die Beklagten darauf, dass Anspriiche des Kléagers im Ubri-
gen nach § 21 MarkenG verwirkt seien. Dem Klager sei — dies ist unstreitig — seit
dem Jahr 2004 bekannt, dass eine Domain www fliesen24.de registriert sei. lhn habe
daher eine Marktbeobachtungspflicht getroffen. Die Beklagten hétten die Bezeich-
nung fliesen24.de redlich benutzt, weil sie davon ausgegangen seien, dass den vom
Kldger geltend gemachten Schutzrechten absolute Schutzhindemisse entgegenstiin-
den. Da der Klager nach der erfolglosen Abmahnung im Jahr 2007 nicht weiter ge-
gen die Beklagten vorgegangen sei, habe er ihr Verhalten geduldet. Die Bekiagten
hatten seit der Einrichtung ihrer Interet-Domain erhebliche zsitliche, finanzielle und
personelle Aufwendungen getroffen, um ihren eingerichteten Geschéftsbetrieb auf-
rechtzuerhalten und auszubauen. Die Beklagten hatten somit einen werivollen Be-
sitzstand aufgebaut.

Schliefdlich berufen sich die Beklagten auf Verjahrung.

Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 20.09.2011 hat der Kldger nach der mtind-
lichen Verhandiung vom 06.09.2011 weiter dazu vorgetragen, wie der Verkehr das
Zeichen ,Fliesen24” versteht. Hierauf wird Bezug genommen.

Zur Ergénzung des Tatbestands wird verwiesen auf die Schriftsétze der Parteien, die
Anlagen und das Protokoil der mundlichen Verhandiung vom 06.09.2011.
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Entscheidungsgriinde

A.  Soweit der Schriftsatz des Klagers vom 20.09.2011 neuen Sachvortrag sowie
Beweisangebote enthielt, hat die Kammer dieses Vorbringen gem. § 296a ZPO nicht
berlicksichtigt, weil der Schriftsatz erst nach Schiuss der miindlichen Verhandiung
eingereicht wurde und keinen Anlass gab, die miindliche Verhandiung wiederzuer-
offnen.

B. Der Antrag zu l. 2. ist'dahingehend auszulegen, dass den Beklagten unter An-
drohung der im Antrag zu I. 1. genannten Ordnungsmittel verboten werden soli, das
Zeichen ,Fliesen24.de” zu verwenden und / oder verwenden zu lassen fir das Be-
reitstellen des Zugriffs auf die im Antrag zu |. 2. naher bezeichneten Informationen im
Internet. Die so verstandene Klage ist zuldssig, aber unbegriindet. Dem Klager ste-
hen die geltend gemachten Unterlassungsanspriiche und somit auch die geltend
gemachten Folgeanspriche nicht zu.

I. Der mit dem Antrag zu Ziff. I. 1. geltend gemachte Unterlassungsanspruch
ergibt sich nicht aus §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG. Denn die Bezeich-
nung ,Fliesen24” bzw. die Bezeichnung ,Fliesen24.com” ist kein Uniernehmens-
kennzeichen i.S.v. § 5 Abs. 2 MarkenG.

Gem. § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschéaftliche Bezeichnungen Unternehmens-
kennzeichen und Werktitel geschiitzt. Nach § 5 Abs. 2 8. 1 MarkenG sind Untemeh-
menskennzeichen Zeichen, die im geschéftlichen Verkehr als Name, als Firma oder
als besondere Bezeichnung eines Geschéftsbetriebs oder eines Unternehmens be-
nutzt werden. Der Schutz einer Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen i.S.v.
§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Bezeichnung nach Auffassung des
Verkehrs Namensfunktion hat (Ingeri/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 5 Rn. 29), soge-
nannte namensmafige Unterscheidungskraft (BGH, GRUR 2005, 517 Tz. 20 m.w.N.
-- Literaturhaus). Bezeichnungen, die lediglich den Tatigkeitsbereich des Unterneh-
mens beschreiben, kommt eine solche namensmaiiige Unterscheidungskraft nicht zu
(BGH, aaQ; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 15 Rn. 198), wobei es insoweit darauf
ankommt, dass die Bezeichnung gerade fiir die Geschafistatigkeit des Unterneh-
mens beschreibend ist (Fezer, Markenrechi, 4. Aufl., § 15 Rn. 194; Ingerl/Rohnke,
MarkenG, 3. Aufl,, § 5 Rn. 37). Dies folgt auch daraus, dass im interesse des Ver-
kehrs ein schutzw(irdiges Interesse daran besteht, beschreibende Bezeichnungen
freizuhalten (BGH, GRUR 1996, 68, 68 — COTTON LINE). Setzt sich ein Zeichen —
wie hier - aus mehreren beschreibenden Wortbestandteilen zusammen, kommt es
darauf an, ob die Zusammenstellung neu und eigenartig ist und deshalb vom Verkehr
als individueller Herkunftshinweis aufgefasst wird (BGH, GRUR 1996, 68, 68 — COT-
TON LINE). Fehit diese origindre Kennzeichnungskraft, ist eine Bezeichnung nur bei
Verkehradurchsetzung als Unternehmenskennzeichen geschitzt (BGH, aaQ). An-
ders als der Klager meint, sind fiir die namensméaiige Unterscheidungskraft keine
geringeren Anforderungen zu stellen als fir die kennzeichenrechtliche Unterschei-
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dungskraft einer Marke. Vielmehr sind Entscheidungen zur Unferscheidungskraft bei
eingetragenen Marken jedenfalls grundsétzlich bei der Beurteilung der Kennzeich-
nungskraft von geschéftlichen Bezeichnungen mit herahzuziehen (so wortlich: /n-
gerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 5 Rn. 35 unter Verweis auf den BGH).

Nach MaRgabe dieser Kriterien fehit es bei den Bezeichnungen ,Fliesen24” bzw.
,Fliesen24.com* an der namensméafigen Unterscheidungskraft, weil diese Bezeich-
nungen fur den vom Kléger unter diesen Bezeichnungen betriebenen Geschaftsbe-
trieb rein beschreibend sind. Ausweislich der Antagen K 1, K 5 und K & betreibt der
Klager unter der Bezeichnung Fliesen24 bzw. Fliesen24.com einen unter der Inter-
net-Adresse www fliesen24.com abrufbaren Online-Versandhandel mit folgenden
Warengruppen: Wand- und Bodenfliesen, Bordiiren, Sonderposten, Zubehdr und
Sanitar (friher Badmébel). Femner stelit er auf der internstseite Informationen zum
Thema Fliesen zur Verfigung (Fliesen A-Z/ Fliesenlexikon sowie FAQ), bietet den
Versand von Musterfliesen an und verkauft einige Produkte (bis auf einen Kamin-
scheibenreiniger ebenfalls Fliesen bzw. Fliesenzubehor) unter der Eigenmarke Flie-
sen24. Der Klager befreibt also im Wesentlichen einen Online-Fliesenhandel und
bietet erganzende Informationen zum Thema ,Fliesen® an.

Fir diese Tatigkeit sind die Bezeichnungen ,Fliesen24” und ,Fliesen24.com" rein be-
schreibend: Der Wortbestandteil ,Fliesen” ist ein Verweis auf die Waren, die Gegen-
stand des Versandhandels bzw. der Dienstleistungen sind, und damit beschreibend.
Diesen beschreibenden Charakter verliert die Bezeichnung auch nicht durch die
Kombination mit der Zahl ,24°. Denn fUr einen Online-Versandhandel (der als weitere
Dienstleistung Informationen Gber Fliesen zur Verfligung stelit) wird dieser Zusatz
vom Verkehr als werbeUlblicher Hinweis auf die 24-stiindige Erreichbarkeit verstan-
den, d.h. Hinweis auf ein rund um die Uhr verfugbares Waren- bzw. Dienstleistungs-
angebot (vgl. auch OLG Dresden MMR 2006, 326 — Plakat 24; BGH GRUR 2002,
544, Tz. 41 - Bank 24 sowie die als Anlage K 20 vorgelegten Entscheidungen des
BPatG zu den Marken JobScout24, GesundheitsScout 24 und ImmobilienScout 24).
Ebenfalls beschreibend ist der Zusatz ,com®. Denn dieser wird vom Verkehr - jeden-
falls wenn dieser Zusatz wie hier Klsingeschrieben ist und mit einem Punkt an eine
andere Bezeichnung angefiigt ist — ausschliellich als Angabe der Top-Level-Domain
verstanden.

Dass die Bezeichnung ,Fliesen24” bzw. ,Fliesen24.com” Verkehrsgeltung erlangt
hatte und deshalb trotz ihres beschreibenden Charakters als geschéfiliche Bezeich-
nung geschutzt ware, ergibt sich aus dem Parteivorirag nicht.

I, Auch wegen einer Verletzung der DE-Wortmarke Nr. 30641215 fliesen24”
steht dem Klager der mit dem Antrag zu Ziff, I. 1. geltend gemachte Unterlassungs-
anspruch nicht zu. Zwar steht das hinsichtlich dieser Marke eingeleitete Teillb-
schungsverfahren einem solchen Unterlassungsanspruch nicht entgegen. Denn so-
lange keine rechtskraftige Loschungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG vorliegt,
besteht im Verletzungsverfahren keine Anderung der Schutzrechtsliage, so dass der
Verletzungsrichter an die Eintragung der Marke gebunden ist (BGH GRUR 2009, 678
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— POST/RegioPost). Ein Unterlassungsanspruch besteht jedoch deshalb nicht, weil
die Beklagten das angegriffene Zeichen weder i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fir
identische Waren oder Dienstleistungen verwenden (dazu unter 1.) noch eine Ver-
wechslungsgefabr i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt (dazu unter 2.). Dartber
hinaus steht einem Unteriassungsanspruch auch § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen (da-
Zu unter 3.).

1.

Gemifl § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ochne Zustimmung
des Markeninhabers im geschéftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches
Zeichen fur Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen
identisch sind, fur die sie Schutz genief3t. Diese Voraussetzungen liegen hier
hicht vor. Denn die Klagemarke ist ausschlieflich fiir Waren (und nicht fiir
Dienstieistungen) eingefragen. Die Beklagten bieten unter der Bezeichnung
Jfliesen24.de” jedoch eine Dienstleistung an, namlich einen Online-
Versandhandel und ergénzende Informationen zum Thema Fliesen; die ver-
triebenen Waren selbst werden mit dem angegriffen Zeichen nicht gekenn-
zeichnet.

Gemal § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung
des Markeninhabers im geschéftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen,
wenn wegen der Identitét oder Ahnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der
Identitat oder Ahnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Wa-
ren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschlielllich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich
in Verbindung gebracht wird. Eine solche Verwechslungsgefahr besteht im
vorliegenden Fall jedoch nicht.

Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Beriicksichtigung aller Um-
stinde des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwi-
schen den Beurteilungsfaktoren der Waren- oder Dienstleistungsidentitat oder
~-ahnlichkeit, der Zeichenidentitdt oder —ahniichkeit und der Kennzeichnungs-
kraft der Streitmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der
Ahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen hdheren Grad der
Ahnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhdhte Kennzeichnungskraft der dite-
ren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2010, 235

— AIDA/AIDU m.w.N).

Zwar besteht zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung
eine hochgradige Zeichendhniichkeit. Einer Verwechslungsgefahr steht jedoch
entgegen, dass zwischen den Waren, fur die die Klagemarke eingetragen ist,
und den Dienstleistungen, fir die die Beklagten das angegriffene Zeichen
verwenden, keine Ahnlichkeit vorliegt. Die Klagemarke ist fir eine Reihe von
Waren insbesondere der Nizza-Klasse 19 eingetragen, u.a. fiur Baumaterialien
und Fubdden, jeweils nicht aus Metall. Es erfolgte jedoch keine Eintragung
fiir folgende, in der Liste der Nizza-Klasse 19 aufgefihrten Waren: Kacheln,
nicht aus Metall, sowie Platten [Fliesen], nicht aus Metall. Ebenso wenig wur-
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de die Klagemarke fiir die Dienstleistungen eingetragen, fur die das angegrif-
fene Zeichen verwendet wird, ndmilich einen Online-Flissenhandel sowie die
Bereitstellung von Informationen zum Thema Fliesen im Internet. Wie sich aus
den Ausfiihrungen unter B. |. ergibt, ist die Klagemarke ,fliesen24” fur diese
Dienstleistungen sowie die Waren Fliesen und Kacheln rein beschreibend, so
dass sie mangels Unterscheidungskraft (vgl. dazu Ingerl/Rohnke, MarkenG,
3. Aufl., § 8 Rn. 130) sowie wegen des Bestehens eines Freihaltebediirfnisses
(vgl. dazu Ingeri/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 206) gem. § 8 Abs. 2
Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG flr diese Waren und Dienstleistungen nicht eingetra-
gen werden durfte. Wenn aber fiir bestimmte Waren- und Dienstleistungs-
gruppen ein Freihaltebediirfnis besteht, kann dieses Freihaltebedirfnis nicht
dadurch umgangen werden, dass nunmehr die Unterlassung der Benutzung
eines an sich flir eine bestimmte Dienstleistung (hier Online-Fliesenhandel)
freihaltebediirfigen Zeichens wegen der méglichen Ahnlichkeit der gekenn-
zeichneten Dienstleistung zu einer anderen Ware verlangt wird, flr die die
Klagemarke eingetragen ist (vgl. auch BGH, GRUR 2004, 949, 950 —
Regiopost/Regional Post, wo Anspriiche aus der Klagemarke generell ausge-
schlossen werden, wenn diese flir die angegriffenen Dienstleistungen als be-
schreibend anzusehen ist).

Einer Verwechslungsgefahr steht darliber hinaus entgegen, dass die Kenn-
zeichnungskraft der Klagemarke wegen des beschreibenden Charakters je-
denfalls fir die angegriffenen Dienstleistungen als gering anzusehen ist.

Auch § 23 Nr. 2 MarkenG steht einem Unterlassungsanspruch des Klagers
entgegen. Nach § 23 Nr. 2 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das
Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschaftlichen Verkehr ein mit der
Marke identisches Zeichen als Angabe iUber Merkmale oder Eigenschaften
von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sofern die Benutzung nicht ge-
gen die guten Sitten verstofit.

§ 23 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass das angegriffene Zeichen rein
beschreibend verwendet wird. Die Anwendung dieser Vorschrift ist daher nicht
ausgeschiossen, wenn die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
einschlieldlich einer Benuizung des angegriffenen Zeichens als Marke, also zur
Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, vorliegen. Entscheidend ist
vielmehr, ob das angegriffene Zeichen als Angabe Uber Merkmale oder Eigen-
schaften der Waren oder Dienstleistungen verwendet wird und die Benutzung
nicht gegen die guten Sitten verstof3t (BGH, GRUR 2009, 678 — POST/
RegioPost, BGH, GRUR 2010, 646, Tz. 23 - OFFROAD).

Das angegriffene Zeichen ,fliesen24.de” wird verwendet, um Merkmale und
Eigenschaften der von den Beklagten erbrachten Dienstieistungen zu be-
schreiben, namlich den Verkauf von Fliesen (und Zubehdr) im Internet rund
um die Uhr sowie die Bereitsteliung von Informationen zum Thema Fliesen im
Internet rund um die Uhr. Einen Anhaltspunkt dafiir, dass die Benutzung des
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angegriffenen Zeichens gegen die guten Sitten versto3en wiirde, hat der Kia-
ger nicht vorgetragen; ein solcher ist auch nicht ersichtlich.

Dem Kiager steht der mit dem Antrag zu Ziff. |. 1. geltend gemachte Unterlas-
sungsanspruch auch nicht gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4 MarkenG wegen der
Verletzung der DE-Wort-/Bildmarke Nr. 302009061359 zu. Denn zwischen der
Klagemarke und dem von den Beklagten verwendeten Zeichen besteht keine
Verwechslungsgefahr i.S.v. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ferner greift auch in-
soweit § 23 Nr. 2 MarkenG ein.

Wie bereits ausgeflihrt, ist die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsge-
fahr unter Heranziehung aller Umsténde des Einzelfalles umfassend zu beur-
teilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren
der Waren- oder Dienstleistungsidentitét oder -dhnlichkeit, der Zeichenidentitat
oder —dhnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Streitmarke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren und Dienst-
leistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Zeichen oder durch
eine erhohte Kennzeichnungskraft der alteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt. Zwar liegt hier Dienstleistungsidentitat vor. Die Klage-
marke ist u.a. fir Grof3- und Einzelhandelsdienstleistungen einschlielich onli-
ne- und Katalog-Versandhandelsdienstleistungen betreffend u.a. Fliesen und
Bauzubehdr eingetragen und in diesem Dienstieistungsbereich verwenden die
Beklagen die angegriffene Bezeichnung. Dennoch ist eine Verwechslungsge-
fahr zu verneinen, da die Klagemarke nur Uber eine geringe Kennzeichnungs-
kraft verfigt und die Klagemarke und das angegriffene Zeichen nur eine ge-
ringe Zeichenahnlichkeit aufweisen.

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft und damit der Festlegung des
Schutzumfangs der Klagmarke hat die Kammer berlicksichtigt, dass Mithe-
werber ein Freihaltebedlirfnis am Wortbestandteil der Klagemarke haben,
Denn das Zeichen ,Fliesen24“ ist rein beschreibend fir einen Online-
Fliesenhandel (s.0. unter B.1.). Dies hat zur Folge, dass bereits geringe Abwei-
chungen bei der Benutzung des Zeichens gentgen, um eine Rechtsverletzung
auszuschliel3en.

Solche geringen Abweichungen liegen hier vor. Die Klagemarke ist wie folgt
eingetragen:

LIRS RN A4

Die Beklagten benutzen nur den Wortbestandteil dieses Zeichens, nicht auch
das graphische Element. Dariiber hinaus verwenden sie den Wortbestandteil
auch nicht in Groflbuchstaben, sondern entweder in der Schreibweise flie-
sen24.de* als Teil des Domainnamens oder auf der Internet-Seite in der
Schreibweise ,Fliesen24“. Auch verwenden sie eine andere Schriftart.
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Allein die Verwendung des Wortbestandteils ,Fliesen24” ist nicht ausreichend,
um eine Verwechslungsgefahr zu begriinden. Denn dieser Wortbestandteil ist
fur den Gesamteindruck der Marke nicht pragend. Zwar wird eine Wort-
Bildmarke nach der Rechtsprechung des BGH in der Regel vom Wortbestand-
teil gepragt (vgl. BGH, GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER ; BGH GRUR
2000, 506, 509 - ATTACHE/TISSERAND). Ist der Wortbestandteil jedoch
mangels Unterscheldungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) oder wegen des
Bestehens eines Freihaitungsbedirinisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nicht
schufzfahig, kdnnen dieses Elemente aus Rechtsgriinden auch keine Pragung
des Gesamteindrucks bewirken (BGH, GRUR 2002, 814, 815 - Festspiel-
haus I; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Wie bhereits ausgefihrt (s.o., B. il
2.), trifft dies auf den Wortbestandteil der Klagemarke zu.

IV. Der mit Ziff. |. 1. geltend gemachte Unterlassungsanspruch kann auch nicht
auf Art. 9 Abs.1 b) GMV wegen der Verletzung der Gemeinschaftsmarke
Nr. 009181522 gestitzt werden. Nach dieser Vorschrift kann der Markeninhaber ei-
nem Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschéftlichen Verkehr ein Zei-
chen zu benutzen, wenn wegen der Identitdt oder Ahnlichkeit des Zeichens mit der
Gemeinschaftsmarke und der Identitdt oder Ahnlichkeit der durch die Gemein-
schaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstieistungen fuUr das Publi-
kum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Aus den oben unter B. H. 2. ausgefiihr-
ten Grinden ist auch hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke eine Verwechsiungsge-
fabr zu verneinen, da die Klagemarke nur Gber eine schwache Kennzeichnungskraft
verfigt und die Dienstleistungen, flr die die Klagemarke eingetragen sind, den von
dem angegriffenen Zeichen erfassten Dienstleistiungen nicht &hnlich sind. Die Ge-
meinschaftsmarke Nr. 009161522 ist ausschliefilich flr Dienstleistungen der Nizza
Klasse 35 eingetragen, allerdings nicht flir Grol- und Einzelhandelsdienstleistungen
einschiiefilich online- und Katalog-Versanddienstleistungen betreffend Bauartikel,
Bauzubehor, keramische Platten. Wie bereits ausgefiihrt, besteht flr diese Dienst-
leistungen ein Freihaltebediirfnis. Dieses Freihaltebedlrfnis darf nicht dadurch um-
gangen werden, dass nunmehr die Benutzung des an sich freihaltebediirftigen Zei-
chens wegen der Ahnlichkeit der angegriffenen Dienstleistung zu einer anderen, im
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Klagemarke aufgefiihrien Dienstieistung
untersagt wird.

Dariiber darf auch der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke einem Dritten nicht verbie-
ten, Angaben (ber die Art, die Beschaffenheit oder Uber andere Merkmale der
Dienstleistung zu benutzen, sofern die Benutzung den anstindigen Gepflogenheiten
in Gewerbe oder Handel entspricht, so dass einem Unterlassungsanspruch auch
Art. 12 b) GMV entgegen steht.

V. Der mit dem Antrag zu |. 2. geltend gemachte Unterlassungsanspruch, der auf
die Verletzung des Werktitels ,Fliesen24” fur ein Online-Fliesenlexikon gestitzt ist,
besteht ebenfalls nicht. Denn der Kliager verwendet die Bezeichnung ,Fliesen24”
bzw. Fliesen24.com” nicht als Werktitel fir ein Fliesenlexikon i.5.v. § 5 Abs. 3 Mar-



17

kenG, was jedoch Voraussetzung fiir den hier allein in Betracht kommenden Unter-
lassungsanspruch aus §§ 15 Abs. 2, Abs, 4, 5 Abs. 3 MarkenG ware.

Gem. § 5 Abs. 3 MarkenG sind Werktitel die Namen oder besonderen Bezeichnun-
gen von Druckwerken, Filmwerken, Tonwerken, Bihnenwerken oder sonstigen ver-
gleichbaren Werken. Als solche vergleichbaren Werke kommen zwar auch Internet-
lexika in Betracht (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 15 Rn. 263). Allerdings besteht ein
Werktitelschutz nur dann, wenn eine Bezeichnung als Titel fiir das Werk benutzt wird.
Die Benutzung als Marke oder als Hinweis auf einen Geschéftsbetrieb reicht nicht
aus (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 5 Rn. 83 m.w.N.).

Wie sich aus den als Anlagen K 1, K 5 und K 6 vorgelegten Ausdrucken des aktuel-
len Intemmetauftritts des Klagers ergibt, verwendet der Klager die Bezeichnung ,flie-
sen24.com“ als Domainnamen, als — allerdings nicht nach § 5 Abs. 2 MarkenG
schutzfahige (s.0. B. |.) — Bezeichnung des von ihm betricbenen Fliesen-
Onlinehandels, d.h. als Bezeichnung sines Geschéftsbetriebs, sowie zur Kennzeich-
nung einzelner Produkte mit der Eigenmarke ,Fliesen24“, Das Fliesenlexikon ist un-
ter den Rubriken ,Fliesenlexikon® und ,Fliesen A-Z* abrufbar. Die Bezeichnung ,Flie-
sen A-Z“ erscheint auch als Uberschrift, wenn das Lexikon aufgerufen wird, so dass
diese Bezeichnung vom Verkehr als Titel des Fliesenlexikons aufgefasst wird.

VL.  Da dem Klager somit kein Unterlassungsanspruch zusteht, scheiden auch die
geltend gemachten Folgeanspriiche auf Auskunft, Feststeliung der Schadensersatz-
piticht und Ersatz der Abmahnkosten aus. '

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die zur voridufigen Vollstreck-
barkeit auf § 709 S. 1, 8. 2 ZPO.
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