BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 240/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
10.99



ohne Inlandsvertreter

betreffend die Marke 300 21 035

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. Méarz 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Buchetmann sowie der Richter Schramm und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

1) Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 wird der
Beschlul? der Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 15. Oktober 2001 zu Zi. 2
und 3 aufgehoben.

2) Wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke
1 031 145 wird die Léschung der Marke 300 21 035 auch
bezuglich der Dienstleistung "gewerbsmaflige Beratung
auf dem Gebiet des Satellitenempfangs und der Installa-

tion von Satellitenempfangsanlagen” angeordnet.

3) Die Beschwerde der aus der Marke 1147 800 Wider-
sprechenden 1 ist (derzeit) gegenstandslos.



Grinde

Gegen die fur

"Gerate fur Ton und Bild, insbesondere Satellitenempfangs-
gerate; gewerbsmafige Beratung auf dem Gebiet des Satel-
litenempfangs und der Installation von Satellitenempfangssy-

stemen"

unter der Nr 300 21 035 eingetragenen Wort-Bildmarke

AN

wurde Widerspruch eingelegt aus der ua fur Satellitenempfangsanlagen eingetra-
genen Marke Nr 11 47 800 "SATLAND" sowie der unter der Nr 10 31 145 fur

"Antennen, insbesondere Parabolantennen” eingetragenen Marke "SatAn". Die

Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf den
Widerspruch der Widersprechenden zu 2 die teilweise Loschung der angegriffe-
nen Marke, namlich fir die Waren "Gerate fur Ton und Bild, insbesondere Satelli-
tenempfangsgerate" beschlossen und im Ubrigen die Widerspriiche zurtickgewie-

sen.



Zwischen den Marken "SatLan" und "SatAn" bestehe Verwechslungsgefahr; die
sich gegenuberstehenden Waren kénnten identisch sein, die Widerspruchsmarke
weise eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Beide Marken kamen sich
klanglich so nahe, daf3 mit erheblichen Verwechslungen zu rechnen sei. Hinsicht-
lich der angegriffenen Dienstleistungen bestehe aber keine Verwechslungsgefahr,
da zu den Waren der Widerspruchsmarke allenfalls eine sehr geringe Ahnlichkeit
bestehe. Die Ubliche Beratungsleistung durch die Vertreiber von Satellitenanten-
nen stelle lediglich eine Hilfsdienstleistung beim Verkauf der Ware dar. Als selb-
standige Dienstleistung sei sie nicht nachhaltig verbreitet. Der zusatzliche Buch-
stabe "L" sei durch die silbenmallige Zasur und den eigenen Begriffsgehalt der
Abkurzung "Lan" noch deutlich horbar, so dal3 bei den sich eher fernstehenden

Waren und Dienstleistungen nicht mehr mit Verwechslungen zu rechnen sei.

Der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke "SATLAND" habe keinen Erfolg, da
keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Widerspruchsmarke weise nur geringe
Kennzeichnungskraft auf, da sie aus haufig verwendeten Begriffen zusammenge-
setzt sei. Der somit selbst bei identischen Waren erforderliche geringe Markenun-
terschied sei gewahrt. In klanglicher Hinsicht sei der zusatzliche Sprenglaut "d" am
Ende der Widerspruchsmarke nicht zu tberhéren, der bildliche Gesamteindruck
hebe sich stark von der angegriffenen Marke ab.

Hiergegen hat die Widersprechende zu 1 Beschwerde eingelegt mit der Begrin-
dung, auch die angegriffene Marke "SatLan" verflige nur Uber eine geringe Kenn-
zeichnungskraft, sie setze sich aus den Abkurzungen fur "Satellit" und "LOCAL
AREA NETWORKS" zusammen. Die Marke habe daher den Bedeutungsgehalt
"satellitengestitztes, ortlich begrenztes Netzwerk" und sei als beschreibend einzu-

ordnen.

Die Widersprechende zu 2 hat Beschwerde eingelegt mit der Begrindung, hin-
sichtlich der angegriffenen Dienstleistungen bestehe zumindest assoziative Ver-

wechslungsgefahr. Bei den angegriffenen Dienstleistungen handele es sich um



Leistungen, die nur fir Waren von Bedeutung seien, fur die die Widerspruchs-

marke geschiutzt sei.

Die Widersprechende zu 1 beantragt (sinngemaR),

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben und die Loschung
der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Widersprechende zu 2 beantragt,

den angefochtenen Beschluf3 insoweit aufzuheben als der
Widerspruch zurtickgewiesen wurde und die angegriffene

Kennzeichnung in vollem Umfange zu l6schen.

Die Markeninhaberin zu 1 hat keinen Antrag gestellt.

Die Markeninhaberin zu 2 ist nicht mehr durch einen Inlandsvertreter vertreten.

Durch die Mandatsniederlegung der bisherigen Vertreter der Inhaberin der ange-
griffenen Marke zu 2 ist eine Sachentscheidung Uber die Beschwerde der Wider-
sprechenden nicht ausgeschlossen. Der Wegfall des Inlandsvertreters bewirkt im
Widerspruchsverfahren lediglich, daf? die Inhaberin der angegriffenen Marke zu 2
am Widerspruchsverfahren nicht teilnehmen kann, dh selbst keine Antrage stellen
konnte. Dagegen ist Uber die Beschwerde der Gegnerin auch nach Wegfall des
Inlandsvertreters der Markeninhaberin zu entscheiden (vgl hierzu Althammer/
Strobele, MarkenG, 5. Aufl, 8§ 96 Rdn 20 mwNachw; PAVIS/PROMA, Kliems,
30 W (pat) 92/96 "XENON").



Die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 ist zuldssig und hat in der Sache
Erfolg. Wegen der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der von ihnen erfaR3-
ten Waren und Dienstleistungen besteht fir das angesprochene Publikum die
Gefahr von Verwechslungen iSv 89 Abs1 Nr 2 MarkenG auch bezlglich der

Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hangt ab von der Identitat oder Ahnlichkeit der
sich gegenuberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identitét
oder Ahnlichkeit der von den beiden Marken erfaBten Waren und Dienstleistun-
gen. Daruber hinaus sind auch alle weiteren Umstande zu bertcksichtigen, die
sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken konnen, insbesondere die Kenn-
zeichnungskraft der alteren Marke, wobei die verschiedenen fur die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung
stehen (st Rspr vgl BGH GRUR 2001, 507, 508 — EVIAN/REVIAN; GRUR 2000,
506, 508 ATTACHE/TISSERAND).

Es besteht markenrechtliche Ahnlichkeit auch zwischen der Dienstleistung: "ge-
werbsmafige Beratung auf dem Gebiet des Satellitenempfangs und der Installa-
tion von Satellitenempfangssystemen” der angegriffenen Marke und der Ware
"Antennen, insbesondere Parabolantennen” der Widerspruchsmarke.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit von Dienstleistung und Waren sind die Grund-
satze der Ahnlichkeit von Waren zueinander zu beriicksichtigen und damit alle
erheblichen Faktoren, die das Verhaltnis der Waren und Dienstleistung zueinander
kennzeichnen, insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelméRige betriebliche
Herkunft, ihre regelmaRige Vertriebs- oder Erbringungsart sowie ihre Eigenart als
miteinander konkurrierende oder einander erganzende Produkte und Leistungen.
Entscheidend ist somit, ob in Berlicksichtigung aller erheblicher Faktoren die bei-
derseitigen Waren und Dienstleistungen so enge Berlhrungspunkte aufweisen,
dal3 die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kdnnten, sie stammten aus

denselben oder ggf wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identi-



schen Marken gekennzeichnet sind (vgl Althammer/Strobele MarkenG § 9 Rdn 41,
67).

Malfigeblich ist dabei auch, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck
entstehen kann, Waren und Dienstleistung unterlagen der Kontrolle desselben
Unternehmens, da der Warenhersteller sich auf dem entsprechenden Dienstlei-
stungsbereich selbstandig gewerblich betétigt (vgl Althammer/Strébele aaO).

Dem Erwerb einer Antennenanlage, der kein Geschaft des taglichen Lebens dar-
stellt, geht in der Regel eine an den individuellen Bedurfnissen der Kunden ausge-
richtete technische Beratung voraus. Dies gilt im besonderem fir Antennen, die
Satellitensender empfangen kénnen. Hier erfordern die vielféltigen Besonderhei-
ten allein schon im Hinblick auf die notwendige exakte Ausrichtung des Parabol-
spiegels zumindest gegentber einem Teil der Kunden eine Beratung, die Uber die
gewohnliche, beim Handel selbst als Nebenleistung erbrachte Beratung deutlich
hinausgeht. Denn diese beschrankt sich in aller Regel auf die Verkaufsrdume und
kann daher naturgemafd nur grundséatzliche Fragen des Kunden berlcksichtigen.
Dagegen ist es nicht ungewdhnlich, dal3 die notwendige Abklarung der 6rtlichen
Gegebenheiten eine Beratung durch darauf spezialisierte Unternehmen erfordert.
Dabei ist auch zu berlcksichtigen, dass Parabolantennen, die inzwischen sehr
preiswert erhaltlich sind, durchaus auch ein kleinerer Betrieb herstellen kann und
es dabei nicht fern liegt, dass er gleichzeitig auch als selbsténdige Dienstleistun-
gen die Beratung (vor Ort) anbietet (vgl hierzu etwa BGH GRUR 1986, 380, 381
- RE-WA-MAT). Um optimale Empfangsergebnisse der Antennenanlage zu errei-
chen, wird der Interessent, der die fachménnische Beratung in Anspruch nimmt,
maglicherweise auch beim Berater kaufen. Gleiches gilt fir die Beratung beztglich
der Installation der Anlage. Um eine fachgerechte Montage unter Einhaltung aller
erforderlichen Sicherheitsbestimmungen und damit eine hdchst moégliche Qualitat
sowie die reibungslose Abwicklung mdglicher Garantieanspriiche sicherzustellen,
wird der Verbraucher auch die Beratung bezuglich der Installation vom Hersteller

bzw Vertreiber der Empfangsanlage verlangen. Dabei kann dahingestellt bleiben,



inwieweit in Baumarkten vertriebene Antennenempfangsanlagen mit den hier zu
beurteilenden Dienstleistungen ahnlich im Sinn des Markengesetzes sind. Denn
unter das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen fallen auch hochwertige
Anlagen, insbesondere solche fur grol3ere Wohnanlagen, bei denen eine einge-
hende Beratung durch darauf spezialisierte Unternehmen die Regel ist. Dement-
sprechend weist allein das Branchenfernsprechbuch der Stadt Minchen unter den
Suchwdrtern Antennenanlagen wie auch Satellitenempfangsanlagen zahlreiche
Adressen von Unternehmen auf, die zumindest zum Teil neben der Beratung auch
die Installation und den Verkauf von Antennenanlagen anbieten. Die Ware der
Widerspruchsmarke und die Dienstleistung der angegriffenen Marke haben damit
so starke Berihrungspunkte, dafd der Verkehr zu der Auffassung gelangen kann,

beide seien demselben Unternehmen zuzuordnen.

Daflr daf3 es sich bei der Dienstleistung auch um eine selbstandige Leistung han-
deln kann, spricht auch die in der Branche der Herstellung technischer Geréate
Ubliche Handhabung, durch ein Netz von dem Herstellungsunternehmen verpflich-
teten und autorisierten Vertragsfachhandlern, die wiederum der standigen Quali-
tatskontrolle des Herstellungsunternehmens unterliegen, fir einen optimalen Pro-

duktvertrieb zu sorgen.

Auf in der Entscheidungspraxis vergleichbare Beurteilungen der Ahnlichkeit zwi-
schen der Dienstleistung Beratung und der hierauf bezogenen Ware bei Richter/
Stoppel, Die Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 379 wird

Bezug genommen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erscheint eher unterdurch-
schnittlich. Der Zeichenbestandteil "Sat" ist Kurzel fur Satellit und wird auch in
Wortverbindungen in diesem Sinn und damit beschreibend gebraucht. So wird
heute Ublicherweise nicht mehr von Satellitenanlagen, sondern von Sat-Anlagen

gesprochen. Das Zeichenende "An" ist jedoch nicht unmittelbar beschreibend, da



diese zwei Buchstaben keine Ubliche Abklrzung flir Antenne oder Anlage sind.

Das Gesamtzeichen ist somit noch ausreichend phantasievoll.

Den unter den gegebenen Umstanden zur Vermeidung von Verwechslungen erfor-
derlichen, nicht sehr deutlichen, aber auch nicht nur ganz geringfligigen Abstand

halt das angegriffene Zeichen nicht ein.

Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dal3 die angegriffene Marke von dem
Wortbestandteil "SatLAN" gepréagt ist, da bei klanglicher Wiedergabe das grafische
Element nicht hervortritt, zumal es hier auch einen Satelliten wiedergibt und damit
beschreibend ist. Die sich gegenuberstehenden Marken "SatAn" und "SatLAN"
kommen sich aber klanglich so nahe, dal3 bei der nicht ganz entfernt liegenden
Ahnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr be-
steht.

Die beiden zweisilbigen Worte stimmen in Betonung und Buchstabenfolge bis auf
den zusatzlichen Konsonanten "I" in der Mitte der angegriffenen Marke Uberein.
Dieser folgt auf einen Sprenglaut "t" am Ende der ersten Silbe und wird nur bei
besonders akzentuierter Sprechweise deutlicher hérbar. Es lassen sich auch keine
sicheren Anhaltspunkte dafur feststellen, daf3 der Vokal "a" in der zweiten Silbe
bei beiden Marken stets unterschiedlich ausgesprochen wird.

Die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 hat daher Erfolg.

Die Beschwerde der Widersprechenden zu 1 ist damit derzeit gegenstandslos.

Dr. Buchetmann Schramm Hartlieb

Fa
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