BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 253/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend die Marke 300 34 525.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems

sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird
der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 25. Juli 2002 teilweise aufgehoben,
namlich soweit die Eintragung der Marke 30034525 wegen des
Widerspruchs aus der Marke 39907917 fur die Dienstleistung

"Werbung" gel6scht worden ist.

Insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 39907917 zurlck-

gewiesen.

Im Ubrigen wird die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen

Marke zurickgewiesen.

Grinde

Die am 5. Mai 2000 angemeldete Wortmarke 30034525

ANTARES

ist am 12. Dezember 2000 fiir die Dienstleistungen "Unternehmensberatung; be-

triebswirtschaftliche Beratung; Personalberatung; Werbung; Versicherungswesen;



Finanzwesen; Geldgeschafte; Immobilienwesen; Dienstleistungen auf dem Gebiet
der betrieblichen Altersvorsorge soweit in Klasse 42 enthalten” in das Markenre-

gister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit 20. April 1999 fiir die Dienstleistungen

"Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschafte; Immobilien-
wesen; Renten- und Lebensversicherungen als Erst- und Rick-
versicherung; Vermittlung von Versicherungs-, Bauspar- und In-
vestmentvertragen; Hypothekenvermittlung; Vermogensverwal-
tung, Verwaltung fremder Geschaftsinteressen, Grundstucksver-
waltung, Hausverwaltung; Vermietung von Wohn- und Geschafts-
raumen; Dienstleistungen eines Schulungszentrums, namlich
Ausbildung und Training fir Beschéaftigte der Versicherungs-,
Bausparkassen- und Investmentbranche sowie ahnlicher Unter-
nehmen; Beherbergung und Verpflegung der Teilnehmer von

Schulungen; Datenverarbeitung fur andere"

eingetragenen Marke 39907917

ANTRAS

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 25. Juli 2002 dem Wi-
derspruch stattgegeben und die Loschung der angegriffenen Marke angeord-
net. Ausgehend von einem durchschnittlichen Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke sowie identischer oder im mafgeblichen Ahnlichkeitsbereich lie-
gender Dienstleistungen sei ein durchschnittlicher Abstand zwischen den Mar-

ken zu fordern, der von der Anmeldemarke nicht eingehalten werde. Die Unter-



schiede zwischen den beiden Marken lagen nur in den weniger beachteten
Wortenden, die gemeinsamen Wortanfange "ANT" beider Marken seien weder
eine beschreibende Angabe noch als Markenbestandteil auf dem betreffenden
Gebiet besonders haufig in Benutzung. Die Anmeldemarke wirde bei korrekter
Aussprache zwar dreisilbig gesprochen, jedoch lage die Betonung bei der ers-
ten und der zweiten Silbe jeweils auf dem Vokal "A" und bei der dritten Silbe
auf dem Schlusskonsonant "S", wobei der Vokal "E" nur schwach anklange und
daher haufig verschluckt oder tberhort wirde. Die Umstellung der Buchstaben
"RA" und "AR" kdnne eine klangliche Verwechslungsgefahr der Marken nicht

verhindern.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt

und beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
25. Juli 2002 aufzuheben und den Widerspruch zurtickzuweisen.

Es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Der Grad der Ahnlichkeit der Dienstleis-
tungen sei als gering einzustufen, da die Dienstleistungen der Leitklasse 36 der
Widerspruchsmarke nicht das Haupttatigkeitsfeld der Beschwerdefiihrerin sei. Ihr
Tatigkeitsschwerpunkt lage auf dem Gebiet der betrieblichen Altersvorsorge und
Unternehmensberatung. Die angegriffene Marke, welche die Leitklasse 42 habe,
sei daher auch fur die Klasse 35 eingetragen, fir die die Widerspruchsmarke nicht
geschutzt sei. Zwischen den beiden Marken bestehe im Klangbild ein wesentlicher
Unterschied. Wahrend das dreisilbige Wort "ANTARES" zu einem langgezogenen
Klang komme, entstehe bei der Aussprache des zweisilbigen Wortes "ANTRAS"
nur ein kurzer Laut. "ANTARES" habe eine weiche Betonung, "ANTRAS" dagegen
einen sehr harten Tonfall. Auch der letzte Vokal "E" in dem Wort "ANTARES" sei
stimmhaft. Die Annahme der Markenstelle der letzte Vokal wirde haufig ver-
schluckt oder tberhort sei nicht gerechtfertigt, da das Verschlucken dieses Vokals

die Aussprache nicht leichter sondern schwieriger mache. Im tbrigen sei aufgrund



der beanspruchten Dienstleistungen von einer erhohten Aufmerksamkeit der
Verbraucher auszugehen, da die Entscheidungsfindung bei diesen Dienstleistun-
gen aufgrund langerer Uberlegung und einer ausfiihrlichen Beratung erfolgen
wirde. Abschliel3end wies die Beschwerdefuhrerin im Beschwerdeschriftsatz dar-
auf hin, dass es sich bei "ANTRAS" um eine noch nicht benutzte Marke handele,

wéahrend "ANTARES" bereits von ihrer Inhaberin genutzt werde.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Markenstelle habe zu Recht eine Verwechslungsgefahr bejaht. Unerheblich
sei der Vortrag der Beschwerdefiihrerin, wonach es sich bei den Dienstleistun-
gen der Klasse 36 nicht um deren Haupttatigkeitsfeld handeln solle. Es komme
darauf an, fur welche Waren und Dienstleistungen die angegriffenen Marke
Schutz in Anspruch nehme. Hinsichtlich Versicherungswesen, Finanzwesen,
Geldgeschafte und Immobilienwesen seien die Dienstleistungsverzeichnisse
identisch. Die Dienstleistungen der Klasse 42 seien teilweise identisch, und in
Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke bestehe
zumindest Ahnlichkeit. Die Marken seien sich sowohl in bildlicher als auch in
klanglicher Hinsicht hochgradig &ahnlich. Daran andere auch der Umstand
nichts, dass es sich bei der angegriffenen Marke um ein dreisilbiges Zeichen
handele mit dem zuséatzlichen Vokal "A" hinter dem "T". Es komme namlich we-

niger auf die Unterschiede als auf die Ubereinstimmungen an.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.



Die zuladssige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist lediglich
insoweit begrundet, als die Loschung der angegriffenen Marke auch hinsichtlich
der Dienstleistungen "Werbung" angeordnet wurde. Hinsichtlich der Dienstleis-
tungen "Unternehmensberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; Personalbe-
ratung; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschafte; Immobilienwesen;
Dienstleistungen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersvorsorge soweit in
Klasse 42 enthalten" hat die Markenstelle dagegen zutreffend eine Verwechs-
lungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bejaht.

Eine Nichtbenutzungseinrede (8 43 Abs 1 MarkenG) ist nicht erhoben worden.
Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke zu bestreiten, muss eindeutig
erklart werden (Strobele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 43 Rdn 43). Der in
der Beschwerdeschrift enthaltene Hinweis, die Widerspruchsmarke werde an-
ders als die angegriffene Marke noch nicht benutzt, stellt kein eindeutiges
Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinne des 8 43 Abs 1
MarkenG dar, zumal zum damaligen Zeitpunkt die Benutzungsschonfrist noch
lange nicht abgelaufen war.

Bei der Prufung der sich gegeniberstehenden Dienstleistungen ist von der Re-
gisterlage auszugehen. Auf welchen Gebieten die Inhaberin ihren Tatigkeits-
schwerpunkt hat, ist nicht entscheidungserheblich, da sie durch die Eintragung
Schutz fur ihre Marke im Bereich des gesamten Dienstleistungsverzeichnisses

hat und nicht nur fur die Dienstleistungen, die sie derzeit erbringt.

Die Dienstleistungen "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéafte; Immo-
bilienwesen" sind in den Dienstleistungsverzeichnissen der beiden Marken iden-

tisch enthalten.



Die Dienstleistungen "Unternehmensberatung; betriebswirtschaftliche Beratung;
Personalberatung; Dienstleistungen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersvor-
sorge soweit in Klasse 42 enthalten” sind Dienstleistungen der Widerspruchs-

marke ahnlich.

Eine Ahnlichkeit ist zu bejahen, wenn Waren bzw Dienstleistungen unter Beriick-
sichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhaltnis zueinander kennzeichnen
— insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelméaRigen betrieblichen Herkunft,
ihrer regelméRigen Vertriebs- oder Erbringungsart, inrem Verwendungszweck und
ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander
konkurrierende oder einander erganzende Produkte und Leistungen oder anderer
fur die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Griinde — so enge Berlh-
rungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein
konnen, sie stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbun-
denen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind, wo-
bei vom grofRten Schutzumfang der alteren Marke auszugehen ist (Strébele/ Ha-
cker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 57). Fur die Annahme dieser Ursprungsiden-
titat kommt es dabei weniger auf die Feststellung ortlich identischer Herkunfts-
statten an; entscheidend ist vielmehr, ob der Verkehr erwarten kann, dass die bei-
derseitigen Waren/ Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens
hergestellt oder vertrieben bzw erbracht werden, welches fur ihre Qualitéat verant-
wortlich ist (Strobele/ Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, 8 9 Rdn 58). In welche Klas-
sen die einzelnen Dienstleistungen klassifiziert sind oder welche Leitklasse fir
eine Anmeldung vergeben wurde, ist fur die Frage der Ahnlichkeit von Dienstleis-
tungen nicht malRgebend. Unter Beriicksichtigung dieser Grundsatze hat die Mar-

kenstelle fiir die genannten Dienstleistungen eine Ahnlichkeit zutreffend bejaht.

Die Dienstleistungen "Unternehmensberatung; betriebswirtschaftliche Beratung;
Personalberatung” sind den "Dienstleistungen eines Schulungszentrums, namlich
Ausbildung und Training fur Beschaftigte der Versicherungs-, Bausparkassen- und

Investmentbranche sowie ahnlicher Unternehmen" ahnlich, da im Rahmen solcher



Beratungen auch entsprechende Schulungs- und TrainingsmalRnahmen durchge-
fuhrt werden kénnen, und die Schulung und das Training in den genannten Berei-
chen auch Gesichtspunkte der Unternehmensberatung, der betriebswirtschaftli-
chen Beratung und der Personalberatung umfassen kdénnen, so dass von einer
naheren bis mittleren Ahnlichkeit dieser Dienstleistungen auszugehen ist. Zwi-
schen den fur die angegriffene Marke beanspruchten "Dienstleistungen auf dem
Gebiet der betrieblichen Altersvorsorge soweit in Klasse 42 enthalten” und den
Dienstleistungen "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschafte; Renten-
und Lebensversicherungen als Erst- und Rulckversicherung; Vermoégensverwal-
tung" der Widerspruchsmarke besteht ebenfalls engere Ahnlichkeit, da die Unter-
nehmen, die die Produkte fir die betriebliche Altersvorsorge anbieten wie etwa
Rentenversicherungen, oft auch die Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge
erbringen, die zu den "Dienstleistungen auf dem Gebiet der betrieblichen Alters-
vorsorge soweit in Klasse 42 enthalten" gehort, fur welche die angegriffene Marke
eingetragen ist, so dass die beteiligten Verkehrskreise auch hier der Auffassung
sein konnen, dass die beiderseitigen Dienstleistungen Ublicherweise von densel-

ben Unternehmen erbracht werden.

Die sich gegentberstehenden Marken sind auch so &hnlich, dass hinsichtlich der
genannten Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr besteht. Ausgehend von
einem durchschnittlichen Schutzumfang der Widerspruchsmarke und einer Ahn-
lichkeit der sich gegentberstehenden Dienstleistungen, die je nach Dienstleistung
verschieden ist, aber zumindest in einem eher mittleren Bereich liegt, gentigen die
in den Marken vorhandenen Unterschiede nicht, eine Verwechslungsgefahr zu
verhindern. Selbst wenn man zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke
unterstellt, dass aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen von einer erhdhten
Aufmerksamkeit der Verbraucher auszugehen sei, ist zumindest aus der Erinne-
rung heraus mit einer Verwechslungsgefahr hinsichtlich dieser genannten Dienst-
leistungen zu rechnen. Die Anfangssilben der Zeichen sind identisch, ebenso der
Anlaut "t" der zweiten Silben und der Zischlaut "s" am jeweiligen Wortende. Die

Laute "a" und "r" im Wortinnern stehen lediglich an vertauschter Stelle.



"ANTARES" wird auch nicht zwingend langgezogen ausgesprochen und hat durch
den harten Konsonanten "t" und den Zischlaut am Wortende keinen wesentlich
weicheren Tonfall als die Widerspruchsmarke "ANTRAS". Durch den einzig zu-
satzlichen Vokal "e" in der angegriffenen Marke sind zwar Vokalfolge, Silbenzahl
sowie Sprech- und Betonungsrhythmus unterschiedlich, jedoch wird dieser Vokal
haufig nicht sehr akzentuiert ausgesprochen, so dass die Unterschiede in der Er-

innerung leicht verblassen kénnen.

Hinsichtlich der Dienstleistung "Werbung" der angegriffenen Marke besteht dage-
gen keine Verwechslungsgefahr im Sinne des 8 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so dass
insoweit der angefochtenen Beschluss aufzuheben und der Widerspruch aus der

Marke 39907917 zuriickzuweisen ist.

Falls man Uberhaupt noch von einer Dienstleistungséhnlichkeit zwischen "Wer-
bung” und den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ausgeht, so lage diese
allenfalls im auf3eren Bereich, so dass bereits geringe Zeichenunterschiede aus-

reichen, eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Am nachsten kommen der Dienstleistung "Werbung" noch die Dienstleistungen
"Vermittlung von Versicherungs-, Bauspar- und Investmentvertragen”, da die Ver-
mittlung solcher Vertrage immer auch die Werbung/Anpreisung solcher Vertrage
dem Kunden gegenuber bzw. das Verteilen von Werbe-/Informationsmaterial fur
die einzelnen Produkte einschliel3t. Selbst wenn diese Werbematerialien von dem
Vermittlungsunternehmen selbst erstellt sein kdnnen, sieht der Verkehr in einem
solchen Fall dies nicht als die Dienstleistung "Werbung" fiir einen Dritten an, son-
dern als Hilfsmittel fir die eigene Vermittlungsdienstleistung, da der Vermittler an
dem Vertragsabschluss selbst interessiert ist, derjenige, der lediglich Werbe-
dienstleistungen erbringt, dagegen mit dem eigentlichen Vertragsabschluss zwi-
schen dem Kunden der Dienstleistung und dem Abnehmer des beworbenen Pro-

duktes nichts zu tun hat.
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Ausgehend von einer allenfalls entfernt vorliegenden Dienstleistungsahnlichkeit
und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reichen die
oben genannten Unterschiede in Silbenzahl, Sprech- und Betonungsrhythmus und
Vokalfolge aus, eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Im Schriftbild sind die
Zeichen wegen der unterschiedlichen Zeichenlange und Buchstabenzahl sowie
teilweise unterschiedlichen Reihenfolge der Buchstaben insgesamt so unter-
schiedlich, dass auch in dieser Hinsicht eine Verwechslungsgefahr jedenfalls bei

sich eher fern stehenden Dienstleistungen nicht in Betracht kommt.

Unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle fir
Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts war der Widerspruch aus der
Marke 39907917 hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistung "Werbung" zurtck-
zuweisen. Im Ubrigen war die Beschwerde zurtickzuweisen.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden bot der Streitfall keinen Anlaf3,
§ 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems Sred| Bayer
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