BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 91/05 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 23. Oktober 2007

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 303 08 716

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 5. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin

Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die fur die Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 9, 16, 20, 36, 38, 39
und 42

,Briefkdsten aus Metall;

Computergerate und -programme; gespeicherte Computerpro-
gramme; Verteilerschranke (Elektrizitat), Verteilertafeln (Elektrizi-
tat); Frankiermaschinen; Briefmarken; Briefkdsten, weder aus
Metall noch aus Mauerwerk;

Versicherungswesen; Finanzwesen,;

Geldgeschafte; Immobilienwesen, insbesondere Finanzanalysen,
Einziehung von AuBenstanden, Ausgabe von Kreditkarten, Bank-
geschafte, Homebanking, Beleihen von Gebrauchsgttern, finan-
zielle Beratung; Ubernahme von Biirgschaften und Kautionen;
Vergabe von Darlehen; Factoring; finanzielle Schatzungen (Versi-

cherungs-, Bank-, Grundstiicksangelegenheiten);



Finanzierungen; Vermittlung von Vermdgensanlagen in Fonds;
Gebaudeverwaltung; Verpachtung, Verwaltung und Vermittlung
von Immobilien; Investmentgeschéafte; elektronischer Kapital-
transfer;

Kreditvermittlung; Vermdgensverwaltung (auch durch Treuhan-
der);

Telekommunikation; geschiitzte SignalUbertragung; Auskinfte in
Bezug auf Telekommunikation; elektronische Ubertragung von
Nachrichten und Informationen;

(gesicherte) Transporte; Transport- und Lagerwesen;

Post- und Versandwesen, namlich Zustellung und Auslieferung
von Briefen und Paketen; Verpackung von Waren;

Anmietung im Auftrag fur Rechnung Dritter sowie Vermietung von
Transportmitteln; Auskinfte in Bezug auf den Transport, die Be-
férderung, die Lagerung und die Verpackung von Waren;
Kurierdienste;

technische Beratung, Forschung und Entwicklung in Bezug auf
Telekommunikation, Transport, Beférderung, Lagerung und Ver-
packung von Waren;

Erstellen von Programmen fir die Datenverarbeitung; Konvertie-
ren von Computerprogrammen und -daten (ausgenommen physi-
sche Veradnderungen); Konvertieren von Daten oder Dokumenten

von physischen auf elektronische Medien und umgekehrt*

eingetragene Wortmarke 303 08 716

EP InfoMail



ist Widerspruch eingelegt worden aus der fiur die Waren und Dienstleistungen der

Klassen

9:  mit Programmen versehene Datentrager aller Art; Geréate zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungstrager; CD's und DVD's; Datenverarbei-
tungsgerate und Computer; Software- und Datenverarbeitungs-

programme.
16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien
soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwa-
ren; Handbulcher, Bedienungsanleitungen und Broschiren fur die

elektronische Datenverarbeitung.

35: Werbung; Direktmarketing; Blroarbeiten; Zurverfligungstel-

lung und Vermittlung von Adressen.

38: Sammeln, Liefern und Ubermitteln von Nachrichten, Daten

und Bildern auch online; Telekommunikation.

42: Erstellung und Pflege von Programmen fir die

Datenverarbeitung; technische Beratung

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 2 195 626

INFOPOST

(eingetragen in den Farben gelb, rot, schwarz und grau).



Die Markenstelle fiur Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den
Widerspruch in zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren er-
gangen ist, mangels Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Zur Begrindung hat
sie ausgefuhrt, die sich gegentberstehenden Marken unterschieden sich in ihrer
Gesamtheit klanglich und schriftbildlich deutlich voneinander. Der Gesichtspunkt
der Pragung greife nicht zugunsten der Widersprechenden durch, weil die ange-
griffene Marke nicht durch den Bestandteil ,InfoMail“ gepragt werde. Dieses Wort
werde von den deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinn von ,Informa-
tions-Mail“ verstanden. Es weise einen beschreibenden Anklang auf und sei daher
nicht kennzeichnungsstarker als der weitere Bestandteil ,EP“. Eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr scheide selbst bei unterstellter Waren-/Dienstleistungs-
identitat aus, da ein identischer bzw. synonymer Begriffsgehalt zwischen den
Vergleichsmarken insgesamt nicht gegeben sei. Ein beachtlicher Teil des
Publikums werde insbesondere in ,EP* nicht die Abkurzung fur ,Europost"
erkennen; sofern dies doch der Fall sein sollte, ergebe sich ein von der
Widerspruchsmarke divergierender Aussagegehalt, der auch eine begriffliche
Verwechslungsgefahr ausschlieBe. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheide
ebenfalls aus, da die gegentberstehenden Marken in der Art ihrer Bildung deutlich
voneinander abwichen. SchlieBlich bestehe auch keine komplexe Ahnlichkeit, da
diese ausscheide, wenn eine gemeinsame begriffliche Gesamtaussage nicht ohne
weiteres ersichtlich sei oder sich auf einen beschreibenden und damit nicht be-
triebskennzeichnenden Hinweis beschranke. Aufgrund des Elements ,EP* lasse

sich eine gemeinsame begriffliche Gesamtaussage nicht ohne weiteres erkennen.

Hiergegen richtet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie macht gel-
tend, die Identitat der Dienstleistungen, fir die die Kollisionsmarken jeweils einge-
tragen seien, erfordere einen grof3en Markenabstand, der nicht eingehalten werde.
Sie vertritt unter Hinweis auf eine Anzahl von Beschliissen verschiedener na-
tionaler Gerichte, die Marken mit dem Bestandteil POST als verwechslungsfahig
mit der Widerspruchsmarke zu 1) angesehen hatten, die Auffassung, das Wort

.Post’, dem neben seiner beschreibenden Bedeutung auch die Funktion eines



Hinweises auf das Unternehmen der Widersprechenden zukomme, habe inner-

halb der angegriffenen Marke eine selbstandig kennzeichnende Stellung inne.

Sie ist der Auffassung, die Markenbestandteile ,INFOPOST" einerseits und ,Info-
Mail“ andererseits seien kollisionsbegriindend, selbst wenn ,InfoMail* und
JINFOPOST" per se als kennzeichnungsschwach zu bewerten sein sollten, da
diese Bestandteile die sich gegeniberstehenden Marken pragten. Der Begriff ,Info
Post" werde ohne weiteres als Kennzeichnung fur die Dienstleistungen der Wider-
sprechenden aufgefasst, wie dies aus den Ergebnissen durchgefuhrter Befragun-
gen bei relevanten Verbanden u. a. der Postdienstleister, sowie der Werbe- und
Direktmarketingunternehmen, Versicherungen, Verbanden, Versandhausern und
Unternehmen hervorgehe, die die Widersprechende zu den Akten gereicht hat.
Die Markeninhaberin besitze eine Zeichenserie mit dem Bestandteil ,EP“, beste-
hend aus 10 weiteren Marken wie z.B. ,EP EUROPOST", ,EP EasyMail*,
.EP Letter”, .EP Mail, ,EP Magazine“, ,EP Press" etc. Das Firmenschlagwort ,EP*
werde daher vom Verkehr generell mit ,Europost® gleichgesetzt. Zumindest sei

aber eine assoziative bzw. komplexe Verwechslungsgefahr gegeben.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlisse der Markenstelle aufzuheben und

die Loéschung der angegriffenen Marke anzuordnen.
Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.
Sie vertritt die Auffassung, die Widerspruchsmarke sei aus schutzunfahigen Be-
standteilen zusammengesetzt und weise daher eine unterdurchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft auf. Die Schutzunfahigkeit der Bezeichnung ,INFOPOST" sei vom
Deutschen Patent- und Markenamt bereits rechtskraftig festgestellt worden, nach-



dem es die seitens der Widersprechenden vorgenommene Anmeldung einer der-
artigen Marke zurtickgewiesen habe. Der Begriff ,INFOPOST" beschreibe nichts
anderes als eine Briefsendung mit (bestimmten) Informationen. Daran &ndere
auch die Bekanntheit des Begriffs ,INFOPOST" als Nachfolgeprodukt der friiheren
.Drucksache" nichts. Die Widerspruchsmarke beziehe ihre Schutzfahigkeit daher
allenfalls aus ihrer grafischen Gestaltung, die von der angegriffenen Marke nicht
aufgenommen werde. Die von der Widersprechenden vorgelegten Befragungen
ergaben keine andere Einschatzung, da die Antworten gelenkt gestellt worden
seien und die Auswahl der Verkehrskreise nicht reprasentativ sei. Darlber hinaus
wiesen Fragen nach Postdienstleistungen, fur die die Widerspruchsmarke indes
gar nicht geschutzt sei, keinen vorliegend verwertbaren Aussagegehalt auf. Eine
Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da die sich gegentberstehenden Waren und
Dienstleistungen schon nicht durchgangig im Ahnlichkeitsbereich lagen. Aber auch
die Vergleichszeichen seien weder schriftbildlich, klanglich noch begrifflich &hnlich.
Neben erheblichen Unterschieden im Klang- und Schriftbild komme eine Gleich-
setzung der Begriffe ,Mail* und ,Post* nicht in Betracht, zumal der Zeichenteil
.Manager" in der alteren Marke und der Bestandteil ,EP* in der jingeren Marke
nicht vernachlassigt werden durften. Eine etwaige gedankliche Briicke zwischen
.Post” und ,Mail* kbnne sich nur auf ,Postdienstleistungen® stitzen, fur die die Wi-
derspruchsmarke aber nicht geschutzt sei. ,EP“ stelle schlie3lich auch kein Fir-
menschlagwort der Markeninhaberin dar, da diese jedenfalls nunmehr unter ,T...
AG & Co. KG* firmiere.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die zwischen den Ver-
fahrensbevollméchtigten der Beteiligten gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen

Bezug genommen.

Beide Beteiligten regen hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.



Die zulassige Beschwerde ist nicht begriindet. Die Markenstelle hat die Gefahr
von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. 88 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

zutreffend verneint.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu loschen, wenn wegen ihrer
Ahnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit alterem Zeit-
rang und der Identitat oder der Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten
Waren oder Dienstleistungen fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschlieBlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in
Verbindung gebracht werden. Fir die Frage der Verwechslungsgefahr gilt der
Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Fakto-
ren, insbesondere der Ahnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennahe
und der Kennzeichnungskraft der alteren Marke. Danach kann ein geringerer Grad
der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der
Ahnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der alte-
ren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2007,
235 - Goldhase; GRUR 2006, 859, 861 — Malteserkreuz; jeweils m. w. N.).

Nach diesen Grundséatzen ist eine Verwechslungsgefahr selbst bei Annahme einer
bis zur Identitat (z. B. hinsichtlich Computern, Computerprogrammen, Telekom-
munikation; Erstellung und Pflege von Programmen fir die Datenverarbeitung;
technische Beratung) reichenden Ahnlichkeit der jeweils geschutzten Waren
und/oder Dienstleistungen nicht zu bejahen, weil die angegriffene Marke den zu

fordernden Abstand von der Widerspruchsmarke einhalt.

Zugunsten der Widersprechenden kann der Widerspruchsmarke fiur die ge-
schitzten Waren und Dienstleistungen, zu denen ,klassische* Postdienstleistun-
gen (Zustellungen, Beférdern von Briefen etc.) nicht gehoéren, jedenfalls in ihrer

Gesamtheit, insbesondere aufgrund ihrer grafischen Gestaltung, eine durch-



schnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt werden. Auf die von der Widerspre-
chenden vorgelegten, von Verbdnden und Unternehmen eingereichten Antworten
auf die ihnen gegenlber seitens der Widersprechenden vorgenommene Befra-
gung, ob ihnen die Bezeichnung ,INFOPOST" als Marke/Kennzeichnung fur
Werbe- und Beférderungsdienstleistungen der Widersprechenden bekannt sei
oder ob sie diese Bezeichnung quasi als Gattungsbegriff ansehen wirden, kommt
es in diesem Zusammenhang nicht an, weil die Widerspruchsmarke fur Beforde-
rungs- und Postdienstleistungen der Klasse 39 nicht geschuitzt ist. Soweit die
Marke fir die im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis geschitzten Dienstleistungen
-Werbung, Direktmarketing” jedenfalls gut benutzt ist, bleibt auch diese Tatsache
im Ergebnis ohne Auswirkungen, weil fir die angegriffene Marke weder identische

noch a@hnliche Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Unter Berticksichtigung der Wechselwirkung aller in Betracht kommenden Fakto-
ren reicht die Zeichenahnlichkeit nicht aus, um die Gefahr einer Verwechslung der
Marken begrinden zu kdnnen. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr hinsichtlich der Ahnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang
oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken
hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden
Merkmale zu bertcksichtigen sind. Dabei ist entscheidend, wie die Marke auf den
Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durch-
schnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmallig als Ganzes wahr. Bei der Pri-
fung der Verwechslungsgefahr bedeutet die Beurteilung der Ahnlichkeit zweier
Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu beriicksichtigen
und mit einer anderen Marke zu vergleichen ware. Vielmehr sind die fraglichen
Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was allerdings nicht aus-
schliel3t, dass unter Umstanden ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen
Marke fur den durch die Marke im Gedachtnis der angesprochenen Verkehrs-
kreise hervorgerufenen Gesamteindruck pragend sein kénnen (EuGH,
GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1996, 404; 2006, 513 —

Malteserkreuz; jeweils m. w. N.).
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Vorliegend weisen die sich gegentberstehenden Marken weder in schriftbildlicher
noch in klanglicher oder begrifflicher Hinsicht eine Ahnlichkeit auf, die die Gefahr
unmittelbarer Verwechslungen der Marken begrinden kénnte. In ihrer Gesamtheit
sind sie wegen der in der angegriffenen Marke enthaltenen Bestandteile ,EP“ und
.mail“, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden, fur den inlandi-
schen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Dienstleistungen ohne weiteres zu
unterscheiden. Gleiches gilt in visueller Hinsicht. Die in der Widerspruchsmarke
verwendete Farbkombination rot-gelb-schwarz wird von der angegriffenen Marke
ebenso wenig tUbernommen wie die Ubrige grafische Gestaltung der Wider-
spruchsmarke. Zudem weist die Widerspruchsmarke den Begriff ,MANAGER" auf,
der in der angegriffenen Marke keine Entsprechung findet.

Ohne Erfolg stellt die Widersprechende auf den Gesichtspunkt der Pragung der
angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil ,Infomail”, den sie als begrifflich
identisch mit dem Wortbestandteil ,InfoPost‘ der Widerspruchsmarke ansieht.
Selbst wenn das Wort ,Infomail“ die angegriffene Marke pragen wirde — woran
angesichts der vorangestellten Abklrzung ,EP*“ erhebliche Bedenken bestehen -,
findet sich dieser Bestandteil jedenfalls nicht identisch in dem Wortbestandteil der
Widerspruchsmarke. Insbesondere unterscheiden sich die Begriffe ,Mail“ und
.POST" grundlegend insoweit, als der englische Ausdruck ,Mail“ nicht nur die (ge-
genstandliche) Beférderung von Briefen und sonstigen Sendungen umfasst, son-
dern zugleich den elektronischen ,Post“-Verkehr mittels Computer bzw. EDV
(E-mail) bezeichnet. Dieser komplexe Sinngehalt fuhrt von der Begrifflichkeit der
Bezeichnung ,Post* deutlich weg.

Die von der Widersprechenden fir ihre Auffassung in Anspruch genommen Ent-
scheidungen des Bundesgerichtshofs ,City Plus/D2-BestCityPlus® und des Bun-
despatentgerichts ,T-LIFE/LIFE® sind insoweit vorliegend nicht einschlagig, als
dort die jeweiligen Bestandteile identisch Ubernommen worden sind, was vorlie-

gend nicht der Fall ist.
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Es besteht auch nicht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt
der gedanklichen Verbindung nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG.

Diese Art der Verwechslungsgefahr hat zur Voraussetzung, dass der Verkehr, der
die Unterschiede der Marken wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar ver-
wechselt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder in pragen-
den Einzelteilen Anlass hat, die jingere Marke (irrtimlich) der Inhaberin der alte-
ren Marke zuzuordnen oder auf Grund dieser Umstande auf sonstige wirtschattli-
che oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem
im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung zu schlieen. Ausschlie3lich
assoziative Gedankenverbindungen, die zwar zu behindernden, rufausbeutenden
oder verwassernden Wirkungen, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechs-
lungen fuhren kénnen, werden von 8 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG nicht erfasst
(EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 18 - Sabel/Puma; BGH GRUR 2000, 886,
88 - Bayer/BeyChem; GRUR 2002, 544, 547 — BANK 24). In erster Linie hat der
Verkehr dann Anlass, eine jungere Kennzeichnung dem Inhaber einer alteren
Marke zuzuordnen, wenn dieser den Verkehr durch die Benutzung einer
Markenserie mit einem wiederkehrenden Stammbestandteil bereits daran gewdhnt
hat, diesen Stammbestandteil als Hinweis auf sein Unternehmen zu verstehen.
Diesbeziglich hat die Widersprechende zwar auf die Benutzung der fur sie
eingetragenen Marken ,GLOBAL MAIL* und ,Euromail“ verwiesen. Diese Marken
weisen aber keinen mit der Widerspruchsmarke gemeinsamen Stammbestandteil

auf und stellen daher keine Serienzeichen im rechtlichen Sinne dar.

Eine komplexe Verwechslungsgefahr bzw. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn
ist ebenfalls zu verneinen. Auch hierfir missen besondere Umstande vorliegen,
die auf eine irgendwie geartete wirtschaftliche oder organisatorische Verbindun-
gen der Hersteller bzw. Anbieter schlieRen lassen (vgl. BGH GRUR 2001, 507,
509 — EVIAN/REVIAN). Soweit die Widersprechende ausfuhrt, ,bei auslandischer
Tatigkeit“ verwende sie Marken mit dem Bestandteil ,mail*, so z. B. ,Euromail*
oder die Wort-/Bildmarke ,GLOBAL MAIL", ist daraus nicht ersichtlich, dass die

Widersprechende den inlandischen Verkehr, auf den abzustellen ist, an die Ver-
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wendung des Wortes ,mail“ anstelle von ,POST" gewdhnt hat. Daher bleibt der
weitere Vortrag der Widersprechenden, fiir den Verkehr liege die Ubertragbarkeit
einer Erfolgsmarke ,InfoPost‘ im Inland auf eine Marke ,Infomail* im Ausland

nahe, ohne Einfluss auf das Ergebnis.

Es sind keine Griinde ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 Mar-
kenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht tUber eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung (8 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), sondern
auf der Grundlage der einschlagigen Rechtsprechung des Europaischen Gerichts-
hofs und des Bundesgerichtshofs Uber einen Einzelfall zu entscheiden. Die Zulas-
sung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Siche-
rung einer einheitlichen Rechtsprechung (8 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) erforderlich,
weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder
anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallent-
scheidung getroffen worden ist, die mit den tatsachlichen Gegebenheiten, die in
anderen, von der Widersprechenden zur Stitzung ihrer Rechtsauffassung ange-

fuhrten Entscheidungen, ganz oder teilweise nicht vergleichbar sind.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker Prietzel-Funk

Bb



