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des

Obersten Patent- und Markensenates
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Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Vizepräsiden-

tin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Brigitte 

SCHENK, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates 

Mag. Carmen LOIBNER-PERGER, 

Dr. Gerhard PRÜCKNER und Dr. Manfred VOGEL als rechtskun-

dige Mitglieder und den Rat des Obersten Patent- und Markense-

nates Dr. Johannes WERNER als fachtechnisches Mitglied in der 

Markenrechtssache der Antragstellerin   B ***** A k t i e n g e s e l 

l s c h a f t , *****vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH, 

Tuchlauben 17, 1014 Wien, gegen die Antragsgegnerin   T***** A 

G ,   ***** Deutschland, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt DDr. 

Meinhard Ciresa, Höhnegasse 6, 1180 Wien, wegen Unwirksam-

erklärung der internationalen Marke Nr 811 527 für das Gebiet der 

Republik Österreich, über die Berufung der Antragstellerin gegen 

die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichi-

schen Patentamtes vom 10. Juni 2010, GZ Nm 186/2005-12 bis 

18 den Beschluss gefasst:

 

Der Berufung wird Folge gegeben.

 

Die angefochtene Entscheidung wird dahin abgeändert, dass sie 

zu lauten hat:

 

„Die internationale Marke Nr 811 527 wird in den beanspruchten 

Klassen für das Gebiet der Republik Österreich mit Wirksamkeit 

vom Zeitpunkt ihrer Registrierung für unwirksam erklärt.“
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Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit 

7.186,64 EUR (darin 1.084,44 EUR Umsatzsteuer und 680 EUR 

Barauslagen) bestimmten Kosten des Verfahrens erster Instanz 

und die mit 3.401,90 EUR (darin 453,65 EUR Umsatzsteuer und 

680 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Berufungsverfah-

rens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

 

G r ü n d e :

 

Die B***** Aktiengesellschaft (in der Folge: Antragstellerin) ist In-

haberin folgender Marken:

 

a) Österreichische Wortbild-Marke Nr 170 389 

"easybank ein Unternehmen der BAWAG" 

mit Priorität vom 16. April 1997 und Schutz für Dienstleistungen 

der Klasse 36 (Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäf-

te, Bankgeschäfte, Bankdienstleistungen, Immobilienwesen);

 

b) Österreichische Wortmarke Nr 182 533

"EASYBANK" 

mit Priorität vom 3. Oktober 1996 mit Schutz in Klasse 36

 

c) Österreichische Wortbildmarke Nr 184 471
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mit Priorität vom 9. Juli 1999 und Schutz in Klasse 36 (Finanzwe-

sen, Geldgeschäfte, Ausgabe von Kreditkarten, Chipkarten und 

Wertmarken)

 

d) Österreichische Wort-Bild-Marke Nr 167 651 "EASY KUH"

e) Österreichische Wort-Bild-Marke Nr 167 652 "EASY TIGER"

 

Die T***** AG ***** (in der Folge: Antragsgegnerin) ist Inhaberin 

folgender internationaler Wortbildmarke IR 811 527 mit Priorität 

vom 

18. Juni 2003

 

und Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

Class 16: Printed Matter; instructional an teaching material (except 

apparatus).

Klasse 16: Druckerzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmaterial (aus-

genommen Apparate)

Class 36: Financial affairs; monetary affairs; insurance; real estate 

affairs
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Klasse 36: Finanzwesen, Geldgeschäfte, Versicherungswesen, 

Immobilienwesen

Class 38: Providing and transmission of data, information, news, 

music and images for access via computer and telecommunication 

networks.

Klasse 38: Bereitstellung und Übertragung von Daten, Informatio-

nen, Nachrichten, Musik und Bildern für Zugriff über Computer und 

Telekommunikationsnetzwerke. 

 

Mit Schriftsatz vom 28. Dezember 2005 beantragte die Antragstel-

lerin die Unwirksamerklärung der Wortbildmarke IR 811 527 der 

Antragsgegnerin für das Gebiet der Republik Österreich in sämtli-

chen beanspruchten Klassen gemäß § 30 Abs 1 Z 2 und § 30 Abs 

2 MSchG. Sie verwende ihre Marke „easybank“ seit 1996 intensiv, 

sie verfüge beim Publikum über einen sehr hohen Bekanntheits-

grad. Die angefochtene Marke der Antragsgegnerin sei mit der äl-

teren Marke der Antragstellerin nahezu identisch und für identi-

sche Waren und Dienstleistungen eingetragen. Es bestehe unmit-

telbare Verwechslungsgefahr. Die Marke der Antragstellerin genie-

ße auch den besonderen Schutz bekannter Marken.

 

Die Antragsgegnerin beantragte, dem Löschungsantrag nicht statt-

zugeben. Die Wortbildmarke der Antragstellerin werde in ihrem 

Gesamteindruck weder durch ihre grafische Ausgestaltung durch 

Aufnahme des nicht aussprechbaren und nicht unterscheidungs-

kräftigen Zeichens @, noch durch die Kombination der beiden 

nicht unterscheidungskräftigen Begriffe „e@asy“ und "bank" maß-

geblich geprägt. Einziges gemeinsames Element der beiden Mar-

ken sei der Begriff „e@asy“, der eine bloße Eigenschaftsangabe 

für die damit gekennzeichneten Dienstleistungen sei.
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Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes hat 

den Antrag auf Unwirksamerklärung der internationalen Marke Nr 

811 527 für das Gebiet der Republik Österreich abgewiesen. Die 

Marke der Antragsgegnerin übernehme kein älteres Zeichen als 

Ganzes, sondern nur einen Bestandteil der Marke der Antragstel-

lerin. Dieser Bestandteil („e@asy“) beschreibe die damit gekenn-

zeichneten Dienstleistungen derart, dass sie im Wege des Internet 

mühelos und bequem in Anspruch genommen werden könnten, 

und sei damit nicht kennzeichnungskräftig. Die verbleibenden Mar-

kenbestandteile „bank“ und „credit“ hätten unterschiedliche Bedeu-

tung: „bank“ bezeichne den Geschäftspartner, „credit“ den konkre-

ten Gegenstand einer Bankdienstleistung. Diese unterschiedliche 

Markenbildung („easybank“ als allgemeiner Begriff für jede Bank-

dienstleistung, „easycredit“ als Hinweis auf die konkrete Dienst-

leistung der Kreditvergabe) führe dazu, dass keine verwechs-

lungsfähige Ähnlichkeit zwischen den Marken der Streitteile beste-

he. Das nicht oder nur schwach kennzeichnungskräftige Zeichen 

„e@asy“ werde vom Verkehr auch nicht als Stammbestandteil 

eine Markenserie verstanden. Die Marke „e@sybank“ sei beim 

Publikum im März 2007 nur zu 27 % bekannt gewesen; eine Aus-

nutzung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft einer be-

kannten Marke im Sinne des § 30 Abs 2 MSchG sei nicht erwie-

sen.

 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Antrag-

stellerin. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu ge-

ben.
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Die Berufung ist berechtigt.

 

Gemäß § 30 Abs 1 MSchG kann der Inhaber einer früher ange-

meldeten, noch zu Recht bestehenden Marke die Löschung einer 

Marke begehren, sofern entweder die beiden Marken und die Wa-

ren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, 

gleich sind, oder die beiden Marken und die Waren oder Dienst-

leistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähn-

lich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechs-

lungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der 

älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.

 

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und der ihr fol-

genden Rechtsprechung der nationalen Gerichte folgende Grund-

sätze maßgeblich:

 

Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstän-

de des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Umfassende Beurtei-

lung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in 

Betracht kommenden Faktoren, insbesondere die Ähnlichkeit der 

Marken, deren Kennzeichnungskraft sowie Bekanntheitsgrad auf 

dem Markt und der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren und 

Dienstleistungen, Bedacht zu nehmen ist (RIS-Justiz RS0121500). 

So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren 

und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit 

der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (RIS-Justiz 

RS0121482; weitere Nachweise bei Schumacher in Kucsko, mar-

ken.schutz 210 Fn 77). Folge dieser Wechselwirkung ist es, dass 
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bei Warenidentität oder einer hochgradigen Warenähnlichkeit ein 

wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, 

um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem grö-

ßeren Warenabstand (RIS-Justiz RS0116294).

 

Ob das verwendete Zeichen der Marke des Konkurrenten in Bild, 

Klang oder Bedeutung ähnlich ist, richtet sich nach dem Ge-

samteindruck, den Marke und Zeichen hervorrufen. Entscheidend 

ist die Wirkung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksa-

men und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden 

Waren oder Dienstleistungen, der die Marke regelmäßig als Gan-

zes wahrnimmt und nicht auf die Einzelheiten achtet (RIS-Justiz 

RS0117324; OPM Om 6/11 – evolution/revoelution). Schutzunfähi-

ge oder schwache Bestandteile, die den streitverfangenen Zei-

chen gemeinsam sind, tragen im Regelfall nur wenig zum jeweili-

gen Gesamteindruck bei, sodass schon geringe Abweichungen in 

den übrigen Bestandteilen ausreichen können, um die Verwechs-

lungsgefahr auszuschließen (RIS-Jus-

tiz RS0066749, RS0066753).

 

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken 

ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Be-

deutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit 

ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher 

und begrifflicher Hinsicht wirken können (vergleiche EuGH C-

498/07 – La Espagnola/Carbonell; EuGH C-251/95 – Sabèl; ver-

gleiche RIS-Justiz RS0117324, RS0079571[T26], RS0066753). In 

der Regel genügt die Verwechslungsgefahr nach einem dieser 

Gesichtspunkte (RIS-Justiz RS0066753 [T9]).
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Eine Wortbildmarke ist als reine Wortmarke zu behandeln, sofern 

die bildhafte Ausgestaltung der Marke nicht so charakteristisch ist, 

dass sie als das Wesentliche aufgefasst wird, hinter dem die Wort-

elemente vollkommen zurücktreten. Die bildliche Ausgestaltung ei-

nes Wortes macht eine Marke demnach nur dann zu einer Wort-

bildmarke, wenn sie so eigenartig ist, dass sie den Verkehrskrei-

sen als besonders charakteristisch auffällt (OPM 

Om 10/01 = PBl 2002, 102; OPM Om 5/11; weitere Nachweise bei 

Schumacher in Kucsko, marken.schutz 257 in FN 441 f).

 

Auf dieser Grundlage hat die Nichtigkeitsabteilung die Verwechs-

lungsgefahr zu Unrecht verneint.

 

Außer Streit steht die bessere Priorität der Marke „e@sybank“ der 

Antragstellerin und die Identität der für diese Marke sowie die an-

gegriffene Marke „e@syCredit“ der Antragsgegnerin in der Klasse 

36 beanspruchten Waren- und Dienstleistungen. Diese beiden 

streitverfangenen Marken sind im Ähnlichkeitsvergleich als reine 

Wortmarken (mit dem identen Zeichenbestandteil „e@sy“) zu be-

handeln, weil ihre grafische Ausgestaltung völlig hinter ihre Wort-

elemente zurücktritt.

 

In der Marke der Antragstellerin wird „easy" in Verbindung mit 

„Bank" verwendet. Das Gericht erster Instanz der Europäischen 

Gemeinschaften hat in der Entscheidung T 87/00 - Easybank der 

Marke EASYBANK für ein Bank-institut Unterscheidungskraft zu-

gebilligt. „Easy" sei in Bezug auf ein Bank-institut nicht beschrei-

bend, weil es keinen Hinweis auf die Modalitäten 

einer konkreten Dienstleistung oder auf andere Einzelheiten der 

Abwicklung von Bankgeschäften enthalte und weder abstrakt noch 
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konkret Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert oder sons-

tige Merkmale der verschiedenen Bankdienstleistungen bezeich-

ne, die das betreffende Bankinstitut für seine Kunden erbringen 

könne.

 

Der Senat teilt diese Auffassung.

 

Die Marke der Antragsgegnerin unterscheidet sich von jener der 

Antragstellerin – lässt man den identen Zeichenbestandteil „e@sy“ 

und die geringe grafische Ausgestaltung unberücksichtigt – allein 

durch ihren Wortteil „Credit“. Damit bleibt zu prüfen, ob der Ab-

stand zwischen den streitverfangenen Marken infolge deren unter-

schiedlicher Zeichenbestandteile „Credit“ und „bank“ ausreicht, 

eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

 

Zwischen den genannten Zeichenbestandteilen besteht ein enger 

Bedeutungszusammenhang sowohl in Alleinstellung (Kreditge-

schäfte bilden zusammen mit Einlagegeschäften die Kerngeschäf-

te von Bankinstituten) als auch im Zusammenhang mit „easy“. Un-

ter „easyCredit" wird ein Kredit verstanden, der „easy", dh leicht, 

und damit ohne besondere Formalitäten erhältlich ist (17 Ob 

6/09w). Wird aber – wie zuvor aufgezeigt - dem Zeichen „easy-

bank“ herkunftshinweisende Unterscheidungskraft für ein Bankin-

stitut zugebilligt, ist es für das Publikum naheliegend, dass ein als 

„easyCredit" bezeichneter Kredit von jenem Bankinstitut vergeben 

wird, das ihm als „easybank“ bekannt ist. Diese Ähnlichkeit der 

Zeichen im Wortsinn führt dazu, dass die Verwechslungsgefahr 

zwischen den streitverfangenen Marken bejaht werden muss (so 

auch Gamerith in seiner kritischen Entscheidungsanmerkung zu 

17 Ob 6/09w, ÖBl 2009, 261, 262; kritisch zur Verneinung von 
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Verwechslungsgefahr in dieser Entscheidung auch Tonninger, 

ecolex 2010/23).

 

Der Antrag erweist sich damit schon unter dem Gesichtspunkt des 

§ 30 Abs 1 MSchG als berechtigt, sodass es auf die Frage, ob die 

Marke der Antragstellerin auch in den Schutzbereich des § 30 Abs 

2 MSchG falle, nicht weiter ankommt.

 

Der Berufung ist Folge zu geben und die angefochtene Entschei-

dung dahin abzuändern, dass dem Antrag auf Unwirksamerklä-

rung der Wortbildmarke IR 811 527 der Antragsgegnerin für das 

Gebiet der Republik Österreich stattzugeben ist.

 

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm 

§ 122 Abs 1 und § 140 Abs 1 PatG sowie § 41 und § 50 Abs 1 

ZPO.

 

Wien, am 10. Oktober 2012

Die Vorsitzende:

Dr. Schenk

Für die Richtigkeit

der Ausfertigung:


