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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 396 37 449

BPatG 154
6.70



hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 15. Januar 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden

Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen die Eintragung der Wortmarke

ASE

far

"Chipkarten (smart cards); Leser (Drives) fur Chipkarten; Chipkar-
ten sowie Chipkarten-Software und -Leser jeweils fir Identifizie-
rung, Authentifizierung, Zugangskontrolle, Bank- und Geldwesen,
Kredit, Zahlungen, Gemeinschafts- und Sozialdienste, Datensi-
cherheit, Kommunikation, Softwaresicherheit, Bemessungen,
Krankheits- und Gesundheitsfiursorge und fur Erziehung; Compu-
ter-Software und Chipkartenleser jeweils fur Entwicklung und Ent-
wurf von Chipkartenanwendungen; Computer-Software und -Hard-
ware jeweils fur das Lesen, Schreiben, Aktivieren, Betreiben, Ent-
werfen, Verarbeiten und Managen von und fur das Kommunizieren
mit Chipkarten; Computer-Software und Chipkartenleser fir den
Betrieb von Lesegeraten fir Chipkarten; Handblcher als Zubehdor

zu Chipkarten und zu Chipkarten-Hardware und —Software"



ist Widerspruch eingelegt aus der prioritatsalteren Wort/Bildmarke

eingetragen unter der Nr 1 163 979 fur

"Elektronische und elektrotechnische Geréate (soweit in Klasse 9
enthalten), Computer als elektronische Rechenanlagen, Computer
als Datenverarbeitungs- und Textverarbeitungsgerate, Datentrager
mit oder ohne aufgezeichnete Computerprogramme (soweit in
Klasse 9 enthalten), Drucker, Plotter, Dateneingabe- und -ausga-
begerate, Daten- Speichergerate, Modemgerate, Bildschirme,
Scanner; Erstellen von Programmen fur Dritte, technische Bera-
tung und Planung im Zusammenhang mit informationstechnischen
Anlagen und Datenbanken; Vermietung von Computern, Daten-
verarbeitungsanlagen, Programmen auf Datentragern, Schulung

fur Dritte auf dem Gebiet der Datenverarbeitung".

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit
BeschluR vom 16. Februar 2000 auf den Widerspruch die Loschung der angegrif-
fenen Marke angeordnet. Zur Begrindung ist ausgefuhrt, daf3 die Waren "Perso-
nalcomputer, Notebooks, Handbiicher und Disketten (als spezielles PC-Zubehor)",
fur welche die Markeninhaberin eine Benutzung der Widerspruchsmarke aner-
kannt habe, im Ahnlichkeitsbereich der Waren der angegriffenen Marke liegen. Da
die Disketten mit Datenverarbeitungsprogrammen bespielt sein kdnnten, bestin-
den zwischen diesen und Telefon-, Scheck-, Kredit- und ldentifikationskarten enge
Berthrungspunkte; auch zwischen Datenverarbeitungsprogrammen und Drucke-

reierzeugnissen sowie zwischen Personalcomputern und Chipkarten- und Compu-



ter-Software bestehe eine Warenahnlichkeit, da Personalcomputer des ofteren mit
Chipkartenlesegeraten ausgestattet seien und dem Verkehr haufig nicht gelaufig
sei, welche Bauteile eines Personalcomputers vom PC-Hersteller selbst oder von
einem Zulieferbetrieb stammten, zumal bekannte PC-Hersteller wie die Siemens
AG auch im Chipkartenbereich tatig seien. Auch die Voraussetzung der Ahnlich-
keit der Marken sei gegeben, da sie sich in klanglicher Hinsicht sehr nahe kamen;
die Abweichung am Wortende reiche auch unter Berucksichtigung der Kirze der
Worter zum Ausschluld der Verwechslungsgefahr nicht aus, zumal die Vokale eine
erhebliche Klangnahe aufwiesen und Unterschiede in den Markenendungen meist

unbeachtet blieben. Die jingere Marke sei daher zu l6schen.

Gegen diesen Beschlul? richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der
sie die Aufhebung des Beschlusses und die Zurtickweisung des Widerspruchs be-
gehrt. Ihrer Auffassung nach bertcksichtigt der angefochtene Beschlul3 nicht, daf3
es sich bei den angesprochenen Verkehrskreisen um Fachkreise handele, die mit
den tatsachlichen Produktions-, Vertriebs- und Lizenzverhaltnissen im Bereich der
sich gegenuberstehenden Waren wesentlich besser als Laien vertraut seien. Die
Waren der angegriffenen Marke stammten regelmafig aus voéllig anderen Her-
kunftsstatten als die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Auch
die Produkteigenschaften der kollidierenden Waren und Dienstleistungen seien
verschieden; so dienten mit Datenverarbeitungsprogrammen bespielte Datentra-
ger anderen Verwendungszwecken als Chipkarten. Schlief3lich unterschieden sich
auch die Abnehmerkreise und die Vertriebswege der jeweiligen Produkte, wobei
keine Rolle spiele, dal3 Chipkarten auf der letzten Handelsstufe auch an Endver-
braucher gelangen wirden, da sich die Waren der Anmeldemarke nur an Fach-
kreise richteten, welche sie in der Regel schriftlich oder Uber das Internet bestell-
ten. Wegen der Warenferne seien daher nur geringe Anforderungen an die Mar-
kenahnlichkeit zu stellen. Den danach erforderlichen Markenabstand halte die jun-
gere Marke ein, wobei die angesprochenen Fachkreise Kennzeichnungen sorgfal-
tiger prifen wirden und daher nicht so leicht Verwechslungen unterlagen. Wegen

der Kirze der Vergleichsmarken schlie3e bereits die Abweichung in einem Buch-



staben die Verwechslungsgefahr aus; der Vokal "i"* in der Widerspruchsmarke wer-
de namlich sehr viel heller und langgezogener gesprochen als der Vokal "E" in der
jungeren Marke, zumal beide Marken nach der Lebenserfahrung als einzelne
Buchstaben ausgesprochen wiirden. Schlief3lich sei auch die bildlich unterschiedli-

che Ausgestaltung zu berlcksichtigen.

Dem ist die Widersprechende mit dem Antrag entgegengetreten, die Beschwerde
zuruckzuweisen. Zur Begrindung macht sie geltend, die Datenverarbeitungsgera-
te sowie die zu ihrem Betrieb erforderliche Software, fur die eine Benutzung der
Widerspruchsmarke anerkannt worden sei, lagen nach anerkannter Spruchpraxis
im Ahnlichkeitsbereich der Waren der angegriffenen Marke. Auf die angeblich un-
terschiedlichen Herkunftsstatten und Vertriebswege der Waren komme es bei der
Beurteilung der Ahnlichkeit nicht entscheidend an. Im tbrigen kénnten die Waren
der Widerspruchsmarke ebenso schriftlich oder per Internet bestellt werden wie
die Waren der angegriffenen Marke. Bei der Beurteilung der Markenahnlichkeit
Ubersehe die Widersprechende, daf3 die beiden Endvokale "i* bzw "e" als Vorder-
gaumenvokale eine starke phonetische Annaherung aufwiesen. Im Hinblick auf die
Ahnlichkeit der von den Marken erfal3ten Waren bestehe daher die Gefahr klangli-
cher Verwechslungen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



Die zulassige (8 66 Abs 1 MarkenG) Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Zu Recht und mit zutreffender Begriindung, der sich der Senat anschlief3t und auf
die er zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug nimmt, hat die Markenstelle
des Deutschen Patent- und Markenamtes die Léschung der angegriffenen Marke
angeordnet, weil die sich gegenuberstehenden Marken im Sinne des 8§ 9 Abs 1
Nr 2 MarkenG miteinander verwechselbar sind. Das Beschwerdevorbringen bietet

fur eine abweichende Beurteilung keinen Anlal3.

Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhangig, die
miteinander in Wechselbeziehung stehen, und zwar insbesondere von der Ahn-
lichkeit oder Identitat der Marken, der Ahnlichkeit oder Identitat der von ihnen er-
faten Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH
GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei im
Rahmen der Beurteilung der Ahnlichkeit der Marken auf einen durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher abzustel-
len ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstlei-
stungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 1999, aaO). Ein geringer
Grad der Ahnlichkeit der Waren kann dabei durch einen gréReren Grad der Ahn-
lichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998,
387, 389 Tz 23f - Sabel/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz 16 f - Canon;
BGH GRUR 1999, 241, 243; st. Rspr.). Ausgehend von diesen Grundsatzen kann

eine Verwechslungsgefahr der Marken nicht ausgeschlossen werden.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke liegen die Waren
der angegriffenen Marke nicht in einem nur ganz entfernten Ahnlichkeitsbereich
der Waren "Personalcomputer, Notebooks und Disketten als spezielles PC-Zube-
hor", fir welche die Widerspruchsmarke unstreitig benutzt wird und die unter die
eingetragenen Oberbegriffe "Computer als Datenverarbeitungs- und Textverarbei-

tungsgerate, Datentrager mit aufgezeichneten Computerprogrammen (soweit in



Klasse 9 enthalten)" fallen. Es erscheint schon zweifelhaft, ob es gerechtfertigt ist,
den Schutz der Widerspruchsmarke auf "Personalcomputer/Notebooks" und "Dis-
ketten als PC-Zubehor" zu beschrénken (sog Integrationsfrage, vgl dazu Altham-
mer/Strobele, MarkenG, 6. Aufl, 8 26 Rdn 106). Auch wenn nur diese Einzelwaren
zugrundegelegt werden, bestehen mit den Waren der angegriffenen Marke, nham-
lich im wesentlichen "Chipkarten, Leser fur Chipkarten und Chipkarten-Software,
auch fur Entwicklung und Entwurf von Chipkartenanwendungen" beachtliche Be-
rahrungspunkte hinsichtlich der Art, des Verwendungszwecks, der Nutzung und
insbesondere der Eigenart der Waren als miteinander konkurrierende oder einan-
der ergdnzende Produkte. Nach der Rechtsprechung sind es insbesondere diese
Faktoren, die den Verkehr zu Annahme einer gleichen betrieblichen Herkunft der
Waren fuhren konnen (vgl EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; BGH
GRUR 1999, 731 - Canon Il; 1999, 496, 497 — TIFFANY).

Bei Chipkarten handelt es sich um kleine, auf einer Plastikkarte aufgebrachte Da-
tentrager, die ebenso wie die Disketten der Widersprechenden der Speicherung
von Daten dienen. Die Karten sind vielfach auch mit Steuerprogrammen ausgeru-
stet, und die auf den Chips befindlichen Daten werden Uber einen an einen Perso-
nalcomputer angeschlossenen oder in diesen integrierten Leser (Drives) verarbei-
tet. Smart Cards enthalten dartiber hinaus auch einen integrierten Mikroprozessor,
wodurch sie zu einen Minicomputer (Chiprechner) werden (vgl zur Klassifizierung
von Chipkarten http://members, tupod.de/atrott/Klassi/Klassi.htm). Chipkarten,
Chiprechner (als Hardware) und die zu ihrem Betrieb erforderlichen Betriebs- bzw
Steuerprogramme (Chipsoftware) einschlief3lich der Gblichen Handbilicher weisen
damit - ebenso wie auch die Chip-Leser (Drives) - nicht nur in ihrer Beschaffenheit
und Funktionsweise eine grundlegende Ahnlichkeit mit Personalcomputern auf,
sondern konnen auch unmittelbar mit Personalcomputern als einander erganzen-
de Waren zur Anwendung kommen. Auf welchem Trager bzw Speichermedium
(zB Festplatte, Diskette, Magnetkarte, Chipkarte) Software fir Rechner gespei-
chert ist und mittels welcher Hardware (Personalcomputer, Notebook, Smart Card)

Daten verarbeitet werden, spielt keine wesentliche Rolle. Entscheidend ist grund-



satzlich das Programm, welches sich auf dem Trager befindet bzw in gleicher Wei-

se ausfuhrbar ist.

Auch die Abnehmerkreise der sich gegeniiberstehenden Waren stimmen weitge-
hend Uberein. Zu den gewerblichen Nutzern von Chipkarten, Chipkarten-Software,
einschliel3lich solcher fur die Entwicklung und den Entwurf von Chipkartenanwen-
dungen, und Chipkarten-Lesern gehoéren zB Banken, Versicherungen, Kranken-
kassen, Arbeits- und Sozialamter, die wiederum mit Personalcomputern arbeiten,
wahrend die Gerate der sog. mittleren und grof3en Datentechnik heute im wesent-
lichen nur noch fir spezielle Aufgabenbereiche zum Einsatz kommen. Die Waren
begegnen sich aber auch bei privaten Anwendern, wenn man den heute schon in
groliem Umfang mit Chipkarten in Form von Bankkarten (EC-Karten, Kreditkarten)
abgewickelten Zahlungsverkehr berlcksichtigt, bei dem die Chipkarten entweder
am Bankautomaten (dh einem fur diesen Zweck spezialisierten Computer) oder
auch - beim sog. HBCI-Verfahren - per Internet mittels eines speziellen am Com-
puter angeschlossenen, Uber den allgemeinen PC-Handel (haufig sogar zusam-
men mit der erforderlichen Software) erwerbbaren Lesegerdtes genutzt werden.
Weder bei den gewerblichen, meist kaufmannischen Abnehmern noch erst recht
bei den Privatleuten kann erwartet werden, daf3 sie den grof3en, kaum Uberschau-
baren Markt der Anbieter von Personalcomputern samt Hardwarekomponenten
und Peripheriegeraten einschliel3lich der zugehorigen Software kennen und daher
in der Lage sind, sie von ihren betrieblichen Herkunftsstatten her auseinanderzu-

halten, sofern Uberhaupt Unterschiede bestehen.

Dabei kann hier dahingestellt bleiben, ob die Ahnlichkeit von Personalcomputern
und PC-bezogener Software einerseits und Chipkarten, Chipkartensoftware und
Chipkartenlesern andererseits moglicherweise nicht sogar als eng anzusehen ist.
Auch wenn zugunsten der Widersprechenden nur eine allenfalls mittlere Waren-
ahnlichkeit angenommen wird, reicht der Abstand, den die angegriffene Mar-
ke "ASE" von der Widerspruchsmarke "ASI" halt, jedenfalls in klanglicher Hinsicht

nicht aus, um Verwechslungen auszuschliel3en. Die Endvokale "E" und "I" weisen



eine so starke phonetische Ahnlichkeit auf, daR sie selbst von einem aufmerksa-
meren Horer nicht sicher auseinandergehalten werden kénnen. Dem steht auch
die Kirze der Markenworter nicht entgegen, weil diese in der Regel auf der An-
fangssilbe betont werden, wahrend der jeweilige Endvokal akustisch stark zurtick-
tritt. Bei einer nicht jede Silbe ganz deutlich hervorhebenden Sprechweise, mit der
im taglichen Geschaftsleben weitgehend gerechnet werden muf3, kann die Gefahr
klanglicher Verwechslungen der Marken daher nicht verneint werden, zumal der
Kreis der angesprochenen Abnehmer relativ breit ist und daher auch die Zahl der
Begegnungen der Marken im muindlichen Geschaftsverkehr nicht unterschéatzt
werden darf. Die Gefahr klanglicher Verwechslungen der Marken besteht im Ubri-
gen auch in dem Fall ihrer Wiedergabe als Einzelbuchstaben "A-S-E/A-S-I", denn
hier kommt dem Unterschied in den hellen Endvokalen bei flieRender rascher
Sprechweise ebenfalls kein nennenswertes Gewicht zu. Inwiefern die Marken
auch Anlaf3 zu schriftbildlichen Verwechslungen bieten, wenn sie bei Bestellungen
uber das Internet in einfacher Druckschrift - ohne die grafische Ausgestaltung der
Widerspruchsmarke - wiedergegeben werden, kann hier dahingestellt bleiben, weil
nach der Rechtsprechung die Ubereinstimmung in einer Richtung (Klang, Schrift-
bild oder Begriff) gentigt, um eine Verwechslungsgefahr annehmen zu kdnnen (vgl
Althammer/Strobele, Markengesetz, 6. Aufl, 8 9 Rdn 91 mwNachw).

Da die Markenstelle die Loschung der angegriffenen Marke somit zu Recht ange-
ordnet hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin zurick-
zuweisen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf 8 71 Abs 1 Satz 2 Mar-
kenG verwiesen.

Dr. Schermer Albert Schwarz
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