BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 81/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 304 29 773.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
21. November 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
zwei Beschliissen vom 2. Februar 2006 und 20. Juni 2006, von denen einer im
Erinnerungsverfahren erging, die Anmeldung der Wortmarke

ChipTAN

fur die Waren und Dienstleistungen

,Chips, Chipkarten, Software, Hardware, Kartenleser insbeson-
dere Taschenkartenleser; Smartcards; Verlags- und Druckereier-
zeugnisse; Finanzwesen, Geldgeschafte, Onlinebanking, Tele-
banking; Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung,

Bereitstellen von Computerprogrammen in Datennetzen”

nach 8 37 Abs. 1, 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG als nicht unterscheidungskraf-
tige und freihaltungsbedurftige Angabe zuriickgewiesen, weil die aus dem Begriff
,Chip“ und der Abklrzung , TAN“ fur ,Transaktionsnummer” gebildete Anmelde-
marke in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur
beschreibend darauf hinweise, dass die entsprechenden Produkte in irgendeiner
Weise im Zusammenhang mit Chips stinden, welche Transaktionsnummern er-

zeugten oder enthielten. Die Anmeldung sei daher zuriickzuweisen.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie

beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fiir Klasse 9 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 2. Februar 2006 und 20. Juni 2006
aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Wortmarke

,ChipTAN* anzuordnen.

Sie halt die Anmeldemarke weiterhin fir schutzfahig und fuhrt hierzu aus: Die
Wortfolge ,,ChipTAN* sei nicht sprachiblich zusammengesetzt. Der Durchschnitts-
verbraucher besitze nicht profunde Kenntnisse im Bereich des Online-Banking und
TAN-Verfahrens, so dass er der Wortfolge nur eine unklare und verschwommene
Gesamtaussage entnehmen konne. Der Begriff ,ChipTAN“ werde im Ubrigen der-
zeit nicht verwendet, obwohl es das entsprechende Verfahren bereits seit drei
Jahren gebe. Schliel3lich spreche auch die Anzahl von eingetragenen Marken mit

dem Bestandteil ,TAN" fur die Schutzfahigkeit der Anmeldemarke.

Die nach 8 66 MarkenG zulassige Beschwerde ist unbegriindet. Zu Recht und mit
zutreffender Begriindung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen
anschlie3t, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung
jedenfalls nach 8 37 Abs. 1, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt, da der Anmelde-
marke auf jeden Fall die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Die Beschwer-
debegriindung bietet fir eine abweichende Beurteilung keinen Anlass. Ob dartber
hinaus auch ein Freihaltungsbedirfnis gegeben ist, kann bei dieser Sachlage da-

hinstehen.

Mit der Markenstelle geht auch der Senat davon aus, dass der angemeldeten Be-
zeichnung jegliche Unterscheidungskraft i. S.d. § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG fehlt,

also nach der standigen Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs (vgl.



EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930
[Rz. 35] — Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2000,
502, 503 — St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 — Unter Uns) die Eignung, von
den Abnehmern, an welche sich die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
richten, als Unterscheidungsmittel fur die angemeldeten Waren oder Dienstleis-
tungen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unternehmen aufgefasst
zu werden. Trotz des grundsétzlich gebotenen grof3ziigigen Mal3stabs (st. Rspr.,
vgl. BGH GRUR 1995, 408 [409] — PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415
- SWATCH) ist namlich davon auszugehen, dass die durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verstandigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel;
GRUR 2004, 943, 944 — SAT.2) Abnehmer in ihr keinen Hinweis mehr auf die
Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten
Unternehmen sehen, weil sie der angemeldeten Marke einen fir diese Waren und
Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt ent-
nehmen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 — marktfrisch; GRUR 2003, 1050,
1051 - City-Service; BGH GRUR 2001, 162, 163 m.w.N. -RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION).

Wie auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, enthélt die angemeldete Marke
den fir die beanspruchten Waren der Klasse 9 unmittelbar beschreibenden Begriff
,Chip“ und die Abklrzung ,, TAN“ fUr ,Transaktionsnummern®. MalRgeblichen Teilen
des angesprochenen Verkehrs, zu dem wegen der Art der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen alle Inlandsverbraucher gehoren, werden der Wortfolge
,ChIpTAN“ somit ohne weiteres Nachdenken in Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen nur den Hinweis entnehmen, dass es sich
bei den beanspruchten ,Chips, Chipkarten, Software, Hardware, Kartenleser ins-
besondere Taschenkartenleser; Smartcards® um solche handelt, welche Transak-
tionsnummern enthalten, die weiter beanspruchten Waren ,Verlags- und Dru-
ckereierzeugnisse® sich mit solchen inhaltlich beschaftigen, die Dienstleistungen
.Finanzwesen, Geldgeschéfte, Onlinebanking, Telebanking“ mittels solcher Chips

erbracht werden und schlie3lich die Dienstleistungen ,Erstellen von Programmen



fur die Datenverarbeitung, Bereitstellen von Computerprogrammen in Datennet-
zen* der Herstellung und der Verwendung solcher Chips dienen. Die Wortfolge ist
nicht sprachuniblich gebildet, denn es handelt sich um eine h&ufig anzutreffende
Kombination zweier Substantiva. Auch der Einwand, dem Durchschnittsverbrau-
cher seien die Einzelheiten des Onlinebankings und des TAN-Verfahrens unbe-
kannt, geht fehl, weil dem Uberwiegenden Teil der Verbraucher, welche vom
Onlinebanking Gebrauch machen, schon aufgrund der aus Sicherheitsgrinden
erforderlichen eingehenden Hinweise der Kreditinstitute beide Verfahren als sol-
che gelaufig sind; um der Anmeldemarke aber einen hierauf hinweisenden be-
schreibenden Gehalt zu entnehmen, sind eingehende Kenntnisse der Verfahren
nicht erforderlich, wie auch das Fehlen solcher Kenntnisse dem Verstandnis einer
Sachbeschreibung grundsatzlich nicht entgegensteht, wenn der Verkehr nur - wie
es hier der Fall ist - davon ausgeht, dass ihm die Wortfolge einen Sachhinweis

und damit eben keinen Herkunftshinweis geben soll.

Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintra-
gung jedenfalls wegen des Schutzhindernisses nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

versagt hat, war die Beschwerde zurlckzuweisen.

gez.

Unterschriften



