BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 276/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 72 562.8

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der

Sitzung vom 10. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den

Richter Baumgéartner und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
10.99



Grinde:

Die Wortmarke

"Website-on-Call"

soll fur Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38 und 42 in das

Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluf3 vom 26. April 2000 teilweise, namlich fur die Waren und

Dienstleistungen

"Elektrische, elektronische, Unterrichtsapparate und -instrumente
(soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Uber-
tragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten;
maschinenlesbare Datenaufzeichnungstrager; Verkaufsautoma-
ten, Datenverarbeitungsgerate und Computer; Druckereierzeug-
nisse, insbesondere bedruckte und/oder gepragte Karten aus
Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate); Werbung und Geschéftsfihrung; Finanzwesen; Immo-
bilienwesen; Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Ein-
richtungen fur die Telekommunikation, insbesondere fur Funk und
Fernsehen; Erstellen von Programmen fiir die Datenverarbeitung;
Dienstleistungen einer Datenbank, namlich Vermietung von
Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln
und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermie-

tung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Pro-



jektierung und Planung von Einrichtungen flr die Telekommunika-

tion",

zuruckgewiesen.

Die angemeldete Marke sei fur diese angemeldeten Waren und Dienstleistungen
freihaltungsbedurftig und es fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft. Als "Website"
bezeichne man ein zusammengehdriges Angebot im Internet, besonders im World
Wide Web, dem graphischen Teil des Internets. Die Bedeutung von "on Call" sei
"auf Telefonanruf", was flr den angesprochenen deutschen Verkehr aus existie-
renden Begriffen wie "call-by-call" ohne weiteres erkennbar sei. Die weitere Be-
deutung "auf Abruf’, die in dieselbe Richtung gehe, trete in Verbindung mit den
zuruckgewiesenen Waren und Dienstleistungen zurlick. Der angemeldete Begriff
sei sprachudblich - &hnlich wie "music-on-demand"” - gebildet. Die englische Spra-
che sei auf dem Gebiet der angemeldeten Waren und Dienstleistungen werbetb-
lich. Insgesamt weise der angemeldete Begriff darum fur den Verkehr erkennbar
darauf hin, daf3 ein Uber das Internet verbreitetes Informationsangebot durch einen

Telefonanruf erreichbar bzw. abrufbar sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Bei der gebotenen grol3-
zugigen Betrachtungsweise kénne der angemeldeten Marke nicht jegliche Unter-
scheidungskraft abgesprochen werden. Es handele sich um ein Phantasiewort,
das der deutsche Verkehr, der Zeichen nicht analysiere, nicht in seinen Einzelbe-
standteilen erkenne. Auch seien die Worter, aus denen sich die Marke zusam-
mensetze, nach den vom Bundesgerichtshof angelegten Mal3stdben nicht ge-
brauchliche Worter der Alltagssprache oder einer gebrauchlichen Fremdsprache.
Der Wortbestandteile "Call" und "on" seien dartiber hinaus vieldeutig und wiesen
keinen falRbaren Begriffsgehalt auf. Die Marke in ihrer Gesamtheit stelle weder in
der englischen Sprache noch in der deutschen Ubersetzung eine hinreichend

klare Sachangabe flr die angemeldeten Waren und Dienstleistungen dar, sondern



konne hochstens ungenaue Assoziationen auslésen, so dal3 auch ein Freihal-

tungsbedurfnis nicht bestehe.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegrindung und auf den

Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke
ist fur die von der Markenstelle zurickgewiesenen Waren und Dienstleistungen
von der Eintragung ausgeschlossen, weil fiir die meisten der angemeldeten Waren
und Dienstleistungen ein Freihaltungsbeditirfnis besteht und der Marke jedenfalls
fur sdmtliche Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (8 8
Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1, 8§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Die angemeldete Marke stellt eine Wortneuschépfung dar, die als beschrei-
bende Angabe fir viele der zuriickgewiesenen Dienstleistungen dienen kann,
von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen insoweit als rein
beschreibende Angabe verstanden und vom inlandischen Verkehr in der
Zukunft bendtigt wird (8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Zwar ist die angemeldete Wortkombination noch nicht allgemein gebrauchlich.
Entgegen der Meinung des Anmelders kdnnen aber auch lexikalisch noch
nicht belegbare Wortneuschdpfungen einem Freihaltungsbedirfnis unterliegen
(bzw. nicht unterscheidungskraftig sein), wenn sie sprachublich gebildet sind

und einen ohne weiteres verstandlichen, fir die jeweiligen Wa-



ren/Dienstleistungen im Vordergrund stehenden, eindeutigen, inhaltlich hinrei-
chend umrissenen beschreibenden Sinngehalt aufweisen (vgl. BGH GRUR
1996, 771 "THE HOME DEPOT"; BGH GRUR 1996, 770 "MEGA"; BGH
GRUR 1995, 269 "U-KEY"; BGH GRUR 1995, 408 ff. "PROTECH"; BPatGE
37, 190, 192 "FERRO-BRAUSE"; Althammer/Strébele/Klaka, Markengesetz,
6. Aufl.,, 8 8 Rn. 142, 143, 17, 21, 26 m. Nachw.). Dies ist hier der Fall. Wie be-
reits die Markenstelle belegt hat und auch allgemein bekannt ist, ist die Wort-
zusammensetzung "Website" ein zentraler Begriff des Internets und findet sich
in allgemeinen deutschen Lexika. Sie bezeichnet ein Uber das Internet ver-
breitetes Bundel von Informationen bzw. eine Gruppe mehrerer zusammenge-
horiger Dokumente im World Wide Web, d.h. die Gesamtheit der hinter einer
Adresse stehenden Seiten im WWW bzw. im Internet (vgl. Duden, Das grol3e
Fremdworterbuch 2. Aufl.; Linke, Winkler, Das M&T Computer-Lexikon, Markt
& Technik Buch- und Software-Verlag GmbH; Schulze, Lexikon Computerwis-
sen, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2000; jeweils Sichwort "Website" bzw.
"web-site"). Der weitere Bestandteil "on call" entstammt ursprtinglich der eng-
lischen Sprache, ist auch in Deutschland in der Bedeutung "auf Abruf" ge-
brauchlich und wird von breiten Verkehrskreisen nicht zuletzt deshalb verstan-
den, weil "call" in vielen Begriffen der deutschen Umgangssprache wie "call by
call, Call Center, Calling Card" vorkommt und sogar der Begriff "on call" in der
deutschen Sprache existiert (vgl. Duden, Das grof3e Wérterbuch der deut-
schen Sprache, 3. Aufl; Duden, Das groRe Fremdworterbuch 2. Aufl., Stich-
worter "on call" und "call"). Insgesamt weist - wie die Markenstelle ebenfalls
ausgefihrt hat -, die angemeldete Wortzusammensetzung deshalb sprachib-
lich darauf hin, daf3 Internetseiten durch einen Telefonanruf erreichbar bzw.
abrufbar sind oder zum Abruf bereit stehen, was etwa auch an die vielfaltigen
Mdoglichkeiten der modernen Telekommunikation (WAP, UMTS) denken laft,
die die Unterschiede zwischen Computer und Telephon weitgehend aufhebt
und dem Mobiltelephon oder sonstigen Telekommunikationsgeraten Internet-
abfragen usw. erschliel3t (s. dazu auch "E-Tel" 29 W (pat) 97/99, "Cash &



Phone" 29 W (pat) 13/99, "ComfortCall" 29 W (pat) 247/00; "CombiCall"
29 W (pat) 242/00)).

Anders als die Anmelderin meint, handelt es sich nicht um eine Wortneubil-
dung mit mehrdeutigem, unklarem begrifflichem Inhalt. Die 0.g. Bedeutung der
sprachiblich gebildeten Wortzusammensetzung dréngt sich vielmehr in Ver-
bindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Es handelt
sich zum einen um Dienstleistungen, fur die die Marke als unmittelbar be-
schreibende Angabe dienen kann. Der Begriff der "Telekommunikation" stellt
einen Oberbegriff dar, unter den die Bereitstellung von Websites auf Abruf
fallt. Fur "Betrieb und Vermietung von Einrichtungen fir die Telekommunika-
tion" und "Projektierung und Planung von Einrichtungen fur die Telekommuni-
kation" weist die angemeldete Wortzusammensetzung damit darauf hin, dal3
die Dienstleistungen Websites auf Abruf zum Gegenstand haben, und be-
schreibt damit die Art der Dienstleistungen. Gegenstand von "Erstellen von
Programmen fur die Datenverarbeitung” kénnen Programme zur Erstellung
und zum Abruf von Websites sein, wie sie sich derzeit schon im Handel befin-
den; "Dienstleistungen einer Datenbank, namlich Vermietung von Zugriffszei-
ten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten,
Nachrichten und Informationen" kbnnen tber Websites, die abgerufen werden,
zur Verfuigung gestellt werden. Ein Beispiel hierfir sind z.B. Websites, die ak-
tuelle Borsenkurse oder einen Nachrichtenticker enthalten und die gezielte
Suche nach Kursen bestimmter Aktien und Nachrichten oder Analysen in Be-
zug auf bestimmte Wertpapiere erlauben. Auch die Ubrigen angemeldeten
Waren und Dienstleistungen kénnen dazu dienen, Websites abzurufen oder
Websites auf Abruf zur Verfigung zu stellen bzw. kénnen die Erstellung oder
das Zur-Verfigung-Stellen von Websites zum Gegenstand haben. Indessen
liegen aber solche konkret beschreibenden Zusammenhénge insbesondere
fur "Elektrische, elektronische, Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in
Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Verarbeitung und Wieder-

gabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungstrager;



Verkaufsautomaten; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Werbung und Geschéftsfiihrung; Finanzwesen; Immobilienwesen; Vermietung
von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern” und "Druckereierzeug-
nisse" nicht ganz so nahe, so daf3 es fraglich sein kann, ob noch eine unmit-
telbare Beschreibung fir diese angemeldeten Dienstleistungen und Waren
vorliegt, und insofern ein ernsthaftes Freihaltungsbeditirfnis jedenfalls zweifel-
haft ist. Dies kann hier jedoch letztlich dahingestellt bleiben.

Der angemeldeten Marke fehlt jedenfalls fir samtliche von der Markenstelle
zurtckgewiesenen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft
(8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Kann einer Wortmarke ein fur die in Frage ste-
henden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreiben-
der Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst um einen
verstandlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache,
der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der
Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstan-
den wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (vgl. BGH WRP 1999, 1169,
1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"). Dies ist hier der Fall. Wie
oben ausgefuhrt eignet sich die angemeldete Wortkombination als Hinweis auf
die Beschaffenheit oder Bestimmung der angemeldeten Waren und Dienstlei-
stungen. Die angemeldete Marke nimmt damit auf eine konkrete vorteilhafte
Eigenschaft aller beanspruchten Waren und Dienstleistungen der angemel-
deten Marke in werbeublicher, leicht verstandlicher Form Bezug und wirkt
wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts fur
samtliche Waren und Dienstleistungen nur als Sachhinweis, nicht als Hinweis
auf einen bestimmten Geschéaftsbetrieb. Dies gilt auch fur die Waren und
Dienstleistungen, die nicht unmittelbar und konkret beschrieben werden, weil
zu diesen Waren und Dienstleistungen jedenfalls ein sehr enger sachlicher
Bezug besteht. So kann der Gegenstand von Druckereierzeugnissen sowie
Lehr- und Unterrichtsmitteln die Erstellung von abrufbaren Websites sein.

Ebenso kann "Werbung; Finanzwesen; Immobilienwesen" tber Websites er-



folgen; "Geschéftsfuhrung" kann Websites auf Abruf zum Gegenstand haben,
wie sie etwa Provider zur Verfugung stellen. Auch werden zur Erstellung, Be-
reithaltung und zum Abruf von Websites elektronische und technische Appa-
rate, Gerate, Computer und Zubehor (so etwa EDV-Anlagen, Telekommunika-
tionseinrichtungen und -Endgerdate, Modems, Kabel usw.) benétigt, selbst
wenn dies in der Regel keine ganz speziellen Eigenschaften dieser Apparate
und Geréte erfordern mag. Deshalb wird der Verkehr der Marke eine be-
schreibende Bedeutung entnehmen. Eine gewisse begriffliche Unschéarfe ist
der Werbesprache und umfassenderen Oberbegriffen wie dem hier angemel-
deten immanent (vgl. BGH WRP 2000, 1140 "Bucher fur eine bessere Welt").

3. Diesem Ergebnis kann nicht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und
die markenrechtliche Kommentarliteratur entgegengehalten werden. Zum ei-
nen handelt es sich bei der Marke - anders als bei den von der Anmelderin zi-
tierten Entscheidungen - um eine fur die entscheidungserheblichen Waren und
Dienstleistungen klare, unmi3verstandliche Sachangabe, die keine noch so
geringe Unterscheidungskraft besitzt. Solche Marken aber sind auch nach
Auffassung des Bundesgerichtshofs (und des Harmonisierungsamtes fir den
Binnenmarkt) schutzunfahig. Zweitens ist die Frage der Schutzfahigkeit nicht
anhand Entscheidungen uber Drittzeichen, sondern jeweils im Einzelfall zu
beurteilen (vgl. zur ahnlichen Problematik von Paralleleintragungen BGH
GRUR 1989, 420, 421 "KSUD"; BIPMZ 1998, 248 "Today").

Meinhardt Baumgartner Guth
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