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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 70 254.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 23. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der BeschlulR der Mar-
kenstelle fur Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 28. September 2000 aufgehoben.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung vom 10. Novem-
ber 1999 der Wortmarke

eCollect.de

fur die Waren und Dienstleistungen

"Computer-Software, Computer-Hardware, Werbung, Verkaufsfor-
derung und Marketing, auch im Internet, Entwickeln, Einrichten
und Abwickeln von Kunden-Bonus-Systemen, auch im Internet,

sowie die hierauf gerichtete Beratung"

durch den von einem Mitglied des Patentamts erlassenen Beschlul3 der Marken-
stelle fir Klasse 35 vom 28. September 2000 gemalR 88 8 Abs 2 Nr 1 und 2, 37
Abs 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft sowie wegen eines Frei-
haltungsbedurfnisses an einer beschreibenden Angabe zurtickgewiesen. In den
Grinden ist ausgefuhrt worden, die angemeldete Marke stelle einen unmittelbar
und eindeutig erkennbaren Hinweis auf ein Internet-Bonus-Sammelsystem dar.
Die Bezeichnung "eCollect.de" setze sich aus den Bestandteilen "e", "collect" und

".de" zusammen. In der Internetsprache sei die Abklirzung "e" das allgemein aner-



kannte Kurzel fur "electronic". Die inlandischen Nutzer des Internets verstiinden
das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehérende Verb "(to) collect” in
der Bedeutung "sammeln". Das Kirzel ".de" sei das Kennzeichen fur eine Tople-
veldomain im Internet. In ihrer Kombination wiesen die Markenbestandteile ledig-
lich auf die Thematik des Tatigkeitsbereiches der Anmelderin hin, namlich auf ei-
nen Online-Sammelmodus — etwa von Punkten oder virtuellen Wahrungen. Solche
Systeme seien mittlerweile bewahrt und dem breiten Publikum beispielsweise
durch "webmiles.de" oder "miles & more.de" bekannt. Die vorliegend beteiligten
Verkehrskreise seien in erster Linie Nutzer des Internets, die dort von Bonus-
Sammel-Systemen profitieren wollen. Die Bezeichnung "eCollect.de" sei beschrei-
bend und treffe exakt den Kern des Dienstleistungsangebotes.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts hat die Anmelderin Beschwerde ein-
gelegt und das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung folgender-
malden einschrankend neu gefal3t:

"Computer-Software und Computer-Hardware zum Entwickeln,
Einrichten und Abwickeln von Kunden-Bonus-Systemen, auch im
Internet; Werbung, Verkaufsforderung und Marketing, auch im In-
ternet; Entwickeln, Einrichten und Abwickeln von Kun-
den-Bonus-Systemen, auch im Internet, sowie die hierauf gerich-

tete Beratung."

Sie beantragt sinngeman,

den angefochtenen BeschluR der Markenstelle des Patentamts

aufzuheben,

und tragt im wesentlichen vor, die Wortneuschépfung des Begriffs "eCollect.de”
besitze keinen unmittelbar beschreibenden Charakter im Zusammenhang mit den

von der Anmeldung erfal3ten Waren und Dienstleistungen. Wegen der ungewdhn-



lichen VerknUpfung sprachuniblicher Elemente sei er als sogenannter assoziati-
ver Begriff lediglich schillernd und daher unterscheidungskréftig und nicht freihal-

tungsbedurftig.

Die Beschwerde ist begrindet.

Der Senat halt die als Marke angemeldete Bezeichnung "eCollect.de"
- abweichend von der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts — hinsichtlich
samtlicher beanspruchter Waren und Dienstleistungen des nunmehr einge-
schrankten Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses der Anmeldung noch fur hinrei-
chend unterscheidungskraftig und nicht freihaltungsbedurftig beschreibend. Abso-
lute Schutzhindernisse gemal 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG stehen ihrer Eintra-
gung in das Register gemalf} 88 33 Abs 2, 41 MarkenG somit nicht entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne des 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die konkrete Eig-
nung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens gegentber solchen anderer Unternehmen aufge-
fal3t zu werden, wobei regelm&Rig jede auch noch geringe Unterscheidungskraft
ausreicht (st.Rspr. vgl BGH GRUR 2000, 722, 723 — LOGO; BGH GRUR 1999,
1089, 1091 — YES; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 — FOR YOU). Kann einer
Wortmarke kein fur die betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund
stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich
auch sonst nicht um ein gebrauchliches Wort, das vom Verkehr — etwa auch we-
gen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung — stets nur als solches
und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ist grundsatzlich anzu-
nehmen, dald sie Unterscheidungseignung besitzt und ihr nicht jegliche Unter-
scheidungskraft fehlt (vgl BGH aaO).



Nach diesen Beurteilungsgrundsatzen kann der angemeldeten Marke "eCol-
lect.de” im Zusammenhang mit den nunmehr noch beanspruchten Waren und
Dienstleistungen die — zumindest geringe — Unterscheidungskraft nicht abgespro-

chen werden.

Die Bezeichnung "eCollect.de" ist ihrem Gesamteindruck nach ohne weiteres er-
sichtlich wie der Domainname einer Internet-Adresse gebildet. Hierbei kann dem
Bestandteil ".de" als allgemein bekannter Top-Level-Domain in Form der Ublichen
Landerkennung fur Deutschland keine unternehmenskennzeichnend individuali-
sierende Bedeutung zukommen, da es sich insoweit nur um eine allgemein gelau-
fige geographische Herkunftsangabe handelt (vgl zB Pfeiffer, Cyberwar gegen Cy-
bersquatter in: GRUR 2001, 92 ff, 93; BPatG BIPMZ 2000, 294, 295
- http://lwww.cyberlaw.de; OLG Hamburg Mitt 2001, 41 f — Internet-Kennung "Kul-
tur .... .de"; Althammer/Strobele/Klaka, Markengesetz, 6. Auflage 2000, § 15
Rdn 28). Der Bestandteil "eCollect” wirkt demgegeniber wie eine Se-
cond-Level-Domain. Die Second-Level-Domain stellt — eventuell zusammen mit
etwaigen Subdomains — den einzigen Teil einer Internet-Adresse dar, der aus
beliebigen Buchstaben oder Zahlen frei wahlbar ist und deshalb zumeist den un-
terscheidungskréaftigen Bestandteil des Domainnamens - beispielsweise die
Firma, den Personennamen oder eine bekannte Marke — beinhaltet (vgl zB Pfeiffer
aa0; BPatG aaO; OLG Hamburg aaO; Althammer/Klaka, aaO Rdn 31 aE). Daraus
kann aber nicht schon die markenrechtliche Unterscheidungskraft hergeleitet wer-
den. Denn einerseits werden in Second-Level-Domains haufiger Sach- oder Gat-
tungsbegriffe verwendet (vgl zB BPatG aaO; OLG Hamburg aaO), die noch nicht
einmal einer tatséachlichen Internet-Adresse Kennzeichnungskraft verleihen mus-
sen (vgl OLG Hamburg aaO). Andererseits gibt es zwischen Internet-Adressen
und Marken fir Waren oder Dienstleistungen aber auch erhebliche Unterschiede
in ihren Kennzeichnungsgegenstéanden, Kennzeichnungsweisen und Kennzeich-
nungszwecken, die auf Grund der jeweiligen Verkehrsauffassung bei der Beurtei-
lung der Unterscheidungskraft zu bertcksichtigen sind. Da es im Wesen der Inter-

netkennung liegt, daf3 sie nur einmal vergeben wird und einmalig sein muf3, um ein



bestimmtes Subjekt im Internet ansteuern und erreichen zu kénnen, ist der Inter-
net-Adresse an sich von Natur aus eine kennzeichnende Funktion immanent, und
so wird sie — wenn sie in ihrer Bildung diese Funktion erfillen kann — vom Verkehr
auch verstanden (vgl OLG Hamburg aaO). Demgegenuber begegnet dem Verkehr
in Verbindung mit Waren oder Dienstleistungen regelmaR3ig eine Fille von nicht
unternehmensspezifischen Sachinformationen, Werbeanpreisungen und sonstigen
beschreiben Angaben, von denen sich Bezeichnungen, die eine unternehmens-
kennzeichnende Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion erfillen sollen, erkenn-
bar deutlich abheben missen. Da eine wie ein Internet-Domainname gebildete
Bezeichnung fir Waren oder Dienstleistungen weder Uber die tatsachliche Exi-
stenz eines solchen Domainnamens noch Uber die Herkunftsidentitat mit einer
derartigen Internet-Adresse noch Uber die Einmaligkeit etwas besagt, fehlt auch
einer solchen Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihr in der Art einer
Second-Level-Domain auftretender Bestandteil vom Verkehr blo3 als rein
beschreibende Angabe angesehen werden kann (so im Ergebnis auch BPatG aaO

- http://lwww.cyberlaw.de).

Dies ist jedoch bei dem Bestandteil "eCollect" der angemeldeten Marke "eCol-
lect.de" nicht der Fall. Zwar weist der Buchstabe "e", wie die Markenstelle bereits
zutreffend ausgefuhrt hat, in tUblicher Weise beschreibend auf die elektronische
Durchfiihrung — vor allem im Internet - hin. Aber der allgemein bekannte englische
Ausdruck "Collect" stellt hier gerade hinsichtlich der konkret beanspruchten Waren
und Dienstleistungen keine unmittelbar beschreibende Ausgabe dar. Denn ohne
weiteren Kontext kann "Collect” nur der Imperativ des Verbs "to collect" sein und
"sammle!" bedeuten. Wie die Markenstelle an sich richtig gesehen hat, ist diese
Aufforderung insoweit beschreibend, als sie sich an die Nutzer des Internet wen-
det, welche die Vorteile eines Kunden-Bonus-Systems wahrnehmen sollen. Bei
diesen Internet-Nutzern handelt es sich aber nicht um die hier mit den bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise. Die noch
beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich namlich ausschlief3lich an

Unternehmen, die nicht selbst etwas sammeln wollen oder sollen, sondern sich ein



Kunden-Bonus-System installieren lassen, um ihrerseits eigene Kunden zu akqui-
rieren, indem sie diesen durch die Nutzung des Internet das Sammeln von Punk-
ten oa ermoglichen. Die demnach tatséchlich angesprochenen Unternehmen wer-
den die angemeldete Bezeichnung "eCollect.de" aber insbesondere hinsichtlich
eines Kunden-Bonus-Systems, in dem sie selbst nichts sammeln, zwar in ihrer
insoweit eigenartigen Ausdrucksweise verstehen, aber als eine "sprechende
Marke" ansehen.

Ein Freihaltungsbedirfnis an der Anmeldemarke "eCollect.de" scheidet schon des-

halb aus, weil der Bestandteile "Collect” im vorliegenden Fall keine unmittelbar

beschreibende Angabe iSd § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt.

Winkler Dr. Hock v. Zglinitzki
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