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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 64 317.6

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
10. Dezember 2003 durch Richter Viereck als Vorsitzenden, Richter Rauch und

Richter Sekretaruk

BPatG 152
10.99



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde werden die Beschlisse des Deut-
schen Patent- und Markenamts — Markenstelle fur Klas-
se 41 — vom 8. Februar 2001 und vom 24. Septem-
ber 2002 insoweit aufgehoben, als die angemeldete
Marke fur die Dienstleistungen ,Werbung, Geschafts-
fuhrung far Dritte; Unternehmensberatung” von der Ein-

tragung zurtickgewiesen worden ist.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 14. Oktober 1999 erfolgte Anmeldung der Wortmarke

Studyline

bestimmt fir Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und
42, ist seitens der Markenstelle fur Klasse 41 des Deutschen Patent- und Marken-
amts zunachst in einem Zwischenbescheid vom 9. Marz 2000 als nicht schutzfa-
hige Bezeichnung - in dem Sinne, dal’ die beanspruchten Waren und Dienstlei-
stungen sich auf die Ubermittlung von Informationen zu Studienzwecken (auf dem
Wege der Telekommunikation) bezégen — beanstandet worden. Auf3erdem wur-
den Hinweise flr eine prazisere Fassung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnis-
ses gegeben. Der Anmelder hat daraufhin am 13. Juni 2000 das nachfolgende
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (welches dem in parallel getatigten Anmel-

dungsfallen entspricht) vorgelegt:



Kl. 09:

Kl. 16:

Kl. 35:

elektrische und elektronische Gerate soweit in Klas-
se 9 enthalten; Lehr-, Unterrichts- und Informations-
material in Form von Disketten, CDs, CD-Roms,
Audio- und Videokassetten oder anderer Datentra-
ger, Computer-Software, soweit in Klasse 9 enthal-

ten; magnetische und optische Datentrager;

Papier, soweit in Klasse 16 enthalten; Lehr-, Unter-
richts- und Informationsmaterial in Druckform, soweit
in Klasse 16 enthalten; Druckerzeugnisse; gerahmte
und ungerahmte Schnitte, Bilder und Drucke;

Werbung, Geschaftsfihrung fir Dritte; Unterneh-
mensberatung; Personal- und Stellenvermittiung;
Organisation und Veranstaltung von Messen fir wirt-
schaftliche und gewerbliche Zwecke; Telefonantwort-
dienste; Durchfihrung von Versteigerungen und
Auktionen im Internet; Entwicklung von Franchise-
konzepten fur die Vermittlung von wirtschaftlichem
und organisatorischem Know how; Dienstleistungen
im Internet, namlich Veranstaltung von Tauschbor-
sen, Vermittlung von Vertragen tber den Verkauf von
Waren und deren Abrechnung (Online-Shopping) in
Computer-Netzwerken und/oder mittels anderer Ver-
triebskanéle; Betrieb von elektronischen Markten im
Internet durch Online-Vermittlung von Vertragen
sowohl Uber die Anschaffung von Waren als auch
Uber die Erbringung von Dienstleistungen; Vermitt-
lung und Abschlul® von Handelsgeschéaften im Rah-
men eines elektronischen Kaufhauses; Betrieb eines

Call-Centers, namlich Abwicklung von Vertrdgen



Kl. 36:

Kl. 38:

KI. 41:

Uber den An- und Verkauf von Waren (Auftrags- und
Bestellannahme) sowie Beratung im Hinblick darauf,
Marktforschung, Betrieb einer Informations-, Be-
schwerde- und Notfall-Hotline; vorgenannte Dienst-
leistungen via Telekommunikation, insbesondere mit
dem Ziel der Aul3endienstunterstiitzung/-optimierung,
der Stammkundenpflege und der Neukundengewin-

nung;

Finanzdienstleistungen; Immobilienvermittiung; Wert-
papierhandel; Bereitstellen von Informationen zum
Wertpapierhandel; Entwicklung von Franchisekon-
zepten fur die Vermittlung von finanziellem Know

how;

Telekommunikation; Anbieten von Dienstleistungen
im Internet, namlich die elektronische Entgegen-
nahme von Warenbestellungen, Sammeln und Lie-
fern von Nachrichten, Ubermittlung von Nachrichten;
Zugangsvermittlung zu Verzeichnissen der in Daten-
Netzwerken, insbesondere im Internet, verfigbaren

Informationen;

Erziehung, Unterhaltung; Organisation und Veran-
staltung von Ausstellungen, Seminaren, Symposien
und Kolloquien, Unterricht; schulischer Lese-, Recht-
schreib-, Sprach- und Rechenunterricht; Schiuler-
kurse, insbesondere Forderunterricht, Nachhilfeun-
terricht, Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse, Musikun-
terricht, Examensvorbereitungen; Computer-, Inter-

net- und Informatikkurse; padagogischer Unterricht



aller Art; Erstellung von Konzepten zur Anwendung
individuell abgestimmter Lernmethoden, auch fur
Legastheniker; sé&mtliche vorgenannten Dienstlei-
stungen der KI. 41, auch Uber Internet; Dienstleistun-
gen eines Verlegers, namlich Herausgabe und Verof-

fentlichung von Druckereierzeugnissen;

KIl. 42: Erstellung von Computer-Software; Verwaltung von
Urheberrechten, Entwicklung (Design) von Marken
und Produkten fur Dritte; Such- und Vermittlungs-
dienste, ndmlich Suchen und Auffinden von Informa-
tionen in einem Daten-Netzwerk, insbesondere dem
Internet; Vermittlung von Bekanntschaften, Brief- und

Chat-Freundschaften.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle hat die
Anmeldung mit BeschluR vom 8. Februar 2001 insgesamt als nicht unterschei-
dungskraftig und freihaltebedirftig zurtickgewiesen. Die sprachiblich gebildete
Wortfolge Studyline bedeute ,Studiumnetz® und bringe im Hinblick auf die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen schlagwortartig zum Ausdruck, dafld es um
ein Studium Uber online Telekommunikations-Netzwerke und —mittel inhaltlich
gehe. Die Wortfolge ,Study on line* werde auch bereits in beschreibender Weise
verwendet (unter Hinweis auf zwei Belegstellen aus dem Internet), so dal3 ein
gegenwartiges und aktuelles Freihaltungsbedurfnis bestehe. Dartber hinaus fehle
es der Marke an jeglicher Unterscheidungskraft. Auch wenn der Markenbestand-
teil line noch andere Bedeutungsinhalte aufweise, begriinde dies nicht die Schutz-
fahigkeit der angemeldeten Marke. Denn in der Zusammenstellung beider Worter
und in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei die genannte

beschreibende Bedeutung eindeutig und unmif3verstandlich hervortretend.



Auf die Erinnerung des Anmelders hat die Markenstelle mit Beschlul3 vom
24. September 2002 den Erstbeschlul’ teilweise aufgehoben, wobei die Erinne-
rungspruferin, eine Beamtin des hoheren Dienstes, ihrer Entscheidung das vom
Anmelder urspringlich eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu-
grunde gelegt hat. Sie hélt das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungs-

kraft hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen weiterhin fiir gegeben:

Elektrische und elektronische Geréate; Lehr-, Unterrichts- und
Informationsmaterial in Form von Disketten, CDs, CD-Roms,
Audio- und Videokassetten oder anderer Datentrager, soweit
in Klasse 9 enthalten; magnetische und optische Datentré-
ger; Computer-Software; Lehr-, Unterrichts- und Informati-
onsmaterial in Druckform, soweit in Klasse 16 enthalten;
Druckerzeugnisse; Werbung, Geschéaftsfiuhrung flr Dritte;
Unternehmensberatung; Messen fur wirtschaftliche und
gewerbliche Zwecke; Telefonantwortdienste; Telekommuni-
kation; Unterricht; Erziehung, Organisation und Veranstal-
tung von Ausstellungen, Seminaren, Symposien und Kollo-
quien; Unterricht, schulischer Lese-, Rechtschreib-, Sprach-
und Rechenunterricht; Schulerkurse, insbesondere Forder-
unterricht, Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe, Sprach-
kurse, Musikunterricht, Examensvorbereitungen; Computer-,
Internet- und Informatikkurse; padagogischer Unterricht aller
Art; Konzepte zur Anwendung und Durchfuhrung individuell
abgestimmter Lernmethoden, auch fir Legastheniker; samt-
liche vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 41, auch

Uber Internet.

Der englischsprachige Bestandteil ,line” sei in unterschiedlichen Warenbereichen
als Bezeichnung fur ,Produktreine und ,Kollektion“ bekannt und stehe auf dem

Gebiet der Telekommunikation fur ,Verbindung“ oder ,Leitung“ iSv ,online“. Der



Markenbestandteil ,Study“ bedeute ,Studium®. In der Gesamtheit werde Studyline
ohne weiteres als online-Studium bzw Studium Uber online-Netzwerk verstanden.
Die weiterhin versagten Waren in Klasse 9 konnten funktionaler Bestandteil eines
modernen Online-Netzwerks sein, fur die Waren in Klasse 16 liege eine Inhaltsan-
gabe vor. Die versagten Dienstleistungen kdnnten mittels Online-Netzwerken (in

digitaler Form oder tber das Internet) erbracht werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Eine

- angekundigte — Begrindung ist nicht zu den Gerichtsakten gelangt.

Die zulassige Beschwerde des Anmelders hat nur teilweise Erfolg. Zusatzlich zu
den Waren und Dienstleistungen, fur welche die angemeldete Marke im Zweit-
beschlu? der Markenstelle als schutzfahig erachtet worden ist, stehen einer Ein-
tragung auch fir die in der Beschlul3formel genannten Dienstleistungen keine
Schutzhindernisse entgegen. Beziglich der sonstigen im Zweitbeschlul3 weiterhin
versagten Waren und Dienstleistungen verbleibt es im Ergebnis bei der Entschei-
dung der Markenstelle.

1. FuUr diese zuletzt genannten Waren und Dienstleistungen kann Studyline als
Merkmalsbezeichnung dienen, so dal3 die Anmeldung geméall 88 Abs 2 Nr2

MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Die angemeldete Marke ist aus den englischen Wértern Study und line zusam-
mengesetzt. ,Study” gehort zum Grundwortschatz dieser Sprache und ist in seinen
wortlichen Ubersetzungen ,Studium® und ,studieren” weitesten inlandischen Ver-
kehrskreisen bekannt. Der im Inland ebenfalls haufig gebrauchte Ausdruck ,line®
weist unterschiedliche Sinngehalte auf; je nach Sprachzusammenhang kénnen

ihm neben den wortlichen Ubersetzungen Linie, Reihe, Zeile auch die von der



Markenstelle genannten Bedeutungen Produktreihe, Kollektion, (Telefon-)Verbin-
dung, Leitung zukommen, (ohne dafl} diese Aufzdhlung abschlieend ware; vgl
Langenscheidts Handwdrterbuch Englisch, 2. Aufl, S 379, 380). Ob die Kombina-
tion eines voranstehenden Begriffs mit der Endung line als beschreibend oder
markenmaRig verstanden wird, 1ait sich daher nicht generell beantworten, son-
dern hangt vom Gesamteindruck und der Gesamtaussage des so gebildeten Wor-

tes und vom Bezug zu den jeweiligen Waren und Dienstleistungen ab.

Somit ist zwar — zumindest theoretisch — nicht ausgeschlossen, dal3 Studyline je
nach Waren- und Dienstleistungssektor eine unterschiedliche Bedeutung aufweist.
Unbeschadet dessen kann die Angabe aber im Einzelfall so eingesetzt werden,
dal sich bezuglich der versagten Waren in Klasse 9 sowie der Dienstleistungen in
den Klassen 35, 38, 41 und 42 eine konkret beschreibende Aussage ergibt. Dabei
steht die von der Markenstelle ermittelte Bedeutung ,online-Studium® bzw ,Stu-
dium/studieren {iber online-Netzwerk* auch nach Uberzeugung des Senats im Vor-
dergrund des Verstandnisses. Ein Begriff wie Studyline bietet sich zur schlagwort-
artigen Kennzeichnung entsprechender Dienstleistungsangebote und zu deren
Ausfihrung bendttigter Gerate an. Die mit der angemeldeten Bezeichnung sehr
ahnliche Angabe ,STUDY ON-LINE* wird auch bereits auf dem Bildungssektor
verwendet, wie sich aus einem der dem Erstbeschlul3 beigefligten Belege (aller-
dings aus dem englischen Sprachbereich) ergibt. Da derartige Bezeichnungsge-
pflogenheiten erfahrungsgemaf sich binnen kurzer Zeit auch im Inland durchset-
zen, besteht zumindest ein kinftiges Interesse, die Wortzusammenstellung

Studyline von Monopolrechten eines Einzelnen freizuhalten.

Ob im Umfang der Versagung auch das Schutzhindernis der fehlenden Unter-
scheidungskraft (8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) einer Registrierung entgegensteht,
kann dahingestellt bleiben.

2. Eine andere Beurteilung ist aber hinsichtlich der Dienstleistungen ,Werbung,

Geschaftsfuhrung fur Dritte; Unternehmensberatung“ angezeigt. Werden diese als



selbstandige Dienstleistungen fiir Dritte erbracht — nur auf eine derartige poten-
tielle Verwendung ist abzustellen, nicht etwa auf Werbemal3hahmen, mit denen
der Anmelder auf eigene Studienangebote und Studienhilfsmittel aufmerksam
macht -, so steht ein beschreibender Sinngehalt fir den angesprochenen Interes-
senten nicht unmittelbar im Vordergrund. Die Wortbildung Studyline entbehrt des-
halb fur diese Dienstleistungen nicht jeglicher Unterscheidungskraft (8 8 Abs 2
Nr 1 MarkenG, wobei allerdings der Zusammenziehung der Einzelteile zu einem
Wort keine maf3gebliche Bedeutung zukommt); sie besteht auch nicht ausschliel3-
lich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Dienstleistungen
dienen koénnen, so dal3 auch das Eintragungshindernis des 88 Abs 2 Nr2

MarkenG insoweit nicht eingreift.

3. Der Senat geht davon aus, dal3 die Erinnerungspruferin nur irrtimlich das
urspringliche Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ihrer Entscheidung zu-
grunde gelegt hat, fur die Registrierung — soweit eine solche zu erfolgen hat, ein-
schlielich der im Zweitbeschlufl3 nicht mehr versagten Waren und Dienstleistun-
gen — somit das zweite, in der Formulierung mit der Markenstelle in einem Paral-
lelverfahren abgestimmte Verzeichnis allein maR3geblich ist. Selbstverstandlich
bleibt es dem Deutschen Patent- und Markenamt unbenommen, das geltende
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nochmals auf seine Bestimmtheit zu tber-

prufen.

Viereck Rauch Sekretaruk
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