BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 389/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 399 09 320.6

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

Sitzung vom 20. Februar 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den

Richter Baumgartner und die Richterin Pagenberg

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
10.99



Grinde

Die Bezeichnung

OrderNet

soll als Wortmarke fur die Dienstleistungen

38 Telekommunikation
39 Logistik und
42 Software

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung durch zwei Beschlisse, von denen einer in der Erinnerung ergangen
ist, wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltungs-
bedurfnisses an der Bezeichnung OrderNet fir die beanspruchten Dienstleistun-
gen zurlckgewiesen. Die angemeldete Marke setze sich in sprachiblicher Weise
aus dem englischen Wort "Order" fur Befehl, Anordnung, Auftrédge erteilen, Be-
stellungen aufgeben und dem Kiurzel "Net" als Synonym fiir das Internet zusam-
men. Ingesamt ergebe sich damit eine im Internet bereits verwendete Bezeich-
nung eines Programms, mit dem man Bestellungen durchfiihren kénne. Die an-
gemeldete Bezeichnung weise damit in ohne weiteres verstandlicher, beschrei-
bender Weise auf die Art und Bestimmung der beanspruchten Dienstleistungen
hin, so dal3 ihr die erforderliche konkrete Unterscheidungskraft abzusprechen sei.
Die hilfsweise geltend gemachte Anderung des Zeichens sei innerhalb des laufen-

den Anmeldeverfahrens nicht mdglich.



Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie ist der Auffassung, dald die angemeldete Marke ein Mindestmald an phanta-
sievoller Eigenart aufweise, inshesondere im Vergleich mit anderen markenge-
schitzten Bezeichnungen, was einen Anspruch auf Eintragung begrinde. Ferner
wendet sie sich gegen den Ausschlu nachtraglicher Anderungen der Anmeldung.
In jedem Gerichtsverfahren sei es moglich, Erweiterungs- oder Erganzungsan-

trage zu stellen, um Verzdgerungen zu vermeiden.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben und hilfsweise die Er-
weiterung der Anmeldung auf die Bezeichnungen "ORDERNET de"
und "ORDERNET-Food" zuzulassen.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, weil ihr fur die
beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs 2
Nr 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft ist die konkrete Eignung einer Marke, die Waren bzw
Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen nach ih-
rer betrieblichen Herkunft und nicht nach ihrer Art oder Beschaffenheit unter-
scheidbar zu machen. Der Senat geht mit der Anmelderin und der Markenstelle
davon aus, daf hierbei jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft aus-
reicht, um das Schutzhindernis zu Uberwinden. Kann einer angemeldeten Be-
zeichnung ein beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und erschopft

sie sich insgesamt in einer die beanspruchten Waren oder Dienste beschreiben-



den Aussage, so ist sie ungeeignet, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel zur
Identifizierung der Herkunft der Produkte bzw. der Dienstleistungen aufgefal3t zu
werden (st.Rspr BGH GRUR 2000, 882, 883 - Biicher fur eine bessere Welt; zu-
letzt BGH MarkenR 2001, 314, 315 - marktfrisch).

Die Markenstelle hat mit zutreffender Begriindung dargelegt, dal3 sich die ange-
meldete Bezeichnung "OrderNet" in der Sachaussage "Bestellnetz" im Sinne von
"Bestellungen im Internet” erschopft, fur die die Telekommunikations-, Logistik-
und Softwaredienstleistungen der Anmeldung geeignet und bestimmt sind. Die
Zusammensetzung der beiden Begriffe "Order" und "Net" entspricht der Art, wie
neue Wortverbindungen in der deutschen und in der englischen Sprache ubli-
cherweise aus zwei Substantiven gebildet werden. Der Sinngehalt ist fur die an-
gesprochenen Verkehrskreise um so eher ohne weiteres verstandlich, als die
Kurzform "Net" als Fremdwort Teil des inlandischen Sprachgebrauchs geworden
ist. Der urspringlich aus dem Englischen stammende Begriff ist in zweierlei
Weise in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen. Zum einen hat sich die
Kurzform "Net" friih als Synonym fur das "Internet" durchgesetzt. Zum anderen
wird "Net" aber auch in dem allgemeinen Sinn von "Netz" verwendet (vgl Mutter-
sprache, Vierteljahresschrift fur deutsche Sprache Juni 2001, Helmut Langner
"Zum Wortschatz der Sachgruppe Internet’, S.97, 101; K. Hinner, Beck
EDV-Berater: Lexikon der Telekommunikation, dtv, 1996, S 221; Knowles/Elliot,
The Oxford Dictionary of New Words, Oxford 1998, S 207 f; Rosenbaum, On-
line-Lexikon, Berlin 1998, S 207; H. Schulze, Computerklrzel, rororo, 1998,
S 264; Grieser/Irlbeck, Beck EDV-Berater: Computer-Lexikon, dtv, 2. Auflage
1995, S 605; Manager Magazin 3/1999, S 186, 195, 201; Artikel "SZ on Net" in
Beilage der Suddeutschen Zeitung 1999, Nr 60, S IV). Auch der Bestandteil "Or-
der" der angemeldeten Marke hat eine Entsprechung im deutschen Sprachge-
brauch. Denn bei Bestellungen wird im kaufmé&nnischen Bereich in gleicher
Weise vom "Ordern von Waren" gesprochen. Hinzu kommt, dal3 auf den Dienst-

leistungsgebieten der Anmeldung englische Bezeichnungen weit verbreitet und in



ihrem Sinngehalt bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit einer angemeldeten

Marke zu bertcksichtigen sind.

Die Grol3schreibung des zweiten Wortelements "Net" ist keinesfalls eigenartig,
sondern bei der Bildung beschreibender Neuwoérter haufig anzutreffen, da es die
Einfihrung neuer Sachbegriffe erleichtert und ein rascheres Erfassen des Sinn-
gehalts ermdglicht (vgl Muttersprache, Vierteljahresschrift fur deutsche Sprache
Juni 2001; aaO, S 105, 106 mit Beispielen). Nachdem die angemeldete Bezeich-
nung den Sprachregeln gemafl gebildet, graphisch nicht ausgestaltet ist und
auch sonst keine Elemente enthalt, die von der beschreibenden Aussage weg-
fuhren, ist weder ersichtlich noch von der Anmelderin dargetan, inwiefern der an-

gemeldeten Marke ein Mindestmal3 an phantasievoller Eigenart zukommen soll.

Aus der eingereichten Liste von Voreintragungen kann die Anmelderin einen An-
spruch auf Eintragung nicht herleiten. Zum einen ist nicht zu erkennen, ob es
sich um eingetragene Marken und nicht um Firmenbezeichnungen handelt und
fur welche Waren und Dienstleistungen diese Schutz genie3en. Zum anderen
vermag selbst die Eintragung identischer oder vergleichbarer Marken weder fur
sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer anspruchsbe-
grindenden Selbstbindung zu fiihren, weil die Entscheidung uber die Schutz-
fahigkeit einer Marke keine Ermessens-, sondern eine reine Rechtsfrage darstellt
(vgl Althammer/Strobele MarkenG 6. Aufl, 8§ 8 Rdn 85 m.w.N.; BGH GRUR 89,
420 KSUD; BGH BIfPMZ 1998, 248, 249 - Today) und selbst fur den Fall, dass
diese Zeichen rechtswidrig eingetragen worden waren, keine Gleichheit im

Unrecht in Anspruch genommen werden kann.

Die Beurteilung des Senat steht im Ubrigen im Einklang mit Entscheidungen des
Bundespatentgerichts (BPatG 29 W (pat) 163/99 - GlobalNet; 30 W (pat) 36/00
- MEDIANET; 24 W (pat) 204/95 - NETFAX; 33 W (pat) 89/99 - NETCLUB) und
des Bundesgerichtshofs (GRUR 1997, 468, 469 - NetCom) hinsichtlich des Be-

standteils Net.



Soweit die Anmelderin die Erweiterung der Prifung der Anmeldung auf die Be-
zeichnungen "ORDERNET.de" und "ORDERNET-Food" begehrt, ist diese unzu-
lassig. Es handelt sich weder um eine Frage der Entbirokratisierung noch der
Verfahrensvereinfachung. Der Antrag auf nachtragliche Anderung der angemel-
deten Bezeichnung, ist zu Recht abgelehnt worden. Mit der Anmeldung werden
namlich Rechte begriindet wie z.B in erster Linie das Prioritatsrecht, das es der
Anmelderin z.B. erlaubt, gegen die Anmeldung jingerer Marken bereits Wider-
spruch zu erheben, obwohl die Prifung der Schutzfahigkeit noch nicht abge-
schlossen und die Eintragung der Marke noch nicht vorgenommen worden ist.
Bei jederzeit moglicher Anderung eines Antrages ware damit aber eine
Unbestimmtheit im Hinblick auf diese Rechte verbunden, was rechtsstaatlichen
Grundsatzen widerspricht. Auch bei der Neufassung des Markengesetzes hat der
Gesetzgeber nur die Anderung von Schreibfehlern oder sonstigen
offensichtlichen Unrichtigkeiten zugelassen (8 39 Abs 2 MarkenG) und eine
urspringlich beabsichtigte, weitergehende, auch die Marke selbst betreffende
Anderungsmaglichkeit nicht zugelassen (vgl Althammer/Strobele MarkenG
6. Aufl 8 39 Rdn 7, 8, insbesondere FN 11).

Im Gbrigen wéren die Bezeichnungen "ORDERNET.DE" und "ORDERNET-Food"
in gleicher Weise von der Eintragung als Marke ausgeschlossen wie die vorlie-

gende Anmeldung, auch wenn sie als Domainbezeichnung unter Umstanden re-

gistriert sind oder registriert werden kénnten.

Grabrucker Baumgartner Pagenberg
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