Verkiindet am

29 W (pat) 263/02
8. Dezember 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 25 643.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
Grund der mindlichen Verhandlung vom 8. Dezember 2004 unter Mitwirkung der

Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgéartner und der Richterin

Fink

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Wortmarke

Customer Case Routing

soll fur die Dienstleistungen der

Klasse 38: Entgegennehmen, Bereitstellen und Weiterleiten von Daten,
Geschaftsvorgdngen und Informationen tber Telekommuni-

kations- und/oder Datennetzen

Klasse 42: Erstellen von Computer-Telephonie-Integration-Software

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 13. August 2002 zurlickgewiesen, da die ange-
meldete Wortfolge in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine nicht
unterscheidungskraftige Angabe mit beschreibendem Sinngehalt sei. Der Ge-
samtbegriff ,Customer Case Routing” werde von den angesprochenen Verkehrs-

kreisen ohne weiteres im Sinne einer ,fallbezogenen Wegsteuerung fir Kunden®



verstanden. Beziglich der Dienstleistungen der Klasse 38 bedeute dies einen
Hinweis darauf, dass je nach Einzelfall Daten entgegengenommen, bereitgestellt
und zu einer bestimmten Stelle weitergeleitet wirden. Die in Klasse 42 bean-
spruchte Dienstleistung kénne die Erstellung von Software betreffen, mittels der
Computer oder Telefone integriert wirden und fir Kunden je nach Einzelfall Da-

tenpakete weitergeleitet werden kdnnten.

Mit ihrer gegen die Zurlckweisung gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin
geltend, dass das angemeldete Zeichen bei der malRgebenden Gesamtbetrach-
tung die erforderliche geringe Unterscheidungskraft aufweise und nicht freihalte-
bedirftig sei. Der Entscheidung der Markenstelle liege eine unzuldssige zerglie-
dernde Betrachtungsweise zu Grunde, indem sie von der angeblichen Schutzun-
fahigkeit der Bestandteile auf die Schutzunfahigkeit des Zeichens in seiner Ge-
samtheit geschlossen habe. Zutreffend sei zwar die Annahme, dass ,customer”
die Bedeutung ,Kunde“ habe und ,Routing” im EDV-Bereich fur die Ermittlung ei-
nes geeigneten Ubertragungswegs fir Datenpakete in einem Netzwerk stehe. Der
Begriff ,case" sei aber nur unvollstandig gewirdigt worden. Er habe mehrere Be-
deutungen. Auch sei die Aufspaltung des Zeichens in ,case routing” einerseits und
~customer” andererseits einseitig. Insbesondere ergebe sich aus der Internetre-
cherche der Markenstelle nicht, dass ,case routing“ einen eindeutigen und be-
schreibenden Inhalt habe. Selbst wenn dies fir Computerkreise unterstellt werde,
fuhre dies nicht zur mangelnden Unterscheidungskraft. Die angesprochenen Ver-
kehrskreise seien namlich nicht andere Softwarehersteller, sondern der normale
Geschaftsverkehr, dem die Computerfachsprache nicht geléaufig sei und der in
dem Zeichen daher einen Herkunftshinweis sehe.

Ein Freihaltebedirfnis bestehe nicht, weil die angemeldete Wortfolge in ihrer Ge-
samtheit keinen beschreibenden Inhalt habe. Das Zeichen sei vielmehr vieldeutig
und ohne Produktbezug.



Die Anmelderin und Beschwerdefiihrerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 13. August 2002 aufzuheben.

An der auf ihren Antrag hin anberaumten mundlichen Verhandlung hat die Anmel-

derin nicht teilgenommen.

Die zulassige Beschwerde ist in der Sache erfolglos. Der Eintragung des ange-
meldeten Zeichens steht das Eintragungshindernis der fehlenden Unterschei-
dungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, aufRerdem besteht ein Frei-
haltebedirfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke
innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
fur die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens gegenuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden
(st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2003, 1050 — Cityservice, BGH GRUR 2001,
1153, 1154 — antiKALK). Kann einem Zeichen ein fir die in Frage stehen-
den Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender
Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich auch sonst um eine
verstandliche Wortfolge der deutschen oder einer gelaufigen Fremdspra-
che, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwen-
dung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungs-
mittel verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (BGH GRUR
2001, 1153 antiKALK; BGH WRP 2001, 1082, 1083 — marktfrisch; BGH
GRUR 2001, 1043 — Gute Zeiten — schlechte Zeiten; BGH GRUR 2001
1042 — REICH UND SCHOEN; BGH BIfPMZ 2001, 398 - LOOK). Die Un-



terscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten
Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die betei-
ligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmalfiliche Wahrneh-
mung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen ab-
zustellen ist (EuGH MarkenR 2003, 187ff — Linde, Winward und Rado, Rn.
41; EuGH MarkenR 2004, 116 ff Rn. 50 — Waschmittelflasche). Nach die-
sen Grundsétzen verflgt die angemeldete Wortfolge nicht Gber die erfor-

derliche Unterscheidungskratft.

Das Zeichen ,Customer Case Routing* besteht aus drei Wortern der engli-
schen Sprache. Der erste Bestandteil ,Customer” bedeutet ,Kunde* und
gehort zum Grundwortschatz (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Aufbau-
wortschatz Englisch, 1999). Die insoweit von der Markenstelle zu Grunde
gelegte Ubersetzung stellt die Anmelderin ebenso wenig in Frage wie die
von der Markenstelle durch zahlreiche Nachweise belegte Bedeutung von
.-Routing“ im hier relevanten ITK-Sektor als ,Ermittlung des geeigneten
Ubertragungswegs fiir ein Datenpaket in einem Netzwerk. Beziiglich des
Bestandteils ,case” gehdren sowohl die Bedeutung ,Koffer” [(suit)case] als
auch ,Fall* zum Grundwortschatz (vgl. Klett, Thematischer Grund- und Auf-
bauwortschatz Englisch, 1999). Entgegen der Auffassung der Markeninha-
berin hat die Markenstelle diesen Begriff zu Recht nur mit ,Fall* Gbersetzt
und gewdrdigt. Im Kontext der beanspruchten Dienstleistungen ergibt die
Bedeutung ,Koffer* namlich keinerlei Sinn. Die Internetrecherche belegt
vielmehr, dass die Wortverbindung ,case routing” eine einzelfallbezogene
Wegsteuerung von Datenpaketen meint, sodass die angemeldete Wortfolge
insgesamt wortlich ,Kundenfallwegsteuerung®, bedeutet. Der Bestandteil
.case routing” bleibt untibersetzt, da er sich im relevanten Bereich der EDV
als Synonym fir eine optimierte Datenweiterleitung eingebirgert hat.
Demnach bezeichnet ,Customer Case Routing” schlagwortartig eine

optimierte Weiterleitung einzelfallbezogener Daten an die dafiir vorgese-



hene Stelle. In der EDV- oder Internet gestitzten Kundenbetreuung ebenso
wie in der Kundenbetreuung bei Call-Centern, bei der die Dienstleistungen
der Anmelderin eine wesentliche Rolle spielen, ist der effektive Umgang mit
Kundendaten ein entscheidender Faktor. Hierfiir werden Softwareprodukte
angeboten, die Uber die Fahigkeit eines entsprechenden kundenbezogenen
Case Routing verfugen (vgl. http://whitepapers.tmcnet Information an
Web+Center; Customer Service Internet Banking Application Suite, insbes.
S. 6; Microsoft Business Solutions CRM, insbes. S. 2 und 6; sales-
force.com; Clientele IT Service Management). Im Bereich des Kundenbe-
ziehungsmanagement bezieht sich der Begriff ,Case Routing“ auf die Len-
kung der Kundendaten, auch ohne dass der Zusatz ,customer” ausdricklich
verwendet wird. Das Zeichen wird von den angesprochenen Verkehrskrei-
sen der Gewerbetreibenden auch ohne weiteres im genannten Sinn ver-
standen. Denn Englisch ist die Fachsprache im EDV-Bereich und soweit die
hier relevanten Dienstleistungen auf Grund ihres Zuschnitts fiir Betriebe in
Betracht kommen, verfligen diese Uber entsprechend geschulte und sach-
kundige Mitarbeiter. Wie beispielsweise die Beilage e-manager special zur
WIRTSCHAFTSWOCHE 50/2004 zeigt, werden bei Geschéftsleuten, die
uber Investitionen zu entscheiden haben, Kenntnisse in der Informations-
und Telekommunikationstechnologie erwartet und es wird z.T. nur noch in
englischer Sprache geworben (vgl. u.a. www.elektronik-kompendium.de;
www.pse.siemens.at; http://whitepapers.tmcnet.com; der Beitrag der
Corillian Corporation ,Customer Service Internet Banking“; www.itas-
sys.com). ,Customer Case Routing“ ist dementsprechend eine den ange-
sprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verstandliche sprachregelge-
recht gebildete Abwandlung von ,case routing”“, die die Kundenbeziehung
ausdricklich in den Vordergrund stellt und betont. Das Zeichen weist auf
den fur den jeweiligen Kunden optimierten Datenfluss im Rahmen effektiver
Kundenbetreuung hin und beschreibt somit die Art und die Zweckbestim-
mung fur die Dienstleistungen des Entgegennehmens, Bereitstellens und

Weiterleitens von Daten, Geschaftsvorgdngen und Informationen tber Te-



lekommunikations- und/oder Datennetzen. Bezlglich des Erstellens von
Computer-Telephonie-Integration-Software bezeichnet die Wortfolge die
spezielle Ausrichtung der Programmierarbeiten. Die angemeldete Marke ist
daher wegen ihres im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsin-
halts nicht als individualisierender Hinweis auf einen bestimmten Ge-
schaftsbetrieb geeignet und nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintra-
gung ausgeschlossen.

2. Des weiteren unterliegt das angemeldete Zeichen dem Eintragungshinder-
nis gem. 8 8 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Danach ist die Eintragung solcher Mar-
ken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die zur Bezeichnung
der Art, Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Wa-
ren oder Dienstleistungen dienen kénnen, wobei ausreichend ist, dass das
Zeichen zumindest in einer seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal der
in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EUGH GRUR
Int. 2004, 410 — BIOMILD). Dies ist, wie oben dargestellt, der Fall. Wie die
Internetrecherche ergeben hat, wird die angemeldete Wortfolge in ihrer Ge-
samtheit im Zusammenhang mit einem Produkt von ITAS (ComCenter CC
Wissensmanagement fur CallCenter - www.itas-sys.com) bereits beschrei-
bend verwendet, um auf einen kundenfalloptimierten Datenfluss hinzuwei-

sen.
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