BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 88/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 13 560.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 30. April 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die

Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 17. Mai 2006 wird aufgehoben.

Grinde

Die Wortmarke 306 13 560

openBPM

ist fir verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 zur

Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 17. Mai 2006 als nicht unterscheidungskréftige und
freihaltebedurftige Angabe zurtickgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit be-
grindet, dass die aus dem Begriff ,open“ und der Abkirzung ,BPM* zusammenge-
setzte Wortkombination die genannten Waren und Dienstleistungen unmittelbar
nach Inhalt, Art bzw. Bestimmung im Sinne eines offenen Geschéftsprozessmana-
gements beschreibe und den Mitbewerbern der Anmelderin als Sachangabe zur
freien Verfigung stehen misse. Das Wort ,open” finde im Bereich der Datenverar-
beitung und Telekommunikation einerseits Verwendung als Hinweis auf eine Soft-
ware, die ohne Lizenzgebihren genutzt werden kdnne, und andererseits zur Be-
schreibung der freien Zuganglichkeit eines Quellcodes. Das Kurzwort ,BPM* stehe
fur ,Business Process Management”. Auf Grund des unmittelbar beschreibenden
Aussagegehalts werde das Zeichen vom angesprochenen Publikum auch nicht als

betrieblicher Herkunftshinweis erfasst.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begriin-
dung tragt sie im Wesentlichen vor, dass sich der angemeldeten Wortkombination
kein konkreter Aussagegehalt zuordnen lasse. Die Abkirzung ,BPM* kbnne zahl-
reiche unterschiedliche Bedeutungen haben. Selbst wenn man der Beurteilung der
Schutzfahigkeit die von der Markenstelle angenommene Bedeutung zugrunde le-
ge, fehle es jedenfalls fur diejenigen Waren und Dienstleistungen an einem be-
schreibenden Bezug, die weder mit ,Business Management Process® noch mit

dem Softwarebereich zu tun hatten.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin das Verzeichnis einge-

schrankt auf die Waren und Dienstleistungen

unbespielte Disketten, CDs, CD-ROMs, Audio- und Videokasset-
ten oder andere Datentrager fur Lehr- und Unterrichtszwecke; un-
bespielte magnetische und optische Datentrager;

Werbung, insbesondere Marketing; Personal- und Stellenvermitt-
lung;

Marktforschung; Entwicklung von Marken, namlich Kreation und
Grafikdesign;

elektronische Datentibermittlung; elektronische Ubermittlung von
Nachrichten;

Verwaltung von Urheberrechten.

Die Anmelderin und Beschwerdefiihrerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 38 vom 17. Mai 2006

aufzuheben.



Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulassige Beschwerde hat in der Sache Er-
folg. Fur die nach der Einschrankung des Verzeichnisses verbleibenden Waren
und Dienstleistungen stehen der Eintragung der angemeldeten Marke weder das
Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft noch ein Freihaltebedurfnis ent-
gegen (8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke in-
newohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fiir die an-
gemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen
anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Sie entspricht der Hauptfunktion der
Marke, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
zu gewabhrleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einer-
seits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der
Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (vgl. EuGH
GRUR 2006, 229, Rn. 27 f. - BiolD; GRUR 2004, 674, Rn. 34 - POSTKANTOOR;
BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, Tz.18 - FUSS-
BALL WM 2006). Einem Zeichen fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft zum
einen, wenn die Wortbestandteile einen fir die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen klaren und ohne Weiteres verstandlichen beschreibenden Begriffsinhalt
aufweisen, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der
Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES;
GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Ent-
sprechendes gilt auch fur Angaben, die sich auf Umstande beziehen, die die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar betreffen, wenn durch
die Angabe zu diesen ein enger beschreibender Bezug hergestellt wird und der
Verkehr deshalb den beschreibenden Aussagegehalt unmittelbar hinsichtlich die-
ser Waren oder Dienstleistungen erfasst (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19
- FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 36, 37 - BuchPartner). Ebenfalls
nicht unterscheidungskraftig sind Angaben, bei denen es sich um ein gebrauchli-



ches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt,
das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Wer-
bung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird
(vgl. BGH a. a. O. Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityser-
vice; GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU; GRUR 1999, 1089, 1091 - YES). Nach
diesen Grundsatzen kann dem beanspruchten Zeichen die erforderliche Unter-

scheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2. Die angemeldete Wortmarke ist erkennbar aus dem englischen Wort ,open*
und dem Kurzwort ,BPN“ zusammengesetzt. Der Begriff ,open” ist im Bereich der
Informationstechnologie in zahlreichen Zusammensetzungen mit der Bedeutung
von ,systemunabhangig” bzw. ,plattformibergreifend” gebrauchlich, z. B. open ar-
chitecture, open document, open shop, open system usw. Daneben kennt das an-
gesprochene Publikum den Begriff als Bestandteil der sog. Open Source Soft-
ware, bei der es die freie Zugéanglichkeit des Quellcodes einer Software be-
schreibt. Das Kurzwort ,BPM* wird nach der vom Senat durchgefuhrten Recher-
che im Zusammenhang mit der Standardisierung von Geschéaftsprozessen mit der
Bedeutung ,Business Process Management® verwendet, z. B. edv-abkuerzun-
gen.de - ,BPM Business Process Management - Software oder Methode zum Be-
herrschen von Geschéaftsprozessen®; www.computerwoche.de - ,Abhilfe schaffe
eine unabhangige Sicht auf Geschaftsprozesse, wie sie nur offene Business-Pro-
cess-Management-Systeme (BPM) bieten“; www.cio.de - ,Boom ohne Ende: Der
Markt fur Business Process Management (BPM) durfte 2007 kraftig zulegen®. In
diesem Zusammenhang ist auch der Ausdruck ,offene BPM-Standards gebréuch-
lich“, z. B. www.omg.org - Dirk Stahler, Offene BPM-Standards: Was bietet die
OMG und wohin geht die Reise?"“. Als Hinweis auf ein systemunabhangiges Ge-
schaftsprozessmanagement findet sich auch vereinzelt der Gesamtbegriff, z. B.
BPM-Netzwerk.de - ,In Hamburg findet am 16. Oktober 2006 der Gl-Workshop
Lopen.bpm 2006: Geschéaftsprozessmanagement mit Open Source Technologien®

statt. FUr den Fachverkehr im Bereich der Datenverarbeitung ist der Begriff daher



ohne Weiteres verstandlich als Hinweis auf ein offenes bzw. systemunabhangiges

Geschaftsprozessmanagement.

3. Dieser beschreibende Bedeutungsgehalt des Zeichens erschliel3t sich dem
maf3geblichen Publikum aber nicht in Verbindung mit den Waren und Dienstleis-
tungen ,unbespielte Disketten, CDs, CD-ROMs, Audio- und Videokassetten oder
andere Datentrager fur Lehr- und Unterrichtszwecke; unbespielte magnetische
und optische Datentrager; Werbung, insbesondere Marketing; Personal- und Stel-
lenvermittlung; Marktforschung; Entwicklung von Marken, namlich Kreation und
Grafikdesign; elektronische Datenuibermittiung; elektronische Ubermittlung von
Nachrichten; Verwaltung von Urheberrechten®.

Unbespielte Datentrager kdnnen im Rahmen eines offenen Geschaftsprozessma-
nagements zum Einsatz kommen, etwa zur Speicherung von Geschaftsdaten,
Kundendaten u. &., sind aber nach Art und Beschaffenheit unabhangig vom Inhalt
der aufgezeichneten Daten. Die Annahme, die angesprochene Allgemeinheit der
Verbraucher werde in der Bezeichnung ,openBPM* ohne Weiteres den beschrei-
benden Hinweis erkennen, dass diese Waren fir ein offenes Geschéaftsprozess-
management bestimmt sind, ist daher fernliegend. Entsprechendes gilt fur die
Dienstleistungen ,elektronische Dateniibermittiung; elektronische Ubermittlung
von Nachrichten®. Sie sind zwar haufig Hilfsdienstleistungen im Rahmen des Ge-
schaftsprozessmanagements, z. B. zur Ubermittlung von Vertriebsdaten an das
Warenlager, die Buchhaltung oder den Auf3endienstmitarbeiter. Werden sie aber
- wie hier beansprucht - als selbstandige Dienstleistungen fur Dritte erbracht, sind
sie regelmaRig nicht integrierter Bestandteil eines unternehmensinternen Ge-
schaftsprozessmanagements, so dass das angesprochene Publikum den be-
schreibenden Bezug zum Begriff ,openBPM* nicht erfasst. Als Fachbegriff aus
dem Bereich der Datenverarbeitung erschliel3t sich der beschreibende Begriffsin-
halt des Zeichens ferner nicht in Verbindung mit den Dienstleistungen ,Werbung,
insbesondere Marketing; Personal- und Stellenvermittiung; Marktforschung; Ent-

wicklung von Marken, namlich Kreation und Grafikdesign; Verwaltung von Urhe-



berrechten®. Das mit diesen Dienstleistungen angesprochene Fachpublikum ist in
der Regel nicht mit der Programmierung von Daten und der Standardisierung von
Ablaufen befasst. Selbst sofern diese Dienstleistungen mit Hilfe standardisierter
Geschaftsprozesse erbracht werden kdonnen, handelt es sich dabei allenfalls um
Hilfsdienstleistungen. Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass das angespro-
chene Publikum dem Zeichen fur diese Dienstleistungen ohne Weiteres einen be-
schreibenden Begriffsinhalt entnimmt.

4. Mangels eines klaren und eindeutigen beschreibenden Aussagegehalts lasst
sich fur das Zeichen in seiner Gesamtheit auch kein Interesse der Mitbewerber an
einer beschreibenden Verwendung feststellen, so dass das Schutzhindernis nach

8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung ebenfalls nicht entgegen steht.

Die angefochtene Entscheidung war daher aufzuheben.

Grabrucker Fink Dr. Mittenberger-Huber

Ko



