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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die angemeldete Marke 399 74 511.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 08. Januar 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Dr. Schermer sowie der Richter Albert und Schwarz

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Markenstelle fir Klasse 9 des Deutschen Patent- und Mar-

kenamtes vom 17. Mai 2000 aufgehoben.

Grinde

Die Wortmarke

openCom

soll fur folgende Waren und Dienstleistungen in das Register eingetragen werden:

Elektrotechnische und elektronische Apparate, Gerate und
Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere
elektrisch, elektronisch, opto-elektronisch, analog, digital,
drahtgebunden und drahtlos arbeitende Kommunikations-
Systeme und —Geréte; Nachrichten-, Text- und Datenauf-
nahme-, -verarbeitungs-, -sende-, -Ubertragungs-, -vermitt-
lungs-, -speicher-, -empfangs- und —ausgabegerate; Batterie-
ladegeréte; Fernkopierer; Anlagen, die aus einer Kombina-
tion vorgenannter Apparate und Geréate bestehen; Teile flr
vorgenannte Apparate und Gerate, namlich Modems, Kon-
verter, Datenausgabedrucker- und —schreiber, Endgerate,
Platten-, Band-, Disketten- und Kassettenlaufwerke, Schal-
tungsplatinen; mit Programmen Versehene maschinenles-

bare Datentrager aller Art sowie Daten-Verarbeitungs-Pro-



gramme in Form von dazu gehdrigem Schriftichem Begleit-
material fir vorgenannte Apparate, Gerate und Instrumente;
Vermietung von Blromaschinen, technische und organisato-
rische Planung sowie Installation, Montage, Uberwachung,
Reparatur und Instandhaltung von Anlagen, Einrichtungen
und Erzeugnissen der Elektrotechnik, Elektronik, Kommuni-
kationstechnik, Informatik, Feinmechanik, Metallurgie; Erstel-
len von Programmen zur Funktionssteuerung der genannten
Erzeugnisse; Bearbeitung und Oberflachenveredelung von

Metall- und Kunststofferzeugnissen.

Die Markenstelle fur Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch
Beschluss eines Beamten des hoheren Dienstes die Anmeldung wegen Beste-
hens eines Freihaltebedurfnisses zuriickgewiesen und hierzu ausgefuhrt: Wie das
BPatG bereits in mehreren Entscheidungen festgestellt habe, bedeute "open"
auch im EDV-Bereich "6ffnen”, und sei "Com" die Abkirzung fir "communication”;
zudem werde "OpenCom", wie sich einem ihr vorliegenden Computerprogramm
entnehmen lasse, auch als Steuerungsbefehl genutzt. Das Zeichen habe damit die
Bedeutung "geotffnete/offene bzw zu 6ffnende Kommunikation(sverbindung)" und
besage somit, dass die Waren und Dienstleistungen die Funktion beséfl3en, Kom-
munikationsverbindungen zu 6ffnen und frei zuganglich zu machen, und dass die
Hardware fur die Ausstattung mit einem entsprechenden System geeignet sei;
damit diene das angemeldete Markenwort zur unmittelbaren Beschreibung des
Verwendungszweckes und des Einsatzgebietes der beanspruchten Waren und sei
daher freihaltebedurftig. Zwar kénne die Abklrzung "Com", auch wenn dies aus
den von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen nicht eindeutig hervorgehe, auch
"Computer" bedeuten; fur alle mit Kommunikation zusammenhangenden Waren
und Dienstleistungen stehe jedoch der Bedeutungsinhalt "communication” im Vor-
dergrund, zumal der Verkehr mit der Anmeldemarke, verstehe man sie als "ge6ff-
neter/offenen bzw zu 6ffnender Computer”, wenig anzufangen vermége und kei-

nen Hinweis ausgerechnet auf das Offnen eines Computergehéuses 0.4. erwarte;



auch sei nicht ersichtlich, dass frei zugangliche Computer etwa in Cyber-Cafés mit

"open Computer" bezeichnet wirden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihrer Auf-
fassung nach betreffen die von der Markenstelle angefuhrten Entscheidungen des
BPatG nicht vergleichbare Sachverhalte, da sich bei diesen - anders als hier -
schon vom Warenverzeichnis her die Bedeutung von "com" als Abkurzung fur
"communication” aufgedréangt habe, wahrend das Warenverzeichnis der Anmelde-
marke eine Vielzahl von Waren enthalte, bei denen die angesprochenen Verkehrs-
kreise den Wortbestandteil "Com" nicht zwangslaufig mit "communication" asso-
ziierten. Im Ubrigen werde "com" im geschaftlichen Verkehr gleichermalR3en auch
als Abklrzung fur "Computer” verwendet, so dass dieser Bestandteil mehrdeutig
sei und nicht zwangslaufig im Sinne eines auf die Offnung von Kommunikations-
verbindungen gerichteten Steuerungsbefehls zu verstehen sei. Schliel3lich gebe
es zahlreiche im Register eingetragene Marken fur die Warenklasse 9 mit dem
Bestandteil "open". Es bestehe weder ein Freihaltebedirfnis noch entbehre die

angemeldete Marke jeglicher Unterscheidungskraft.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige (8 66 Abs 1 MarkenG) Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da der
Eintragung der Anmeldemarke fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen; insbesondere ist sie weder
freihaltebeddirftig (8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) noch fehlt ihr die nach 8§ 8 Abs 2 Nr 1
MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft.



Das Anmeldezeichen besteht nicht ausschliel3lich aus Angaben, die im Verkehr
zur Bezeichnung der Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen gegenwartig oder kinftig dienen kdnnen.

Anhaltspunkte fir einen gegenwartigen Gebrauch des Zeichens bestehen entge-
gen der Auffassung der Markenstelle nicht. Ein solcher ergibt sich insbesondere
nicht aus dem vom Amt herangezogenen Computerprogramm-Auszug (BI. 25 VA).
Zwar enthalt dieser die beiden Zeilen "Declare Sub OPENCOM Lib ,RSAPI.DLL’
(Parameter as String)" und "OpenCom ,COM2, 300, n, 8, 1. Aus der zweitge-
nannten Zeile ergibt sich, dass hiermit der sog. zweite serielle Anschluss ange-
steuert werden soll, der in Microsoft-Programmen seit dem ersten Betriebssystem
MS-DOS mit "COM2" bezeichnet wird, wobei "COM" fur "(serial) communication
port" steht (vgl. Microsoft Press, Computer Dictionary, 3rd ed. 1997, p. 100;
Schulze, Lexikon Computerwissen, 2000, S. 167). Aus der erstgenannten Zeile
folgt aber nicht, dass "OpenCom" fur die von der Anmelderin beanspruchten
Waren und Dienstleistungen eine Ubliche Bezeichnung ist. Zunachst bezieht sich
diese Bezeichnung ohnehin nur auf eine Hardware-Komponente des Computers,
namlich den seriellen Anschluss, nicht aber generell auf (Tele-)Kommunikation;
dartiber hinaus folgt aus der mit "Declare" anfangenden Definitionszeile, dass die
Wortfolge "OPENCOM" eigens fur das hier vorliegende Programm geschaffen
wurde und somit nicht Ublicher Bestandteil einer allgemeinen Programmiersprache
ist. Da es sich bei der vom Amt angefilhrten Befehlszeile eines Computerpro-
gramms somit um einen Einzelfall handelt, besteht kaum Anlass zu der Annahme,
der Verkehr werde die Anmeldemarke in gleicher Weise zur Kennzeichnung
bestimmter Hardware-Komponenten auffassen; im Ubrigen wird er aber selbst in
einem solchen Fall nicht ohne weiteres aus einem zur Ansteuerung serieller
Anschlisse ("Ports") verwendeten Begriff eines Computer-Programms unmittelbar
auf bestimmte Eigenschaften der hier in Rede stehenden Waren und Dienstlei-

stungen schliel3en.



Die angemeldete Bezeichnung stellt aber auch nicht im Sinne von "getffnete/
offene bzw zu 6ffnende Kommunikation" eine (kinftig) freizuhaltende beschrei-
bende Angabe dar. Zwar ist der Bestandteil "open" als einfacher Begriff des engli-
schen Grundwortschatzes in seiner Bedeutung "offen/6ffnen” unmittelbar ver-
standlich und gelaufig. Demgegenuber hat aber der Bestandteil "Com" mehrere
Bedeutungen; neben der von der Markenstelle angefihrten Abklrzung fir "com-
munication” ist er auch fur "commercial, commission, computer" allgemein
gebrauchlich (vgl. hierzu 33 W (pat) 128/00 - Adcom Personalmanagement;
24 W (pat) 82/98 - COMTECH; 29 W (pat) 63/99 — DV COM; 27 W (pat) 52/99
- MultiCom; 29 W (pat) 274/99 - ProCom; samtlich veroffentlicht auf der PAVIS-
CD-ROM). Ebenso wie in diesen Fallen lassen sich auch auf dem hier in Rede
stehenden Warensektor die vorgenannten verschiedenen Bedeutungsinhalte nicht
auf einen einzigen, insbesondere nicht auf "communication” reduzieren (vgl. BGH
GRUR 1997, 468 - NETCOM). Damit kann aber auch dem Gesamtbegriff
"openCom" kein eindeutiger Begriffsinhalt zugeordnet werden. Zwar mag es - wie
die Markenstelle ausgefiihrt hat - sein, dass der Verkehr mit der Anmeldemarke,
sofern er sie als "gedffneten/offenen bzw zu 6ffnenden Computer” versteht, wenig
anzufangen wissen und keinen Hinweis ausgerechnet auf das Offnen eines Com-
putergehauses o.a. erwarten. Das gleiche gilt allerdings auch fir ein etwaiges
(moglicherweise alleiniges) Verstandnis des Bestandteils "com” als Kuirzel fiur
"communication”, denn auch in diesem Fall bleibt unklar, welche spezifischen
Eigenschaften der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen mit "offene
Kommunikation" oder "zu 6ffnende Kommunikation" zum Ausdruck gebracht wer-
den sollten. Die von der Markenstelle in bezug auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen der Nachrichten- und Kommunikationstechnik (fiir die Gbrigen
beanspruchten Waren und Dienstleistungen lage dies ohnehin sehr fern) ange-
nommene Bedeutung, derzufolge sie dazu gedacht seien, eine Kommunikation zu
"(er-)offnen”, d.h. Kommunikationsverbindungen zu 6ffnen und frei zuganglich zu
machen, und zwar unter Verwendung der flr ein entsprechendes System geeig-

neten Hardware, ist fir diese Waren und Dienstleistungen selbstredend; es ist



daher nicht erkennbar, dass fur Mitbewerber ein Bedurfnis bestiinde, hierauf mit-

tels des angemeldeten Zeichens gesondert hinzuweisen.

Die Anmeldemarke ist auch hinreichend unterscheidungskraftig, d.h. (konkret)
geeignet, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die angemeldeten Waren
eines Unternehmens gegenuber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu wer-
den (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] - PROTECH; zuletzt BGH, GRUR
2001, 162 [163] m.w.N. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Gerade
wegen der oben geschilderten mehrdeutigen, unklaren Bedeutung des Gesamtbe-
griffs kann ihr kein fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vorder-
grund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Da es sich
auch nicht um ein gebrauchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom
Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung -
stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es
somit keinen tatsachlichen Anhalt dafur, dass ihr die vorerwdhnte Unterschei-
dungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, GRUR
1999, 1089 [1091] - YES; BGH, WRP 2000, 298 [299] - Radio von hier; BGH,
WRP 2000, 300 [301] - Partner with the best; BGH, aaO - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION).

Da somit die Schutzfahigkeit der Anmeldemarke nicht verneint werden kann, war

der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Dr. Schermer Albert Schwarz
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