BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 307/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 398 35 168.6

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der
Sitzung vom 4. Dezember 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker und

die Richter Baumgartner und Guth

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 38 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 30. Mai 2000 wird aufgehoben.

Grinde:

Die Wortmarke

,FirmCom*

ist fur die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Klasse 16:

Klasse 35:

Klasse 36:

elektrische, elektronische, optische, Mel3-, Signal-, Kontroll- oder
Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten);
Apparate zur Aufzeichnung, Ubertragung, Verarbeitung und Wieder-
gabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeich-
nungstrager; Verkaufsautomaten und Mechaniken fur geldbetatigte

Apparate; Datenverarbeitungsgerate und Computer;
Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder gepréagte
Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-
nommen Apparate); Buroartikel (ausgenommen Mébel);

Werbung und Geschaftsfihrung;

Finanzwesen; Immobilienwesen;



Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen fur

die Telekommunikation, insbesondere fir Funk und Fernsehen;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen
und kulturellen Veranstaltungen; Veroffentlichung und Herausgabe
von Bichern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie
entsprechenden elektronischen Medien (einschlie3lich CD-ROM und
CD-I);

Klasse 42: Erstellen von Programmen fiur die Datenverarbeitung; Dienstleistun-
gen einer Datenbank, namlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und
Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten,
Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungs-
einrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Ein-

richtungen fir die Telekommunikation”

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschlul3 vom 30. Mai 2000 wegen mangelnder Unterscheidungs-
kraft zuriickgewiesen. "FirmCom" sei eine Wortkombination aus dem englischen
Grundwort "Firm" fur "Firma" und der nicht nur auf dem beanspruchten Waren-
und Dienstleistungsgebiet einschlagigen Abkirzung "Com" fir "Communication”.
Bei "Firm" und "Com" handle es sich um zwei Oberbegriffe, die lediglich eine
Sparte von Produkten oder Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kommunikation

bezeichne, die fir Unternehmen bestimmt seien.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Anmelderin geltend, dass
das angemeldete Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise. Es
enthalte fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine konkret be-

schreibende Sachaussage. Vielmehr sei das bereits aus mehrdeutigen Bestand-



teilen bestehende Zeichen "FirmCom" auch in seiner Gesamtheit eine mehrdeu-
tige Wortschopfung und damit unterscheidungskraftig. Das aus dem Englischen
stammende "Com" sei eine géngige Wortsilbe und nicht nur in ,communication(s),
sondern auch in hier ebenso naheliegenden Worten wie "Computer, Comfort,
Commercial” etc. und in anderen Verbindungen vom Deutschen Patent- und Mar-
kenamt als unterscheidungskraftig angesehen worden. Auch der ebenfalls eng-
lischsprachige Begriff " Firm" weise mit "fest, sicher" oder "Firma, Unternehmen"”
mehrere Bedeutungen auf. Schlie3lich handle es sich bei "FirmCom" nicht um ein
gebrauchliches Wort der Alltagssprache. Mangels eines konkreten Produktbezugs

bestehe auch kein gegenwartiges oder zuklnftiges Freihaltebedirfnis.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben.

Im Beschwerdeverfahren hat sie die Beschwerde zuriickgenommen, soweit die
Anmeldung fur die Waren ,Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)*
und fir die Dienstleistungen ,Werbung und Geschéftsfihrung; Telekommunika-
tion; Ausbildung; Erstellen von Programmen fur die Datenverarbeitung; Dienst-
leistungen einer Datenbank, namlich Vermietung der Zugriffszeiten und Betrieb
von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Infor-
mationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern;
Projektierung und Planung von Einrichtungen fir die Telekommunikation" zurtick-
gewiesen worden war und das Warenverzeichnis in Klasse 16 eingeschrankt auf
.Druckereierzeugnisse, namlich bedruckte und/oder gepragte Karten aus Karton
oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Buroartikel

(ausgenommen Mobel)“.



Die zulassige Beschwerde ist nach der Einschrdnkung des Waren- und Dienst-
leistungsverzeichnisses begrindet, da der angemeldeten Marke hinsichtlich der
verbleibenden Waren und Dienstleistungen weder das Eintragungshindernis der
mangelnden Unterscheidungskraft noch das des Freihaltungsbedurfnisses nach
8 8 Abs. 2 Nrn.1 und 2 MarkenG entgegensteht.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs.2 Nr. 1 MarkenG ist die kon-
krete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fur die
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegen-
Uber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Dabei nehmen
die angesprochenen Verbraucher ein Zeichen in der Regel so auf, wie es
ihnen entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu
unterziehen. Bei der Beurteilung ist grundséatzlich von einem grof3ztigigen
Mal3stab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
reicht aus, um das Schutzhindernis zu Gberwinden. Diese Unterscheidungs-
kraft fehlt jedoch, wenn dem Zeichen ein fir die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt
zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebrauchliches Wort
der deutschen oder einer gelaufigen Fremdsprache handelt, das vom Publi-
kum — etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Wer-
bung — stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstan-
den wird (BGH MarkenR 2001, 480 f - LOOK m.w.N.). An diesen Mal3st&-
ben gemessen hat das angemeldete Zeichen die erforderliche Unterschei-
dungskraft, wobei es allerdings nicht darauf ankommt, dass es sich bei dem
angemeldeten Zeichen um eine Wortschopfung handelt. Denn auch noch
nicht belegbare Zeichen kdnnen grundséatzlich einem Freihaltungsbedurfnis
unterliegen oder nicht unterscheidungskraftig sein. Entscheidend ist allein,

ob eine im Vordergrund stehende Sachaussage der Wortfolge der Eignung



des Zeichens, als Herkunftsmittel zu dienen, entgegensteht. Dies ist hier
nicht der Fall.

.FiIrmCom* setzt sich aus den beiden Bestandteilen ,Firm" und ,Com" zu-
sammen, was durch die Gro3schreibung des jeweils ersten Buchstaben der
einzelnen Wortteile deutlich erkennbar ist. ,Firm“ gehort mit den Bedeutun-
gen ,Firma“ sowie ,fest* zum englischen Grundwortschatz (Klett, Themati-
scher Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1. Aufl. 2000). Bei ,Com*
handelt es sich um die gebrauchliche Abklrzung fur ,Kommunikation®, die
auch in Deutschland verwendet wird (Duden, Worterbuch der Abkirzungen,
4. Aufl.; Winkler, M + T Computerlexikon, Heyne Verlag 2000; Rosenbaum,
Abkurzungslexikon ET/EDV/IT, Verlag Technik Berlin). Die Bedeutung
~.Kommunikation“ entspricht dem spontanen Verstandnis des Kirzels ,Com*
innerhalb des Gesamtzeichens ,FirmCom“. Dies folgt neben dem lexikali-
schen Beleg und der Uberaus haufigen Verwendung durch Telekommuni-
kationsunternehmen - so auch durch die Anmelderin selbst -, wobei in der
Telekommunikation die Schreibweisen mit ,c* oder ,k* gleichberechtigt ne-
beneinander stehen. Auf dem hier betroffenen Waren- und Dienstleistungs-
sektor, auf dem Englisch Fachsprache ist, liegt fur ,firm" die Bedeutung
.Firma“ auf der Hand, auch wenn es ,fest* bedeuten kann. Hierflr spricht
zum einen die Grol3schreibung, zum anderen die Zusammensetzung mit
,com®, bei der ,fest" keinen Sinn ergibt. Wie die Internetrecherche ergeben
hat, wird ,Firm“ zudem von deutschen Firmen verwendet, die international
tatig sind. Damit ergibt sich fur das Zeichen ohne analysierende Zergliede-
rung die verstandliche Bedeutung ,Firmenkommunikation“. Dies ist ein
Fachbegriff des Marketing, der im Zusammenhang mit der Unternehmens-
darstellung dessen Innen- und die AulRenkommunikation umfasst. Insoweit
hat ,FirmCom* aber fir die noch verfahrensgegenstandlichen Waren und
Dienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden sachlichen Aussagege-
halt. Es ist nicht ersichtlich, dass die in Klasse 9 beanspruchten Waren
speziell fur Firmenkommunikation zugeschnitten oder in einem Mal3e flr sie

bestimmt sein kdnnten, so dass ,FirmCom*“ als eine beschreibende Sach-



angabe einzuordnen ware. Gleiches gilt hinsichtlich der Karten in Klasse
16. Zwar gibt es Unternehmen, die den Zugang zu ihren Firmennetzen Uber
Zugangskarten den Berechtigten ermdglichen. Auch wenn in diesen Netzen
selbstverstandlich Kommunikation stattfindet, steht hier nicht die ,Firmen-
kommunikation“ als Bestandteil des Marketing im Vordergrund, sondern der
Schutz vor unbefugtem Zugriff, weshalb ,FirmCom* fur die Karten selbst
keine Sachaussage darstellt. Noch weniger kann dem Markenwort bezig-
lich der Dienstleistungen Finanz- und Immobilienwesen, dem Betrieb und
der Vermietung von Telekommunikationseinrichtungen, der Erziehung und
der Unterhaltung und den weiteren in Klasse 41 beanspruchten Organi-
sations-, Vero6ffentlichungs- und Herausgabedienstleistungen ein im Vorder-

grund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden.

2. Bei dieser Sachlage unterliegt ,FirmCom* auch keinem Freihaltungsbedurf-
nis. Nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind nur solche Zeichen von der Eintra-
gung ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im
Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Be-
zeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen
oder dienen kénnen (vgl. BGH GRUR 2002, 64 — INDIVIDUELLE; BGH
MarkenR 2000, 420 — RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH
GRUR 1999, 988, 989; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU). Wie
oben bereits ausgefihrt wurde, kann der Marke keine beschreibende Aus-
sage fur die beanspruchten Waren und Dienstleistung zugeordnet werden.
Anhaltspunkte dafir, dafd Dritte insoweit gegenwartig oder kinftig ein legi-
times Interesse an der werblichen Verwendung des angemeldeten Begriffs

haben kdnnten, sind somit nicht ersichtlich.

Grabrucker Baumgartner Guth
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