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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 78 061.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
19. Januar 2010 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und
Richter Kruppa

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die farbige (rot/grau) Wort-/Bildmarke

1It.mt

wurde angemeldet fur "Computer-Software".

Die Markenstelle hat mit den im Tenor genannten Beschlissen die Anmeldung
wegen fehlender Unterscheidungskraft und einem Freihaltungsbedurfnis zurtick-
gewiesen. Wie sich aus Worterblchern ergebe, stehe das Kirzel "mta" fur "mail
transport agent" bzw. "message transfer agent" und werde mit "Transfersystem”
oder "elektronisches Postamt" wiedergegeben. Es handle sich hierbei um ein Pro-
gramm, das fur die Weiterleitung und Zustellung von E-Mails zustandig sei und

dessen Format in der Norm RFC 822 beschrieben werde.

Die sprachublich gebildete Bezeichnung "it.mta" erschlieRe sich dem Computer-
nutzer ohne weiteres Nachdenken als Angebot auf dem Sektor der Informations-
technologie, das eine Software zur Vermittlung von elektronischer Post beinhalte.
Die Einzelbegriffe wirden dabei entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und

bildeten auch in der Gesamtheit keinen neuen, Uber die bloRe Kombination



hinausgehenden Begriff. Die graphische und farbliche Ausgestaltung bewege sich
im Rahmen des Werbediblichen und vermdge daher das Schutzhindernis nicht
auszuraumen. Neben der fehlenden Unterscheidungskraft bestehe auch das
Schutzhindernis des Freihaltungsbedurfnisses.

Dem stehe nicht entgegen, dass die angemeldete Bezeichnung aus der engli-
schen Sprache entnommene Fachbezeichnungen enthalte. Bei "it" handle es sich
um einen allgemein bekannten Begriff und "mta" sei ein Fachbegriff, der im Soft-
warebereich auch allgemein im genannten Sinn verwendet werde, so dass ange-
nommen werden kdnne, dass auch erhebliche Teile der angesprochenen, an Soft-
ware interessierten Verkehrskreise, die Bezeichnung "it.mta" im vorstehend ge-
nannten Sinn verstehen wirden, zumal im Bereich der Informationstechnologie die
Verwendung von englischsprachigen Fachbegriffen allgemein weit verbreitet sei.
Zu beriicksichtigen sei im Ubrigen auch, dass zu den insoweit maRgeblichen
beteiligten inlAndischen Verkehrskreisen hier nicht nur die Durchschnittsverbrau-
cher zu zahlen seien, da sich die Waren auch an gewerbliche Anbieter und Hand-
ler richten konnten. Da es sich bei "mta" um einen spezifischen Fachbegriff
handle, wirden die mit den angemeldeten Waren befassten Fachkreise die dar-
gelegte beschreibende Bedeutung der Bezeichnungen "it" und "mta" in jedem Fall
erkennen. Dem Beschluss beigeftigt sind Internetbelege, aus denen sich die Ver-

wendung der Abkirzung "mta" im Zusammenhang mit Software ergibt.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie héalt die Marke fur unterscheidungskraftig. Zwar mége es sich bei "it" um einen
allgemein bekannten Begriff handeln und bei "mta” um einen Begriff, der im Soft-
warebereich bekannt sei. Es handle sich aber in der begriffichen Zusammenset-
zung nicht etwa um eine im allgemeinen Sprachgebrauch verwendete Bezeich-
nung. Insbesondere deshalb, weil der Begriff "mta” im allgemeinen Sprachge-
brauch Ublicherweise mit dem pharmazeutisch/medizinischen Bereich als Abkir-

zung fur "medizinisch technische Assistentin” in Verbindung gebracht werde, sei



die Interpretation des Amtes sogar eher weit hergeholt. Die Marke sei auch auf-

grund ihrer graphischen Ausgestaltung unterscheidungskratftig.

Es bestehe hinsichtlich des Zeichens kein Freihaltungsbedirfnis. Es sei ausge-
schlossen, dass die Wortverbindung "it.mta" als normale Ausdrucksweise aufge-
fasst werden kdnne, um im Ublichen Sprachgebrauch die angemeldete Ware zu
bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben. Aufgrund der indivi-
duellen Verbindung der beiden Begriffe entstehe ein Ausdruck, der weder im Eng-
lischen noch in der allgemeinen oder fachlichen deutschen Sprache geeignet sei,
die angemeldete Ware zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wieder-

zugeben.

1) Da die Anmelderin eine mundliche Verhandlung nicht beantragt hat und
diese nach Wertung des Senats auch nicht sachdienlich gewesen ware, musste
der Anmelderin der beabsichtigte Termin zur Beschlussfassung nicht zuvor mitge-
teilt werden. Das Gebot des rechtlichen Gehors gebietet es lediglich, Verfahrens-
beteiligten die Mdglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzuge-
ben, ihre Auffassung zu Rechtsfragen darlegen sowie Antrage zu stellen. Beides

hat die Anmelderin getan.

2) Die Beschwerde ist zulassig und hat in der Sache keinen Erfolg; einer Regis-
trierung der angemeldeten Marke steht das Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG entgegen.

Die Bezeichnung it.mta entbehrt fir die beanspruchte Software jeglicher Unter-
scheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke

innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, fur welche



die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stam-
mend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist zum einen
im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen
im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahr-
nehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksa-
men und verstdndigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder
Dienstleistungen abzustellen ist. Zu bertcksichtigen ist zwar, dass das Publikum
ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entge-
gentritt, ohne es einer naheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterzie-
hen, hier treten die einzelnen Zeichenteile jedoch so deutlich mit ihrer Bedeutung
hervor, dass keine analysierende Betrachtung notwendig ist, um die jeweilige
Aussage zu verstehen. Auch die Zusammensetzung ergibt kein einheitliches
Gesamtgebilde, zumal "it" durch einen Punkt und die andersfarbige Gestaltung

von "mta" abgesetzt ist.

Wie sich aus den von der Markenstelle ermittelten Internetbelegen ergibt, handelt
es sich bei der Buchstabenfolge "mta” um eine im Softwarebereich gelaufige
Abkirzung fir "message transfer agent" bzw. "mail transport agent". In ihrer
Gesamtheit enthalt die Marke daher lediglich die Sachaussage, dass es sich bei
der so gekennzeichneten Computersoftware um ein Produkt auf dem Gebiet der

Informationstechnologie zur Ubermittlung elektronischer Post handelt.

Diese Bedeutung wird insbesondere der hier auch angesprochene Fachverkehr
erkennen, der gerade im Bereich der Computersprache an Abkirzungen eng-
lischsprachiger Wortfolgen gewdhnt ist. Zu Recht hat die Markenstelle in diesem
Zusammenhang auf die Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs hinge-
wiesen, wonach nicht nur auf den normal informierten und angemessen aufmerk-
samen und verstandigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren ab-
zustellen ist. Vielmehr ist eine fremdsprachige Bezeichnung auch dann von der

Eintragung als Marke ausgeschlossen, wenn die beschreibende Bedeutung des



fremdsprachigen Begriffs nur fur die am Handel mit den betroffenen Waren, ins-
besondere fir die am entsprechenden zwischenstaatlichen Handelsverkehr be-
teiligten Fachverkehrskreise, erkennbar ist (vgl. EUGH GRUR 2006, 411, 413,
Rdn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).

Auch die graphische Ausgestaltung vermag die Schutzfahigkeit der Wortelemente
nicht zu begriinden. Zwar kann ein eigenstandiger betrieblicher Herkunftshinweis
durch eine besondere bildliche oder graphische Ausgestaltung nicht unterschei-
dungskraftiger Wortbestandteile erreicht werden. An diese Ausgestaltung sind
aber umso groRere Anforderungen zu stellen, je kennzeichnungsschwécher die
fragliche Angabe ist (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Einfache graphische
Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an die der Verkehr gewohnt ist,
vermogen in der Regel den beschreibenden Charakter einer Angabe nicht zu
beseitigen (Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 127).

Im vorliegenden Fall beschrankt sich die graphische Gestaltung auf eine werbelb-
liche Farbgestaltung in roter und grauer Schrift, die durch einen Punkt getrennt
sind. Die bloRRe farbige Unterlegung nicht unterscheidungskraftiger Woérter ist nicht
geeignet, den beschreibenden Charakter der Wortelemente zu tberwinden und
der Marke in ihrem Gesamteindruck die Eignung zur Unterscheidung der betriebli-
chen Herkunft der beschwerdegegenstandlichen Waren zu verleihen. Die Abgren-
zung von zwei Wortbestandteilen durch einen Punkt hat sich in Anlehnung an die
Schreibweise von Internetadressen, bei denen die einzelnen Bestandteile (bei-
spielsweise auch Vor- und Nachname) Ublicherweise durch einen Punkt voneinan-
der abgesetzt werden, als werbetbliches Gestaltungsmittel eingebirgert. Die
Schreibweise mit dem Punkt soll die Lesbarkeit von (langeren) Wortverbindungen
erleichtern, indem die Einzelbestandteile optisch voneinander abgesetzt werden.
Sie hat damit die gleiche Funktion wie die Binnengrol3schreibung, die nach der
Rechtsprechung keine Unterscheidungskraft begrinden kann, da sie im Rahmen
eines Ublichen Schriftbildes liegt (BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus).

Die Schreibweise mit dem Punkt ist damit ebenfalls nicht geeignet, den beschrei-



benden Charakter der Wortelemente zu Uberwinden und der Marke in ihrem Ge-
samteindruck die Eignung zur Unterscheidung der betrieblichen Herkunft der mit
ihr gekennzeichneten Waren zu verleihen.

Ob einer Registrierung auch das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
entgegensteht, kann dahinstehen.

Dr. Albrecht Schwarz Kruppa
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