33 W (pat) 237/03 An Verkiindungs Statt
zugestellt am

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 302 53 758.9

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 27. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
6.70



Grinde

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 4. November 2002 die Wortmarke

get-IT-smart

fur folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

Klasse 35: Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Vertragen
uber den An- und Verkauf von Waren, auch tber das

Internet; Durchfilhrung von Auktionen im Internet

Klasse 38: Bereitstellung von Plattformen und Portalen im Inter-

net.

Die Markenstelle fir Klasse 35 hat die Anmeldung durch Beschlu3 vom
18. August 2003 unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom
21. Februar 2003, dem die Anmelderin nicht widersprochen hatte, zurtickgewie-
sen. Im Beanstandungsbescheid war ausgeftihrt worden, dass der Eintragung die
Schutzhindernisse des 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegenstinden. Die an-
gemeldete Marke setze sich aus allgemein verstandlichen englischen Waértern und
dem Bestandteil ,IT* fur ,Informationstechnologie zusammen. Sie stelle in ihrer
Gesamtheit fir die beanspruchten Dienstleistungen einen Werbeslogan im Sinne
von ,Erhalte intelligente Informationstechnologie* dar. Dieser besage, dass die
beanspruchten Dienstleistungen im Hinblick auf oder mit Hilfe von intelligenter

Informationstechnologie erbracht wirden.



Gegen diese Entscheidung des Patentamts hat die Anmelderin Beschwerde ein-

gelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Sie tragt vor, dass die Aussage ,Erhalte intelligente Informationstechnologie® mit
den Worten ,get smart IT* ausgedruckt werde. Am ehesten kdbnne man die Aus-
sage ,get-IT-smart“ deshalb mit ,mach es geschickt" tibersetzen. ,get* und ,smart”
hatten zudem vielfaltige Bedeutungen was zu einer weiteren Unscharfe der Marke

fuhre.

Im Ubrigen wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mindlichen Verhand-

lung Bezug genommen.

Die Beschwerde ist nicht begrindet. Die angemeldete Marke ist von der Eintra-
gung ausgeschlossen, weil es ihr im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistun-
gen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Die Markenstelle des Patentamts hat die Anmeldung daher zu Recht gemanR § 37

Abs 1 MarkenG zurtickgewiesen.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden
konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der Marke
erfassten Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniiber solchen anderer Un-
ternehmen aufgefasst zu werden, ist grundsatzlich ein grof3ziigiger Mal3stab an-
zulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um die-
ses Schutzhindernis zu Uberwinden (stRspr vgl BGH GRUR 2003, 1050 - City-
service; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil



der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es

ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht.

Es dirfen dabei keine unterschiedlichen Anforderungen an die Unterscheidungs-
kraft von Werbeslogans gegentber anderen Wortmarken gestellt werden (stRspr
vgl zB BGH MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; MarkenR 2000, 50 - Partner with
the Best). Dem Werbeslogan wird der Verkehr zwar haufig eine beschreibende
Werbeaussage entnehmen; dies schliel3t aber eine ldentifizierungsfunktion nicht
von vornherein aus. Deshalb ist in jedem Fall zu prifen, ob der Werbeslogan ei-
nen ausschliel3lich produktbeschreibenden Inhalt hat, oder ob er zumindest noch
eine gewisse Unterscheidungskraft aufweist. Wahrend bei Werbeslogans, die le-
diglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allge-
meiner Art enthalten, von mangelnder Unterscheidungskraft auszugehen ist, kdn-
nen dagegen Kirze, eine gewisse Originalitat und Pragnanz einer Wortfolge sowie
eine Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedurftigkeit der Werbeaussage Indizien

fur die hinreichende Unterscheidungskraft bieten.

Die im vorliegenden Fall begehrte Wortfolge setzt sich aus den zum Grundwort-
schatz gehdrenden Begriffen der englischen Sprache ,get* im Sinne von ,bekom-
men*, ,erhalten* (Langenscheidts GroRwdrterbuch Englisch-Deutsch, 9. Aufl 2002,
S 426) und ,smart‘ zusammen. ,Smart‘ bedeutet wortlich Gbersetzt ,intelligent®,
~-geschickt” und ist im Wege einer Bedeutungserweiterung die gelaufige Bezeich-
nung fur ,geratetechnische Intelligenz“ (vgl BGH GRUR 1990, 570 - SMART-
WARE; so auch eine Vielzahl von Entscheidungen des Bundespatentgerichts, zB
30 W (pat) 188/00 - SMART MESSAGING; 33 W (pat) 379/01 - SMARTSspin). Zwi-
schen diesen beiden Wartern befindet sich der in Gro3buchstaben beschriebene
Bestandteil I T".

Ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise, hier neben Fachkreisen auch das
allgemeine Publikum, wird ,IT" trotz der Schreibweise in GroBbuchstaben als das

englische Personalpronomen ,it* in Sinne von ,es, dies* verstehen. Ein nicht uner-



heblicher Anteil der angesprochenen Verkehrskreise wird den Slogan dement-
sprechend ohne weiteres im Sinne von ,bekomme es auf geschickte Art und
Weise* verstehen und damit annehmen, dass die Anmelderin darauf hinweist,
dass die angebotenen Dienstleistungen auf besonders ,einfache” und ,geschickte”
Art und Weise zur Verfigung stehen. Insoweit enthalt die Wortfolge lediglich eine
nicht unterscheidungskréftige allgemeine Werbeaussage, die mit &hnlichen, vom
Senat ermittelten Aussagen wie ,get it right“, ,get it good®, ,get it easy", ,get it fast*

oder ,get it simple* vergleichbar ist.

Auch wenn die Markenanmelderin zutreffend darauf hinweist, dass die Bildung
eines entsprechenden Slogans nicht ganz sprachregelgerecht ist, geht der Senat
davon aus, dass die tbrigen potentiellen Kunden der Anmelderin den Bestandteil
JT" gerade im Hinblick darauf, dass er in GroRRBbuchstaben geschrieben ist, als
Abklrzung von ,Informationstechnologie* auffassen werden (vgl zu diesem Be-
deutungsinhalt von ,IT* ua BPatG, 33 W (pat) 105/2001 - select iT*; 25 W (pat)
202/01 - ITLogic). In dieser Bedeutung stellt die angemeldete Wortfolge einen
Werbeslogan im Sinne von ,Erhalte intelligente Informationstechnologie® dar und
besagt damit, dass die angemeldeten Dienstleistungen mit Hilfe von intelligenter
Informationstechnologie erbracht werden.

Dies fuhrt jedoch nicht zu einer markenrechtlicht relevanten Mehrdeutigkeit, die
geeignet ware, den Sinngehalt der angemeldeten Werbeaufforderung ,get-IT-
smart” diffus und verschwommen erscheinen zu lassen. Vielmehr stellt in Werbe-
texten die Verwendung des Elements ,IT* mit der absichtlich doppelten Bedeutung
sowohl des englischen Personalpronomens ,it* als auch der allgemein bekannten
Abklrzung fur ,Informationstechnologie” ein mittlerweile Ubliches und beliebtes
Stilmittel dar, das zwei zutreffende Aussagen in einem kurzen Satz zusammen-
fasst (so auch 33 W (pat) 105/01 - select iT). Die als Marke angemeldete Bezeich-
nung wird von den angesprochenen Verkehrskreisen daher immer nur als anprei-

send auffordernder Werbespruch angesehen werden und ist nicht geeignet vom



Verkehr als herkunftskennzeichnendes Unterscheidungsmittel eines bestimmten

Unternehmens aufgefasst zu werden.

Winkler Pagenberg Dr. Hock
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