BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 524/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2012 059 605.3

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
25. Februar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie

der Richter Heimen und Schmid

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fur Klasse 42 des Deutschen

Patent- und Markenamtes vom 17. Juni 2013 wird aufgehoben.

BPatG 152
08.05



Grinde:

Am 15. November 2012 wurde die Angabe

IT's APP2You

als Wortmarke angemeldet fur folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

Klasse 38:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische,
Film-, optische, Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und
Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente
zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und
Kontrollieren von Elektrizitat; Gerate zur Aufzeichnung, Uber-
tragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Sender und
Empfangsgeréate [Telekommunikation]; Mobiltelefone; Datenver-
arbeitungsgerate und Computer; Computerprogramme; Compu-
tersoftware [herunterladbar]; Bilddateien zum Herunterladen;
elektronische Publikationen [herunterladbar]; Teile aller vorge-

nannten Waren,;

Bereitstellung von Plattformen und Portalen im Internet;
Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Be-
reitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Daten-
netzen; Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computer-
netzwerk; Einstellen von Webseiten in das Internet fur Dritte;
Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken; elektronischer Aus-
tausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und
Internetforen; Nachrichten- und Bildibermittlung mittels Com-

puter; E-Mail-Dienste; Mobiltelefondienste; Telekommunikation;



Klasse 41:

Klasse 42:

Erziehung; Berufsberatung; Aus- und Weiterbildung; Organi-
sation, Veranstaltung und Durchfihrung von Schulungen,
Seminaren, Workshops, Symposien, Kongressen und Konfe-
renzen; Bereitstellung von elektronischen Publikationen [nicht
herunterladbar]; Herausgabe von Texten, ausgenommen Werbe-
texte; Publikation von Druckerzeugnissen auch in elektronischer
Form, ausgenommen Werbetexte; Veranstaltung von Aus-
stellungen fur Unterrichtszwecke; Durchfiihrung von Spielen im
Internet; Veranstaltung von Wettbewerben [Erziehung und
Unterhaltung];

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten und diesbezigliche Designerdienstleis-
tungen; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Durch-
fuhrung wissenschaftlicher Untersuchungen; wissenschaftliche
und technische Beratungsdienste; Erstellen von technischen und
wissenschaftlichen Gutachten; technische und wissenschaftliche
Projektplanung; technische Entwicklungs- und Recherchedienste
bzgl. neuer Produkte fur Dritte; Forschung auf dem Gebiet der
Technik; Forschung auf dem Gebiet der Physik; Dienstleistungen
eines Ingenieurs; Dienstleistungen eines Physikers; Dienst-
leistungen eines Programmierers; Dienstleistungen eines
Grafikdesigners; Beratung im Bereich Entwurf und Entwicklung
von Computersoftware; Beratung fir Telekommunikations-
technik; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -
software; Erstellung von Computeranimation; Pflege und
Installation von Software; Aktualisierung von Computersoftware;
Design von Homepages und Web-Seiten; Recherchen in

Datenbanken und im Internet fir Wissenschaft und Forschung.



Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle fur Klasse
42 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat mit Beschluss vom
17. Juni 2013 die unter Nr. 30 2012 059 605 gefuihrte Anmeldung zuriickgewiesen.
Zur Begriundung hat die Markenstelle ausgefiihrt, der Angabe fehle die
erforderliche Unterscheidungskraft, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der angemeldeten
Angabe ,IT's APP2You“ komme fur die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen lediglich ein herkunftsneutraler Sachgehalt mit signifikanter Werbe-
funktion zu, der so deutlich und unmissverstandlich hervortrete, dass er aus der
Sicht des unbefangenen, durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbrauchers ohne n&here analysierende Betrach-
tungsweise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar sei.

Die angemeldete Wort-/Zeichenkombination ,IT's APP2You“ sei aus dem
Pronomen it is* fur ,es ist* (ggf. aus der englischen Fachabkirzung im Genitiv mit
Apostroph ,s* ,IT's* fur ,Informationstechnologie®), dem gebrauchlichen EDV-
Fachkirzel ,APP“ fir ,application®; Anwenderprogramm/-software“ und der
verbreiteten werblich-umgangssprachlichen Abkirzung ,2You“ des englischen
Ausdrucks ,to you® im Sinne von ,fur Dich/Sie/Euch, zu Dir/lhnen/Euch® gebildet.
Diese aus der anglo-amerikanischen Jugendsprache stammende Wort-
/Zahlenkombination sei bereits seit langem in die inlandische Werbesprache
Ubernommen worden und begrinde als solche keine Unterscheidungskraft. Das
Gesamtzeichen ,IT's APP2You“ sei lediglich eine herkunftsneutrale sachliche
Werbeanpreisung in der synonymen Bedeutung von ,Es ist eine Anwen-
dersoftware (App), ein zusatzliches Anwenderprogramm, das auf bestimmte
Mobiltelefone heruntergeladen werden kann, ein Zusatz-Softwareprogramm als
Webapplikation (ggf. Anwendersoftware (App) der Informationstechnologie/EDV)
fur Dich/Sie/Euch (oder zu Dir/lhnen/Euch)* und setze sich somit nur aus einer
Kombination schutzunfahiger Wortbestandteile zusammen, die in ihrer Zusam-
menstellung keinen tber die Summierung der Einzelbestandteile hinausgehenden
schutzfahigen Gesamtbegriff mit kennzeichnungskraftigen Elementen ergebe. Die
Wortbestandteile erzeugten keine tber das blo3e Wortverstandnis hinausgehende

Identifikationsfunktion. Auch die Schreibweise (teilweise in Versalien) vermége die



Schutzfahigkeit nicht zu begrinden. Bezogen auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen s&hen die angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen
lediglich den sachlichen Werbeslogan dahin gehend, dass die so gekenn-
zeichneten Waren Anwendersoftware (Apps), zusatzliche Anwenderprogramme,
die auf bestimmte Mobiltelefone heruntergeladen werden kodnnten, Zusatz-
Softwareprogramme als Webapplikation (ggf. Anwendersoftware (App) der
Informationstechnologie/EDV) betreffen kénnten oder mit speziellen (IT-)Anwen-
derprogrammen (Apps) ausgestattet sein/werden kénnten und den persodnlichen
wie spezifischen Kundenwiinschen entsprechen kdnnten, bzw. die angebotenen
Dienstleistungen fur die Entwicklung und Bereitstellung von (IT-)Anwender-
programmen (Apps) fur den individuellen Kundenbedarf erbracht werden kdnnten.
Weitere beanspruchte Waren und Dienstleistungen kdnnten sowohl funktional wie
als erganzende Hilfswaren/-dienste (z. B. Schulungen) fur die Vermarktung in
einem koh&renten Sachbezug hierzu stehen.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.

Sie halt die Angabe fur ausreichend unterscheidungskréaftig und insbesondere fur
nicht sachlich beschreibend. Die Anmelderin ist der Auffassung, dass die
Markenstelle den Gesamteindruck vernachlassige und nur aufgrund einer zer-
gliedernden und die Einzelbestandteile der Angabe analysierenden Betrach-
tungsweise zu einer fehlenden Unterscheidungskraft komme.

Die Anmelderin ist ferner der Auffassung, dass der Ausdruck ,2YOU“ nicht
nachweislich als ,to you“ i. S. v. fur Dich/fur Euch/fir Sie“ verwendet werde. Die
direkte Ubersetzung ,es ist App fiir Dich“ sei sinnlos.

Des Weiteren vertritt die Anmelderin die Auffassung, dass die Werbewirkung bei
sloganartigen Angaben unschadlich sei, die angemeldete Marke sei originell und
erfordere ein Mindestmal3 an Interpretationsaufwand, der einen Denkprozess
auslose.

SchlieBlich bestehe auch kein Freihaltebedirfnis, 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.



Die Anmelderin hat sinngemaf3 beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 42 des DPMA vom
17. Juni 2013 aufzuheben

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zuladssige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der angemeldeten
Wortmarke stehen fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine

Schutzhindernisse gemalR § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die
Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der gekenn-
zeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. u. a. EuUGH GRUR
2004, 428, Tz. 30, 31 Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 — FUSSBALL WM
2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte
des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allge-
meinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EUGH GRUR
2003, 604, 608 [Tz. 60] - Libertel). Hierbei wird das Allgemeininteresse nicht nur
durch unmittelbare oder tatsachliche Behinderungen, sondern bereits durch eine
bloRe potentielle Beeintrachtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten tangiert
(vgl. Alber, GRUR 2005, 127, 129 - Das Allgemeininteresse in der marken-
rechtlichen Entscheidungspraxis des EuGH mit weiteren Nachweisen). Keine
Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr
im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich
einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl.
BGH 2006, 850, Tz.19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674,



Tz. 86 - Postkantoor). Dartber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber
auch solchen Angaben, die sich auf Umstande beziehen, welche die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit
denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt
hergestellt wird (BGH — FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Schlagwortartige Wortfolgen, wie die hier vorliegende Markenanmeldung unter-
liegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvor-
aussetzungen wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass
ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan
wahrgenommen wird, - flir sich gesehen - nicht aus, um die fur die Schutzfahigkeit
erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228,
Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass
schlagwortartige Wortfolgen einen selbstandig kennzeichnenden Bestandteil
enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Uberschuss
aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Ferner kann
selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als
Werbeslogan aufgefasst wird, deren Schutzfahigkeit in Betracht kommen, sofern
sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228,
Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Andererseits ist auch bei schlag-
wortartigen Wortfolgen die fir die Schutzfahigkeit erforderliche Unterschei-
dungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein
zumindest enger beschreibender Bezug zu den jeweils konkret beanspruchten

Waren oder Dienstleistungen vorliegt.

Ausgehend von diesen Grundsatzen kann der streitgegenstandlichen Marke in

ihrer Gesamtheit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.



Die Markenstelle hat im Ausgangspunkt zutreffend festgestellt, dass zwar die
Einzelbestandteile der angemeldeten Angabe ,IT 'sAPP2You®, namlich ,IT“, ,APP“
und ,2You“ beschreibend sein kénnen fiur die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen, die allesamt mit Computerapplikationen im Zusammenhang
stehen. Zutreffend hat die Markenstelle auch festgestellt, dass die Zeichenfolge
,22You“ fur sich betrachtet vom maf3geblichen inlandischen Verkehr i. S. v. ,to you®
aufgefasst und mithin tbersetzt i. S. v. ,fur Dich/Sie/Euch® verstanden wird.

Die angemeldete Zeichenfolge ,IT'sAPP2You“ vermittelt in_ihrer Gesamtheit

gleichwohl keinen die beanspruchten Waren und Dienstleistungen oder Merkmale
dieser beschreibenden Gehalt und kann auch nicht auf eine bloRe Aneinan-
derreihung beschreibender Zeichenelemente reduziert werden. Das konkret
angemeldete Zeichen ist gegenlber einer sprachlich korrekt gebildeten Angabe
,It's (an) app(lication) for you®, welche sich auf eine ohne Weiteres verstandliche
Anpreisung beschranken wurde, verfremdet. Gegeniber der ebenfalls nicht
unterscheidungskraftigen Aufforderungsformel ,It's up to you“ enthalt die Wort-
folge ebenfalls eine erkennbare Abwandlung. In ihrer Gesamtheit weist die
Angabe einen doppeldeutigen Sinngehalt auf, der Uber die bloBe Sunmme der
beschreibenen Elemente hinausgeht. Diesem eigentimlichen Konstrukt, das
wesentlich von dem erkennbaren Widerspruch zwischen der schriftbildlichen und
der klanglichen Wahrnehmung des Zeichens beeinflusst wird, kann aufgrund
seiner Originalitat und Interpretationsbedurftigkeit das notwendige Mindestmal an

Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Belege flr eine beschreibende oder anpreisende Verwendung der angemeldeten
Zeichenfolge in ihrer Gesamtheit im Inland hat die Markenstelle nicht ermittelt und

konnten auch vom Senat nicht festgestellt werden.



2. Einer Registrierung steht auch das Schutzhindernis des 88 Abs.2 Nr. 2
MarkenG nicht entgegen, da ,IT's APP2You" im Gesamteindruck, wie ausgefuhrt,

keine die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibende Bedeutung hat.

Metternich Heimen Schmid

Me



