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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend das L6schungsverfahren der Marke 396 44 337

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 7. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurickgewiesen.

Grinde

Die Antragstellerinnen haben die Loschung der am 13. Marz 1997 fir die Waren

Gelenkige Ketten und Rohre aus Metall zur Aufnahme und Fih-
rung von Schlauchen, elektrischen Leitungen und Lichtleitungen;
Zwischenstege zur Einteilung des Aufnahmeraums fir solche
Ketten und Rohre; Fuhrungsrinnen aus Metall fir derartige Ketten

und Rohre; Zugentlastungsschellen, Kammleisten mit Kabelban-



dern, Zahn- und Schneidklemmen aus Metall; gelenkige Ketten
und Rohre aus Kunststoff zur Aufnahme und Fihrung von Schlau-
chen, elektrischen Leitungen und Lichtleitungen; Zwischenstege
aus Kunststoff zur Einteilung des Aufnahmeraums derartiger Ket-
ten und Rohre; FUhrungsrinnen aus Kunststoff fur derartige Ketten
und Rohre; Zugentlastungsschellen, Kammleisten mit Kabelban-
dern, Zahn- und Schneidklemmen aus Kunststoff.

eingetragenen Marke 396 44 337 Energieketten beantragt, weil sie entgegen § 8
Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG eingetragen worden sei; es handele sich — neben
dem Wort "Energiefuhrungsketten"— um einen seit langem eingefuhrten
Fachbegriff, der fir die beanspruchten Waren beschreibend und damit
freihaltebedurftig und nicht unterscheidungskraftig sei. Die Antragstellerin 1 beruft

sich ferner auf den Léschungsgrund des 8§ 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat den Loschungsantragen widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
BeschluR vom 26. September 2001 die Marke 396 44 337 gelOscht, weil sie ent-
gegen 8 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei. Begrindend ist im
Wesentlichen ausgefihrt, die Marke sei sowohl im Zeitpunkt ihrer Eintragung als
auch im Zeitpunkt der Entscheidung lber den Léschungsantrag eine warenbe-
schreibende Angabe iSv 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, die das Produkt selbst benenne
und damit nicht geeignet, die von ihr erfaldsten Waren nach ihrer betrieblichen Her-
kunft gemal 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu unterscheiden. Dal3 dies bereits im Ein-
tragungszeitpunkt der Fall gewesen sei, ergebe sich insbesondere aus den vor-
gelegten Patent- und Offenlegungsschriften, in denen der Begriff "Energieketten”
beschreibend verwendet werde. Die Frage, ob die Markeninhaberin bei der An-

meldung bosglaubig gewesen sei, kbnne unter diesen Umstdnden dahinstehen.



Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Sie halt die angegriffene Marke
mit n&heren Ausfilhrungen nicht flr eine beschreibende Angabe und macht gel-
tend, sie habe diesen Begriff — anstelle des Fachbegriffs "Energiefuhrungskette” -
erfunden; auf ihre Erfindung seien samtliche Verwendungen zuriickzuftihren. Bei
den fur die Patentschriften verantwortlichen Firmen handele es sich um ihre Ge-
schaftspartner, die in den den Patenten zugrundeliegenden Konstruktionen ihre,
der Markeninhaberin, Energieketten einsetzten.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschlul3 aufzuheben und die Ldschungsan-

trage zurtckzuweisen.

Die Antragstellerinnen 1 und 2 beantragen,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die Antragstellerin 1 beantragt ferner,

der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf-

zuerlegen.

Die Antragstellerinnen halten mit ndheren Ausfihrungen die Marke "Energieket-
ten" weiterhin fir eine nicht schutzfahige Angabe, was fur den Eintragungszeit-

punkt ebenso gelte wie fur die Gegenwart.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschlul3 der Markenabteilung so-
wie auf die Schriftsatze der Beteiligten Bezug genommen.



Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegrindet.

Zutreffend hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die
Marke Energieketten wegen Nichtigkeit gemald § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG ge-
|6scht. Die Marke war am 13. Marz 1997 entgegen 8 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 Mar-
kenG eingetragen worden. Diese Schutzhindernisse bestehen auch noch gegen-
wartig fort (8 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG).

Nach 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausge-
schlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung
sonstiger Merkmale der Waren dienen kénnen. Eine solche Angabe ist die Marke
Energieketten, die im Verkehr zur Bezeichnung der von der Marke erfal3ten Wa-

ren dient oder dienen kann.

Das Wort "Energieketten” ist —wie im Parallelverfahren 30 W (pat) 17/02 auch
ausgefihrt - im Bereich der Versorgung beweglicher Verbraucher (Maschinen,
Anlagen) mit Energie ein zumindest seit 1988 verwendeter Fachbegriff; dabei geht
es darum, die Kabel/Leitungen in speziellen, flexiblen Ketten zu fiihren und zu
schitzen. Diese Tatsachenlage bestand schon im Zeitpunkt der Eintragung der
angegriffenen Marke am 13. Marz 1997, und sie besteht auch heute noch. Dafir
sprechen insbesondere die von der Antragstellerin 1 eingereichten Anlagen, nam-

lich insbesondere folgende Patent- und Offenlegungsschriften:

In der Offenlegungsschrift DE 38 19 579 A1 (Anmeldetag: 9.6.88; Bezeichnung:
Linearfihrung ein- und mehrspurig nicht verdrehbar und einstellbar) heil3t es
(Spalte 2, Zeile 27ff) beispielsweise: "Diese stromfiilhrenden Leisten... ersetzen

andere Energiefihrungsmaoglichkeiten, wie zB abrollende Energieketten”.



In der Patentschrift DE 38 20 891 C2 (Anmeldetag: 21.6.88; Bezeichnung des
Patents: Vorrichtung zur Ein- und Auslagerung von auf vier Stiitzen, insbesondere
auf Radern, ruhendem Lagergut, insbesondere Kraftfahrzeugen) heil3t es
(Spalte 6, Zeile 36ff): "Die Verbindungsleitungen...zur Energieversorgung... sind...

als Energieketten ausgebildet".

In der Patentschrift DE 39 39 888 C1 (Anmeldetag: 30.11.89; Bezeichnung des
Patents: Vorrichtung zum Strahlen der inneren Oberflache eines Rohres) heilt es
(Spalte 3 Zeile 53ff): "Die Anordnung einer flexiblen Energiekette statt eines Ka-
bels hat den Vorteil, dal3 ..die..Leitungen sauber gefihrt und durch die Ablage der
flexiblen Energiekette ..vor Beschadigungen geschiitzt sind."

In der Patentschrift 40 05 594 C2 (Anmeldetag 22.2.90; Bezeichnung des Patents:
Einrichtung zur Energietbertragung bei Drehbewegungen) wird der Vorteil der
Erfindung zB wie folgt beschrieben (Spalte 3, Zeile 53ff): "Die Anordnung einer
flexiblen Energiekette statt eines Kabels hat den Vorteil, da3 der Zufiihrungs-
schlauch... und die anderen... Leitungen sauber gefuihrt und durch die Ablage der
flexiblen Energiekette... die Leitungen weitgehend vor Beschadigungen geschutzt

sind."”

In der Patentschrift DE 195 12 088 C2 (Anmeldetag: 3.4.95; Patentinhaber: die
Markeninhaberin; Bezeichnung des Patents: Energiekette) ist ua wie folgt formu-
liert (Spalte 1, Zeile 3ff): "Die Erfindung betrifft eine Energiekette zur Fiihrung von
Schlauchen, Kabeln o.dgl... Derartige Energieketten sind beispielsweise aus den
JP... bekannt...".

In der Patentschrift DE 195 12 105 C1 (Anmeldetag: 3.4.95; Patentinhaber: die
Markeninhaberin; Bezeichnung des Patents: Fuhrungsrinne fir Energiefihrungs-
ketten) heildt es ua (Spalte 3, Zeile 46ff): "Hierdurch sind die Gleitschienen... und

das Obertrum der Energiekette... fuhrbar..."



Fur weitere Formulierungen wird erganzend auf die die Offenlegungsschrift
DE 195 39 015 Al (Anmeldetag: 19.10. 95; Spalte 4, Zeile 5) und die Patentschrift
DE 195 40 708 C1 (Anmeldetag: 2.11.95; Spalte 1 Zeile 31) bezug genommen.

Die Marke Energieketten ist fur die eingetragenen Waren eine beschreibende,
freihaltebedtirftige Angabe. Fir die im Warenverzeichnis ausdricklich aufgeftihr-
ten Ketten zur Aufnahme und Fihrung von Schlauchen, Leitungen usw liegt dies
auf der Hand. Die Marke ist aber auch fir "gelenkige Rohre aus Metall zur Auf-
nahme und Fihrung von Schlauchen..." beschreibend. MalRgebend fir den be-
schreibenden Gehalt des Wortteils "Ketten" ist die Aneinanderfiigung beweglicher
Glieder, mit der die gewiinschte Gelenkigkeit/Fexibilitat erreicht wird. Das Material,
aus dem die Glieder der Kette hergestellt sind, fuhrt nicht von dem Gesamtprodukt
"Kette" und damit dem beschreibenden Begriff weg. Bei weiteren Waren des Wa-
renverzeichnisses (Zwischenstege usw) kann es sich um Bestandteile des Pro-
dukts "Energieketten” und damit bei dem Markenwort um eine Bestimmungsan-

gabe handeln.

Dal3 das Freihaltebedtrfnis an der Marke auch noch im Zeitpunkt der Entschei-
dung besteht, belegen die zahlreichen, weitgestreuten beschreibenden Verwen-
dung des Begriffs im Internet. So ergibt der Aufruf dieses Begriffs bei der Such-
maschine Google Seiten auf Deutsch mit mehr als dreihundert Resultaten.

DarlUberhinaus fehlte und fehlt der Marke Energieketten auch jegliche Unter-
scheidungskraft nach 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, da erhebliche Teile des Verkehrs
wegen des beschreibenden Inhalts der Bezeichnung darin eine Sachangabe se-
hen werden, nicht aber einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichne-
ten Erzeugnisse aus einem bestimmten Geschéftsbetrieb. Auch wenn bei der Be-
urteilung der Unterscheidungskraft grundsatzlich von einem grof3ztigigen Mal3stab
auszugehen ist, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um
das Schutzhindernis von 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu Uberwinden, fehlt es doch
auch an dieser, wo es um Begriffe mit erkennbar glatt beschreibendem Charakter

geht, weil in solchen Fallen "der dem Verkehr bekannte Sinngehalt der bean-



spruchten Bezeichnung ihrer Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung
entgegensteht” (vgl BGH WRP 1998, 495, 496 — Today). DalR das Wort

Energieketten

fur die in Rede stehenden Waren beschreibend ist, wurde bereits bei der Beurtei-
lung des Freihaltebedirfnisses festgestellt. Die beteiligten Verkehrskreise beste-
hen vorliegend im wesentlichen aus Fachleuten oder fachlich interessierten Ab-
nehmern. Das ergibt sich aus der Natur der Waren, die im Bereich Maschinen-
und Anlagenbau als Bauteile zum Einsatz kommen kdnnen; diese bedingen auch
unabhéngig vom Verbraucherleitbild in der Rechtsprechung (EuGH GRUR Int.
1999, 734, 735 Tz. 26 - Lloyd; WRP 2000, 289, 292 Tz. 27 - Lifting-Creme; BGH,
MarkenR 2000, 140, 144 - ATTACHE/TISSERAND) einen informierten und sich

informierenden Abnehmer.

Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin kommt es fir die Entscheidung nicht
darauf an, ob es sich — wie geltend gemacht - bei Patentinhabern bzw Anmeldern
um ihre Geschéaftspartner handelt und die Verwendung des Begriffs "Energieket-
ten" auf die von ihr gebildete Wortschopfung aus dem Fachbegriff "Energiefih-
rungskette" zuriickgeht. Wie oben angefiihrt, wird der Begriff "Energiekette/n" im
Text der genannten Schriften als Fachbegriff beschreibend und nicht etwa in der
Art einer Marke verwendet und ist in seiner beschreibenden Verwendung von den
Prufern ersichtlich auch unbeanstandet verstanden worden. Wie unter diesen Um-
standen die behauptete Eigenschaft der Patentinhaber als Geschéaftspartner der
— spateren - Markeninhaberin dazu fuhren kdénnen soll, daR das Markenwort Ener-
gieketten keine beschreibende Angabe ist, ist nicht ersichtlich. Ebensowenig kann
der Umstand, daf3 auch der Begriff "Energiefiihrungskette" verwendet wird (zum
Beispiel auch in der Patentschrift DE 19512 088 C2, Spalte 2, Zeile 8) zur
Schutzfahigkeit des Wortes "Energieketten" fliihren. Das Bestehen unterschiedli-
cher Bezeichnungen flir eine Ware ist im Gesetz nicht als schutzbegriindendes

Merkmal vorgesehen; warum dies so sein sollte, ist unter keinem Gesichtspunkt



erkennbar. Wie sich aus der in 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG enthaltenen Formulierung
"dienen kdénnen" ergibt, sind alle Angaben freizuhalten, die zur Beschreibung be-
nutzt werden kénnen. Auch das Wort "Lastwagen" ist fur Lastfahrzeuge nicht des-
halb schutzfahig, weil es dafir auch das Wort "Lastkraftwagen” gibt. Ebenso ist es
im Markengesetz unerheblich, ob die Verkirzung des Wortes "Energiefihrungs-
kette/n" auf den Begriff Energieketten eine "Erfindung" der Markeninhaberin ist
(was angesichts der geradezu weitgestreuten rein sachbezogenen Verwendung
dieses Wortes flr den Senat schon nicht ohne Zweifel ist): die Verwendung durch
den "Erfinder" des Begriffs andert nichts an der allein maf3geblichen Frage der
beschreibenden Angabe, bei deren Vorliegen die freie Verwendung des Begriffs
gewahrleistet werden muf3 (vgl. BPatGE 37, 44, 48 "VHS"; Althammer/Strobele,
Markengesetz, 6. Aufl., 8 8 Rn. 143 m.Nachw.).

Zu einer Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall (noch) keinen Anlal3 (8 71
Abs 1 MarkenG). Die Beschwerdefuhrerin hat Grinde fir eine von der an-
gegriffenen Entscheidung abweichende Beurteilung vorgetragen; dal3 diese im
Markengesetz - fur die Antragsgegnerin erkennbar - neben der Sache liegen und
das eingelegte Rechtsmittel von vornherein ohne Erfolg bleiben musste, 143t sich
nicht feststellen; es entspricht daher nicht der Billigkeit, ihr die Kosten des Be-

schwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Fur die —von der Antragsgegnerin hilfsweise angeregte - Zulassung der Rechts-
beschwerde fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs 2 Mar-
kenG. Angesichts der vorliegenden konkreten auf tatsachlichen Grundlagen fu-
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Benden Einzelfallgestaltung sieht der Senat weder den Zulassungsgrund der
grundsatzlichen Rechtsfrage noch den der Fortbildung des Rechts oder der Siche-
rung einer einheitlichen Rechtsprechung als gegeben.

Dr. Buchetmann Winter Voit
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