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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 67 659.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mundlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2007 unter Mitwirkung der Vorsit-
zenden Richterin Grabrucker und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-
Huber

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 40 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 13. Februar 2007 wird aufgehoben.

Grinde

Die Wortmarke

der markenstromdiscounter

soll nach einer Einschrankung des Dienstleistungsverzeichnisses in der mundli-

chen Verhandlung vom 24. Oktober 2007 noch fur die Dienstleistungen der

Klasse 42:  Wissenschaftliche und technologische Dienstleistung im
Energiebereich;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die
urspringliche Anmeldung mit Beschluss vom 13. Februar 2007 zurlickgewiesen.
Das Publikum verstehe die Gesamtbezeichnung lediglich als Hinweis auf ein Un-
ternehmen, das Strom von Markenanbietern mit Preisnachlass zum Verkauf an-
biete. Der Begriff ,Markenstrom® sei ublich und in der Werbesprache weit verbrei-
tet. Hinzu komme, dass der Verbraucher, der auf Markenprodukte Wert lege, wis-
se, dass er diese auch bei einem Discounter bekommen kénne. Discounter boten
inzwischen nicht mehr ausschlie3lich Waren, sondern auch Dienstleistungen an.

So konnten Handytarife von Markenanbietern auch bei Aldi, Lidl oder Tchibo er-



worben werden. Samtliche von der Anmeldung umfassten Dienstleistungen bezo-
gen sich auf Dienstleistungen im Aufgabenumfeld eines Stromanbieters und seien
daher nicht schutzfahig. Auch Mitanbieter miussten die Gelegenheit haben, auf ei-

nen preisgunstigen Bezug von Markenstrom hinzuweisen.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und Beschwerde eingelegt. Zur Begrin-
dung hat sie in der mundlichen Verhandlung ausgefiihrt, dass die beanspruchten
Dienstleistungen im Wesentlichen fir Gas und Wasser beansprucht wirden, nicht
aber fur Strom. Nach ihrer Auffassung fehle daher der enge beschreibende Bezug
des angemeldeten Zeichens zu den beanspruchten Dienstleistungen. Nach Eror-
terung der Sach- und Rechtslage hat die Anmelderin das Dienstleistungsverzeich-

nis im oben dargestellten Umfang eingeschrankt.

Die Anmelderin beantragt daher (Bl. 19 d. A)),

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
13. Februar 2007 aufzuheben.

Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zuléssig und nach der Ein-
schrdnkung des Dienstleistungsverzeichnisses auch in der Sache begrindet. Fir
die noch verfahrensgegenstandlichen Dienstleistungen ist die angemeldete Marke
weder als beschreibende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft

von der Eintragung ausgeschlossen (8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG).

1.  Nicht unterscheidungskraftig sind nur solche Zeichen, denen die konkrete
Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel fir die von der Marke er-
fassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen an-

derer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht



namlich darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichneten Waren und Dienstleis-
tungen zu gewahrleisten (st. Rspr.; EuUGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BiolD;
GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 18
- FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 257 — Birogebaude; BGH GRUR 2003,
1050 — Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 — anti KALK). Einer Wortmarke
fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft dann, wenn das Zeichenwort eine fir
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sach-
aussage darstellt, oder es sich um ein gebrauchliches Wort der deutschen Spra-
che oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publi-
kum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird
(BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005,
417, 418 - BerlinCard). Sie ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten
Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Ver-
kehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaldliche Wahrnehmung eines durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
chers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR
2005, 763, 764 — HAVE A BREAK; GRUR 2004, 428 ff. - Rn. 50 - Henkel;
MarkenR 2003, 187, 190 Rn. 41 — Linde u. a.).

2. Die angemeldete Wortfolge ist eine Kombination des bestimmten Artikels
.der* mit dem Begriff ,markenstromdiscounter”. Als ,Discounter” bezeichnet man
Unternehmen des Einzelhandels, in denen Markenartikel und andere Waren zu ei-
nem hohen Rabattsatz, u. U. sogar zu GrolRhandelspreisen verkauft werden
(Duden - Das Fremdworterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]) und die sich typischer-
weise durch eine einfache Warenprasentation auszeichnen. Bekannte Discounter
in Deutschland sind z. B. Aldi, Lidl, NETTO, Norma, Penny, Plus, Rossmann und
Schlecker, vgl. http://wortschatz.uni-leipzig.de: ,Der deutsche Discounter Aldi will
66 neue Filialen in Irland er6ffnen. (Quelle: welt.de vom 03.01.2005)“; ,Betroffen
sind zahlreiche Supermarkte und Discounter, unter anderem Aldi, Spar und Real.
(Quelle: n-tv.de vom 11.01.2005)"; ,’Die Discounter machen uns das Geschaft mit

Billigware kaputt’, sagt hingegen Hiltrud Humpohl, Geschaftsfihrerin bei Intersport



in Bergedorf. (Quelle: abendblatt.de vom 16.01.2005)“. Der Verkehr kennt aul3er-
dem die Zusammensetzungen ,Markenstrom® zur Bezeichnung von hochwertigen
Elektrizitatsdienstleistungen, wie z. B. ,Markenstrom und Markenerdgas aus der
starken Hand Ihres Energiepartners im Rhein-Main-Gebiet"; ,Markenstrom tber
das gunstige Online-Stromprodukt der PFALZWERKE"; ,Wir bieten Ihnen Marken-
strom zu fairen Preisen“ (www.google.de/search; Ergebnisse 1-10 von 1080) und
~Stromdiscounter® (vgl. ,BdE warnt vor Lockangeboten der Stromdiscounter®
www.stromtip.de/News/...; ,Billigstrom — Stromdiscounter® www.der-strompreis-
vergleich.de/Forum/billigstrom-stromdiscounter-f6.html). Insgesamt ist das Kombi-
nationszeichen fur den Verkehr daher ein sachlicher Hinweis auf einen Billiganbie-
ter bzw. ein Unternehmen, das Markenstrom zu besonders gunstigen Preisen ver-

kaufen bzw. vermitteln wird.

3.  Fur die noch beanspruchte Dienstleistung ,Wissenschaftliche und technologi-
sche Dienstleistung im Energiebereich® weist die angemeldete Wortfolge nach
dem Vorgesagten keinen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt auf. Das Arbei-
ten auf wissenschaftlichem und technologischem Gebiet erfordert ein hohes Mald
an spezialisiertem Fachwissen, das mit der Bezeichnung ,Discounter” nicht asso-
ziiert wird. Aufgrund des oben genannten allgemeinsprachlichen Verstandnisses
dieses Begriffs wird der Verkehr keine wissenschatftliche Forschungstatigkeit von
einem Unternehmen erwarten, das Waren und Dienstleistungen zu einem gtinsti-
gen Preis anbietet. Die Bereiche ,Wissenschaft/Technologie* und ,Discount” ste-
hen in keiner Relation zueinander und schlieRen sich begrifflich gegenseitig aus.
Die Annahme, der Verkehr werde das Zeichen insoweit als Sachangabe auffas-

sen, ist daher fernliegend.



4. Der angemeldeten Wortfolge kommt nach den vorgenannten Ausfihrungen
keine beschreibende Bedeutung zu. Damit ist das Zeichen auch nicht freihaltebe-
durftig, da die Gefahr der Monopolisierung einer fir Wettbewerber erforderlichen
Bezeichnung nicht besteht.

Grabrucker Fink Dr. Mittenberger-Huber
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