BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 62/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 73 187.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 21. Mérz 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Wortfolge

GET ENERGY

ist fr die Eintragung in das Register angemeldet worden fur die folgenden Waren:

.Klasse 29: Milch und Milchprodukte; Butter und
Butterzubereitungen; Kase und Késezubereitungen;
Brotaufstriche oder Brotauflagen; Erzeugnisse auf
Milch- und Joghurtbasis; Milchgetranke mit tGberwie-
gendem Milchanteil, Milchgetranke auf Molkebasis,
jeweils mit oder ohne Hinzufigung von Frucht, Sirup:
Speisedle und -fette; Sojazubereitungen (soweit in
Klasse 29 enthalten); Joghurt, Desserts und ahnliche
Speisen, auch in Pulverform; Suppen; Molken-,
Milchzucker-, Frucht- und Eiweil3konzentrate fur die
Nahrungsmittelindustrie; Fruchtsof3en; Marmeladen;
Konfitiiren; Kompotte; konserviertes, getrocknetes

und gekochtes Obst; Gallerten (Gelees);

Klasse 30: Mayonaisen; Sof3en, einschlie3lich SalatsoRen und
Dips; Wairzsol3en, Wirzmittel, Wirzzubereitungen;
Sojazubereitungen (soweit in Klasse 30 enthalten);
alle vorbenannten Waren auch in Pulverform; Kakao;
Schokolade; Schokoladenerzeugnisse, auch in Pul-
verform; Schokoladengetranke; Brot und Backwaren,

auch in bestrichener und belegter Form; feine Back-



waren und Konditorwaren; Speiseeis, Speiseeispul-

ver; Speisesalze; naturliche Sul3stoffe; Zuckerwaren;

Klasse 32: Alkoholfreie Getranke mit geringem Gehalt an Milch
und Milchbestandteilen; Molkegetranke mit oder
ohne Hinzufiigung von Frucht und Sirup; Fruchtge-
tranke und Fruchtsafte; Sirupe und andere Praparate

fur die Zubereitung von Getranken*.

Die Markenstelle fur Klasse 29 hat die Anmeldung zuriickgewiesen mit der Be-
grindung, dass die Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren

freihaltungsbedirftig und nicht unterscheidungskrétftig sei.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter. Sie
halt die Wortfolge ,Get Energy* fur schutzfahig, weil fir die Unterscheidungskraft
von Werbeslogans keine strengeren Anforderungen als fur andere Wortmarken
bestiinden. So seien Anmeldungen, die aus bekannten Werbeschlagworten, Qua-
litatshinweisen oder Kaufaufforderungen bestehen, nicht von vornherein von der
Eintragung ausgeschlossen. Es kame vielmehr darauf an, ob die jeweilige Wort-
folge fur die konkret beanspruchten Waren aus der Sicht der angesprochenen
Verkehrskreise ein Mindestmald an Unterscheidungskraft hat. Das trafe auf ,Get
Energy“ zu, weil es den Verkehr im Unklaren darlber lasse, auf welche Waren
sich die darin enthaltene Aussage beziehe bzw. ob diese Aussage Uberhaupt ei-
nen Warenbezug habe. Im Ubrigen handle es sich um eine kurze Wortfolge, die
dadurch besonders einpragsam sein, weil sie sich als Imperativ direkt an die po-

tentiellen Kaufer wende.

Aul3erdem beruft sich die Anmelderin auf eine Reihe eingetragener deutscher
Marken und meint, an diesen Eintragungen wirde ein bestimmter Beurteilungs-
mafstab des Deutschen Patent- und Markenamts deutlich, nach dem auch ,Get

Energy“ eingetragen werden musste. Im Interesse der Einheitlichkeit der Bewer-



tungsmal3stdbe misse dieser Mal3stab auch im gerichtlichen Beschwerdeverfah-

ren bertcksichtigt werden.

Die Anmelderin beantragt (sinngemanR),

den Beschluss der Markenstelle fur Klasse 29 vom 15. Mai 2006

aufzuheben.

Zu den weiteren Einzelheiten, auch des Sachvortrages der Anmelderin, wird Be-

zug genommen auf den Inhalt der Verfahrensakten.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg; denn auch nach Auf-
fassung des Senats ist die Wortfolge ,Get Energy” nicht schutzfahig, weil ihr im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bereits jegliche Unterscheidungs-
kraft fehlt (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Diese Entscheidung kann im schriftlichen Verfahren ergehen. Das Patentgericht
entscheidet Uber Beschwerden in Markensachen grundsatzlich ohne mindliche
Verhandlung, 8 69 MarkenG. Eine miundliche Verhandlung ist lediglich vorge-
schrieben, wenn einer der Beteiligten sie beantragt, Beweis erhoben werden soll
oder wenn das Patentgericht eine solche fur sachdienlich hélt. Einen entsprechen-
den Antrag hat die anwaltlich vertretene Anmelderin nicht gestellt. Besondere
Grinde, die die Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung aus sachlichen
Grinden erforderlich machten, liegen nicht vor. Die Anmelderin hatte daher zu
gewartigen, dass das Beschwerdegericht ohne mundliche Verhandlung entschei-
det. Das Gericht ist bei seiner Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren nicht
an einen bestimmten Termin gebunden. Die Parteien kdnnen deshalb nicht darauf

vertrauen, dass das Gericht sie Uber einen Termin zur Beschlussfassung unter-



richtet. Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehors gebietet lediglich, dass fur
die Verfahrensbeteiligten die Moglichkeit besteht, sich in eigener Sache zu
auliern. Eine solche Stellungnahme hat die Anmelderin mit ihrer Beschwerdebe-

grindung vom 19. Oktober 2006 abgegeben.

Die Wortfolge ,Get Energy“ erschopft sich im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Waren, bei denen es sich ausnahmslos um Lebensmittel handelt, in
einer allgemein verstandlichen werbelblichen Kaufaufforderung, die nicht als Her-
kunftszeichen in Erscheinung tritt und deswegen i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

nicht unterscheidungskraftig ist.

Das englische Verb ,to get‘ und das englische Substantiv ,energy” gehdéren zum
englischen Grundwortschatz (vgl. Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, bear-
beitet von Erich Weis, Ernst Klett Verlag, 1. Auflage 1977 und 2005, Seiten 40
und 49), in der angemeldeten Verbindung ,get energy” bedeuten sie ,verschaff’ Dir
Energie” bzw. ,verschaffen Sie sich Energie” und sind in diesem Sinne fur die an-
gesprochenen weitesten Verkehrskreise ohne weiteres verstandlich. Das wird

auch von der Anmelderin nicht bestritten.

Der angesprochene Verkehr wird die Wortfolge ,,Get energy” ausschlielilich als
werbelbliche Aufforderung verstehen, die unter dieser Wortfolge angebotenen
Lebensmittel und Getranke zu kaufen, zumal diese vorwiegend den Zweck verfol-
gen, den Menschen mit physiologischer Energie zu versorgen. Welche Bedeutung
das Energiepotential von Lebensmitteln hat, wird auch daran deutlich, dass viele
Produzenten verpackter Lebensmittel und der fur die vorliegende Anmeldung
beanspruchten Getranke seit langem dazu Ubergegangen sind, regelmafig den
Brennwert des jeweiligen Produkts in Kalorien oder Joule auf der Verpackung
bzw. auf der Getrankeflasche oder -dose anzugeben. Anhaltspunkte dafir, dass
die Wortfolge ,Get Energy” im Zusammenhang mit den beanspruchten Lebens-
mitteln dariber hinaus auch als Herkunftszeichen wahrgenommen werden kénnte,

sind nicht ersichtlich, zumal der Verkehr - wie die Anmelderin vorgetragen hat - an



die Vermarktung von Lebensmitteln mit englischen Slogans gewdhnt ist. Warum
der Verkehr - wie die Anmelderin meint - im Unklaren bleiben soll, worauf sich die
Aufforderung ,Get Energy” bezieht, ist fir den Senat nicht nachvollziehbar, weil
die angemeldete Marke bei markenmafiger Benutzung regelméafRig direkt auf der
Verpackung der beanspruchten Waren erscheinen und deswegen in allererster
Linie darauf bezogen werden wird. Selbst wenn man - wie die Anmelderin - meint,
dass die angemeldete Wortfolge auch als Herkunftszeichen wirkt, so muss ange-
sichts der getroffenen Feststellungen davon ausgegangen werden, dass eine sol-
che Herkunftsfunktion regelméanRig hinter der Funktion als werbetblicher Kaufauf-
forderung zurtcktritt. Das reicht fir die Begriindung der Unterscheidungskraft
jedoch nicht aus. Denn nach der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs
muss aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers die malRgebliche Herkunfts-
funktion einer Marke im Vordergrund stehen (vgl. EuUGH GRUR 2004, 1027, 1029
(Nr. 35) - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl. auch BGH GRUR 2000,
882, 883 - Bucher fur eine bessere Welt; GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL
PRESENCE, GLOBAL POWER).

Angesichts der fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortfolge
kommt es auf die Frage nach einer moéglichen Freihaltungsbedurftigkeit von ,Get
Energy“i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht mehr an.

Aus der Eintragung anderer, moglicherweise ahnlicher deutsche Marken lasst sich
kein Anspruch der Anmelderin auf Registrierung ableiten. Die deutsche Recht-
sprechung geht von jeher davon aus, dass Voreintragungen - selbst identischer
Marken - weder fir sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grund-
gesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen fiihren, welche Uber die Ein-
tragung zu befinden haben (vgl. z. B BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatGE 32,
5 - CREATION GROSS und zuletzt BPatG MarkenR 2007, 88 ff. - Papaya). Denn
die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-,
sondern eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Europadischen Gemeinschaft (Marken-

richtlinie, GMV) gilt im Ubrigen nichts Anderes, wie der Europaische Gerichtshof in



den letzten Jahren mehrfach festgestellt hat (vgl. z.B. GRUR 2004,
674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel).

gez.

Unterschriften



