BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 79/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 044 474.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 9. Mai2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und des Richters am Landgericht

Hermann

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschlusse der Markenstelle fur Klasse 39 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 19. Mai 2011 und 12. Okto-
ber 2011 werden unter Zuriickweisung der Beschwerde im Ubri-
gen aufgehoben, soweit die Markenanmeldung auch fir folgende

Waren und Dienstleistungen zuriickgewiesen worden ist:

Klasse 11: Wasserleitungsgerate

Klasse 37: Schacht- oder Brunnenbohrungen und Brunnen-
bauleistungen; Installation und Reparatur von Aufzigen; In-
stallation und Reparatur von Pumpen; Installation und Repa-
ratur von Einbruch- und Diebstahlalarmanlagen; Installation
und Reparatur von Feueralarmanlagen; Installation und Re-
paratur von Sanitdranlagen; Installation und Reparatur von
Sprinkleranlagen und sonstigen Léschanlagen fur den
Brandschutz, namlich Schaum-L&schanlagen, Wassernebel-

Ldschanlagen und CO2?-Ldschanlagen;
Klasse 42: technische Beratung und gutachtliche Tatigkeit

zur Wasserversorgung und Wasseraufbereitung.

Grinde

Mit zwei Beschlissen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat
die Markenstelle fir Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes die An-

meldung der fir die Waren und Dienstleistungen



.Feste, flussige und gasformige Brennstoffe, insbesondere Erd-
gas; Transportable Bauten aus Metall; Kabel, Drahte, Schlosser-
waren und Kleineisenwaren zum Bau von Anlagen, Leitungen und
Rohrleitungen zur Gewinnung, Verteilung und Fo6rderung von
Wasser und Energie; Klappventile aus Metall; Datenverarbei-
tungsprogramme; Software; Wasserleitungsgerate; Heizungs- und
Dampferzeugungsgeréte; Klimagerate; Mess- und Verbrauchser-
fassungsgerate, namlich Strom-, Gas-, Wasser-, Warme- und
Dampfzéahler; Unternehmensverwaltung von Beteiligungen an
Energieversorgungsunternehmen; betriebswirtschaftliche Bera-
tung und organisatorische Leitung von Versorgungsunternehmen;
Unternehmensverwaltung; Erstellen von Abrechnungen; Marktfor-
schung und Analyse; Buchfuhrung; Buroarbeiten; Erstellen von
Steuererklarungen; Erstellen von Wirtschaftsprognosen; Lohn-
und Gehaltsabrechnung; Planung, Uberwachung von Unterneh-
mensentwicklung in organisatorischer Hinsicht; betriebswirtschaft-
liche und organisatorische Beratung; Beratung bei der Organisa-
tion, Geschéftsfiuhrung und Fuhrung von Unternehmen; Prasenta-
tion von Firmen im Internet und anderen Medien; Vermdgensver-
waltung; Grundstiicksverwaltung, Gebaudeverwaltung; Immobi-
lienwesen; Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung
und Verpachtung von Immobilien (Facility-Management); Vermitt-
lung der Finanzierung von Energieanlagen; Installation von Haus-
anschlissen zur Energie-, Gas- und Wasserversorgung (soweit in
Klasse 37 vorhanden); Bauwesen; Hoch- und Tiefbauarbeiten;
BaulanderschlieRung als Dienstleistung eines Bautragers, namlich
Durchfiihrung von Bauvorhaben; Bau von Rohrleitungen und
Anlagen der elektrischen Energieversorgung; Fahrzeugservice,
namlich Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Schacht-
oder Brunnenbohrungen und Brunnenbauleistungen; Installation

und Wartung von Brennern; Installation und Reparatur von Aufzi-



gen; Installation und Reparatur von Pumpen; Installation und
Reparatur von Einbruch- und Diebstahlalarmanlagen; Installation
und Reparatur von Feueralarmanlagen; Installation und Reparatur
von Heizungen; Installation und Reparatur von Klimaanlagen;
Installation und Reparatur von Kihlapparaten; Installation und
Reparatur von Bade- und Saunaanlagen; Installation und Repa-
ratur von Sanitaranlagen; Installation und Reparatur von Sprink-
leranlagen und sonstigen Loéschanlagen fir den Brandschutz,
namlich Schaum-L&schanlagen, Wassernebel-Léschanlagen und
Co2-Loschanlagen; Aufstellung, Wartung und Reparatur von Com-
puterhardware; Installation und Reparatur von Blrogeraten; Instal-
lation und Wartung von Netzwerksystemen; Telekommunikation;
Empfang, Sendung, Transport, Verarbeitung (soweit in Klasse 38
enthalten), Verschlisselung und Weiterleitung von Informationen,
Daten und Signalen im Telekommunikationsnetz; Dienstleistungen
eines Internet-Service-Providers; Betrieb und Vermietung von Ein-
richtungen fir die Telekommunikation; Bereitstellen von Internet-
zugangen; Telefondienst; Leitungs-, Routing und Verbindungs-
dienstleistungen fir die Telekommunikation; Versorgung von
industriellen Unternehmen, von Kommunen und Haushalten mit
elektrischer Energie, Heizwarme sowie mit Wasser und Gas; Wei-
terleitung von elektrischer Energie, Gas oder Wasser; Liefern von
elektrischer Energie, Gas oder Wasser; Abtransport und Lagerung
von Abfall von Recyclingstoffen; Abtransport und Lagerung von
Klarschlamm; Personenbeforderung; Vermietung von Kraftfahr-
zeugen, Abschleppen von Fahrzeugen; Lieferung von Brennstof-
fen an Gasversorgungsunternehmen und an Industriebetriebe,
Speicherung dieser Brennstoffe, ndmlich in unterirdischen Kaver-
nen und Porenspeichern; Mull- und Abfallrecycling; Abfallverarbei-
tung (Umwandlung); Verbrennung und Vernichtung von Mull und

Abfall; Wissenschaftliche Forschung; Forschung auf dem Gebiet



des Umweltschutzes; Klimaforschung; Forschung auf dem Gebiet
der Energieversorgung; Forschung auf dem Gebiet erneuerbarer
Energien; Forschung und Weiterentwicklung auf dem Gebiet fossi-
ler Brennstoffe; technische Energieberatung fur Haushalt, Gewer-
be und Industrie; Entwicklung von Energiekonzepten; Umwelt-
schutzberatung, namlich Energie- und Abfallberatung fur Haushal-
te, Gewerbe und Industrie; Energiemanagement, namlich Bereit-
stellung und Auswertung der Daten hinsichtlich des Energiever-
brauchs, der Durchfihrung, der Laststeuerung, des Abschlusses
von Contracting-Vertragen hinsichtlich Energieversorgungsanla-
gen; Beratung hinsichtlich des Einsatzes energiesparender Tech-
niken; technische Beratung, Planung, Errichtung sowie Betriebs-
fuhrung und Instandhaltung von Energieerzeugungs- und Vertei-
lungsanlagen; technische Beratung und gutachterliche Tatigkeit
zur Wasserversorgung und Wasseraufbereitung; Bau- und Kon-
struktionsplanung und -beratung*

bestimmten Wortmarke 30 2009 044 474

HSEnergie

teilweise zurtckgewiesen, weil bezogen auf die versagten Waren und Dienstleis-
tungen absolute Eintragungshindernisse nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG
bestiinden; die angesprochenen Verkehrskreise wirden in der angemeldeten
Marke keinen Hinweis auf einen bestimmten Geschaftsbetrieb erkennen. Es stehe
ein beschreibender Sinngehalt im Vordergrund, der sich aus der Gelaufigkeit der

Abkurzung ,HS* fir Hochspannung im Zusammenhang mit Energie ergebe.



Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

die angefochtenen Beschlisse aufzuheben, soweit der angemel-
deten Marke der Schutz versagt wurde.

Sie meint, dass bei dem im Rahmen der Prufung der Unterscheidungskraft anzule-
genden, grof3zugigen Malistab diese sehr wohl gegeben sei. So seien die Buch-
staben ,HSE" die im Markt bekannte Abkirzung der Firma der Anmelderin. Auch

stehe ,HS" flr den Begriff Hochspannung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt einschliel3lich der Akte

des Deutschen Patent- und Markenamtes Bezug genommen.

Die nach § 66 MarkenG zulassige Beschwerde hat lediglich in geringem Umfang
Erfolg. Denn mit Ausnahme der aus dem Tenor ersichtlichen (weiteren) Waren
und Dienstleistungen stehen einer Eintragung der angemeldeten Marke fur die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen absolute Schutzhindernisse gem.
88 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG entgegen, weil das angemeldete Zei-
chen im Ubrigen eine beschreibende Sachangabe darstellt und ihm insoweit auch

jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Dies ist stets der Fall, wenn einer Wortmarke ein fur die in Frage stehenden Wa-
ren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt
zugeordnet werden kann - wie es hier fur die von der Anmelderin zutreffend soge-
nannten ,Spannungsnahen® der Fall ist - und es sich auch sonst um einen ver-
stéandlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt,
der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der

Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden



wird (vgl. BGH WRP 1999, 1169, 1171 ,FOR YOU“ WRP 1999, 1167, 1168
,YES"; WRP 2000, 741 ,LOGO", BGH WRP 2001, 35 ,RATIONAL SOFTWARE
CORPORATION®). Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienst-
leistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen
und sie dadurch fur den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu
machen (vgl. EUGH GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 - Standbeutel; EUGH GRUR
2003, 604, 608, Rdn. 62 - LIBERTEL). Die Eintragung als Marke kommt nur in
Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfullen kann (BGH MarkenR
2006, 395, 397 - FUSSBALL WM 2006 m. w. Nachw.). Ist dies nicht der Fall,
widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintra-
gung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung
durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuUGH GRUR 2008, 608, 610,
Rdn. 59 - EUROHYPO, EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 - LIBERTEL). Die
erforderliche Unterscheidungskraft ist solchen Angaben und Zeichen abzuspre-
chen, die einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweisen. Aber auch
anderen Angaben kann die Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sie sich auf
Umstande beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006,
850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im
Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im
Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrneh-
mung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durch-
schnittsverbrauchers der fraglichen Waren und Dienstleistungen abzustellen ist.
Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche
Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise fur die fraglichen Waren und
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Be-
griffsinhalt zuordnen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tat-
sachlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht
(BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).

Insoweit ist es grundsatzlich irrelevant, ob es sich bei einer angemeldeten Wort-



marke um eine sprachliche Neuschopfung handelt oder ob ihre Verwendung
bereits nachweisbar ist (vgl. EUGH GRUR 2004, 680 ff., Rdn. 19 - BIOMILD; BGH
GRUR 2005, 417, 418 f. - BerlinCard; BPatG 30 W (pat) 84/06 - open-xchange;
BPatG 26 W (pat) 175/01 - Travel Point).

Die Unterscheidungskraft kann aber auch dann fehlen, wenn das beanspruchte
Zeichen zwar nichts Uber Merkmale und Eigenschaften der betreffenden Waren
und Dienstleistungen selbst aussagt, aber eine Information Uber wesentliche Um-
stande im Zusammenhang mit dem Angebot der Waren und Dienstleistungen ent-
halt, so dass die angesprochenen Verkehrskreise darin im Hinblick auf den maogli-
chen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen eine
Sachinformation und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen (vgl. dazu
EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 - Biomild; BGH GRUR
2003, 1050 - Cityservice; vgl. BGH MarkenR 2009, 163, 163 Tz.9
- STREETBALL; GRUR 2008, 1093, 1094 Tz.15 - Marlene-Dietrich-Bildnis;
GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Mal3gebend ist daher allein, ob
der Verkehr der angemeldeten Bezeichnung einen Sachhinweis auf den magli-
chen Inhalt und Gegenstand der jeweiligen Waren und Dienstleistungen entnimmt
oder nicht.

Im Ubrigen ist fir die Annahme des Schutzhindernisses gemaR § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe
bereits im Verkehr gelaufig sei oder verwendet wirde (vgl. Strobele in Strébele/
Hacker MarkenG 10. Aufl. 8 8 Rdn. 107). Dementsprechend ist es auch unerheb-
lich, ob die angemeldete Bezeichnung bereits im Internet durch eine Suchma-
schine feststellbar ist, was umso mehr qilt, als der Verkehr daran gewdhnt ist, im
Geschaftsleben standig mit neuen Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu wer-
den, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprdgsamer Form
Ubermittelt werden sollen. Ebenso ist bekannt, das sich Neubildungen h&ufig nicht
an grammatikalischen Regeln oder korrektem Sprachstil orientieren. Fir den
Durchschnittsverbraucher, der erfahrungsgeméafd Kennzeichen so aufnimmt, wie
sie ihm entgegentreten, besteht in der Regel kein Anlass flr semantische Differen-

zierung und linguistische Bewertungen der Bezeichnung. Vielmehr wird er auch



bisher noch nicht verwendete, fur ihn aber verstandliche Sachaussagen durchaus
als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen (vgl.
Strobele a. a. O.).

Angesichts dessen ergibt sich aus der Anmeldemarke fiir die versagten Waren
und Dienstleistungen keine Uber das blof3e Wortverstandnis hinausgehende Aus-
sage zur betrieblichen Herkunft, handelt es sich doch bei ,HS* um eine ge-
brauchliche Abktrzung, auf die - wie die Markenstelle zutreffend ausgefthrt hat -
gerade wegen des folgenden Hinweises ,Energie” geschlossen wird und die daher
als solche in ihrer urspringlichen und gerade nicht in einer markenmafigen Be-
deutung verstanden wird (vgl. Strobele a. a. O., Rdn. 73). Insoweit fuhrt die Zu-
sammensetzung mit ,Energie” gerade weg von ,HS" als Hinweis auf Haltestelle,
Hochschule, Herbstsemester oder Hauptsache und zwangslaufig hin zu dem Be-
grifft Hochspannung. Auch wird der Verkehr eine gedankliche Aufgliederung der
angemeldeten Marke nicht, wie von der Anmelderin angenommen in ,HSE“ und
.nergie“ vornehmen, da ,nergie“ mit dem voranstehenden ,E* zu dem bekannten
Begriff ,Energie” verschmilzt. Es steht damit der Sinngehalt Hochspannungs-Ener-
gie in einer Weise im Vordergrund, dass der beschreibende Charakter des Anmel-

dezeichens - teilweise - schutzversagend wirkt.

Dieser liegt auf der Hand fir die auch von der Anmelderin als solche benannten
spannungsnahen Waren und Dienstleistungen, zu denen aber zur Uberzeugung
des Senates aufgrund engen sachlichen Zusammenhangs samtliche die Elektro-
energie berthrende Waren bzw. Dienstleistungen zu z&hlen sind.

Hierunter fallen mit der Markenstelle fraglos samtliche Waren der Klassen 4 und 6.
Aber auch die Waren der Klassen 9 und 11 wurden, mit Ausnahme der o. g. Was-
serleitungsgerate, zu Recht versagt, da diese mit (ggf. Hochspannungs-) Strom
betrieben werden oder zur Verbrauchserfassung und —abrechnung nétig sind. Aus
diesem Gesichtspunkt heraus sind auch die in den ubrigen Klassen versagten
Waren und Dienstleistungen zutreffend nicht geschiitzt worden, denn sie betreffen

die Erzeugung, Verteilung, Speicherung von Elektroenergie vom Bau der (ggf.
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Blockheiz-) Kraftwerke auch in zu erschlieRenden Baugebieten bis zur Gewinnung
von Energie aus Abfall oder Recyclingmaterial sowie die ggf. sekundare Nutzung

der Leitungsnetze zu Zwecken der Daten- und Telekommunikation.

Schlief3lich besteht an dem angemeldeten Zeichen auch im Sinne von 8§ 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG ein Freihaltebedirfnis, wie die Markenstelle offen gelassen hat. Es
sind nach dieser Vorschrift solche Zeichen dem Markenschutz nicht zuganglich,
die ausschlief3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung
der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale
der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen kénnen, da diese im
Allgemeininteresse allen Unternehmen zur Verfigung belassen werden missen
(EuGH GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Hier ist bezuglich der als spannungs-
nah einzuordnenden Waren und Dienstleistungen auf obige Ausfiihrungen zu ver-
weisen. So ergibt eine Google-Suche zu ,HSEnergie“ neben dem Hinweis auf die
Anmelderin unter ,HS Energie“ zahlreiche Treffer, die sich mit Hochspannungs-
energie und in diesem Bereich tatigen Unternehmen, sei es im Anlagenbau oder

im Zubehorhandel, beschaftigen.

Demgegeniber handelt es sich bei der Bezeichnung ,HSEnergie® nicht um eine
Angabe, die objektiv zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestim-
mung oder zur Bezeichnung sonstiger Eigenschaften der aus dem Tenor ersichtli-
chen Waren oder Dienstleistungen dienen kann i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,;
ein Freihaltebedlrfnis besteht insoweit nicht. Diesen Waren und Dienstleistungen
fehlen spezielle Erfordernisse oder besondere Eigenschaften, die sie in einem Zu-
sammenhang mit den Energieversorgungsleistungen mit Schwerpunkt Elektro-
energie erscheinen lassen. Zwar kdnnen diese Waren in irgendeinem entfernten
Zusammenhang damit stehen. Es ist aber nicht ersichtlich, inwieweit ,HSEnergie“
einen Hinweis auf konkrete Eigenschaften dieser Waren enthalten kénnte. Der
angesprochene durchschnittliche Verbraucher wird die insoweit i. S. d. 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG unterscheidungskraftige Anmeldemarke auch weder als Beschaf-

fenheits- oder Bestimmungsangabe noch als reine Sachangabe verstehen. Da
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auch andere Schutzhindernisse nicht ersichtlich sind, war der Beschwerde der

Anmelderin insoweit teilweise stattzugeben.

Dr. Fuchs-Wissemann Reker T. Hermann

Fa



