BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 38/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 301 24 092.2

hat der 29 Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 7. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter

Baumgartner und die Richterin Fink

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle fir Klasse 40 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 7. Januar 2002 wird aufgehoben.

Grinde

Die Wortmarke

Frankenwind

ist am 18. April 2001 fur die Dienstleistungen der

Klasse 35:

Geschaéftsfihrung, insbesondere Projektmanagement-Dienstleis-
tung in Form von Geschéftsbesorgung und Geschéftsleitungsauf-
gaben fir andere sowie Projektmanagement und Dienstleistungen

auf dem Gebiet des Anlagenbaus;

Klasse 37:

Bauwesen, insbesondere Inbetriebnahme und technische Betreu-
ung von Anlagen aller Art, insbesondere von Anlagen zur Erzeu-
gung und Verwertung erneuerbarer Energien; Bau von Anlagen
zur Erzeugung und Verwertung erneuerbarer Energien; Durchfih-

rung von Bauauftragsverfahren;

Klasse 40:



Erzeugung von Energie, insbesondere das Betreiben von Anlagen

zur Erzeugung und Verwertung emeuerbarer Energien;

Klasse 42:

wissenschaftliche und industrielle Forschung, insbesondere
Durchfihrung von wissenschaftlichen Untersuchungen und For-
schungen im Bereich erneuerbarer Energien; Durchfihrung von
Materialtests; Erstellung von technischen Gutachten; Erstellung
von Umweltvertraglichkeitsstudien; Betrieb von Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen fir alternative Energiequellen; Ingeni-
eurarbeiten, insbesondere Dienstleistungen eines Ingenieurs zur
Untersuchung und Begutachtung von Standorten zur Errichtung
von Anlagen zur Energiegewinnung und deren Umweltvertraglich-
keit sowie Dienstleistungen eines Ingenieurs bei der Landschafts-
planung und bei der Erstellung von Bauleitpl&nen; Planung, tech-
nische Projektierung, Errichtung, Vermittlung von Ausrustungstei-
len auf Gebiet des Anlagenbaus; Bau- und Konstruktionsplanung
und —beratung; organisatorische, wissenschaftliche, technische
Beratung von Tragern offentlicher Rechte, namlich der Gebiets-
korperschaften und Behdrden, von Grundstickseigentimern, von
Privatpersonen und Unternehmen im Bereich erneuerbarer Ener-
gien, insbesondere bei der Planung und Umsetzung von Vorhaben
zur Erzeugung und Verwertung erneuerbarer Energien; Bera-
tungsdienstleistungen bei der Entwicklung von Konzepten zur

Energiegewinnung und Energieverwertung

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle fur Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit Beschluss vom 7. Januar 2002 als freihaltebedurftige und nicht

unterscheidungskréaftige Angabe zuriickgewiesen. Das sprachiblich aus einem



Sachbegriff und einer geografischen Angabe zusammengesetzte Zeichen sei den
angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres in der Bedeutung von "Wind in
Franken, frankischer Wind, aus Wind gewonnene Energie in Franken" verstandlich

und beschreibe daher unmittelbar die beanspruchten Dienstleistungen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begrindung tragt sie im Wesentli-
chen vor, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine neue und unge-
wohnliche Wortzusammensetzung handele. Eine Préazisierung des Begriffs "Wind"
durch geografische Zusatze sei uniblich. Dementsprechend lasse sich dem Zei-
chen in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen auch kein beschrei-
bender Aussagegehalt zuordnen. Um zu den von der Markenstelle angenomme-
nen Bedeutungen zu gelangen, bedirfe es mehrerer gedanklicher Zwischen-

schritte, die das angesprochene Publikum regelmaRig nicht vornehme.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Beschwerde ist zulassig und auch in der Sache begriindet. Die angemeldete
Marke ist in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen weder als beschrei-
bende Angabe noch auf Grund fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung
ausgeschlossen (8 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG).

1. Nach 88 Abs2 Nr2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung
ausgeschlossen, die ausschliel3lich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbe-
sondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder son-
stiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen. Dieses Schutz-

hindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu



beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann
(st Rspr; vgl BGH GRUR 2002, 64 — INDIVIDUELLE — mwN.). Ein Schutzhindernis
liegt nur dann vor, wenn das Zeichen in einer seiner moglichen Bedeutungen ein
Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen beschreibt (vgl EUGH GRUR 2004,
146, 147 f — Doublemint). Dies ist hier nicht der Fall.

2. Die Marke ist sprachiblich aus den beiden Begriffen "Franken" und "Wind" zu-
sammengesetzt. Das Wort "Franken" ist in Wortverbindungen wie z.B. "Franken-
wein" als Hinweis auf eine Landschaft in Bayern und Baden-Wirttemberg ge-
brauchlich. In ihrer Gesamtheit bedeutet die Marke daher "Wind aus Franken".
Trotz dieses eindeutigen Aussagegehalts ist die Marke aber nicht geeignet die
beanspruchten Dienstleistungen konkret zu beschreiben. Dies gilt auch dann,
wenn man mit der Markenstelle davon ausgeht, dass der Markenbestandteil
"Wind" als Kurzform des Begriffs "Windenergie" unmittelbar darauf hinweist, dass
die beanspruchten Dienstleistungen auf die Gewinnung und Verteilung von Wind-

energie ausgerichtet sind.

3. Wind als "spurbar starker bewegte Luft im Freien" (Duden, Deutsches Univer-
salworterbuch, 4. Aufl. 2001 [CD-ROM]) lasst sich seiner Art nach raumlich nicht
eingrenzen. Sofern er seiner Herkunft nach beschrieben wird, geschieht dies ubli-
cherweise unter Angabe der Himmelsrichtung, namlich Westwind, Ostwind usw.,
nicht jedoch in Bezug auf eine bestimmte Region. Die Recherche des Senats hat
auch keine Anhaltspunkte dafir ergeben, dass bei Windenergie der regionalen
Herkunft des Windes irgendeine Bedeutung zukame. Eine beschreibende Ver-
wendung der Bezeichnung "Frankenwind" hat der Senat dementsprechend nicht
ermitteln konnen. Die bei der Internet-Recherche erzielten Treffer verweisen aus-
nahmslos auf das Unternehmen der Anmelderin. Ebenso wie Flussnamen zur
konkreten Beschreibung von Energiedienstleistungen ungeeignet sind, weil sie die
spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Energietrager nicht erkennen lassen,

kann daher auch im Bereich der Windenergie die Angabe der geografischen Her-



kunft grundséatzlich nicht zur Beschreibung dienen (vgl BPatG 29 W (pat) 357/00
— SaarEnergie; 29 W (pat) 7/04 — LIPPE ENERGIE).

4. Der angemeldeten Marke fehlt auch nicht die erforderliche Unterscheidungs-
kraft. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach
8§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintra-
gung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die beanspruch-
ten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinn-
gehalt zukommt oder es sich um ein gangiges Wort der deutschen oder einer be-
kannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht
als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st Rspr, vgl BGH GRUR
2003, 1050 - Cityservice). Dies ist hier nicht der Fall, weil es sich bei der Bezeich-
nung "Frankenwind" fUr die beanspruchten Dienstleistungen aus den oben ge-
nannten Grinden um keine unmittelbare, hinreichend konkrete Sachangabe han-
delt.

Dabei ist zu beruicksichtigen, dass sich in verschiedenen Branchen die Ubung
herausgebildet hat, Unternehmenskennzeichnungen zu bilden, die sich aus dem
Namen des Flusses oder einer Region und einem weiteren Begriff, der sich am
Unternehmensgegenstand orientiert, zusammensetzen (val BPatG
33 W (pat) 167/03 - Bavaria Equity). Beispiele aus der Branche der Energiever-
sorger sind etwa "Bayernstrom, RuhrEnergie, Ruhrgas, Badengas". Vor dem Hin-
tergrund einer solchen branchenspezifischen Benutzungspraxis erscheint eine

Berufung auf mangelnde Unterscheidungskraft kaum mdoglich (vgl BPatG



28 W (pat) 181/02 - 1ler Reihe; 29 W (pat) 357/00 — SaarEnergie; 29 W (pat) 7/04
— LIPPE ENERGIE). Das hier angesprochene Publikum wird das angemeldete
Zeichen "Frankenwind" in seiner maf3gebenden Gesamtheit daher ohne weiteres

mit einem Unternehmen in Verbindung bringen.

Grabrucker Richter Baumgartner ist in Fink
Urlaub und kann nicht unter-
zeichnen.

Grabrucker

Cl
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