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BESCHLUSS
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betreffend die Marke 399 21 906
(hier: Loschungsverfahren S 195/02)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 22. November 2005 durch Vorsitzenden Richters
Dr. Albrecht, Richterin Prietzel-Funk und Richter Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Hinsichtlich der am 19. Mai 1999 fur
Datenverarbeitungssysteme und Software zum Sammeln, Aufbe-
reiten und Présentieren von Verbraucherinformationen und Infor-
mationen fur den Handel
eingetragenen Wortmarke 399 21 906
Energy Data Warehouse
hat die Beschwerdegegnerin am 9. Oktober 2002 Antrag auf vollstandige L6-

schung gestellt. Dem hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 29. Novem-

ber 2002 widersprochen.



Die Markenabteilung hat die Léschung der angegriffenen Marke mit Beschluss
vom 22. Januar 2004 angeordnet und dazu ausgefuhrt, der Eintragung habe zum
Zeitpunkt der Entscheidung der Markenstelle ein Schutzhindernis gemafRd § 50
Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 1, 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden; dies
gelte bis heute.

"Data Warehouse" sei ein gangiger Fachbegriff fir eine Datenbank mit einer the-
menorientierten Datensammlung, die bereichsubergreifende Analysen und Infor-
mation ermdgliche. In der Gesamtheit handle es sich bei der angegriffenen Marke
um eine beschreibende Bestimmungs- und Zweckangabe. Die Unterscheidungs-
kraft kobnne dahinstehen.

Diesen Beschluss hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 12. Februar 2004

erhalten.

Sie hat am 11. Mérz 2004 Beschwerde eingelegt und macht geltend, die Kombina-
tion dreier englischsprachiger Worter sei in ihrer Gesamtheit weder lexikalisch
nachweisbar noch grammatikalisch korrekt. Die divergierenden deutschen Bedeu-
tungen der einzelnen Worter kbnnten zu ganz verschiedenen Begriffkombinatio-
nen fihren, die fur die beanspruchten Waren nicht eindeutig beschreibend seien.
Der Verbraucher stelle bei dem Begriff "Energy" nicht unweigerlich einen Bezug zu
den beanspruchten Waren her; was "Energiedaten” sein sollten, bleibe unklar.

Die Gemeinschaftsmarken "DATA COMM WAREHOUSE" und "THE DATA WAREHOUSE
CompPANY" sprachen fir Schutzfahigkeit der vergleichbar gebildeten angegriffenen
Marke.

Die von der Markenstelle zitierten Internetseiten bezégen sich jeweils auf Installa-
tionen unter der Marke selbst; der Begriff werde dabei auch nicht beschreibend
verwendet. Die vom Senat herangezogenen Nachweise belegten weder dies
noch, dass die angegriffene Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung 1999 beschrei-

bend verwendet worden sei.



Die Antragsgegnerin beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und den Ldschungsan-

trag zurtickzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie macht geltend, Uber die Eintragungsunfahigkeit sei bereits in einem eine
gleichlautende Marke betreffenden Verfahren entschieden worden. Die Wortbil-
dung erschopfe sich in einer beschreibenden Sachaussage und sei ohne jede Un-

terscheidungskraft.

Wegen sonstiger Einzelheiten sowie zur Ergdnzung des Parteivorbringens wird
auf die Schriftsatze der Beteiligten nebst Anlagen und auf den Akteninhalt Bezug

genommen.

1) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Léschungsantrag rechtzeitig wi-
dersprochen (8 54 Abs. 2 MarkenG) und fristgerecht Beschwerde eingelegt. Die
auch sonst zulassige Beschwerde gegen die Loschung hat in der Sache aber kei-

nen Erfolg.

2) Der Léschungsantrag war zulassig; den Antrag kann jedermann stellen (8 54
Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

3) Die Markenabteilung hat die angegriffene Marke zu Recht gemald § 50 Abs. 1
Nr. 3, Abs. 2 Satz 1 MarkenG (a.F.) bzw. § 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 MarkenG in
der seit dem 1. Juni 2004 geltenden - insoweit inhaltlich nicht veranderten - Fas-



sung geldscht, denn der Eintragung stand jedenfalls das Schutzhindernis des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen; es ist auch im Zeitpunkt der Entscheidung des
Senats Uber die Beschwerde gegen die L6schungsanordnung noch gegeben.

Die Markenabteilung hat zutreffend festgestellt, dass die angegriffene Wortmarke
eine freizuhaltende Angabe i. S.v. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG war und ist, denn
diese Vorschrift schlief3t Marken von der Eintragung aus, die - wie die angegriffene
Marke - zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung und zur Be-

zeichnung sonstiger Merkmale dienen kdnnen.

Der Vergleich von Nr. 1 und Nr. 2 des 8 8 Abs. 2 MarkenG zeigt, dass Nr. 2 eine
hohe Hirde fir die Erlangung des Markenschutzes errichtet. Die Formulierungen
"dienen kdénnen" und "Bezeichnung sonstiger Merkmale" bilden einen sehr weit
gefassten Versagungsgrund und stehen damit im Kontrast zu "jegliche Unterschei-
dungskraft" in Nr. 1. Wéahrend dort schon ein Minimum an Unterscheidungskraft
ausreicht, das Schutzhindernis zu Uberwinden, muss jegliche beschreibende
Funktion einer Marke zur Subsumtion unter die zweite Alternative des 8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG fluhren.

Unter "Merkmale" fallen alle fir den Warenverkehr wichtigen und fir die umworbe-
nen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsamen Umsténde mit Bezug zu den Waren
(vgl. BGH GRUR 2000, 231, 233 - FUNFER). Dabei reicht es aus, wenn nicht uner-
hebliche Teile des mit der Marke angesprochenen Publikums deren beschreiben-

de Bedeutung verstehen.

a) Die angegriffene Marke setzt sich zwar aus englischsprachigen Bestandteilen
zusammen, "Energy" wird aber aufgrund der Nahe zum deutschen Wort "Energie”
ohne groRen Ubersetzungsaufwand mit dessen Bedeutung(en) verstanden. "Data
Warehouse" (dt. Datenlager) ist ein im IT-Bereich gangiger Fachbegriff fur eine
zentrale Datensammlung (meist eine Datenbank), die den Komplex Beschaffung,
Verteilung, Bearbeitung und Sicherung von Informationen umfasst. Der Begriff ist

zwar nicht klar definiert, er umfasst aber jedenfalls auch eine themenorientierte



Sammlung von Daten aus unterschiedlichen Quellen, die in besonderer Weise or-
ganisiert ist und bereichsuibergreifende Analysen u. a. als Entscheidungshilfe er-
moglicht.

Die angegriffene Marke weist mit dem Zusatz "Energy" als Bestimmungs- und
Zweckangabe speziell darauf hin, dass die Waren mit einer Datensammlung fur
den Energiebereich im Zusammenhang stehen und die gesammelten, aufbereite-
ten und préasentierten Informationen "Energiedaten” sind. Das vorangestellte
Wort "Energy” nimmt "Data Warehouse" also nicht die beschreibende Aussage,
sondern verstarkt und prazisiert sie nach Art eines Bestimmungsworts. Der Be-
griff "Energiedaten” ist zwar weit gefasst - es kann z. B. um Erzeugung von Ener-
gie, Verbrauchsdaten oder Beschaffung gehen -, auch solche Oberbegriffe sind
aber zur Beschreibung geeignet. Etwas anderes wirde nur gelten, wenn die in Re-
de stehende Bezeichnung infolge einer Mehrdeutigkeit zur Beschreibung von Wa-
ren oder Leistungen nicht oder nur eingeschrankt geeignet ware. Der Annahme ei-
ner beschreibenden Angabe steht es nicht entgegen, dass die angemeldete Marke
vage ist und nicht ganz konkret zeigt, welche Daten in welcher Weise verarbeitet
bzw. prasentiert werden. Da es sich bei der angemeldeten Marke um die Bezeich-
nung einer Softwarelésung handelt, die flr Daten verschiedenen Inhalts geeignet
ist, muss die Bezeichnung entsprechend allgemein sein. Eine solche begriffliche
Unbestimmtheit steht der Annahme einer beschreibenden Sachangabe nicht ent-
gegen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 —BUCHER FUR EINE BESSERE WELT,

m. w. Nachw.).

Auf dem Energiesektor, also dem Wirtschaftsbereich, der sich mit der Produktion,
Speicherung, Ubertragung, Umwandlung und Versorgung von und mit Energie be-

schaftigt, werden Datawarehouse-Ldsungen eingesetzt.

Bei den Waren, fur die die angegriffene Marke eingetragen ist, kann es sich um
solche Systeme handeln. Mithin handelt es sich um eine Angabe, die zur Bezeich-

nung der Bestimmung der beanspruchten Waren dienen kann.



Ob "Energy Data Warehouse" weiteren Deutungen zulasst und welche dies gege-
benenfalls sind, kann dahingestellt bleiben, denn 88 Abs.2 Nr.2 MarkenG
schliel3t ein Zeichen von der Eintragung aus, wenn es zumindest in einer seiner
maoglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienst-
leistungen beschreibt (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Nr.32 — DOUBLEMINT;
GRUR 2004, 674, Nr. 97 — POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680 Nr. 38 — BIOMILD).

Die Verklrzung der grammatikalisch richtigen Bezeichnung "Energy Data Data
Warehouse" auf "Energy Data Warehouse" fuhrt nicht dazu, die angegriffene Mar-
ke aus dem beschreibenden Bereich herauszufiihren. Auch wenn "Energy Data
Warehouse" lexikalisch bis heute nicht nachweisbar ist, werden die relevanten
Verbraucher diesen Begriff unmittelbar im Sinn von "Sammlung von Energiedaten”
verstehen. Auch bei Verwendung deutscher Worter ist es gebrauchlich, Begriffe
zusammenzuziehen, wie "Energiedaten-Datenbank” zu "Energiedatenbank”. Da-
her wird das angesprochene Publikum, auch bei guter Kenntnis der englischen
Sprache, in diesem Zusammenhang auf die Praxis der deutschen Sprache zurick-
greifen.

Ob den Mitkonkurrenten noch andere Ausdriicke zur Verfiigung standen oder ste-
hen, um auf die Art oder Bestimmung einschlagiger Waren hinzuweisen, ist uner-
heblich (vgl. EuUGH GRUR 2004, 674, Nrn. 57, 101 — POSTKANTOOR; GRUR 2004,
680, Nr. 42 — BIOMILD).

b) Das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die An-
gabe, aus der die Marke besteht, bereits im Zeitpunkt ihrer Eintragung tatsachlich
zu beschreibenden Zwecken fir die von der Marke erfassten Waren oder Dienst-
leistungen verwendet wurde. Es genigt vielmehr, wie sich aus dem Wortlaut der
Vorschrift "dienen kann" ergibt, dass die in der Marke liegende Angabe zu diesem
Zweck geeignet war, was auch anzunehmen ist, wenn eine Benutzung als Sach-
angabe nach den gegebenen Umstanden vernunftigerweise fir die Zukunft zu er-
warten war (vgl. EUGH GRUR 1999, 723, Nr. 31 — CHIEMSEE; GRUR 2004, 674,
Nr. 56 — POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Nr. 38 — BiomiLb; BGH GRUR 2000,



882, 883 - BUCHER FUR EINE BESSERE WELT; GRUR 2001, 735, 737 - TEST IT;
GRUR 2003, 882, 883 - LICHTENSTEIN).

Die tatsachlichen Verhaltnisse im Eintragungszeitpunkt lie3en eine derartige Prog-
nose in Bezug auf die Bezeichnung "Energy Data Warehouse" zu. "Data Ware-
house" war bereits ein bekannter Fachbegriff; ebenso bekannt war bei solchen
Wortern die Praxis, Angaben zum Inhalt, wie hier "Energy" voranzustellen. "Ener-
gy" war auch eine denkbare Inhaltsangabe, weil sich Data-Warehouse-L&sungen

daflr eignen, Daten etwa Uber Energieverbrauch und -beschaffung zu bearbeiten.

Die Richtigkeit einer solchen Prognose hat sich sehr rasch und in den der Marken-
eintragung folgenden Jahren bis zum aktuellen Zeitpunkt der Entscheidung im Be-
schwerdeverfahren immer starker bestétigt, da seither die Verwendung von "Data
Warehouse" mit zusatzlichen Inhaltsangaben in Deutschland erheblich zugenom-
men hat (vgl. etwa "Envirofacts Data Warehouse", "Geospatial Data Warehouse",
"College Football Data Warehouse", "Consultant Data Warehouse", "Beschaffungs
Data Warehouse").

Eine vereinzelte tatsédchliche beschreibende Verwendung in der hier in Rede ste-
henden Bedeutung war bereits im Jahr 2000 nachweisbar (vgl. hierzu Econ
PC-Lexikon 2000). Auch eine vom Senat im Verfahren 27 W (pat) 172/99 mittels
ALTAVISTA durchgefiihrte Internet-Recherche hat schon im Jahr 2000 zu
drei Homepages mit der Wortfolge "Energy Data Warehouse" (davon eine eines in
Deutschland anséssigen Unternehmens) gefuhrt, auf denen Waren wie die vorlie-
gend beanspruchten auf dem Energiesektor unter der Bezeichnung "Energy Data
Warehouse" beworben bzw. beschrieben wurden.

Fur einen, wie die Antragsgegnerin meint, tberwiegend kennzeichenmafligen Ge-

brauch gibt es in den Verwendungsbelegen keine hinreichenden Anhaltspunkte.

c) Einer Léschung steht es auch nicht entgegen, dass Dritten die beschreibende
Verwendung von "Energy Data Warehouse" gemafR3 8§ 23 Nr. 2 MarkenG unbe-
nommen war und ist. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 und § 23 Nr. 2 MarkenG haben unterschied-



liche Regelungsgehalte. § 23 Nr. 2 MarkenG enthalt als Vorschrift tGber die
Schranken eines bestehenden Markenschutzes im Sinn von 8§ 14 ff MarkenG le-
diglich eine zuséatzliche Sicherung der Mitbewerber im Verletzungsprozess gegen-
Uber moglicherweise zu Unrecht eingetragenen Marken und damit eine Beschrén-
kung des Markeninhabers im Zivilprozess (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - FLA-
MINGER). Im Gegensatz dazu soll § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits im Registerver-
fahren Fehlmonopolisierungen verhindern (vgl. STROBELE/HACKER, Markengesetz,
7. Aufl., 8 23 Rdn. 19 ff m. w. Nachw.).

d) Eintragungen identischer oder ahnlicher Marken in anderen Landern bzw. durch
das Harmonisierungsamt sind zwar ein Indiz gegen ein Freihaltungsbedurfnis, fuh-
ren aber zu keiner rechtlichen Bindung (vgl. BGH BIPMZ 1989, 192 - KSUD;
GRUR 1997, 527, 528 - AUTOFELGE; BIPMZ 1998, 248, 249 - ToDAY; EuGH
GRUR 2004, 428, Nrn. 60 ff - HENKEL). Vorliegend rechtfertigen sie keine andere
Beurteilung, da sich die von der Inhaberin der angegriffenen Marke herangezoge-
nen Marken "DATA CoMM WAREHOUSE" und "THE DATA WAREHOUSE COMPANY" in
der Wortfolge bzw. durch Hinzuflgungen von der angegriffenen Marke unterschei-

den.

4) Dass die angegriffene Marke angeblich nicht zur Kennzeichnung von Produkten
und Dienstleistungen im Bereich "allgemeiner Verbraucherinformation und Infor-
mation fir den Handel" benutzt wird, sondern ganz gezielt zur Kennzeichnung
spezieller Produkte im Energiesektor, ist unerheblich, weil kein Antrag auf LO-
schung wegen Verfalls nach § 49 MarkenG gestellt wurde.

Auch die Aussage, das sehr allgemein gehaltene Warenverzeichnis habe das
Deutsche Patent- und Markenamt tber das Vorliegen absoluter Eintragungshin-
dernisse, denen die angegriffene Marke im Hinblick auf ihre tatsachliche Nutzung
begegne, getauscht, ist vorliegend ohne Bedeutung, da die tatsachliche Benut-

zung kein Gegenstand des Loschungsverfahrens aus absoluten Griinden ist.



-10 -

5) Fir eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (8§ 83 Abs. 2 MarkenG) sowie fur ei-

ne Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (8 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht Prietzel-Funk Reker

PU



