BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 12/05 Verkindet am
13. Dezember 2006

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 303 15 962
(hier: Loschungsverfahren S 2/04)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter

Mitwirkung ...

auf die mindliche Verhandlung vom 13. Dezember 2006

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die am 22. April 2003 fur

,Zuckerwaren, insbesondere Traubenzucker und Traubenzucker-

Komprimate fur Nahrungszwecke*
unter der Nr. 303 15 962 in das Markenregister eingetragene Wortmarke
POWER ENERGY
ist am 8. Dezember 2003 Antrag auf Loschung wegen absoluter Schutzhindernis-
se gestellt worden.

Zur Begrindung ist vorgetragen worden, die schlagwortartige Kombination der
beiden englischsprachigen Begriffe ,POWER* und ,ENERGY", die auch in



Deutschland haufig beschreibend verwendet wirden, ergebe die zur Beschrei-
bung der beanspruchten Erzeugnisse geeignete und von malfgeblichen Endver-
braucherkreisen verstandene Sachaussage, dass diese Kraft und Energie ver-

schafften.

Die Markeninhaberin hat der Loschung - rechtzeitig - widersprochen. lhrer Ansicht
nach enthalt ,POWER ENERGY* keinen eindeutigen Hinweis auf die Produkte
selbst, vielmehr handele es sich in der Gesamtheit um eine nicht gebrauchliche
und eigentlich Gberflissige Verdoppelung, die insgesamt mehrdeutig und interpre-

tationsbedurftig sei.

Durch Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 26. Oktober 2004 ist die angegriffene Marke geldscht worden, weil sie
entgegen 88 Abs.2 Nrn.1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei und die
Schutzhindernisse auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung bestinden. Beide,
zum Grundwortschatz der englischen Sprache zahlenden Wortbestandteile seien
fur deutsche Verbraucherkreise ohne weiteres verstandlich. Das Wort ,POWER*"
habe sich im deutschen Sprachbereich zu einem allgemeinen, in allen Lebensbe-
reichen gebrauchten Verstarkungshinweis entwickelt, der Bestandteil ,ENERGY*
werde sowohl wegen seiner Nahe zu dem deutschen Wort ,Energie” als auch we-
gen der auf dem Sportgetrankesektor bekannten ,Energy Drinks" in seiner Bedeu-
tung verstanden. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren gebe die angegriffene
Marke einen beschreibenden Hinweis auf deren Beschaffenheit und Wirkungs-
weise. Eine wesentliche Eigenschaft des Zuckers und insbesondere des Trauben-
zuckers sei namlich, dass er als Kohlenhydrat der wichtigste Energielieferant des
Korpers sei; die Kombination ,POWER ENERGY" weise somit schlagwortartig
darauf hin, dass die so gekennzeichneten Waren dem Verbraucher Kraft und

Energie verliehen.



Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie

stellt den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
26. Oktober 2004 aufzuheben und den Ldschungsantrag zurtick-

zuweisen.

Den - generell geringen - Anforderungen an die Unterscheidungskraft gentige die
Bezeichnung ,POWER ENERGY", da ein klarer und unmissverstandlicher Bedeu-
tungsgehalt nicht erkennbar sei. Es liege eine neue, phantasievolle und unge-
wohnliche Wortkombination vor, der keine beschreibende Bedeutung zukomme,
sondern lediglich eine stark suggestive Wirkung. Bei der gebotenen Betrachtung in
der Gesamtheit, also ohne unzulassige Zergliederung in die Einzelwdrter, sei auch
kein Freihaltebedirfnis ersichtlich. Die Verdoppelung des Aussagegehalts durch
die beiden sich in der Bedeutung weitgehend entsprechenden Woérter (nach Art
eines Pleonasmus) wirke ungewohnlich und vermittele keinen eindeutigen Sinn.
Auch im Deutschen gebe es keinen Begriff ,Kraftenergie®. Zu einer Verstarkung
des zweiten Wortelements tauge nur ein Adjektiv, nicht aber ein Substantiv wie
~POWER®.

Die Antragstellerin beantragt schriftsatzlich,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Nach ihrer Auffassung liegt lediglich eine Aneinanderreihung schutzunfahiger Be-
griffe vor, wobei kein merklicher Unterschied zwischen den Einzelwoértern und der
Summe der Bestandteile erkennbar sei. Die Aneinanderreihung von Substantiven
ahnlicher Bedeutung sei durchaus werbeublich. Insbesondere fur Traubenzucker
werde in klarer und unmissverstandlich beschreibender Art die Wirkungsweise an-

gegeben. Die Antragstellerin legt mehrere Seiten einer von ihr durchgefiuhrten In-



ternet-Recherche vor, die ihrer Ansicht nach die Verwendung der Wortfolge
-,POWER ENERGY" durch unterschiedliche Unternehmen belegen.

Die Markeninhaberin hat erwidert, die Rechercheergebnisse betrafen nicht die
verfahrensgegenstandliche Wortkombination, mit Ausnahme eines Treffers, der
sich auf ihre eigenen Produkte beziehe. Sie legt ergdnzend die eidesstattliche Ver-
sicherung eines Verkaufsleiters mit Angaben zur Benutzung der angegriffenen Be-

zeichnung fur Traubenzucker-Dragees nebst Packungsabbildungen vor.

Die Antragstellerin halt demgegeniber an ihrer Auffassung fest, die Recherche
belege die Benutzung der Bezeichnung ,POWER ENERGY* auch durch Dritte. Im
Ubrigen genlige es nach der Rechtsprechung, dass eine Bezeichnung in beschrei-

bender Weise verwendet werden konne.

In der mandlichen Verhandlung, an der die Antragstellerin gemaf3 vorheriger An-
kindigung nicht teilgenommen hat, war eine vom Senat ermittelte Internet-Fund-
stelle betreffend einen ,POWER ENERGY DRINK" Gegenstand der Erérterung.

Die Markeninhaberin hat ergdnzend dargelegt, wie und fir welche Produkte die
angegriffene Marke von ihr tatsachlich verwendet wird. Sie regt - hilfsweise - die
Zulassung der Rechtsbeschwerde und - weiter hilfsweise - die Vorlage an den

Europaischen Gerichtshof an.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Be-

zug genommen.



Die zulassige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich in der Sache als nicht
begriindet, weil die Markenabteilung zu Recht die Léschung der angegriffenen
Marke ,POWER ENERGY" gemald § 50 Abs. 1 MarkenG angeordnet hat. Deren
Eintragung standen die Schutzhindernisse nach 8 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG
entgegen, welche auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats bestehen
(8 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1. Der Wortfolge ,POWER ENERGY* kommt, hinsichtlich der Einzelelemente
ebenso wie in der Gesamtheit, auf die - insoweit in Ubereinstimmung mit der Auf-
fassung der Markeninhaberin - maf3geblich abzustellen ist, gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG die Eignung zu, Eigenschaften der beanspruchten Zuckerwaren, namlich
vor allem die Wirkungsweise, unmittelbar und unmissverstandlich zu bezeichnen.
Sie unterliegt von daher dem Allgemeininteresse an einer von Monopolrechten

eines einzelnen Unternehmens freien Verwendbarkeit.

Wie der Wortlaut des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG belegt (,... dienen konnen."),
kommt es auf die objektive Eignung zur beschreibenden Verwendung an, nicht
aber darauf, dass bereits ein deskriptiver Gebrauch seitens Dritter belegbar ist
(vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 8 Rdn. 199 m. w. Nachw.). Von daher
kann dahingestellt bleiben, ob die von der Antragstellerin recherchierten und in
das Verfahren eingefihrten Internet-Seiten geeignet sind, den Nachweis einer be-
schreibenden Verwendung zu erbringen, wofur allerdings Einiges spricht.

Den Sinngehalt der Einzelworter ,POWER" (je nach Verwendungszusammenhang
= Macht, Einfluss, Gewalt, Kraft, Starke, und weitere Bedeutungen; vgl. PONS,
Worterbuch fur Schule und Unterricht, Englisch-Deutsch, 1. Aufl., S. 986, 987) und
.LENERGY" (= Energie, Kraft; vgl. PONS a.a.O. S.388, 389) hat die
Markenabteilung zutreffend ermittelt. Es kann auch nicht fraglich sein, dass dieser

Bedeutungsgehalt von aufmerksamen und informierten deutschen Verkehrskrei-



sen - Mitbewerbern ebenso wie Endverbrauchern - ohne jede Schwierigkeit erfasst
wird, zumal ,POWER* bereits seit langem als Lehnwort Teil des deutschen (All-
tags-)Sprachgebrauchs ist (vgl. ergdnzend BPatG BIPMZ 1999, 229, 230 - Take
Power). Dass dabei in Anbetracht der konkret beanspruchten Produkte (Zucker-
waren, insbes. Traubenzucker) die Bedeutungen ,Kraft, Starke* sowie ,Energie”
im Vordergrund stehen, im Sinne einer die Wirkungsweise unmittelbar bezeich-
nenden Angabe, kann ebenfalls nicht fraglich sein; auch insoweit wird auf den zu-
treffenden Hinweis der Markenabteilung Bezug genommen, dass Zucker (aus dem
Zuckerwaren hauptsachlich bestehen) und insbesondere Traubenzucker als Koh-
lenhydrate ein ganz wesentlicher Energielieferant und somit eine Kraftquelle fur

den menschlichen Organismus darstellen.

Die Wortfolge ,POWER ENERGY" ist flr Zuckerwaren in gleicher Weise schutzun-
fahig, wie es die Worter ,POWER*" und ,ENERGY*" in Alleinstellung waren. Die
Verbindung der beiden je fir sich beschreibenden Begriffe - wobei nicht entschei-
dend ist, ob diese, wie hier, getrennt oder zusammengeschrieben in Erscheinung
treten - ergibt keine im Sinngehalt abweichende oder ,lberschielende* Gesamt-
aussage, der deshalb der warenbeschreibende Charakter fehlen wirde. Vielmehr
liegt hier die vom Européischen Gerichtshof schon mehrfach entschiedene Kon-
stellation vor, dass kein merklicher Unterschied zwischen der Wortneubildung
(d. h. hier der neuen Wortfolge) und der Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl.
GRUR 2004, 674, 678, Rdn. 96 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681, Rdn. 37
- BIOMILD). Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist die Aneinanderrei-
hung von Substantiven - auch ohne Verbindung durch das Wort ,und“ oder ein
entsprechendes Symbol - in der Werbung verbreitet und von daher nicht geeignet,
allein deshalb einen markenméaRigen Eindruck hervorzurufen. Ob die Wortfolge
,POWER ENERGY" als blo3e Aneinanderreihung von zwei weitgehend bedeu-
tungsgleichen Begriffen (d. h. als sog. Pleonasmus) verstanden wird oder ob die
Voranstellung von ,POWER*" zu einer Verstarkung bzw. Steigerung des nachfol-
genden Wortes ,ENERGY" fuhrt - woflr der in der mundlichen Verhandlung er-
Orterte Gebrauch der Bezeichnung ,POWER ENERGY DRINK" (ebenso wie die



von der Antragstellerin belegten Kombinationen ,Power Energy Balance®, ,Power
Energy Night“, ,Power Energy Fuels“ und ,Full Power Energy Balls Chocolate®)
spricht - kann gleichfalls offen bleiben; denn in beiden Verstandnisvarianten ergibt
sich eine unmittelbar warenbeschreibende Aussage im i. S. v. ,Kraft und Energie”
bzw. ,gesteigerte Energie“, die -in gleicher Weise wie die Einzelelemente - als

Produktmerkmalsangabe freihaltebeddrftig ist.

2. Der mit Léschungsantrag angegriffenen Marke ,POWER ENERGY" fehlte zu-
dem im Zeitpunkt der Eintragung und fehlt zum gegenwartigen Zeitpunkt das
erforderliche Mindestmald an Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG),
weil es sich - wie ausgefihrt- um eine unmittelbar warenbeschreibende Wort-
kombination aus bekannten englischsprachigen Begriffen handelt, die nur als sol-
che und nicht als Unterscheidungsmittel der Herkunft nach verstanden wird (vgl.
BGH BIPMZ 2004, 30 - Cityservice; EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45
- Standbeutel). Dies hat die Markenabteilung nach der gebotenen grundlichen,
eingehenden und konkreten, d. h. den Bezug zu den registrierten Waren und dem
Verstandnis des angesprochenen Publikums wahrenden Prifung zutreffend dar-
gelegt, worauf zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird. Im
Ubrigen fehlt nach der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs (GRUR
2004, 674, Rdn. 86 - Postkantoor) einer Wortmarke, die Merkmale von Waren
(und Dienstleistungen) beschreibt - also z. B. einen Hinweis auf Eigenschaften
und Wirkungsweise gibt -, aus diesem Grunde zwangslaufig die Unterscheidungs-

kraft in Bezug auf diese Produkte.

3. Aus der Schutzgewéahrung fur andere, nach Ansicht der Markeninhaberin ver-
gleichbare deutsche, europaische und auslandische Marken vermag diese keinen
Anspruch darauf herzuleiten, dass der Loschungsantrag zuriickgewiesen wird. Die
deutsche Rechtsprechung geht von jeher davon aus, dass Voreintragungen
- selbst identischer Marken - weder fur sich, noch in Verbindung mit dem Gleich-
heitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen fihren,

welche uber die Eintragung bzw. die Loéschung zu befinden haben (vgl. z. B. BGH



BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS). Die Ent-
scheidung Uber die Schutzfahigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern
eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Europaischen Gemeinschaft (Markenrichtlinie,
GMV) gilt nichts Abweichendes, wie der Europaische Gerichtshof in den letzten
Jahren mehrfach festgestellt hat (vgl. z. B. Postkantoor, a. a. O.; GRUR 2004,
428, Rdn. 63 - Henkel). Eintragungen von Marken in das Gemeinschaftsmarken-
register oder in die Register einzelner Staaten kénnen zwar Beachtung finden,
fuhren aber nicht zu einer rechtlichen Bindung der nationalen Markenamter und
Gerichte, wobei diese Beurteilung nicht nur fir das Eintragungs-, sondern auch fur

das Loschungsverfahren gilt.

4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht
geboten, da weder Uber eine ungeklarte Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeu-
tung zu entscheiden ist, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung eine Befassung des Bundesgerichtshofs erfordert.
Die Beurteilung der (konkreten) Schutzfahigkeit der angegriffenen Marke liegt aus-
schlielich auf tatsdchlichem Gebiet. Da die rechtsgrundsétzliche Frage der Be-
wertung von Wortzusammensetzungen und Wortfolgen, welche ihrerseits aus be-
schreibenden Begriffen bestehen, durch die Rechtsprechung des Europaischen
Gerichtshofs geklart ist (vgl. die Entscheidungen ,Postkantoor” und ,BIOMILD", je-

weils a. a. O.), kommt eine Vorlage an diesen nicht in Betracht.
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5. Grunde fir eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. 8 71 Abs. 1 Mar-

kenG) sind nicht ersichtlich.

gez.

Unterschriften



	Gegen die am 22. April 2003 für

