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betreffend die Markenanmeldung 30 2018 102 531.5
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12. September 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der

Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen
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beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurickgewiesen.

Grinde

Die Wortfolge

Wir haben die Energie fir mehr

ist am 7. Marz 2018 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) gefuhrte Register fur die nachfolgenden Waren und Dienst-

leistungen angemeldet worden:

Klasse 4: technische Ole; technische Fette; Schmiermittel; Brenn-
stoffe [einschliel3lich Motorentreibstoffe]; Leuchtstoffe; Brenngas;
Brennstoffmischung; Heizol; elektrische Energie; Gase [verfestigte
Brennstoffe]; Leuchtgas; Olgas; Schwachgas; Gasol; Gasolin; Kohle
[Brennstoff]; Kohlenstaub [Brennstoff]; Koks; Holzbriketts; Holzkohle;
Holzspane zum Anzinden; Brennholz; Raps6él, Sonnenblumendl und
sonstiges Pflanzendl fur gewerbliche Zwecke; Torf [Brennstoff]; Torfbri-

ketts;

Klasse 7: Maschinen fur die Herstellung, die Speicherung, den Trans-
port und die Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Dampf, Heiz-
warme und Wasser, soweit in Klasse 7 enthalten; Werkzeugmaschinen;
Brennstoffumwandler fiir Verbrennungsmotoren; Elektrogeneratoren;

Gebldase zum Komprimieren, Ansaugen und fur den Transport von



Gasen; Gaserzeuger; Kompressoren [Maschinen]; Kondensationsanla-
gen; Notstromaggregate; Notstromgeneratoren; Regler [Maschinenteile]

fur Heizungsanlagen; Stromgeneratoren; Wechselstromgeneratoren;

Klasse 9: Wageapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente
zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren
von Elektrizitat; Akkumulatoren [elektrisch]; Ladegerate und Sduremes-
ser fur Akkumulatoren; Platten fur elektrische Akkumulatoren, Akkumu-
latorengefaRe und Akkumulatorenkasten; Anzeigegeréate [elektrisch]
soweit in Klasse 9 enthalten, ndmlich Stromverlustanzeiger; Batterien
[elektrisch]; elektrische Transformatoren und Anschlussteile; Elektro-
kondensatoren und Elektromagnetspulen; Schaltgerate [elektrisch];
Schaltschranke [elektrisch]; elektrische Relais; elektrische Schalter;
Schalttafeln [Elektrizitat]; Kollektoren [elektrisch], insbesondere Solar-
kollektoren zur Stromerzeugung; Sonnenbatterien; Uberspannungs-

schutzgerate; Voltmeter;

Klasse 11: Beleuchtungs- und Dampferzeugungsgerate; Heizgerate fir
feste, flussige oder gasférmige Brennstoffe und deren Teile, namlich
Heizkessel, Speisevorrichtungen fir Heizkessel, Heizkorper, Heizkor-
perverschlisse, Heizlufter, Heizplatten und Heizradiatoren; Heizungs-
anlagen; Sicherheitszubehor fur Wasser- oder Gasgerate sowie fir
Wasser-, Ol- und Gasleitungen; Verbrennungsoéfen; Warmepumpen;

Warmeruckgewinner; Warmespeicher; Warmetauscher;

Klasse 35: Grol3- und Einzelhandelsdienstleistungen fiir technische
Ole und Fette, Schmiermittel, Brennstoffe, Heizstoffe, Maschinen und
Werkzeugmaschinen, Teile von Heizungsanlagen, Kompressoren, Not-
stromaggregaten, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Kihl-,
Trocken-, Liftungs- und Wasserleitungsgeraten und Teile der vorge-

nannten Geréte; betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere Erstel-



lung von betriebswirtschaftlichen Versorgungskonzepten fir die Raum-
warme- und Warmwasserbereitung mittels fossilen Brennstoffen; Ertei-
lung von Auskinften [Information] und Beratung fir Verbraucher in
Handels- und Geschéaftsangelegenheiten [Verbraucherberatung], insbe-
sondere auf dem Gebiet der Energieversorgung; Vermittlung von
Geschaftskontakten und Vertragen fir Dritte Uber den An und Verkauf
von Waren; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten auch
Uber das Internet; Vermittlung von Vertrdgen mit Lieferanten von fossi-
len Brennstoffen, Stromlieferanten, Gaslieferanten und Warmelieferan-

ten;

Klasse 36: Finanzierung von Anlagen fir die Herstellung, Versorgung
und Verteilung von Energie; Vermittlung von Krediten; Dienstleistungen
im Bereich des Immobilienwesens, namlich Immobilienverwaltung, Im-

mobilienvermittlung und Schatzung und Verpachtung von Immobilien;

Klasse 37: Dienstleistungen im Bereich des Bauwesens und Repara-
turwesens, namlich Bau und Reparatur von Maschinen und Anlagen fir
die Herstellung, den Transport, die Verteilung und die Lieferung von
elektrischer Energie, Gas, Dampf, Heizwarme und Wasser; Installation,
Wartung und Reparatur von Heizungs-, Dampferzeugungs-, Kuhl-, Tro-
cken-, Luftungs- und Wasserleitungsgeraten und -anlagen; Bau, Instal-
lation, Wartung und Reparatur von Energieversorgungsanlagen und

Energieversorgungssystemen, soweit in Klasse 37 enthalten;

Klasse 39: Transport, Verteilung und Lieferung von elektrischer Ener-
gie, Gas, Heizwarme und Wasser; Versorgung von Verbrauchern mit

Brennstoffen, Gas, Strom, Heizwarme und Wasser;



Klasse 40: Erzeugung von Strom, Heizwarme und Energie; Vermietung
von Generatoren, Klimageraten, Raumheizgeraten, Notstromaggrega-
ten und sonstigen Gerdaten und Anlagen fir die Energiegewinnung
soweit in Klasse 40 enthalten; Betrieb von Anlagen fir die Energieher-
stellung und Energieversorgung, namlich fir die Herstellung von elektri-
scher Energie, Gas, Dampf, Heizwarme und Wasseraufbereitung;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und
Forschungsarbeiten; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-
gen; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Forschung auf dem Gebiet des
Umweltschutzes, der Energieversorgung und der Energieeinsparung;
Erstellung von technischen Gutachten und Durchfihrung von techni-
schen Messungen, insbesondere fur die Ermittlung von Schadstoffen;
technisches Projektmanagement im Bereich der Erzeugung und Vertei-
lung von Energie; Durchfihrung von Umweltvertraglichkeitsprifungen
und Werkstoffprifungen; technische Beratung auf dem Gebiet der Her-
stellung, Versorgung und Verteilung von Energie; technische Entwick-
lung und Planung von Energieversorgungsanlagen; Energie und Um-

weltschutzberatung.

Die Markenstelle fur Klasse 42 hat die unter der Nummer 30 2018 102 531.5
gefuhrte Anmeldung mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom
9. Oktober 2018 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurickgewiesen, 8§38
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Zur Begrindung ist ausgefuihrt, dass die sloganartige Wort-
folge ,Wir haben die Energie fir mehr* aus allgemein verstandlichen Wartern der
deutschen Sprache gebildet sei und von den angesprochenen Verkehrskreisen im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als dahinge-
hender Hinweis verstanden werde, dass die betreffenden Produkte im Energiesek-
tor angeboten und erbracht wirden. Der Wortbestandteil ... fir mehr* sei dabei
aus Sicht der Verbraucher ein werblicher Hinweis auf einen ,Mehrwert* und kdnne

daher die Kaufentscheidung positiv beeinflussen. Soweit der Begriff ,Energie” eine



gewisse Mehrdeutigkeit aufweise, fuhre auch dies nicht zur Schutzfahigkeit der
angemeldeten Wortfolge. Denn die in ihr enthaltene Werbebotschaft werde kurz
und pragnant vermittelt, ohne dass fir ihr Verstandnis groRere Uberlegungen oder
eine analysierende Betrachtung notwendig seien. Die angemeldete Wortfolge
weise insgesamt keinen relevanten Interpretationsspielraum auf. Soweit die
Anmelderin darauf verweise, dass zahlreiche vergleichbare Marken in das Mar-
kenregister eingetragen worden seien, sei dem entgegenzuhalten, dass die
Schutzféahigkeit eines Zeichens keine Ermessensfrage sei, sondern eine Rechts-

frage, so dass Voreintragungen keine Bindungswirkung entfalten konnten.

Gegen die Zuruckweisung der Anmeldung richtet sich die Beschwerde der Anmel-
derin. Die angemeldete Wortfolge sei entgegen der Auffassung der Markenstelle
nicht nur ein sloganartiger bzw. beschreibender Hinweis auf die mdgliche Erbrin-
gung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Energiesektor. Denn der
Zeichenbestandteil ,Energie” kdnne nicht nur im Sinne der physikalischen Energie
verstanden werden, sondern auch als Hinweis auf die Tatkraft oder die Leis-
tungsfahigkeit einer Person. Bei der Prifung der Unterscheidungskraft misse
insoweit neben dem ,sachbezogenen” Verstandnis des Wortes ,Energie” auch das
.personenbezogene” Verstandnis berlcksichtigt werden. Die daraus folgende
Mehrdeutigkeit der Wortfolge kénne bei den angesprochenen Verkehrskreisen
vollig unterschiedliche Denkprozesse auslosen, so dass sie als Werbeslogan ver-
standen eine besondere Qualitat und Pragnanz aufweise. Die angemeldete Wort-
folge werde daher vom angesprochenen Verkehr wiedererkannt und sei zumindest
fur einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausreichend unter-
scheidungskraftig. Weiterhin sei eine Vielzahl der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen themenneutral und weise somit keinen spezifischen Zusammen-
hang mit elektrischer Energie, Erdgas, Heizwarme oder Wasser auf. Die ange-
sprochenen Verkehrskreise wirden die angemeldete Wortfolge zumindest inso-
weit nicht als rein sachbeschreibenden Hinweis wahrnehmen. Der Wortbestandteil
... TUr mehr* sei entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht nur ein werbeub-

licher Hinweis auf einen ,Mehrwert®, sondern lasse die Wortfolge in sprachuntbli-



cher Weise unvollendet. Er ermdgliche es, die Wortfolge zu interpretieren und in
verschiedene Richtungen weiterzudenken, was zu einer besonderen Wiederer-
kennungseignung fuhre. Im Ubrigen sei es zwar zutreffend, dass bestehende Vor-
eintragungen keine Bindungswirkung entfalten kdnnten. Jedoch seien vergleich-
bare Voreintragungen bei der Prifung der Schutzfahigkeit eines Zeichens zumin-
dest als Indiz zu berlcksichtigen. Insoweit habe die Anmelderin das DPMA auf

zahlreiche vergleichbare eingetragene Marken hingewiesen.

Die Anmelderin und Beschwerdefiihrerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 9. Oktober 2018 aufzuheben.

Die Anmelderin hat ihren urspringlich gestellten Antrag auf Durchfiihrung einer
mundlichen Verhandlung nach Ubersendung der Terminsladung mit Schriftsatz
vom 5. August 2019 zuriickgenommen und ohne weiteren Vortrag in der Sache

Entscheidung im schriftlichen Verfahren beantragt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, den der Anmelderin mit der Ladung vom 16. Juli 2019 erteilten rechtli-
chen Hinweis nebst Anlagen, die Schriftsatze der Anmelderin und auf den Ubrigen

Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige, insbesondere gemal 8§ 64 Abs. 6 Satz1i. V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1
MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung
der angemeldeten Wortfolge ,Wir haben die Energie fir mehr” als Marke steht fr
alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlen-

den Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Marken-



stelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (8 37
Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die
Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichne-
ten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. u. a. EUGH GRUR 2004,
428 Rn. 30, 31 — Henkel;, BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 — FUSSBALL WM 2006).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vor-
dergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850
Rn. 19 — FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 — Postkantoor).
Unterscheidungskraft fehlt ferner auch solchen Angaben, die aus gebrauchlichen
Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremd-
sprache bestehen, die vom Verkehr —etwa auch wegen einer entsprechenden
Verwendung in der Werbung — stets nur als solche und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden werden (vgl. dazu BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 — Gute
Laune Drops) bzw. die fur sich genommen oder im Zusammenhang mit produkt-
beschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemei-
ner Art enthalten (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn.9 - Deutschlands
schonste Seiten). Dartber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch
solchen Angaben, die sich auf Umstande beziehen, welche die beanspruchten
Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreiben-
der Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH — FUSSBALL
WM 2006 a. a. O.).

Werbeslogans bzw. spruchartige Wortfolgen — wie die in der angemeldeten Marke
enthaltene Wortfolge — sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie
andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvo-

raussetzungen und missen insbesondere keine zusatzliche Originalitat aufweisen.



Es ist auch nicht erforderlich, dass sie einen selbstandig kennzeichnenden Be-
standteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen
Uberschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 — Bar jeder Vernunft;
siehe auch Strébele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8§ 8 Rn. 241 m. w. N.).
Gleichwohl ist zu beriicksichtigen, dass der Verkehr in Slogans regelmé&f3ig dann
keinen Herkunftshinweis sieht, wenn der Slogan eine blo3e Werbefunktion ausubt,
die z. B. darin besteht, die Qualitat der betreffenden Produkte anzupreisen, es sei
denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion
offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuUGH GRUR 2004, 1027
Rn. 35 — DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Diese Grundséatze werden
durch die Entscheidung des EuGH in GRUR 2010, 228 — VORSPRUNG DURCH
TECHNIK letztlich nicht in Frage gestellt. Auch danach setzt die Bejahung der
Unterscheidungskraft unverandert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss,
die beanspruchten Produkte als von einem bestimmten Unternehmen stammend
zu kennzeichnen (vgl. EUGH GRUR 2010, 228 Rn. 44 — VORSPRUNG DURCH
TECHNIK). Es wird lediglich modifizierend ausgefiihrt, dass, sofern die angespro-
chenen Verkehrskreise eine angemeldete Marke als Herkunftshinweis wahrneh-
men, es fur die Unterscheidungskraft unerheblich ist, dass die angemeldete Marke
gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan wahrgenommen wird (vgl.
EuGH — VORSPRUNG DURCH TECHNIK, a. a. O. Rn. 45). Die Unterscheidungs-
kraft ist nach der Rechtsprechung des EuGH im Ubrigen insbesondere dann zu
bejahen, wenn die jeweiligen Marken nicht nur in einer gewdhnlichen Werbemit-
teilung bestehen, sondern eine gewisse Originalitdt oder Pragnanz aufweisen, die
ein Mindestmald an Interpretationsaufwand erfordern oder beim Verkehr einen
Denkprozess auslosen (EuGH —VORSPRUNG DURCH TECHNIK, a.a.O.
Rn. 57, vgl. Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8 8 Rn. 238).

Gerade hiervon kann nach Auffassung des Senats bei der angemeldeten Wort-
folge im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
nicht ausgegangen werden. Der Satz ,Wir haben die Energie fur mehr* wird vom

Verkehr unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken als eine allgemein positiv
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besetzte Werbeaussage verstanden, die insbesondere die Leistungsfahigkeit und
Tatkraft des Werbenden hervorhebt. Die angemeldete Wortfolge weist keine Be-
sonderheiten in semantischer oder syntaktischer Hinsicht auf, die den angespro-
chenen Verkehr zum Nachdenken anregen kdonnten. Sie hebt sich dariber hinaus
in keiner Hinsicht gegentuber sonstigen Werbesprichen ab, an die der Verkehr
hinreichend gewdhnt ist. Die werbliche Anpreisung bzw. Behauptung, Giber beson-
ders viel ,Energie” oder ,Tatkraft* zu verfigen bzw. ,mit viel Energie” flir den Kun-
den tatig zu sein, ist eine gangige und haufig verwendete Werbebotschaft. Dabei
ist es insbesondere im Zusammenhang mit der Erzeugung und/oder dem Vertrieb
von Energie in Form von Elektrizitat oder Erddlprodukten Ublich, die Mehrdeutig-
keit des Begriffs ,Energie” im Sinne von Tatkraft einerseits und von physikalischer
Energie andererseits im Sinne eines Wortspiels in einen Werbeslogan zu integrie-
ren. So werden &hnliche Werbeslogan wie die angemeldete Wortfolge bereits von
Dritten benutzt (insbesondere: ,Wir haben die Energie* — auf die Rechercheunter-
lagen des Senats, die der Anmelderin mit der Terminsladung vom 16. Juli 2019

Ubersandt worden sind, wird Bezug genommen).

Soweit die Anmelderin der Auffassung ist, dass die angemeldete Wortfolge in ihrer
Gesamtheit eine dahingehende gedankliche Offenheit aufweise, dass nicht ver-
standlich sei, worin das angesprochene ,Mehr“ im Einzelnen bestehen solle, so
dass der Slogan bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess
auslése, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Zum einen beinhaltet die ange-
meldete Wortfolge bereits fir sich genommen einen sinnvollen Gedanken und ist
insoweit nicht erganzungsbedirftig. Der Satz ,Wir haben Energie fir mehr* kann
ohne Weiteres im Sinne einer werblichen Ubertreibung dahingehend verstanden
werden, dass der Anbieter der Produkte Uber ,besonders viel Energie bzw. Tat-
kraft* verfigt und deshalb bei seinem Waren- und Dienstleistungsangebot auch
.mehr* zu bieten hat. Diese Schlussfolgerung ist nach Auffassung des Senats
Uberaus naheliegend. Zum anderen regt die angemeldete Wortfolge selbst dann
nicht zum Nachdenken an, wenn beim Adressaten des Werbespruchs offen bleibt,

worin das versprochene ,Mehr konkret bestehen soll. Ahnliche, letztlich weitge-
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hend inhaltsleere und diffus positive Versprechen sind in der Werbesprache haufig
anzutreffen, so dass auch in solchen Werbeslogans, die mit der angemeldeten
Wortfolge vergleichbar sind, in aller Regel offen bleibt, worin genau das angeprie-
sene ,Mehr* bestehen soll. Weitergehende Gedanken, Erganzungen oder Erlaute-
rungen zu der Art und dem Gegenstand des ,Mehrs* finden sich in entsprechen-
den Werbeanzeigen —wenn Uberhaupt — erst in begleitenden Texten. Nachdem
ahnliche, inhaltsleere Aussagen in der Werbung haufig zur Anpreisung des eige-
nen Angebots benutzt werden, wird der angesprochene Verkehr, der an solche
universell verwendbare Spriche und Wortfolgen gewdhnt ist, diese stets aus-
schlie3lich als Werbung verstehen, ohne in ihnen zugleich einen betrieblichen
Herkunftshinweis zu erkennen (vgl. hierzu hierzu die Senatsentscheidung
25 W (pat) 516/18 — Let's create a better tomorrow; die Entscheidung ist Uber die
Homepage des Bundespatentgerichts 6ffentlich zuganglich).

Soweit die Anmelderin vorbringt, dass zumindest einige der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen ,themenneutral® seien, so dass wegen des fehlenden Zu-
sammenhangs mit der Energiebranche die Unterscheidungskraft der angemelde-
ten Wortfolge nicht ganzlich verneint werden konne, gibt dies zu keiner anderen
Entscheidung Anlass. Die Markenstelle hat zutreffend festgestellt, dass der Ver-
kehr die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit allen beanspruchten
Waren und Dienstleistungen nur als Werbespruch verstehen wird, ohne in ihr
zugleich einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen. Die Tatkraft und die Leis-
tungsfahigkeit des Anbieters bzw. der so beworbenen Produkte kénnen bei allen
hier maf3geblichen Waren und Dienstleistungen eine Rolle spielen. Gleiches gilt,
soweit mit der Anmeldung Waren und Dienstleistungen beansprucht werden, die
sich auf die Erzeugung, Verteilung, Speicherung oder den Vertrieb physikalischer
Energie oder entsprechender Energietrager beziehen (wie z. B. ,Heiz6l*). Insoweit
kann die Wortfolge allerdings auch dahingehend verstanden werden, dass der
Anbieter Energie bzw. Energietrager mit gewissen Vorteilen, Besonderheiten oder
Zusatzleistungen anbietet. Jedoch wird der Verkehr auch in diesem Zusammen-
hang in der angemeldeten Wortfolge lediglich einen Werbespruch erkennen, der
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zu seinem Verstandnis kein Nachdenken erfordert. Insoweit kann der Umstand,
dass die angemeldete Wortfolge in gewissem, insgesamt jedoch deutlich begrenz-
tem Mald auch Interpretationsmdglichkeiten bietet, die Bejahung der Unterschei-
dungskraft nicht rechtfertigen. Bei Werbeslogans und anderen allgemein gefass-
ten Angaben ist eine gewisse inhaltliche Unscharfe unvermeidbar bzw. gewollt,
um einen moglichst weiten Bereich waren- und/oder dienstleistungsbezogener
(positiver) Eigenschaften erfassen zu kdénnen, was weder gegen die Bejahung
eines Freihaltungsbedurfnisses i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch gegen die
Verneinung der Unterscheidungskraft gemald § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG spricht
(vgl. dazu BGH GRUR 2000, 882, 883 — Biicher fur eine bessere Welt; GRUR
2009, 778 Rn.17 —Willkommen im Leben; GRUR 2013, 522 Rn.13
— Deutschlands schonste Seiten). Dies gilt umso mehr bei Werbeaussagen, die
sich —wie vorliegend — vornehmlich in vagen, allgemein positiv besetzten Bot-

schaften erschopfen.

Soweit die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit Waren als Energietra-
ger oder Dienstleistungen im Bereich der Energieversorgung im weitesten Sinne
doppeldeutig ist, stellt dies keine schutzbegrindende Mehrdeutigkeit dar. Sofern
insoweit —wie im vorliegenden Produktzusammenhang — sich samtliche Deu-
tungsmoglichkeiten als sachbezogen oder sonst zur Erfullung der Herkunftsfunk-
tion ungeeignet erweisen, steht dies der Bejahung der Unterscheidungskraft erst
recht —namlich aus zwei bzw. mehreren Grinden — entgegen (siehe dazu
Strobele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8 8 Rn. 170 mit zahlreichen weite-

ren Rechtsprechungsnachweisen).

Soweit sich die Anmelderin auf eine angebliche Indizwirkung vermeintlich ver-
gleichbarer Voreintragungen beruft, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und
gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online
u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229
Rn. 47-51 — BiolD; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 — Postkantoor), des BGH (vgl.
GRUR 2008, 1093 Rn. 18 — Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B.
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GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 — VOLKSFLAT und die
Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 — Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach
weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Strobele/
Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., 8 8 Rn. 72 ff. mit zahlreichen weiteren Recht-
sprechungsnachweisen). Die Entscheidung Uber die Schutzfahigkeit ist keine Er-
messensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung,
wobei selbst identische Voreintragungen nach standiger Rechtsprechung nicht zu
einem Anspruch auf Eintragung fuhren. Insofern gibt es auch im Rahmen von
unbestimmten Rechtbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA
und erst recht keine irgendwie geartete Bindung fur das Gericht. Das Gericht und
auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenstandig zu prufen und danach
eine Entscheidung zu treffen. Zur der in diesem Zusammenhang haufig genannten
EuGH-Entscheidung in Bezug auf den Werbeslogan ,Vorsprung durch Technik® ist
zu erganzen, dass der EuGH bei seiner Entscheidung von einer Verkehrsbe-
kanntheit bzw. Berihmtheit des Slogans fur Autos der Firma A... ausgegangen
ist, was eine nicht unerhebliche Rolle bei der Entscheidung im Zusammenhang mit
anderen von der Firma A... beanspruchten Waren und Dienstleistungen gespielt
haben dirfte (vgl. hierzu die Ausfiihrungen des EuUGH GRUR 2010, 228 in Rand-

nummer 59 der genannten Entscheidung).

2. Nachdem der angemeldeten Wortfolge im Zusammenhang mit allen bean-
spruchten Waren die Unterscheidungskraft gemaf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt,
kann die Frage, ob das angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit einzelnen
beanspruchten Produkten auch eine im Vordergrund stehende beschreibende An-
gabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, als nicht entscheidungserheblich
dahingestellt bleiben.


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MARKENG&p=8
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3. Uber die Beschwerde konnte ohne miindliche Verhandlung entschieden wer-
den. Die Anmelderin hat ihren zunachst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchfih-
rung der mundlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 5. August 2019 ausdruck-

lich zurickgenommen und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kdnnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertigt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen
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