BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 27 W (pat) 166/09
Entscheidungsdatum: 15. September 2009

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: 8§ 8 MarkenG

Stadtwerke Dachau

1. Teilrechtsfahige Verwaltungseinheiten kénnen Immaterialgtterrecht, wie Mar-
kenrecht, erwerben.

2. Kombinationen aus einer Ortsangabe und "Stadtwerke" enthalten eine unter-
scheidungskraftige und nicht freihaltungsbedurftige betriebliche Herkunftsan-
gabe.

3. Die Verwendung einer solchen Bezeichnung durch Private kann wettbewerbs-
widrig sein (Anschluss an BGH a. a. O. - Bundesdruckerei).



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 166/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 307 39 506.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
15. September 2009 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van
Raden und Richter Kruppa



beschlossen:

Die Beschlisse der Markenstelle vom 12. Dezember 2007 sowie
vom 4. Februar 2009 werden insoweit aufgehoben, als der ange-

meldeten Marke der Schutz versagt wurde.

Grinde

Die Stadtwerke Dachau (Anmelderin) sind nach 84 Abs.1 Satz 3 der Eigen-
betriebsverordnung des Freistaates Bayern, GVBL 1987, 195, als gemeindliches
Unternehmen, das aul3erhalb der allgemeinen Verwaltung als Sondervermdgen
gefuhrt wird (Art. 88 GOBY) als ,,Stadtwerke* zu fihren.

Die Anmeldung der Wortmarke

Stadtwerke Dachau

fur folgende Waren

40 (Leitklasse)

Materialbearbeitung; Erzeugung von Energie, einschlie3lich erneuerbarer
Energien, insbesondere aus Solarkraft, Wind- und Wasserenergie; Holzfallen
und -zuschneiden; Lotarbeiten; Luftreinigung und Luftauffrischung (Klima-
tisierung); Abfallverarbeitung (Umwandlung); Mill- und Abfallvernichtung sowie
-sortierung, -verbrennung und -recycling; Wasserbehandlung, insbesondere

Wasserenthartung; Offsetdruckarbeiten; Gravuren



9

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-,
optische, Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate
und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten,
Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat; Gerate zur
Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten;
Datentrager, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken fir
geldbetatigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbei-

tungsgerate und Computer; Software; Feuerléschgerate

37

Bauwesen; Reparatur der in Klasse 9 genannten Waren, soweit in Klasse 37
enthalten; Installationsarbeiten; Strafl3enreinigung; Vermietung von Reini-
gungsmaschinen und Stral3enkehrmaschinen; Installation, Wartung und
Reparatur von Erzeugnissen der Elektrotechnik und des Maschinenbaus;
Entstérung in elektrischen Anlagen; Bau von Messestanden; Leitung von
Bauarbeiten (Oberaufsicht); Abbrucharbeiten und Abdichtungsarbeiten an
Gebauden; Schacht- und Brunnenbohrungen

38

Telekommunikation, einschlie3lich Mobilfunkdienste und Leitungs-, Routing-
und Verbindungsdienstleistungen fir die Telekommunikation; Vermietung von
Geraten fur die Nachrichtenibertragung Uber elektrische und faseroptische

Netzwerke

39

Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Verpackung und Lagerung von
Waren; Verteilen von Energie und Elektrizitdt, Gas und Wasser; Pipeline-
Transporte, einschliel3lich Abwasserkanaldienste; Durchleitung und Transport
von elektrischem Strom, Heizwarme, Gas oder Wasser; Versorgung von

Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom, Heizwérme, Gas



oder Wasser; Wasserversorgung; Abtransport und Lagerung von Abfall- und
Recyclingstoffen; Vermietung von Parkplatzen; Lagerung von elektronisch

gespeicherten Daten und Dokumenten; Rettungsdienste, Lotsendienste

41

Ausbildung; Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Veran-
staltungen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen und Aus-
stellungen; Online-Publikation von elektronischen Bichern und Zeitschriften
und Stadtinformationsdokumenten; Vero6ffentlichung von Bichern und
Zeitschriften und Videos; Betrieb von Sportanlagen und Kinder-Ver-
gnugungsparks; Vermietung von BiUhnendekoration; Aus- und Fortbil-
dungsberatung, insbesondere im Bereich der Ortlichen Infrastruktur;
Platzreservierung fir Unterhaltungsveranstaltungen; Betrieb von Badern,
Schwimmbadern, Kurbadern, Quellen und Trinkhallen; Unterhaltung von

Parkanlagen

42

wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsar-
beiten und diesbezigliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und
Forschungsdienstleistung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware
und -software; Erstellen von technischen Gutachten; Bauberatung zur
Infrastruktur-Anschluss-Planung und technische Projektplanung; Eichen
(Kalibrieren), insbesondere von Messeinrichtungen, Dienstleistungen von
Ingenieuren; Materialprifung; Qualitatsprifung, insbesondere von Wasser;
technische Umweltschutzberatung; Beratung auf dem Gebiet der Ener-
gieeinsparung; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Inter-

netseiten; Beratung fur Telekommunikationstechnik; technische Beratung

hat die Markenstelle mit Beschluss vom 12. Dezember 2007 zuriickgewiesen.



Auf die dagegen eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom
4. Februar 2009 den Ausgangsbescheid insoweit aufgehoben, als damit die

Anmeldung fur

Registrierkassen, Feuerloschgerate, Veranstaltung von Reisen,
Verpackung und Lagerung von Waren, Rettungsdienste, Lotsen-
dienste, Offsetdruckarbeiten; Gravuren,

Erziehung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Veranstaltun-
gen, Betrieb von Sportanlagen und Kinder-Vergniigungsparks,

Vermietung von Bihnendekoration

zuriickgewiesen wurde. Im Ubrigen hat sie die Erinnerung zuriickgewiesen.

Erinnerungsbescheid ist ausgefihrt, die Beurteilung der Unterscheidungskraft sei
von der Person des Anmelders grundséatzlich unabhéngig. Werde ein Zeichen
aufgrund der Monopolstellung des Anmelders faktisch nur mit ihm in Verbindung
gebracht, so fiihre dieser Umstand auf3erhalb einer Verkehrsdurchsetzung nicht
zum Ausschluss des Eintragungshindernisses gemalR § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Es bestehe ein zumindest zukinftiges Freihaltungsbedirfnis an der Kombination
einer allgemein tblichen Bezeichnung eines kommunalen Unternehmens mit einer
Ortsangabe flr diejenigen Waren/Dienstleistungen, die Versorgungsunternehmen
der offentlichen Hand aufgrund eines verstarkten Wettbewerbs und der zuneh-
menden Privatisierung offentlicher Aufgaben nicht mehr monopolartig anbieten
konnten. Selbst wenn die Anmelderin in Dachau gegenwartig noch eine faktische
Monopolstellung auf dem Energiesektor innehaben sollte, sei es angesichts der
Liberalisierung des Energiemarkts nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft weitere
Anbieter auftraten.

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, flr welche der Erstpriferbeschluss
aufgehoben werde, sei kein zuklnftiges Freihaltungsbedirfnis feststellbar. Der
Markt fur die Herstellung und den Vertrieb von Registrierkassen und Feuer-

l6schgeraten, der Markt der Reiseveranstalter, der Logistikmarkt und die Dienst-



leistungen fur Ambulanzen und Lotsen sowie fur Druckereiarbeiten seien schon
seit jeher liberalisiert, so dass hier ein aus dem Allgemeininteresse folgendes

Freihaltungsbedurfnis nicht bestehe.

Der Erinnerungsbeschluss ist der Anmelderin am 12. Februar 2009 zugestellt

worden.

Die Anmelderin hat am 27. Februar 2009 Beschwerde eingelegt und dazu vor-
getragen, eine Bezeichnung von Stadtwerken, spezifiziert durch den Ort, sei
unterscheidungskraftig. Eine solche Bezeichnung sei nicht beschreibend.

Es bestehe auch kein zukiinftiges Freihaltungsbedirfnis. Selbst wenn kommunale
bzw. staatliche Versorgungsunternehmen kinftig nicht mehr monopolartig auf-
treten konnten, weil sich weitere Anbieter im Markt etablierten, hatten diese kein
Recht auf Freihaltung der seit 1939 verwendeten Firmenbezeichnung ,Stadtwerke
Dachau”. Private Anbieter seien eben keine kommunale Unternehmen, wie defini-
tionsgemald ,Stadtwerke®. Dementsprechend seien ,Stadtwerke Lobau GmbH*,
.Stadtwerke Osnabrick - immer fur Sie da“, ,Stadtwerke Bochum - wir sorgen

dafur* und ,Stadtwerke Lemgo* eingetragen worden.
Sie beantragt sinngeman,
die Beschlisse der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmel-

dung zuruckgewiesen wurde, und die Marke in vollem Umfang

einzutragen.

Die Beschwerde ist zuldssig und hat in der Sache Erfolg.

1) Die Anmelderin besitzt als teilrechtsfahige Verwaltungseinheit des offent-

lichen Rechts, die Fahigkeit, Trager von Immaterialgtterrechten zu sein. Teil-



rechtsfahige Verwaltungseinheiten, wie auch Fakultaten, Schulen, der Landkreis-
tag oder der Stadtetag, sind zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung bestimmter
Verwaltungsaufgaben berufen und insoweit mit eigenen Rechten und Pflichten
ausgestattet. Mit Uberzeugenden Argumenten hat Fezer (Markenrecht, 4. Aufl.
2009, § 7 Rdn. 30) ausgefuhrt, dass die Rechtstragerfahigkeit zumindest immer
dann angenommen werden kann, wenn nicht gerade der Zweck der Ausstattung
mit Teilrechtsfahigkeit und damit die Wahrnehmung einer bestimmten Verwal-
tungsaufgabe dem Erwerb eines Immaterialgiterrechts widersprechen. Stadt-
werke, die in der Form teilrechtsfahiger Verwaltungseinheiten gefiihrt werden, sind
den in 87 Nr.3 MarkenG genannten Gesellschaften insoweit gleichzustellen
(Albrecht/Hoffmann, Geistiges Eigentum im Kommunalbereich, Stuttgart 2009,
C. 1., S. 23).

Ein Hindernis im 0. g. Sinn ist nicht erkennbar.

2) Einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen keine Schutzhin-
dernisse aus 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Die Bezeichnung ,Stadtwerke Dachau“ entbehrt fiir die noch strittigen
Waren und Dienstleistungen nicht jeglicher Unterscheidungskratft.
Unterscheidungskraft im Sinn des 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und von denen anderer zu unterscheiden. Die
Unterscheidungskraft ist auch im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu
beurteilen. Dabei ist auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal in-
formierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrau-
cher abzustellen. (vgl. u. a. EuUGH GRUR 2004, 428; - Henkel; BGH GRUR 2006,
850, - Fussball WM 2006).

Die Kombination ,Stadtwerke Dachau® spezifiziert einen Betrieb. ,Stadtwerke® ist

zwar ein gebrduchlicher Begriff. Dieser wird aber wegen seiner Ublichen



Verwendung im Kontext mit einer geographischen Angabe als Unterschei-

dungsmittel verstanden.

Wie der 33.Senat des Bundespatentgerichts in seiner Entscheidung vom
20. Mai 2008, 33 W (pat) 118/06, ausgefuhrt hat, bezeichnet ,Stadtwerke" ein
kommunales Unternehmen. Bei einem solchen handelt es sich um den
wirtschaftlichen Betrieb einer Kommune, der sich um die Grundversorgung der
Bevolkerung, insbesondere mit Strom, Wasser und Gas, oder um die Abfall- und
Abwasserentsorgung kiimmert. Kommunale Unternehmen nehmen Aufgaben der
unmittelbaren Daseinsvorsorge wahr. Deshalb kann die Unternehmensbe-
zeichnung ,Stadtwerke“ nicht mit Bezeichnungen wie ,Firma, ,Einkaufsmarkt"
0. 4., gleichgesetzt werden. Sie enthalten namlich in Verbindung mit der Orts-

angabe eine eindeutige betriebliche Herkunftsangabe.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Beschwerdefihrerin in Dachau ge-
genwartig eine Monopolstellung hat. Zwar ist es angesichts der Privatisierungs-
tendenzen im kommunalen Bereich und der Liberalisierung des Energiemarkts
nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft weitere Anbieter von Daseinsvorsorge-
Leistungen mit Sitz in Dachau auf dem Markt auftreten. Aber Stadtwerke
kommunaler Trager stehen dazu nur wirtschaftlich in Konkurrenz, nicht jedoch in
der Namensgebung, weil die Bezeichnung ,Stadtwerke” die kommunale Tra-
gerschaft zum Ausdruck bringt.

In diesem Zusammenhang ist auch erheblich, dass es nach den zu
.Bundesdruckerei* (vgl. BGH, Urteil vom 29.Méarz 2007 - Az. |ZR 122/04
GRUR 2007, 1079; nachfolgend OLG Munchen, Urteil vom 19. Juni 2008, Az. 29
U 5133/03 - Nichtzulassungsbeschwerde ist anhangig unter dem Az. | ZR 154/08)
entwickelten Grundsatzen sogar wettbewerbswidrig (88 3, 5 Abs. 1 UWG) ware,
die Bezeichnung ,Stadtwerke” ohne eine Tragerschaft durch eine Kommune zu
verwenden. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sich Regelungen finden, die die
Bezeichnung ,Stadtwerke* ausdriicklich schiitzen. Das Wort hat einen Sinngehalt,

den die angesprochenen Verkehrskreise unabhangig von gesetzlichen Vorschrif-



ten nur so verstehen, dass Trager des Unternehmens ,die 6ffentliche Hand" ist.
Auch die Moglichkeit, dass Stadtwerke ihre Leistungen in verschiedenen Ge-
bietskdrperschaften anbieten, hindert die Verbraucher nicht, den Begriff
~Stadtwerke” mit einer geographischen Angabe einem bestimmten kommunalen
Unternehmen zuzuordnen, weil sie annehmen werden, das so bezeichnete
Unternehmen (etwa einer benachbarten Kommune) Ubernehme auch die Ver-
sorgung in Hoheitsgebieten anderer Kommunen und trage insoweit die Ver-
antwortung. Welche o6ffentlich-rechtlichen Vertrage bzw. Regelungen dies ermdg-

lichen, interessiert die Abnehmer dabei nicht.

b) Einer Registrierung der als Marke angemeldeten Wortfolge steht fur die
noch strittigen Waren und Dienstleistungen auch nicht das Schutzhindernis des
8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschlief3lich
aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der
Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der
Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeich-
nung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kénnen (vgl.
Strobele, FS fur Ullmann, S. 425, 428).

Nachdem die angemeldete Marke aber als solche keinen die beanspruchten
Waren und Dienstleistungen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt besitzt,
sondern nur deren Herkunft von einem bestimmten Anbieter zeigt, handelt es sich
nicht um eine ausschlief3lich aus beschreibenden Angaben bestehende Marke im
Sinn des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

AulRerdem wuirden die erkennbaren Abweichungen von der Ausdrucksweise im
Ublichen Sprachgebrauch sogar von einer rein beschreibenden Bedeutung weg-
fuhren. Die Bezeichnung ,Stadtwerke Dachau*” ist ndmlich nicht vollig sprachuiblich
gebildet. Die Nachstellung des Ortsnamens wirkt etwas eigenartig. Ublicherweise

sprache man von ,Dachauer Stadtwerken*.



-10 -

In diesem Zusammenhang ist auch zu bericksichtigen, dass sich in einzelnen
Branchen die Ubung herausgebildet hat, Unternehmenskennzeichnungen bzw.
Betriebsbezeichnungen zu verwenden, die sich aus dem Namen einer Region
oder Gemeinde und einem weiteren, am Unternehmensgegenstand orientierten
Begriff zusammensetzen. Die Verbraucher sind deshalb daran gewdhnt, einen
betrieblichen Herkunftshinweis in dieser Form vermittelt zu bekommen (BPatG,
Beschluss vom 15. Juli 2008, Az. 33 W (pat) 91/06 - Gut Darf3, Beschluss vom
27. Januar 2009, Az. 27 W (pat) 43/09 - Halle Munsterland). Bei Sportstatten hat
das Bundespatentgericht, z. B. fir Namen wie Bodensee-Arena, angenommen,
dass sie trotz ortlicher Bezlige auf einen bestimmten Anbieter hinweisen (BPatG,
Beschluss vom 30. Mai 2001, Az. 32 W (pat) 11/01).

C) Selbst wenn man dem nicht folgen wollte, bestiinde jedenfalls hinsichtlich
Erzeugung von Energie, Abfallverarbeitung, Mull- und Abfallvernichtung sowie
-sortierung, -verbrennung und -recycling; Wasserbehandlung, Stral3enreinigung,
Verteilen von Energie und Elektrizitdt, Gas und Wasser; Pipeline-Transporte;
Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwérme, Gas oder
Wasser; Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom,
Heizwarme, Gas oder Wasser; Wasserversorgung; Abtransport und Lagerung von
Abfall- und Recyclingstoffen sowie Betrieb von Badern und Schwimmbadern eine
gerichtsbekannte Verkehrsdurchsetzung im Sinn des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL bzw.
§ 8 Abs. 3 MarkenG.

3) Allerdings hat die hier vorgenommene Wertung, dass der Begriff
.Stadtwerke” als Bezeichnung fir kommunale Betriebe zu sehen ist und eine
Tragerschaft der 6ffentlichen Hand erkennen lasst, zur Folge, dass ein Ubergang
des Betriebs mit diesem Namen an Private einen Wettbewerbsverstol3 durch
IrrefiUhrung nach 883, 5 Abs.1 UWG darstellen kann, weil die Geschafts-
bezeichnung geeignet ist, bei den Marktteilnehmern unzutreffende Vorstellungen
Uber die geschaftlichen Verhaltnisse hervorzurufen (s. BGH a. a. O. - Bundes-

druckerei). Stehen die geschéftlichen Verhaltnisse eines Unternehmens aber nicht
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(mehr) im Einklang mit der Firmierung, endet in aller Regel das Recht zur Fihrung
dieser Firmierung, so dass Konkurrenten die Léschung der Firmeneintragung und
so Beseitigung des Storungszustands nach 8 8 Abs. 1 Satz 1 UWG beantragen

kénnen.

Ferner ist zu beachten, dass die Markeninhaberin Schutz nur fir die konkrete
angemeldete Gesamtbezeichnung beanspruchen kann. Sie kann nicht gegen alle
Marken mit den Bestandteilen ,Stadtwerke* oder ,Dachau“ vorgehen.

4) Zu einer Erstattung der Beschwerdegebiihr (8 71 Abs. 3 MarkenG) besteht
kein Anlass.

Dr. Albrecht Dr. van Raden Kruppa

Me



