BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz
Aktenzeichen: 27 W (pat) 83/12
Entscheidungsdatum: 11. September 2012

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: 8§ 8 Abs. 2 MarkenG

§ 71 Abs. 3 MarkenG

Stadtwerke Augsburg

1.

Die Kombination ,Stadtwerke Augsburg” spezifiziert in unterscheidungskraftiger Weise
einen Betrieb.

Im markenrechtlichen Eintragungsverfahren ist zu beriicksichtigen, dass es wettbe-
werbs-widrig ware, die Bezeichnung ,Stadtwerke” ohne eine Tragerschaft durch eine
Kommune zu verwenden. Dies steht nicht in Widerspruch zu der BGH-Beschliissen zu
.Rheinpark-Center* (MarkenR 2012, 26). ,Center" ist nicht vergleichbar mit einer eine
Tragerschaft der 6ffentlichen Hand aufzeigenden Bezeichnung, wie ,Stadtwerke".

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebtihr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass,
wenn die Markenstelle eine Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht anwendet und
die dortige Argumentation einer erneuten Uberprifung stellt.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 83/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2010 070 039.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin
Werner am 11. September 2012

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle vom 25. Juni 2012 wird insoweit
aufgehoben, als dem angemeldeten Zeichen Markenschutz ver-

sagt wurde.

Grinde

Die Beschwerdeflhrerin ist eine Tochter der Stadt Augsburg und nach § 4 Abs. 1
Satz 3 der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Bayern als gemeindliches
Unternehmen, das auf3erhalb der allgemeinen Verwaltung als Sondervermdgen
gefuhrt wird (Art. 88 GO BY), berechtigt als ,Stadtwerke” zu firmieren.

Die Anmeldung der Wortmarke
Stadtwerke Augsburg

fur eine Reihe von Waren und Dienstleistungen, darunter:

Klasse 4:

Technische Ole und Fette; Schmiermittel; feste, fliissige und gas-
formige Brennstoffe; Leuchtstoffe; Gas als Brennstoff; Alkohol
(Brennstoff), Benzin (Brennstoff), Brenndle, Brennspiritus, Briketts,

elektrische Energie, Heizol, Holzbriketts, Holzkohle (Brennstoff),



mineralische Brennstoffe, Motorendl, Ole fiir technische Zwecke,
Schmierfette, Schmierdéle, Treibstoff;

Klasse 9:

Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische,
Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsappa-
rate und -instrumente; Gerate zur Aufzeichnung, Ubertragung und
Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstrager,
Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken fur geldbe-
tatigte Apparate, Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenver-
arbeitungsgerate und Computer; Magnetkarten und Smartcards,
insbesondere codierte Servicekarten, Identifikationskarten und
Fahrkarten; elektronische Ausweis-, Geld-, Eintritts- und Fahrkar-
ten, insbesondere fiir den OPNV, Codier- und Lesegerate dafir;
Zahlungsterminals fir Barzahlungen sowie den bargeldlosen Zah-
lungsverkehr; Apparate zum Schalten und Weiterleiten, Umwan-
deln, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitat; Computerprogram-

me (gespeichert), Computersoftware (gespeichert);
Klasse 11:

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kuhl-, Tro-
cken-, Liftungs- und Wasserleitungsgerate sowie sanitare Anla-

gen;
Klasse 35:

Werbung; Merchandising (Verkaufsférderung), Unternehmensbe-
ratung bei der Organisation von Kundenbindungssystemen, auch
auf dem Gebiet von Bonus-, Rabatt- und Pramien-Programmen;
organisatorische Entwicklung von Kunden- und Identifikations-

karten sowie Zahlungskarten fur die bargeldlose Bezahlung von



Eintritts- und Fahrkarten; Ausgabe von Datentragern in Form von
Kunden- und Identifikationskarten ohne Zahlungs- oder Rabatt-
funktion; Vermittlung von Vertragen tber die Erbringung von Son-
der-, Rabatt- sowie Serviceleistungen im Rahmen eines Bonus-
systems, insbesondere uber Kreditkartenbenutzungen; Konzep-
tion, Koordination und Betreuung von Kundenbindungssystemen,
insbesondere von Bonus- und Pramienprogrammen, in organisa-
torischer Hinsicht; Sammeln, Aktualisieren, Systematisieren und
Pflegen von Individualkundendaten in Datenbanken; Systemati-
sieren von Daten in Computerdatenbanken, auch unter Verwen-

dung von POS-Systemen;
Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschéfte; Immobilien-
wesen; Dienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr, Electronic-
Banking; Geldgeschafte, Durchfiihrung des bargeldlosen Abrech-
nungsverkehrs; Clearing (Verrechnungsverkehr); Abwicklung ei-
nes Bonus-, Rabatt- und Pramienprogrammes durch Koordination,
Uberwachung und Abrechnung von Zahlungen; Factoring; Aus-
gabe von Kunden-, Wert- und Kreditkarten, einschlie3lich wieder-
aufladbarer Wertkarten mit Guthaben, Kreditkarten mit Kredit-
rahmen, Kunden- und Fahrkarten, insbesondere fiir den Bezug
von Strom, Gas, Wasser, Warme und/oder die Inanspruchnahme
von Telekommunikations- und Transportdienstleistungen (insbe-
sondere des OPNV) sowie Abwicklung der mit diesen Karten
getatigten Geschéfte und Zahlungen; Dienstleistungen im Bereich
Zahlungsverkehr, namlich Abwicklung von Geldgeschéaften sowie
des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im Rahmen eines Kunden-
service-, Rabatt- und Bonussystems, insbesondere flr Dienstleis-
tungen im Bereich des Einzelhandels, der Hotel-, Mietwagen- und

Parkplatzbenutzungen, sportlicher und kultureller Aktivitaten, far



den Bezug von Strom, Gas, Wasser oder Warme, Telekom-
munikations- und Transportdienstleistungen (insbesondere des
offentlichen Personennahverkehrs), der Kinderbetreuung, der Flo-
ristik und der Gastronomie; Vermietung von Datenlesegeraten und
Datentragern, die zur Verbuchung von Bonus- und Pramienge-
schaften geeignet sind, insbesondere von elektronischen Aus-
weis-, Geld-, Eintritts- und Fahrkarten sowie Zahlungskarten fir
die bargeldlose Bezahlung, welche maschinenlesbare Identifika-
tionsdaten und/oder Informationen enthalten, insbesondere in der
Form von Magnet- und Chipkarten (Smart-Cards); Ausgabe von
Datentragern fiur die Verbuchung von Bonus- und Pramienge-
schaften, insbesondere in der Form von Magnet- und Chipkarten
(Smart-Cards); Ausgabe von Zahlungskarten, Kunden- und Identi-
fikationskarten mit Zahlungsfunktion (jeweils fur die bargeldlose
Zahlung); Konzeption, Koordination und Betreuung von Kunden-
bindungssystemen, insbesondere von Bonus- und Pramienpro-
grammen, in finanzieller Hinsicht, Finanzierung von technischen

Anlagen;
Klasse 37:

Bauwesen; Installationsarbeiten; Installation von Datenlesegera-
ten, die zur Verbuchung bzw. Abrechnung von Dienstleistungs-
angeboten sowie von Bonus- und Pramiengeschaften geeignet
sind; Bereitstellen des Zugriffs auf Datenbanken, insb. Individual-
kundendatenbanken in Form der Installation von Datenverarbei-
tungsgeraten zum Zugriff auf solche Datenbanken; Bauwesen;
Installationsarbeiten; Reparatur und Installation von Heizungen;
Durchfiihrung von Reparaturarbeiten an Liuftungs-, Klimageraten;
Reparatur von Strom-, Gas-, Wasser-, Warmezahlern; Reparatur
von Telekommunikationsanlagen; Forderung von Erddl, Gas

und/oder Wasser; Unterwasserbau; Unterwasserreparatur;



Klasse 38:

Telekommunikation; Datendbermittlung im Internet, auch unter
Verwendung von POS-Systemen; Konnektierung von Internet-
Domains und E-Mail-Adressen in Computernetzen, auch unter

Verwendung von POS-Systemen;
Klasse 39:

Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Ausgabe von Fahr-
karten, namlich Fahrkartenverkauf; Verteilung von Energie, Was-
serverteilung, Verteilung von Elektrizitdt, Transport mit Kraftfahr-
zeugen/Eisenbahnen; Verteilung von Energie; Wasserversorgung
(Transport); Durchleitung und Transport von elektrischem Strom,
Heizwarme, Gas und/oder Wasser; Versorgung von Verbrauchern
durch Anlieferung von elektrischem Strom, Heizwarme, Gas
und/oder Wasser; Verteilung von Gas;

Klasse 40:

Materialbearbeitung; Erzeugung von Energie; Erddlverarbeitung;
Erzeugung von Heizwarme; Erzeugung von Strom; Verbrennung
von Mull und Abfall;

Klasse 41:

Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitaten;

Ausgabe von Eintrittskarten, namlich Eintrittskartenvorverkauf;
Klasse 42:

Wissenschatftliche und technologische Dienstleistungen und For-
schungsarbeiten und diesbezugliche Designerdienstleistungen;
industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; elektroni-

sche Datenspeicherung, auch unter Verwendung von POS-Sys-



temen; Autorisierung von Kredit- und Kundenkarten unter Verwen-
dung von Autorisierungsverfahren; technische Bereitstellung und
Betrieb eines Kundenservice-, Rabatt- und Bonussystems, nam-
lich Konfiguration der Software von Datenlesegeraten und Daten-
tragern, die zur Verbuchung bzw. Abrechnung von Dienstleis-
tungsangeboten sowie von Bonus- und Pramiengeschaften geeig-
net sind; Aktualisieren von Software- und Datenbanken (Software)
fur Individualkundendaten, Speicherung von Individualkunden-
daten in Datenbanken; technische Unternehmensberatung fur
Kundenbindungssysteme, insbesondere auf dem Gebiet von Bo-
nus-, Rabatt- und Pramien-Programmen; Konzeption, Koordina-
tion und Betreuung von Kundenbindungssystemen, insbesondere
von Bonus- und Pramienprogrammen, in technischer Hinsicht;
Durchfiihrung technischer, chemischer Analysen; Durchfiihrung

von technischen und wissenschaftlichen Analysen

hat die Markenstelle fir die aufgefihrten Waren und Dienstleistungen mit
Beschluss vom 25. Juni 2012 zuriickgewiesen.

Das hat sie damit begriindet, ,Stadtwerke Augsburg“ bezeichne ein kommunales
Unternehmen und gebe den Angebots- bzw. Erbringungsort an. Anders als der
Beschluss des Senats vom 15. September 2009 — 27 W (pat) 166/09, GRURPrax
2009, 34 - Stadtwerke Dachau, sei nicht auf die aktuellen Verhéaltnisse abzustel-
len. Angesichts der Privatisierungstendenzen im kommunalen Bereich seien
weitere Anbieter von Daseinsvorsorge-Leistungen mit Sitz in Augsburg zu er-

warten. Der Begriff ,Stadtwerke® sei nicht geschitzt.

Dieser Beschluss ist der Anmelderin am 28. Juni 2012 zugestellt worden.



Die Anmelderin hat am 13. Juli 2012 Beschwerde eingelegt und sinngemal3 be-

antragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben, soweit die Anmel-
dung zurickgewiesen wurde, und die Marke in vollem Umfang

einzutragen sowie die Beschwerdegebuhr zuriickzuzahlen.

Die Beschwerde ist zulassig und hat in der Sache Erfolg.

Einer Registrierung der angemeldeten Marke stehen keine Schutzhindernisse aus
§ 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.

a)

Die Bezeichnung ,Stadtwerke Augsburg“ entbehrt fir 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 Unterscheidungsmittel ftr die Waren und
Dienstleistungen, fur die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten
Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denen anderer zu unter-
scheiden. Die Unterscheidungskraft ist auch im Hinblick auf die beteiligten Ver-
kehrskreise zu beurteilen. Dabei ist auf die Wahrnehmung der Marke durch einen
normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnitts-
verbraucher abzustellen. (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel;, BGH
GRUR 2006, 850 - Fussball WM 2006).



Die Kombination ,Stadtwerke Augsburg” spezifiziert einen Betrieb. ,Stadtwerke” ist
zwar ein gebrauchlicher Begriff. Dieser wird aber wegen seiner Ublichen Ver-
wendung im Kontext mit einer geographischen Angabe als Unterscheidungsmittel

verstanden.

Wie der 33.Senat des Bundespatentgerichts in seiner Entscheidung vom
20. Mai 2008, 33 W (pat) 118/06, GRUR-RR 2009, 128 - Stadtwerke Bochum aus-
gefuhrt 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 kimmert. Kommunale Unter-
nehmen nehmen Aufgaben der unmittelbaren Daseinsvorsorge wahr. Deshalb
kann die Unternehmensbezeichnung ,Stadtwerke® nicht mit Bezeichnungen wie
,Firma, ,Einkaufsmarkt® o. a., gleichgesetzt werden. Sie enthalten namlich in Ver-

bindung mit der Ortsangabe eine eindeutige betriebliche Herkunftsangabe.

Zwar ist es angesichts der Privatisierungstendenzen im kommunalen Bereich und
der Liberalisierung des Energiemarkts nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft
weitere Anbieter von Daseinsvorsorge-Leistungen mit Sitz in Augsburg auf dem
Markt auftreten. Aber Stadtwerke kommunaler Trager stehen dazu nur wirtschaft-
lich in Konkurrenz, nicht jedoch in der Namensgebung, weil die Bezeichnung
.Stadtwerke® die kommunale Tragerschaft zum Ausdruck bringt.

In diesem Zusammenhang ist zu berucksichtigen, dass es nach den zu ,Bun-
desdruckerei (vgl. BGH GRUR 2007, 1079; nachfolgend OLG Muinchen, Urt. v.
19. Juni 2008 - 29 U 5133/03, BeckRS 2010, 09548) entwickelten Grundsétzen
wettbewerbswidrig (88 3, 5 Abs. 1 UWG) waére, 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”
ausdrucklich schitzen. Das Wort hat einen Sinngehalt, den die angesprochenen
Verkehrskreise unabhangig von gesetzlichen Vorschriften nur so verstehen, dass

Trager des Unternehmens ,die offentliche Hand® ist. Auch die Moglichkeit, dass
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Stadtwerke ihre Leistungen in verschiedenen Gebietskdrperschaften anbieten,
hindert die Verbraucher nicht, den Begriff ,Stadtwerke®” mit einer geographischen
Angabe einem bestimmten kommunalen Unternehmen zuzuordnen, weil sie an-
nehmen werden, das so bezeichnete Unternehmen (etwa einer benachbarten
Kommune) tbernehme auch die Versorgung in Hoheitsgebieten anderer Kom-
munen und trage insoweit die Verantwortung. Welche o6ffentlich-rechtlichen Ver-

trage bzw. Regelungen dies ermdglichen, 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

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 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

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
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betrieblichen Herkunftshinweis in dieser Form vermittelt zu bekommen (BPatG,
Beschl. v. 15. Juli 2008 - 33 W (pat) 91/06, BeckRS 2008, 17248 - Gut DarfR3,
Beschl. v. 27.Januar 2009, - 27 W (pat) 43/09, BIPMZ 2009, 406 - Halle
Munsterland; BPatG GRUR-Prax 2011, 216 - Nordhessenhalle. Bei Sportstatten
hat das Bundespatentgericht z. B. fir Namen wie Bodensee-Arena angenommen,
dass sie trotz ortlicher Beziige auf einen bestimmten Anbieter hinweisen (BPatG,
Beschl. vom 30. Mai 2001 - 32 W (pat) 11/01, BeckRS 2009, 26921).

Dies steht nicht in Widerspruch zu den BGH-Beschlissen zu ,RheinparkCenter”
(MarkenR 2012, 26). ,Center” ist nicht vergleichbar mit einer eine Tragerschaft der

offentlichen Hand aufzeigenden Bezeichnung, wie ,Stadtwerke®.

Allerdings hat die hier vorgenommene Wertung, dass der Begriff ,Stadtwerke® als
Bezeichnung fir kommunale Betriebe zu sehen ist und eine Tragerschaft der
offentlichen Hand erkennen lasst, zur Folge, dass ein Ubergang des Betriebs mit
diesem Namen an Private einen Wettbewerbsverstol3 durch Irrefiihrung nach 8§ 3,
5 Abs. 1 UWG darstellen kann, weil die Geschéftsbezeichnung geeignet ist, bei
den Marktteilnehmern unzutreffende Vorstellungen Uber die geschaftlichen Ver-
haltnisse hervorzurufen (s. BGH a. a. O. - Bundesdruckerei). Stehen die geschéft-
lichen Verhéltnisse eines Unternehmens aber nicht (mehr) im Einklang mit der
Firmierung, endet in aller Regel das Recht zur Fuhrung dieser Firmierung, so dass
Konkurrenten die Loschung der Firmeneintragung und so Beseitigung des Sto-

rungszustands nach 8 8 Abs. 1 Satz 1 UWG beantragen kdnnen.

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 ,Augsburg“ vorgehen.
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Zu einer Erstattung der Beschwerdegebuhr (8 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein
Anlass. Die Markenstelle hat die Entscheidung des Senats vom
15. September 2009 — 27 W (pat) 166/09, GRURPrax 2009, 34 - Stadtwerke
Dachau nicht angewendet und ihre Argumentation einer erneuten Uberpriifung
unterstellt. Dies ist kein Vorgehen, das eine Riuckzahlung der Beschwerdegeblhr

rechtfertigt.

Dr. Albrecht Kruppa Werner

Hu



