BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 86/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2008 062 913 — S 20/12 Ldsch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 16. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-
Wissemann sowie der Richter Reker und Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Léschungsantragstellerin wird der Be-
schluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 4. September 2013 aufgehoben. Auf den Lo6-
schungsantrag hin  wird die Léschung der Marke

Nr. 30 2008 062 913 angeordnet.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Der Markeninhaber hat am 30. September 2008 beantragt, die Wort-/Bildmarke

fur die Waren und Dienstleistungen der Klassen 35, 39 und 40 in das Register

einzutragen.



Mit Bescheid vom 16. Februar 2009 hat die Markenstelle fur Klasse 39 des Deut-
schen Patent- und Markenamts die angemeldete Marke wegen bestehender ab-
soluter Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn.1 und 2 MarkenG bean-
standet und mit Beschluss vom 4. Marz 2009 durch einen Beamten des gehobe-
nen Dienstes die Markenanmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach
8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurlickgewiesen.

Die Markenstelle fur Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 28. April 2011 auf die Erinnerung des Markenanmelders durch ei-
nen Beamten des hoheren Dienstes den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 39
vom 4. Marz 2009 aufgehoben, weil dem Anmeldezeichen als Ganzes nicht jegli-

che Unterscheidungskraft abgesprochen werden kénne.

Durch Verfigung vom 29. Juli 2011 der Markenstelle fiir Klasse 39 des Deutschen
Patent- und Markenamts ist daraufhin die Marke fiir die Waren und Dienstleistun-
gen der

Klasse 35: Dienstleistungen einer Werbeagentur; Fernsehwerbung; Marketing
(Absatzforschung); Marketing auch in digitalen Netzen; Merchandi-
sing (Verkaufsforderung); Online-Werbung in einem Computer-
netzwerk; Organisation und Durchfihrung von Werbeveranstaltun-
gen; Plakatanschlagwerbung; Planung und Gestaltung von Werbe-
mal3nahmen; Présentation von Firmen im Internet und anderen
Medien; Prasentation von Waren in Kommunikations-Medien fir
den Einzelhandel; Rundfunkwerbung; Versandwerbung; Verteilung
von Werbemitteln; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im In-
ternet fur Dritte; Zusammenstellung und Systematisierung von
Nachrichten, Informationen, Bildern und Texten in Form von Da-
teien in Computerdatenbanken

Klasse 39: Abschleppen von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe;
Abtransport und Lagern von Abfall- und Recyclingstoffen; Auskinfte
Uber Transportangelegenheiten; Auslieferung von Paketen; Auslie-
ferung von Waren; Austragen (Verteilen) von Zeitungen; Autover-
mietung; Befdrderung von Passagieren; Befdorderung von Perso-
nen; Beforderung von Personen mit Bussen (Autobusse, Omni-
busse); Befdorderung von Personen mit Vergnigungsdampfern;
Beforderung von Reisenden; Befrachtung (Vermittlung von Schiffs-
ladungen); Bergung von Schiffen; Betrieb von Eisbrechern; Blu-
menauslieferung; Buchung von Reisen; Chauffeurdienste; Dienst-



Klasse 40:

leistungen einer Spedition (Giterbeforderung); Dienstleistungen ei-
nes Fuhrunternehmers (Guterbeférderung); Dienstleistungen eines
Transportmaklers; Durchfihrung von Umzigen; Durchleitung und
Transport von elektrischem Strom, Heizwarme, Gas oder Wasser,
Einlagerung von Booten; Einlagerung von Waren; Einpacken von
Waren; Entladen von Frachten; Erteilung von Auskinften Uber La-
gerhaltung; Flottensteuerung von Kraftfahrzeugen mittels elektroni-
scher Navigations- und Ortungsgerate; Frachtmaklerdienste; Fran-
kieren von Postsendungen; Gepacktragerdienste; Krankentrans-
porte; Kurierdienste (Nachrichten oder Waren); Lagerung von Wa-
ren; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Lotsen-
dienst; Lufttransporte; Mobeltransporte; Nachrichtentuberbringung
(Botendienst); Parkplatzdienste und Parkraumbewirtschaftung,
namlich Vermietung von Parkflachen; Personenbef6rderung mit
Stral3enbahnen; physische Lagerung von elektronisch gespeicher-
ten Daten und Dokumenten; Pipelinetransporte; Reisebegleitung;
Reservierungsdienste (Reisen); Reservierungsdienste (Transport-
wesen); Rettungsdienste (Bergung); Rettungsdienste (Transport),
Schifffahrtsdienste (Personen- und Giterbeférderung); Schiffs-
maklerdienste; Schleusendienste; Seetransporte; Stauarbeiten
(Schiffsbeladung); Taxidienste; Transport mit Binnenschiffen;
Transport mit Eisenbahnen; Transport mit Fahrschiffen; Transport
mit Kraftfahrzeugen; Transport mit Lastkahnen; Transport mit Last-
kraftwagen; Transport mit Schiffen; Transport und Lagerung von
Mull; Transport von Gltern; Transport von Wertsachen; Veranstal-
tung von Besichtigungen; Verfrachten (Transport von Gitern mit
Schiffen); Verkehrsinformationsdienste; Vermietung von Booten;
Vermietung von Fahrzeugen; Vermietung von Garagen; Vermietung
von Gepacktragern fur Fahrzeuge; Vermietung von Kraftfahrzeu-
gen; Vermietung von Kihlschranken; Vermietung von Lagercontai-
nern; Vermietung von Lagern; Vermietung von Parkplatzen; Ver-
mietung von Pferden; Vermietung von Rennautos; Vermietung von
Rollstihlen; Vermietung von Stellplatzen in Rechenzentren fir
Webserver zur externen Nutzung (Webhousing); Vermietung von
Wagen; Vermietung von Waggons; Verpacken von Waren; Versor-
gung von Verbrauchern durch Anlieferung von Wasser; Verteilung
von Elektrizitat; Verteilung von Energie; Verteilung von Gas; Ver-
teilung von Heizwérme; Verteilung von Wasser; Warenbefullung fur
Verkaufsstande und -regale; Wasserversorgung (Transport), Sam-
meln von Recyclingmaterialien

Abfallverarbeitung (Umwandlung); Entgiftung von gefahrlichen
Materialien; Erzeugung von Energie; Luftauffrischung
(Klimatisierung); Luftreinigung; Luftverbesserung (Desodorierung);
Mull- und Abfallrecycling und -entsorgung, soweit in Klasse 40
enthalten; Sortierung von Mull und wieder verwertbaren Stoffen,
insbesondere  von Schrott und Papier; Stromerzeugung;



Verbrennung von Mull und Abfall; Vermietung von Generatoren;
Vermietung von Klimageraten; Vermietung von Raumheizgeréten;
Vernichtung von  Mull  und Abfall;, Wasserbehandlung;
Abwasserbehandlung; Betrieb von Klaranlagen und
Abwasseranlagen, namlich Abwasserreinigung und Recycling
(Umwandlung) von Abwasser

am 3. August 2011 unter der Nr. 30 2008 062 913 in das Register eingetragen

worden.

Die Antragstellerin hat am 7. Februar 2012 die vollstandige Loschung der Marke
fur alle eingetragenen Dienstleistungen beantragt, weil die Marke entgegen 8§ 8
Abs. 2 Nrn. 1 und 4 MarkenG eingetragen worden sei. Zur Begrindung hat sie
vorgetragen, 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG komme auch dann zur Anwendung, wenn
die Tauschung hinsichtlich der geschaftlichen Verhaltnisse des Verwenders der
Waren aus dem Bedeutungsinhalt der Marke entspringe. Davon erfasst sei auch
der Fall, dass sich ein rein privates Unternehmen durch die Verwendung einer
Marke der Stellung eines Unternehmens mit Beteiligung einer offentlichen Trager-
schaft beriihme. Dies gelte erst recht, wenn der Markeninhaber — wie vorliegend —
eine Privatperson sei, die den Eindruck erwecke, es handele sich bei ihm um ein
von der offentlichen Hand getragenes Unternehmen. Der Begriff ,stadtwerke ham-
burg“ berge eine hinreichend schwerwiegende Gefahr der Irrefihrung des Ver-
kehrs in sich. Denn ein ,Stadtwerk” sei seiner Definition nach ein von einer Stadt
betriebenes Unternehmen und werde auch in der offentlichen Diskussion als
kommunaler Betrieb verstanden, der die Grundversorgung der Bevolkerung regle.
Nach der Rechtsprechung des BPatG (Beschluss vom 15. September 2009,
27 W (pat) 166/09 - Stadtwerke Dachau) sei es irrefuhrend, die Bezeichnung
.Stadtwerke“ ohne eine Tragerschaft durch eine Kommune zu verwenden. Die
durch die angegriffene Marke hervorgerufene Tauschung des Verkehrs beruhe
auch darauf, dass durch den Begriff ,stadtwerke hamburg® falsche Vorstellungen
Uber die geschaftlichen Verhaltnisse des Markeninhabers hervorgerufen wirden,
und zwar insbesondere Uber die Autoritdt sowie Uber Grol3e, Verantwortung, Ge-

schaftsumfang und Leistungsfahigkeit des Unternehmens, das hinter den ange-



botenen Dienstleistungen stehe, zumal der Verbraucher daran gewohnt sei, dass
die Daseinsvorsorge durch die Stadt selbst bzw. unter ihrer Beteiligung geregelt
werde. Die Irrefihrung werde noch dadurch verstarkt, dass die angegriffene Marke
zum grof3ten Teil die Farbe Blau trage, die charakteristisch fur diverse kommunale
Unternehmen Hamburgs sei. Der angegriffenen Marke fehle zudem Unterschei-
dungskraft. Deren graphische Gestaltung konne keinen Herkunftshinweis begrin-

den. Zudem sei der Begriff ,stadtwerke hamburg® rein beschreibend.

Der Markeninhaber und Antragsgegner hat dem Ldschungsantrag innerhalb der
Frist des 8 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG widersprochen. Bei ihm handele es sich um
eine naturliche Person, die am Tag der Markenanmeldung fur die ,local energy
gmbh*, den groliten ostdeutschen Stadtwerkeverbund, tatig gewesen sei und un-
ter ,www.kein-atomstrom.de® eine Kampagne betreibe, die die Aufklarungsarbeit
kleiner und mittelstdndische Energieversorger bundesweit bindele und Endver-
braucher rund um den Atomausstieg sowie die Gewinnung erneuerbarer Energien
informiere. Auf der Grundlage der angegriffenen Marke beabsichtige er die Er-
richtung eines Energieversorgungsunternehmens am Standort Hamburg unter
Beteiligung kommunaler Unternehmen. Die angegriffene Marke werde beim
Markteintritt bei ihrer erstmaligen Verwendung von einer juristischen Person be-
nutzt werden, an der eine Kommune beteiligt sei. Er hat beantragt, den L&-
schungsantrag zurtickzuweisen, weil die angegriffene Marke nicht geeignet sei,
das Publikum zu tduschen und Uber die erforderliche Unterscheidungskraft ver-

fuge.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 4. September 2013 den Antrag auf Léschung zuriickgewiesen. Die
angegriffene Marke sei nicht entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG eingetragen
worden. Eine Tauschungsgefahr liege selbst dann nicht vor, wenn man davon
ausgehe, dass der von der Marke angesprochene Verkehr aus dem Markenbe-
standteil ,Stadtwerke® den Schluss ziehe, dass es sich bei dem Inhaber um einen

kommunalen Betrieb der Daseinsvorsorge handele. Denn der Verkehr misse da-



mit nicht notwendig einem Irrtum unterliegen, weil es nicht von vorneherein aus-
geschlossen sei, dass der Antragsgegner sich an einem solchen Unternehmen
beteilige oder die Marke an ein solches Unternehmen Ubertrage oder lizenziere.
Selbst wenn der Verkehr vom Antragsgegner als Markeninhaber ausgehe, be-
stehe keine Tauschungsgefahr i. S.d. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, weil die Tau-
schungsgefahr nicht von der Marke an sich ausgehe. Eine Irrefiihrung wirde erst
und nur dann eintreten, wenn die Marke von einer Person benutzt wirde, die nicht
unter den Begriff ,Stadtwerke“ eingeordnet werden kdénne. Dies ware jedoch nach
der Rechtsprechung des BPatG (BPatG PAVIS, 33 W (pat) 82/06 - DRSB Deut-
sche Volksbank) ein &ufRerer, nicht mehr zur Marke selbst gehérender Umstand.
Eine Tauschungsgefahr fur die hier in Rede stehenden Dienstleistungen scheide
aus, da sich vorliegend eine mdgliche Irrefiihrung allenfalls auf eine rechtliche Ei-
genschaft des Antragsgegners, nicht aber auf eine solche der Marke selbst be-
ziehe. Der angegriffenen Marke fehle auch nicht jegliche Unterscheidungskraft
i.S.d. 88 Abs.2 Nr.1 MarkenG. Ob bereits der Wortbestandteil ,stadtwerke
hamburg® als solcher unterscheidungskraftig sei, konne offen bleiben, weil die an-
gegriffene Marke jedenfalls in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungs-

kraft aufweise.

Die Antragstellerin hat gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom
4. September 2013 Beschwerde eingelegt und zur Begrindung vorgetragen, die
angegriffene Marke sei geeignet, das Publikum i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG
zu tduschen. Der Gebrauch einer Geschéftsbezeichnung — so hat die Antragstelle-
rin ausgefihrt — kénne irrefiihrend sein, wenn ein Bestandteil der Firmierung ge-
eignet sei, beim Verkehr unzutreffende Vorstellungen tber die geschéftlichen Ver-
haltnisse des Unternehmens hervorzurufen. Dies sei insbesondere dann der Fall,
wenn mit einer Unternehmensbezeichnung oder ihr beigeflgten Zusatzen ein Be-
zug zu staatlichen Stellen hergestellt wirde, der in Wirklichkeit nicht bestehe.
Zwar sollten diese wettbewerbsrechtlichen Grundsétze insbesondere nach der
Entscheidung BPatG GRUR-RR 2009, 131, 133 - Deutsche Volksbank (Be-
schluss vom 17. Juni 2008, 33 W (pat) 82/06) keine Berucksichtigung im Rahmen



der Prifung des absoluten Schutzhindernisses des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG fin-
den, da hier das Zeichen als solches in Bezug auf die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen und nicht nur eine bestimmte Art der Verwendung irrefihrend
sein musse. Inhaberbezogene Umstande hatten nach dieser Rechtsprechung bei
der Betrachtung auf3en vor zu bleiben, da eine Marke, die in Bezug auf den ge-
genwartigen Anmelder oder Inhaber ,falsch sei, jederzeit an einen anderen Ver-
wender veraullert oder lizenziert werden koénne, fur den die Angabe dann ,zu-
treffend” sei. Diese Malistabe wirden aber nicht fir Marken gelten, die eindeutig
auf eine staatliche Tragerschaft verweisen wirden. Nach dem Beschluss des
BPatG vom 22. Mai 2012 (27 W (pat) 51/11, GRUR-RR, 2013, 59, 61 — St. Pe-
tersburger Staatsballett) misse dort, wo eine Marke beim Anbieter eine staatliche
Tragerschaft erwarten lasse, schon im Eintragungsverfahren die Berechtigung
dazu gepruft werden. Fur die Bertcksichtigung der Irrefuhrung durch Beriihmung
staatlicher Tragerschaft schon im Eintragungsverfahren spreche nach Auffassung
des BPatG (a. a. O.) auch der Gedanke des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG sowie des
Art. 7 Abs. 1 lit. h GMV, staatliche Hoheitszeichen vom Markenschutz auszu-
schlieRen, wenn kein Berechtigungsnachweis vorliege. Inhaberbezogene Um-
stande und mit ihr die zur Irreflhrungsgefahr entwickelten wettbewerbsrechtlichen
Grundsatze wirden demnach durchaus Berticksichtigung im Rahmen der Prifung
eines absoluten Schutzhindernisses nach 8§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG finden, soweit
mit der Markenanmeldung die Berihmung staatlicher Tragerschaft einhergehe.
Die angegriffene Marke sei deshalb geeignet den Verkehr irrezufihren, weil ein
.Stadtwerk® seiner Definition nach ein von einer Stadt betriebenes Unternehmen
sei und in der o6ffentlichen Diskussion als kommunaler Betrieb, der die Grundver-
sorgung der Bevolkerung regele, verstanden werde. Dies wirden die Entschei-
dungen des BPatG ,Stadtwerke Bochum® (Beschluss vom 20. Mai 2008,
33 W (pat) 118/06, GRUR 2009, 128, 129), ,Stadtwerke Dachau® (Beschluss vom
15. September 2009, 27 W (pat) 166/09) und ,Stadtwerke Augsburg“ (Beschluss
vom 11. September 2012, 27 W (pat) 83/12, GRUR 2013, 148, 149 f.) bestatigen.
Der angemeldeten Marke fehle zudem die Unterscheidungskraft i. S. d. 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG.



Die Antragstellerin und Beschwerdefuhrerin beantragt,

1. festzustellen, dass der beantragten Léschung der angegriffenen
Marke nach 88 54, 50 Abs. 1 MarkenG stattzugeben ist, und

2. hilfsweise Termin zur mundlichen Verhandlung anzuberaumen.

Der Antragsgegner und Beschwerdegegner beantragt die Beschwerde zuriickzu-
weisen. Er hat zur Begrindung vorgetragen, eine Tauschungsgefahr nach § 8
Abs. 2 Nr. 4 MarkenG bestehe nicht. Die Prifung der absoluten Schutzhindernisse
nach § 8 MarkenG im Eintragungsverfahren sei auf die angemeldete Marke als
solche in der Ausgestaltung, fur die ihre Eintragung beantragt werde, beschrankt,
was der Auffassung des 33. Senats des BPatG (Beschluss vom 17. Juni 2008,
33 W (pat) 82/06 - DRSB Deutsche Volksbank) entspreche. Auch wenn der
27. Senat des BPatG (Beschluss vom 22. Mai 2012, 27 W (pat) 51/11, GRUR-RR,
2013, 59 — St. Petersburger Staatsballett) insoweit offenbar anderer Auffassung
sei, habe er gleichwohl die Rechtsbeschwerde zugelassen. Unabhéngig davon
bestehe vorliegend aber keine T&auschungsgefahr. Der angegriffenen Marke

komme zudem Unterscheidungskraft zu.

Die nach § 66 Abs. 1 S. 1 und 2, Abs. 2 MarkenG zulassige Beschwerde ist be-
grindet. Zwar fehlt der angegriffenen Wort-/Bildmarke in ihrer Gesamtheit nicht
die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Doch ist
die Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG geeignet, das Publikum zu tauschen,

weshalb sie nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG geldscht werden muss.
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1. Tauschungsgefahr, § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG

Eine Tauschungsgefahr i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG muss von der angemel-
deten Marke an sich ausgehen. Es muss also der Inhalt oder die Aussage der
Marke selbst in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen
irrefihrend sein. Auf die personlichen oder rechtlichen Verhaltnisse des jeweiligen
Markenanmelders bzw. die Modalitdten einer bereits erfolgten oder zu erwarten-
den Markenbenutzung kommt es nicht an. Entscheidend sind die Eigenschaften,
die die Marke selbst besitzt. Die Zurtickweisung einer nicht tduschenden Marke
kann deshalb nicht damit begriindet werden, bei der Verwendung der Marke im
Verkehr seien Irrefihrungen zu erwarten (EuG GRUR Int. 2005, 1017 Rn. 28,
29 - INTERTOPS; BGH GRUR 2002, 540, 541 — OMEPRAZOK; BPatG, Be-
schluss vom 28. Juni 2006, 26 W (pat) 139/104, GRUR 2007, 789, 790
Rn. 24 - Miss Cognac; Strobele, in: Strobele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage
2012, 8 8 Rn. 579 m. w. N.).

In diesem Sinne hat der 33. Senat des BPatG mit Beschluss vom 17. Juni 2008
(GRUR-RR 2009, 131, 33 W (pat) 82/06 — DRSB Deutsche Volksbank), auf den
die Markenabteilung 3.4 ihren Beschluss vom 4. September 2013 malf3geblich ge-
stutzt hat, entschieden, der Markenbestandteil ,Deutsche Volksbank® kbnne keine
Tauschungsgefahr aus der Marke an sich begriinden, weil die Mdglichkeit be-
stehe, dass die Markeninhaber oder etwaige Rechtsnachfolger eine Volksbank
grinden, erwerben oder dass sie ihre Marke an eine Volksbank verauf3ern oder li-
zenzieren wirden. Eine Irrefihrung wirde vielmehr erst und nur dann eintreten,
wenn die Marke tatsachlich auch von einer Person benutzt wirde, die keine deut-
sche Volksbank sei. Dies ware jedoch ein uf3erer, nicht mehr zur Marke selbst
gehdrender Umstand. Die restriktive Handhabung des 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG
im Loschungsverfahren folge nicht aus dem Erfordernis der Ersichtlichkeit nach
§ 37 Abs. 3 MarkenG im Eintragungsverfahren. Dass sich die Tauschungsgefahr
ohne Ansehung der Person des Markeninhabers oder -anmelders aus der Marke
selbst in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen ergeben misse, folge zu-

mindest fir unternehmensbezogene Angaben aus dem Gesetzeswortlaut des § 8
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Abs. 2 Nr. 4 MarkenG. Danach seien nur rein waren- und dienstleistungsbezogene
Umstande erfasst, aber grundséatzlich keine, die den Anmelder, Inhaber oder sei-
nen Geschaftsbetrieb betrafen. Auch sonstige auf3erhalb der Marke und ihrer Wa-
ren oder Dienstleistungen liegende Umstande, wie etwa die konkrete Markenver-
wendung, fielen nicht unter § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, ohne dass hierzu auf das
Ersichtlichkeitserfordernis zurtickgegriffen werden musse. Auf diese Weise werde
vermieden, dass das Deutsche Patent- und Markenamt sowohl im Eintragungs-
wie auch im Léschungsverfahren spekulative und nicht dem Charakter des Re-
gisterverfahrens entsprechende Erwagungen Uber den gegenwaértigen oder zu-
kinftigen Inhaber der Marke und seine Eigenschaften oder Qualifikationen an-

stelle.

Das Schutzhindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG erfasst daher die Tauschung
uber den Geschaftsbetrieb grundsatzlich nicht. In dem Beschluss ,St. Petersbur-
ger Staatsballett* vom 22. Mai 2012 (27 W (pat) 51/11, GRUR-RR, 2013, 59, 61)
hat dies der 27. Senat des BPatG aber nicht fir unternehmensbezogene Angaben
mit dem Anspruch hoheitlicher Rechte gelten lassen. Wo eine Marke beim Anbie-
ter eine staatliche Tragerschaft erwarten lasse, misse schon im Eintragungsver-
fahren die Berechtigung dazu geprift werden. Dies gelte jedenfalls dann, wenn
der Anmelder selbst vortrage, dass keine Beziehungen zu staatlichen Stellen be-
stehen wurden. Der Begriff ,Staatsballett” sei Ublich und verleite den Verbraucher
zu besonderen Qualitatserwartungen. Damit sei diese Angabe geeignet, das Pub-
likum in seinen wirtschaftlichen Entschliissen zu beeinflussen. Fir die Beriicksich-
tigung der Irrefihrung durch Berihmung staatlicher Tragerschaft schon im Eintra-
gungsverfahren spreche auch der Gedanke des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG sowie
des Art. 7 Abs. 1 lit. h GMV, staatliche Hoheitszeichen vom Markenschutz auszu-
schlieBen, wenn kein Berechtigungsnachweis (8 8 Abs. 4 S. 2 MarkenG, Art. 6ter
Abs. 8 PVU) vorliege.

Nach 8§ 37 Abs. 3 MarkenG kann im markenrechtlichen Eintragungsverfahren vor

dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Anmeldung nach 8 8 Abs. 2 Nr. 4
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MarkenG nur zuriickgewiesen werden, wenn die Eignung zur Tauschung ersicht-
lich, also ohne weiteres erkennbar ist, was umfangreiche und zeitraubende Er-
mittlungen ausschliel3t (Strobele, a. a. O., 8 8 Rn. 597). Eine konkrete Prifung der
Beteiligungsverhaltnisse zur Feststellung, ob ein Mindestumfang hoheitlicher Be-
teiligung erreicht wurde, kann deshalb wohl nicht im Registereintragungsverfahren
geschehen. Aufwandige Ermittlungen sind dem Ldschungsverfahren nach den
88 50, 54 MarkenG vorbehalten (ebenso Hoffmann/Albrecht, ,Stadtwerke® als
Marke und Betriebsbezeichnung, NVwZ 2013, 896, 900). In dem auf Antrag ein-
geleiteten LOschungsverfahren nach 8 50 Abs.1 MarkenG beansprucht das
Merkmal der ,Ersichtlichkeit® keine Geltung (Umkehrschluss zu § 50 Abs. 3 Nr. 3
MarkenG bei der Loschung von Amts wegen und zu 8§ 37 Abs. 3 MarkenG).

In dem auf Antrag eingeleiteten Loschungsverfahren nach § 50 Abs. 1 MarkenG
sind deshalb die Beteiligungsverhéltnisse zu prufen. Berihmt sich der Markenin-
haber durch die Marke selbst einer staatlichen bzw. kommunalen Tragerschaft, ist
er aber weder zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke noch zum Zeitpunkt der
Entscheidung tber den Antrag auf L6schung der Marke in erforderlichem Umfang
an dem staatlichen bzw. kommunalen Trager, auf den die Marke selbst hinweist,
beteiligt, ist die Marke geeignet, das Publikum i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zu

tauschen.

Die angegriffene Marke ist geeignet, hinsichtlich der fir sie registrierten Waren
und Dienstleistungen das Publikum zu tduschen. Denn zum Zeitpunkt der Eintra-
gung der angegriffenen Marke war die Freie und Hansestadt Hamburg, auf die die
Marke hinweist, an der Inhaberschaft dieses Zeichens nicht beteiligt, weil es sich
bei dem Markeninhaber eigenen Angaben zufolge um eine nattrliche Person han-
delt, die lediglich beabsichtigt, ein Energieversorgungsunternehmen am Standort
Hamburg unter Beteiligung kommunaler Unternehmen zu errichten. Nach 8§ 50
Abs. 2 S. 1 MarkenG kann eine Marke, die entgegen 8§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG
eingetragen worden ist, nur geléscht werden, wenn das Schutzhindernis auch

noch im Zeitpunkt der Entscheidung Uber den Antrag auf Loschung besteht. In
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dem Register des Deutschen Patent- und Markenamts ist als Inhaber der Marke
30 2008 062 913 am 16. Juli 2014 K...in B..., DE* be-
nannt, weshalb die Beteiligungsverhaltnisse auch im Zeitpunkt der Entscheidung

des Senats im Widerspruch zur Markenaussage stehen.

Eine Tauschungsgefahr i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG setzt nicht nur die Un-
richtigkeit eines Zeichens oder einer Angabe voraus. Vielmehr muss das Zeichen
bzw. die Angabe zusatzlich geeignet sein, die beteiligten Verkehrskreise in ihren
wirtschaftlichen Entschlissen zu beeinflussen (BGH GRUR 2003, 628,
630 - Klosterbrauerei; BPatGE 12, 233, 237 — SCOTCH-GRIP; Strobele, a. a. O.,
8 8 Rn. 593 m. w. N.). Die Eignung der Angabe ,stadtwerke hamburg®, das Publi-
kum in seinen wirtschaftlichen Entschlissen zu beeinflussen, ist zu bejahen, weil
der durchschnittlich informierte Verbraucher unter einem mit ,Stadtwerke“ be-
zeichneten Unternehmen einen kommunalen oder gemeindenahen Versorgungs-
betrieb versteht, bei dem die Kommune einen bestimmenden Einfluss auf die Un-
ternehmenspolitik hat, was eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligung

der Gemeinde voraussetzt.

Die angegriffene Marke ist deshalb nach 8850 Abs.1 und 2 S.1i.V.m. 88
Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zu l6schen. Der Beschwerde ist aus diesem Grund stattzu-

geben.

2. Unterscheidungskraft, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Die erforderliche Unterscheidungskraft i. S.d. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt
der angegriffenen Marke in ihrer Kombination als Gesamtzeichen namentlich im
Blick auf ihre graphische Ausgestaltung zu. Insoweit kann auf die zutreffenden
Ausfihrungen  der  Markenabteilung 3.4 in  ihrem  Beschluss vom

4. September 2013 (dort Seiten 11 — 13) verwiesen werden.
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3. Zulassung der Rechtsbeschwerde, § 83 Abs. 2 MarkenG

Die Rechtsbeschwerde ist nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuzulassen, weil die
Rechtsfrage, ob eine Marke, deren Inhaber sich falschlicherweise staatlicher bzw.
kommunaler Tragerschaft berihmt, im Léschungsverfahren auf Antrag wegen der
Geeignetheit der Marke, das Publikum hinsichtlich der geschitzten Waren und
Dienstleistungen i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG zu tauschen, soweit ersichtlich

hdchstrichterlich nicht entschieden und von grundséatzlicher Bedeutung ist.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schrift-

lich einzulegen.

Reker Reker Dr. Himmelmann
Vorsitzender  Richter am
BPatG Dr. Fuchs-Wissemann
ist mit Ablauf des Monats Juli
in den Ruhestand getreten
und deshalb an der Unter-

schrift gehindert.

Bb



