BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 30/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2017 021 164.3

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts in der Sitzung vom 26. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Akintche und des Richters Dr. Meiser

ECLI:DE:BPatG:2020:261120B30Wpat30.19.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschliisse der
Markenstelle fir Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 13. Dezember 2017 und vom 26. Juni 2019 aufgehoben.

Grinde

Das Zeichen

Law Machine

ist am 22. August 2017 fur die Dienstleistungen

.Klasse 35: Werbung, insbesondere Werbung im Internet; Geschaftsfih-
rung; Unternehmensverwaltung; Bereitstellung von kommerziellen Verbrau-
cherinformationen im Internet; Erteilung von Ausklnften Uber Dienstleis-
tungsangebote im Internet; Vermittlung von Geschaftsinformationen im

Internet; Prasentation von Dienstleistungen im Internet

Klasse 36: Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zur Verwal-
tung und Nutzung von Immobilien; Vermittlung von Informationen zu Vertra-
gen Uber die Verwaltung, Nutzung, und Instandhaltung von Immobilien;
Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zur Zahlungsabwicklung
von Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von

Immobilien einschlieRlich der Vermittlung der organisatorischen Abwicklung



von Vertragen zur Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Immobi-
lien; Beratung in Bezug auf die Verwaltung und Nutzung von Immobilien;
Beratung und Vermittlung von Finanzverwaltung und Finanzdienstleistun-
gen Uber das Internet; Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zu
Versicherungsfragen; Vermittlung von Versicherungsvertragen; Versiche-

rungswesen, Finanzwesen, Geldgeschéfte

Klasse 38: Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Inter-
net; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Audio- und
Videostreaming Uber das Internet

Klasse 42: Entwicklung von Computersoftware zur Verwaltung und Nut-
zung von Immobilien; Entwicklung von Computersoftware zur Bereitstellung
und Vermittlung von Informationen zu Finanzdienstleistungen, insbeson-
dere der Zahlungsabwicklung von Einnahmen aus Vermietung, Verpach-
tung und Betriebskostenabrechnung; Entwicklung und Bereitstellung von
Computersoftware zur Erstellung von Vertrdgen und Dokumenten im
Zusammenhang mit dem Bau, Erwerb, Verkauf, der Nutzung und der Ver-

waltung von Immobilien

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen; Verfassung juristischer Doku-
mente fur Dritte; rechtliche Beratung in Immobilienfragen; Rechtshilfe bei
der Erstellung von Vertragen; juristische Informations- und Beratungs-
dienstleistungen; Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten im Zusam-

menhang mit der Verwaltung und Nutzung von Immobilien*®

zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt

gefuhrte Register angemeldet worden.



Mit Beschlissen vom 13. Dezember 2017 und vom 26. Juni 2019, wobei letzterer
im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle fur Klasse 45 des Deut-
schen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungs-
kraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zuriickgewiesen.

Zur Begrindung ist ausgefuhrt, die aus einfachen Wortern der englischen Sprache
zusammengesetzte Wortkombination Law Machine erschliel3e sich dem Durch-
schnittsverbraucher unmittelbar als Hinweis auf eine ,Rechts-Maschine* bzw.
,Gesetzes-Maschine®, also auf eine Maschine, die ihn bei der Rechtsfindung oder
der Gesetzesanwendung unterstitze. Daflr spreche, dass der Begriff ,Maschine*
in der Informationstechnologie gangig fur Such-, Rechen- oder Informationsmaschi-
nen verwendet werde. Zudem werde im Geschaftsbereich der ,Legal Technology*”
schon seit langeren eine standardisierte bzw. (teil-)automatisierte Rechtsanwen-
dung durch Computerprogramme angeboten. Der Verkehr werde das Markenzei-
chen im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang daher alleine als Hinweis auf
juristische Dienstleistungen verstehen, die durch ein Computerprogramm unter-

stutzt im Internet angeboten wirden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er macht geltend, dass das Anmeldezeichen Uber die erforderliche Unterschei-
dungskraft verfiige. Gegen die Argumentation der Markenstelle spreche bereits,
dass es eine ,Gesetzes-Maschine” oder ,Rechtsmaschine” nicht gebe; Anbieter
juristischer Dienstleistungen wirden im Inland nicht derart bezeichnet. Aus den von
der Markenstelle ermittelten Internet-Fundstellen (Uber ,Legal-Tech® oder ein ,Ver-
trags-Tool") ergebe sich nichts fur eine inlandische Verwendung der konkreten
Wortkombination Law Machine. Der Verkehr werde die Bezeichnung daher nicht
beschreibend verstehen. Vielmehr sei sie als Phantasie- und Kunstwort inhaltlich
unbestimmt und rege zum Nachdenken an, was aber die Unterscheidungskraft im
Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begriinde.



Der Anmelder beantragt,

die Beschliisse der Markenstelle fur Klasse 45 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 13. Dezember 2017 und vom 26. Juni 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde des Anmelders hat auch in der Sache Erfolg. Die ange-
griffenen Beschliisse waren aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens
kein Schutzhindernis gemanR 88 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Ins-
besondere fehlt dem Zeichen Law Machine fur die beanspruchten Dienstleistungen
weder jegliche Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch unter-

liegt es einem Freihaltungsbedirfnis geman § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese
somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EUGH GRUR
2015, 1198 (Nr. 59) — Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) — Freixenet; GRUR 2008,
608 (Nr. 66) — EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) — Sparkassen-Rot;
GRUR 2015, 581 (Nr. 16) — Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) — for
you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) — smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) — Kaleido;
GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) — Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer
Marke besteht darin, die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. etwa EUGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) — Kit
Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) — KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) — Lego;



GRUR 2008, 608, 611 (Nr.66) — EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45
— Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) — Sparkassen-Rot; GRUR 2016,
934 (Nr. 9) — OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) — Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR
2015, 173, 174 (Nr. 15) — for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) — My World). Da allein
das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein grol3ztigiger MalR3stab anzu-
legen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das
Schutzhindernis zu Gberwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) — Stadtwerke
Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) — Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9)
— Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) — for you; GRUR 2014, 565,
567 (Nr. 12) — smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) — Starsat; GRUR 2012, 270
(Nr. 8) — Link economy). MalRgeblich fir die Beurteilung der Unterscheidungskraft
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrneh-
mung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen
und verstandigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Pro-
dukte abzustellen ist (vgl. EuUGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr.24) — Matratzen
Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungs-
kraft, wenn ihnen die maf3geblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung
des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 — Aus Akten werden Fakten)
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen
(vgl. EuUGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) — Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86)
— Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) — Stadtwerke Bremen; 2014,
1204 (Nr. 12) — DusseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) — Link economy;
GRUR 2009, 952 (Nr. 10) — DeutschlandCard). Daruber hinaus kommt nach stan-
diger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die
sich auf Umstéande beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistun-
gen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender
Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) — Stadtwerke



Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) — DusseldorfCongress; GRUR 2012, 1143
(Nr.9) — Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr.23) —TOOOR!; GRUR 2006, 850
(Nr. 28 f.) - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsatzen verfliigt das Anmeldezeichen Law Machine uber

die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Das angemeldete Zeichen setzt sich erkennbar aus den zum Grundwortschatz
der englischen Sprache gehérenden Wértern ,law” sowie ,machine® zusammen, die

im Deutschen ,Recht, Gesetz" sowie ,Maschine“ bedeuten.

Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr zwar den jeweiligen Sinn-
gehalt der beiden Worter verstehen und insoweit auch (jedenfalls bzgl. des Begriffs
law"*) einen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen her-
stellen. Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung die
Schutzfahigkeit abzusprechen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich
namlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile fir sich betrachtet unter-
scheidungskréaftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der
Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Her-
kunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 99) — Postkantoor;
GRUR 2004, 680 (Nr. 40) — BIOMILD; GRUR 2010, 534 (Nr. 42) — PRANAHAUS;
BGH GRUR 2012, 270 (Nr.16) — Link economy; GRUR 2014, 1204 (Nr. 16)
— Disseldorf Congress; GRUR 2017, 186 (Nr. 30) — Stadtwerke Bremen).

Dies kann vorliegend aber nicht festgestellt werden.

Denn das Gesamtzeichen weist keine beschreibende Bedeutung fir die relevanten
Dienstleistungen auf. Nach den Rechercheergebnissen des Senats wird der
Gesamtbegriff ,Jaw machine” im englischen Sprachraum mit einer anderen Bedeu-

tung verwendet als von der Markenstelle unterstellt. Insbesondere wird hiermit keine



.,Rechtsmaschine” (im Sinne einer ,automatisierten Rechtsanwendung durch Com-
puterprogramme*) beschrieben, wie die Markenstelle angenommen hat. Vielmehr
steht ,law machine” im Englischen fir das (staatliche) Justizsystem als solches, vgl.

etwa die folgenden Fundstellen:

Lhttps://www.amazon.com/Law-Machine-Clare-Dyer-ebook/dp/
BO03P9XD02“: M. Berlins / C. Dyer: ,THE LAW MACHINE" (English Edition,
Kindle Ausgabe): ,The authors explain and discuss how the justice system

evolved (...)."

- Google-Recherche zu ,the law machine®, u. a. mit der Fundstelle ,Ruhle:
Struggle against Bolshevism (Intro)“. ,His revolution is (...) a struggle for the

majority, for governmental positions, for a hold upon the law machine.”

»https://musikguru.de/alien-boys/songtext-lawmachine-1431532.html“:
.Lawmachine“ (Songtitel der Gruppe ,Alien Boys"): ,The lawmachine is coming
down looking for kids like you in town (...) Face the lawmachine, fight the

lawmachine.”

-, www.linguee.de/englisch-deutsch”, mit Verwendungen des Begriffs ,law

machinery* fur Rechts(schutz)organe.

Demnach beschreibt ,Jlaw machine” in erster Linie ein staatliches (Rechts-)System
sowie dessen Organe; ferner wird die Wortkombination im Sinne von ,Gesetzes-
maschine” bzw. ,Gesetzesmaschinerie” verwendet. Mit diesen Bedeutungen
beschreibt das Markenwort aber nicht die vom Anmelder beanspruchten (juristi-
schen und sonstigen) Dienstleistungen. Auch ein die Unterscheidungskraft aus-

schliel3ender enger beschreibender Bezug kann insoweit nicht bejaht werden.



Das Anmeldezeichen ist daher im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang ori-

ginar unterscheidungskraftig.

b)  Ausgehend hiervon kann auch nicht festgestellt werden, dass sich der Begriff
Law Machine abweichend von seiner urspriinglichen Bedeutung im Inland zu einer
gebrauchlichen Bezeichnung bzw. zu einem Schlagwort fur (,automatisierte)
Rechtsdienstleistungen entwickelt hatte. Die Markenstelle hat dies nicht belegt, und
auch im Ubrigen bestehen hierfiir keine Anhaltspunkte. Die Fundstellen der Mar-
kenstelle betreffen Begriffe wie ,Legal Tech* oder ,Legal Machines®, nicht aber eine
Verwendung des Gesamtbegriffs Law Machine auf dem vorliegend relevanten

Dienstleistungssektor.

Soweit eine einzelne Fundstelle der Markenstelle ausschlie3lich in ihrem Titel die
deutsche Wortkombination ,Rechts-Maschine” im Zusammenhang mit (automati-
sierten) juristischen Dienstleistungen enthalt, handelt es sich wie dargelegt nicht um
die Ubersetzung der Wortkombination Law Machine. Es ist ausgehend hiervon
auch nicht belegbar, dass der angesprochene Verkehr das Anmeldezeichen im vor-
liegenden Dienstleistungszusammenhang unmittelbar mit einer ,Rechtsmaschine*
gleichsetzen wirde, die automatisiert Rechtsdienstleistungen erbringt; auch eine
erganzende Internetrecherche des Senats hat hierfir keine Anhaltspunkte ergeben.
Vielmehr bedurfte es hierzu zumindest gedanklicher Zwischenschritte im Wege
einer analysierenden Betrachtungsweise, was aber bereits die Unterscheidungs-

kraft begriindet.

Das Gesamtzeichen ist daher als Herkunftshinweis geeignet und verfigt Gber die
notwendige Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
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3. Aus den dargelegten Griinden unterliegt die angemeldete Marke auch keinem
Freihaltungsbeddrfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Soweit die Markenstelle letztlich mit einer zukinftigen Entwicklung (hin zu ,Legal
Tech” bzw. ,Legal Machines®) argumentiert, ist ergdnzend anzumerken, dass vor-
liegend — fur den konkret beanspruchten Gesamtbegriff Law Machine — auch keine

Anhaltspunkte fur ein zuklnftiges Freihaltungsbedurfnis bestehen.

Zwar erfasst das Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch Falle des
zukunftigen Freihaltebedurfnisses (vgl. ausfihrlich BPatG PAVIS PROMA
30 W (pat) 26/18 — Black Friday). Jedoch bedarf es fiir die Annahme einer zukinfti-
gen Eignung zur Beschreibung immer der Feststellung, dass eine derartige Verwen-
dung vernunftigerweise zu erwarten ist (vgl. EUGH GRUR 1999, 723, Nr. 31 und 37
— Chiemsee; GRUR 2004, 674, Nr. 56 — Postkantoor; GRUR 2010, 534 Rn. 53
— PRANAHAUS; BGH GRUR 2017, 186, Nr. 43 — Stadtwerke Bremen; GRUR 2003,
343, 344 — Buchstabe ,Z"; GRUR 2003, 882, 883 — Lichtenstein). Die damit verbun-
dene Prognoseentscheidung darf nicht nur auf theoretischen Erwéagungen beruhen
(vgl. BGH GRUR 2003, 882, 883 — Lichtenstein), sondern muss anhand der voraus-
sichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung realitdtsbezogen erfolgen (BGH GRUR
2017, 186, Nr. 43 — Stadtwerke Bremen). Gerade fur die Annahme eines zukunfti-
gen Freihaltungsbedirfnisses unter dem Gesichtspunkt eines prognostizierten
Bedeutungswandels (geédnderten Verkehrsverstandnisses in Bezug auf das kon-
krete Zeichen) sind besonders strenge Mal3stabe anzulegen, denn nur so Iasst sich
eine realitdtsbezogene Prognose von bloRRer Zukunftsphantasie abgrenzen (vgl.
ausfuhrlich BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 26/18 — Black Friday).
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Vorliegend bestehen aber wie dargelegt uberhaupt keine Anhaltspunkte fur ein
— vernunftigerweise zu erwartendes — zukunftiges beschreibendes Verstandnis des
Anmeldezeichens. Denn der Begriff Law Machine wird inlandisch bislang aus-
schlie3lich von dem Anmelder als Marke benutzt, wahrend sonstige Verwendungen

nicht nachweisbar sind.

4. Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Hacker Akintche Meiser



