BUNDESPATENTGERICHT
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2017 231 951.4

hat der 30.Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juli 2020 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

ECLI:DE:BPatG:2020:160720B30Wpat2.19.0



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griunde

Die am 16. Oktober 2017 angemeldete Bezeichnung

Trucker-Anwalt

soll als Marke fir die Dienstleistungen

.Klasse 36: Dienstleistungen eines Steuerberaters [ausgenommen
Buchfuhrung]; personliche Versicherungsdienstleistungen in Bezug auf

juristische Dienstleistungen

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen; Juristische Dienstleistungen in

Zusammenhang mit Gerichtsverfahren®

eingetragen werden.

Die Markenstelle fur Klasse 45 des Deutschen Patent und Markenamts hat die
Anmeldung mit zwei Beschlissen vom 19. Januar 2018 wund vom
28. September 2018, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist,
zurickgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung an der erforderlichen
Unterscheidungskraft fehle (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).



Die Marke bestehe aus den Begriffen ,Trucker® und ,Anwalt*, wobei ,Trucker* ein
aus dem Englischen stammendes Wort fir ,Fernfahrer® sei, das auch in den
deutschen Sprachgebrauch Eingang gefunden habe. Der angesprochene Verkehr
verstehe unter dem sprachuiblich gebildeten Markenwort Trucker-Anwalt einen
Fachanwalt fir Fernfahrer und entnehme der angemeldeten Bezeichnung somit
lediglich einen Hinweis darauf, dass die angebotenen Dienstleistungen von einem
Anwalt erbracht wirden, der auf die Bedirfnisse und Besonderheiten des

Berufsfeldes der Fernfahrer spezialisiert sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er im Wesentlichen
geltend macht, dass jedenfalls die Kombination der Zeichenbestandteile ,Trucker"
und ,Anwalt* keine beschreibende Angabe darstelle, weil diese keinen Eingang in
den Sprachgebrauch gefunden habe. Es werde vom Verkehr sofort erkannt, dass
es sich dabei um eine Marke handele, unter der rechtliche Dienstleistungen fur
Fernfahrer angeboten wirden, ohne dass eben diese allgemeingtltigen Begriffe

alleinstehend verwendet wirden.

Die angemeldete Bezeichnung Trucker-Anwalt verfuge daher Uber die
erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ihr stehe auch
kein Freihaltungsbedurfnis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Der Anmelder hat keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



A. Die Beschwerde ist gemalR 8 66 MarkenG zulassig. Ein konkreter Antrag ist
ebenso wenig erforderlich wie eine Beschwerdebegrindung. Fehlt — wie vorliegend
— ein Antrag, ist von einer Anfechtung des Beschlusses in vollem Umfang
auszugehen (vgl. Strébele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., 8 66 Rdnr. 40).

B. In der Sache hat die Beschwerde allerdings keinen Erfolg. Denn der
angemeldeten Marke fehlt es in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an
Unterscheidungskraft gemafd 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle hat die
Anmeldung daher zu Recht zurlickgewiesen (8 37 Abs. 1 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
Dienstleistungen 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 Ursprungsidentitat 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 grof3ziigiger Mal3stab anzulegen, so dass jede auch noch
so geringe Unterscheidungskraft gentigt, um das Schutzhindernis zu Uberwinden
(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). Mal3geblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits
die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung
der beteiligten inl&ndischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des
Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und
verstandigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte
abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr.24) - Matratzen
Concord/Hukla).

Hiervon  ausgehend  besitzen Marken  insbesondere  dann keine
Unterscheidungskraft, 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).
Dartber hinaus kommt nach standiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine
Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstdnde beziehen, welche die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen 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)
— DisseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) — Starsat; GRUR 2010, 1100
(Nr. 23) —= TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) - FUSSBALL WM 2006).



2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsétzen weist die angemeldete Marke
Trucker-Anwalt in Bezug auf die zuriickgewiesenen Dienstleistungen keine
Unterscheidungskraft i.S.d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

a. Die angemeldete Marke besteht aus den beiden durch Bindestrich zu einer

Kombination verbundenen Wortern , Trucker" und ,,Anwalt".

aa. Der Begriff ,, Trucker” ist eine aus dem Englischen stammende Bezeichnung fir
einen Fernfahrer/Lastwagenfahrer, die sich auch im deutschen Sprachgebrauch
etabliert hat  (vgl. DUDEN-online  zu  ,Trucker, abrufbar unter

https://www.duden.de/rechtschreibung/Trucker).

bb. Bei dem weiteren Markenbestandteil ,Anwalt* handelt es sich um das im
allgemeinen Sprachgebrauch ubliche Kurzwort fir ,Rechtsanwalt®, welches in der
Umgangssprache dariber hinaus als Sammelbegriff fur samtliche Angehorige der
rechtsberatenden und -vertretenden Berufe verwendet wird (vgl. BPatG
30 W (pat) 539/14 v. 22. September 2016 — Mein Anwalt).

In Zusammensetzungen wird der Begriff ,Anwalt" haufig verwendet in Verbindung
mit dem Zusatz "Fach-" und dem speziellen Rechtsgebiet, fur das bereits
Fachanwaltschaften eingefuihrt sind, wie zB Fachanwalt fur Familienrecht,
Fachanwalt fur Arbeitsrecht und Fachanwalt fiir Baurecht.

Dartber hinaus ist es seit langer Zeit Ublich, dass Rechtsanwélte im Rahmen der
zulassigen Eigenwerbung auf Tatigkeits- und Interessenschwerpunkte und/oder
eine besondere Qualifikation in einem bestimmten Rechts- und/oder Sachgebiet
schlagwortartig durch Begriffskombinationen mit dem Wort ,Anwalt und einem
vorangestellten, das spezielle Tatigkeitsgebiet beschreibenden Wort wie zB
.Familienanwalt‘, ,Scheidungsanwalt‘, ,Mietanwalt® etc. hinweisen bzw.
umgangssprachlich solche Begriffskombinationen zur Beschreibung eines auf ein

bestimmtes Rechtsgebiet spezialisierten oder zumindest schwerpunktméafiig tatigen


https://www.duden.de/rechtschreibung/Trucker

Rechtsanwaltes verwendet werden (vgl. dazu bereits BPatG 30 W (pat) 240/03 v.
21. Februar 2005 — EDV-Anwalt). Dabei kann der Tatigkeitsschwerpunkt bzw. die
Spezialisierung sowohl durch die Bezeichnung des Rechts- und/oder Sachgebiets
als solches — wie es zB bei ,EDV-Anwalt” (vgl. dazu BPatG aaO), ,Rentenanwalt®,
.Mietanwalt®, , Tieranwalt®, ,Sportanwalt* der Fall ist -, aber auch durch Benennung
des mit dem Dbetreffenden speziellen Sach-/Rechtsgebiet konfrontierten
Personenkreises (,Sportleranwalt®, ,Beamtenanwalt“) zum Ausdruck gebracht

werden.

cc. In diese Begriffskombinationen reiht sich auch die aus allgemein bekannten
Substantiven gebildete angemeldete Bezeichnung Trucker-Anwalt ein. Der
Verkehr wird daher die Kombination dieser ihm ohne weiteres verstandlichen
Begriffe auf Anhieb und ohne weitergehende Uberlegungen iS eines ,Anwalts fiir
»rrucker” (Fernfahrer) und damit als Bezeichnung eines Rechtsanwalts verstehen,
welcher auf die in Zusammenhang mit der Austibung des Berufs eines Fernfahrers
anfallenden Rechtsfragen in zivil-, verwaltungs- oder auch strafrechtlicher Hinsicht

spezialisiert ist bzw. auf diesem Gebiet jedenfalls schwerpunktm&Rig tatig ist.

b. Samtliche beanspruchten Dienstleistungen kénnen sich, wie die Markenstelle im
Erinnerungsbeschluss vom 28. September 2018 zutreffend festgestellt hat und auch
seitens des Anmelders nicht in Abrede gestellt wird, inhaltlich/thematisch
schwerpunktmalf3ig mit (steuer-)rechtlichen Fragen und Problemen im Umfeld von
Lastkraftwagenfahrern/Fernfahrern  beschaftigen und durch entsprechend

spezialisierte Anwalte erbracht werden.

Trucker-Anwalt erschopft sich damit in Bezug auf samtliche beanspruchten
Dienstleistungen in einer sprach- und werbetblichen Aneinanderreihung zweier
beschreibender Begriffe zu einem verstandlichen, schlagwortartigen Hinweis auf die
berufliche Qualifikation und/oder den Tatigkeitsschwerpunkt des Anbieters dieser
Dienstleistungen. Alle Bestandteile der Wortkombination werden entsprechend

ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, tber



die bloRe Kombination hinausgehenden Begriff (vgl. EuGH GRUR 2004, 680
Nr. 39 - 41 — BIOMILD).

c. Soweit der Anmelder im Beschwerdeverfahren geltend macht, dass Trucker-
Anwalt vom Verkehr als Marke (,unter der rechtliche Dienstleistungen fur
Fernfahrer angeboten werden” !) wahrgenommen werde, weil die Kombination
dieser Begriffe ,an keiner Stelle Eingang in deutschen Sprachgebrauch® gefunden
habe, verkennt er, dass angesichts des ohne weiteres erkennbaren
Bedeutungsgehalts der sprachiublich und grammatikalisch korrekten Wortfolge fur
den Verkehr nicht entscheidend ist, ob es sich dabei um eine Wortneuschépfung
handelt, zumal der Verkehr daran gewohnt ist, vor allem im Bereich der Werbung
standig mit neuen, schlagwortartigen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die
ihm sachbezogene Informationen in einpragsamer Form ubermittelt werden sollen
(vgl. Strobele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., 8 8 Rdnr. 199).

d. Die Eintragung anderer Bezeichnungen wie ,Fressnapf‘ spielt diesbezilglich
keine Rolle, da diese begrifflich der angemeldeten Bezeichnung nicht vergleichbar
ist und keinen Bezug zu dieser aufweist. Abgesehen davon ist jedenfalls der Begriff
.Fressnapf‘ als (Unions-)Wortmarke nur fur solche Waren eingetragen, fur die
dieser Begriff keinen hinreichend beschreibenden und/oder sachbezogenen

Aussagehalt aufweist.

3. Die Beschwerde ist daher zurtickzuweisen.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gertugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung 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 Filhrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

schriftlich einzulegen.

Hacker Merzbach Meiser
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