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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2014 053 072.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. Marz 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin

Kriener und des Richters Dr. Nielsen

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Markenstelle fir Klasse 36 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 29. Januar 2015 aufgehoben, soweit die Anmeldung
in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 45:

personliche Einkaufsdienste; Begleiten von Perso-
nen als Gesellschafter; Schreiben von privaten Brie-
fen;

zurlckgewiesen worden ist.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde der Anmelderin zuriickgewie-

sen.

Grinde

Das Wort

Legacy
ist am 15. Juli 2014 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt geflihrte Markenregister fir die nachfolgenden Dienstleistungen

angemeldet worden:

Klasse 35: Geschaftsfuhrung, namlich Betrieb von Vereinen;



Klasse 36: Sammeln von Spenden fur Wohltatigkeitszwecke, Ver-
waltung von Spenden und Stiftungsgeldern [Verein,
Stiftung, Foundation];

Klasse 45: Von Dritten — auch gemeinnuitzigen Vereinen — erbrachte
personliche und soziale Dienstleistungen betreffend indi-
viduelle Bedirfnisse, namlich personliche und soziale
Dienstleistungen in Bezug auf Charity (Wohltatigkeits-)-
Veranstaltungen; Organisation, Planung, Koordination
und Durchfuhrung von Charity (Wohltatigkeits-)-Veran-
staltungen, personliche Einkaufsdienste, Networking-
Dienste, Schreiben von privaten Briefen, Begleitung von
Personen als Gesellschafter/Geschaftsfuhrer, Verleih,
Vermietung und Verpachtung von Gegenstanden in Zu-
sammenhang mit der Erbringung der vorgenannten
Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Be-
ratung und Information in Bezug auf vorgenannte

Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.

Die Markenstelle fur Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese
unter der Nummer 30 2014 053 072.4 gefuhrte Anmeldung mit Beschluss vom
29. Januar 2015 wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen. Zur Be-
grindung ist ausgefuhrt, dass der englische Begriff ,Legacy” mit ,Vermachtnis®,
,Erbe“ oder ,Erbschaft‘ zu Ubersetzen sei. Zumindest die angesprochenen Fach-
kreise aus dem Bereich der Wirtschaft und des Rechtswesens wirden den Begriff
,Legacy” in seiner Grund- und seiner Fachbedeutung zutreffend erkennen. In Hin-
blick auf die angemeldeten Dienstleistungen der Geschéftsfihrung, des Spen-
denwesens, der Stiftungen und des Wohlfahrtswesens weise die angemeldete
Bezeichnung damit zumindest einen engen beschreibenden Sinngehalt auf. Ge-
rade bei geschaftsfihrenden Téatigkeiten seien vielfach Erbschaften und Legate zu

berlicksichtigen, etwa beim Unternehmenstbergang durch Erbschaft. Vermécht-



nisse dienten haufig der Wohlfahrt. Dabei habe es auf die Wahrnehmung des be-
schreibenden Sinngehalts der Bezeichnung ,Legacy“ durch die angesprochenen
Verkehrskreise keinen Einfluss, ob ersichtlich sei, wer Erblasser oder Vermacht-
nisnehmer sei. Vielmehr werde die Bezeichnung als schlagwortartige Beschrei-
bung des Zwecks bzw. der Umstande der beanspruchten Dienstleistungen ver-

standen.

Die Anmelderin vertritt mit ihrer Beschwerde gegen den vorgenannten Beschluss
die Auffassung, dass die angemeldete Bezeichnung hinsichtlich aller bean-
spruchten Dienstleistungen unterscheidungskraftig sei. Das DPMA habe keine
konkreten Feststellungen dahingehend getroffen, dass der Eintragung Schutzhin-
dernisse entgegenstinden. Die Begrindung des Amts erschépfe sich in nicht
greifbaren, allgemeinen Betrachtungen und differenziere zudem nicht zwischen
den einzelnen Dienstleistungen. Man habe sich nicht mit der Legaldefinition des
Vermachtnisses nach § 1939 BGB auseinandergesetzt und nicht versucht, seine
Betrachtung an dieser Grundlage zu messen. Zudem seien bestehende Voreintra-
gungen des Begriffs ,Legacy” als Marke nicht hinreichend geprift worden und so

sei es versdumt worden, auf eine einheitliche Eintragungspraxis hinzuwirken.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 36 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 29. Januar 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsdtze der Anmelderin, den Hinweis des Senats vom
2. Februar 2017 einschliel3lich der Rechercheergebnisse und den Ubrigen Akten-

inhalt verwiesen.



Die Beschwerde ist zulassig, aber nur teilweise begriindet. Dem angemeldeten
Zeichen fehlt mit Ausnahme hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen
die erforderliche Unterscheidungskraft, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die
Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zuriickgewiesen hat (8 37 Abs. 1
MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung,
vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die
Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentitat der gekennzeichne-
ten Waren und Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. u. a. EuUGH GRUR 2004,
428 Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vor-
dergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850
Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor).
Unterscheidungskraft fehlt ferner auch solchen Angaben, die aus gebrauchlichen
Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremd-
sprache bestehen, die vom Verkehr —etwa auch wegen eine entsprechenden
Verwendung in der Werbung — stets nur als solche und nicht als Unterschei-
dungsmittel verstanden werden (vgl. dazu BGH GRUR 2014, 872 Rn. 21 — Gute
Laune Drops) bzw. die flr sich genommen oder im Zusammenhang mit produkt-
beschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemei-
ner Art enthalten (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 - Deutschlands
schonste Seiten). Dariiber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch
solchen Angaben, die sich auf Umstdnde beziehen, welche die beanspruchten
Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreiben-
der Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSS-
BALL WM 2006 a. a. O.). Hiervon ausgehend wird der Verkehr der angemeldete



Bezeichnung ,Legacy” in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen mit
Ausnahme der im Tenor genannten Dienstleistungen einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen und in der Bezeichnung
lediglich einen sachlichen Hinweis im Zusammenhang mit dem Sammeln von

Spenden sehen.

Der englische Begriff ,legacy” ist mit ,Vermachtnis“ oder ,Erbe“ ins Deutsche zu
Ubersetzen. Dabei ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrs-
kreise den Begriff zutreffend verstehen kdnnen. Zum einen sind auch die Fremd-
sprachenkenntnisse der angesprochenen Durchschnittsverbraucher nicht zu ge-
ring zu veranschlagen, insbesondere soweit die Welthandelssprache Englisch
betroffen ist. Zum anderen wird im deutschen Sprachgebrauch der Begriff des
,Legats” lexikalisch nachweisbar als Synonym fur das Wort ,Vermachtnis® benutzt.
Nachdem sich beide Worter - ,Legacy” und ,Legat® — von demselben lateinischen
Wortstamm ableiten lassen, ist ein zutreffendes Verstandnis des angemeldeten
Zeichens auch ohne Kenntnisse der englischen Sprache mdoglich. Selbst wenn
man davon ausgehen wollte, dass der Durchschnittsverbraucher die Bedeutung
des Begriffs ,Legacy” nicht kennt, wird der Begriff zumindest von den angespro-
chenen und fur die Beurteilung von Schutzhindernissen ausreichend maf3gebli-
chen Fachkreisen - etwa Juristen, Geschéaftsfuhrern oder Kaufleuten, die fir
wohltatige Organisationen arbeiten oder mit dem Spendenwesen befasst sind -
ohne weiteres in seiner Bedeutung erkannt (vgl. dazu EuGH GRUR 2006, 411
Rn. 24 Matratzen Concord/Hukla mit dem Hinweis auf den Handel als mal3-

geblichen Verkehrskreis).

Zwischen dem Wort ,Legacy” bzw. ,Vermachtnis“ und den mit der Markenanmel-
dung beanspruchten Dienstleistungen auf dem Gebiet der Wohltatigkeit und des
Spendenwesens besteht insofern ein enger beschreibender Zusammenhang, als
Vermachtnisse fur die Arbeit von wohltatigen Organisationen eine besondere Be-
deutung haben. Sie sind zur Finanzierung ihrer Aufgaben in der Regel auf Spen-

den angewiesen und werben im Zuge der Beschaffung entsprechender Zuwen-



dungen auch darum, in letztwilligen Verfigungen in Form eines Vermachtnisses
bedacht zu werden. Auf die mit dem Senatshinweis vom 2. Februar 2017 Uber-
sandten einschlagigen Rechercheunterlagen wird insoweit Bezug genommen.
Eine Spende in Form eines Vermachtnisses ist fur die begunstigte Organisation
besonders vorteilhaft, da der Verméachtnisnehmer einen schuldrechtlichen An-
spruch gegen den Erben erlangt, ohne die - mitunter sehr aufwendigen - Pflichten
eines Erben auf sich nehmen zu muissen. Auf die weiteren Einzelheiten der
Rechte und der Pflichten des Vermachtnisnehmers kommt es nicht an. Soweit die
Beschwerdefuhrerin vortragt, dass das DPMA sich mit der Legaldefinition des
Vermachtnisses eingehender hatte befassen mussen, kann dies dahingestellt
bleiben, da der jedenfalls auch angesprochene und insoweit mal3gebliche Fach-
verkehr den beschreibenden Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung ohne
analysierende Betrachtungsweise erkennt. Im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Dienstleistungen wird der Verkehr deshalb nicht dazu veranlasst, wei-

tere, abstrakte Uberlegungen zu einzelnen Rechtsfragen anzustellen.

2. Hinsichtlich der einzelnen beanspruchten Dienstleistungen gilt, dass die
Dienstleistung der Klasse 35 ,Geschaftsfuhrung, namlich Betrieb von Vereinen®
unter anderem auch speziell fir wohltatige Vereine erbracht werden kann, wie
z. B. fur einen Hospizverein. Gleiches gilt fur die Dienstleistungen der Klasse 36,
die ausdrucklich das Sammeln und Verwalten von Spenden fir wohltéatige Zwecke
zum Inhalt haben. Die Dienstleistungen der Klasse 45: ,Von Dritten — auch ge-
meinnutzigen Vereinen — erbrachte personliche und soziale Dienstleistungen be-
treffend individuelle BedUrfnisse, namlich persénliche und soziale Dienstleistungen
in Bezug auf Charity (Wohltatigkeits-)Veranstaltungen; Organisation, Planung,
Koordination und Durchfihrung von Charity (Wohltatigkeits-)- Veranstaltungen;
Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in
dieser Klasse enthalten®, beziehen sich letztlich stets auf die Durchfihrung von
Wohltatigkeitsveranstaltungen und damit unmittelbar auch auf den Zweck solcher

Veranstaltungen, namlich das Sammeln von Spenden. Gleiches gilt im Ergebnis



auch fur die Dienstleistungen ,Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegen-
standen im Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistun-
gen, soweit in dieser Klasse enthalten®. Diese Dienstleistungsangebote sind zwar
nicht unmittelbar auf das Sammeln von Spenden bei Wohltatigkeitsveranstaltun-
gen bezogen, dienen aber der technischen Durchfiihrung entsprechender Téatig-
keiten. Auch die Dienstleistung ,Networking-Dienste® kann einen unmittelbaren
Bezug zu Wohltatigkeitsveranstaltungen und dem Spendenwesen aufweisen,
nachdem das sogenannte Networking haufig im Zusammenhang mit Wohltatig-
keitsveranstaltungen erfolgt. Auf die mit dem Senatshinweis vom 2. Februar 2017

ubersandten Rechercheunterlagen wird auch insoweit Bezug genommen.

Die angemeldete Bezeichnung ist damit nur hinsichtlich der Dienstleistungen ,per-
sonliche Einkaufsdienste®, ,Schreiben von privaten Briefen“ und ,Begleitung von
Personen als Gesellschafter” ausreichend unterscheidungskraftig. Diese Dienst-
leistungen werden zwar u. a. auch von spendenfinanzierten, wohltatigen Organi-
sationen erbracht. Es handelt sich hier aber nicht um Téatigkeiten, bei denen nahe-
liegend das Sammeln von Spenden in Form des Einwerbens von Vermachtnissen
eine im Vordergrund stehende Rolle spielt. Zwar kénnen diese Dienstleistungen
unter Umstanden mit Hilfe der eingeworbenen Spenden erbracht werden. Insoweit
bedarf es aber mehrerer Gedankenschritte, um von dem angemeldeten Zeichen
auf einen beschreibenden Begriffsinhalt in dem Sinne zu gelangen, dass die er-
winschten Spenden die beanspruchten Dienstleistungen erméglichen sollen. Die
beanspruchte Dienstleistung ,Begleitung von Personen als Geschaftsfihrer® ist
keine klassifizierbare Dienstleistung, da solche Dienstleistungen tatsachlich nicht
angeboten werden, so dass im Ergebnis auch insoweit die Anmeldung zu Recht

zuriickgewiesen worden ist.

3. Soweit die Anmelderin auf vergleichbare Voreintragungen verweist, ist auf die
dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl.
GRUR 2009, 667 - Bildt-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen



EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 - Biozid; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Post-
kantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und
des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 -
VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt)
zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist
(vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., 8 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen
weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung tber die Schutzfahig-
keit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene
Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach standiger Recht-
sprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung fiihren.

Die Beschwerde der Anmelderin war nach alledem teilweise zuriickzuweisen.

Die Entscheidung konnte ohne mundliche Verhandlung ergehen, 8 69 MarkenG,
nachdem die Beschwerdefuhrerin keinen entsprechenden Antrag gestellt hat und
die Durchfiihrung der mindlichen Verhandlung aus Griinden der Sachdienlichkeit

nicht angezeigt erschien.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin und Beschwerdefiihrerin das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaliig 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,
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3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

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

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu



