25 W (pat) 2/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend die Marke 30 2008 008 028
(hier: Léschungsverfahren S 157/09 Ldsch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin
Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 10. Februar 2008 angemeldete Bezeichnung

Erblihtee

ist am 28. Marz 2008 als Wortmarke fir die nachfolgend genannten Waren der

Klassen 21, 30 und 31 eingetragen worden:

(Klasse 21)

Glaskaraffe;



(Klasse 30)

Tee;

(Klasse 31)

naturliche Blumen.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 8. Juni 2009 die Léschung dieser Marke
nach 8§ 50 MarkenG in Bezug auf alle eingetragenen Waren beantragt, weil die
angegriffene Marke entgegen 8 8 MarkenG eingetragen worden sei. Der L6-
schungsantrag ist der Markeninhaberin am 24. Juni 2009 zugestellt worden. Sie
hat diesem Antrag mit Schriftsatz vom 24. August 2009, am gleichen Tage beim

Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 27. Oktober 2011 die Loschung der angegriffenen Marke angeordnet.
Die angegriffene Marke sei entgegen 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen wor-
den, wobei dahingestellt bleiben kénne, ob auch das Schutzhindernis des § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfllt sei. Sie setze sich ersichtlich aus den Wortbestand-
teilen "Erblah-" und "Tee" zusammen und sei in dieser Wortkombination mihelos
als Bezeichnung einer Art von Tee zu verstehen, der in irgendeiner Weise erblihe,
d. h. zum Bluhen gelange bzw. aufblihe. Der Begriff "Erblihtee" finde in dieser
oder leicht abgewandelter Schreibweise ("Erbliih-Tee") als Synonym fir "erblihen-
der Tee", "blihender Tee" oder "Bliihtee" in Bezug auf eine bestimmte Art von
Teeerzeugnis beschreibende Verwendung. Zudem seien im Englischen Bezeich-
nungen wie "flowering tea", "blooming tea" und "blossoming tea" gebréuchlich, die
ohne weiteres mit "Bluhtee", "Erbliihtee" oder "blihender Tee" ins Deutsche uber-
setzt werden konnten. Die von der Markeninhaberin selbst vertriebenen Produkte

entsprachen den vorgenannten Beschreibungen.



Im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren weise die Bezeichnung "Er-
blihtee" auf die Art und die Beschaffenheit der Ware "Tee" sowie darauf hin, dass
die Ware "Glaskaraffe" und die Ware "natirliche Blumen" ihrer Art oder Beschatf-
fenheit nach zur Verwendung im Zusammenhang mit Teeerzeugnissen der o. g.
Art bzw. zur Herstellung solcher Teeerzeugnisse bestimmt und geeignet seien. In
jedem dieser Falle wirke der Begriff "Erblihtee” in Bezug auf diese Waren konkret
und unmittelbar beschreibend i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dieses Schutzhin-
dernis habe auch bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke
am 28. Marz 2008 bestanden. Dass der Begriff "Erblihtee" lexikalisch nicht nach-
weisbar sei, andere hieran nichts. Auch die von der Markeninhaberin eingereichte
AuRerung einer Mitarbeiterin der Dudenredaktion und das ebenfalls von inhr einge-
reichte linguistische Gutachten von Sch... seien nicht geeignet, die
Feststellungen zur beschreibenden Bedeutung der angemeldeten Marke zu ent-
kraften. Auch die von der Markeninhaberin vorgelegten Entscheidungen des
L... fihrten 2zu keiner anderen Beurteilung. SchlieBlich habe die
Markeninhaberin auch eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nach
8 8 Abs. 3 MarkenG nicht dargetan, da die von ihr hierzu eingereichten Unterlagen

nicht ausreichend seien.

Dagegen richtet sich die von der Markeninhaberin erhobene Beschwerde.

Sie ist der Auffassung, dass die angegriffene Marke schutzfahig sei. Bei dem Be-
griff "Erblihtee" handele es sich um eine Wortneuschdpfung, die eine Vielzahl von
Deutungsmoglichkeiten enthalte und keineswegs "muhelos” als Bezeichnung einer
Art von Tee zu verstehen sei, der in irgendeiner Weise erblihe. Vielmehr seien
unterschiedliche Deutungsebenen gegeben, und zwar in Richtung eines Zustands
(Ergebnis des "Aufgussszenarios" einer entfalteten Blite), eines Vorgangs (Ent-
falten und Aufbliihen), des Tees selbst (weil3er Tee, der aus Blutenknospen ge-
wonnen wird), eines vokativen Elements (Erwartung des Konsumenten) und einer

Ansprache des Konsumenten selbst.



Wortzusammensetzungen mit dem Bestandteil "Erblih" seien zudem in der deut-
schen Sprache nicht zu finden. Englischsprachige Begriffe wie "flowering tea"
konnten zur Begriindung des Schutzhindernisses des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
nicht herangezogen werden. Die angegriffene Marke habe in Bezug auf die einge-
tragenen Waren keinen unmittelbar und eindeutig beschreibenden Charakter. Eine
beschreibende Bedeutung kdnne allenfalls nach mehreren komplizierten Gedan-
kenschritten ermittelt werden. Die angegriffene Marke weise allenfalls diffuse, ver-
schwommene Andeutungen eines beschreibenden Inhalts auf. Fur die Verwen-
dung des Wortelements "Erblih-" gebe es keine vorstellbaren Anwendungsge-
biete und keine verstandlichen Bedeutungen mit beschreibendem Kern, da es sich
um eine grammatikalische Verfremdung des Wortes "erbliihen" handelt und in der
Verknipfung mit dem weiteren Wort "Tee" nicht zu einem auf den ersten Blick
greifbaren Sinn fuhre, sondern eine fantasievolle Analyse erforderlich mache.
Nach dem Gutachten des Sch... weise der Begriff "Erblihtee"” keine
eindeutige Lesart und Bedeutungsbestimmung auf und kénne nicht auf eine rein
beschreibende Interpretation reduziert werden, sondern lasse mehrere Lesarten
zu, namlich eine deskriptive, sortenspezifische und wirkungsspezifische Lesart.
Daher sei nicht ohne nédheres Nachdenken und analysierende Betrachtungsweise
ersichtlich, inwieweit dieser Begriff eine Merkmalsbeschreibung darstellen kdnne.
Ein Freihaltebedirfnis i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei somit nicht gegeben,
auch habe die angegriffene Marke Unterscheidungskraft i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG.

Die Markeninhaberin beantragt,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 27. Oktober 2011 aufzuheben und den L06-

schungsantrag zurtickzuweisen.



Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie hélt den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung fur zutreffend. Bereits
aus dem eigenen Vortrag der Markeninhaberin ergebe sich, dass der Begriff "Er-
blihtee" auf die Ware, namlich Tee, insbesondere auch im Sinne von "weil3er
Tee", und auf eine Blite hinweise. Auch das Gutachten des Sch...
ergebe, dass dieser Begriff eine beschreibende Komponente habe. Insgesamt sei
dieser Begriff geeignet, Merkmale der eingetragenen Waren zu beschreiben, wo-
bei es auch nicht auf einen lexikalischen oder sonstigen Nachweis ankomme,
dass und in welchem Umfang dieser Begriff als beschreibende Angabe bereits be-

kannt sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung, die Schriftsatze der Beteiligten und auf den tbrigen Akteninhalt ver-

wiesen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber unbegrindet. Entgegen der Auffassung der
Markeninhaberin besteht die angegriffene Marke ausschliel3lich aus Angaben, die
geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren zu bezeichnen (8 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG), wobei dieses Schutzhindernis bereits zum Zeitpunkt der Eintra-
gung der angegriffenen Marke vorlag. Im Ubrigen fehlt dieser Marke auch jegliche
Unterscheidungskraft (8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Markenabteilung hat daher
auf den Loschungsantrag der Antragstellerin hin zu Recht die Léschung der ange-
griffenen Marke angeordnet (8 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. 8§ 54 MarkenG).



Gemal 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausge-
schlossen, welche ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die
im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Be-
stimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstel-
lung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten)
Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen dienen konnen. Der Zweck dieses Schutzhindernisses be-
steht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom marken-
rechtlichen Schutz auszuschliel3en, weil ihnre Monopolisierung einem berech-
tigten Bedirfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit wi-
derspricht, wobei bereits eine blof3e potentielle Beeintrachtigung der wettbe-
werblichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Strobele/Hacker, Mar-
kengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 265). Es genugt also, wenn die angemeldete
Marke in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EUGH GRUR 1999, 723, Tz. 31
- Chiemsee; GRUR 2004, 674, Tz. 56 — Postkantoor). Fur die Eignung als
beschreibende Angabe ist auf das Verstandnis des Handels und/oder des
normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers als maf3gebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl.
EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 — Chiemsee; GRUR 2006, 411, Tz. 24 —

Matratzen Concord).

a) Hiervon ausgehend stellt die Bezeichnung "Erbliihtee” in Bezug auf die
Ware "Tee" der Klasse 30 eine beschreibende Angabe i.S.d. §8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Aus den Rechercheergebnissen der Markenabteilung, die den Beteilig-
ten mit einem detaillierten Zwischenbescheid der Markenabteilung vom
5. Mai 2010 Ubersendet wurden (BI. 80 ff. der Loschungsakte, insbes.
Bl. 88 - 94), folgt, dass mit dem Begriff "Erbluhtee” bzw. "Erblih-Tee"

eine besondere Art von Blltentee bezeichnet wird, der in "kunstvoll von



Hand gebundenen Kugeln" angeboten wird und in dessen Inneren sich
eine Blute befindet, die beim Aufguss freigegeben wird und sich 6ffnet,
so dass sich neben einem Aroma- und Geschmackserlebnis auch ein
optisches Erlebnis ergibt. Mithin bezeichnet der Begriff "Erbliihtee" eine
besondere Teeart und stellt daher insoweit einen unmittelbaren Hinweis
auf die Beschaffenheit der so gekennzeichneten Ware dar. Eine solche
Verwendung des Begriffs "Erbliihtee” kann nach den vorgenannten Re-
chercheergebnissen der Markenabteilung (vgl. BIl. 94/95 der LO-
schungsakte) zeitlich dem November 2007 zugeordnet werden. Dies
lasst den Schluss zu, dass ein Verkehrsverstandnis im vorgenannten
Sinne bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke
am 10. Februar 2008 und dann auch an dem im Ldschungsverfahren
malf3geblichen Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke (vgl.
Strobele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl.,, 8 50, Rdn. 7) bestand und
auch derzeit noch fortbesteht, so dass das vorgenannte Schutzhinder-
nis auch gemalf § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zum Tragen kommt.

Das vorgenannte Verkehrsverstandnis steht auch nicht in Widerspruch
zu dem von der Markeninhaberin selbst vorgelegten linguistischen Gut
achten des Sch... (Bl.140ff. der Loschungsakte). Denn
in diesem Gutachten ist selbst dargelegt, dass der Begriff "Erblihtee”
u. a auch "Teesorte, die aufgeblihte Teesorten enthélt" oder "Tee, des-
sen Bliten beim Aufguss sich entfalten” bedeuten kann (Bl. 141 der L6-
schungsakte, vorletzter Absatz). Dies ist geeignet, die vorgenannten
Feststellungen zum Verkehrsverstandnis eher noch zu unterstiitzen als
zu widerlegen. Dass der Begriff "Erblihtee” daneben noch andere Be-
deutungen haben kann, ist fir die markenrechtliche Beurteilung uner-
heblich, da dieser Begriff nach den o. g. Ausfilhrungen in zumindest ei-
ner Bedeutung beschreibend ist. Dies geniigt aber regelméafig, um das
Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen (vgl. Stro-
bele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 301 m. w. N.).



b)

Ebenfalls ist unerheblich, dass der Begriff "Erblihtee" als solcher lexi-
kalisch nicht zu belegen ist. Zum einen kommt es fir die Beurteilung, ob
ein Begriff zur Beschreibung von Merkmalen der jeweils beanspruchten
Waren und/oder Dienstleistungen geeignet ist, nicht darauf an, dass
dieser Begriff in einem solchen Sinne bereits bekannt ist oder im Ver-
kehr verwendet wird (vgl. Strébele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage,
8 8, Rdn. 404). Vorliegend handelt es sich um eine aus gelaufigen Ele-
menten zusammengesetzte Wortbildung. Zusammensetzungen von
Verben und Hauptwortern zu Gesamtbegriffen sind tblich und typisch
fur die deutsche Sprache, auch und gerade im Bereich von Lebens-
und Nahrungsmitteln (z. B. "Esskastanie", "Trinkschokolade"). Ange-
sichts der beinahe unendlich gro3en Zahl von solchen Kombinations-
maoglichkeiten ist es letztlich nicht méglich, alle derartigen Wortkombi-
nationen lexikalisch zu erfassen, so dass gerade auch bei Wortkombi-
nationen ein fehlender lexikalischer Beleg der Feststellung einer be-
schreibenden Angabe nicht entgegensteht (vgl. Strébele/Hacker, Mar-
kengesetz, 10. Aufl., 8 8, Rdn. 294 m. w. N.).

Aus den vorgenannten Grunden stellt der Begriff "Erblihtee" auch in
Bezug auf die Ware "natirliche Blumen" der Klasse 31 eine beschrei-
bende Angabe i. S. d. 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Denn damit wird
der Verkehr darauf hingewiesen, dass es sich bei den so gekennzeich-
neten Waren um Blumen handelt, deren Bluten fur die Zubereitung ei-
nes "Erblihtees" besonders geeignet und bestimmt sind.

Dies trifft auch auf die Ware "Glaskaraffen" der Klasse 21 zu. Wie be-
reits dargelegt, ergibt sich bei der Zubereitung eines "Erblihtees" ne-
ben dem Aroma- und Geschmackserlebnis durch das Entfalten der ver-
wendeten Bluten auch ein optisches Erlebnis. Dann aber weist die Be-
zeichnung "Erbluhtee” im Zusammenhang mit dieser Ware nur darauf

hin, dass die so gekennzeichneten Glaskaraffen fur die Zubereitung von



Knoll
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"Erbluhtee"” gerade auch unter dem vorgenannten optischen Aspekt be-
sonders geeignet sind. Mithin stellt die angegriffene Marke in Bezug auf
alle beanspruchten Waren eine nach 8§ 8 Abs. 2 Nr.2 MarkenG be-
schreibende Sachangabe dar.

Aus den vorgenannten Grinden fehlt der angegriffenen Marke in Bezug auf
alle beanspruchten Waren auch die Unterscheidungskraft i. S. d. 8 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG, da der Verkehr in dieser beschreibenden Sachangabe kei-

nen betrieblichen Herkunftshinweis erkennt.

Die Markenabteilung hat ferner zutreffend festgestellt, dass eine Verkehrs-
durchsetzung der angegriffenen Marke nach 8 8 Abs. 3 MarkenG nicht belegt

ist.

Nach alledem war die Beschwerde zurlickzuweisen. Eine mindliche Ver-
handlung war fur diese Entscheidung nicht erforderlich. Die Markeninhaberin
hat einen Antrag auf Durchfiihrung einer miundlichen Verhandlung gemaf
8 69 Nr. 1 MarkenG nicht gestellt, wahrend die obsiegende Antragstellerin ih-
ren Terminsantrag nur hilfsweise gestellt hat. Es waren auch keine tatsach-
lichen oder rechtlichen Fragen entscheidungserheblich, die der Erdrterung in
einer mundlichen Verhandlung gemaf 8§ 69 Nr. 3 MarkenG bedurft hatten.

Eine Auferlegung von Kosten war nicht veranlasst (8 71 Abs. 1 MarkenG).

Grote-Bittner Metternich

Hu



