BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 34/07 Verkindet am
5. November 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 305 15 056.1

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 5. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Bayer

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die am 14. Marz 2005 als Wortmarke angemeldete Bezeichnung

Pure Black

ist fur folgende Waren bestimmt:

30:

32:

Tee und teedhnliche Erzeugnisse (Krauter- und Frichtetees)
fir medizinische Zwecke, auch vitaminisiert und/oder aroma-
tisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert und/oder

granuliert und/oder gewdrzt;

Tee und teedhnliche Erzeugnisse (Karuter- und Friichtetees)
fur Genusszwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert
und/oder instantisiert und/oder mineralisiert und/oder granu-
liert und/oder gewurzt;

Eistee; Getranke mit oder auf der Basis von Tee/Krauter-
tee/Frichtetee (auch in trinkfertiger Form und/oder Beimi-

schung von Fruchtgetranken und/oder Fruchtsaften);

alkoholfreie Getranke, insbesondere Fruchtgetranke und
Fruchtsafte unter Beimischung von Tee/Krautertee/Friichte-

tee; Energie-Getranke (Energy-Drinks); Fruchtgetrdnke und



Fruchtsafte; Mineralwasser und andere kohlensaurehaltige
Wasser; Sirupe und andere Praparate fur die Zubereitung

von Getranken.

Seitens der Markenstelle fir Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts ist
die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung in einem ersten Beschluss
vom 8. Dezember 2005 insgesamt wegen fehlender Unterscheidungskraft (8 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zuriickgewiesen worden. Es werde in unmittelbarer und un-
missverstandlicher Weise der Sachhinweis gegeben, dass mit "Pure Black" ge-
kennzeichnete Waren entweder nur aus reinem schwarzen Tee bestiinden oder
unter dessen Verwendung bzw. auf seiner Grundlage hergestellt wirden. Mithin
sei das Zeichen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet.

Die Erinnerung der Anmelderin hat teilweise Erfolg gehabt, namlich beziglich der
Waren in Klasse 32; insoweit wurde mit Beschluss vom 31. Januar 2007 der Erst-

beschluss aufgehoben.

Im Ubrigen (d. h. beziiglich der beanspruchten Waren in den Klassen 5 und 30)
wurde die Erinnerung zurlckgewiesen, wobei der Erinnerungsprifer seine Ent-
scheidung auf das Eintragungshindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stitzt. Der
Verkehr sehe "Pure Black" als Beschaffenheitsangabe an, weil er sie gedanklich

ohne weiteres mit der Warenbezeichnung "tea" erganzen werde.

Gegen diese Entscheidung, soweit die Eintragung weiterhin versagt wird, richtet

sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie hat zunachst vorgetragen, die angemeldete Bezeichnung mdge zwar fir ein-
zelne - nicht fur alle - der beanspruchten Waren suggestiv sein, stelle aber keine
eindeutig beschreibende oder generische Angabe dar. Teilweise sei Uberhaupt
kein Bezug zur Farbe "schwarz" vorhanden. Schon deshalb sei eine differenzierte

Betrachtung geboten. Anders als z. B. "Schwarztee", "Black Tea" oder gelaufige



Sorten- und Herkunftsbezeichnungen sei "Pure Black", selbst fir schwarzen Tee,
keine Gattungsbezeichnung. Erganzend weist die Anmelderin auf Ihrer Ansicht
nach vergleichbare eingetragene Marken (u. a. die fir Tee registrierten deutschen
Marken "WHITE" und "Black and White") hin.

Zusammen mit der aus Grinden der Sachdienlichkeit erfolgten Ladung zur mind-
lichen Verhandlung sind der Anmelderin Ausdrucke von Internet-Seiten (6 Bl.) zur
Verwendung der Bezeichnungen "Pure Black"” und "Pure Black Tea" (jeweils flr

Tee) Ubermittelt worden.

Die Anmelderin halt an ihrer Auffassung fest, der Bezeichnung "Pure Black" kénne
kein unmittelbar beschreibender Hinweis auf die beanspruchten Waren entnom-
men werden. Vielmehr handele es sich um einen offenen, verschwommenen und
nicht eindeutig greifbaren Ausdruck, der keinem Freihaltungsinteresse unterliege.
Es sei unzulassig, die angemeldete Marke "Pure Black” um die Angabe "Tea" zu
erganzen. Das erforderliche - geringe - Mal3 an Unterscheidungskraft sei ebenfalls
vorhanden. AufRerdem verweist die Anmelderin (z. T. nochmals) auf eine Reihe
eingetragener, ihrer Ansicht nach ahnlicher deutscher Marken. Derartige Vorein-
tragungen seien beachtlich (unter Hinweis auf den Vorlagebeschluss des 29. Se-
nats des Bundespatentgerichts zu "Schwabenpost”, MarkenR 2008, 124).

Die Anmelderin stellt den Antrag,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
31. Januar 2007 aufzuheben, soweit die Erinnerung zurtick-
gewiesen wurde,

2. den Beschluss vom 8. Dezember 2005 vollstandig aufzuhe-
ben,

3. die Markenanmeldung Nr. 305 15 056 "Pure Black" zur Ein-

tragung in das Register zuzulassen.



In der mundlichen Verhandlung am 5. November 2008 ist die Anmelderin ein-
gangs darauf hingewiesen worden, dass die angemeldete Bezeichnung fur samt-
liche Waren aulRer fur "Tee" (in den Klassen 5 und 30) unter Umstanden tau-
schend i. S. v. 8 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sein konnte; ihr ist Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu diesem rechtlichen Gesichtspunkt gegeben worden.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache nicht begrindet, weil
fur die jetzt noch verfahrensgegenstandlichen Waren in den Klassen 5 und 30 ge-

setzliche Eintragungshindernisse bestehen.

1. Soweit die angemeldete Bezeichnung "Pure Black" fur "Tee" (in den Klas-
sen 5 und 30) beansprucht wird, steht einer Registrierung - insoweit jeden-
falls im Ergebnis in Ubereinstimmung mit der Auffassung des Erinnerungs-
prufers - das Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Nach
dieser Bestimmung sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, wenn
sie ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung u. a. der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonsti-

ger Produktmerkmale dienen kénnen.

Die mit Art. 3 Abs. 1 lit. ¢) Markenrichtlinie Gbereinstimmende Regelung des
8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt nach der Rechtsprechung des Europai-
schen Gerichtshofs (vgl. z. B. GRUR 1999, 723, Nr. 35 - Chiemsee; GRUR
2004, 674, Nr. 54, 55 - Postkantoor) das im Allgemeininteresse liegende Ziel,
dass samtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der Waren beschrei-
ben, fur welche die Eintragung beantragt ist, von allen frei verwendet werden

kdnnen; diese durfen nicht nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Ent-



scheidendes Kriterium fir den Ausschluss von der Registrierung ist allein die
Eignung zur beschreibenden Verwendung, was durch den Wortlaut des § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ("dienen kdnnen") unterstrichen wird (vgl. Strobele in:
Strobele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 8 Rdn. 199).

Die Auffassung der Anmelderin, die Bezeichnung "Pure Black" sei auch fur
die Ware "Tee" (in den Klassen 5 und 30) nicht unmittelbar beschreibend,
allenfalls vermittele sie einen vagen (suggestiven) Hinweis auf etwas Duste-
res oder Geheimnisvolles, vermag der Senat nicht nachzuvollziehen. Viel-
mehr zeigen die ermittelten und der Anmelderin rechtzeitig vor der mundli-
chen Verhandlung zur Kenntnis gegebenen Belegstellen aus dem Internet
eindeutig den warenbeschreibenden Charakter der Bezeichnung "Pure
Black" fir schwarzen Tee auf. Zahlreiche Anbieter dieses Produkts - aus un-
terschiedlichen Herkunftsgebieten wie Indien (Assam und Darjeeling), Cey-
lon, China und Afrika - verwenden diesen Gattungsbegriff (fir reinen schwar-
zen Tee) in einem unmittelbar warenbeschreibenden Sinn. Zwar ist der Argu-
mentation der Anmelderin zu folgen, die angemeldete Bezeichnung dirfe
nicht um das Wort "Tea" erganzt werden - insoweit sind die Darlegungen des
Erinnerungsbeschlusses zumindest missverstandlich -, jedoch hat die Pru-
fung der Schutzfahigkeit von Markenanmeldungen stets im Blick auf die kon-
kret beanspruchten Waren (d. h. hier "Tee") zu erfolgen (Strébele in: Strobe-
le/Hacker, a. a. O., 8 8 Rdn. 21, 202). Erscheint nun auf einer ublichen Ver-
packung fur "Tee" (Karton, Blechdose) der Begriff "Pure Black", so muss der
angesprochene Interessent zwangslaufig zu dem Schluss kommen, beim In-
halt der Packung bzw. des Behaltnisses handele es sich um (reinen) schwar-

zen Tee.

Fur die sonstigen beanspruchten Erzeugnisse in den Klassen 5 und 30, d. h.
die teedhnlichen Erzeugnisse (Krauter- und Frichtetees) sowie die auf der
Basis von Tee hergestellten Getranke, ist die angemeldete Bezeichnung ge-

eignet, das Publikum tber die Art und die Beschaffenheit der Waren zu t&au-



schen (gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG). Der Senat sieht sich nicht gehindert,
diesen rechtlichen Gesichtspunkt von sich aus aufzugreifen und (bezuglich
dieser Waren) zur Grundlage seiner Entscheidung zu machen, da er bei die-
ser gem. 8 70 Abs. 1, § 73 Abs. 1 MarkenG in tatséachlicher und rechtlicher
Hinsicht nicht an die Begriindung der angefochtenen Beschlisse der Mar-
kenstelle oder an das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin gebunden ist (vgl.
Strobele in: Strobele/Hacker, a. a. O., 8 70 Rdn. 2). Die gebotenen rechtli-
chen Hinweise sind der Anmelderin in der mindlichen Verhandlung gegeben
worden - unbeschadet der Frage, ob der Anspruch auf Gewahrung recht-
lichen Gehérs gem. § 78 Abs. 2 MarkenG sich auch auf Rechtsansichten
bezieht -, so dass die Anmelderin insoweit Gelegenheit hatte, inhaltlich Stel-
lung zu nehmen, von der sie auch Gebrauch gemacht hat.

Wenn der Verbraucher - wie oben ausgefiihrt - die Angabe "Pure Black" als
beschreibende Angabe fur reinen schwarzen Tee versteht, so wird er sich bei
einer Verwendung dieser Bezeichnung fur andere Produkte, die - wie teedhn-
liche Erzeugnisse (Krauter- und Frichtetee) oder wie Getranke auf der Basis
von Tee - eben keinen schwarzen Tee als solchen verkorpern, zwangslaufig
getauscht fuhlen. Denn er kann zu Recht erwarten, unter der Gattungsbe-
zeichnung "Pure Black" ausschlief3lich reinen schwarzen Tee (in den ubli-
chen Abgabeformen, d. h. als lose Teebléatter bzw. Teebeutel) angeboten zu
bekommen, nicht aber andere Erzeugnisse, selbst soweit diese - wie be-
stimmte Getranke - u. U. unter Mitverwendung oder auf der Grundlage von
reinem Schwarztee hergestellt wurden. Die Tauschungsgefahr geht hier von
der Marke (d.h. von ihrem Wortlaut) als solcher aus (Strébele in:
Strobele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 364). Die Eignung zur Tauschung ist auch
ersichtlich i. S. v. 8 37 Abs. 3 MarkenG, da in Anbetracht der insoweit mali3-
geblichen Waren eine andere als tauschende Verwendung nicht in Betracht
kommt (vgl. dazu Strébele in: Strobele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 378).



Aus der Registrierung und Schutzgewahrung fir andere, vermeintlich ahnli-
che Marken vermag die Anmelderin keinen Anspruch auf Eintragung abzu-
leiten. Die deutsche Rechtsprechung geht von jeher davon aus, dass Vorein-
tragungen - selbst identischer Marken - weder fir sich, noch in Verbindung
mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjeni-
gen Stellen fuhren, welche Uber die Eintragung zu befinden haben (vgl. z. B.
BGH GRUR 1995, 410, 411 - TURBO; GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge;
BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS,; zuletzt aus-
fuhrlich BPatG GRUR 2007, 333, 335 - Papaya; BIPMZ 2008, 29 - Topline).
Denn die Entscheidung lber die Schutzfahigkeit einer Marke stellt keine Er-
messens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Européischen Ge-
meinschaft (Markenrichtlinie, GMV) gilt nichts Abweichendes, wie der Euro-
paische Gerichtshof in den letzten Jahren mehrfach festgestellt hat (vgl. z. B.
GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Postkan-
toor; GRUR 2006, 229, Nr. 47 - BiolD). Eintragungen von Marken in das Ge-
meinschaftsmarkenregister oder in die Register einzelner Staaten kdnnen
zwar Beachtung finden, fihren aber nicht zu einer rechtlichen Bindung der
nationalen Eintragungsbehdrden. Die seitens der Anmelderin angefuhrten,
angeblich vergleichbaren eingetragenen Marken - wobei zumindest die Re-
gistrierung der englischsprachigen Farbbezeichnung "WHITE" fur "Tee" an-
gesichts des Umstands, dass es auch weil3en Tee gibt, schon sehr erstaunt -
sind nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens; von daher
verbietet sich die Prifung, ob deren Registrierung im Einzelfall rechtmallig

war oder nicht.

Dass ein Marken-Beschwerdesenat des Bundespatentgericht (von insgesamt
neun) unter Hinweis auf das gemeinschaftsrechtliche Gebot der Gleichheit
der Wettbewerbschancen und den (verwaltungsrechtlichen) Grundsatz der
Selbstbindung der Verwaltung eine - durch allgemeine Verwaltungsvorschrif-
ten gesteuerte - nachvollziehbare und vorhersehbare Amtspraxis der Mar-

kenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts im (absoluten) Verfahren



der Eintragung von Marken anmahnt, rechtfertigt ebenfalls keine andere Ent-
scheidung (und auch nicht die Aussetzung des anhangigen Verfahrens).
Denn auch der Europaische Gerichtshof betont die Verpflichtung zur Koha-
renz in der Entscheidungsfindung (MarkenR 2008, 160, 163, Nr. 50 - HAIR-
TRANSFER), ohne allerdings deshalb von seiner bisherigen Rechtsprechung
zur ausschlieRlichen MaRRgeblichkeit der rechtlichen Regelungen (und nicht
einer vorherigen Entscheidungspraxis) abzuweichen. Nur der Vollstandigkeit
halber ist darauf hinzuweisen, dass auch der Bundesgerichtshof - zeitlich
nach Veroffentlichung des Vorlagebeschlusses zu "Schwabenpost” - an der
gefestigten bisherigen Rechtsprechung zur (fehlenden) Bedeutung von Vor-
eintragungen festhalt (vgl. WRP 2008, 1428, 1431, Nr. 18 - Marlene-Dietrich-
Bildnis).

Der Beschwerde der Anmelderin ist somit der Erfolg zu versagen.

Prof. Dr. Hacker Bayer Viereck

Hu



