BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 6/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 020 955.0

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
12. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der
Richter Merzbach und Metternich

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 30 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom vom 28. Oktober 2008 und vom
23. Oktober 2009 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung fur

die Waren
"pharmazeutische Erzeugnisse; Heilble; Hustenbon-
bons und Hustenpastillen; Gemdise in verarbeiteter
Form; Krauterbonbons nicht fir medizinische Zwecke;
Flussigwirze, Wirzzubereitungen fur Nahrungsmittel;
frisches Obst und frisches Gemuse, frische Friichte, fri-
sche Pilze; Trockenpflanzen fir Dekorationszwecke™

zurtickgewiesen worden ist.

Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

BIOTEEMANUFAKTUR

ist am 31. Mérz 2008 fur die Waren und Dienstleistungen



"pharmazeutische Erzeugnisse sowie Praparate fir die Gesund-
heitspflege; Heildle; Tees fur medizinische Zwecke, Heiltees, Heil-
krautertees; Heilkrauterextrakte, Schlankheitstee fir medizinische
Zwecke, medizinische Tees, insbesondere medizinische Krauter-
tees, Hustenbonbons und Hustenpastillen; Wurzeln mit medizini-
scher Wirkung; Baumrinde fir pharmazeutische Zwecke; diateti-
sche Lebensmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vita-
minen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in
Kombination; Diatnahrungsmittel und Diatgetranke fur medizini-
sche Zwecke; konserviertes und/oder getrocknetes Obst und Ge-
muse, konservierte, getrocknete, kandierte und/oder gekochte
Frichte, Frichtescheiben, Fruchteschalen oder Fruchtemischun-
gen; Gemuse in verarbeiteter Form und Pflanzenextrakte; diateti-
sche Lebensmittel oder Nahrungserganzungsmittel fir nichtmedi-
zinische Zwecke auf der Basis von Eiweil3en, Fetten, Fettsauren,
unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen,
entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthal-
ten; Tee, Frichtetees, Vanilletee, Krautertees (nicht fir medizini-
sche Zwecke); Getranke auf der Basis von Tee; flissige und/oder
trockene Extrakte und Praparate, insbesondere Instantpulver, zur
Herstellung von Kaffee-, Tee-, Cappuccino- und Kakaogetranken,
lose verpackter Tee, Teebeutel und Teebeutel in Kartons, alle vor-
genannten Waren auch fur diatetische Zwecke; Kréauterbonbons
nicht fur medizinische Zwecke; Gewurze sowie deren Pulver und
Extrakte, Gewurzmischungen, insbesondere Krauter enthaltende
Gewdlrzmischungen; Flissigwirze, Wiuirzzubereitungen fir Nah-
rungsmittel; diatetische Lebensmittel oder Nahrungsergdnzungs-
mittel fir nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehy-
draten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstof-
fen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, so-

weit in Klasse 30 enthalten; getrocknete und/oder konservierte K-



chenkréuter, sowie deren Pulver und Extrakte; Krautermischun-
gen, Krauterextrakte, Heilkrauter nicht fur medizinische Zwecke,
Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samen-
korner, soweit in Klasse 31 enthalten; frisches Obst und frisches
Gemduse, frische Friichte, frische Pilze und frische Krauter, insbe-
sondere Kichenkrduter fir nichtmedizinische Zwecke; Samereien,
lebende Pflanzen und naturliche Blumen; Setzlinge; Wurzeln fur
Nahrungszwecke; rohe Baumrinde; Trockenpflanzen fir Dekora-
tionszwecke; Geschaftsfiihrung; Marketing, Marktforschung und
Marktanalyse; Produktdesign, namlich Layoutgestaltung fur Wer-
bezwecke sowie Entwicklung von Markenkonzeptionen; Unterneh-
mensberatung, Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Be-
ratung, insbesondere beim Anbau, der Ernte, der Verarbeitung
und Lagerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, insbeson-
dere von Krautern und Gewdrzen; Vermittlung von Handelsge-
schaften fur Dritte; Abflllen von Kréutern, Gewirzen und Tee in
Beutel, Tuten und andere Verpackungseinheiten; Schneiden, Sie-

ben, Mischen und Rebeln von Krautern, Gewilirzen und Tee"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse ist die Anmel-
dung durch zwei Beschlisse der Markenstelle fir Klasse 30 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 28. Oktober 2008 und vom 23. Oktober 2009, von de-
nen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zuriickgewiesen worden, weil der
Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Wa-
ren bereits das absolute Schutzhindernis des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entge-

genstehe.

Die angemeldete Bezeichnung stelle einen bloRen Hinweis auf einen Betrieb im

Ubergangsstadium vom Handwerk zur Fabrik, bei dem es im Wesentlichen um



Biotee gehe, dar. Sie wirke in Bezug auf samtliche beanspruchten Waren und
Dienstleistungen lediglich als Sachhinweis auf deren Vertriebsweg bzw. - was die
beanspruchten Dienstleistungen betreffe - dass diese eine entsprechende Manu-
faktur zum Gegenstand oder Thema héatten oder sonst in einem bestimmten her-
auszuhebenden Zusammenhang mit einer solchen Bioteemanufaktur stiinden. In
diesem Sinne werde die Bezeichnung vom Verkehr auch ohne weiteres verstan-
den, zumal zwar nicht die Begriffsbildung "Bioteemanufaktur”, so jedoch "Teema-

nufaktur”, "Biomanufaktur" und inshesondere "Biotee" nachweisbar seien.

Auch unter Einbeziehung der vorhandenen grafischen Ausgestaltung fehle es der
verfahrensgegenstandlichen Marke an Unterscheidungskraft, da diese sich im
Rahmen des in der modernen Werbegrafik absolut Ublichen und Gebrauchlichen
halte. Gerade im Bereich der "Bio-Produkte" sei es verbreiteter Standard, irgend-
welche Bestandteile von Pflanzen, so insbesondere Blatter 0. &. und auch die Far-
be "Grin" zu verwenden. Im Ubrigen hebe die konkrete farbliche Gestaltung des
Anmeldezeichens dessen Einzelbestandteile "BIO", "TEE" und "MANUFAKTUR"

noch hervor.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die beantragt,

die Beschlisse der Markenstelle fur Klasse 30 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 28. Oktober 2008 und vom
23. Oktober 2009 aufzuheben und die angemeldete Wort-/Bild-
marke 30 2008 020 955.0 "BIOTEEMANUFAKTUR" fur die bean-

spruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen.

Der Wortbestandteil "Bioteemanufaktur' sei fur die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibend i. S. von 8 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG. Es geniige insoweit nicht, dass die Waren und Dienstleistungen in irgend-
einem Zusammenhang mit Tee stiunden. Abgesehen wiesen auch viele Waren

und Dienstleistungen keine Bertihrungspunkte zu Tee auf. Zudem handele es sich



bei dem angemeldeten Zeichen um eine lexikalisch nicht nachweisbare Wortneu-
schopfung, welches nicht zuletzt wegen der farbigen Aufmachung sowie der unib-
lichen Schriftart eine charakteristische, zur Erfillung der Herkunftsfunktion geeig-

nete Gestaltung aufweise.

Die Markenstelle sei zudem verpflichtet gewesen, vor dem Hintergrund der EuGH-
Entscheidung vom 12. Februar 2009 - C-39/08, 43/08 einen Vergleich der ange-
meldeten Marke mit bereits eingetragenen vergleichbaren Zeichen vorzunehmen.
Dies umso mehr, als die Anmelderin auf ahnliche, zur Eintragung gelangte Marken
hingewiesen habe und auch die Markenstelle selbst in ihrem Beschluss vom
23. Oktober 2009 auf die eingetragene Marke "TeeManufakturSylt" hingewiesen
habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlisse der Mar-
kenstelle sowie auf die Schriftsatze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt

Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde hat nur insoweit teilweise Erfolg, als einer Eintragung
der angemeldeten Marke fir die im Tenor genannten Waren Schutzhindernisse
nicht entgegenstehen; im Ubrigen ist die Beschwerde in Bezug auf die weiteren

beanspruchten Waren und Dienstleistungen unbegriindet.

1. Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass die angemeldete Be-
zeichnung im Zusammenhang mit dem Uberwiegenden Teil der beanspruch-

ten Waren und Dienstleistungen, namlich

"Praparate fur die Gesundheitspflege; Tees fur medizinische

Zwecke, Heiltees, Heilkrautertees; Heilkrauterextrakte, Schlank-



heitstee fur medizinische Zwecke, medizinische Tees, insbe-
sondere medizinische Krautertees, Wurzeln mit medizinischer
Wirkung; Baumrinde fur pharmazeutische Zwecke; diatetische
Lebensmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitami-
nen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder
in Kombination; Diatnahrungsmittel und Diatgetranke fir medi-
zinische Zwecke; konserviertes und/oder getrocknetes Obst
und Gemduse, konservierte, getrocknete, kandierte und/oder ge-
kochte Frichte, Frichtescheiben, Frichteschalen oder Friichte-
mischungen; Pflanzenextrakte; diatetische Lebensmittel oder
Nahrungserganzungsmittel fur nicht medizinische Zwecke auf
der Basis von Eiweil3en, Fetten, Fettsauren, unter Beigabe von
Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln
oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten; Tee, Frich-
tetees, Vanilletee, Krautertees (nicht fir medizinische Zwecke);
Getranke auf der Basis von Tee; flissige und/oder trockene Ex-
trakte und Préparate, insbesondere Instantpulver, zur Herstel-
lung von Kaffee-, Tee-, Cappuccino- und Kakaogetréanken, lose
verpackter Tee, Teebeutel und Teebeutel in Kartons, alle vorge-
nannten Waren auch fur diatetische Zwecke; Gewirze sowie
deren Pulver und Extrakte, Gewirzmischungen, insbesondere
Krauter enthaltende Gewuirzmischungen; diatetische Lebens-
mittel oder Nahrungserganzungsmittel fur nichtmedizinische
Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten, Ballaststoffen, unter
Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, ent-
weder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthal-
ten; getrocknete und/oder konservierte Kichenkrauter, sowie
deren Pulver und Extrakte; Krautermischungen, Krauterextrak-
te, Heilkrduter nicht fur medizinische Zwecke, Land-, garten-
und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkérner, so-

weit in Klasse 31 enthalten; frische Krauter, insbesondere Ki-



chenkrauter fur nichtmedizinische Zwecke; Samereien, lebende
Pflanzen und natirliche Blumen; Setzlinge; Wurzeln fir Nah-
rungszwecke; rohe Baumrinde; Geschaftsfihrung; Marketing,
Marktforschung und Marktanalyse; Produktdesign, namlich La-
youtgestaltung fur Werbezwecke sowie Entwicklung von Mar-
kenkonzeptionen; Unternehmensberatung, Organisationsbera-
tung; betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere beim An-
bau, der Ernte, der Verarbeitung und Lagerung von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen, insbesondere von Krautern und Ge-
wlrzen; Vermittlung von Handelsgeschéften fur Dritte; Abflllen
von Krautern, Gewirzen und Tee in Beutel, Titen und andere
Verpackungseinheiten; Schneiden, Sieben, Mischen und Re-

beln von Krautern, Gewtrzen und Tee"

nicht Gber das erforderliche Mindestmald an Unterscheidungskraft gemaf 8§ 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfugt. Die Anmeldung ist deshalb von der Marken-
stelle insoweit zu Recht gemald § 37 Abs. 1 MarkenG zuriickgewiesen wor-

den.

Unterscheidungskraft im Sinne von 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach stéan-
diger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ur-
sprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu ge-
wahrleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr
als Unterscheidungsmittel fur die von der Marke erfassten Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens gegeniber solchen anderer Unterneh-
men aufgefasst zu werden (vgl. u. a. EuUGH GRUR 2004, 428 [Tz. 30, 31] -
Henkel; BGH GRUR 2006, 850 [Tz. 17] - FUSSBALL WM 2006). Es muss
also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Austibung der Herkunfts-
funktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zuséatzlich noch weitere
Funktionen haben kann (Strobele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., 8§88

Rdn. 42). Dabei ist malRgeblich auf die Auffassung der beteiligten inlandi-



schen Verkehrskreise abzustellen, wobei es insbesondere auf die Sicht des
normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlagigen Waren und Dienst-
leistungen ankommt (Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rdn. 23 ff.).
Von den beanspruchten Waren der Klasse 30 werden die allgemeinen Ver-

kehrskreise angesprochen

"Biotee" bezeichnet Tee aus biologischem Anbau. Eine "Manu-
faktur" ist ein gewerblicher GroRRbetrieb, in dem Waren serien-
weise mit starker Spezialisierung u. Arbeitsteilung, aber doch im
Wesentlichen in Handarbeit hergestellt werden (vgl. Duden -
Deutsches Universalworterbuch, 6. Aufl., S. 1112). Der Begriff
Manufaktur im Sinne von Handfertigung wird heute dabei ver-
bunden mit hoher Qualitat, Luxusgegenstanden und Exklusivitat
und deshalb gerne fur hochpreisige Waren eingesetzt. So be-
treibt z. B. Mercedes Benz betreibt die "Maybach-Manufaktur",
Volkswagen fertigt den VW Phaeton in der "Glasernen Manu-
faktur". Durch die Verwendung dieses Begriffs soll dabei in wer-
belblicher Weise die Abgrenzung zu einer fur das Publikum un-
attraktiven Massenproduktion zum Ausdruck gebracht und ein
besonderer Qualitatsanspruch fur die jeweiligen Produkte oder
Dienstleistungen in Anspruch genommen werden (vgl. BPatG
PAVIS PROMA 28 W (pat) 107/07 v. 29. August 2007 - Menii
Manufaktur). Die der Anmelderin mit Verfilgung vom
2. August 2010 Ubersandte erganzende Recherche des Senats
belegt, dass der Begriff der Manufaktur in einem nahezu un-
Uberschaubaren Maf3e auch im Bereich der Lebensmittel ver-
wendet wird, um auf die qualitativ hochwertige Herstellung von
Lebensmitteln in einer Manufaktur hinzuweisen, wobei dies fir
Nudeln, Brot, Backwaren, Schokolade, Lebkuchen, Marmela-

den und Konfitiren, Gewulrze, Senf, Kaffee und beinahe jedes
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beliebige Lebensmittel gilt. Die Recherche verdeutlicht zudem,
dass gerade bei Genu3mitteln wie Tee, Schokolade oder auch
Kaffee die Betreiber solcher Manufakturen ihre Produkte haufig
in mit den Fertigungssstatten oftmals direkt verbundenen Ge-
schéaften vertreiben, der Begriff "Manufaktiur" daher insoweit so-
wohl die Produktions- als auch die Vertriebsstatte der jeweiligen
Waren benennt. Der Begriff "Teemanufaktur® wird daher vom
Verkehr sofort und ohne weiteres als Bezeichnung eines Betrie-
bes, in dem fertig zubereitete Tee- und Teemischgetranke so-
wie Tee(mischungen) aus getrockneten Blattern der Teepflanze
bzw. aus getrockneten Krautern, Frichten oder sogar Ge-
wlrzen (sog. Krauter-, Frichte oder Gewdrztee) hergestellt
und/oder vertrieben werden, verstanden. Die der Anmelderin
als Anlage 2 zur Verfligung vom 2. August 2010 Ubersandte
Recherche belegt auch eine entsprechende Verwendung die-
ses Begriffs in diesem Sinne.

Vor diesem Hintergrund wird der Verkehr die als zusammengesetztes Haupt-
wort gebildete Wortkombination "BIOTEEMANUFAKTUR" im Zusammen-
hang mit "Tee" sowie samtlichen weiteren beanspruchten Waren, die Tee
enthalten konnen - wobei der Warenoberbegriff "Tee" dem allgemeinen
Sprachverstandnis entsprechend sowohl Aufgussgetranke aus getrockneten
Blattern der Teepflanze als auch solche aus getrockneten Krautern, Friichten
oder Gewilrzen umfasst -, lediglich einen branchenublichen, beschreibenden
Hinweis auf die Herstellungs- und/oder Vertriebsstétte sowie auf die Beschaf-
fenheit (aus biologischem Anbau) der Waren entnehmen. Unerheblich ist in
diesem Zusammenhang, ob "Tee" als solcher oder als wesentlicher Bestand-
teil von (Misch )Getranken verwendet wird bzw. ob er fur Zwecke des Genus-
ses (Klasse 30) oder fur medizinische Zwecke (Klasse 5) bestimmt ist. Be-
troffen sind daher die Waren
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"Tees fur medizinische Zwecke, Heiltees, Heilkrautertees; Heil-
krauterextrakte, Schlankheitstee fir medizinische Zwecke, me-
dizinische Tees, insbesondere medizinische Krautertees, Tee,
Frichtetees, Vanilletee, Krautertees (nicht fir medizinische
Zwecke); Getranke auf der Basis von Tee; flussige und/oder
trockene Extrakte und Praparate, insbesondere Instantpulver,
zur Herstellung von Teegetranken, lose verpackter Tee, Tee-
beutel und Teebeutel in Kartons, alle vorgenannten Waren

auch fur diatetische Zwecke"

sowie die - oberbegrifflich auch (Kréuter- und/oder Friichte-)Tee enthaltende
(Diat )Getranke umfassenden - Waren

"diatetische Lebensmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis
von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder ein-
zeln oder in Kombination; Diatnahrungsmittel und Diatgetranke
fur medizinische Zwecke; .... diatetische Lebensmittel oder
Nahrungserganzungsmittel fur nicht medizinische Zwecke auf
der Basis von Eiweil3en, Fetten, Fettsauren, unter Beigabe von
Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln
oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten; .... di&-
tetische Lebensmittel oder Nahrungserganzungsmittel fir nicht-
medizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten, Ballast-
stoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spuren-
elementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in

Klasse 30 enthalten”,

zudem die beanspruchten "Préparate fur die Gesundheitspflege”, da unter
diesen diesen weiten Oberbegriff auch medizinische Tees bzw. Arzneimittel-
tees fallen.
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Selbst wenn man davon ausgeht, dass Bezeichnungen allgemeiner Ferti-
gungs- bzw. Verkaufsstéatten in der Regel nicht gemald 8 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG zur unmittelbaren Beschreibung von dort vertriebenen Waren geeignet
sind (vgl. dazu BGH GRUR 1999, 988, 989 - HOUSE OF BLUES), stellen sie
gleichwonhl fur diese Waren keine unterscheidungskréaftigen Angaben im Sin-
ne konkreter betrieblicher Herkunftshinweise dar, da sie vom Verkehr nicht
als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. Strobele/Hacker, Marken-
gesetz, 9. Aufl.,, 8 8 Rdnr. 64 m). Nach der aktuellen Rechtsprechung des
EuGH wie auch des BGH ist Unterscheidungskraft nicht nur solchen Anga-
ben abzusprechen ist, denen die angesprochenen Verkehrskreise fur die
fraglichen Waren und Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden be-
schreibenden Begriffsinhalt zuordnen; vielmehr kann diese auch aus anderen
Grinden fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004,
680 - Biomild). So mangelt es vor allem auch solchen Angaben an einer
(hinreichenden) Unterscheidungskraft, die sich auf Umstande beziehen, die
zwar die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, durch
die aber ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist,
dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne
weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein
Unterscheidungsmittel fur die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienst-
leistungen sieht (vgl. BGH MarkenR 2009, 163, 163 [Tz. 9] - STREETBALL;
GRUR 2008, 1093, 1094 [Tz. 15] - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2006,
850, 854 - FUSSBALL WM 2006).

So verhélt es sich auch hier. Denn wenn eine Bezeichnung wie "BIOTEE-
MANUFAKTUR" in Zusammenhang mit den vorgenannten Waren in erster
Linie als Umschreibung eines Ortes verstanden wird, an dem Ublicherweise
die betroffenen Waren hergestellt und/oder vertrieben werden, ist sie nicht
geeignet, den Bezug zu einem bestimmten Geschéftsbetrieb herzustellen

und die Waren dieses konkreten Unternehmens von denen anderer, auf
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demselben Gebiet tatiger Firmen markenmafig abzugrenzen. Der Verkehr
wird dementsprechend auch die hier maRRgebliche Begriffsbildung "BIOTEE-
MANUFAKTUR" nicht als Hinweis auf eine bestimmte individuelle betriebli-
che Herkunft fir diese Waren auffassen, sondern darin einen glatt beschrei-
benden Hinweis darauf erkennen, dass diese aus irgendeiner "BIOTEEMA-
NUFAKTUR" stammen.

Auch fur die Waren, die als Bestandteil von Teemischungen in Betracht kom-
men wie z. B. getrocknete Friichte, Krauter, Gewlrze ("Gewdrztee"), er-
schopft sich der Begriff "BIOTEEMANUFAKTUR" aus den vorgenannten
Grunden in einem Hinweis auf die Beschaffenheit ("BIO") sowie den Her-
stellungs- und Vertriebsort der daraus hergestellten Produkte, so dass der
Verkehr darin auch im Zusammenhang mit diesen Waren keinen betriebli-

chen Herkunftshinweis erkennen wird. Dies betrifft die Waren

"konserviertes und/oder getrocknetes Obst und Gemiuse, kon-
servierte, getrocknete, kandierte und/oder gekochte Friichte,
Frichtescheiben, Friichteschalen oder Frichtemischungen;
Pflanzenextrakte; Gewurze sowie deren Pulver und Extrakte,
Gewdurzmischungen, insbesondere Kréauter enthaltende Ge-
wlrzmischungen; getrocknete und/oder konservierte Kichen-
krauter, sowie deren Pulver und Extrakte; Krautermischungen,

Krauterextrakte, Heilkrduter nicht fir medizinische Zwecke"

Tee kann ferner aus (spezieller) Baumrinde sowie aus bzw. unter Verwen-
dung von (getrockneten) Wurzeln, frischen Kréutern wie z. B. Kamillenbltten,
Salbeiblatter, aber auch Haferkérnern oder Tannensprossen zubereitet wer-

den, so dass der angemeldeten Bezeichnung auch in Bezug auf
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"Wurzeln mit medizinischer Wirkung; Baumrinde fir pharma-
zeutische Zwecke; Land-, garten- und forstwirtschaftliche Er-
zeugnisse sowie Samenkdrner, soweit in Klasse 31 enthalten;
frische Krauter, insbesondere Kichenkrauter fir nichtmedizini-
sche Zwecke; Samereien, lebende Pflanzen und natirliche Blu-

men; Setzlinge; rohe Baumrinde”

jeglicher betriebskennzeichnender Charakter fehit.

Von Bedeutung ist weiterhin, dass vor allem die Betreiber von Tee-, Kaffee-
oder Schokoladenmanufakturen sich haufig nicht nur auf einen Verkauf und
Vertrieb der von ihnen manufakturmaflig hergestellten Produkte beschrén-
ken, sondern regelmaRig auch Waren vertreiben, die mit diesen haufig ge-
meinsam konsumiert werden oder auch auch als Genul3mittel demselben
Verwendungszweck dienen. So werden z. B. Tee und Kaffee als vorrangig
dem Genufl} dienende Lebensmittel haufig in gemeinsamen Verkaufs- oder
Versandgeschéaften angeboten, wie die dem Anmelder als Anlage 3 zur Ver-
fugung vom 2. Augsut 2010 Ubersandte Recherche verdeutlicht. Die ange-
sprochenen allgemeinen Verkehrskreise werden die Bezeichnung "BIOTEE-
MAUFAKTUR" dann aber auch in Bezug auf "flussige und/oder trockene
Extrakte und Praparate, insbesondere Instantpulver, zur Herstellung von
Kaffee-, Cappuccino- und Kakaogetrdnken" nicht als Hinweis auf eine be-
stimmte betriebliche Herkunft der so bezeichneten Produkte, sondern nur als
gattungsmallige (Etablissement-)Bezeichnung des Ortes, an dem sie erwor-

ben werden kdnnen, ansehen.
Im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen
"Geschaftsfihrung; Marketing, Marktforschung und Marktanaly-

se; Produktdesign, namlich Layoutgestaltung fir Werbezwecke

sowie Entwicklung von Markenkonzeptionen; Unternehmensbe-
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ratung, Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Bera-
tung, insbesondere beim Anbau, der Ernte, der Verarbeitung
und Lagerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, insbeson-
dere von Kréautern und Gewirzen; Vermittlung von Handelsge-
schaften fir Dritte; Abfullen von Krautern, Gewirzen und Tee in
Beutel, Tuiten und andere Verpackungseinheiten; Schneiden,

Sieben, Mischen und Rebeln von Krautern, Gewiirzen und Tee"

erschopft sich die Wortkombination "BIOTEEMANUFAKTUR" in einem Hin-
weis auf Gegenstand, Inhalt und Thematik der Dienstleistungen, da sie alle
fur oder auch in einer solchen Manufaktur erbracht werden kénnen bzw. sich

inhaltlich/thematisch damit beschaftigen kénnen.

"BIOTEEMANUFAKTUR" erschopft sich damit in Bezug auf samtliche vorge-
nannten Waren und Dienstleistungen in einer sprach- und werbediblichen An-
einanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verstandlichen,
schlagwortartigen Hinweis auf Herstellungs- und/oder Vertriebsstatte der vor-
genannten Waren bzw. Gegenstand und Inhalt der Dienstleistungen. Alle Be-
standteile der Wortkombination werden entsprechend ihrem Sinngehalt ver-
wendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, Uber die blof3e
Kombination hinausgehenden Begriff (vgl. EUGH GRUR 2004, 680 Nr. 39 -
41 - BIOMILD).

Soweit "BIOTEEMANUFAKTUR" in Bezug auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft aufweist (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG), weist das angemeldete Zeichen auch nicht wegen seiner grafischen
Ausgestaltung die erforderliche Unterscheidungskraft auf. Zwar kann ein ei-
genstandiger betrieblicher Herkunftshinweis durch eine besondere bildliche
oder graphische Ausgestaltung nicht unterscheidungskraftiger Wortbestand-
teile erreicht werden. Einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen

des Schriftbildes, an die der Verkehr gewohnt ist, vermégen in der Regel den
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beschreibenden Charakter einer Angabe jedoch nicht zu beseitigen. Dabei ist
zu berucksichtigen, dass die grafische Ausgestaltung einer Wortmarke in ei-
ner naheliegenden Form um so weniger die erforderliche Unterscheidungs-
kraft begriinden kann, je deutlicher ein unmittelbarer Bezug der Bezeich-
nung zu den beanspruchten Waren erkennbar ist (vgl. BGH GRUR 2001,
1153, 1154 antiKALK; friher schon BPatG GRUR 1996, 410, 411 - Color
COLLECTION; s. auch BPatG 2007, 324, 326 Kinder (schwarz-rot)). Fur glatt
beschreibende Angaben wie "BIOTEEMANUFAKTUR" bediirfte es deshalb
einer Uber eine allgemein Ubliche Gebrauchsgrafik hinausgehenden, phanta-
sievollen Ausgestaltung, um von der durch die Zeichenwoérter vermittelten
Sachaussage wegzufihren und ein Verstandnis im Sinne eines betrieblichen
Herkunftshinweises zu ermoéglichen. Zutreffend hat die Markenstelle jedoch
festgestellt, dass die grafischen Gestaltungselemente sich im Rahmen des in
der modernen Werbegrafik absolut Ublichen und Gebrauchlichen halten, vor
allem im Bereich der "Bio-Produkte" es ein allgemein ublicher und verbreite-
ter Standard ist, Bestandteile von Pflanzen wie z. B. Blatter o. &. und auch
die Farbe "Grun" zu verwenden, so dass diese die Wortelemente lediglich il-
lustrierende Ausgestaltung dem Verkehr kein Anlass gibt, darin einen be-

trieblichen Herkunftshinweis zu sehen.

Soweit der Anmelder sich auf eine seiner Auffassung nach vergleichbare
Voreintragung einer Marke "TeeManufaktur Sylt" beruft, mit der sich die Mar-
kenstelle im Wege einer Vergleichspriufung hatte auseinandersetzen mus-
sen, ist zunachst anzumerken, dass eine solche Wortmarke nicht existiert,
sondern nur eine unter der Nr. 301 51 122 eingetragene Wort-/Bildmarke,
welche neben dem vorgenannten Wortbestandteil den individualisierenden
Namenszusatz "Ernst Janssen" enthalt und daher bereits aus diesem Grun-
de mit der vorliegenden Anmeldung nicht vergleichbar ist. Auch bei den wei-
teren von dem Anmelder vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom
8. Januar 2009 benannten Marken handelt es sich um Wort-/Bildmarken, de-

ren Eintragung auf der grafischen Ausgestaltung beruhen kann. Jedenfalls
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bieten sich keine Anhaltspunkte dafiir, dass die Markenstelle allein die jewei-
ligen Wortelemente als schutzbegriindende angesehen hat, so dass bereits
aus diesem Grunde eine Auseinandersetzung mit diesen Eintragungen nicht
moglich ist. Zudem sind in der Vergangenheit eine Reihe von Wortmarken
mit dem Bestandteil "Manufaktur" und einer Orts- und/oder Sachgebietsan-
gabe nicht zur Eintragung gelangt (z. B. 30 2009 0758794 - Kieler Spiritu-
osen Manufaktur; 30 2009 0393281 - Natur  Duft  Manufaktur;
30 2009 0346917 - Pforzheimer Trauring-Manufaktur).

Unabhangig davon ist in (verfahrens-)rechtlicher Hinsicht zu bertcksichtigen,
dass der EuGH in der Entscheidung "Bild.T-Online u. ZVS" (GRUR 2009,
667, Tz. 17) entgegen der Auffassung des Anmelders keine allgemeine Ver-
pflichtung der zustandigen nationalen Registerbehérden oder der zur Ent-
scheidung berufenen Gerichte zu einem Vergleich der angemeldeten Marke
mit den im Register eingetragenen vergleichbaren Marken aufgestellt hat.
Die AuRerung zur Beriicksichtigung von Voreintragungen gilt nach EuGH nur
dann, wenn die zur Entscheidung berufene Stelle in dieser Hinsicht Gber ent-
sprechende Informationen verfligt. Solche Informationen fehlen aber bei blo-
Ren Eintragungen regelmalig - was auch auf die von dem Anmelder genann-
ten "Vergleichsmarken" zutrifft -, weil die Eintragungsentscheidungen in aller
Regel nicht begrindet sind. Der bloRe Umstand der Eintragung ermdglicht
keine sachlich-argumentative Auseinandersetzung mit der Eintragungsent-
scheidung. Entgegen der Auffassung des 29. Senats des Bundespatentge-
richts (vgl. dazu BPatG GRUR 2009, 683, 684 - SCHWABENPOST und
GRUR 2009, 1173, 1174 - Freizeit-Ratsel-Woche) verbieten sich daher in
den Verfahren vor den Markenstellen (ebenso wie im Verfahren vor dem
Bundespatentgericht) grundsatzlich AuRerungen zur Schutzfahigkeit von im
Register eingetragenen Marken (vgl. dazu zutreffend BPatG 2009, 1175,
1180 - Burg Lissingen mit eingehender Begrindung zu diesem Problem-
kreis). Gegenstand der Priufung nach 8§ 37 MarkenG sind ausschliel3lich die

jeweils im konkreten Verfahren angemeldeten Marken. Durch die Nennung
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von Voreintragungen vermeintlich gleicher oder vergleichbarer Marken wer-
den diese nicht verfahrensgegenstandlich. Die markenrechtlichen Verfah-
rensbestimmungen sehen auch keine Moglichkeit einer Beteiligung von In-
habern entsprechend genannter Drittmarken vor. Schon aus diesem Grund
kann es auch aus verfassungs- und verfahrensrechtlichen Griinden keinem
Zweifel unterliegen, dass sich abschlielRende oder vermeintlich abschlie3en-
de AuRerungen zur Schutzfahigkeit eingetragener Marken verbieten. Die Be-
urteilung der Schutzunfahigkeit eingetragener Marken aus absoluten Grin-
den bleibt vielmehr ausschliel3lich dem dafir vorgesehenen Léschungsver-
fahren nach 88 50, 54 MarkenG vorbehalten (vgl. dazu auch die Senatsent-
scheidung MarkenR 2010,145 - Linuxwerkstatt).

Hinsichtlich der Ubrigen, im angefochtenen Beschluss zurlickgewiesenen

Waren

"pharmazeutische Erzeugnisse; Heil6le; Hustenbonbons und
Hustenpastillen; Gemuse in verarbeiteter Form; Krauterbon-
bons nicht fir medizinische Zwecke; Flussigwirze, Wirzzu-
bereitungen fir Nahrungsmittel; frisches Obst und frisches
Gemuse, frische Frichte, frische Pilze Trockenpflanzen fir

Dekorationszwecke"

liegen dagegen keine Eintragungshindernisse vor.

Wenngleich "Tee" eine pharmakologische Wirkung haben kann, handelt es
sich gleichwohl nicht um eine pharmazeutisches Erzeugnis. Die Ubrigen Wa-
ren kdnnen zwar teilweise wie z. B. "frisches Obst" und "frische Frichte" als
Zutat fur (fertige) Teegetranke verwendet werden; aus ihnen wird jedoch
- anders als bei getrockneten Frichten, Krautern etc. - das Teegetrank nicht
direkt gewonnen noch handelt es sich bei diesen Waren um typische Zutaten

von Teemischungen. Der Senat vermag in Bezug auf "Heildle; Hustenbon-
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bons und Hustenpastillen" auch nicht festzustellen, dass "Teemanufakturen™
bzw. -geschafte neben Teeprodukten andere Gesundheits- oder Wellness-
produkte jedenfalls in einem solchen Umfang mitvertreiben, dass der Verkehr
in der angemeldeten Bezeichnung ohne weiteres einen Hinweis auf die Ver-

triebs- bzw. Verkaufsstatte dieser Produkte erkennt.

Die angemeldete Bezeichnung eignet sich daher in Bezug auf diese Waren
weder als Angabe zur Beschaffenheit bzw. zum Bestimmungs- und Verwen-
dungszweck der betreffenden Waren im Sinne des 8§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
noch weist die Bezeichnung in Bezug auf diese Waren einen derart hinrei-
chend engen beschreibenden Bezug auf, wie ihn der Bundesgerichtshof in
seiner Rechtsprechung als Voraussetzung fur die Annahme des Schutzhin-
dernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG fordert.

Knoll Metternich Merzbach
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