BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 518/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2009 002 677.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
18. Mai 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters
Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

BPatG 152
08.05



Grinde

Die Wort-Bild-Bezeichnung

ist am 16. Januar 2009 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt gefihrte Markenregister angemeldet worden, und zwar fur die folgenden

Waren:

Klasse 5: Tee und teedhnliche Erzeugnisse (Krautertees und
Frichtetees) fur medizinische Zwecke, auch vitaminisiert und/oder

aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert;

Klasse 30: Tee und teedhnliche Erzeugnisse (Krautertees und
Frichtetees) fur Genusszwecke, auch vitaminisiert und/oder aro-
matisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert; Tee-Ex-
trakte; Eistee; Getranke auf der Basis von Tee/Krautertee-
[Frichtetee (auch in trinkfertiger Form); Zubereitungen Uberwie-
gend bestehend aus Tee-Extrakten und/oder Extrakten aus tee-
ahnlichen Erzeugnissen in pulverisierter und/oder granulierter
und/oder instantisierter Form, auch aromatisiert und/oder vitamini-
siert und/oder mineralisiert und/oder mit Gewtrzen und/oder

Milchbestandteilen und/oder weiteren Zutaten; Getrankepulver



und Fertiggetranke (soweit in Klasse 30 enthalten), insbesondere
auf der Basis von Tee, Tee-Extrakten, Kaffee, Kaffee-Extrakten,
Kaffee-Ersatzmitteln, Kaffee-Ersatzmittelextrakten, Kakao, Malz,
Zucker, Zuckerersatzmitteln, Zichorie und/oder anderen ge-
schmackgebenden Zutaten (jeweils einzeln und/oder in Kombina-

tion miteinander); Kakao; Kaffee; Kaffee-Ersatzmittel;

Klasse 32: alkoholfreie Getranke, insbesondere Getranke unter
Beimischung von Tee/Krautertee/Frichtetee; Energie-Getranke
(Energy-Drinks); Fruchtgetranke und Fruchtséafte; Mineralwasser
und andere kohlensaurehaltige Wasser; Sirupe und andere Prapa-
rate fur die Zubereitung von Getranken; Instantgetrankepulver zur
Herstellung alkoholfreier Getrénke; Extrakte und Essenzen zur

Herstellung alkoholfreier Getrénke.

Die Markenstelle fur Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese
unter der Nummer 30 2009 002 677.7 gefuhrte Anmeldung nach entsprechender
Beanstandung mit Beschluss durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes zu-

rickgewiesen.

Nach Auffassung der Markenstelle steht dem angemeldeten Wort-Bild-Zeichen
das Schutzhindernis nach 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Weder sei der
Wortbestandteil unterscheidungskraftig noch habe die grafische Gestaltung eine
eigene bildhafte Wirkung. Bei dem Wortbestandteil ,Turkischer Apfel“ handele es
sich lediglich um eine Bezeichnung, die eine spezielle Art von Apfelteegetrank be-
schreibe bzw. die die Herkunft und die Art der Inhaltsstoffe der Waren angebe. Die
gewahlte Schriftart sei auch nicht geeignet, dem Zeichen insgesamt einen Hinweis
auf eine betriebliche Herkunft zu geben, da die grafische Gestaltung des Schrift-
zuges mit seinem orientalisch wirkenden Schrifttyp nicht tGber eine allgemein ubli-
che Grafik hinausgehe und damit nicht individualisierend sei. Zudem wirke das

Schriftbild hinsichtlich der beschreibenden Aussage , Turkischer Apfel* sogar noch



verstarkend. Schlief3lich kénne sich die Anmelderin nicht erfolgreich auf Voreintra-

gungen ihrer Meinung nach vergleichbarer Zeichen berufen.

Dagegen richtet sich die von der Anmelderin erhobene Beschwerde.

Sie meint, dass die angemeldete Wortbildmarke unterscheidungskraftig sei. Die
gesamte Gestaltung des Zeichens, insbesondere der von ihr phantasievoll aus-
gestaltete Schriftzug, weiche deutlich von den am Markt bisher vorhandenen Dar-
stellungsformen in Bezug auf die beanspruchten Waren ab und weise aufgrund
dieser Individualitat auf eine betriebliche Herkunft hin. Das eigens flr sie von einer
Agentur entworfene Schriftdesign greife orientalische Elemente (goldfarbene
Buchstaben mit Lichtreflexen und Schattierungen, ornamenthaft wirkende
Buchstabenbdgen) auf, die insbesondere fir Waren wie Tee und teeahnliche Er-
zeugnisse, fur die sie Schutz beansprucht, nicht marktiblich seien. Individualisie-
rend wirke neben der Besonderheit in Form des orientalienischen Stils auch die
grafische Ausgestaltung der einzelnen Buchstaben, insbesondere des Buchsta-
bens ,T* in deutlich gekrimmter Schreibweise wegen seiner Anlehnung an das
historische Markenelement des Unternehmens ,Teekanne®, der Lizenznehmerin

der Anmelderin, bzw. der Marke , Teefix".

Die Markenanmelderin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Markenstelle fir Klasse 30 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 17. Marz 2010 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsatze der Anmelderin und auf den Gbrigen Akteninhalt verwie-

sen.



Die Beschwerde ist zul&ssig, insbesondere gemald § 64 Abs. 6 Satz 1, 8 66 Abs. 1
Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch unbegriindet, da die angemeldete Wort-
Bild-Marke flr die beanspruchten Waren nur eine beschreibende Angabe i. S. d.
8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, der auch die erforderliche Unterscheidungs-
kraft, 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, fehlt, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu
Recht zurlickgewiesen hat, § 37 Abs. 1 MarkenG.

Gemal3 § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlos-
sen, die ausschlie3lich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wer-
tes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der (beanspruchten)
Waren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Be-
zeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen kdnnen.
Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder
Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschlieRen, weil deren Monopolisie-
rung einem berechtigten Bedirfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Ver-
wendbarkeit widerspricht, wobei bereits die blof3e potentielle Beeintrdchtigung der
wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Strobele/Hacker,
Markengesetz, 9. Aufl., 8 8 Rdnr. 222). 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; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 56 - Postkantoor).

Soweit es um Bestimmungsangaben im vorgenannten Sinne geht, kénnen diese
allgemeiner Art sein oder sich auf einzelne Bestimmungen beziehen, wie z. B. Ab-
nehmerkreise, Verwendungszweck, Vertriebs- und Erbringungsart, -ort oder -zeit
usw. (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rdn. 271 m. Rspr.nachw.).
Nicht erforderlich ist, dass die Waren und Dienstleistungen ausschlief3lich fur den



betreffenden Zweck bestimmt sind, vielmehr genlgt, wenn dieser neben anderen
in Betracht kommt (vgl. Strobele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8§ 8 Rdn. 271).

Fur die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verstandnis des Handels
und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verstandi-
gen Durchschnittsverbrauchers als maRRgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl.
EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 29 - Chiemsee; EuGH GRUR 2006, 411, Tz. 24
- Matratzen Concord). Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhalt-
nisse in dem Bereich der einschlagigen Waren und Dienstleistungen an, jedoch ist
auch die Berlcksichtung des Allgemeininteresses an der Freihaltung der jeweili-
gen Angabe im Hinblick auf deren kiinftig beschreibende Verwendung zu bertck-
sichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Tz. 31 - Chiemsee; EuGH GRUR 2004,
674, Tz. 56 - Postkantoor). Ist die Eignung der angemeldeten Marke fur die Be-
schreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen fest-
gestellt, setzt das Eintragungshindernis des 8 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen
weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem
Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder ver-
wendet wird (vgl. Strébele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., 8 8 Rdn. 240 m. w. N.).

Ausgehend von diesen Grundséatzen besteht die angemeldete Wort-/Bildmarke
ausschlief3lich aus Angaben, welche geeignet sind, Merkmale der folgenden be-

anspruchten Waren der

Klasse 5: Tee und teedhnliche Erzeugnisse (Krautertees und
Frichtetees) fur medizinische Zwecke, auch vitaminisiert und/oder

aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert;

Klasse 30: Tee und teedhnliche Erzeugnisse (Krautertees und
Frichtetees) fur Genusszwecke, auch vitaminisiert und/oder aro-
matisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert; Tee-Ex-

trakte; Eistee; Getranke auf der Basis von Tee/Krautertee/Friichte-



tee (auch in trinkfertiger Form); Zubereitungen Uberwiegend be-
stehend aus Tee-Extrakten und/oder Extrakten aus tee&dhnlichen
Erzeugnissen in pulverisierter und/oder granulierter und/oder in-
stantisierter Form, auch aromatisiert und/oder vitaminisiert
und/oder mineralisiert und/oder mit Gewlrzen und/oder Milchbe-
standteilen und/oder weiteren Zutaten; Getrankepulver und Fertig-
getranke (soweit in Klasse 30 enthalten), insbesondere auf der
Basis von Tee, Tee-Extrakten, Malz; Zucker, Zuckerersatzmitteln,
Zichorie und/oder anderen geschmackgebenden Zutaten (jeweils

einzeln und/oder in Kombination miteinander);

Klasse 32: alkoholfreie Getranke, insbesondere Getranke unter
Beimischung von Tee/Krautertee/Frichtetee; Energie-Getranke
(Energy-Drinks); Fruchtgetranke und Fruchtséafte; Sirupe und an-
dere Praparate fir die Zubereitung von Getranken; Instantgetran-
kepulver zur Herstellung alkoholfreier Getranke; Extrakte und Es-

senzen zur Herstellung alkoholfreier Getranke

hinsichtlich ihrer Art und Herkunft der Ware unmittelbar zu beschreiben.

Der Verkehr verbindet mit dem Begriff , Turkischer Apfel* eine Angabe Uber die Art
der Inhaltsstoffe und im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren eine spe-
zielle Sorte von Apfelteegetranken sowie eine Aussage uber die Herkunft der Wa-
ren. Der tlrkische Apfeltee, bei dem es sich um ein typisches turkisches Willkom-
mensgetrank handelt, ist infolge einer bestimmen Mischung durch einen besonde-
ren fruchtigen Geschmack gekennzeichnet (siehe dazu die Unterlagen gemanR
Anlage 1 der Hinweisverfigung des Senats vom 16. Februar 2011, BI. 31 d. A)).
Die Wortfolge , Turkischer Apfel“ ist flr die genannten Waren, soweit es sich um
Teegetranke oder Zubereitungen bzw. Extrakten hierflir handelt, eine Ubliche Be-
zeichnung. Der Begriff ,Turkischer Apfel* wird im Zusammenhang mit Teegetran-

ken auch von einigen anderen Anbietern verwendet (siehe hierzu die von der An-



melderin selbst im Schriftsatz vom 9. August 2010 (dort Bl. 2 bzw. Bl. 19 d. A.)
dargestellten Beispiele und die Unterlagen gemaf Anlage 2 der Hinweisverfigung
des Senats vom 16. Februar 2011, BI. 32 - 35 d. A.). In gleicher Weise eignet sich
die Bezeichnung ,Turkischer Apfel* fur alkoholfreie Getranke, Energie- und
Fruchtgetranke, bei denen es sich Ublicherweise um Kaltgetranke handelt, als
Sachangabe Uber die Inhaltsstoffe und Herkunft des Produktes. Auf dem Markt
wird eine Vielzahl verschiedenartiger alkoholfreier Getranke, Energy-Drinks und
Fruchtgetrdnke angeboten, u. a. auch Kaltgetrdnke aus Tee (z. B. Eistee-Limo-
nade), so dass der Verbraucher in der Bezeichnung , Turkischer Apfel* im Zusam-
menhang mit solchen Kaltgetranken ebenfalls einen Hinweis auf die Essenzen
und Herkunft (Turkei) sieht.

In Bezug auf die beanspruchten Waren

.Kakao; Kaffee: Kaffee-Ersatzmittel; Mineralwasser und andere
kohlensaurehaltige Wasser*

ist die Wortfolge , Turkischer Apfel* ebenfalls geeignet, auf die Beschaffenheit die-
ser Waren hinzuweisen. Mit dieser Bezeichnung wird von dem angesprochenen
Verkehr eine bestimmte Geschmacksrichtung aromatisierter Kaffees, Kakaos oder
Mineralwasser in Verbindung gebracht, da eine Vielzahl aromatisierter Getranke-
produkte, die derzeit in Mode sind und stark nachgefragt werden, angeboten wer-
den und der Geschmack eines ,Turkischen Apfels® sich in diese Angebotspalette
einreiht. Auf dem Markt werden verschiedene Sorten aromatisierter Mineralwasser
(z. B. Kirsch-Limette, Cassis, Apfel Lemongrass, Himbeere usw., siehe dazu die
Unterlagen gemall Anlagel der Hinweisverfigung des Senats vom
7./11. April 2011, Bl. 55 - 57 d. A.) dabei auch solche mit Teearomen versehene
Wasser offeriert (z. B. Holunder Weisstee, siehe dazu die Unterlagen gemald An-
lage 1 der Hinweisverfigung des Senats vom 7./11. April 2011, Bl. 55 -57 d. A)).
Des Weiteren werden dem Verbraucher Aromakaffee mit unterschiedlichsten Ge-

schmacksrichtungen wie Orange, Haselnuss-Zimt, Amaretto und auch Chai (sud-



asiatischer Begriff fir Tee), und aromatisierter Kakao zum Kauf prasentiert (siehe
dazu die Unterlagen gemald Anlage 2 und 3 der Hinweisverfligung des Senats
vom 7./11. April 2011, Bl. 58 - 73 d. A.). In diese Produktpalette aromatisierter
Kaffees, Kakaos, Mineralwasser fugt sich als weitere Geschmacksrichtung ein

»Turkischer Apfel“ - (Tee)Aroma ohne weiteres ein.

Die angemeldete Marke ist entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht
aufgrund seiner Bildgestaltung als schutzfahig anzusehen. Zwar kénnen schutz-
unfahige Wortbestandteile durch eine besondere bildliche Ausgestaltung einen
schutzbegriindenden ,Uberschuss” erreichen (vgl. BGH GRUR 1991, 136, ,NEW
MAN; vgl. auch Strébele/Hacker, a. a. O., 8§ 8 Rdn. 338). Jedoch sind dabei an
den erforderlichen bildlichen ,Uberschuss umso gréRere Anforderungen zu stel-
len je deutlicher der beschreibende Charakter der fraglichen Angabe selbst her-
vortritt (vgl. BGH GRUR 1998, 394, 396 ,Motorrad Active Line"; BGH GRUR 1997,
634 ,Turbo II“; BGH GRUR 2001, 1153 ,antiKALK*", vgl. auch Strobele/Hacker,
a.a. 0., 8 8 Rdn. 338).

Vorliegend ist die grafische Gestaltung angesichts der in der Wortfolge , Turkischer
Apfel* enthaltenen glatt beschreibenden Angabe nicht geeignet, als Hinweis auf
eine betriebliche Herkunft der genannten Waren zu dienen. Die eingesetzten Ele-
mente - goldene Schrift und orientalischer Verschnorkelung der Buchstaben - he-
ben lediglich die schutzunfahige Aussage der Wortfolge hervor. In der Verwen-
dung der Farbe Gold fir einen Schriftzug nebst der gewahlten Schreibweise er-
kennt der Verkehr im Zusammenhang insbesondere mit dem Wort Turkei einen
verstarkten Hinweis auf die speziellen (orientalischen) Waren bzw. auf die geogra-
fische Herkunft der Ware aus dem Orient. Ein goldfarbener Schriftzug wie auch
die in Ansatzen einer arabischen Schrift nachempfundenen Schreibweise der
Buchstaben sind fir den Orient typisch. Diese beiden Elemente sind zudem wer-
beublich und werden bei Produkten auch aus dem Lebensmittelbereich, die einen
Bezug zum Orient aufweisen oder aufweisen sollen, haufig entsprechend verwen-

det (vgl. hierzu die Unterlagen gemal3 Anlage 3 der Hinweisverfiigung des Senats
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vom 16. Februar 2011, BIl. 36 - 52 d. A.). Auch die Schriftgestaltung fur die einzel-
nen Buchstaben, insbesondere fiir den Anfangsbuchstaben , T, weist keine be-
sonderen, charakteristischen Merkmale auf, dass der Verkehr in dieser einen be-
trieblichen Herkunftshinweis erkennt. Die Schreibweise der in Rede stehenden
Wortfolge weicht so signifikant von derjenigen fur ,Teefix* ab, dass fur den Ver-
kehr schon nicht erkennbar ist, dass beide Produkte von demselben Unternehmen
stammen. Dies gilt gleichermal3en fur ,Teekanne®, da lediglich die Schreibweise
des Anfangsbuchstabens - im Gegensatz dann aber zu den ubrigen Buchstaben -
noch ahnlich erscheint. Dabei erlangt entgegen der Auffassung der Anmelderin
der Anfangsbuchstabe der angemeldeten Marke durch die fortgesetzte gleich
gestaltete Schreibweise samtlicher Ubriger Buchstaben der Wortfolge ,Turkischer
Apfel“ aber auch schon keinen besonderen Stellenwert, zumal zu einer Verkehrs-
durchsetzung historischer Markenelemente der Firma ,Teekanne” bzw. der Marke
.1eefix’, an die der Anfangsbuchstabe ,T* der angemeldeten Marke erinnern soll,

nichts vorgetragen worden ist.

Der Verkehr wird auch in der Bezeichnung mit seiner grafischen Gestaltungsweise
in Bezug auf die vorgenannten Waren eine Sachangabe zur Herkunft und zur spe-
ziellen Sorte der Ware und damit lediglich einen beschreibenden Hinweis auf den
Inhalt der Ware sehen und deshalb darin keinen Herkunftshinweis erkennen, so
dass demzufolge auch die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
fehlt.

Soweit die Anmelderin auf aus ihrer Sicht vergleichbare Voreintragungen verwie-
sen hat, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen sind
zwar zu bericksichtigen, vermdgen aber keine fur den zu entscheidenden Fall
rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach entschieden
(standige Rspr., vgl. EUGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis
u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 - BiolD; GRUR
2004, 674, Tz. 42 - 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel). Dies

entspricht auch der stdndiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des
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Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bild-
nis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya mit ausfuhrlicher Begriindung und zahlrei-
chen Literatur- und Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung Uber die
Schutzfahigkeit einer Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine ge-
bundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf
der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem
Gebot rechtméfigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte
Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische

Entscheidung zu erlangen.

Knoll Metternich Grote-Bittner

Cl



