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Entscheidung

Sachverhalt

Mit Anmeldung vom 1. Dezember 2023 beantragte die EinStein Kaffee Marketing
GmbH (,die Anmelderin®) die Entragung der Bildmarke

EINSTEIN KAFFEE

als Unionsmarke fir Waren und Dienstleistungen der Klassen 21, 29, 30, 32, 33, 35, 42
und 43, darunter die folgenden (,die verfahrensgegenstindlichen Waren und
Dienstleistungen®):

Klasse 30: Tee, Kakao, Ersatzstoffe hierfiir und Kaffeeersatzstoffe; Eistee; Kakaohaltige
Getranke; Schokoladengetranke; Schokoladengetranke mit Milch; Préparate fir die
Zubereitung von Getranken auf Teebasis; Kinstlicher Kaffee.

Klasse 33: Alkoholische Getranke auf Teebasis.

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf: Tee, Kakao und Ersatzstoffe
hierfir und Kaffeeersatzstoffe; GroRhandelsdienstleistungen in Bezug auf: Tee, Kakao
und Ersatzstoffe hierfiir und Kaffeeersatzstoffe; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in
Bezug auf: Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfiir und Kaffeeersatzstoffe.

Die Anmeldung wurde beanstandet. Die Anmelderin erhielt ihren Eintragungsantrag
aufrecht.

Durch Entscheidung vom 11. Juni 2024 wies der Prifer die Anmeldung wegen
Téuschungsgefahr gemal? Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV in Verbindung mit
Artikel 7 Absatz 2 UMV teilweise zurlick, ndmlich fur die verfahrensgegenstandlichen
Waren und Dienstleistungen. Der Prifer stitzte sich auf folgende Grinde:

- Das Zeichen enthdlt das Element ,Kaffee”. Dieses Element wird der ma3geblic he
deutschsprachige  Verbraucher folgendermaflen  verstehen: ,bohnenformiger
Samen des Kaffeestrauches; anregendes, leicht bitter schmeckendes, meist heil3
getrunkenes Getrank von dunkelbrauner bis schwarzer Farbe aus gemahlenem, mit
kochendem Wasser iibergossenem Kaffee* (Informationen aus Munzinger am
11. Januar 2024 abgerufen aus
https://www. munzinger.de/search/document?index=dudend0 & id=D000002593&t
ype=text/html&query.key=mcrHhbC E&template=/publikationen/duden/documen
t.jsp#D00000082344). Diese Wahrnehmung wird durch die Abbildung einer Tasse
mit heilem Kaffee verstarkt.
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- Der Wortbestandteil ,.Einstein® wird mit dem berihmten Physiker assoziiert; das
Zeichen bildet in seiner Gesamtheit keine begriffliche Einheit und somit vermitte It
es keine Botschaft, die Uber die Bedeutung der einzelnen Wort- und
Bildbestandteile hinausgeht.

- Der maRgebliche Teil des Zeichens waére, wenn er in Verbindung mit den oben
genannten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 30, 33 und 35 verwendet
wirde, eindeutig tduschend, da er deutliche Informationen vermittelt, die darauf
hinweisen, dass die Waren (einschlieRlich der Waren, die Gegenstand der
Dienstleistungen sind) Kaffee sind oder Kaffee enthalten, wahrend diese Waren
und Dienstleistungen in Wirklichkeit diese Merkmale nicht aufweisen koénnen. Es
besteht daher eine hinreichend schwerwiegende Gefahr, dass die maligeblichen
Verkehrskreise im Hinblick auf die Art, die Beschaffenheit und den Gegenstand
der Waren und Dienstleistungen getauscht werden wirden.

— Es geht nicht darum, ob der Begriff ,Kaffee im Vergleich zu anderen Waren wie
Tee oder Kakao hoherwertig sei. Die Verbraucher werden nicht annehmen, dass
die beanstandeten Waren eine bessere Qualitdt haben, und darauf kommt es auch
nicht an.

- Es kann generell nicht ausgeschlossen werden, dass die Marke bei einem Teil der
Verbraucher keine Tauschung wverursacht, selbst wenn ein anderer Teil der
Verbraucher das Anmeldezeichen in nicht tduschender Weise wahrnehmen konnte.

—  Die von der Anmelderin angefiihrten Entscheidungen der Kammern sind mit dem
vorliegenden Fall nicht vergleichbar:

COBEA

a) Im Fall der UM Nr. 18 133416 /"M% 10/11/2020, R 1273/2020-4,
COBEA Urban Coffee (fig.)) ergibt die Kombination von ,urban“ und ,coffee*
eine logische und begriffliche Einheit, die nicht kinstlich zergliedert werden
sollte. Einen ,urbanen (stddtischen) Kaffee gibt es nicht, so dass das
Anmeldezeichen nicht dahingehend verstanden werden kann, einen ,urban
coffee” mit diesen Eigenschaften zu versprechen. AuBlerdem wird die Marke
als Dachmarke eines auf Kaffee spezialisierten Anbieters mit verschiedenen
anderen Waren verstanden.

Dr. Suwelack Coftes

b) Im Fall der IR mit Benennung der EU Nr. 1 240 612
(09/12/2015, R 1710/2015-4, Dr. Suwelack Coffee (fig.)) entspricht das
Zeichen dem Firmennamen des Inhabers. Es ist keineswegs Klar, dass die
Marke in ihrer Gesamtheit die Waren als Kaffee bezeichnet. Das angemeldete
Zeichen bildet keine begriffliche Einheit, die die Wahrnehmung der
Verbraucher in Bezug auf das Wort Kaffee &ndern wirde. AuBerdem stammt
diese Entscheidung aus dem Jahr 2015 und ist Uberholt.

4 Die Anmelderin legte am 8. August 2024 Beschwerde ein, die sie am 3. September 2024
begriindete. Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben.
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Beschwerdegrunde

Die Argumente der Anmelderin in der Beschwerdebegrindung koénnen wie folgt
zusammenfasst werden:

- Die Zurlickweisung einer Marke wegen Tauschungsgefahr setzt voraus, dass eine
nicht-tduschende Verwendung der Marke unmdglich ist. Dies ist hier nicht der Fall.

- Nach den Prifungsrichtlinien (Teil B, S. 247), reicht die bloRe Anwesenheit eines
Elements, das fir sich genommen eine tduschende Bedeutung vermitteln konnte,
nicht aus, um den Schluss zu ziehen, dass das Zeichen eine tduschende Bedeutung
vermittelt, da es auf die Wahrnehmung des Zeichens als Ganzes ankommt. Wenn
die Kombination des ,tiuschenden® Elements mit zusitzlichen Elementen eher auf
ein Unternehmen oder einen Betrieb hinweist, als eine Aussage Uber eine Ware
oder Dienstleistung oder deren Eigenschaften zu vermitteln; oder die Kombination
der Elemente des Zeichens eine logische und begriffliche Einheit schafft, die nicht
kinstlich aufgegliedert werden sollte, wird bei einem Zeichen grundsétzlich nicht
davon ausgegangen, dass es eindeutig eine Aussage vermittelt, die auf eine
Eigenschaft der Waren und Dienstleistungen hinweist.

—  Als Beispiel fur eine nicht tduschende Marke fiihren die Prifungsrichtlinien

COBEA
(S.662) u.a. UM Nr. 18 133 416 "M 00ffe o die u. a. fir Teegetrianke und
Kakopulver in Klasse 30 angemeldet worden war und bei der die Vierte
Beschwerdekammer  die urspringliche  Zurickweisung der ersten Instanz
aufgehoben hatte.

—  Auf dem Markt sind viele Teeprodukte erhéltlich, die aus Kaffeeblattern oder aus
Kaffeekirschen bestehen bzw. daraus hergestellt sind. Es wird beispielhaft auf die
Anlage Bl mit einem Screenshot des Anbieters ,hensler Kaffee* verwiesen, der
dort einen Tee anbietet, der aus getrockneten Kaffeeblattern gewonnen wird. Das
Angebot zeigt, dass eine nichttiuschende Verwendung des Wortes ,Kaffee® flir
Tee ohne weiteres moglich ist. Es handelt sich um Tee, der aus Kaffee hergestellt
ist. Das Wort ,Kaffee*“ ist hier offensichtlich nicht tduschend. Es werden
Screenshots mit weiteren Angeboten von Tee-Produkten in denen Kaffee enthalten
ist oder die aus Kaffee (Kaffeeblattern, Kaffeekirschen) hergestellt sind, als Anlage
B2 beigefligt. Im Ergebnis kann der Begriff ,Kaffee fir die Ware Tee nicht als
irrefihrend angesehen werden. Dies gilt in gleicher Weise fur die ebenfalls auf Tee
bezogenen Waren Praparate fiir die Zubereitung von Getranken auf Teebasis,
alkoholische  Getranke auf  Teebasis und die  entsprechenden
Handelsdienstleistungen in Klasse 35.

- In Bezug auf die Ware kinstlicher Kaffee ist das Wort ,Kaffee“ ebenfalls nicht
wreflihrend. Auch kiinstlicher Kaffee wird allgemein mit dem Wort ,Kaffee*
bezeichnet, zuziglich eines weiteren Zusatzes, der die Art des Kaffees spezifiziert,
etwa ,Malzkaffee”, ,Getreidekaffee”, ,Eichelkaffee*, ,Zichorienkaffee*,
,Landkaffee* oder ,Lupmnenkaffee*. Das Wort Kaffee kann also insoweit nicht als
irefiihrend angesehen werden. Dass die jeweiligen Zusédtze wie ,,Zuchorien...*
oder ,Getreide...“ nicht schon in der Marke enthalten sind, macht die Marke nicht
irrefihrend, da keine markenrechtliche Verpflichtung existiert, die Zutatenliste
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bereits in der Marke zu fiilhren. Entscheidend ist, dass der Begriff ,Kaffee* fiir das
Produkt , kinstlicher Kaffee® nicht unzutreffend ist. Er ist nicht tauschend.

— Auch fur Kakao und kakaohaltige Getranke ist der Begriff ,Kaffee® nicht
irrefihrend. Denn es existieren vielerlei Kaffeeprodukte, in denen Kakao bzw.
Kakaobohnen enthalten ist, wie sich aus den Beispielen in Anlage B 3 ergibt.

- Der Begriff ,Einstein Kaffee* stellt eme begriffliche Emnheit dar, die eine
Téuschung der Verbraucher ausschlieBt. Der Fall ist nicht anders gelagert als das
in den Prifungsrichtlinien als Beispiel einer nichttduschenden Marke genannte
Zeichen ,,COBEA Urban Coffee”. Die Vierte Beschwerdekammer hat ,COBEA“
als unterscheidungskréiftig angesehen und festgestellt, dass es kemen ,urban
coffee” (stddtischen Kaffee) gebe. Im vorliegenden Fall ist ,Einstein® fiir die
zuriickgewiesenen Waren unterscheidungskraftig und eine Ware ,Einstein Kaffee*
gibt es nicht.

- Es ist unklar, welchen Inhalt die in der Wort-/Bildmarke wiedergegebene Tasse
hat, da sie nicht mit ,Kaffee* beschriftet ist. Die Tasse kann genauso gut mit Tee
oder Kakao gefullt sein. Daher kann dem Amt in der Einschdtzung, dass die in der
Wort-/Bildmarke wiedergegebene Tasse den Eindruck verstarke, dass die Marke
fur Kaffee oder kaffeehaltige Produkte verwendet werde, nicht beigetreten werden.

- Der Verkehr wird das Anmeldezeichen als Dachmarke wverstehen, unter der
mehrere Produkte, einschlieBlich Tee oder Kakao, angeboten werden kénnen. Die
Feststellungen der Beschwerdekammer in Sachen ,,COBEA Urban Coffee®,
welche auch in den Prifungsrichtlinien zitiert werden, konnen insoweit vollstindig
auf den hier streitigen Fall Ubertragen werden. Gleiches gilt fir die Entscheidung
der Vierten Beschwerdekammer in Sachen ,Dr. Suwelack Coffee” (09/12/2015,
R 1710/2015-4, Dr. Suwelack Coffee (fig.)), die nicht veraltet ist, da sie in
,LCOBEA Urban Coffee” ztiert wird.

- Es werden folgende Anlagen beigefligt:
a) Anlage Bl (Screenshot des Anbicters ,hensler Kaffee®)

b) Anlage B2 (Screenshots von Tee-Produkten, die Kaffee enthalten oder daraus
hergestellt sind)

c) Anlage B3 (Beispiele fir Produkte, die Kakao oder Kakaobohnen enthalten).

Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 66, 67 und Artikel 68 Absatz 1 UMV. Sie ist
zuldssig.

Die Beschwerde ist jedoch im Hinblick auf den Antrag unbegriindet.
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Umfang der Beschwerde

Gegenstand der Beschwerde sind ausschlielich die Waren und Dienstleistungen fir die
die Anmeldung zuriickgewiesen wurde, da die Anmelderin nur insofern beschwert ist
(vgl. Artikel 67 Satz 1 UMV).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV sind Marken wvon der Eintragung
ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel Uber die Art, die
Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu
tauschen.

Nach stdndiger Rechtsprechung ist vorausgesetzt, dass eine tatsachliche Té&uschung oder
Irrefihrung des relevanten Verbrauchers oder eine hinreichend schwerwiegende Gefahr
einer solchen festzustellen st (05/05/2011, T-41/10, ESF Ecole du ski francais,
EUT:2011:200, 8§49 mwN; 29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa 1943 (fig.),
EUT:2022:404, §55; 26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2015:759, §42).
Hierbei ist die Marke vor dem Hintergrund der angemeldeten Waren und
Dienstleistungen und gemalR des Verstdndnisses des demnach relevanten Verbrauchers
zu bewerten (05/05/2011, T-41/10, ESF Ecole du ski francais, EU:T:2011:200, § 51).

Die angesprochenen Verkehrskreise

Bei den in Klasse 30 beanstandeten Waren handelt es sich im Wesentlichen um Tee und
Kakao bzw. Ersatzstoffe hierflir sowie um Kaffeeersatzstoffe und kinstlichen Kaffee. Es
sind hier also preisginstige Lebensmittel bzw. Getrdnke zum alltdglichen Verzehr
erfasst, die sich in erster Linie an den allgemeinen Verkehr richten (17/12/2014,
T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, §20; 26/05/2016, T-331/15, THE SNACK
COMPANY, EUT2016:323, 824). Diese Waren werden auch von einem
Fachpublikum wie Kdochen, Catering-Unternehmen und Zulieferern fir Kantinen
erworben.

Die Waren in Klasse 30 wie Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel werden vom
Verbraucher héaufig in Eile und schnell erworben; der Aufmerksamkeitsgrad des
Verbrauchers ist dabei nicht hoch (27/10/2016, T-29/16, CAFFE NERO,
EUT:2016:635, §45; 29/11/2023, T-107/23, Mybacon, EU:T:2023:769, § 39;
16/08/2019, R 883/2019-2, Ralph’s coffee, § 13).

Bei den in Klasse 33 beanstandeten Waren handelt es sich um alkoholische Getréanke auf
Teebasis. Die in Randnummer 12 dargelegte Argumentation in Bezug auf Tee, Kakao
und Kaffee-Ersatzmittel ist auch hier anwendbar (26/10/2017, T-844/16, Klosterstoft,
EU:T:2017:759, §45).

Bei den in Klasse 35 beanstandeten Dienstleistungen handelt es sich um GrofR3- und
(Online-)Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf die vorgenannten Waren. Die
GrolRhandelsdienstleistungen richten sich an ein Fachpublikum, das am GrofRhandel mit
diesen Waren interessiert ist und eine Uberdurchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag
legt. Die (Online-)Einzelhandelsdienstleistungen richten sich in erster Linie an die
allgemeine Offentlichkeit, fir die die Aufmerksamkeit durchschnittlich hoch ist.
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Die Wortbestandteile der angemeldeten Marke bestehen aus Begriffen der deutschen
Sprache. Gemal? Artikel 7 Absatz 2 UMV ist es ausreichend, wenn die Schutzfahigke it
der Markenanmeldung fir das deutschsprachige Publikum der Européischen Union zu
verneinen ist. Die Beschwerdekammer prift das Eintragungshindernis daher primdr aus
der Perspektive der Verbraucher in Deutschland und Osterreich.

Die Eignung zur Irrefiihrung

Die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV genannten Eintragungshindernisse setzen
eine tatsachliche Irrefihrung des Verbrauchers oder eine hinreichend schwere Gefahr
einer solchen voraus (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV setzt eine hinreichend spezifische Bezeichnung der
potenziellen Merkmale der von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen voraus.
Nur wenn der angesprochene Verbraucher zu der Annahme veranlasst wird, dass die
Waren und Dienstleistungen bestimmte Merkmale besitzen, die sie in Wirklichkeit nicht
besitzen, wird er durch die Marke getuscht (29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa 1943
(fig.), EU:T:2022:404, 8§ 57).

Aullerdem ist darauf hinzuweisen, dass Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
2005/29/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 uber
unlautere  Geschaftspraktiken im binnenmarktinternen Geschéftsverkehr  zwischen
Unternehmen und Verbrauchern Folgendes besagt (12/12/2022, R 1691/2022-5,
care4coffee (fig.), § 44):

,»1. Eine Geschiftspraxis gilt als irrefithrend, wenn sie falsche Angaben enthélt und somit unwahr ist oder
wenn sie in irgendeiner Weise, einschliellich sdmtlicher Umsténde ihrer Prasentation, selbst mit sachlich
richtigen Angaben den Durchschnittsverbraucher in Bezug auf einen oder mehrere der nachstehend
aufgefihrten Punkte tduscht oder ihn zu taduschen geeignet ist und ihn in jedem Fall tatsachlich oder
voraussichtlich zu einer geschéftlichen Entscheidung veranlasst, die er ansonsten nicht getroffen hatte: (b)
die wesentlichen Merkmale des Produkts.«

Ob ein Zeichen als tduschend aufgefasst wird, wird daran gemessen, wie der mal3geblic he
Verbraucher es in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, fir die
Markenschutz begehrt wird, wahrnehmen wirde.

Die angemeldete Bildmarke setzt sich aus den Wortbestandteilen ,,EINSTEIN® und
KAFFEE*“ zusammen, zwischen denen sich ein Bildelement befindet, welches eine Tasse
mit einem dunklen Inhalt darstellt, aus der Dampf aufsteigt:

EINSTEIN KAFFEE

Die Anmelderin hat die Feststellungen des Priifers, dass ,,EINSTEIN® ein Nachname ist
und , KAFFEE® ein ,bohnenformiger Samen des Kaffeestrauches* bzw. ein ,,anregendes,
leicht bitter schmeckendes, meist hei getrunkenes Getrank von dunkelbrauner bis
schwarzer Farbe aus gemahlenem, mit kochendem Wasser ilibergossenem Kaffee™ ist,
nicht bestritten.
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Das Bildelement stellt eine Tasse mit einem dunklen Inhalt dar, aus der heiBer Dampf
aufsteigt. Der Dampf zeigt an, dass sich in der Tasse ein heiles Getrank befindet. Es ist
der Anmelderin insoweit zuzustimmen, dass das Bildelement des Anmeldezeichens fiir
sich allein offenlasst, welchen Inhalt die wiedergegebene Tasse hat, da sie nicht mit
»Kaffee® beschriftet ist. Die Tasse konnte mit rgendeinem heilen Getrink, also auch mit
Tee oder Kakao, gefullt sein. Jedoch wird der angesprochene Verbraucher aufgrund des
direkt hinter dem Bildelement der Tasse platzierten Wortelements ,KAFFEE® schlieBen,
dass es sich um eine Tasse mit heilem Kaffee handelt. Die abgebildete Tasse weist auch
eine typische Form von Kaffeetassen auf, wahrend Tee hdufig aus Teebechern getrunken
wird. Der Verbraucher wird das Bildelement daher aller Wahrscheinlichkeit nach nur als
eine graphische Darstellung des Wortes ,KAFFEE“ auffassen. Somit erklirt und
verstarkt das Bildelement schlichtweg die Bedeutung des darauffolgenden Wortes.

Der Verbraucher wird das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit also folgendermalien
verstehen: Kaffee, dervon jemanden namens Einstein hergestellt wird / Kaffee aus einem
Unternehmen namens Einstein.

Tee sind a) getrocknete [und fermentierte] junge Bldtter und Blattknospen des
Teestrauchs bzw. ist b) ein anregendes, im Allgemeinen heil3 getrunkenes Getrank von
meist goldbrauner bis dunkelbrauner Farbe aus mit kochendem Wasser (bergossene
Blatter und Blattknospen des  Teestrauchs (siehe Duden Online,
https//www.duden.de/rechtschreibung/Tee Getraenk, abgerufen am
22. November 2024). Tee wird einerseits trocken in Packchen mit mehreren Teebeuteln
oder lose in Dosen oder Packchen verkauft und andererseits als Getrank. Eistee ist ein
Erfrischungsgetrank  aus  kaltem  (gesufdtem) Tee (siehe  Duden  Online,
https//www.duden.de/rechtschreibung/Eistee, abgerufen am 22. November 2024).
Praparate fur die Zubereitung von Getranken auf Teebasis sind Pulver und Granulate,
die mit Wasser gemischt Getranke mit Teegeschmack und mit Teezutaten ergeben.

Kakao ist a) ein aus gemahlenen Kakaobohnen hergestelltes Pulver bzw. b) aus
Kakaopulver, Milch und Zucker bereitetes Getrdnk (siehe Duden Online,
https//www.duden.de/rechtschreibung/Kakao, abgerufen am 22. November 2024).
Kakaohaltige Getranke sowie Schokoladengetranke; Schokoladengetranke mit Milch
sind Getranke mit Kakao als Zutat und Geschmacksrichtung.

Ersatzstoffe fiir Tee und Kakao sind Produkte, die als Genussmittel gebraucht werden
und kein Teein enthalten und auch nicht aus Kakaobohnen hergestellt werden. Sie sind
Substitute fur Tee und Kakao.

Kaffeeersatzstoffe sind kaffeedhnliche Pulver oder Getranke, die mit dem Wort ,,Kaffee*
bezeichnet werden, zuzlglich eines weiteren Zusatzes, der die Art des Ersatzstoffes, der
statt Kaffee zu ihrer Herstellung verwendet wurde, spezifiziert. Beispielshaft wurden von
der  Anmelderin etwa ,,Malzkaffee ,QOetreidekaffee®, ,.JBichelkaffee,
,Zichorienkaffee* oder ,Lupinenkaffee* genannt. Anders als echter Kaffee enthalten
diese Kaffeeersatzstoffe kein Coffein. Die erkldrenden Zusdtze sind relevant, um die
Zutaten klarzustellen, aus denen diese Kaffeeersatzstoffe hergestellt wurden.
Insbesondere sind sie relevant, um anzuzeigen, dass diese Waren, anders als
herkdmmlicher Kaffee, kein Coffein enthalten.

Kinstlicher Kaffee ist ein synthetisches, im Labor hergestelltes Pulver oder Getrank, das
in Farbe und Geschmack Bohnenkaffee ahnelt, jedoch kein Coffein enthalt.
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Bei den Waren alkoholische Getranke auf Teebasis in Klasse 33 handelt es sich um
alkoholische Getranke mit Tee als Inhaltsstoff bzw. mit Teegeschmack.

Die in Randnummern 24-29 genannten Waren werden entweder in Verpackungen als
trockene Lebensmittel oder in Plastik- oder Glasflaschen als Getranke verkauft. Die
Verpackungen oder Flaschen sind jedenfalls immer verschlossen und meist ist der Inhalt
nicht erkennbar. Der angesprochene Verbraucher wird bei verpackten Waren ohne
Klarsichthiilllen oder -fenster nicht durch eine bloRe Inspektion der Verpackung
Uberprifen konnen, ob diese Kaffee enthélt oder nicht, sondern muss sich auf die
Angaben auf der Verpackung verlassen (29/08/2024, R 59/2024-1, Caffe Principe (fig.),
8§ 31; 29/11/2022, R 824/2022-5, BLACK IRISH (fig.), § 86, 87).

Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 sieht zwar vor, dass die Bezeichnung des
Lebensmittels zu den obligatorischen Angaben gehort, die auf dem Lebensmittel
anzubringen sind, doch lasst diese Bestimmung keine Rickschlisse auf den Grad der
Aufmerksamkeit zu, den die Verbraucher beim Kauf dieser Erzeugnisse im Rahmen des
Markenrechts auforingen. Der Umstand, dass das Unionsrecht eine Pflicht zur
Anbringung von Informationen auf Lebensmitteln vorsieht, setzt namlich keineswegs
voraus, dass der betreffende Verbraucher diesen Informationen Aufmerksamkeit schenkt
(29/11/ 2023, T-107/23, Mybacon, EU:T:2023:769, 8§ 44; 29/08/2024, R 59/2024-1,
Caffe Principe (fig.), §29).

Aus der Rechtsprechung geht auch hervor, dass die dem Verbraucher eingerdumte
Maoglichkeit, das Etikett einer Ware zu Uberprifen, nicht ausschlieRt, dass die Marke, die
auf diese Waren verweist, irrefihrend st (19/11/2009, T-234/06, Cannabis,
EU:T:2009:448, 8§ 43; 26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45; 29/11/
2023, T-107/23, Mybacon, EU:T:2023:769, §42; 29/08/2024, R 59/2024-1, Caffé
Principe (fig.), & 30).

Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzprodukte werden in Supermédrkten haufig in
(Kdhl-)regalen nebeneinander platziert. Kakao und Kaffee-Ersatzprodukte werden in
Verpackungen verkauft, die denen fur Kaffee recht dhnlich sind. Eistee, kakaohaltige
Getréanke, Schokoladengetranke, Schokoladengetranke mit Milch und Kaffeegetranke
werden in (Kuhl-)regalen in dhnlichen Plastik- oder Glasflaschen verkauft, wie sie fur
Kaffeegetranke Ublich sind.

Tee wird in vielen Supermérkten haufig im (Kuhl-)regal neben Kaffee angeboten, weil
beide Waren unter die Kategorie der heilen Getranke und Aufgisse fallen (29/08/2024,
R 59/2024-1, Caffe Principe (fig.), § 28).

Kakao und Kaffee werden in den meisten Geschaften im selben Regal verkauft. Bei
beiden Erzeugnissen handelt es sich um trockene Lebensmittel, die keine besonderen
Lagerungsbedingungen erfordern und hdufig bei denselben Gelegenheiten konsumiert
werden, z. B. kann Kakao zu Kaffee hinzugefligt werden (29/08/2024, R 59/2024-1,
Caffe Principe (fig.), §27).

Die verfahrensgegenstdndlichen Waren Tee; Kakao; Ersatzstoffe fur Tee, Kakao oder
Kaffee; kinstlicher Kaffee; Praparate fir die Zubereitung der vorgenannten Waren sowie
aus diesen hergestellte alkoholische und nicht-alkoholische Getranke werden also in
ahnlichen Verpackungen und Flaschen wie Kaffee angeboten, die verschlossen sind und
meist keine Mdoglichkeit bieten, den Inhalt zu inspizieren. Sie werden zudem in

16/12/2024, R 1596/2024-5, EINSTEIN KAFFEE (fig.)
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Supermérken in denselben Regalen wie Kaffee angeboten, stehen also nebeneinander. Es
handelt sich zudem um Lebensmittel oder Getranke derselben Preiskategorie.

Die  Verbraucher  kaufen  die  verfahrensgegenstandlichen ~ Waren  (siehe
Randnummern 24-29) oftmals in Eile und ohne sorgfdltige Analyse der Beschriftung der
Verpackung. Es ist daher wahrscheinlich, dass die angesprochenen Verbraucher die
verfahrensrelevanten Waren aus dem (Kihl-)regal nehmen und denken, dass sie Kaffee
sind oder Kaffee enthalten (29/08/2024, R 59/2024-1, Caffé Principe (fig.), § 26).

Bei den Dienstleistungen Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf: Tee, Kakao und
Ersatzstoffe hierfir und Kaffeeersatzstoffe; Grohandelsdienstleistungen in Bezug auf:
Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfur  und  Kaffeeersatzstoffe;  Online-
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf: Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfir und
Kaffeeersatzstoffe in  Klasse 35  handet es sich  um  Grof-  und
(Online)Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfur
sowie um Kaffeeersatzstoffe. Der angesprochene Verbraucher wird, wenn er diese
Dienstleistungen in Anspruch nimmt, schlichtweg verstehen, dass diese Dienstleistungen
Kaffee-Getranke bzw. Prédparate fir die Zubereitung von Getrdnken auf Kaffeebasis
betreffen.

Zutreffend hat daher der Prifer festgestellt, dass das Anmeldezeichen in Verbindung mit
den verfahrensrelevanten Waren in Klassen 30 und 32 sowie den verfahrensrelevanten
Dienstleistungen in Klasse 35 eine schwerwiegende Gefahr einer Tduschung darstellt.
Das Anmeldezeichen vermittelt klar die Information, dass die Waren und
Dienstleistungen, gegen die die Beanstandung erhoben wurde, Kaffee sind, Kaffee
enthalten oder sich auf Kaffee beziehen, wéhrend diese Waren oder Dienstleistungen in
Wirklichkeit diese Merkmale nicht aufweisen koénnen. Es besteht daher eine hinreic hend
schwerwiegende Gefahr, dass die maRgeblichen Verkehrskreise im Hinblick auf die Art
und Beschaffenheit der Waren bzw. der von den Dienstleistungen betroffenen Waren,
gegen die die Beanstandung erhoben wurde, getduscht werden wirden. So wird der
Begriff ,Kaffee” als reine Beschreibung des Inhalts, der Art, der Beschaffenheit der
Waren und des Gegenstands der Dienstleistungen verstanden.

Die von der Anmelderin hiergegen vorgebrachten Einwénde sind nicht geeignet, die
obigen Schlussfolgerungen zu widerlegen.

Anders als von der Anmelderin vorgetragen, stellen die Wortelemente , EINSTEIN® und
HKAFFEE* keine begriffliche FEmheit dar. Zum emnen koénnen diese Wortelemente
durchaus kinstlich aufgegliedert und voneinander getrennt werden. Zum anderen hat ihre
Summe keine (ber die Zusammenfugung der Einzelworte hinausgehende Bedeutung.
Schliellich sind sie auch graphisch durch das Bildelement getrennt. Die von der
Anmelderin vorgetragene FEinheit der Marke ,,COBEA Urban Coffee* bezog sich im
Ubrigen auf die Einheit von ,JUrban Coffee” und nicht auf die Einheit von ,,COBEA
Urban Coffee®.

Auch das Argument der Anmelderin, die Marke lieRe nicht irrefihrende
Deutungsmoglichkeiten  zu und es seien zahlreiche Einsatzmdglichkeiten  der
angemeldeten Marke denkbar, bei denen keine Tauschungsgefahr bestehe, fuhrt ins
Leere. Besteht nach einer naheliegenden Interpretation des Gesamtzeichens zumindest
eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer Tauschung, so ist es irrelevant, dass
dartber hinaus andere Interpretationen existieren, nach denen das Zeichen als nicht

16/12/2024, R 1596/2024-5, EINSTEIN KAFFEE (fig.)
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irrefiilhrend  wahrgenommen werden konnte (27/10/2016, T-29/16, CAFFE NERO,
EUT:2016:635, § 53).

Das Argument, die Anmeldemarke werde als Dachmarke verstanden, ist
zuriickzuweisen, denn im Deutschen wird das Wort ,Kaffee* nicht synonym fiir ein
JKaffeegeschaft“ oder ein ,Cafe“ verwendet. Es entspricht der allgemeinen
Lebenserfahrung, dass in einem ,Café* (Gaststitte, die vorwiegend Kaffee und Kuchen
anbietet; Kaffeehaus; Duden https//www.duden.de/rechtschreibung/Cafe) neben Kaffee
auch andere Getranke wie Tee oder Kakao konsumiert oder in einem ,Kaffeegescha ft*
(Fachgeschaft fur Kaffee, Duden
https://www.duden.de/rechtschreibung/Kaffeegeschaeft) erworben werden kdnnen.

Die Anmelderin tragt vor, das Wort ,Kaffee* sei fiir kiinstlichen Kaffee nicht irrefuhrend,
da keine markenrechtliche Verpflichtung existiere, die Zutaten wie ,Getreide...,
,Zuchorien...* etc. in der Marke zu fiilhren. Es reiche aus, dass der Begriff ,Kaffee* flir
das Produkt ,kinstlicher Kaffee® nicht unzutreffend sei. Kinstlicher Kaffee ist ein
synthetisches, im Labor hergestelltes Pulver oder Getrank, das in Farbe und Geschmack
Bohnenkaffee ahnelt, jedoch kein Coffein enthdlt. Kaffeeersatzstoffe sind kaffeedhnlic he
Pulver oder Getranke, die mit dem Wort ,Kaffee* bezeichnet werden, zuziiglich eines
weiteren Zusatzes, der die Art des Ersatzstoffes, der statt Kaffee zu ihrer Herstellung
verwendet wurde, spezifiziert. Beispielhaft wurden von der Anmelderin etwa
,.Malzkaffee*, ,Getreidekaffee®, ,.Eichelkaffee, ,Zichorienkaffee oder
sLupmnenkaffee genannt. Anders als echter Kaffee enthalten diese Kaffeeersatzsto ffe
kein Coffein. Die erklarenden Zusatze sind relevant, um die Zutaten Klarzustellen, aus
denen diese Kaffeeersatzstoffe hergestellt wurden. Insbesondere sind sie relevant, um
anzuzeigen, dass diese Waren, anders als herkdmmlicher Kaffee, kein Coffein enthalten.
Auch der Zusatz ,kiinstlicher* Kaffee ist relevant, um deutlich zu machen, dass es sich
hier um keinen echten Bohnenkaffee aus Kaffeebohnen handelt, sondern um ein
synthetisch hergestelltes Produkt, das dem Kaffeegeschmack sehr nahekommt. Die
markenrechtliche Kennzeichnung wvon kinstlichem Kaffee oder auch Kaffee aus
Ersatzstoffenohne einen Hinweis darauf, dass es sich bei diesem Produkt nicht um echten
Bohnenkaffee aus Kaffeebohnen mit allen seinen immanenten Eigenschaften handelt,
sondern nur um ein Ersatzprodukt, stellt eindeutig eine schwere Irrefuhrungsgefahr dar.
Auch in den Urteilen ,,CAFFE NERO* bestitigte das Gericht die Zurickweisung dieser
Marken fir ,Kaffee-Ersatzstoffe nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV
(27/10/2016, T-29/16, CAFFE NERO, EUT2016:635, § 45-49; 27/10/2016, T-37/16,
CAFFE NERO (BILDMARKE), EUT:2016:634, 8 50-54). Kinstlicher Kaffee und
Kaffee-Ersatzstoffe entsprechen weder der oben genannten Definition von ,Kaffee® (vgl.
oben Randnummer 21) noch dem allgemeinen Verstidndnis des Begriffs ,Kaffee seitens
des deutschsprachigen Publikums als einem anregenden (weil koffeinhaltigen) Getrénk,
das aus Kaffeebohnen gewonnen wird. So ist z. B. Malzkaffee nach allgemeinem
Verstandnis gerade kein Kaffee, sondern ein koffeinfreies Gerstengetrank.

In Bezug auf die von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen
wird Folgendes festgestellt: Anlage Bl ist ein Screenshot des Anbieters ,hensler Kaffee®,
der einen (Online-)Kaffee-Shop betreibt und u. a. einen Tee, der aus getrockneten
Kaffeeblattern gewonnen wird und Koffein enthélt, anbietet. Die Tatsache, dass dieses
Produkt auf dem Markt erhaltlich ist, lasst keine Schliisse darlber zu, ob die Marke auch
konform mit der UMV oder dem deutschen Markenrecht ist und als Unionsmarke
eingetragen werden konnte. Entsprechendes gilt fur die weiteren, von der Anmelderin als

16/12/2024, R 1596/2024-5, EINSTEIN KAFFEE (fig.)
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Anlage B2 eingereichten und abgebildete Produkte ,Cold Brew Tee Kaffee Karamell
Tee*, CoffeePearls ® Kaffeekirschentee/Cascara Tee-Mischung, Cascara Tee aus den
sonnengetrockneten Schalen von Kaffeekirschen, Caffe Pantano, La Foglia Kaffeeblatt
Tee. Daraus, dass diese Produkte (online) auf dem Markt angeboten werden, kdnnen
jedenfalls keinerlei Schllisse zu ihrer Eintragungsfahigkeit als Marke in der Europdischen
Union gezogen werden.

Auch fiir die von der Anmelderin als Anlage B3 eingereichten Produkte als Beispiele fiir
Kaffeeprodukte, in denen Kakao bzw. Kakaobohnen enthalten sind, kann keine Aussage
dartber getroffen werden, ob sie allen Anforderungen von Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe g UMV genligen: BURG Wiener Kaffee mit gerdsteten Kakaobohnen —
Kaffee, Grill-Rub, Kaffee-Kakao, Bio Trinkschokolade Moccachino Pulver 1 kg.

Was das Vorbringen der Anmelderin betrifft, das Amt habe bereits dhnliche Marken als
nicht irrefuhrend  eingetragen (IR mit Benennung der EU Nr. 1240612

Dr. Suwclack Coftee COBEA

und UM Nr. 18 133 416 = "My iet darauf hinzuweisen, dass
das Amt verpflichtet ist, seine Befugnisse im Einklang mit den allgemeinen Grundsétzen
des Unionsrechts wie dem Grundsatz der Gleichbehandlung und dem Grundsatz der
ordnungsgemalen  Verwaltung  auszuiben  (10/03/2011, C-51/10P, 1000,
EU.C:2011:139, §73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, 8§ 41,
25/09/2015, T-209/14, Grines Achteck (fig.), EU:T:2015:701, 8 61). So muss das Amt
im Rahmen der Prifung der Anmeldung einer Unionsmarke die bereits zu dhnlichen
Anmeldungen ergangenen Entscheidungen beriicksichtigen und besonderes Augenmerk
auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht (10/03/2011,
C-51/10P, 1000, EU:C:2011:139, §74; 12/12/2013, C-70/13P, Photos/com,
EU:C:2013:875, 8§ 42; 25/09/2015, T-209/14, Grines Achteck (fig.), EU:T:2015:701,
8§ 62).

Allerdings missen der Grundsatz der Gleichbehandlung und der Grundsatz der
ordnungsgemalen Verwaltung mit dem Gebot rechtméRigen Handelns in Einklang
gebracht werden. Folglich kann sich eine Person, die ein Zeichen als Marke anmeldet,
nicht auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zu ihren Gunsten oder zugunsten eines
anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (10/03/2011, C-51/10P,
1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875,
§ 43; 25/09/2015, T-209/14, Grines Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63).

Die im vorstehenden Absatz dargelegten Uberlegungen gelten auch dann, wenn das
Anmeldezeichen die gleiche Struktur aufweist wie Voreintragungen und sich auf
identische Waren oder Dienstleistungen bezieht (22/11/2018, T-9/18, Straightforward
Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, Oncotype DX Genomic Prostate
Score, EU:T:2018:212, §49; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, §59;
14/09/2022, T-498/21, Black lIrish, EU:T:2022:543, § 76).

Im Ubrigen muss aus Grinden der Rechtssicherheit und gerade auch der

ordnungsgemalen Verwaltung die Prifung jeder Anmeldung streng und umfassend sein,
um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern. Diese Prifung muss in

16/12/2024, R 1596/2024-5, EINSTEIN KAFFEE (fig.)
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jedem Einzelfall erfolgen. Die Eintragung eines Zeichens als Marke hangt ndmlich von
besonderen, im Rahmen der tatschlichen Umstdnde des Einzelfalls anwendbaren
Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das fragliche Zeichen nicht unter ein
Eintragungshindernis  falit (10/03/2011, C-51/10P, 1000, EU:C:2011:139, 8§77,
12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:.875, 8§ 44; 25/09/2015, T-209/14,
Grines Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64).

In diesem Zusammenhang weist die Kammer auf andere
Beschwerdekammerentscheidungen hin, in denen Marken mit einem Wortbestandteil,
der fur Kaffee verwendet wird, als irrefihrend fir Waren der Klasse 30 wie Kakao, Tee
und Kaffee-Ersatzstoffe sowie die GroRR- und Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35
in Bezug auf die vorgenannten Waren angesehen wurden: 29/08/2024, R 59/2024-1,
Caffe Principe (fig.), fir Kakao, Tee und Ersatzstoffe, Kaffee-Ersatzstoffe, Eistee in
Klasse 30; 12/12/2022, R 1691/2022-5, care4coffee (fig.) fur u. a. Kaffeeersatz; Tee;
Kakao in Klasse 30; 16/08/2019, R 883/2019-2 Ralph’s coffee fir Kaffee, Tee, Kakao in
Klasse 30. Inshesondere hat auch das Gericht hierzu folgende Urteile erlassen:
27/10/2016, T-29/16, CAFFE NERO, EU:T2016:635; 27/10/2016, T-37/16, CAFFE
NERO (BILDMARKE), EU:T:2016:634.

Jedenfalls hat die Beschwerdekammer die Voreintragungen berticksichtigt, ist jedoch der
Ansicht, dass die angemeldete Marke geeignet ist, aus den oben genannten Griinden den
Verbraucher gemédlR Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV (Uber die Art der
verfahrensgegenstandlichen Waren und Dienstleistungen zu tauschen.

COBEA

Die Anmelderin nimmt Bezug auf UM Nr. 18133416 /'Mintoffee. i jn den
Prifungsrichtlinien des Amtes als Beispiel fir eine nicht tduschende Marke aufgefiihrt
wird (Teil B Prifung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse, Kapitel 8,
Téuschende Marken, Seite 662). Es ist zu beachten, dass die Richtlinien lediglich die
Kodifizierung eines Verfahrens darstellen, das die erste Instanz des EUIPO zu befolgen
beabsichtigt. lhre Bestimmungen konnen daher weder die gesetzlichen Bestimmungen
auler Kraft setzen noch deren Auslegung durch die Gerichte der Europdischen Union
beeinflussen. Vielmehr sind die Richtlinien selbst in Ubereinstimmung mit den geltenden
Verordnungen und der Rechtsprechung des Gerichts auszulegen (27/06/2012, T-523/10,
My baby, EU:T:2012:326, § 29; 16/12/2015, T-49 1/13, Trident PURE/PURE et al.,
EU:T:2015:979, §81; 14/06/2018, T-165/17, EMCURE/Emcur et al., EU:T:2018:346,
8§ 52). Die Kammern sind dazu aufgerufen, die RechtméRigkeit ihrer Entscheidungen
ausschlieBlich auf der Grundlage der Bestimmungen des EU-Rechts, wie sie von den
Gerichten der Europdischen Union ausgelegt werden, zu begrinden (19/01/2012,
C-53/11 P, R10, EU:C:2 012:27, §57; 22/11/2018, T-59/18, FEMIVIA/FEMIBION
INTIMA etal, EU:T:2018:821, § 35).

Dartber hinaus steht die Zurickweisung der vorliegenden Anmeldung auch nicht im
Widerspruch zu den Prifungsrichtlinien (Teil B Prifung, Abschnitt 4 Absolute
Eintragungshindernisse, Kapitel 8, Tauschende Marken, 1 der tauschende Charakter).
Die Priifingsrichtlinien ztieren dort ndmlich die Urteile 27/10/2016, T-29/16, CAFFE
NERO, EU:T:2016:635 sowie 27/10/2016, T-37/16, CAFFE NERO (BILDMARKE),
EU:T2016:634. Mit diesen Urteilen bestitigte das Gericht die Kammern, dass ,,CAF FE
NERO von italienischsprachigen Verbrauchern als Hinweis auf schwarzen Kaffee (d. h.
Kaffee, der als Getrank ohne Sahne, Milch oder Zucker serviert wird) verstehen wird
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(27/10/2016, T-29/16, CAFFE NERO, EU:T2016:635, § 24, 28; 27/10/2016, T-37/16,
CAFFE NERO (BILDMARKE), EU:T:2016:634, § 24, 28). ,,CAFFE NERO* werde in
Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen als Hinweis darauf verstanden, dass die
Waren schwarzer Kaffee sind oder schwarzen Kaffee enthalten oder wie schwarzer
Kaffee schmecken oder dass die Lebensmittel, auf die sich die Dienstleistungen
beziehen, schwarzer Kaffee sind oder schwarzen Kaffee enthalten oder wie schwarzer
Kaffee schmecken. ,,CAFFE NERO“ war u. a. fir Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzstoffe,
Zubereitungen auf Kakaobasis, Kakaogetranke, Praparate fir die Zubereitung der
vorgenannten Getranke angemeldet worden und das Gericht wies die Einwénde der
dortigen Anmelderin gegen die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV
zuriick (27/10/2016, T-29/16, CAFFE NERO, EU:T2016:635, § 45-49).

Folglich kann die Marke wegen des Eintragungshindernisses von Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe g UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 2 UMV aus Sicht des
deutschsprachigen  Publikums  fir die verfahrensgegenstandlichen  Waren und
Dienstleistungen nicht eingetragen werden (vgl. analog 26/10/2017, T-844/16,
Klosterstoff, EU:T:22017:759, § 43-45).

Die Beschwerde ist daher zurlickzuweisen.

16/12/2024, R 1596/2024-5, EINSTEIN KAFFEE (fig.)
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Tenor der Entscheidung

Aus diesen Griinden entscheidet

DIE KAMMER

wie folgt:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Unterzeichnet Unterzeichnet Unterzeichnet

V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff

Geschaftsstellenbeamter

Unterzeichnet Q

H. Dijkema
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