EuG Urteil vom 19.11.2009, T-234/06 — CANNABIS “ W.Y?,Q;
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1. Das Wort ,,Cannabis* ist fir den durchschnittlich informierten Verbraucher lediglich ein
unmittelbarer Hinweis auf eine der mdoglichen Zutaten der Produkte, fur die die Marke
eingetragen wurde. Damit wird sofort und ohne weiteres Nachdenken ein Zusammenhang
zwischen dem fraglichen Zeichen und den Merkmalen der Produkte hergestellt, sodass
insoweit ein glatt beschreibendes Zeichen vorliegt.

2. Selbst fur Bier und alkoholische Getranke, fur die ,,CANNABIS* als Marke eingetragen
werden soll, stellt es eine in sich widersinnige Argumentation dar, den beschreibenden
Charakter deshalb zu verneinen, weil derartige Produkte keine unzuléssigen Zutaten wie z.B.
Hanfelemente enthalten durften. Entweder namlich enthalten die fraglichen Getranke Hanf
oder durfen Hanf enthalten, womit die Marke CANNABIS beschreibend ist, oder diese
Getranke durfen keinen Hanf enthalten und enthalten tatsachlich keinen solchen, womit die
Marke CANNABIS irrefihrend ware.

3. Es liegt kein Versto3 gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz vor, wenn das HABM andere,

gleichartige Markeneintragungen nicht bertcksichtigt.
Leitsétze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

In der Rechtssache T-234/06 Giampietro Torresan, wohnhaft in Rothenburg (Schweiz),
Prozessbevollmachtigter: Rechtsanwalt G. Recher, Kléager, gegen Harmonisierungsamt fir den
Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch P. Bullock und O. Montalto
als Bevollméchtigte, Beklagter, andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des
HABM und Streithelferin vor dem Gericht: Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG mit Sitz
in Weissenohe (Deutschland), Prozessbevollméchtigte: Rechtsanwalte A. Masetti Zannini de
Concina, M. Bucarelli und R. Cartella, Streithelferin, betreffend eine Klage gegen die Entscheidung
der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 29. Juni 2006 (Sache R 517/2005-2) zu einem
Nichtigkeitsverfahren zwischen der Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG und Giampietro
Torresan erlésst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung der Richterinnen I. Pelikdnova und K. Jirimée sowie des Richters S. Soldevila
Fragoso (Berichterstatter), Kanzler: J. Palacio Gonzélez, Hauptverwaltungsrat, aufgrund der am 4.
September 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift, aufgrund der am 27.
November 2006 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,
aufgrund der am 26. Januar 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung
der Streithelferin, aufgrund der Anderung der Zusammensetzung der Kammern des Gerichts, auf
die mundliche Verhandlung vom 5. Mai 2009 folgendes

Urteil

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Herr Giampietro Torresan tragt die Kosten.

Vorgeschichte des Rechtsstreits
1 Am 12. Februar 1999 meldete der Klager, Herr Giampietro Torresan, gemaf der Verordnung (EG)
Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 (iber die Gemeinschaftsmarke (ABI. 1994, L 11, S. 1)



(ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 (ber die
Gemeinschaftsmarke [ABI. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelte es sich um das Wortzeichen CANNABIS.

3 Die Marke wurde fir folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 32, 33 und 42 des
Abkommens von Nizza uber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen flr
die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und gednderter Fassung angemeldet:

— Klasse 32: ,,Biere*;

— Klasse 33: ,,Weine, Spirituosen, Likore, Sekt, Schaumwein, Champagne®;

- Klasse 42: ,Verpflegung, Betrieb von Restaurants, Selbstbedienungsrestaurants, Bierstuben,
Eisdielen, Pizzerien®.

4 Am 16. April 2003 wurde die Gemeinschaftsmarke CANNABIS unter der Nr. 1073949
eingetragen.

5 Am 27. Juni 2003 reichte die Streithelferin, die Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG,
gemald Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢, f und g der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt
Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢, f und g der Verordnung Nr. 207/2009) einen
Antrag auf Nichtigerklarung der Marke CANNABIS in Bezug auf die Waren der Klassen 32 und 33
ein.

6 Mit Entscheidung vom 9. Marz 2005 erklarte die Nichtigkeitsabteilung des HABM die
Eintragung der Gemeinschaftsmarke im Hinblick auf die Waren der Klassen 32 und 33 des
Abkommens von Nizza mit der Begrindung fir nichtig, dass die Marke CANNABIS
beschreibenden Charakter im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94 habe.

7 Am 29. April 2005 legte der Klager gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte
deren Aufhebung. Mit Entscheidung vom 29. Juni 2006 (im Folgenden: angefochtene
Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurtick. Sie vertrat
insbesondere die Auffassung, dass der Begriff ,,Cannabis® umgangssprachlich sowohl eine
Hanfpflanze als auch ein Betdubungsmittel bezeichne und vom Durchschnittsverbraucher als klarer
und unmittelbarer Hinweis auf die Merkmale der Waren der Klassen 32 und 33 aufgefasst werde.
Antrage der Parteien

8 Der KI&ger beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Eintragung der Gemeinschaftsmarke CANNABIS fur die Klassen 32 und 33 zu bestatigen;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

9 Das HABM und die Streithelferin beantragen,

— die Klage als unbegriindet abzuweisen;

— dem Klager die Kosten aufzuerlegen.

10 In der mundlichen Verhandlung hat der Kléager erklart, er nehme seinen zweiten Klageantrag
zuriick, was in das Sitzungsprotokoll aufgenommen worden ist.

Entscheidungsgriinde

11 Der Klé&ger rigt als einzigen Klagegrund einen VerstoR gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7
Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94. Die Streithelferin macht (berdies die beiden
Verteidigungsmittel eines VerstoRes gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der
Verordnung Nr. 40/94 und eines Verstol3es gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst.
f der Verordnung geltend.

\orbringen der Verfahrensbeteiligten

12 Der Klé&ger tragt vor, dass die Marke CANNABIS unterscheidungskréftig sei, denn es handele
sich sowohl um einen Gattungsbegriff als auch um eine reine Phantasiemarke, die in keinem — auch
nur mittelbaren — Zusammenhang mit Bier und Getrdnken im Allgemeinen stinden. Als
Gattungsbegriff sei ,,Cannabis“ die wissenschaftliche Bezeichnung einer Blutenpflanze, aus der
bestimmte Betdubungsmittel gewonnen wirden und auch Heilsubstanzen extrahiert werden



konnten. Das Zeichen CANNABIS gebe es seit 1996 auf dem italienischen Markt und seit 1999 als
Gemeinschaftsmarke fir Waren der Klassen 32 und 33 des Abkommens von Nizza. Es habe in der
Gemeinschaft einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt.

13 Der Begriff ,,Cannabis* sei nicht tblich, um Biere oder alkoholische Getranke der Klasse 33 zu
bezeichnen. In Anbetracht der Richtlinie 2000/13/EG des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 20. Maérz 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ber die
Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfir (ABI. L 109, S. 29)
und der Richtlinie 88/388/EWG des Rates vom 22. Juni 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber Aromen zur Verwendung in Lebensmitteln und Gber
Ausgangsstoffe fur ihre Herstellung (ABI. L 184, S. 61) sei Cannabis zum einen nicht als
Lebensmittel, sondern als Betdubungsmittel und als psychotroper Stoff anzusehen, was jegliche
Madglichkeit einer legalen Verwendung im gemeinschaftlichen Rahmen ausschliele. Zum anderen
beziehe sich dieser Begriff, wie die in verschiedenen Worterbiichern gegebenen Definitionen
zeigten, nach allgemeiner Vorstellung auf das aus der gleichnamigen Pflanze gewonnene
Betdubungsmittel.

14 Im vorliegenden Fall handele es sich bei dem Bier CANNABIS um ein aromatisiertes Bier, das
ausschlieBlich aus legalen und zugelassenen Rohstoffen bestehe. Als Lebensmittel durften Bier und
ganz allgemein alkoholische Getrdnke keine verbotenen Substanzen wie Betdubungsmittel
enthalten. Die betroffenen Verkehrskreise konnten daher nicht, wie es die stdndige Rechtsprechung
fordere, sofort und ohne weiteres Nachdenken einen direkten und konkreten Zusammenhang
zwischen den Waren, fir die die Marke eingetragen worden sei, und dem Zeichen CANNABIS
herstellen.

15 Die Marke CANNABIS konne nicht als beschreibende Marke eingestuft werden, weil das
Zeichen CANNABIS in Wirklichkeit ein assoziativ wirkender Ausdruck sei, der die
Aufmerksamkeit der Verbraucher erregen solle und an Vergniigen, Abwechslung und Entspannung
denken lasse. Da es sich genauso wie bei anderen Marken wie OPIUM oder COCA-COLA um eine
»paradoxe” und ,ubertreibende” Mitteilung handele, misse auf all diese Marken derselbe
Bewertungsmafstab angewandt werden, und die auf derartige Grunde gestltzte Léschung der
fraglichen Gemeinschaftsmarke verstol3e gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz.

16 Aulerdem wendet sich der Klager gegen die in der angefochtenen Entscheidung enthaltene
Definition des Durchschnittsverbrauchers, denn dieser sei weder ein Verbraucher von
Betdubungsmitteln, der die gleichen Wirkungen wie beim Gebrauch von Cannabis zu erzielen
suche, noch ein ,,Gewohnheitstrinker”. Der Durchschnittsverbraucher sei ein Liebhaber von Bier
mit einem Mal3 an Intelligenz, Sorgfalt und Umsicht, das dem durchschnittlichen MaR der Art von
Kunden entspreche, flr die das Produkt bestimmt sei. Man musse sich fragen, ob ein aufgeklarter
Verbraucher beim Kauf eines Getranks der Marke CANNABIS sofort annehme, dass es sich
tatsdachlich um Cannabis handele. Im vorliegenden Fall sei davon auszugehen, dass der
Durchschnittsverbraucher auf dem Etikett Gberpriife, aus welchen Zutaten das Produkt bestehe.
Demzufolge halte lediglich ein schlecht informierter Verbraucher den Begriff ,,Cannabis® fur einen
klaren und unmittelbaren Hinweis auf die Eigenschaft der fraglichen Waren.

17 Im Ergebnis sei die im vorliegenden Fall in Rede stehende Marke nicht als beschreibend
anzusehen, denn zum einen gebe es zwischen ihr und den Waren der Klassen 32 und 33 des
Abkommens von Nizza keinen unmittelbaren und aktuellen Zusammenhang, und zum anderen gebe
es keinen Grund zu der Annahme, dass — wie von der Rechtsprechung gefordert — ein solcher
Zusammenhang in Zukunft in angemessener Weise nachgewiesen werde. Dass das Verbot des
Gebrauchs von Cannabis in naher Zukunft wahrscheinlich aufgehoben werde, sei lediglich die
personliche Auffassung des HABM und erfille nicht das Erfordernis, dass ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen der Marke CANNABIS und den fraglichen Waren in Zukunft in
angemessener Weise nachgewiesen werden kénne.

18 Das HABM und die Streithelferin treten dem gesamten Vorbringen des Klé&gers entgegen.
Wirdigung durch das Gericht

19 Zunachst ist festzustellen, dass der Begriff ,,Cannabis”, wie die Beschwerdekammer in Randnr.



22 der angefochtenen Entscheidung ausgefiihrt hat, drei mogliche Bedeutungen hat. Erstens bezieht
er sich auf eine Hanfpflanze, deren gemeinsame Marktorganisation gemeinschaftlich geregelt ist
und deren Erzeugung in Bezug auf den Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC), den Cannabis-
Wirkstoff, sehr strengen Rechtsvorschriften unterliegt. Dieser Wirkstoff darf einen Grenzwert von
0,2 % nicht Gbersteigen (vgl. Art. 5a der geanderten Verordnung [EG] Nr. 1251/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 zur Einfuhrung einer Stiitzungsregelung fiir Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher
Kulturpflanzen [ABI. L 160, S. 1] und Art. 7b Abs. 1 sowie die Anhdnge XII und XIII der
Verordnung [EG] Nr. 2316/1999 der Kommission vom 22. Oktober 1999 mit
Durchfuhrungsbestimmungen zur Verordnung Nr. 1251/1999 [ABI. L 280, S. 43] in der durch die
Verordnung [EG] Nr. 206/2004 der Kommission vom 5. Februar 2004 [ABI. L 34, S. 33] geanderten
Fassung). Zweitens bezieht sich der Begriff ,,Cannabis®“ auf einen Suchtstoff, der in vielen
Mitgliedstaaten verboten ist. Drittens bezeichnet er eine Substanz, deren mdgliche therapeutische
Verwendung derzeit, wie sich aus der Antwort der Europdischen Kommission auf die schriftliche
Anfrage E-0039/02 vom 23. Januar 2002 (ABI. C 147 E, S. 232) ergibt, diskutiert wird.

20 GemaR zwei vom HABM vorgelegten wissenschaftlichen Studien wird Cannabis, das auch als
~Hanf* bezeichnet wird, im Lebensmittelbereich in verschiedenen Formen (Ole, Krautertees) und in
unterschiedlichen Zubereitungen (Tees, Teigwaren, Backwaren, Getrdnke mit oder ohne Alkohol
usw.) verwendet. Dies wird durch die von der Streithelferin vorgelegte Dokumentation bestatigt, in
der festgestellt wird, dass Hanf zur Herstellung bestimmter Lebensmittel und bestimmter Getranke
verwendet werde. Toxikologische Untersuchungen dieser Erzeugnisse haben ergeben, dass diese
eine sehr niedrige, weit unter dem genannten Schwellenwert von 0,2 % liegende THC-
Konzentration besitzen und daher keine bewusstseinsverdndernden Wirkungen entfalten.

21 SchlieR3lich geht entgegen dem Vorbringen des Klagers aus Art. 4 der Richtlinie 88/388 hervor,
dass die Verwendung von Aromen, die keine toxikologisch gefahrliche Menge irgendeines Elements
oder Stoffes enthalten, zuldssig ist.

22 Aus diesen Feststellungen ergibt sich entgegen dem Vorbringen des Klédgers erstens, dass sich
der Begriff ,,Cannabis* nicht nur auf Betdubungsmittel und bestimmte Heilsubstanzen bezieht, und
zweitens, dass Hanf bei der Herstellung von Lebensmitteln und Getranken rechtmaRig verwendet
wird. Daher ist unter Beriicksichtigung dieser Feststellungen zu prifen, ob die Wortmarke
CANNABIS fir die von ihr erfassten Waren der Klassen 32 und 33 des Nizzaer Abkommens
beschreibend ist.

23 Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94 sind Zeichen und Angaben von der
Eintragung als Marken ausgeschlossen, die im Verkehr ,zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit
der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger
Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen kdnnen®. Diese beschreibenden Zeichen sind nicht
geeignet, die den Marken eigene Funktion eines Herkunftshinweises zu erfullen (Urteil des
Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, Slg. 2003, 1-12447, Randnr. 31,
Urteile des Gerichts vom 2. April 2008, Eurocopter/HABM [STEADYCONTROL], T-181/07, nicht
in der amtlichen Sammlung verdffentlicht, Randnr. 35, und vom 21. Januar 2009,
Hansgrohe/HABM [AIRSHOWER], T-307/07, nicht in der amtlichen Sammlung verd&ffentlicht,
Randnr. 22).

24 Demgemal fallen unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94 solche Zeichen und
Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verstandnis der maRgeblichen Verkehrskreise
die beanspruchte Ware oder Dienstleistung entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer
wesentlichen Merkmale bezeichnen koénnen (vgl. Urteile des Gerichts vom 14. Juni 2007,
Europig/HABM [EUROPIG], T-207/06, Slg. 2007, 11-1961, Randnr. 26, vom 21. Mai 2008,
Enercon/HABM [E], T-329/06, nicht in der amtlichen Sammlung veréffentlicht, Randnr. 21, und
vom 21. Januar 2009, Korsch/HABM [PharmaCheck], T-296/07, nicht in der amtlichen Sammlung
veroffentlicht, Randnr. 30).

25 Nach standiger Rechtsprechung ist ein Zeichen beschreibend, wenn es einen hinreichend
direkten und konkreten Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen



aufweist, der es den betroffenen Verkehrskreisen ermdéglicht, sofort und ohne weiteres Nachdenken
eine Beschreibung eines der Merkmale der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrzunehmen
(Urteile EUROPIG, Randnr. 27, und STEADYCONTROL, Randnr. 36).

26 Es ist ferner daran zu erinnern, dass sich der beschreibende Charakter eines Zeichens nur
danach, wie die angesprochenen Verkehrskreise es verstehen, und im Hinblick auf die betreffenden
Waren oder Dienstleistungen beurteilen lasst (Urteil STEADYCONTROL, Randnr. 38, und Urteil
E, Randnr. 23). Der beschreibende Charakter einer Marke ist ndmlich in Bezug auf die Waren, fur
die die Marke eingetragen worden ist, sowie im Hinblick darauf zu beurteilen, wie ein normal
informierter und angemessen aufmerksamer und verstandiger Durchschnittsverbraucher die in Rede
stehende Kategorie von Waren vermutlich wahrnimmt.

27 Die im vorliegenden Fall in Rede stehenden Waren sind Bier, Wein, Spirituosen, Likore, Sekt,
Schaumwein und Champagner. Die angesprochenen Verkehrskreise sind daher die
Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren.

28 Die Beschwerdekammer hat den Durchschnittsverbraucher entgegen dem Vorbringen des
Klédgers in der angefochtenen Entscheidung nicht als einen Verbraucher von Betaubungsmitteln, der
die gleichen Wirkungen wie beim Gebrauch von Cannabis zu erzielen sucht, oder als einen
»~Gewohnheitstrinker” bezeichnet. Die Bemerkung am Ende von Randnr. 27 der angefochtenen
Entscheidung uber den Eindruck, den Kaufer von Bier beim Anblick der Wortmarke CANNABIS
héatten, betrifft die Priifung des beschreibenden Charakters des in Rede stehenden Zeichens aus der
Sicht eines Bierkonsumenten und nicht die Definition des Durchschnittsverbrauchers.

29 In diesem Zusammenhang ist zu prufen, ob ein normal informierter und angemessen
aufmerksamer und verstandiger Durchschnittsverbraucher beim bloRen Anblick eines Getranks der
Marke CANNABIS als Wortzeichen ohne irgendeinen Zusatz denken konnte, dass es sich bei dieser
Marke um eine Beschreibung der Merkmale der fraglichen Waren handelt.

30 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass, wie sich aus den Randnrn. 27, 29 und 30 der
angefochtenen Entscheidung ergibt, ein sachlicher Zusammenhang zwischen dem Zeichen
CANNABIS und bestimmten Merkmalen der genannten Waren besteht. Wie sich aus den vom
HABM und von der Streithelferin vorgelegten Unterlagen ergibt, wird Cannabis ndmlich
ublicherweise bei der Herstellung zahlreicher Lebensmittel verwendet, darunter der von Bier und
bestimmten Getranken. Aus denselben Unterlagen ergibt sich auch, dass derzeit bestimmte
Cannabis enthaltende Biere auf dem europdischen Lebensmittelmarkt angeboten werden.

31 Im Ubrigen ist das Wort ,,Cannabis* ein wissenschaftlicher lateinischer Begriff, der zum einen —
wie sich aus Randnr. 24 der angefochtenen Entscheidung ergibt und der Kldger selbst in der
Klageschrift vortragt — in mehreren Sprachen der Europdischen Gemeinschaft existiert und zum
anderen der breiten Offentlichkeit durch seine Prisenz in den Medien bekannt ist, infolge deren er
fiir den angesprochenen Verbraucher im gesamten Gebiet der Gemeinschaft verstandlich ist (vgl. in
diesem Sinne entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 9. Mérz 2006, Matratzen Concord, C-
421/04, Slg. 2006, 1-2303, Randnr. 32).

32 Diese Umsténde lassen erkennen, dass der Durchschnittsverbraucher der Gemeinschaft bei dem
Anblick eines alkoholischen Getranks oder Bieres der Marke CANNABIS sofort und ohne weiteres
Nachdenken eine Beschreibung der Merkmale der fraglichen Produkte wahrnehmen wird, und zwar
insbesondere von Cannabis, das eine der Zutaten ist, die bei der Herstellung dieser Produkte als
Aroma verwendet werden kénnen.

33 Dieses Merkmal ist fiir den Durchschnittsverbraucher auch nicht ohne Interesse. Wie die
Beschwerdekammer in Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung ausgefiihrt hat, tut, ,wer ein
Bier der Marke CANNABIS kauft, ... dies mit grof3er Wahrscheinlichkeit, weil er davon iberzeugt
ist, dass es Cannabis enthalt, und ihn die Moglichkeit reizt, mit dem Getrank die gleichen oder
zumindest dhnliche Wirkungen wie mit dem Konsum von Cannabis in anderer Form zu erzielen®.
Die Tatsache, dass Cannabis einer der Bestandteile des Bieres oder des alkoholischen Getranks ist,
ist daher ein entscheidendes Merkmal der Kaufentscheidung des Verbrauchers und somit ein
wesentliches Merkmal der von der Marke erfassten Waren, das der angesprochene Verbraucher bei
der von ihm zu treffenden Auswahl berucksichtigt.



34 Das Vorbringen des Klagers, das Zeichen CANNABIS sei ein assoziativ wirkender Ausdruck,
der die Aufmerksamkeit der Verbraucher erregen solle und an Vergniigen, Abwechslung und
Entspannung denken lasse, kann den beschreibenden Eindruck, den das Zeichen beim Verbraucher
hervorruft, nicht in Frage stellen. Das Wortzeichen CANNABIS st als solches fur den Verbraucher
lediglich ein unmittelbarer Hinweis auf eine der moglichen Zutaten der Produkte, fur die die Marke
eingetragen wurde. Deshalb geht das Wortzeichen CANNABIS uber den Bereich der Suggestion
weit hinaus und fallt in den Bereich der Beschreibung. Es ist daher als eine Beschreibung und nicht
als eine Suggestion oder Anspielung aufzufassen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12.
Januar 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/HABM [EUROPREMIUM], T-334/03, Slg. 2005, I1-
65, Randnr. 37).

35 AuRerdem ist es gemél der Rechtsprechung nicht erforderlich, dass die Zeichen und Angaben,
aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsachlich fur die in der
Anmeldung aufgefiihrten Waren oder Dienstleistungen oder fur ihre Merkmale beschreibend
verwendet werden. Es geniigt, wie sich schon aus dem Wortlaut des Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung Nr. 40/94 ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden
konnen (Urteil HABM/Wrigley, Randnr. 32, und Urteil des Gerichts vom 20. November 2007,
Tegometall International/HABM — Wuppermann [TEK], T-458/05, Slg. 2007, 11-4721, Randnr. 88).
36 Im vorliegenden Fall kénnte man den als Marke verwendeten Begriff ,,Cannabis® in
Alleinstellung als beschreibend ansehen, wenn er sich gegenwaértig oder potenziell auf eines der
Produktmerkmale bezieht, namlich auf eine der Zutaten, die bei der Herstellung der in Rede
stehenden Getranke verwendet werden kdnnen. Wie sich aus der Rechtsprechung ergibt, wird der
Begriff ,,Cannabis* potenziell mit einem der Merkmale der in Rede stehenden Waren in Verbindung
gebracht werden, wenn dies verninftigerweise fiir die Zukunft zu erwarten ist (vgl. entsprechend
Urteile des Gerichts vom 14. Juni 2001, Telefon & Buch/HABM [UNIVERSALTELEFONBUCH
und UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS], T-357/99 und T-358/99, Slg. 2001, II-
1705, Randnrn. 29 und 30, sowie AIRSHOWER, Randnr. 30). Angesichts des Angebots an bereits
auf dem Markt befindlichen hanfhaltigen Getranken ist festzustellen, dass das Zeichen CANNABIS
bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine der Zutaten bezeichnen kann, die fir die Herstellung der von
der Marke erfassten Produkte verwendet werden.

37 Uberdies ist nach standiger Rechtsprechung die Tatsache, dass ein Begriff mehrere Bedeutungen
hat, fur die Feststellung, ob es sich um einen beschreibenden Begriff handelt, ohne Bedeutung. Dass
der Begriff ,,Cannabis“ drei verschiedene Wortbedeutungen hat, spielt daher entgegen dem
\orbringen des Klagers fiir die Feststellung, ob es sich um einen beschreibenden Begriff handelt,
keine Rolle. Fir die Anwendbarkeit von Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94 genigt
es, wenn, wie im vorliegenden Fall, zwischen einer einzigen der Bedeutungen und den fraglichen
Waren ein direkter und konkreter Zusammenhang besteht (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Februar
2004, Campina Melkunie, C-265/00, Slg. 2004, 1-1699, Randnr. 38, und Urteil des Gerichts vom 7.
Juni 2005, Minchener Ruckversicherungs-GesellschafttHABM [MunichFinancialServices], T-
316/03, Slg. 2005, 11-1951, Randnr. 33).

38 Aus alledem folgt, dass sich das Zeichen CANNABIS auf die aus den Medien allgemein
bekannte Hanfpflanze bezieht, die bei der Herstellung bestimmter Lebensmittel und Getrénke
verwendet wird. Der Durchschnittsverbraucher wird daher sofort und ohne weiteres Nachdenken
einen Zusammenhang zwischen dem fraglichen Zeichen und den Merkmalen der Produkte
herstellen, fur die die Marke eingetragen wurde. Dadurch wird dieses Zeichen zu einem
beschreibenden Zeichen.

39 Dieses Ergebnis kann durch das weitere Vorbringen des Klé&gers nicht in Frage gestellt werden.
Was erstens das Argument des Klé&gers angeht, dass auf die Marke CANNABIS und bestimmte
andere eingetragene Marken derselbe Bewertungsmalistab angewandt werden misse, so ist es als
unbegriindet zurtickzuweisen. Die Art. 51 Abs. 1 Buchst. a und 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung
Nr. 40/94 stiinden der Gultigkeit der anderen genannten Marken nédmlich nur entgegen, wenn
zwischen dem fraglichen Zeichen und den betroffenen Waren oder Dienstleistungen ein
unmittelbarer und konkreter Zusammenhang bestiinde, und nur in diesem Fall konnte die



Geltendmachung eines solchen Zusammenhangs zu ihrer Nichtigerklarung fihren (vgl. in diesem
Sinne Urteil des Gerichts vom 10. Oktober 2006, PTV/HABM [map&guide], T-302/03, Slg. 2006,
11-4039, Randnr. 50).

40 Zweitens ist auch das Vorbringen des Klagers, die Beschwerdekammer habe in Anbetracht der
Entscheidungspraxis des HABM gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz verstoRRen,
als unbegrindet zuriickzuweisen. Die RechtmalRigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammer
ist nur auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 zu tberprifen und nicht auf der Grundlage der
Entscheidungspraxis des HABM (Urteile des Gerichts vom 21. April 2004, Concept/HABM [ECA],
T-127/02, Slg. 2004, 11-1113, Randnr. 71, und vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM
[CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE und CYBERHOME],
T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, Slg. 2009, 11-0000, Randnr. 44). Im Ubrigen
kann der Grundsatz der Gleichbehandlung nach stdndiger Rechtsprechung nicht im Unrecht geltend
gemacht werden, denn niemand darf sich zu seinem Vorteil auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung
zugunsten eines anderen berufen (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002, Streamserve/HABM
[STREAMSERVE], T-06/00, Slg. 2002, 11-723, Randnr. 67, und vom 30. November 2006,
Camper/HABM - JC [BROTHERS by CAMPER], T-43/05, nicht in der amtlichen Sammlung
veroffentlicht, Randnrn. 93 bis 95).

41 Drittens schlielich ist das Vorbringen des Klagers zur Bekanntheit der Marke CANNABIS als
ins Leere gehend zurtickzuweisen. Dazu ist zu bemerken, dass die Bekanntheit des Zeichens im
vorliegenden Fall flr die Beurteilung der Frage, ob es ein beschreibendes Zeichen ist, keine Rolle
spielt. Gemall Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr.
207/2009) findet Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94 nur dann keine Anwendung,
wenn das fragliche Zeichen spater infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, was
hier nicht der Fall ist.

42 Nachdem der beschreibende Zusammenhang zwischen dem fraglichen Zeichen und den
betroffenen Waren feststeht, ist zu prifen, ob die genannte Marke nicht andere Elemente enthalt, die
ihr Unterscheidungskraft verleihen konnten (Urteil des Gerichtshofs vom 20. September 2001,
Procter & Gamble/HABM, C-83/99 P, Slg. 2001, 1-6251, Randnr. 39). Im vorliegenden Fall handelt
es sich, wie bereits festgestellt, um eine reine Wortmarke. Demzufolge kann der beschreibende
Charakter der Marke CANNABIS durch kein weiteres ihr hinzugefugtes Element in Frage gestellt
werden.

43 An dieser Feststellung vermag auch das Vorbringen des Klagers nichts zu andern, dass in den
Bieren und alkoholischen Getrénken, fiir die die in Rede stehende Marke eingetragen ist, keine
unzuldssigen Zutaten enthalten seien. In Wirklichkeit entwickelt der Kl&ger damit eine in sich
widersinnige Argumentation. Entweder ndmlich, wie die Streithelferin bemerkt, enthalten die
fraglichen Getranke Hanf oder diirfen Hanf enthalten, womit die Marke CANNABIS beschreibend
ist, oder diese Getranke dirfen keinen Hanf enthalten und enthalten tatsdchlich keinen solchen,
womit die Marke CANNABIS, wenn sie zu einer tatsachlichen Irrefiihrung des Verbrauchers oder
einer hinreichend schwerwiegenden Gefahr einer solchen fuhrte, irrefihrend ware (vgl. in diesem
Sinne entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 30. Marz 2006, Emanuel, C-259/04, Slg. 2006, I-
3089, Randnr. 47). In diesem Zusammenhang ware zu prufen, ob der angesprochene Verbraucher
annehmen miusste, dass die Waren, fir die die Marke angemeldet wurde, ein Merkmal besitzen, das
sie in Wirklichkeit nicht haben, wobei die Tatsache zu berlicksichtigen ware, dass der \erbraucher
im vorliegenden Fall auf dem Etikett tberpriifen kdnnte, welche Zutaten fur die Herstellung der
genannten Getranke verwendet wurden.

44 Folglich hat die Beschwerdekammer damit, dass sie die Beschwerde gegen die Entscheidung der
Nichtigkeitsabteilung wegen des beschreibenden Charakters der Marke CANNABIS
zuriickgewiesen hat, nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94 verstoRen.

45 Daher kann der einzige vom Klager geltend gemachte Klagegrund nicht durchgreifen.

46 Die Klage ist daher abzuweisen, ohne dass die von der Streithelferin angefiihrten
Verteidigungsmittel gepruft zu werden brauchen.

Kosten



47 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur
Tragung der Kosten zu verurteilen. Da der Klager unterlegen ist, sind ihm, wie vom HABM und
von der Streithelferin beantragt, die Kosten aufzuerlegen.

Anmerkung

|. Das Problem

Ein Markeninhaber, Herr Giampietro Torresan, lield im Jahr 2003 vom Harmonisierungsamt fir den
Binnenmarkt (HABM) das Wortzeichen ,,CANNABIS* fir Biere, Weine und Spirituosen in den
Klassen 32 und 33 als Gemeinschaftsmarke eintragen. Im darauf folgenden Nichtigkeitsverfahren
machte die deutsche Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co KG geltend, die Marke ware glatt
beschreibend und ware I6schungsreif. Das HABM folgte dieser Auffassung. Dagegen berief der
Markeninhaber ,mit der Begriindung, dass die Marke CANNABIS Unterscheidungskraft hétte, denn
es handelte sich sowohl um einen Gattungsbegriff als auch um eine reine Phantasiemarke, die in
keinem — auch nur mittelbaren — Zusammenhang mit Bier und Getrdnken im Allgemeinen stiinden.
Als Gattungsbegriff ware ,,Cannabis” die wissenschaftliche Bezeichnung einer Blitenpflanze, aus
der bestimmte Betdubungsmittel gewonnen wirden und auch Heilsubstanzen extrahiert werden
konnten. Im Ubrigen gébe es das Zeichen ,,CANNABIS* als Marke seit 1996 auf dem italienischen
Markt. Es héatte seit 1999 als Gemeinschaftsmarke fir Biere, Weine und Spirituosen einen hohen
Bekanntheitsgrad erlangt. Auf jeden Fall wére der Begriff ,,Cannabis* nicht Gblich, um Biere oder
alkoholische  Getrdnke  zu  bezeichnen. Die  Beschwerdekammer  bestatigte  die
Nichtigkeitsentscheidung, sodass der Markeninhaber dagegen Klage beim Européischen Gericht I.
Instanz (EuG) erhob.

Die Luxemburger Richter hatten sich mit dem Bedeutungsgehalt der Bezeichnung ,,Cannabis*
ebenso auseinander zu setzen wie mit der Bedeutung von Voreintragungen gleichlautender Marken.

I1. Die Entscheidung des Gerichts

Das EuG bestatigte ebenfalls die Nichtigkeit der eingetragenen Marke. Das Zeichen ,,CANNABIS*
wére zwar mehrdeutig, jedoch beschreibend. Es handelte sich bei Hanf um ein Lebensmittel, das
zahlreiche zul&ssige Verwendungsmoglichkeiten aufwies, wie z.B. als Aromastoff.. Beli
mehrdeutigen Begriffen genligte es aber, wenn auch nur eine der Bedeutungen beschreibend war.
Das traf zu, da eine Angabe zum moglichen Aroma eines Bieres einen beschreibenden Hinweis auf
ein Merkmal der Ware darstellte.

Unerheblich wire fir die Eintragungsfahigkeit im Ubrigen, ob es auch andere, gleichartige Marken
gébe, die vom HABM eingetragen wurden.

I11. Kritische Wirdigung und Ausblick

Das Urteil fuhrt die gefestigte Rsp' beschreibenden Marke fort: Hat eine Marke mehrere
Bedeutungen, reicht schon aus, dass nur eine Bedeutung beschreibend ist. Der Hinweis muss sich
nicht auf eine substantielle Eigenschaft der Ware beziehen, da auch nebensachliche Eigenschaften
beschreibend wirken kdnnen. Ein Wortzeichen kann daher nach Art 7 Abs 1 lit c GMV von der
Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner moglichen Bedeutungen ein
Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.?

RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at, gerichtlich beeideter Sachverstandiger
fur Urheberfragen aller Art, insbesondere Neue Medien und Webdesign; Néaheres unter http://www.eurolawyer.at.
! EuGH 12.2.2004, C-363/99 — Postkantoor, wbl 2004/80, 182 = ZER 2004/35, 172 = OBI-LS 2004/129, 158.

2 \Vgl. bereits EuGH 23.10.2003, C-191/01 — Doublemint, ZER 2004/317, 91 mwN.




Die Tatsache, dass ein Zeichen vom HABM fir bestimmte Waren oder Dienstleistungen
eingetragen wurde, hat nach Ansicht des EuG keinen Einfluss auf die Priifung, der ein Antrag auf
Eintragung einer ahnlichen Marke fiir ahnliche wie die fir die erste Marke eingetragenen Waren
oder Dienstleistungen unterzogen wird. Im Fall einer identischen Marke flr identische Waren oder
Dienstleistungen ist insoweit keine Prajudizialitat anzunehmen.
Dabei stellte das Gericht fest, dass der Begriff ,,Cannabis”, auch ,,Hanf” genannt, drei mogliche
Bedeutungen habe:

> eine Hanfpflanze, deren gemeinsame Marktorganisation gemeinschaftlich geregelt ist und

deren Erzeugung in Bezug auf den Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC), den Cannabis
Wirkstoff, sehr strengen Rechtsvorschriften unterliegt;

» einen Suchtstoff, der in vielen Mitgliedstaaten verboten ist;

> eine Substanz, deren maogliche therapeutische Verwendung derzeit diskutiert wird.
Aullerdem wies das Gericht darauf hin, dass Cannabis im Lebensmittelbereich in verschiedenen
Formen (Ole, Kréutertees) und in unterschiedlichen Zubereitungen (Tees, Teigwaren, Backwaren,
Getrénke mit oder ohne Alkohol usw.) verwendet werde, die eine sehr niedrige THC-Konzentration
besélRen und daher keine bewusstseinsverandernden Wirkungen entfalten wiirden
Ausblick: Wéhrend das EuG nur knapp darauf verweist, dass \Voreintragungen des HABM
irrelevant sind,® ist diese Frage unter Bedachtnahme auf die europdische Rsp* hierzulande
keineswegs geklart. Die dsterreichische Eintragungspraxis® geht bislang davon aus, dass die
Eintragung einer identischen Marke fir identische Waren oder Dienstleistungen in einem
Mitgliedstaat der Europdischen Union zwar einen Umstand darstellt, der von der Behorde
berucksichtigt werden kann, jedoch fir die Entscheidung, die Anmeldung einer bestimmten Marke
zuzulassen oder zuruckzuweisen, nicht (allein oder automatisch) mafigebend sein kann. Trotz der
lediglich formelhaften und wenig (berzeugenden Begrindung des EuG durfte es bei der
Anmeldung von Gemeinschaftsmarken wenig Erfolg versprechend sein, auf &hnliche, schon
eingetragene Marken zu verweisen, um die Eintragungsfahigkeit zu begriinden.

IV. Zusammenfassung

Das Gericht erster Instanz der Européischen Gemeinschaften (EuG) hat entschieden, dass die
Eintragung der Wortmarke “CANNABIS” fir Getrédnke, die Hanf enthalten kénnen wie insbes.
Biere oder alkoholische Getrénke, wie etwa Weine, Spirituosen und Likdre, unzul&ssig ist. Das
Zeichen hat n&mlich einen rein beschreibenden Charakter, da ein angemessen verstandiger
Durchschnittsverbraucher glauben konnte, dass es sich bei ihm um eine Beschreibung der
Merkmale der fraglichen Ware handelt. Die Eintragung der Marke flir Getranke, die Hanf enthalten
kdnnen, ist daher unzulassig.

*  EuG 19.5.2009, T-178/07 — CYBERHOME, Rz 44, Slg. 2009, 11-0000.

* EuGH 12.2.2009, C-39/08, C 43/08 — Schwabenpost, ecolex 2009/163, 423 (Hadeyer).

®  VWwGH 7.11.2005, 2003/04/0095 — MICROPORE, ZfVB 2007/131; 22.2.2010, 2007/03/0154 — GIPFELTREFFEN,
nv.



