SUNRIDER / HABM — ESPADAFOR CABA (VITAFRUIT)

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)
8. Juli 2004°

In der Rechtssache T-203/02

The Sunrider Corp. mit Sitz in Torrance, Kalifornien (Vereinigte Staaten),
Prozessbevollmichtigter: Rechtsanwalt A. Kocklduner,

Klagerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch S. Laitinen als Bevollmichtigte,

Beklagter,

anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

Juan Espadafor Caba, wohnhaft in Granada (Spanien),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des
HABM vom 8. April 2002 (Sache R 1046/2000-1) in Bezug auf ein Wider-
spruchsverfahren zwischen Juan Espadafor Caba und The Sunrider Corp.

* Verfahrenssprache: Enghsch.
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erlisst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Présidenten J. Pirrung sowie der Richter A. W. H. Meij und
N. J. Forwood,

Kanzler: J. Plingers, Verwaltungsrat,

aufgrund der Klageschrift und der Erwiderung, bei der Kanzlei des Gerichts
eingegangen am 2. Juli 2002 beziehungsweise am 27. Mirz 2003,

aufgrund der Klagebeantwortung und der Gegenerwiderung des HABM, bei der
Kanzlei des Gerichts eingegangen am 23. Oktober 2002 beziehungsweise am 23. Juni
2003,

auf die miindliche Verhandlung vom 3. Dezember 2003,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 1. April 1996 meldete die Klégerin nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des
Rates vom 20. Dezember 1993 tiber die Gemeinschaftsmarke (ABL 1994, L. 11, S. 1)
in ihrer gednderten Fassung beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
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Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen VITAFRUIT.

Die Waren, fiir die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehéren zu den
Klassen 5, 29 und 32 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 iiber
die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung
von Marken in seiner iiberarbeiteten und geidnderten Fassung; die Waren
entsprechen, nachdem die Markenanmeldung durch Schreiben der Klagerin vom
30. Juli und 14. Dezember 1998 nachtriglich gedndert wurde, fiir die jeweilige Klasse
folgender Beschreibung:

— Klasse 5: ,Medikamente, pharmazeutische Priparate und chemische Hygiene-
priparate; didtetische Substanzen und Nahrungsersatzstoffe fiir medizinische
Zwecke; Babykost; Priparate auf der Basis von Vitaminen, Spurenelementen
und/oder Mineralstoffen fiir didtetische Zwecke oder als Nahrungserganzungs-
stoffe; Nahrstoffkonzentrate oder Nahrungsergianzungsstoffe auf der Basis von
Krautern, Krautertees, alle fiir Gesundheitszwecke®;

— Klasse 29: ,Fleisch, Fisch, nichtlebende Mollusken und Schalentiere, Gefliigel
und Wild; Fleisch- und Wurstwaren, Meeresfriichte, Gefliigel und Wild, auch
konserviert oder tiefgefroren; Obst und Gemiise (einschliefilich Pilze und
Kartoffeln, insbesondere Pommes frites und andere Kartoffelerzeugnisse)
konserviert, tiefgefroren, getrocknet, gekocht oder fiir den unmittelbaren
Verzehr zubereitet; Suppen oder Suppenkonserven; Delikatessensalate; Gerichte
aus Fleisch, Fisch, Gefliigel, Wild und Gemiise, auch tiefgefroren; Eier; Fleisch-
und Bouillonextrakte; Gemiiseextrakte und konservierte Kiichenkriuter; nicht-
medizinische Nihrstoffkonzentrate oder Nahrungserganzungsstoffe auf Krau-
terbasis, Lebensmittel auf Krauterbasis, auch in Form von Snackriegeln®;

— Klasse 32: ,Biere; Mineralwisser und kohlensdurehaltige Wasser und andere
alkoholfreie Getrinke; Frucht- und Gemiisegetrianke, Fruchtsifte; Sirupe und
andere Préparate fiir die Zubereitung von Getrdnken; Krauter- und Vitamin-
getranke.”
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Am 5, Januar 1998 wurde die Markenanmeldung im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken
Nr. 2/98 veroffentlicht.

Am 1. April 1998 erhob der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer
Beteiligte nach Artilkel 42 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen
die Eintragung der angemeldeten Marke fiir alle von der Anmeldung erfassten
Waren. Der Widerspruch wurde auf eine in Spanien eingetragene Marke mit dem
Prioritdtstag 19. Oktober 1960 gestiitzt. Diese aus dem Wortzeichen VITAFRUT
bestehende Marke (im Folgenden: éltere Marke) ist fiir Waren der Klassen 30 und
32 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen worden, die folgender
Beschreibung entsprechen: ,Alkoholfreie und nichttherapeutische kohlensiurehal-
tige Getrénke, nichttherapeutische Kaltgetrinke aller Art, mit Kohlensiure versetzt,
kornig sprudelnd; Frucht- und Gemiiseséfte ohne Fermentation (ausgenommen
Most), Limonaden, Orangeaden, Kaltgetrinke (ausgenommen Mandelmilchgetrén-
ke), Sodawasser, Seidlitzwasser und kiinstliches Eis.

Der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte machte zur
Begriindung seines Widerspruchs das relative Eintragungshindernis des Artikels 8
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Mit Schreiben vom 21. Oktober 1998 verlangte die Klégerin, dass der andere am
Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte gemdf3 Artikel 43 Absitze 2 und 3
der Verordnung Nr. 40/94 den Nachweis erbringt, dass er innerhalb der letzten fiinf
Jahre vor der Veréffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die altere
Marke in dem Mitgliedstaat, in dem diese Marke geschiitzt ist, ernsthaft benutzt hat.
Mit Mitteilung vom 26. November 1998 forderte die Widerspruchsabteilung des
HABM (im Folgenden: Widerspruchsabteilung) den anderen am Verfahren vor der
Beschwerdekammer Beteiligten auf, diesen Nachweis binnen zwei Monaten zu
erbringen.
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Am 22. Januar 1999 iibermittelte der andere am Verfahren vor der Beschwerde-
kammer Beteiligte dem HABM erstens sechs Flaschenetiketten, auf denen die iltere
Marke abgebildet war, und zweitens vierzehn Rechnungen und Bestellungen, von
denen zehn aus der Zeit vor dem 5. Januar 1998 stammten.

Mit Entscheidung vom 23. August 2000 wies die Widerspruchsabteilung die
Markenanmeldung nach Artikel 43 Absatz 5 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 fiir
folgende Waren zuriick: ,Mineralwésser und kohlensiurehaltige Wisser und andere
alkoholfreie Getranke; Frucht- und Gemiisegetrianke, Fruchtsifte; Sirupe und andere
Priparate fiir die Zubereitung von Getranken; Kriuter- und Vitamingetrinke."
Soweit sie die Markenanmeldung zuriickwies, ging sie erstens davon aus, dass die
Beweismittel, die der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte
vorgelegt hatte, zeigten, dass er die iltere Marke fiir die Waren ,Frucht- und
Gemiisesifte ohne Fermentation, Limonaden, Orangeaden” ernsthaft benutzt habe
im Sinne von Artikel 43 Absidtze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94. Zweitens seien
diese Waren den in der Markenanmeldung genannten Waren mit der Bezeichnung
»Mineralwisser und kohlensdurehaltige Wasser und andere alkoholfreie Getrinke;
Frucht- und Gemiisegetranke, Fruchtsifte; Sirupe und andere Priparate fir die
Zubereitung von Getranken; Kriuter- und Vitamingetrinke” teilweise dhnlich und
teilweise mit ihnen identisch, und es bestehe zwischen den fraglichen Zeichen eine
Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
Nr. 40/94.

Am 23. Oktober 2000 legte die Klagerin beim HABM nach Artikel 59 der
Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsab-
teilung ein. Sie beantragte Teilaufhebung dieser Entscheidung, soweit die
Markenanmeldung zuriickgewiesen wurde, hilfsweise Teilauthebung, soweit die
Markenanmeldung fiir Waren mit der Bezeichnung , Kriuter- und Vitamingetrinke*
zuriickgewiesen wurde.

Mit Entscheidung vom 8. April 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung)
wies die Erste Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zuriick. Sie bestitigte
im Wesentlichen die in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung enthaltene
Beurteilung, wobei sie allerdings feststellte, dass die Benutzung der #lteren Marke
nur fiir Waren mit der Bezeichnung ,Saftkonzentrat” (,juice concentrate®)
nachgewiesen worden sei.
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Antrége der Parteien

Die Klagerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— hilfsweise, die angefochtene Entscheidung insoweit aufzuheben, als ihre
Beschwerde zuriickgewiesen wurde, soweit diese darauf gerichtet war, die
Entscheidung der Widerspruchsabteilung in Bezug auf Waren mit der
Bezeichnung ,Kriuter- und Vitamingetranke“ aufzuheben;

— dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Kldgerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Entscheidungsgriinde

Die Klagerin stiitzt thre Klage auf zwei Klagegriinde. Mit dem ersten Klagegrund
macht sie fir ihren Hauptantrag einen Verstof§ gegen Artikel 43 Absatz 2 der
Verordnung Nr. 40/94 geltend. Dieser Klagegrund ist in zwei Teile unterteilt, wobei
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mit dem ersten Teil geriigt wird, dass das HABM die Benutzung durch einen Dritten
ohne den Nachweis der Zustimmung des Inhabers der Marke als ernsthafte
Benutzung beriicksichtigt habe, und mit dem zweiten Teil, dass das HABM den
Begriff der ernsthaften Benutzung verkannt habe. Mit dem zweiten Klagegrund
macht die Kldgerin fiir ihren Hilfsantrag einen Verstof3 gegen Artikel 8 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Zum Klagegrund eines Verstofes gegen Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94

Zum ersten Teil des Klagegrundes: Zu Unrecht erfolgte Beriicksichtigung der
Benutzung der Marke durch einen Dritten

— Vorbringen der Parteien

Die Kldgerin trigt vor, aus den Rechnungen, die der andere am Verfahren vor der
Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt habe, ergebe sich, dass die dltere Marke von
der Gesellschaft Industrias Espadafor, SA, und nicht vom Inhaber dieser Marke,
Herrn Juan Espadafor Caba selbst, verwertet worden sei. Der andere am Verfahren
vor der Beschwerdekammer Beteiligte sei eine natiirliche Person, wihrend die
Person, die die dltere Marke verwertet habe, eine Gesellschaft sei. AufSerdem habe
der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte nicht dargetan, dass
die Benutzung der alteren Marke gemafd Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung
Nr. 40/94 mit der von ihm als Inhaber dieser Marke erteilten Zustimmung erfolgt
sei.

In der miindlichen Verhandlung hat die Kligerin ausgefiihrt, sie habe in ihren
Schriftsitzen, die sie in den Verfahren vor dem HABM am 22. September 1999 und
22. Dezember 2000 eingereicht habe, darauf hingewiesen, dass der andere am
Verfahren vor dem HABM Beteiligte mit den von ihm vorgelegten Beweismitteln
nicht nachgewiesen habe, dass er die &ltere Marke ernsthaft benutzt habe.
Infolgedessen sei dieser Teil des Klagegrundes, mit dem ein Verstoff gegen
Artikel 43 der Verordnung Nr. 40/94 geriigt werde, nicht verspitet geltend gemacht
worden.
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Das HABM trégt vor, dass der erste Teil des Klagegrundes nach Artikel 135 § 4 der
Verfahrensordnung des Gerichts unzulissig sei, weil er weder im Widerspruchs-
verfahren noch vor der Beschwerdekammer geltend gemacht worden sei.

In der Sache vertritt das HABM die Auffassung, aus dem Umstand, dass der
Widersprechende im Widerspruchsverfahren in der Lage sei, Beweismittel fiir die
Verwertung der dlteren Marke vorzulegen, konne gefolgert werden, dass die Marke
mit Zustimmung des Inhabers benutzt worden sei. Diese Schlussfolgerung koénne
nur dann entkréftet werden, wenn der Markenanmelder sie ausdriicklich bestreite.

— Wiirdigung durch das Gericht

Nach Artikel 43 Absitze 2 und 3 und Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94
wird ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke zuriick-
gewiesen, wenn der widersprechende Inhaber der betreffenden &lteren Marke nicht
den Nachweis erbringt, dass er sie innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der
Verdffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ernsthaft benutzt hat.
Gelingt ihm dagegen dieser Nachweis, priift das HABM die vom Widersprechenden
geltend gemachten Eintragungshindernisse.

Nach Artikel 15 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 43 Absatz 3 der Verordnung
Nr. 40/94 gilt die Benutzung einer &lteren nationalen Marke durch einen Dritten mit
Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber.
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Zundéchst ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht bereits entschieden hat, dass der
Umfang, in dem die Beschwerdekammer des HABM die mit der Beschwerde
angefochtene Entscheidung — im vorliegenden Fall die Entscheidung der Wider-
spruchabteilung — zu priifen hat, nicht davon abhingt, ob der Beschwerdefiihrer
einen bestimmten Beschwerdegrund gegeniiber dieser Entscheidung geltend
gemacht hat, mit dem er die Auslegung oder Anwendung einer Rechtsnorm durch
die Stelle des HABM, die in erster Instanz entschieden hat, oder die von ihr
vorgenommene Wiirdigung eines Beweismittels geriigt hat (in diesem Sinne Urteil
des Gerichts vom 23. September 2003 in der Rechtssache T-308/01, Henkel/HABM
— LHS [UK] [KLEENCARE], noch nicht in der amtlichen Sammlung veréffentlicht,
Randnr. 32). Daher hat die Beschwerdekammer des HABM, auch wenn der
Beschwerdefithrer einen bestimmten Beschwerdegrund nicht vorgetragen hat,
gleichwohl im Licht aller verfiigbaren relevanten rechtlichen und tatsichlichen
Gesichtspunkte zu priifen, ob in dem Zeitpunkt, in dem iiber die Beschwerde
entschieden wird, eine neue Entscheidung mit dem gleichen Tenor wie die mit der
Beschwerde angefochtene Entscheidung rechtmifig erlassen werden kann oder
nicht (Urteil KLEENCARE, Randnr. 29). Zu dieser Priifung gehért auch die Frage,
ob der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte in Anbetracht
der von ihm vorgebrachten Tatsachen und Beweise eine ernsthafte Benutzung durch
den Inhaber der élteren Marke oder einen ermichtigten Dritten im Sinne von
Artikel 43 Absitze 2 und 3 und Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94
nachgewiesen hat. Daraus folgt, dass der erste Teil dieses Klagegrundes zulissig ist.

Inwieweit das Vorbringen, die Klégerin habe weder vor der Widerspruchsabteilung
noch vor der Beschwerdekammer das Vorliegen einer Zustimmung des Inhabers der
dlteren Marke bestritten, relevant ist, ist dagegen eine Frage der Begriindetheit.

Wie aus den Rechnungen hervorgeht, die der andere am Verfahren vor der
Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hat, erfolgte der Verkauf von Waren unter
der &dlteren Marke durch die Gesellschaft Industrias Espadafor, SA und nicht durch
den Inhaber der Marke, auch wenn dessen Name im Namen dieser Gesellschaft
enthalten ist.
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Macht ein Widersprechender Benutzungshandlungen, die ein Dritter in Bezug auf
die dltere Marke vorgenommen hat, als ernsthafte Benutzung im Sinne von
Artikel 43 Absétze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 geltend, behauptet er damit
implizit, dass diese Benutzung mit seiner Zustimmung erfolgt ist.

Was die Richtigkeit dieser impliziten Behauptung angeht, so ist anzunehmen, dass
die Gesellschaft Industrias Espadafor, SA, wenn die Benutzung der alteren Marke,
wie sie sich aus den beim HABM vorgelegten Rechnungen ergibt, ohne Zustimmung
des Inhabers und damit unter Verletzung von dessen Markenrecht erfolgt wire,
normalerweise ein Interesse daran gehabt hitte, die Beweise fiir eine solche
Benutzung gegeniiber dem Markeninhaber nicht aufzudecken. Es erscheint daher
wenig wahrscheinlich, dass der Inhaber einer Marke den Beweis fiir eine gegen
seinen Willen erfolgte Benutzung der Marke vorlegen kann.

Das HABM konnte sich umso mehr auf diese Annahme stiitzen, als die Kldgerin
nicht bestritten hat, dass die Benutzung der dlteren Marke durch die Gesellschaft
Industrias Espadafor, SA mit Zustimmung des Widersprechenden erfolgt war. Es
reicht nicht aus, dass die Kldgerin im Verfahren vor dem HABM allgemein geltend
gemacht hat, dass die vom Widersprechenden vorgelegten Beweise nicht ausreich-
ten, um eine ernsthafte Benutzung durch ihn darzutun.

Aus den Akten ergibt sich, dass die Kldgerin sehr detailliert das angeblich zu geringe
Handelsvolumen der nachgewiesenen Benutzung und die Qualitit der vorgelegten
Beweismittel geriigt hat. Dagegen bietet der Wortlaut der von ihr im Verfahren vor
dem HABM eingereichten Schriftséitze keinen Anhaltspunkt dafiir, dass sie die
Aufmerksamkeit des HABM auf die Tatsache gelenkt hitte, dass es sich um die
Benutzung durch einen Dritten handelte, oder dass sie Zweifel an der Zustimmung
des Markeninhabers zu dieser Benutzung geduflert hitte.

All dies stellte fiir die Beschwerdekammer eine hinreichend tragfihige Grundlage
fiir die Schlussfolgerung dar, dass die Benutzung der dlteren Marke mit Zustimmung
ihres Inhabers erfolgt war.
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Daraus folgt, dass der erste Teil des Klagegrundes, mit dem ein Verstof3 gegen
Artikel 43 Absitze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht wird, als
unbegriindet zuriickzuweisen ist.

Zum zweiten Teil des Klagegrundes: Falsche Auslegung des Begriffes der ernsthaften
Benutzung durch die Beschwerdekammer

— Vorbringen der Parteien

Die Klagerin trigt erstens vor, dass die Etiketten, die der andere am Verfahren vor
der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hat, nicht als Beweismittel hitten
beriicksichtigt werden diirfen, weil sie keine Datumsangabe enthielten. Auflerdem
habe er keine Beweismittel dafiir vorgelegt, dass die Etiketten tatsdchlich fiir die
Vermarktung der von der ilteren Marke bezeichneten Waren im maf3gebenden
Zeitraum in Spanien benutzt worden seien. In der miindlichen Verhandlung hat die
Klagerin ausgefiihrt, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer
Beteiligte die vorgelegten Beweismittel durch eine eidesstattliche Versicherung hitte
erginzen miissen, dass die Etiketten im mafigebenden Zeitraum auf dem spanischen
Markt benutzt worden seien.

Zweitens habe die Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen, dass der Umfang
der Benutzung der &lteren Marke, wie er sich nach den Beweismitteln, die der
andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hat,
dargestellt habe, ausreiche, um von einer ernsthaften Benutzung im Sinne von
Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ausgehen zu kénnen. Die Kldgerin
bemerkt insoweit, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer
Beteiligte keine eidesstattliche Versicherung vorgelegt habe, in der der Jahresumsatz
angegeben sei, der mit den Verkdufen von Waren unter der dlteren Marke erzielt
worden sei. AufSerdem bezégen sich die von ihm vorgelegten Rechnungen fir den
gesamten mafigebenden Zeitraum nur auf Verkiufe von Waren unter dieser Marke
im Gesamtwert von ungefihr 5 400 Euro. In der miindlichen Verhandlung hat die
Klagerin diese Zahl dahin berichtigt, dass sich das Volumen der betreffenden Waren
1996 auf ungefihr 3 500 Euro und 1997 auf 1 300 Euro belaufen habe.
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Drittens enthielten die Rechnungen, die der andere am Verfahren vor der
Beschwerdekammer Beteiligte vorgelegt hat, keine Angabe dazu, in welcher Form
die éltere Marke benutzt worden sei.

Schliefilich vertritt die Kldgerin die Auffassung, dass die angefochtene Entscheidung
im Widerspruch zur Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom
26. September 2001 in der Sache R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) stehe, in
der das Verhiltnis zwischen dem mit Verkdufen unter der #lteren Marke erzielten
Umsatz und dem gesamten Jahresumsatz des Unternehmens, das die Marke
verwertet habe, beriicksichtigt worden sei.

Das HABM entgegnet zu Art und Ort der Benutzung der dlteren Marke, dass sich
aus den Akten ergebe, dass diese Marke im mafigebenden Gebiet, also in Spanien,
als Wortmarke und damit in der Form benutzt worden sei, in der sie eingetragen
worden sei.

Beziiglich des Umfangs der Benutzung der dlteren Marke rdumt das HABM ein, dass
das Volumen der Verkdufe unter der dlteren Marke im gesamten mafigebenden
Zeitraum nicht hoch gewesen sei und dass sich die vorgelegten Rechnungen
auflerdem nur auf Verkdufe an einen einzigen Kunden bezégen. Die Benutzung der
dlteren Marke sei jedoch so bedeutend gewesen, dass sie als ernsthaft hitte
eingestuft werden konnen.

— Wiirdigung durch das Gericht

Wie sich aus der neunten Begriindungserwéigung der Verordnung Nr. 40/94 ergibt,
ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass der Schutz einer élteren Marke nur
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insoweit berechtigt ist, als sie tatsichlich benutzt worden ist. Im Einklang mit dieser
Begriindungserwégung sieht Artikel 43 Absitze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94
vor, dass der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke den Nachweis verlangen kann,
dass die dltere Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der Veréffentlichung der
Anmeldung der Marke, gegen die Widerspruch erhoben wird, in ihrem Schutzgebiet
ernsthaft benutzt wurde (Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der
Rechtssache T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/HABM — Harrison [HIWATT],
Slg. 2002, 1I-5233, Randnr. 34).

Nach Regel 22 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom
13. Dezember 1995 zur Durchfithrung der Verordnung Nr. 40/94 (ABI. L 303, S. 1)
hat sich der Nachweis der Benutzung auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung
der Widerspruchsmarke zu beziehen. Nicht verlangt wird dagegen, dass der
Widersprechende eine schriftliche Erklarung zu dem Umsatz vorlegt, den er durch
die Verwertung der dlteren Marke erzielt hat. Nach den Artikeln 43 Absatz 2 und 76
der Verordnung Nr. 40/94 sowie der Regel 22 Absatz 3 der Verordnung Nr. 2868/95
kann der Widersprechende die Beweismittel wihlen, die er fiir angemessen hilt, um
darzutun, dass er die dltere Marke im maf3gebenden Zeitraum ernsthaft benutzt hat.
Die Riige der Klagerin, dass keine eidesstattliche Versicherung iiber den mit dem
Verkauf von Waren unter der lteren Marke erzielten Gesamtumsatz vorgelegt
worden sei, ist daher zuriickzuweisen.

Bei der Auslegung des Begriffes der ernsthaften Benutzung ist zu beriicksichtigen,
dass der Normzweck des Erfordernisses, dass die iltere Marke ernsthaft benutzt
worden sein muss, um einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung entgegengehalten
werden zu kénnen, darin besteht, Markenkonflikte zu begrenzen, soweit kein
berechtigter wirtschaftlicher Grund vorliegt, der einer tatsichlichen Funktion der
Marke auf dem Markt entspringt (Urteil des Gerichts vom 12. Mérz 2003 in der
Rechtssache T-174/01, Goulbourn/HABM — Redcats [Silk Cocoon], Slg. 2003, 1I-
789, Randnr. 38). Dagegen zielt diese Bestimmung weder auf eine Bewertung des
kommerziellen Erfolges noch auf eine Uberpriifung der Geschiftsstrategie eines
Unternehmens oder darauf ab, den Markenschutz nur umfangreichen Verwertun-
gen von Marken vorzubehalten.
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Wie sich aus dem Urteil des Gerichtshofes vom 11. Mirz 2003 in der Rechtssache
C-40/01 (Ansul, Slg. 2003, 1-2439) zur Auslegung von Artikel 12 Absatz 1 der
Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten éiber die Marken (ABI 1989, L 40, S. 1) —
dessen normativer Inhalt im Wesentlichen dem des Artikels 43 Absatz 2 der
Verordnung Nr. 40/94 entspricht — ergibt, wird eine Marke ernsthaft benutzt, wenn
sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentitit der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen wurde, zu garantieren, benutzt wird, um fiir
diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschlieffen oder zu
sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der
durch die Marke verlichenen Rechte dienen (Urteil Ansul, Randnr. 43). Mit der
Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Marke wird deswegen verlangt, dass die
Marke so, wie sie in dem fraglichen Gebiet geschiitzt ist, 6ffentlich und nach auflen
benutzt wird (Urteile Ansul, Randnr. 37, und Silk Cocoon, Randnr. 39).

Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sdmtlicher Tatsachen und
Umstédnde zu priifen, die die tatsdchliche geschéftliche Verwertung der Marke
belegen konnen; dazu gehéren insbesondere Verwendungen, die im betreffenden
Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile fiir die
durch die Marke geschiitzten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder
hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des
Marktes sowie der Umfang und die Héufigkeit der Benutzung der Marke (Urteil
Ansul, Randnr. 43).

Beziiglich des Umfangs der Benutzung der dlteren Marke sind insbesondere das
Handelsvolumen aller Benutzungshandlungen sowie die Linge des Zeitraums, in
dem Benutzungshandlungen erfolgt sind, und die Héufigkeit dieser Handlungen zu
beriicksichtigen.

Bei der Priifung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer é&lteren Marke im
konkreten Fall ist eine umfassende Beurteilung unter Beriicksichtigung aller
relevanten Faktoren vorzunehmen. Diese Beurteilung impliziert eine gewisse
Wechselbeziehung zwischen den zu berticksichtigenden Faktoren. So kann ein
geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine grofie
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Haufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke
ausgeglichen werden und umgekehrt. Auflerdem kénnen der erzielte Umsatz und
die Zahl der unter der dlteren Marke verkauften Waren nicht absolut beurteilt
werden, sondern miissen im Zusammenhang mit anderen relevanten Faktoren wie
dem Umfang der Geschiftstatigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazititen
oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet,
sowie den charakteristischen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem
betreffenden Markt gesehen werden. Der Gerichtshof hat daher entschieden, dass
die Benutzung der dlteren Marke nicht immer umfangreich zu sein braucht, um als
ernsthaft eingestuft zu werden (Urteil Ansul, Randnr. 39).

Im Licht dessen ist zu priifen, ob das HABM zutreffend der Auffassung war, dass mit
den Beweismitteln, die der andere am Verfahren vor dem HABM Beteiligte
vorgelegt hatte, der Nachweis einer ernsthafte Benutzung der ilteren Marke
erbracht sei.

Da die Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Kligerin am 5. Januar 1998 veréffent-
licht wurde, erstreckt sich der in Artikel 43 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94
genannte Zeitraum von fiinf Jahren vom 5. Januar 1993 bis 4. Januar 1998 (im
Folgenden: mafigebender Zeitraum).

Wie sich aus Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, werden von den
in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen nur Marken erfasst, deren
ernsthafte Benutzung wihrend eines ununterbrochenen Zeitraums von fiinf jahren
ausgesetzt wurde. Einer Marke drohen diese Sanktionen daher schon dann nicht
mehr, wenn sie wihrend eines Teils des mafigebenden Zeitraums ernsthaft benutzt
wurde.

Die Rechnungen, die der andere am Verfahren vor dem HABM Beteiligte vorgelegt
hat, zeigen, dass die Marke von Ende Mail996 bis Mitte Mai 1997, also wihrend
elfeinhalb Monaten, Gegenstand von Benutzungshandlungen war.
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AufSerdem ergibt sich aus diesen Rechnungen, dass die durchgefiihrten Lieferungen
fir einen Kunden in Spanien bestimmt waren und in spanischen Peseten in
Rechnung gestellt wurden. Daraus folgt, dass die Waren fiir den spanischen Markt
bestimmt waren, der der relevante Markt war.

Was das Volumen der vermarkteten Waren angeht, so belduft sich deren Wert auf
maximal 4 800 Euro, was bei einem Stiickpreis ohne Mehrwertsteuer von 227
spanische Peseten (1,36 Euro) einem Absatz von 293 in den Rechnungen als ,cajas”
(Kisten) bezeichneten Einheiten mit je zwolf Stiick, also insgesamt 3 516 Stiick
entspricht. Auch wenn dieses Volumen relativ gering ist, erlauben die vorgelegten
Rechnungen die Schlussfolgerung, dass die Waren, fiir die sie ausgestellt wurden,
tiber mehr als elf Monate hinweg relativ konstant vermarktet wurden; dieser
Zeitraum ist weder besonders kurz, noch liegt er besonders nahe an der
Veroffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Klégerin.

Die getitigten Verkéufe stellen Benutzungshandlungen dar, die objektiv geeignet
sind, fiir die fraglichen Waren einen Absatzmarkt zu erschliefen oder zu sichern;
das Handelsvolumen dieser Waren ist gemessen an der Dauer und der Héufigkeit
der Benutzung nicht so gering, dass daraus zu folgern wire, dass es sich um eine rein
symbolische, geringfiigige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung
des Rechts an der Marke diente.

Nichts anderes gilt hinsichtlich der Tatsache, dass die Rechnungen an einen einzigen
Kunden adressiert waren. Es gentigt, dass die Marke 6ffentlich und nach auflen —
nicht nur innerhalb des Unternehmens, das Inhaber der édlteren Marke ist, oder
innerhalb seines eigenen oder eines von ihm kontrollierten Vertriebsnetzes —
benutzt wird. Die Kldgerin hat nicht geltend gemacht, dass der Adressat der
Rechnungen zu dem anderen am Verfahren vor dem HABM Beteiligten gehort, und
kein Umstand des vorliegenden Falles weist in diese Richtung. Daher ist es nicht
erforderlich, das in der miindlichen Verhandlung vorgetragene Argument des
HABM heranzuziehen, dass der Kunde ein Grofilieferant spanischer Supermérkte
sel.

II - 2830



53

54

SUNRIDER « HABM — ESPADAFOR CABA (VITAFRUIT)

Was die Art der Benutzung der alteren Marke anbelangt, so werden die in den
Rechnungen genannten Waren als ,,concentrado” (konzentriert) bezeichnet, worauf
erstens eine Angabe des Aromas (,kiwi“, ,menta“ [Minze], ,granadina“ [Grenadine],
»maracuya®, ,lima“ [Limette] oder ,azul trop.”) und zweitens das in Klammern
gesetzte Wort ,vitafrut” folgen. Aus dieser Bezeichnung kann darauf geschlossen
werden, dass es sich bei den fraglichen Waren um konzentrierte Fruchtsifte oder
um Konzentrate verschiedener Fruchtsifte handelt.

Auflerdem ergibt sich aus den Etiketten, die der andere am Verfahren Beteiligte
vorgelegt hat, dass es sich um fiir den Endverbraucher bestimmte konzentrierte
Séfte verschiedener Friichte handelt, und nicht um Saftkonzentrate fir die
Fruchtsaftindustrie. So enthalten die Etiketten die Angabe ,bebida concentrada
para diluir 1 + 3" (konzentriertes Getrank zur Verdiinnung im Verhiltnis 1 : 3), die
offensichtlich fiir den Endverbraucher bestimmt ist.

Wie die Kldgerin vorgetragen hat, enthalten die Etiketten kein Datum. Damit ist die
Frage, ob sie normalerweise — wie von der Kligerin behauptet und vom HABM
bestritten — Datumsangaben enthalten, irrelevant. Die Etiketten kénnen aber, auch
wenn sie allein nicht beweiskriftig sind, die anderen im Verfahren vor dem HABM
vorgelegten Beweismittel untermauern.

Daraus folgt, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte
den Nachweis erbracht hat, dass in der Zeit von Mai 1996 bis Mai 1997 mit seiner
Zustimmung an einen spanischen Kunden ungefihr 300 Einheiten mit je zwélf
Stiick konzentrierte Sifte verschiedener Friichte verkauft wurden, was einem
Umsatz von anndhernd 4 800 Euro entspricht. Auch wenn der Umfang der
Benutzung der dlteren Marke begrenzt ist und es vorzuziehen wire, wenn mehr
Beweismittel zur Art der Benutzung im maflgebenden Zeitraum zur Verfiigung
stiinden, reichen die Tatsachen und Beweise, die der andere am Verfahren Beteiligte
beigebracht hat, aus, um eine ernsthafte Benutzung festzustellen. Daher war das
HABM in der angefochtenen Entscheidung zutreffend der Auffassung, dass die
dltere Marke fiir einen Teil der Waren, fiir die sie eingetragen war, nimlich fiir
Fruchtsifte, ernsthaft benutzt worden sei.
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Zum angeblichen Widerspruch zwischen der angefochtenen Entscheidung und der
Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM in der Sache R 578/2000-
4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) ist darauf hinzuweisen, dass die letztgenannte
Entscheidung durch das Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004 in der Rechtssache
T-334/01 (MFE Marienfelde/HABM — Vetoquinol [HIPOVITON], Slg. 2004,
11-2787) aufgehoben wurde.

Nach alledem ist der zweite Teil dieses Klagegrundes nicht begriindet. Daher ist der
auf Authebung der angefochtenen Entscheidung gerichtete Hauptantrag zuriickzu-
weisen.

Da der erste Klagegrund nicht durchgreift, ist der auf teilweise Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung wegen Verstofles gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b
der Verordnung Nr. 40/94 gerichtete Hilfsantrag zu priifen.

Zum Klagegrund des VerstofSes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

Die Klagerin macht geltend, es bestehe allenfalls eine geringe Ahnlichkeit zwischen
den Waren, fiir die die iltere Marke ernsthaft benutzt worden sei, also den
»oaftkonzentraten®, und den von der Markenanmeldung erfassten Waren mit der
Bezeichnung ,Kréuter- und Vitamingetranke®,
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Erstens gebe es Unterschiede in Bezug auf die Beschaffenheit dieser Waren, da
Saftkonzentrate auf Fruchtbasis hergestellt wiirden, wihrend bei den , Kriuter- und
Vitamingetranken” Wasser und Kriuter oder synthetische Stoffe die Grundstoffe
seien. Auflerdem seien fiir die Herstellung dieser unterschiedlichen Waren andere
Maschinen und Einrichtungen sowie ein spezifisches Know-how erforderlich.

Zweitens hitten die in Rede stehenden Waren einen unterschiedlichen Verwen-
dungszweck, da Saftkonzentrate zur Herstellung von Erfrischungsgetrinken
bestimmt seien, wihrend Kriuter- und Vitamingetrinke hauptsichlich zu disteti-
schen, kosmetischen und/oder medizinischen Zwecken konsumiert wiirden.

Die Unterschiede zwischen den fraglichen Waren zeigten sich darin, dass diese fiir
unterschiedliche Kaufer bestimmt seien, nimlich im Fall der Saftkonzentrate fiir die
Fruchtsaftindustrie und im Fall der Kriuter- und Vitamingetrinke fiir Endver-
braucher. Soweit jedoch Saftkonzentrate auch von Endverbrauchern gekauft
wiirden, seien die Vertriebswege dieser Erzeugnisse auf der einen und der Kriuter-
und Vitamingetranke auf der anderen Seite verschieden. Die Erstgenannten wiirden
in Supermirkten verkauft, wihrend die Letztgenannten eher in Drogerien oder
Reformhéusern erhiltlich seien. Selbst wenn diese beiden Kategorien von Waren in
ein und demselben Ladengeschift verkauft wiirden, wiirden sie in verschiedenen
Abteilungen angeboten.

Fiir das HABM sind Saftkonzentrate bzw. Fruchtsifte und die von der Markenan-
meldung erfassten ,Krauter- und Vitamingetrianke" dhnliche Waren.
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Wiirdigung durch das Gericht

Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist eine Marke auf
Widerspruch des Inhabers der dlteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen,
wenn zwischen den Waren oder Dienstleistungen, fiir die ihre Eintragung beantragt
worden ist, und den Waren oder Dienstleistungen, fiir die eine dltere Marke
eingetragen ist, Identitit oder Ahnlichkeit besteht und der Grad der Ahnlichkeit
zwischen den betreffenden Marken so grof} ist, dass davon ausgegangen werden
kann, dass fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht,
in dem die dltere Marke Schutz geniefft. Aulerdem sind unter dem Begriff der
ilteren Marken nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung
Nr. 40/94 in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken mit einem fritheren
Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zu verstehen.

Die Kligerin beanstandet die Feststellungen der Beschwerdekammer nur hinsicht-
lich der Frage, ob zwischen den von der Markenanmeldung erfassten Waren mit der
Bezeichnung ,Kriuter- und Vitamingetrinke“ und den Waren, fiir die die &ltere
Marke ernsthaft benutzt worden ist, also den ,Fruchtsiften”, Identitit oder
Ahnlichkeit besteht (Randnrn. 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung).

Wie sich aus der Rechtsprechung ergibt, sind bei der Beurteilung der Ahnlichkeit
der betroffenen Waren oder Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu
beriicksichtigen, die das Verhiltnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen
kennzeichnen, insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre
Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander erginzende Waren oder
Dienstleistungen (Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der
Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, 1-5507, Randnr. 23).

Wie oben in Randnummer 52 festgestellt wurde, ist die dltere Marke fiir
konzentrierte Fruchtsifte, die fiir den Endverbraucher bestimmt waren, und nicht
fiir Fruchtsaftkonzentrate, die fiir die Fruchtsaftindustrie bestimmt sind, benutzt
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worden. Daher ist das Vorbringen der Kldgerin zuriickzuweisen, wonach die in Rede
stehenden Waren fiir unterschiedliche Kaufer — im Fall der Saftkonzentrate fiir die
Industrie und im Fall der Krauter- und Vitamingetranke fiir den Endverbraucher —
bestimmt seien.

Die Beschwerdekammer hat auch zutreffend ausgefiihrt, dass die in Rede stehenden
Waren denselben Verwendungszweck haben, nimlich den Durst zu stillen, und in
hohem Mafle miteinander konkurrieren. Was Art und Nutzung dieser Waren
anbelangt, so handelt es sich in beiden Fillen um normalerweise kalt konsumierte,
alkoholfreie Getranke, deren Zusammensetzung allerdings zumeist unterschiedlich
ist. Die unterschiedliche Zusammensetzung dieser Waren &dndert jedoch nichts an
der Feststellung, dass sie austauschbar sind, weil sie dazu bestimmt sind, dasselbe
Bediirfnis zu befriedigen.

Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer frei von Beurteilungsfehlern angenom-
men hat, dass die in Rede stehenden Waren einander dhnlich sind. Der Klagegrund
ist daher nicht begriindet; demzufolge ist auch der Hilfsantrag zuriickzuweisen.

Kosten

Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag
zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kligerin mit ihrem Vorbringen
unterlegen ist, sind ihr gemafl dem Antrag des HABM die diesem entstandenen
Kosten aufzuerlegen.
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Aus diesen Griinden

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

fiir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kligerin trigt die Kosten des Verfahrens.

Pirrung Meij Forwood

Verkiindet in offentlicher Sitzung in Luxemburg am 8. Juli 2004.

Der Kanzler Der Prisident

H. Jung J. Pirrung
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