URTEIL VOM 27. 2. 2002 — RECHTSSACHE T-219/00

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
27. Februar 2002 *

In der Rechtssache T-219/00

Ellos AB mit Sitz in Bords (Schweden), Prozessbevollmichtigter: Rechtsanwalt
G. Bergquist,

Kligerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch F. Lopez de Rego und J. F. Crespo Carrillo als Be-
vollmichtigte,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des
Harmonisierungsamts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom
15. Juni 2000 (Sache R 385/1999-1), mit der die Anmeldung des Wortes ELLOS
als Gemeinschaftsmarke zuriickgewiesen wurde,

* Verfahrenssprache: Englisch.
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erldsst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Prisidenten P. Mengozzi, der Richterin V. Tiili und des
Richters R. M. Moura Ramos,

Kanzler: D. Christensen, Verwaltungsritin

aufgrund der am 18. August 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der am 9. November 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung,

auf die miindliche Verhandlung vom 20. Juni 2001,

folgendes

Urteil

Sachverhalt

Die Kligerin meldete am 1. April 1996 beim Harmonisierungsamt fiir den Bin-
nenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: Amt) gemif$ der Ver-
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ordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemein-
schaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geinderter Fassung eine Gemein-
schaftsmarke an.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wort ELLOS.

Die Marke wurde fiir folgende Waren und Dienstleistungen in den Klassen 24, 25
und 35 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 iiber die internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken in
revidierter und gednderter Fassung angemeldet:

Klasse 24: ,Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind; Bett- und Tischdecken*;

Klasse 25: ,Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen®;

Klasse 35: , Kundenservice im Bereich Versandhandel.

Mit Bescheid vom 8. Juni 1999 wies der Priifer die Anmeldung gemif§ Artikel 38
der Verordnung Nr. 40/94 teilweise zuriick, da das angemeldete Wortzeichen fiir
die Waren und Dienstleistungen der Klassen 25 und 35 der Nizzaer Klassifikation
nicht unterscheidungskriftig und ausschlieflich beschreibend sei.
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Am 9. Juli 1999 legte die Kligerin gemafd Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94
gegen den Priiferbescheid beim Amt eine Beschwerde ein.

Die Beschwerde wurde mit Entscheidung vom 15. Juni 2000 (im Folgenden:
angefochtene Entscheidung) gemifd Artikel 7 Absitze 1 Buchstabe ¢ und 2 der
Verordnung Nr. 40/94 zuriickgewiesen.

Zur Begriindung fiihrte die Beschwerdekammer im Wesentlichen aus, dass das
Wort ELLOS in Spanien ausschlieflich beschreibend sei, da es in der spanischen
Sprache die dritte Person Plural des Personalpronomens bedeute und hiufig als
Kollektivbezeichnung fiir alle Personen minnlichen Geschlechts verwendet wer-
de. Daher konne das Wort ELLOS nicht als Marke fiir ,,Bekleidungsstiicke,
Schuhwaren und Kopfbedeckungen* in Klasse 25 der Nizzaer Klassifikation
eingetragen werden, denn es bezeichne die Art oder die Bestimmung dieser Er-
zeugnisse. Was die Dienstleistungen des Kundenservices im Bereich Versand-
handel in Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation anbelange, so kénnten sie sich auf
den Verkauf von Bekleidungsstiicken beziehen, weshalb die angemeldete Marke
auch insoweit aus den gleichen Griinden wie hinsichtlich der Waren der Klasse 25
der Nizzaer Klassifikation zuriickzuweisen sei.

Antrige der Parteien

Die Klagerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben und dem Amt aufzugeben, die
Marke ELLOS fiir alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen ein-
zutragen;
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— hilfsweise, dem Amt aufzugeben, die Marke ELLOS fiir die Waren und
Dienstleistungen der Klassen 24 und 35 der Nizzaer Klassifikation ein-
zutragen;

— alle weiteren vom Gericht fiir erforderlich gehaltenen Mafinahmen zu treffen;

— dem Amt die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Kligerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Entscheidungsgriinde

Zu den Antrigen, dem Amt aufzugeben, die Marke ELLOS fiir alle angemeldeten
Waren und Dienstleistungen einzutragen oder, hilfsweise, fiir die der Klassen 24
und 35 der Nizzaer Klassifikation

Vorbringen der Parteien

Die Klédgerin beantragt, das Amt anzuweisen, die Marke ELLOS fiir alle ange-
meldeten Waren und Dienstleistungen oder, hilfsweise, fiir die der Klassen 24 und
35 der Nizzaer Klassifikation einzutragen.
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Das Amt macht geltend, dies Klageantrige seien unzulissig, da die Verordnung
Nr. 40/94 ein zwingend einzuhaltendes Eintragungsverfahren vorsehe. Selbst
wenn die angefochtene Entscheidung vom Gericht aufgehoben wiirde, konne die
Marke nicht eingetragen werden, solange das Verfahren gemif§ den Artikeln 40,
41 und 42 der Verordnung Nr. 40/94 nicht abgeschlossen sei.

Im Ubrigen habe das Gericht bereits entschieden, dass es dem Amt keine An-
weisungen erteilen kénne (Urteil des Gerichts vom 8. Juli 1999 in der Rechtssache
T-163/98, Procter & Gamble/HABM [BABY-DRY], Slg. 1999, 1I-2383,
Randnr. 53).

Schlie@lich sei die Klage auch deshalb unzulassig, weil die Beschwerdekammer
nicht iiber die Waren der Klasse 24 entschieden habe, die der Priifer nicht be-
anstandet habe.

Wiirdigung durch das Gericht

Nach Artikel 63 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94 hat das Amt die Maf-
nahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergeben. Das
Gericht kann somit dem Amt keine Anordnungen erteilen. Dieses hat die Kon-
sequenzen aus dem Tenor und den Griinden des vorliegenden Urteils zu ziehen
(Urteil des Gerichts vom 31. Januar 2001 in der Rechtssache T-331/99, Mit-
subishi HiTec Paper Bielefeld/ HABM [Giroform], Slg. 2001, II-433, Randnr. 33).
Die fraglichen Antrige sind daher unzulissig.

Das Amt weist aufSerdem zu Recht darauf hin, dass eine Marke erst nach Ab-
schluss des Eintragungsverfahrens eingetragen werden kann, das mit der Priifung
der absoluten Eintragungshindernisse noch nicht beendet ist.
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Ferner ist der Antrag der Kligerin hinsichtlich der Waren ,, Webstoffe und Tex-
tilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tisch-
decken* der Klasse 24 der Nizzaer Klassifikation gegenstandslos, weil der
Priiferbescheid iiber die teilweise Zuriickweisung der Gemeinschaftsmarken-
anmeldung ELLOS diese Waren nicht betrifft und sie folglich auch nicht Ge-
genstand der angefochtenen Entscheidung sind.

Zum Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung

Die Kligerin macht drei Klagegriinde geltend. Sie riigt erstens einen Verstof§
gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung Nr. 40/94. Zweitens habe
das Amt seine Verpflichtung zur Harmonisierung des Markenrechts in der Ge-
meinschaft dadurch verletzt, dass es die Voreintragungen in Spanien nicht be-
riicksichtigt habe, und drittens habe es auch gegen seine Verpflichtung verstofSen,
eine Einschrinkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu akzeptieren.

Zum ersten Klagegrund: Verstoff gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der
Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

Die Kligerin tragt vor, dass das Wort ELLOS hinreichend »unterscheidungs-
kraftig sei, um als Gemeinschaftsmarke eingetragen zu werden. Auch wenn das
Wort ,,ELLOS* die dritte Person Plural des Personalpronomens in der spanischen
Sprache bezeichne, fehle ihm als solches nicht jede Unterscheidungskraft.
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Den Griinden der angefochtenen Entscheidung sei klar zu entnehmen, dass es sich
bei dem Wort ELLOS nicht um einen im Handel mit Bekleidungsstiicken oder im
Versandhandel gebrauchlichen Begriff handele. Sie habe die Marke speziell fiir
diesen Bereich kreiert, und selbst fiir den spanischsprachigen Verbraucher kénne
diese allenfalls vage semantische Konnotationen haben.

Selbst wenn das Gericht zu dem Ergebnis gelangen sollte, dass das Zeichen fiir die
Waren der Klasse 25 der Nizzaer Klassifikation keine Unterscheidungskraft habe,
konne dies nicht auch fiir den ,Kundenservice im Bereich Versandhandel® in
Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation gelten, da die dritte Person Plural des Per-
sonalpronomens in der spanischen Sprache fur diese Dienstleistungen keinen Sinn
gebe. Schlieflich sei die Anmeldung hinsichtlich der angemeldeten Dienst-
leistungen der Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation unabhingig von den ange-
meldeten Waren der Klasse 25 der Nizzaer Klassifikation zu prifen.

Das Amt trigt vor, dass das Wort ELLOS hinsichtlich der angemeldeten Waren
und Dienstleistungen von den spanischsprachigen Verbrauchern unmittelbar als
Hinweis auf ,,Bekleidungsstiicke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen‘“ oder auf
,Kundenservice im Bereich Versandhandel*“ fiir eine minnliche Kundschaft
aufgefasst werde.

Die Unterscheidungskraft sei fiir Waren und Dienstleistungen derselben Branche
gleich zu beurteilen, was das Gericht in seinem Urteil vom 26. Oktober 2000 in
der Rechtssache T-345/99 (Harbinger/HABM [TRUSTEDLINK], Slg. 2000,
I1-3525, Randnr. 39) auch bestitigt habe.

Uberdies hinge der beschreibende Charakter einer Marke nicht nur davon ab, ob
das angemeldete Zeichen als Begriff nur eine oder mehrere Bedeutungen habe.
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Werde das Wort ELLOS in Bezug auf die von der Kligerin angemeldeten Waren
und Dienstleistungen verwendet, so unterrichte es den spanischsprachigen Ver-
braucher, ohne dass hierfiir weitere Uberlegungen oder gedankliche Zwischen-
schritte erforderlich seien, unmittelbar dariiber, dass die Waren und
Dienstleistungen speziell fiir minnliche Kunden bestimmt seien.

Wirdigung durch das Gericht

Es ist vorab darauf hinzuweisen, dass die Zuriickweisung des angemeldeten
Wortzeichens in der angefochtenen Entscheidung nur auf seinen beschreibenden
Charakter gestiitzt wird. Daher ist der vorliegende Klagegrund, obgleich die
Kligerin den Begriff Unterscheidungskraft verwendet, dahin aufzufassen, dass er
sich auf den beschreibenden Charakter des angemeldeten Wortzeichens bezieht.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung Nr. 40/94 sind von der
Eintragung ausgeschlossen ,,Marken, die ausschlieflich aus Zeichen oder An-
gaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit,
der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der
Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur
Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen kénnen®.
GemifS Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 finden die Vorschriften des
Absatzes 1 ,auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in
einem Teil der Gemeinschaft vorliegen*.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 verhindert, dass die in
dieser Bestimmung genannten Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung
als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden. Die Bestimmung
verfolgt damit das im allgemeinen Interesse liegende Ziel, dass solche Zeichen
oder Angaben von jedermann frei verwendet werden kénnen (vgl. in diesem Sinne
Urteil des Gerichtshofes vom 4. Mai 1999 in den verbundenen Rechtssachen
C-108/97 und C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, 1-2779, Randnr. 25).
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Die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung Nr. 40/94 genannten
Zeichen werden auflerdem als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion
der Marke zu erfullen, die darin besteht, die gewerbliche Herkunft der Ware oder
Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke
gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, so zu ermoglichen, bei einem
weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhingig zu machen, ob er gute oder
schlechte Erfahrungen gemacht hat.

Der beschreibende Charakter einer Marke ist im Hinblick auf die angemeldeten
Waren oder Dienstleistungen (Urteile des Gerichts vom 31. Januar 2001 in der
Rechtssache T-135/99, Taurus-Film/HABM [Cine Action], Slg. 2001, 1I-379,
Randnr. 25, und in der Rechtssache T-136/99, Taurus-Film/HABM [Cine Co-
medy], Slg. 2001, 1I-397, Randnr. 25) und nach dem Verstindnis der an-
gesprochenen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder
Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen.

Was die angesprochenen Verkehrskreise betrifft, so ist im vorliegenden Fall auf
einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstindigen Durch-
schnittsverbraucher abzustellen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofes
vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg.
1999, 1-3819, Randnr. 26, und Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2001 in der
Rechtssache T-359/99, DKV/HABM [EuroHealth], Slg. 2001, II-1645,
Randnr. 27), da die angemeldeten Waren und Dienstleistungen (Bekleidung und
Dienstleistungen des Versandhandels) fiir den allgemeinen Verbrauch bestimmt
sind.

Ferner ist unstreitig, dass das Vorliegen des hier fraglichen absoluten Ein-
tragungshindernisses nur fiir einen Teil der Gemeinschaft, nimlich Spanien,
geltend gemacht wird (Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung). Gemifd
Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 sind die relevanten angesprochenen
Verkehrskreise, nach deren Verstindnis das absolute Eintragungshindernis zu
beurteilen ist, somit die spanischsprachigen Verbraucher.

Hinsichtlich des absoluten Eintragungshindernisses gemifl Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe ¢ der Verordnung Nr. 40/94 ist somit zu priifen, ob fiir die an-
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gesprochenen Verkehrskreise zwischen dem Wort ELLOS und ,Bekleidungs-
sticken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* oder ,,Kundenservice im Bereich Ver-
sandhandel*“ ein unmittelbarer und konkreter Zusammenhang besteht.

Zu dieser Frage, ob das Zeichen fiir die angesprochenen Verkehrskreise in un-
mittelbarem und konkretem Zusammenhang mit ,Bekleidungsstiicken, Schuh-
waren und Kopfbedeckungen* steht, hat die Beschwerdekammer zu Recht
festgestellt, dass das Wort ELLOS als dritte Person Plural des Personalpronomens
der spanischen Sprache in deren Verbreitungsgebiet innerhalb der Gemeinschaft
dazu dienen kann, die Bestimmung dieser Waren zu bezeichnen, namlich ,,Be-
kleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* firr eine minnliche Kund-

schaft.

Angesichts der ublicherweise bestehenden Unterschiede zwischen Herrenbeklei-
dung und gleichartigen Erzeugnissen fiir Damen wird jedoch mit dem Hinweis,
dass die Bekleidungsstiicke fiir eine minnliche Kundschaft bestimmt sind, ein
wesentliches Merkmal der fraglichen Waren bezeichnet, das die angesprochenen
Verkehrskreise beachten.

Das Wort ELLOS erméglicht es den angesprochenen Verkehrskreisen damit,
unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und unmittelbaren
Zusammenhang zwischen dem Zeichen und ,,Bekleidungsstiicken, Schuhwaren
[und] Kopfbedeckungen* fiir eine minnliche Kundschaft herzustellen, die von
dem Warenverzeichnis ,,Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen‘
eingeschlossen werden.

Da die Kligerin das fragliche Zeichen fiir die gesamte, nicht weiter differenzierte
Warengruppe ,Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* zur Ein-
tragung anmeldete, ist die Beurteilung der Beschwerdekammer auch fiir diese

ganze Warengruppe zu bestitigen (vgl. in diesem Sinne Urteil EuroHealth,
Randnr. 33).
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Der Zusammenhang zwischen der Bedeutung des Wortes ELLOS und ,,Beklei-
dungsstiicken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* erscheint somit hinreichend eng,
um unter das Eintragungshindernis des Artikels 7 Absitze 1 Buchstabe ¢ und 2
der Verordnung Nr. 40/94 zu fallen (Urteil des Gerichts vom 31. Januar 2001 in
der Rechtssache T-24/00, Sunrider/HABM [VITALITE], Slg. 2001, II-449,
Randnr. 24).

Zur Frage, ob fiir die angesprochenen Verkehrskreise ein unmittelbarer und
konkreter Zusammenhang zwischen dem fraglichen Zeichen und ,, Kundenservice
im Bereich Versandhandel* besteht, hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass
der Verkauf von Bekleidungsstiicken von diesen Dienstleistungen nicht aus-
driicklich ausgeschlossen sei und diese sich deshalb auf ihn beziehen kénnten. Die
Griinde, die der Eintragung fiir Bekleidungsstiicke in Klasse 25 der Nizzaer
Klassifikation entgegenstiinden, gilten daher auch fiir ,,Kundenservice im Bereich
Versandhandel*‘ in Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation (Randnr. 20 der ange-
fochtenen Entscheidung). '

Die Beschwerdekammer hat den beschreibenden Charakter des Wortes ELLOS
fiir die Dienstleistungen der Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation damit im We-
sentlichen daraus hergeleitet, dass das Wort fiir die Waren der Klasse 25 der
Nizzaer Klassifikation beschreibend sei. Wie auch aus der Klagebeantwortung
des Amtes und seinen Auflerungen in der miindlichen Verhandlung hervorgeht,
betrachtet es die fraglichen Dienstleistungen im Verhiltnis zu den betreffenden
Waren als akzessorisch.

Es ist zunichst darauf hinzuweisen, dass die Frage, ob das Wort im Hinblick auf
die angemeldeten Dienstleistungen ,, Kundenservice im Bereich Versandhandel*
beschreibend ist, unabhingig von der gleichen Frage in Bezug auf ,Beklei-
dungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* zu priifen ist.

Bei der Priifung einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung gibt es niamlich keine
Arten von Waren oder Dienstleistungen, die anderen untergeordnet oder ihnen
gegeniiber akzessorisch wiren. Dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
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einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung gemif Artikel 44 der Verordnung Nr.
40/94 nachtriglich eingeschrinkt werden oder dass eine Marke gemif3 Artikel 17
der Verordnung fiir nur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen iibertragen
werden kann, bestitigt, dass jede Ware oder Dienstleistung oder jede Waren-
oder Dienstleistungsart jeweils selbstindig zu wiirdigen ist.

Weiterhin ist festzustellen, dass die angesprochenen Verkehrskreise nicht un-
mittelbar und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und unmittelbaren
Zusammenhang zwischen ,Kundenservice im Bereich Versandhandel* und dem
Wort ,,ELLOS* herstellen werden. Hinsichtlich der angemeldeten Dienst-
leistungen ist namlich das Geschlecht der Kunden, fiir die diese bestimmt sind,
kein relevanter Gesichtspunkt und kein wesentliches Merkmal der Dienst-
leistungen.

Der Hinweis auf , Kundenservice im Bereich Versandhandel“ oder auf eines
seiner Merkmale, den das fragliche Zeichen den angesprochenen Verkehrskreisen
vermitteln konnte, ist allenfalls indirekter Art und erméglicht es diesen nicht,
daraus unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der frag-
lichen Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale, insbesondere ihrer Be-
stimmung, zu entnehmen.

Der von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung dargelegte
Zusammenhang zwischen dem Wort ELLOS und ,,Kundenservice im Bereich
Versandhandel*“ ist deshalb zu vage und unbestimmt, um unter das Ein-
tragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94
zu fallen.

Die Beschwerdekammer gelangte daher zu Unrecht zu dem Ergebnis, dass das
Wort ELLOS fiir ,,Kundenservice im Bereich Versandhandel* ausschlieflich be-
schreibend sei. Insoweit greift der vorliegende Klagegrund deshalb durch.
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Zum zweiten Klagegrund: Verstoff des Amtes gegen seine Verpflichtung zur
Harmonisierung des Markenrechts in der Gemeinschaft wegen Nicht-
beriicksichtigung von Voreintragungen in Spanien

Vorbringen der Parteien

Die Klagerin meint, das Amt habe es versiumt, das Bestehen eingetragener
Marken in Spanien zu beriicksichtigen, die aus dem Wort ,ellos* bestiinden oder
es einschlossen, und es habe damit gegen seine Verpflichtung zur Harmonisierung
des Markenrechts in der Gemeinschaft verstofien. Insoweit sei auf zwei spanische
Eintragungen zu verweisen, namlich die Marke Nr. 728769, ELLOS, fur Waren
der Klasse 25 der Nizzaer Klassifikation und die Marke Nr. 1617871, Q-ELLOS,
fur Dienstleistungen der Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation.

Der Priifer miisse eingetragene nationale Marken in Mitgliedstaaten, deren Pri-
fungssystem auf dhnlichen absoluten Eintragungshindernissen aufbaue wie die
Verordnung Nr. 40/94, besonders beriicksichtigen. So entsprachen die im spa-
nischen Markengesetz (Ley de marcas 32/1988 vom 10. November 1988) fest-
gelegten absoluten Eintragungshindernisse denen der Verordnung Nr. 40/94.
Uberdies entbehrten die Argumente, mit denen die Beschwerdekammer eine Be-
rucksichtigung der vorgenannten Marken abgelehnt habe, jeder Grundlage.

Schliefllich sei das Amt nach der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer
vom 2. Dezember 1998 in der Sache R 120/1998-1 (LEICHT) zur Beriicksichti-
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gung der Entscheidungen der nationalen Markenimter verpflichtet, wenn es an
der Eintragungsfihigkeit einer angemeldeten Gemeinschaftsmarke deshalb
zweifele, weil diese in der Sprache des Schutzgebiets der eingetragenen nationalen
Marke einen bestimmten Sinn gebe.

Das Amt macht geltend, dass Eintragungen in den Mitgliedstaaten fiir die Ein-
tragungsfahigkeit einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung nur einen Anhaltspunkt
bildeten und fiir den Priifer kein ausschlaggebender Gesichtspunkt seien.

Zu den von der Kligerin genannten spanischen Marken fithrt das Amt aus:

— Die spanische Marke Nr. 728769, ELLOS, sei noch vor Erlass der Ley de
marcas 32/1988 im Jahr 1977 auf der Grundlage einer Regelung, des Esta-
tuto sobre Propiedad Industrial vom 26. Juli 1929 in der Fassung vom
30. April 1930 (Gesetz uber das gewerbliche Eigentum), eingetragen worden,
die keine denen der Verordnung Nr. 40/94 vergleichbaren absoluten Ein-
tragungshindernisse enthalten habe. Auflerdem handele es sich um eine
kombinierte (Bild- und Wort-)Marke, die nur fiir ,,Schuhe* eingetragen sei;

— die spanische Marke Nr. 1617871, Q-ELLOS, sei 1993 fiir Dienstleistungen
fir Unternehmen und Werbedienstleistungen in Klasse 35 der Nizzaer
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Klassifikation eingetragen worden, sie sei eine kombinierte (Bild- und
Wort-)Marke und bilde eine originelle Schreibweise des spanischen Worts
wcuellos* (,,Halse*).

Die angefochtene Entscheidung stehe mit der Entscheidung der Be-
schwerdekammer vom 2. Dezember 1998 in der Sache LEICHT véllig in Ein-
klang, da im vorliegenden Fall keine Entscheidung einer Rechtsbehelfsinstanz des
spanischen Patent- und Markenamtes und keine eingehende Begriindung vor-
ligen, die die Eintragung der fraglichen spanischen Marken begriindeten; au-
Berdem habe die Beschwerdekammer die beiden nationalen Voreintragungen
gebiihrend beriicksichtigt.

Wiirdigung durch das Gericht

Es ist zunichst festzustellen, dass die Beschwerdekammer die nationalen Vor-
eintragungen mit ihrer Feststellung beriicksichtigte, dass die beiden als Prize-
denzfille geltend gemachten spanischen Marken mit der in Frage stehenden
Gemeinschaftsmarkenanmeldung nicht iibereinstimmten (Randnr. 19 der ange-
fochtenen Entscheidung).

Uberdies bildet die Gemeinschaftsregelung fiir Marken wegen der Einheitlichkeit
der Gemeinschaftsmarke ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von
Vorschriften und ihm eigenen Zielsetzungen besteht und dessen Anwendung von
jedem nationalen System unabhingig ist (Urteil des Gerichts vom 5. Dezember
2000 in der Rechtssache T-32/00, Messe Miinchen/HABM [electronica], Slg.
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2000, 11-3829, Randnr. 47). Die Rechtmifigkeit der Entscheidungen der Be-
schwerdekammer ist demgemif nur auf der Grundlage der einschligigen Ge-
meinschaftsvorschriften zu priifen.

Die von der Kligerin angefiithrten nationalen Marken haben somit, obgleich sie
im von der angefochtenen Entscheidung betroffenen Sprachgebiet registriert sind,
fir das Amt keine bindende Wirkung. Auflerdem weisen sie, wie das Amt in
seiner Klagebeantwortung dargelegt hat, andere Merkmale als die hier ange-
meldete Gemeinschaftsmarke auf.

Zum Vorbringen der Kligerin, das Amt habe, indem es diese nationalen Marken
nicht beriicksichtigt habe, gegen seine Verpflichtung zur Harmonisierung des
Markenrechts in der Gemeinschaft verstoflen, ist festzustellen, dass das Mar-
kenrecht der Gemeinschaft nicht dadurch zu harmonisieren ist, dass das Amt die
in jedem Mitgliedstaat bestehenden nationalen Eintragungen seinerseits zur
Eintragung zuldft.

Zur Riige der Kligerin schliefSlich, die angefochtene Entscheidung stehe nicht in
Einklang mit der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 2. Dezember
1998 in der Sache LEICHT, geniigt der Hinweis, dass sie nicht dargelegt hat, dass
der letztgenannten Entscheidung ein mit dem vorliegenden Fall vergleichbarer
Sachverhalt zugrunde lag (Urteil TRUSTEDLINK, Randnr. 40). Jedenfalls wird
das Amt durch seine fritheren Entscheidungen nicht gebunden, da jeder Einzelfall
nach den ihm eigenen Umstinden und Merkmalen zu wiirdigen ist.

Der vorliegende Klagegrund ist deshalb zuriickzuweisen.
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Zum dritten Klagegrund: Verstof§ gegen die Verpflichtung des Amtes, die Ein-
schrinkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu akzeptieren

Vorbringen der Parteien

Die Kligerin macht geltend, sie habe vorgeschlagen, die Klasse 25 aus der An-
meldung zu streichen, jedoch habe die Beschwerdekammer diesen Vorschlag
unter Verstof§ gegen Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 nicht be-
rucksichtigt.

Das Amt meint, aus der Verordnung Nr. 40/94 ergebe sich entgegen der, Auf-
fassung der Kligerin keinerlei Verpflichtung, bedingte Vorschlige fiir eine Ein-
schrinkung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses zu beriicksichtigen;
derartige bedingte Riicknahmen seien nicht akzeptabel, denn sie seien keine
echten Riicknahmen.

Wiirdigung durch das Gericht

Gemif Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 kann der Anmelder seine
Anmeldung jederzeit zuriicknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene
Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen einschrianken.

Die Befugnis zur Einschrinkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
hat somit nur der Anmelder der Gemeinschaftsmarke; er kann jederzeit einen
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entsprechenden Antrag an das Amt richten. Dabei ist die Zuriicknahme oder
Einschrinkung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung ausdriicklich und unbedingt
zu erkldren.

Im vorliegenden Fall schlug die Kligerin vor, die Waren der Klasse 25 aus der
Gemeinschaftsmarkenanmeldung ELLOS zu streichen, falls die Be-
schwerdekammer beabsichtige, die Anmeldung hinsichtlich dieser Waren zu-
rickzuweisen (Randnr. 13 der angefochtenen Entscheidung). Die Kligerin
erklirte diese Einschriankung jedoch nicht ausdriicklich und unbedingt. Damit
1af¢ sich nicht annehmen, dass sie die Gemeinschaftsmarkenanmeldung teilweise
zuriicknahm.

Der vorliegende Klagegrund ist deshalb zuriickzuweisen.

Nach alledem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit sie ,,Kun-
denservice im Bereich Versandhandel” (Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation)
betrifft; im Ubrigen ist die Klage abzuweisen.

Kosten

Nach Artikel 87 § 3 der Verfahrensordnung kann das Gericht beschliefen, dass
jede Partei ihre eigenen Kosten trigt, wenn jede Partei teils obsiegt, teils unter-
liegt. Da die angefochtene Entscheidung teilweise aufzuheben ist, sind jeder Partei
ihre eigenen Kosten aufzuerlegen.
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Aus diesen Griinden

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

fiir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts
fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 15. Juni 2000
(Sache R w385/1999-1) wird aufgehoben, soweit sie die Dienstleistungen
,Kundenservice im Bereich Versandhandel* in Klasse 35 des Abkommens
von Nizza betrifft.

2. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Jede Partei tragt ihre eigenen Kosten.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 27. Februar 2002.

Der Kanzler Der Prasident

H. Jung P. Mengozzi
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