Rechtssache T-16/02

Audi AG

gegen
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) (HABM)

,Gemeinschaftsmarke — Verordnung (EG) Nr. 40/94 — Absolute
Eintragungshindernisse — Beschreibende Marke — Durch Benutzung
erworbene Unterscheidungskraft — Wortzeichen TDI — Rechtliches Gehoér —
Umfang der Begriindungspflicht — Folgen einer Verletzung
der Begriindungspflicht*

Urteil des Gerichts (Zweite Kammer) vom 3. Dezember 2003 . . . . . . II-5172

Leitsidtze des Urteils

1. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsimarke — Ab-
solute Eintragungshindernisse — Marken, die ausschliefllich aus Zeichen oder An-
gaben besteben, die zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware dienen kénnen —
Wortzeichen ,, TDI®

{(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c)
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2. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Ab-
solute Einiragungshindernisse — Feblende Unterscheidungskrafi — Ausnabme —
Erwerb durch Benutzung — Voraussetzungen
(Verorduung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 7 Absaiz 3)

3. Gemeinschaftsmarke — Beschwerdeverfabren — Klage beim Gemeinschafts-
richter — Rechtmiifligkeit der Emtscheidung einer Beschwerdekammer — Anfech-
tung unter Geltendmachung neuer Tatsachen — Zuliissigkeitsvorausseizungen

(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 63 Absatz 2)

4. Gemeinschaftsmarke — Entscheidungen des Amies — Wabrung der Verteidigungs-
rechte
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 73)

5. Gemeinschaftsmarke — Beschwerdeverfabren — Beschwerde  gegem  die  Ent-
scheidung einer erstinstanzlich befassten Stelle des Amites, die der Beschwerdekammer
vorgelegt wird — Funktionale Kountinuitit zwischen diesen beiden Stellen — Ver-
pflichtungen der Beschwerdekammer — Umfang

(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 74 Absatz 2)

6. Gemeinschaftsmarke — Beschwerdeverfahren — Klage beim Gemeinschafts-
richter — Rechtsschutzinteresse — Klagegrund einer Verletzung wesentlicher Form-
vorschriften — Keine anderweitige Entscheidungsmaglichkeit fiir das Amt — Kein
Rechisschuizinteresse
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 63)

Denn was Kraftfahrzeuge und ihre
konstruktionsgebundenen Teile angeht,
struktionsgebundene Teile® in Klasse so bezeichnet dieses Zeichen, das als
12 des Nizzaer Abkommens und ,,Re- Abkiirzung fiir ,,Turbo diesel injecti-
paratur und Wartung von Kraftfahr- on“ oder ,Turbo direct injection®

1. Das angemeldete Wortzeichen TDI fiir
»Kraftfahrzeuge und deren kon-

zeugen® in Klasse 37 dieses Abkom-
mens kann im Sinne von Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung
Nr. 40/94 iiber die Gemeinschafts-
marke dazu dienen, wesentliche
Merkmale der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen zu bezeichnen.
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steht, ihre Beschaffenheit oder Bauart,
und was die Dienstleistungen der Re-
paratur und Wartung anbelangt, deren
Bestimmung, womit zwischen dem
Wortzeichen TDI und den Merkmalen
der in der Anmeldung aufgefiihrten
Waren und Dienstleistungen aus der




AUDI / HABM (TDI)

Sicht der angesprochenen Verkehrs-
kreise ein so direkter und konkreter
Zusammenhang besteht, dass Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe ¢ eingreift.

(vgl. Randnrn. 31, 34-35, 37, 39)

Der Erwerb von Unterscheidungskraft
durch Benutzung im Sinne von Artikel 7
Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94
iiber die Gemeinschaftsmarke setzt er-
stens voraus, dass zumindest ein er-
heblicher Teil der relevanten Ver-
kehrskreise die betreffenden Waren
oder Dienstleistungen anhand der
Marke als von einem bestimmten Un-
ternehmen stammend erkennt. Jedoch
konnen die Umstidnde, unter denen die
Voraussetzung der durch Benutzung
erworbenen Unterscheidungskraft als
erfitllt betrachtet werden kann, nicht
nur aufgrund von generellen und ab-
strakten Angaben, wie etwa be-
stimmten Prozentsdtzen, festgestellt
werden.

Zweitens muss fur eine solche Ver-
kehrsdurchsetzung nachgewiesen wer-
den, dass die Marke in dem wesentli-
chen Teil der Gemeinschaft, in dem sie
nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b,
¢ und d der Verordnung Nr. 40/94
nicht unterscheidungskriftig wire,
durch Benutzung Unterscheidungskraft
erworben hat.

Drittens sind Gesichtspunkte wie der
Markeanteil der Marke, die Intensitit,
geografische Verbreitung und Dauer
ihrer Benutzung und der vom Unter-
nehmen fiir sie erbrachte Werbeauf-
wand zu beriicksichtigen. Der Beweis
fir erworbene Unterscheidungskraft
kann sich u. a. aus Erklirungen der
Industrie- und Handelskammern oder
anderer Berufsverbinde oder aus Mei-
nungsumfragen ergeben.

Viertens muss die Marke Unterschei-
dungskraft durch Benutzung bereits am
Anmeldetag erworben haben.

(vgl. Randnrn. 51-54)

3. Die Riige, dass die Entscheidung einer

Beschwerdekammer des Harmonisie-
rungsamts fiir den Binnenmarkt (Mar-
ken, Muster und Modelle) rechtswidrig
ist, kann nicht auf den Vortrag von
Tatsachen vor dem Gericht gestiitzt
werden, die bereits vor dem Erlass der
Entscheidung der Beschwerdekammer
eingetreten waren, aber im Ver-
waltungsverfahren beim Amt nicht
geltend gemacht wurden. Anderes gilt
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nur, wenn dargetan wird, dass die Be-
schwerdekammer diese Tatsachen vor
Erlass einer Entscheidung im Ver-
waltungsverfahren von Amts wegen
hitte beriicksichtigen miissen.

Denn zum einen ist die Rechtméifigkeit
eines Gemeinschaftsrechtsakts auf der
Grundlage des Sachverhalts und der
Rechtslage zu beurteilen, die bei seinem
Erlass gegeben waren. Zum anderen
kann nach Artikel 63 Absatz 2 der
Verordnung Nr. 40/94 iiber die Ge-
meinschaftsmarke die Entscheidung
einer Beschwerdekammer nur dann
aufgehoben oder gedndert werden,
wenn sie nach ihrem Inhalt oder wegen
Verletzung von Formlichkeiten rechts-
widrig ist. Die Klage beim Gemein-
schaftsrichter dient damit nur der
Kontrolle, ob die Entscheidung der
Beschwerdekammer rechtmiflig ist,
soll aber das Verfahren nicht wieder
eroffnen.

(vgl. Randnr. 63)

Auch wenn nach Artikel 73 der Ver-
ordnung Nr. 40/94 iiber die Gemein-
schaftsmarke die Entscheidungen des
Harmonisierungsamts fiir den Binnen-
markt (Marken, Muster und Modelle)
nur auf Griinde gestiitzt werden diic-
fen, zu denen sich die Beteiligten du-
ern konnten, und sich diese Be-
stimmung sowohl auf die tatsdchlichen
als auch auf die rechtlichen Griinde
sowie die Beweise bezieht, bildet doch
die Wiirdigung des Sachverhalts einen
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Teil der Entscheidungsfindung selbst.
Denn der Anspruch auf rechtliches
Gehor erstreckt sich auf alle tatsich-
lichen oder rechtlichen Gesichtspunkte,
die die Grundlage fiir die Ent-
scheidungsfindung bilden, nicht aber
auf den endgiiltigen Standpunkt, den
die Verwaltung einnehmen will.

(vgl. Randnrn. 71, 75)

Im Rahmen der Uberpriifung, der die
Beschwerdekammern des Harmonisie-
rungsamts fiir den Binnenmarkt (Mar-
ken, Muster und Modelle) die Ent-
scheidungen der erstinstanzlich titigen
Stellen des Amtes unterziehen,
hingt — unter Beriicksichtigung der
zwischen diesen Stellen und der Be-
schwerdekammer bestehenden funk-
tionalen Kontinuitdt — das Ergebnis
der Beschwerde davon ab, ob zu dem
Zeitpunkt, zu dem iiber die Be-
schwerde entschieden wird, eine neue
Entscheidung mit dem gleichen Tenor
wie die mit der Beschwerde angefoch-
tene Entscheidung erlassen werden
konnte. Die  Beschwerdekammern
kénnen daher der Beschwerde, selbst
wenn die mit ihr angefochtene Ent-
scheidung nicht rechtswidrig ist —
vorbehaltlich nur des Artikels 74
Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94
itber die Gemeinschaftsmarke —, auf
der Grundlage neuer Tatsachen oder
auch neuer Beweismittel stattgeben, die
der Beschwerdefiithrer vorbringt.
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Kann zu dem Zeitpunkt, zu dem iiber
die Beschwerde entschieden wird, eine
neue Entscheidung mit dem gleichen
Tenor wie die mit der Beschwerde an-
gefochtene Entscheidung ergehen, so ist
die Beschwerde daher grundsitzlich
auch dann zuriickzuweisen, wenn die
angefochtene Entscheidung auf einem
Verfahrensfehler beruht. Das gilt auch
dann, wenn die rechtliche oder tat-
sdchliche Grundlage der ersten Ent-
scheidung infolge dieses Verfahrens-
fehlers unvollstindig ist, weil der Be-
teiligte daran gehindert war, sich in
dem Verfahren auf eine Rechts-
vorschrift zu berufen oder eine Tatsa-
che oder einen Beweis anzufiihren. Ein
solcher Verfahrensfehler kann niamlich
im Beschwerdeverfahren geheilt wer-
den, da die Beschwerdekammer, sofern
nicht im Beschwerdeverfahren neue
Tatsachen oder Beweismittel vor-
gebracht werden, ihre Entscheidung
auf die gleiche rechtliche und tatsich-
liche Grundlage zu stiitzen hat, von der
auch die erstinstanzlich entscheidende
Stelle hitte ausgehen miissen.

Vorbehaltlich nur des Artikels 74
Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94

sind somit das Verfahren bei der erst-
instanzlich entscheidenden Stelle und
das vor der Beschwerdekammer nicht
voneinander abgeschottet.

{(vgl. Randnrn. 81-82)

Ein Kldger, der die Entscheidung einer
Beschwerdekammer des Harmonisie-
rungsamts fiir den Binnenmarkt (Mar-
ken, Muster und Modelle) anficht, hat
kein berechtigtes Interesse an einer
Aufhebung der Entscheidung wegen
eines Formfehlers, wenn nach der
Aufhebung der Entscheidung nur er-
neut eine Entscheidung mit dem glei-
chen Inhalt wie die aufgehobene Ent-
scheidung ergehen konnte.

{vgl. Randnr. 97)
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