URTEIL VOM 1. 2. 2006 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN T-466/04 UND T-467/04

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
1. Februar 2006 "

In den verbundenen Rechtssachen T-466/04 und T-467/04

Elisabetta Dami, wohnhaft in Mailand (Italien), Prozessbevollméchtigte: Rechts-
anwilte P. Beduschi und S. Giudici,

Klagerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmichtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

The Stilton Cheese Makers Association mit Sitz in Surbiton, Surrey (Vereinigtes
Konigreich),

* Verfahrenssprache: Franzosisch.
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betreffend zwei Klagen gegen die Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer
des HABM vom 20. September 2004 (Sachen R 973/2002-2 und R 982/2002-2) zu
einem Widerspruchsverfahren zwischen Elisabetta Dami und The Stilton Cheese
Makers Association

erlasst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Prasidenten H. Legal, der Richterin P. Lindh und des Richters
V. Vadapalas,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund der am 19. November 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschriften,

aufgrund des vom Prisidenten der Vierten Kammer des Gerichts erlassenen
Beschlusses vom 2. Mai 2005, die Rechtssachen T-466/04 und T-467/04 zu
verbinden,

aufgrund der am 10. Juni 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung,

auf die miindliche Verhandlung vom 27. Oktober 2005

II - 187



URTEIL VOM 1. 2. 2006 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN T-466/04 UND T-467/04

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 13. Oktober 1999 reichte die Kldgerin, Elisabetta Dami, beim Harmonisie-
rungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) gemif3 der
Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschafts-
marke (ABL 1994, L 11, S. 1) in gednderter Fassung die Anmeldung einer
Gemeinschaftsmarke ein.

Die Eintragung wurde fiir die Wortmarke GERONIMO STILTON beantragt.

Die Waren und Dienstleistungen, fiir die die Eintragung beantragt wurde, gehoren
zu den Klassen 16, 25, 28, 29, 30 und 41 im Sinne 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,
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4+ Die Waren, die zu den Klassen 29 und 30 gehoren, entsprechen fiir die einzelnen
Klassen folgender Beschreibung:

— Klasse 29: ,Fleisch; Fisch; nichtlebende Mollusken und Schalentiere; Gefliigel
und Wild; Fleischextrakte; Biichsenfleisch; konserviertes, getrocknetes und
gekochtes Obst und Gemiise; Gelees; Konfitiiren; Eier; Milch; Milchprodukte;
Molkereiprodukte; Kése; Butter; Joghurt; Milchgetrinke; Speisedle und -fette;
Pickles; Obstkonserven; Gemiisekonserven; Fleischkonserven; Fischkonserven®;

— Klasse 30: ,Kuchenteig; Teigwaren, Bonbons; Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Reis;
Tapioka; Kaffee-Ersatz; Mehl; Getreidepriparate; Brot; Biskuits; Torten; feine
Backwaren; Zuckermandeln; Speiseeis und Eiscreme; Honig; Sirup; Pfeffer;
Essig; Soflen; Gewiirze; Kiihleis; Kaffee-, Kakao- und Schokoladengetrinke®.

5 Am 5. Juni 2000 wurde die Markenanmeldung im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken
Nr. 45/00 veréffentlicht.

6 Am 5. September 2000 erhob The Stilton Cheese Makers Association (im
Folgenden: Widerspruchsfiithrerin) nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und
Artikel 8 Absatz 4 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der
angemeldeten Marke fiir die Waren der Klassen 16, 29 und 30. Zur Begriindung des
Widerspruchs berief sich die Widerspruchsfithrerin auf Marken, die in mehreren
Mitgliedstaaten eingetragen seien, dem Wort ,stilton” entsprichen und die alle
Milchprodukte betrifen.
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Mit Entscheidung vom 30. September 2002 gab die Widerspruchsabteilung des
HABM dem Widerspruch in Bezug auf die Waren der Klassen 29 und 30 statt und
wies ihn im Ubrigen zuriick.

Am 29. November 2002 legte die Kligerin geméfs Artikel 59 der Verordnung
Nr. 40/94 Beschwerde gegen diese Entscheidung ein, die die Sachnummer
R 982/2002-2 erhielt und der Zweiten Beschwerdekammer des HABM zugewiesen
wurde. Die Klédgerin beantragte, den Widerspruch nicht nur fir die Waren der
Klasse 16, sondern auch fiir diejenigen der Klassen 29 und 30 zuriickzuweisen.

Am selben Tag legte die Widerspruchsfiithrerin gleichfalls Beschwerde gegen
dieselbe Entscheidung ein, die die Sachnummer R 973/2002-2 erhielt und gleichfalls
der Zweiten Beschwerdekammer des HABM zugewiesen wurde. Die Wider-
spruchsfiihrerin beantragte, dem Widerspruch nicht nur fiir die Waren der Klassen
29 und 30, sondern auch fiir diejenigen der Klasse 16 stattzugeben.

Die Beteiligten reichten viermal gemeinsame Antrige auf Aussetzung des Verfah-
rens in der Sache R 973/2002-2 ein. Die Beschwerdekammer gab diesen Antrégen
statt. Auch wenn die Sachen von der Beschwerdekammer nicht férmlich verbunden
worden waren, wurden die gemeinsamen Antrdge auf Aussetzung des Beschwer-
deverfahrens in der Sache R 973/2002-2 so behandelt, als erstreckten sie sich auch
auf das Beschwerdeverfahren in der Sache R 982/2002-2. Zum vierten Aussetzungs-
antrag fithrte die Beschwerdekammer in ihrer Mitteilung an die Beteiligten vom
2. April 2004 Folgendes aus:

»Wir bestitigen Thnen, dass das Beschwerdeverfahren fiir einen Zeitraum von zwei
Monaten bis zum 5. Juni 2004 ausgesetzt ist. Aufgrund der fritheren Antrige wird
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dieser Aussetzungszeitraum als abschlief}end angesehen, es sei denn, die Beteiligten
kénnen einen auflergewohnlichen Grund nachweisen, der zu einer weiteren
Aussetzung Anlass gibt.”

Mit Schreiben vom 3. Juni 2004 beantragte die Kldgerin, das Verzeichnis der durch
die angemeldete Marke bezeichneten Waren dahin einzuschrinken, zum einen die
Bezugnahme auf ,Molkereiprodukte und Kase” hinsichtlich der Klasse 29 zu
streichen und zum anderen die Angabe ,mit Ausnahme aller Speisen oder Getréinke
auf Kasebasis“ hinsichtlich der Klasse 30 hinzuzufiigen.

Mit Schreiben vom 4. Juni 2004 beantragten die Beteiligten gemeinsam, das
Beschwerdeverfahren auszusetzen. In diesem Schreiben erklirten die Beteiligten
weiter, zum einen, dass die Klagerin unter Bezugnahme auf den Inhalt ihres
Schreibens vom 3. Juni 2004 die Anderung ihrer Angabe der Waren fiir diese
Markenanmeldung beantragt habe, und zum anderen, dass sich die Wider-
spruchsfiihrerin in folgender Lage befunden habe: Nachdem die Angabe der Waren
fir diesen Antrag so gedndert worden sei, dass hinsichtlich der Klasse 29 die
Bezugnahme auf ,Kése, Milchprodukte® und auf ,den weiten Begriff ,Milchprodukte’
umfassende Waren, insbesondere Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, Butter,
Getrianke auf Milchbasis und Joghurt”, sowie hinsichtlich der Klasse 30 die
Bezugnahme auf alle kisehaltigen Speisen und Getrinke oder solche auf Kasebasis
zu streichen sei, sei der Widerspruch zuriickgenommen worden.

Mit Schreiben vom 15. Juni 2004 teilte die Beschwerdekammer den Beteiligten mit,
dass sie das Schreiben vom 4. Juni 2004 als gemeinsamen Antrag auf Einschrankung
des Verzeichnisses der durch die angemeldete Marke bezeichneten Waren auslege,
und legte den Beteiligten dementsprechend ein gemifi diesem Antrag einge-
schrianktes Verzeichnis vor. In diesem Schreiben fiihrte die Beschwerdekammer
weiter aus, dass die Beteiligten fiir den Fall, dass die Widerspruchsfiithrerin den
Widerspruch zuriicknehme, ersucht wiirden, bis zum 13. Juli 2004 mitzuteilen, ob
sie eine Vereinbarung tiber die Verteilung der Kosten des Widerspruchs- und des
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Beschwerdeverfahrens getroffen hitten. In Ermangelung einer solchen Vereinba-
rung werde sie eine Entscheidung iber die Verteilung der Verfahrenskosten treffen.

Mit Schreiben vom 16. Juni 2004 beantragte die Klagerin, von der Auslegung, die
das Schreiben vom 15. Juni 2004 zu enthalten scheine, Abstand zu nehmen und zu
bestitigen, dass die einzige Einschrinkung des Verzeichnisses der durch die
angemeldete Marke bezeichneten Waren diejenige in ihrem Schreiben vom 3. Juni
2004 sei. Sie bekriftigte, dass es sich bei dem Schreiben vom 4. Juni 2004 nur um
einen gemeinsamen Antrag auf Aussetzung des Beschwerdeverfahrens aufgrund des
unterschiedlichen Willens der Beteiligten gehandelt habe, wobei die Wider-
spruchsfiihrerin weiter gehende Anderungen begehrt habe, als in dem Schreiben
vom 3. Juni 2004 angegeben.

Mit Schreiben vom 23. Juni 2004 wies die Beschwerdekammer diesen Antrag
zuriick. Sie erinnerte zunédchst daran, dass ein Antrag auf Einschriankung des
Verzeichnisses der durch die angemeldete Marke bezeichneten Waren nicht
zuriickgenommen werden konne, wenn dieser verbindlich geworden sei. Sie fiihrte
sodann aus, dass die Formulierung in dem gemeinsamen Schreiben der Beteiligten
vom 4. Juni 2004 — nach Anderung der Angabe wird der Widerspruch
zuriickgenommen — nur als Antrag auf Einschrinkung dieses Verzeichnisses
verstanden werden konne. Zudem habe sie beriicksichtigt, dass die Parteien das
Schreiben gemeinsam unterzeichnet und abgeschickt hétten, und daraus geschlos-
sen, dass die Klagerin schriftlich ihr Einverstindnis mit dieser Bedingung zum
Ausdruck gebracht habe. Die Beschwerdekammer habe somit lediglich dem
gemeinsamen Antrag der Beteiligten auf Bestitigung dessen stattgegeben, dass die
Einschrankung des Verzeichnisses der durch die angemeldete Marke bezeichneten
Waren ohne Anderung angenommen worden sei.

Mit Schreiben vom 1. Juli 2004 erinnerte die Widerspruchsfiihrerin die Beschwer-
dekammer daran, dass sie beabsichtige, ihren Widerspruch dann und nur dann
zuriickzunehmen, wenn das in dem Schreiben der Beschwerdekammer vom 15. Juni
2004 enthaltene Verzeichnis der durch die angemeldete Marke bezeichneten Waren
nicht gedndert werde.
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Mit Schreiben vom 23. Juli 2004 ersuchte die Widerspruchsfiihrerin die Beschwer-
dekammer darum, zu bestitigen, dass dieses Verzeichnis gemif; dem Wortlaut des
Schreibens der Beschwerdekammer vom 15. Juni 2004 abschlief3end eingeschrénkt
worden sei.

Die Beschwerdekammer bestitigte mit Schreiben vom 29. Juli 2004, dass es sich bei
der anerkannten Einschriankung dieses Verzeichnisses um die in ihrem Schreiben
vom 15. Juni 2004 angegebene handele und der Widerspruch dementsprechend als
zuriickgenommen angesehen werde.

In beiden Sachen erlie3 die Beschwerdekammer am 20. September 2004
Entscheidungen (im Folgenden: angefochtene Entscheidungen), in denen sie erwog,
dass die Riicknahme des Widerspruchs das Verfahren beendet habe und damit allein
iiber die Kostenverteilung zu entscheiden sei, da die Beteiligten keine Vereinbarung
getroffen hatten. Gemaf3 Artikel 81 Absitze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94
ordnete sie an, dass jeder Beteiligte im Widerspruchs- und im Beschwerdeverfahren
seine eigenen Kosten zu tragen habe.

Antrige der Parteien

Die Klégerin beantragt in den beiden Rechtssachen jeweils,

— festzustellen, dass das an das HABM gerichtete und von der Klédgerin und der
Widerspruchsfiihrerin gemeinsam unterzeichnete Schreiben vom 4. Juni 2004
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keine Erklirung zur Beendigung des Verfahrens vor der Beschwerdekammer,
sondern lediglich einen Aussetzungsantrag darstellt;

— die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben und die Sachen an die
Beschwerdekammer zuriickzuverweisen;

— dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

21 Das HABM beantragt in den beiden Rechtssachen jeweils,

— die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben;

— jeder Partei vor dem Gericht die Tragung ihrer eigenen Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgriinde

Vorbringen der Parteien

22 Die Klégerin tréigt vor, die Beschwerdekammer habe zu Unrecht angenommen, dass
die Beteiligten ihren gemeinsamen Willen zur Beendigung des Verfahrens vor dem
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HABM zum Ausdruck gebracht hitten. Sie fihrt hierzu aus, dass es sich bei dem
gemeinsamen Schreiben der Beteiligten vom 4. Juni 2004 um einen einfachen
Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gehandelt habe, um zu einer giitlichen
Einigung tber die Waren zu gelangen, die aus dem Verzeichnis der durch die
angemeldete Marke bezeichneten Waren zu streichen seien.

Dieses Schreiben enthalte hingegen keine Erklarung zur Beendigung des Verfahrens
vor der Beschwerdekammer. Thm sei vielmehr klar zu entnehmen, dass die
Beteiligten keine Einigung iiber die Beendigung des Verfahrens erzielt hitten. Zum
einen sei in diesem Schreiben dargelegt, dass die Kldgerin mit Schreiben vom 3. Juni
2004 gemifl einer giitlichen Einigung mit der Widerspruchsfithrerin vom
22. Dezember 2003 der Beschwerdekammer einen Antrag auf Einschrinkung des
Verzeichnisses der bezeichneten Waren tibermittelt habe. Zum anderen sei dort
dargelegt, dass die Widerspruchsfithrerin diesen Antrag auf Einschrinkung zur
Kenntnis genommen und darauf hingewiesen habe, dass sie nur dann auf den
Widerspruch verzichten werde, wenn auch bestimmte andere Waren, die von dieser
giitlichen Einigung nicht erfasst seien, aus dem fraglichen Verzeichnis gestrichen
wiirden.

Die Klédgerin schliefit daraus, dass die Beschwerdekammer den von den Beteiligten
beim HABM eingereichten Aussetzungsantrag fehlerhaft ausgelegt habe.

Das HABM vertritt die Ansicht, dass die Klage begriindet sei und dass die
angefochtenen Entscheidungen aufzuheben seien. Es weist darauf hin, dass die
Rechtsprechung die Zuléssigkeit solcher Antrige anerkannt habe (Urteile des
Gerichts vom 30. Juni 2004 in der Rechtssache T-107/02, GE Betz/HABM —
Atofina Chemicals [BIOMATE], Slg. 2004, 11-1845, Randnrn. 32 bis 36, und vom
4. Mai 2005 in der Rechtssache T-22/04, Reemark/HABM — Bluenet [Westlife],
Slg. 2005, 1I-1559, Randnrn. 16 bis 19).

Zur Sache ist das HABM mit der Klagerin der Meinung, dass das Schreiben vom
4. Juni 2004 nur einen gemeinsamen Antrag der Beteiligten auf Aussetzung des
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Verfahrens enthalten habe. Es gelangt daher zu dem Ergebnis, dass die Beschwer-
dekammer dadurch gegen Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 verstofien
habe, dass sie eine Einschrinkung des Verzeichnisses der durch die angemeldete
Marke bezeichneten Waren vorgenommen habe.

Wiirdigung durch das Gericht

Zur Zulassigkeit der Antrdge der Parteien

Zunichst ist darauf hinzuweisen, dass die Kldgerin mit ihrem ersten Antrag die
Feststellung begehrt, dass das an das HABM gerichtete und von den Beteiligten
gemeinsam unterzeichnete Schreiben vom 4. Juni 2004 keine Erklirung zur
Beendigung des Verfahrens vor der Beschwerdekammer, sondern lediglich einen
Aussetzungsantrag darstelle. Dieser Antrag ist nicht unabhingig von dem zweiten,
auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen gerichteten Antrag der
Klégerin, da er diesen stiitzt. Daher ist tiber diesen Antrag als solchen nicht zu
entscheiden.

Das HABM beantragt mit seinem ersten Antrag, die angefochtenen Entscheidungen
aufzuheben.

In einem Verfahren iiber die Klage gegen eine Entscheidung, die eine Beschwer-
dekammer im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens erlassen hat, ist das HABM
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nicht befugt, durch seine vor dem Gericht gestellten Antrdge die Vorgaben des
Rechtsstreits zu dndern, wie sie sich aus den Antrigen des Anmeldenden und des
Widersprechenden ergeben (Urteil des Gerichtshofes vom 12. Oktober 2004 in der
Rechtssache C-106/03 P, Vedial/HABM, Slg. 2004, I-9573, Randnr. 26, mit dem auf
ein Rechtsmittel das Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache
T-110/01, Vedia/lHABM — France Distribution [HUBERT], Slg. 2002, II-5275,
bestétigt wurde, Urteile des Gerichts Westlife, Randnr. 16, und vom 15. Juni 2005 in
der Rechtssache T-186/04, Spa Monopole/HABM - Spaform [SPAFORM],
Slg. 2005, 11-2333, Randnr. 19).

Aus dieser Rechtsprechung ergibt sich aber nicht, dass das HABM verpflichtet wire,
die Abweisung einer Klage gegen eine Entscheidung einer seiner Beschwer-
dekammern zu beantragen. Zwar verfiigt das HABM nicht iiber die Aktivlegitima-
tion fiir eine Klage gegen eine Entscheidung einer Beschwerdekammer, doch ist es
umgekehrt nicht verpflichtet, ausnahmslos jede angefochtene Entscheidung einer
Beschwerdekammer zu verteidigen oder die Abweisung jeder gegen eine solche
Entscheidung gerichteten Klage zu beantragen (Urteile BIOMATE, Randnr. 34,
Westlife, Randnr. 17, und SPAFORM, Randnr. 20).

Daher ist das HABM nicht daran gehindert, sich dem Antrag des Kligers
anzuschlieflen oder sich damit zu begniigen, die Entscheidung in das Ermessen
des Gerichts zu stellen, wobei es zur Information des Gerichts alles vorbringen kann,
was es fiir angebracht hilt (Urteile des Gerichts BIOMATE, Randnr. 36, und vom
25. Oktober 2005 in der Rechtssache T-379/03, Peek & Cloppenburg/HABM
[Cloppenburg], Slg. 2005, 1I-4633, Randnr. 22).

Dagegen kann das HABM weder Antrige stellen, die auf die Aufhebung oder
Anderung der Entscheidung einer Beschwerdekammer in einem in der Klageschrift
nicht geltend gemachten Punkt gerichtet sind, noch in der Klageschrift nicht geltend
gemachte Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorbringen (Urteile Vedial/HABM,
Randnr. 34, und Cloppenburg, Randnr. 22).
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Im vorliegenden Fall hat das HABM ausschliefilich Argumente zur Unterstiitzung
der Antriage der Klidgerin vorgetragen, wonach der Beschwerdekammer mit der
Erwdgung, dass die Beteiligten den gemeinsamen Willen zur Beendigung des
Verfahrens vor dem HABM bekundet hitten, ein Fehler unterlaufen sei. Daher sind
der vom HABM gestellte Antrag und die zu seiner Stiitzung vorgetragenen
Argumente insoweit zuléssig, als sie nicht iiber den Rahmen der Antrége und des
Vorbringens der Kldgerin hinausgehen.

Zur Begriindetheit

Zur Begriindung ihrer Klage trigt die Klagerin, unterstiitzt vom HABM, vor, die
Beschwerdekammer sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Beteiligten ihren
gemeinsamen Willen zur Beendigung des Verfahrens vor dem HABM bekundet
hatten. Allerdings geben die angefochtenen Entscheidungen nicht ausdriicklich an,
dass das Verfahren beendet sei.

Jedoch hat die Beschwerdekammer auf der Grundlage der Annahme, dass ,die
Riicknahme des Widerspruchs das Verfahren beendet hat* (vgl. Begriindungs-
erwigung 20 bzw. 21 der angefochtenen Entscheidungen), tiber die Verteilung der
Kosten des Verfahrens vor dem HABM entschieden; daher ist davon auszugehen,
dass die Beschwerdekammer stillschweigend beschlossen hat, das Verfahren
abzuschlieflen.

Obwohl die Begriindungserwégungen nicht erldutert werden, ist die Darstellung des
Sachverhalts zum Verfahrensablauf und insbesondere zum Schriftwechsel zwischen
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den Beteiligten und der Beschwerdekammer (vgl. die Begriindungserwagungen 9 bis
18 bzw. 10 bis 19 der angefochtenen Entscheidungen) so detailliert, dass das Gericht
erkennen und priifen kann, aus welchen Griinden die Beschwerdekammer der
Auffassung war, dass die Kldgerin ihre Markenanmeldung eingeschrankt und die
Widerspruchsfiihrerin im Gegenzug ihren Widerspruch zuriickgenommen habe.

Zu priifen ist daher, ob die Beschwerdekammer auf einen gemeinsamen Willen der
Beteiligten zur Beendigung des Verfahrens vor ihr schlieflen durfte. Zu den
Voraussetzungen und Modalititen eines Antrags auf teilweise oder vollstindige
Zuriicknahme einer Anmeldung oder eines Widerspruchs vor dem HABM sieht
Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 vor, dass der Anmelder seine
Anmeldung jederzeit zuriicknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene
Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen einschrénken kann.

Auflerdem heifit es in Regel 20 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der
Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchfithrung der Verordnung Nr. 40/94
(ABL L 303, S. 1), dass das HABM, schriankt der Anmelder gemif3 Artikel 44
Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 das Verzeichnis der Waren und der
Dienstleistungen ein, dies dem Widersprechenden mitteilt und ihn auffordert,
innerhalb einer vom HABM festzulegenden Frist seine Stellungnahme abzugeben
und zu erkliren, ob er den Widerspruch, bejahendenfalls gegen welche der
verbleibenden Waren und Dienstleistungen, aufrechterhilt.

Nach der Rechtsprechung hat nur der Anmelder, der jederzeit einen entsprechen-
den Antrag an das HABM richten kann, die in dieser Bestimmung vorgesehene
Befugnis zur Einschrinkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der
Gemeinschaftsmarke. Dabei ist die Zuriicknahme oder Einschrankung einer
Gemeinschaftsmarkenanmeldung ausdriicklich und unbedingt zu erkldren (Urteil
des Gerichts vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T-219/00, Ellos/HABM
[ELLOS], Slg. 2002, 1I-753, Randnr. 61).
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Schliellich hat zwar der Gesetzgeber die Moglichkeit einer Riicknahme des
Widerspruchs nicht ausdriicklich vorgesehen, da Artikel 44 Absatz 1 der
Verordnung Nr. 40/94 nur die Zuriicknahme einer Anmeldung betrifft, jedoch
hat das Gericht entschieden, dass nach der Systematik dieser Verordnung der
Markenanmelder und der Widerspruchsfithrer im Widerspruchsverfahren auf
gleicher Stufe stehen; das miisse auch fiir die Moglichkeit einer Riicknahme von
Verfahrenshandlungen gelten (Beschliisse des Gerichts vom 3. Juli 2003 in der
Rechtssache T-10/01, Lichtwer Pharma/HABM — Biofarma [Sedonium], Slg. 2003,
I1-2225, Randnr. 15, und vom 9. Februar 2004 in der Rechtssache T-120/03,
Synopharm/HABM — Pentafarma [DERMASYN], Slg. 2004, 1I-509, Randnr. 19).

Im vorliegenden Fall ist die Feststellung der Beschwerdekammer, die Parteien héatten
den gemeinsamen Willen zur Beendigung des Verfahrens zum Ausdruck gebracht,
unzutreffend.

Zunichst wurde mit dem Schreiben der Kldgerin vom 3. Juni 2004 nidmlich nur der
ausdriickliche und unbedingte Antrag auf Einschrinkung des Verzeichnisses der
durch die angemeldete Marke bezeichneten Waren {ibermittelt.

Sodann enthilt das gemeinsame Schreiben der Parteien vom 4. Juni 2004 entgegen
den in den zitierten Urteilen genannten Anforderungen keinen ausdriicklichen und
unbedingten Antrag auf Teilriicknahme der Anmeldung oder auf Riicknahme des
Widerspruchs.

Angesichts des Wortlauts dieses Schreibens tragen die Kldgerin und das HABM zu
Recht vor, dass es nur einen gemeinsamen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens
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vor der Beschwerdekammer enthélt. Der einzige ausdriickliche an die Beschwer-
dekammer gerichtete Antrag in diesem Schreiben ist namlich folgender:

»Hiermit beantragen wir im Namen beider Parteien eine Aussetzung des
Beschwerdeverfahrens.”

Dartiber hinaus enthdlt dieses Schreiben nur eine Darstellung der fehlenden
Ubereinstimmung zwischen der Auffassung der Kligerin, die in ihrem Schreiben
vom 3. Juni 2004 zum Ausdruck kommt, und derjenigen der Widerspruchsfiihrerin
im Hinblick auf die Einschrinkung des Verzeichnisses der durch die angemeldete
Marke bezeichneten Waren.

Ferner ist es widerspriichlich, davon auszugehen, dass das Schreiben vom 4. Juni
2004 einen gemeinsamen Antrag der Parteien auf Aussetzung des Verfahrens und
gleichzeitig einen Antrag auf Beendigung des Verfahrens enthalten habe, da ein
Antrag auf Aussetzung des Verfahrens im Fall der Riicknahme des Widerspruchs
gegenstandslos wird.

Die Feststellung, dass das Schreiben vom 4. Juni 2004 nur einen Aussetzungsantrag
enthélt, wird durch die Vorgeschichte dieses Antrags gestiitzt. Der Akte ist namlich
zu entnehmen, dass die Parteien bereits mehrfach eine Aussetzung des Verfahrens
in Anspruch genommen hatten, um zu einer Ubereinstimmung zu gelangen. In ihrer
Mitteilung vom 2. April 2004, mit der zum vierten Mal eine Aussetzung des
Verfahrens bewilligt wurde, hob die Beschwerdekammer hervor, dass aufgrund der
fritheren Antrége dieser Aussetzungszeitraum als abschlieflend angesehen werde, es
sei denn, die Beteiligten konnten einen aufSergewohnlichen Grund nachweisen, der
zu einer weiteren Aussetzung Anlass gebe. In diesem Zusammenhang ist also das
Schreiben vom 4. Juni 2004 auszulegen, d. h. so, dass die Parteien, da die
Beschwerdekammer zu erkennen gegeben hatte, dass sie weiteren Antrigen auf
Aussetzung des Verfahrens grundsitzlich nicht stattgeben werde, die auflerge-
wohnlichen Griinde darlegen wollten, die eine weitere Aussetzung im vorliegenden
Fall rechtfertigten.
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Auflerdem léasst nichts in der Akte darauf schlieflen, dass es eine weiter gehende
Einigung gegeben hitte, die eine Beendigung des Verfahrens gerechtfertigt hitte.
Der Schriftwechsel der Parteien im Anschluss an das Schreiben vom 4. Juni 2004
und bis zum Erlass der angefochtenen Entscheidungen enthiillt vielmehr die
fortdauernde Uneinigkeit hinsichtlich der Einschrinkung des Verzeichnisses der
durch die beantragte Marke bezeichneten Waren, die die Kldgerin héitte vornehmen
miissen, damit die Widerspruchsfithrerin in die Riicknahme ihres Widerspruchs
eingewilligt hétte.

In ihrem Schreiben vom 15. Juni 2004 auf das gemeinsame Schreiben der Parteien
vom 4. Juni 2004 teilte die Beschwerdekammer diesen mit, was sie als den
gemeinsamen Standpunkt hinsichtlich der Einschrankung der durch die beantragte
Marke bezeichneten Waren im Einklang mit dem Standpunkt der Widerspruchs-
fithrerin verstanden hatte, jedoch ohne die Kligerin um ihre Zustimmung zu dieser
Auslegung zu ersuchen.

Daraufhin bestritt die Klagerin in ihrem Schreiben vom 16. Juni 2004 an das HABM,
die Einschrinkung, wie sie aus der Mitteilung der Beschwerdekammer vom 15. Juni
2004 hervorgehe, akzeptiert zu haben. Sie wies darauf hin, dass sie keine anderen
Einschrankungen als die in ihrem Schreiben vom 3. Juni 2004 angegebenen
akzeptiert habe, und ersuchte die Beschwerdekammer somit, ihr Schreiben vom
15. Juni 2004 zuriickzunehmen.

Trotz dieser Beanstandung bestitigte die Beschwerdekammer mit Schreiben vom
23. Juni 2004 ihre Auslegung, dass es sich um einen Antrag auf Einschrankung der
bezeichneten Waren gehandelt habe, ohne die Parteien zur genauen Bedeutung des
Schreibens vom 4. Juni 2004 zu befragen. Sie fiithrte aus, dass dieses Schreiben durch
seinen Wortlaut und dadurch, dass es von den Beteiligten unterzeichnet worden sei,
nur als ein Antrag auf Einschrinkung der bezeichneten Waren verstanden werden
kénne, und dass ein solcher Antrag, wenn er verbindlich geworden sei, nicht
zuriickgenommen werden konne.

Das Fehlen einer ausdriicklichen und unbedingten Vereinbarung iiber die
Beendigung des Verfahrens wird auch dadurch deutlich, dass die Widerspruchsfiih-
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rerin mit Schreiben vom 1. Juli 2004 darauf hinwies, dass sie ihren Widerspruch nur
unter der ,f6rmlichen Bedingung” zuriickzunehmen wiinsche, dass das Verzeichnis
der durch die angemeldete Marke bezeichneten Waren, wie es aus dem Schreiben
der Beschwerdekammer vom 15. Juni 2004 hervorgegangen sei, nicht gedndert
werde. Mit Schreiben vom 23. Juli 2004 beantragte die Widerspruchsfiihrerin
auflerdem, zu bestdtigen, dass diese Einschrinkung tatséchlich vorgenommen
worden sei und der Widerspruch als zuriickgenommen angesehen werde.

Schliefllich bestatigte die Beschwerdekammer trotz der im Schreiben vom 16. Juni
2004 ausdriicklich zum Ausdruck gebrachten Weigerung der Kligerin, das
Verzeichnis der durch die angemeldete Marke bezeichneten Waren im Sinne der
von der Widerspruchsfithrerin verlangten Formulierung einzuschrinken, der
Letztgenannten mit Schreiben vom 29. Juli 2004 mit Abschrift an die Klidgerin
Folgendes: ,Bei der akzeptierten Einschriankung handelt es sich um die in unserem
Schreiben [vom 15. Juni 2004] bezeichnete, und ... dementsprechend wird der
Widerspruch [als] zuriickgenommen angesehen”. Angesichts des von der Kldgerin
in ihrem Schreiben vom 16. Juni 2004 zum Ausdruck gebrachten Standpunkts und
dessen, dass diese danach keinen ausdriicklichen Antrag im gegenteiligen Sinne
gestellt hatte, fehlte der Beschwerdekammer hierfiir aber jede Grundlage.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die angefochtenen Entscheidungen auf
einer fehlerhaften Sachverhaltswiirdigung beruhen und daher aufzuheben sind.

Kosten

Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag
zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Entscheidungen der Beschwerde-
kammer aufgehoben wurden und das HABM ungeachtet des Inhalts seiner Antrige
unterlegen ist, sind ihm gemafS dem Antrag der Klidgerin deren Kosten aufzuerlegen.
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Aus diesen Griinden

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

fiir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisie-
rungsamts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)
vom 20. September 2004 (Sachen R 973/2002-2 und R 982/2002-2) werden
aufgehoben.

2. Das HABM trigt die Kosten des Verfahrens.

Legal Lindh Vadapalas

Verkiindet in offentlicher Sitzung in Luxemburg am 1. Februar 2006.

Der Kanzler Der Prisident

E. Coulon H. Legal
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