URTEIL VOM 13. 9. 2006 — RECHTSSACHE T-191/04

URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)
13. September 2006 °

In der Rechtssache T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG mit Sitz in Diisseldorf
(Deutschland), Prozessbevollmichtigter: Rechtsanwalt R. Kaase,

Klagerin,

gegen

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

Beklagter,

andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM
und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

* Verfahrenssprache: Englisch.
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Tesco Stores Ltd mit Sitz in Cheshunt (Vereinigtes Konigreich), Prozessbevoll-
michtigter: S. Malynicz, barrister,

wegen Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM
vom 23. Mirz 2004 (Sache R 486/2003-1), betreffend ein Widerspruchsverfahren
zwischen der MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG und der
Tesco Stores Ltd,

erlasst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Prisidenten M. Jaeger sowie der Richterin V. Tiili und des
Richters O. Czicz,

Kanzler: K. Andova, Verwaltungsritin,

aufgrund der am 27. Mai 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der Klagebeantwortungen der Streithelferin und des HABM, die am 13.
bzw. 21. September 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen sind,

auf die miindliche Verhandlung vom 30. November 2005
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folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 20. Mérz 1998 reichte die MIP METRO Group Intellectual Property GmbH &
Co. KG, vormals METRO Cash & Carry GmbH (im Folgenden: Kldgerin), die
Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gemif der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des
Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABL 1994, 1. 11, S. 1)
in jhrer gednderten Fassung beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) (HABM) ein.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das nachfolgend wiedergegebene
Bildzeichen:

Am 2. November 1999 wurde die Anmeldung im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken
Nr. 86/99 veroffentlicht.

Am 28. Januar 2000 legte die Tesco Stores Ltd (im Folgenden: Streithelferin)
Widerspruch gemaf$ Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die Eintragung der
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angemeldeten Marke ein. Der Widerspruch war auf die ltere nationale Wortmarke
Nr. 1543011, METRO, gestiitzt, die am 27. Juli 1993 im Vereinigten Konigreich
eingetragen worden war und deren urspriingliche Giiltigkeitsdauer am 27. Juli 2000
endete.

Mit Schreiben vom 13. Juni 2000 teilte das HABM der Streithelferin mit, dass ihr
eine Frist von vier Monaten gewihrt werde, um weitere Tatsachen, Beweismittel und
Argumente vorzubringen, die ihr zur Stitzung ihres Widerspruchs geeignet
erscheinen. Auf einem diesem Schreiben beigefiigten Informationsblatt teilte das
HABM der Streithelferin mit, dass sie, falls die Giiltigkeitsdauer der Eintragung der
alteren Marke ,zu dem Zeitpunkt [ablaufe], an dem der Nachweis der dlteren Rechte
[nach Regel 20 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom
13. Dezember 1995 zur Durchfithrung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates
tiber die Gemeinschaftsmarke (ABIL. L 303, S. 1, im Folgenden: Durchfithrungsver-
ordnung)] erbracht werden miisse”, auch eine Verlangerungsurkunde oder einen
gleichwertigen Nachweis einreichen miisse oder zumindest den Nachweis, dass der
Verlingerungsantrag ordnungsgemaf$ bei der zustindigen Behorde gestellt worden
sei. Die Frist von vier Monaten wurde anschlieflend verldangert und lief am 13. Mirz
2003 endgiiltig ab.

Der Nachweis der Verlingerung der élteren Marke wurde innerhalb der oben
genannten Frist nicht eingereicht.

Mit Schreiben vom 30. April 2003 wurde der Streithelferin mitgeteilt, dass, nachdem
sie den Nachweis der Verlangerung ihrer Eintragung nicht eingereicht habe, eine
Entscheidung iiber den Widerspruch auf der Grundlage der verfiigbaren Beweis-
mittel ergehen werde.

Mit Entscheidung vom 12. Juni 2003 (im Folgenden: Widerspruchsentscheidung)
wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch mit der Begriindung zuriick, dass
die Streithelferin, obwohl sie ordnungsgemaf3 dazu aufgefordert worden sei, keinen
Nachweis dafiir eingereicht habe, dass ihr dlteres Recht nach dem 27. Juli 2000, dem
Zeitpunkt, an dem die Giiltigkeitsdauer der Registrierung ihrer Marke nach den von
der Streithelferin vorgelegten Unterlagen endete, noch giiltig sei.
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Am 11. August 2003 erhob die Streithelferin beim HABM gemif} den Artikeln 57
bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Widerspruchsentscheidung.

Mit Entscheidung vom 23. Mai 2004 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung)
gab die Erste Beschwerdekammer des HABM der Beschwerde statt. Sie fithrte aus,
dass das dltere Recht zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs und selbst
zum Zeitpunkt, an dem die Nachweise verlangt wurden (am 13. Juni 2000), noch
giiltig gewesen sei, und die Streithelferin deshalb die Verlingerung der Registrierung
ihrer Marke nicht hitte nachweisen miissen.

Antrige der Verfahrensbeteiligten

Die Kldgerin beantragt,

— die Klage fiir zuldssig zu erkldren;

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Das HABM beantragt,

— dem Antrag der Klagerin auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
stattzugeben;
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— der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Kligerin die Kosten der Streithelferin aufzuerlegen.

Zur Zulissigkeit der Antrige des HABM

Was die verfahrensrechtliche Stellung des HABM angeht, so besitzt dieses zwar
keine Aktivlegitimation fiir eine Klage gegen die Entscheidung einer Beschwerde-
kammer, ist jedoch nicht verpflichtet, systematisch jede angefochtene Entscheidung
einer Beschwerdekammer zu verteidigen oder zwingend die Abweisung jeder gegen
eine solche Entscheidung gerichteten Klage zu beantragen (Urteile des Gerichts vom
30. Juni 2004 in der Rechtssache T-107/02, GE Betz/HABM — Atofina Chemicals
[BIOMATE], Slg. 2004, 1I-1845, Randnr. 34; vom 15. Juni 2005 in der Rechissache
T-186/04, Spa Monopole/HABM — Spaform [SPAFORM], Slg. 2005, 11-2333,
Randnr. 20; und vom 25. Oktober 2005 in der Rechtssache T-379/03, Peek &
Cloppenburg/HABM [Cloppenburg], Slg. 2005, 11-4633, Randnr. 22). Es spricht
daher nichts dagegen, dass sich das HABM einem Antrag des Kldgers anschliefSt
oder damit begniigt, die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts zu stellen,
wobei es alles vorbringen kann, was ihm zur Information des Gerichts angebracht
erscheint (Urteil BIOMATE, Randnr. 36). Dagegen kann das HABM weder Antrége
stellen, die auf die Aufhebung oder Anderung der Entscheidung einer Beschwer-
dekammer in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Punkt gerichtet
sind, noch in der Klageschrift nicht geltend gemachte Angriffs- oder Verteidigungs-
mittel vorbringen (Urteil Cloppenburg, Randnr. 22; vgl. in diesem Sinne auch Utteil
des Gerichtshofes vom 12. Oktober 2004 in der Rechtssache C-106/03 P, Vedial/
HABM, Slg. 2004, 1-9573, Randnr. 34).
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Folglich sind die Antrége, mit denen sich das HABM den Antriigen der Kligerin
anschlief$t, fiir zuldssig zu erkliren, da diese Antrige und das sie stiitzende
Vorbringen nicht iiber den Rahmen der von der Kligerin vorgebrachten Antrige
und Klagegriinde hinausgehen.

Zur Begriindetheit

A — Vorbringen der Parteien

Die Klidgerin bringt zur Stiitzung ihres auf Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung gerichteten Antrags einen einzigen Klagegrund vor. Sie macht
geltend, dass die angefochtene Entscheidung gegen die Verordnung Nr. 40/94,
insbesondere Artikel 74, sowie die Durchfithrungsverordnung, insbesondere Regeln
16 und 20, verstofle. Aus diesen Vorschriften ergebe sich, dass der relevante
Zeitpunkt, zu dem das éltere Recht in Kraft sein und der Widersprechende den
Nachweis der Giiltigkeit dieses Rechts einreichen muss, der Zeitpunkt der
Entscheidung der Widerspruchsabteilung, oder wenigstens der des Ablaufs der fiir
die Vorlage weiterer Beweismittel gewéhrten Frist sei und nicht der der Erhebung
des Widerspruchs.

Nach der Ratio legis der Regel 16 der Durchfithrungsverordnung miissten Anmelder
und Widerspruchsabteilung die Méglichkeit haben, die Giiltigkeit der gegeniiber der
Gemeinschaftsmarke geltend gemachten &lteren Marke nachzupriifen, da nur eine
giiltige Marke die Basis fiir einen Widerspruch bilden kénne. Die Widerspruchs-
abteilung sei nach Regel 16 Absatz 3 und Regel 20 Absatz 2 der Durchfiithrungsver-
ordnung berechtigt, einen Zeitpunkt fiir die Vorlage von Nachweisen festzusetzen,
wenn diese nicht mit der Widerspruchsschrift eingereicht worden seien.
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Die IKligerin macht auflerdem geltend, dass die Feststellungen in der angefochtenen
Entscheidung, wonach die Widerspruchsabteilung weder den Ablauf der Giiltigkeit
des alteren Markenrechts, der eintrete, bevor sie iber den Widerspruch entschieden
habe, beriicksichtigen noch den Nachweis der Verlangerung der alteren Marke
verlangen konne, den Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 und der Durch-
fithrungsverordnung sowie der allgemeinen Systematik der Priifung relativer
Eintragungshindernisse zuwiderlaufe.

Das HABM unterstiitzt die Argumentation der Klagerin. Es trigt insbesondere vor,
dass die angefochtene Entscheidung unvereinbar sei mit seinen internen Richtlinien
fir das Widerspruchsverfahren, die bestimmten: ,Den Nachweis, dass die geltend
gemachte Marke noch giltig ist, sollte der Widersprechende innerhalb der
4-Monatsfrist einreichen, die ihm zur Vervollstindigung seines Widerspruchs
gesetzt wurde. Wenn der Widersprechende keinen Nachweis iber die Verldngerung
vorlegt, wird die betreffende dltere Marke bei der Entscheidungsfindung nicht
beriicksichtigt ... oder der Widerspruch als unbegriindet zuriickgewiesen. Um zu
verhindern, dass die Widerspruchsabteilung trotz Nichtverlingerung der Wider-
spruchsmarke iiber den Widerspruch entscheidet, muss der Priifer, wenn die
Schutzdauer der Widerspruchsmarke nach der 4-Monatsfrist aber noch vor dem
Zeitpunkt der Entscheidung abléuft, den Widersprechenden auffordern, einen
Nachweis iiber die Verlingerung einzureichen. Dies gilt unabhingig davon, ob der
Anmelder dies riigt oder nicht.”

Die Streithelferin bringt sechs Argumente filr ihren Standpunkt vor, dass die
Beschwerdekammer die Verordnung Nr. 40/94 und die Durchfithrungsverordnung
richtig angewandt habe.

Erstens macht sie geltend, dass Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 das
Prisens (,auf Widerspruch*) verwende, und nicht das Futur. In Artikel 8 Absatz 2
der Verordnung werde dann das Perfekt (,eingetragene Marken") verwendet. Lese
man diese beiden Vorschriften im Zusammenhang, sei klar, dass es auf den
Zeitpunkt des Widerspruchs ankomme. Es gebe folglich keine Bestimmung in
Artikel 8 der Verordnung Nr. 40/94 nach der der Widersprechende weiter die
Rechtsstellung des Inhabers der élteren Marke innehaben oder nachweisen miisse,
dass er diese Rechtsstellung tiber die Widerspruchsfrist hinaus behalten habe.
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Zweitens ist die Streithelferin der Auffassung, dass Artikel 42 Absatz 1 der
Verordnung Nr. 40/94 nur die Voraussetzung aufstelle, dass ein Widerspruch mit
der Begriindung erhoben werde, dass die Marke nach Artikel 8 dieser Verordnung
von der Eintragung auszuschlieBen sei. Sie weist darauf hin, dass auch dieses
Erfordernis im Prisens ausgedriickt sei. Dariiber hinaus sei erforderlich, dass der
Widersprechende Inhaber der in Artikel 8 Absatz 2 genannten #lteren Marken sei.
Auch in dieser Vorschrift werde das Prisens verwendet. Daraus folgert sie, dass den
Widersprechenden keinerlei Verpflichtung treffe, darzulegen, dass er bis zu einem
unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, iiber die Widerspruchsfrist hinaus,
Inhaber bleiben werde. Artikel 42 Absatz 3 der Verordnung bestitige diese
Auffassung, indem er, wiederum im Prisens, verlange, dass der Widersprechende
die Griinde fiir seinen Widerspruch zu benennen habe. Dariiber hinaus trigt sie vor,
dass der Widersprechende die zu diesem Zeitpunkt existierenden Griinde, die gegen
die beantragte Marke vorgebracht werden konnten, anzugeben habe. Kein Wider-
sprechender konne mit Gewissheit angeben, welche Situation zu einem unbe-
stimmten Zeitpunkt in der Zukunft, iiber die Widerspruchsfrist hinaus, vorliegen
kénne. Dies widerspreche jedenfalls dem Wortlaut des Artikels 42 Absatz 3 der
Verordnung Nr. 40/94.

Drittens macht die Streithelferin geltend, die Regeln 15 und 16 der Durch-
fihrungsverordnung schwiegen in Bezug auf die von der Kligerin aufgestellte
Behauptung, dass die Giiltigkeit der Marke zum Zeitpunkt der Sachentscheidung
durch die Widerspruchsabteilung dargelegt werden miisse. Die Tatsache, dass der
Gesetzgeber derart detaillierte Vorschriften erlassen habe, ohne zu bestimmen, dass
der Widersprechende nachweisen miisse, dass seine Rechte iiber die Widerspruchs-
frist hinaus weiter bestiinden, miisse so interpretiert werden, dass sie die Absicht des
Gesetzgebers zeige, dass ein solcher Nachweis gem#fl dem Grundsatz expressio
unius est exclusio alterius nicht verlangt werde. Die Streithelferin weist im Ubrigen
darauf hin, dass die in Rede stehenden Bestimmungen im Prisens oder im Perfekt
gefasst seien.

Sie nimmt auch Bezug auf die Regel 15 Absatz 2 Buchstabe c) i) der
Durchfithrungsverordnung, die bestimme: ,wird der Widerspruch vom Inhaber
der alteren Marke oder des élteren Rechts erhoben, [muss die Widerspruchsschrift]
die Angabe [enthalten], dass er der Inhaber dieser Marke oder dieses Rechts ist®.
Daraus zieht sie den Schluss, dass nach dieser Regel einzig der Umstand darzulegen
sei, dass der Widersprechende zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs
Inhaber der ilteren Marke sei.
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Viertens weist die Streithelferin darauf hin, dass nach dem Gebot der Rechtssicher-
heit eine Gemeinschaftsregelung es den Betroffenen erméglichen miisse, den
Umfang der ihnen durch diese Regelung auferlegten Verpflichtungen genau zu
erkennen (Urteil vom 1. Oktober 1998 in der Rechtssache C-233/96, Danemark/
Kommission, Slg. 1998, 1-5759, Randnr. 38). Die von der Klagerin vorgeschlagene
Losung, dass der Zeitpunkt, zu dem das HABM die Giltigkeit der alteren Marke
priife, der sei, zu dem es iiber den Widerspruch entscheide, beruhe auf einer
willkiirlichen und ungewissen Grundlage. Die Mboglichkeit lang andauernder
Verfahren wiirde von jedem Widersprechenden verlangen, den wahrscheinlichen
Zeitpunkt einer Sachentscheidung zu erraten oder kontinuierlich aktualisierte
Nachweise der alteren Marke einzureichen.

Fiinftens macht die Streithelferin geltend, dass es dem gemeinschaftsrechtlichen
Grundsatz des Riickwirkungsverbots zuwiderlaufe, vom Widersprechenden zu
verlangen, darzulegen, dass die dltere Marke weiterhin existiere oder iiber die
Widerspruchsfrist hinaus giiltig sei.

Sie fiihrt niher aus, dass ihy, als sie am 28. Januar 2000 den Widerspruch erhoben
habe, ein Schreiben ibermittelt worden sei, in dem ihr erlaubt worden sei, eine
Kopie der Eintragung nachzureichen. Sie habe am 24. Februar 2000 eine Kopie der
Eintragungsurkunde far die dltere Marke vorgelegt. Sie behauptet unter Nummer 18
ihrer Klagebeantwortung, dass diese Registrierung bewiesen habe, dass die Marke
bis 27. Juli 2003, d. h. tiber die Widerspruchsfrist hinaus, in Kraft geblieben sei. Am
13. Juni 2000 habe das HABM ihr geschrieben, um sie vom Beginn des
kontradiktorischen Teils des Verfahrens zu informieren und aufzufordern, Tat-
sachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stiitzung ihres Vorbringens ein-
zureichen. Sie macht geltend, wenn dieses Schreiben, wie die Klidgerin behaupte, ihr
aufgebe, den Nachweis der Verlingerung der Marke einzureichen, der bereits
withrend der Widerspruchsfrist vorgelegt worden sei, sei diese Anforderung
retrospektiv und mithin unzuldssig.

Sechstens schliefilich trigt die Streithelferin vor, dass Artikel 74 der Verordnung
Nr. 40/94 die Auffassung der Kldgerin nicht stiitze. Der Zweck dieses Artikels
entspreche seiner Uberschrift und bestehe darin, den Umfang der vom HABM von
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Amts wegen vorzunehmenden Sachverhaltspriifung zu bestimmen. Dieser Bestim-
mung lasse sich also nicht entnehmen, dass der Widersprechende verpflichtet sei,
dem HABM darzulegen, dass die Marke weiterhin existiere und bis zu dem
Zeitpunkt giiltig sei, zu dem die Widerspruchsabteilung entscheide.

B — Wiirdigung durch das Gericht

Die Kldgerin riigt, unterstiitzt durch das HABM, im Waesentlichen zwei in der
angefochtenen Entscheidung enthaltene Erwigungen. Erstens habe die Beschwer-
dekammer zu Unrecht angenommen, dass der Ablauf der Marke, auf die der
Widerspruch gestiitzt worden sei, die Widerspruchsabteilung nicht berechtige, die
Rechtsstellung des Widersprechenden nachtriglich zu dndern und den Wider-
spruch zuriickzuweisen. Zweitens gehe sie fehl mit der Auffassung, dass der
Widersprechende nur einmal simtliche Griinde fiir seinen Widerspruch anzugeben
habe und danach weder die Widerspruchsabteilung noch die Beschwerdekammern
das Recht hidtten, einen weiteren Nachweis fiir die fortdauernde Giiltigkeit der
dlteren Marke zu verlangen, auf die der Widerspruch gestiitzt worden sei. Diese
Behauptungen stiinden im Gegensatz zur allgemeinen Systematik der Verordnung
Nr. 40/94 und der Durchfiihrungsverordnung, weil sie die Widerspruchsabteilung in
die Situation briachten, einen Konflikt zwischen einer Markenanmeldung und einer
dlteren Marke festzustellen, deren Schutzdauer abgelaufen sei.

Nach gefestigter Rechtsprechung besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem
Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentitit der gekennzeichneten Ware
oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm erméglicht, diese Ware oder
Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu
unterscheiden (Urteile vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77, Hoffmann-La
Roche, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7, vom 29. April 2004 in den Rechtssachen
C-456/01 P und C-457/01 P, Henkel/HABM, Slg. 2004, I-5089, Randnr. 48, und vom
16. September 2004 in der Rechtssache C-329/02 P, SAT.1/HABM, Slg. 2004, 1-8317,
Randnr. 23). Es besteht kein Allgemeininteresse daran, einer Marke, die ihre
Hauptfunktion nicht erfiillt, den vollen Schutz nach der Verordnung Nr. 40/94 zu
gewihren (Urteil Henkel/OHMI, Randnr. 48).
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Die Vorschriften der Artikel 8 und 42 der Verordnung Nr. 40/94 und der Regeln 15,
16 und 20 der Durchfithrungsverordnung uiber die relativen Eintragungshindernisse
und das Widerspruchsverfahren haben im Wesentlichen den Zweck, sicherzustellen,
dass eine dltere Marke ihre Funktion als Herkunftshinweis behalten kann, indem sie
die Moglichkeit vorsehen, die Eintragung einer neuen Marke zuriickzuweisen, die
mit der dlteren Marke aufgrund einer zwischen ihnen bestehenden Verwechslungs-
gefahr in Konflikt tritt.

Die Méglichkeit eines solchen Konflikts muss aus zwei Blickwinkeln betrachtet
werden. In Bezug auf den sachlichen Anwendungsbereich der genannten
Vorschriften ist erforderlich, dass eine Identitit oder eine Ahnlichkeit zwischen
der ilteren Marke und der angemeldeten Marke und zwischen den Waren oder
Dienstleistungen, die mit der Marke gekennzeichnet sind, besteht, die geeignet ist,
Verwechslungen der beiden Zeichen hervorzurufen. In Bezug auf den zeitlichen
Anwendungsbereich der genannten Vorschriften missen die beiden Marken
withrend eines bestimmten Zeitraums koexistieren. Die Funktion einer alteren
Marke als Herkunftshinweis kann nicht durch eine andere Marke gefihrdet sein, die
erst nach Ablauf der ilteren Marke eingetragen wird. Gibt es keinen Zeitraum,
wihrend dessen beide Marken koexistieren, kann kein Konflikt auftreten.

Hiervon ausgehend stellt das Gericht fest, dass die Erwagung in der angefochtenen
Entscheidung, dass ,nichts die Widerspruchsabteilung berechtigt, riickwirkend die
Rechtsstellung des Widersprechenden allein deshalb zu dndern, weil die nationale
Registrierung wihrend des Widerspruchsverfahrens ablauft, nicht beriicksichtigt,
dass zwischen der angemeldeten Marke und einer dlteren Marke, die wihrend dieses
Zeitraums ablduft, kein Konflikt entstehen kann, weil die angemeldete Marke erst
nach dem Ende des Widerspruchsverfahrens eingetragen werden kann. Folglich ist
der Schutz, den die Beschwerdekammer der dlteren Marke zuerkannt hat, nicht
durch den Schutz der wesentlichen Funktion der Marke gerechtfertigt und steht im
Gegensatz zum Geist und zur Systematik der die Priifung der relativen Ein-
tragungshindernisse und das Widerspruchsverfahren regelnden Vorschriften.
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Zudem machen die Kligerin und das HABM zu Recht geltend, dass die
Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammern Anderungen der Umstinde
berticksichtigen miissen, die zwischen der Erhebung des Widerspruchs und der
Entscheidung iiber ihn eintreten und sich aus den Beweisen ergeben, die von den
Beteiligten in Beantwortung des Auskunftsersuchens des HABM vorgelegt werden.

Im Urteil vom 23. September 2003 in der Rechtssache T-308/01 (Henkel/OHMI —
LHS [UK] [KLEENCARE], Slg. 2003, II-3253, Randnr. 26) hat das Gericht
entschieden, dass im Rahmen der Uberpriifung der Widerspruchsentscheidung,
die die Beschwerdekammern gem#f3 Artikel 61 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94.
vornehmen, der Erfolg der Beschwerde davon abhingt, ob zu dem Zeitpunkt, zu
dem Uber die Beschwerde entschieden wird, eine neue Entscheidung mit dem
gleichen Tenor wie die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung rechtmifig
erlassen werden kann oder nicht.

Bei dieser Uberpriifung werden die Beschwerdekammern, aufler im Fall der
Zurtickverweisung, im Rahmen der Zustindigkeit der Dienststelle titig, die die
angefochtene Entscheidung erlassen hat (Urteil KLEENCARE, vgl. Randnr. 35,
Randnr. 24). Folglich ist davon auszugehen, dass der in dieser Rechtsprechung
aufgestellte Grundsatz auf die von der Widerspruchsabteilung vorgenommene
Priifung anwendbar ist, so dass weder diese noch die Beschwerdekammern eine
Entscheidung erlassen diirfen, die in dem Moment rechtswidrig wire, in dem sie auf
der Grundlage der von den Partejen im Rahmen des Verfahrens vorgelegten
Beweismittel in der Sache entscheiden.

Die Streithelferin ist dennoch der Auffassung, die angefochtene Entscheidung habe
zu Recht festgestellt, dass der Widersprechende die Griinde und Beweismittel zur
Stiitzung seines Widerspruchs nur einmal vorzubringen habe. Die Widerspruchs-
abteilung kénne sich nicht auf das Fehlen von Nachweisen fiir die Verldngerung der
dlteren Marke stiitzen, weil ihr Auskunftsersuchen in Bezug auf die Verlingerung
der Eintragung durch keine Vorschrift der Verordnung Nr. 40/94 oder der
Durchfithrungsverordnung gerechtfertigt gewesen sei.
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Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass sich aus der vorstehend in Randnummer 30
zitierten Rechtsprechung ergibt, dass die Vorschriften der Verordnung Nr. 40/94
und der Durchfithrungsverordnung im Licht der wesentlichen Funktion der Marke
auszulegen sind. Um beurteilen zu kénnen, ob die iltere Marke ihre Funktion als
Herkunftshinweis aufgrund der zeitlichen Koexistenz mit der angemeldeten Marke,
mit der sie verwechselbar ist, verlieren kann, muss das HABM die Giiltigkeitsdauer
der dlteren Marke kennen.

Die Befugnis, vom Widersprechenden dariiber Auskiinfte zu verlangen, kann den
Vorschriften der Verordnung Nr. 40/94 und der Durchfithrungsverordnung
entnommen werden. So kann das HABM gemiafl Artikel 76 der Verordnung
Nr. 40/94 in den vor ihm gefiihrten Verfahren Auskiinfte und Urkunden verlangen,
insbesondere solche, die es fiir erforderlich hilt, um tiber den Widerspruch zu
entscheiden. Sodann ergibt sich aus den Vorschriften der Regel 16 in Verbindung
mit Regel 20 der Durchfithrungsverordnung, dass das HABM den Widersprechen-
den auffordern kann, Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen einzureichen, die
nicht in der Widerspruchsschrift enthalten sind, insbesondere die Eintragungsur-
kunde der ilteren Marke.

Die Streithelferin ist dagegen der Auffassung, dass der Widersprechende nicht dazu
verpflichtet werden kénne, nachzuweisen, dass er bis zu einem unbestimmten
Zeitpunkt tiber die Widerspruchsfrist hinaus Inhaber der alteren Marke bleiben
werde.

In dieser Hinsicht ist festzustellen, dass sich die Streithelferin darauf beschréankt, im
Rahmen ihres ersten, zweiten, dritten und sechsten Arguments zu behaupten, dass
sich eine solche Verpflichtung fiir den Widersprechenden weder aus den Artikeln 8,
42 und 74 der Verordnung Nr. 40/94 noch aus den Regeln 15 und 16 der
Durchfithrungsverordnung ergebe. Sie bringt kein Argument vor, mit dem sie
bestreitet, dass Artikel 76 der Verordnung Nr. 40/94 oder Regel 16 in Verbindung
mit Regel 20 der Durchfithrungsverordnung dem HABM das Recht verleihen, vom
Widersprechenden zu verlangen, die Verlingerung der Marke nach ihrem Ablauf zu
beweisen, wenn dieser nach dem Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift
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eintritt. Zudem stellen ihre Argumente auf eine Auslegung ab, die auf der Zeitform
der in den genannten Vorschriften verwendeten, isoliert betrachteten Verben
beruht, und nehmen keinerlei Bezug auf die Grundsiize, auf denen die relativen
Eintragungshindernisse und das Widerspruchsverfahren beruhen.

Es ist auch festzustellen, dass sie mit ihrer Argumentation den tatsidchlichen Kontext
der vorliegenden Rechtssache verldsst. Weder bei Ablauf der Frist fiir die
Einreichung von Informationen (am 13. Mirz 2003) noch selbst zum Zeitpunkt
der urspriinglich von der Widerspruchsabteilung festgesetzten Frist (am 13. Oktober
2000) hing die Giiltigkeit der dlteren Marke von irgendeinem zukiinftigen Faktor ab,
sondern von der Frage, ob die Streithelferin die Registrierung ihrer Marke, deren
urspriingliche Giiltigkeitsdauer am 27. Juli 2000 ablief, verlingert hatte. Es ging
somit um eine Aufforderung zum Nachweis eines vergangenen Ereignisses. Das
Gericht ist daher der Auffassung, dass das Auskunftsersuchen, anders als von der
Streithelferin dargestellt, nicht die Giiltigkeit der Marke zu einem unbestimmten
zukiinftigen Zeitpunkt betraf.

Mit ihrem vierten Argument vertritt die Streithelferin die Auffassung, dass sich
daraus, dass der Widersprechende nicht wissen kénne, ob er den Nachweis der
Verldngerung der Registrierung der dlteren Marke von sich aus, kontinuierlich oder
auf Aufforderung des HABM zu liefern habe, eine Rechtsunsicherheit ergeben
kénne. Das Erfordernis des Nachweises der Giiltigkeit der dlteren Marke setze somit
voraus, dass der Widersprechende den Zeitpunkt errate, an dem die Entscheidung
iber den Widerspruch ergehe.

Auch dieses Argument kann nicht durchdringen. Der Widerspruchsentscheidung
ldsst sich ndmlich keineswegs entnehmen, dass das HABM verlangt hitte, dass der
Widersprechende kontinuierlich ohne Auskunftsersuchen des HABM Nachweise
der Verlangerung vorlege. Eine derartige Verpflichtung ergibt sich auch nicht aus
den von der Klidgerin oder dem HABM eingereichten Verfahrensunterlagen.
Tatsdchlich enthalten die Richtlinien des HABM fiir das Widerspruchsverfahren
ausdriicklich die gegenteilige Aussage, namlich dass ,der Priifer ... den Wider-
sprechenden auffordern [muss], einen Nachweis iiber die Verlingerung ein-
zureichen®.

II - 2872



45

16

47

MIP METRO / HABM — TESCO STORES (METRO)

Was das fiinfte Argument betriff, wonach die Anerkennung der Befugnis,
Auskiinfte iiber die Verlingerung der ilteren Marke zu verlangen, dem Grundsatz
des Riickwirkungsverbots zuwiderlaufe, geniigt die Feststellung, dass die Strei-
thelferin in Beantwortung einer schriftlichen Frage des Gerichts eingerdumt hat,
unter Nummer 18 ihrer Klagebeantwortung irrtiimlich angegeben zu haben, dass die
dltere Marke auf der Grundlage der bei der Widerspruchsabteilung eingereichten
Unterlagen bis zum 27. Juli 2003 giltig bleibe, wihrend das richtige Datum
tatsiachlich der 27. Juli 2000 gewesen sei.

In Anbetracht des Vorstehenden gelangt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die
Beschwerdekammer zu Unrecht angenommen hat, dass zum einen der Ablauf der
Giiltigkeit der dlteren Marke vor dem Zeitpunkt, zu dem die Widerspruchsabteilung
iiber den Widerspruch entscheidet, von dieser nicht beriicksichtigt werden diirfe,
und dass zum anderen die Widerspruchsabteilung nicht die Befugnis habe, nach der
urspriinglichen Vorlage von Beweismitteln Auskiinfte iiber die Verlingerung der
dlteren Marke zu verlangen. Damit hat die Beschwerdekammer die Vorschriften der
Verordnung Nr. 40/94 und der Durchfithrungsverordnung, die die Beurteilung der
relativen Eintragungshindernisse und das Widerspruchsverfahren regeln, entgegen
den Grundsitzen ausgelegt, auf die sie gestiitzt sind, und insbesondere gegen
Artikel 76 der Verordnung 40/94 und die Regel 20 der Durchfithrungsverordnung
verstofien.

Hieraus folgt, dass der einzige Klagegrund der Kligerin durchgreift und die
angefochtene Entscheidung aufzuheben ist.

Kosten

Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag
zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM insofern unterlegen ist, als
die Entscheidung der Beschwerdekammer aufgehoben wurde, sind ihm geméfl dem
Antrag der Kligerin deren Kosten aufzuerlegen. Da die Streithelferin mit ihren
Antrigen unterlegen ist, tragt sie ihre eigenen Kosten.
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Aus diesen Griinden hat

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

fitr Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungs-
amts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 23. Miirz
2004 (Sache R 486/2003-1) wird aufgehoben.

2. Das HABM trigt seine eigenen Kosten und die Kosten der Klédgerin.

3. Die Streithelferin triagt ihre eigenen Kosten.

Jaeger Tiili Czicz

Verkiindet in offentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. September 2007.

Der Kanzler Der Prisident

E. Coulon M. Jaeger
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