URTEIL VOM — RECHTSSACHE T-232/00

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
13, Juni 2002 *

In der Rechtssache T-232/00

Chef Revival USA Inc. mit Sitz in Lodi, New Jersey (Vereinigte Staaten von
Amerika), Prozessbevollmichtigter: Rechtsanwalt N. Jenkins, Zustellungs-
anschrift in Luxemburg,

Klagerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch A. von Miihlendahl als Bevollmachtigten,

Beklagter,

anderer Verfahrensbeteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des
Harmonisierungsamts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM):

Joachin Massagué Marin, wohnhaft in Sabadell (Spanien),

* Verfahrenssprache: Englisch.
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betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des
Harmonisierungsamts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom
26. Juni 2000 (Sache R 181/1999-3) in der am 6. Juli 2000 berichtigten Fassung

erlasst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
(Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Prasidenten M. Vilaras, der Richterin V. Tiili und des
Richters P. Mengozzi,

Kanzler: ]. Palacio Gonzilez, Verwaltungsrat

aufgrund der am 4. September 2000 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der am 2. Februar 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung des Harmonisierungsamts fiir den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle),

auf die mindliche Verhandlung vom 10. Januar 2002,
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folgendes

Urteil

Rechtlicher Rahmen

Artikel 42 Absitze 1 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom
20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABL. 1994, L 11, S. 1) in

gednderter Fassung bestimmt:

»(1) Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veréffentlichung der An-
meldung der Gemeinschaftsmarke kann gegen die Eintragung der Gemein-
schaftsmarke Widerspruch mit der Begriindung erhoben werden, dass die Marke
nach Artikel 8 von der Eintragung auszuschlieen ist ...

(3) Der Widerspruch ist schriftlich einzureichen und zu begriinden. Er gilt erst als
erhoben, wenn die Widerspruchsgebiihr entrichtet worden ist. Der Wider-
sprechende kann innerhalb einer vom Amt bestimmten Frist zur Stiitzung des
Widerspruchs Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen vorbringen.
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Die Artikel 73 und 74 der Verordnung Nr. 40/94 lauten:

HArtikel 73

Begrindung der Entscheidungen

Die Entscheidungen des Amtes sind mit Griinden zu versehen. Sie diirfen nur auf
Griinde gestiitzt werden, zu denen die Beteiligten sich aufSern konnten.

Artikel 74

Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen

(1) In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts
wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezuglich relativer Eintragungs-
hindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die
Antrage der Beteiligten beschrinkt.

(2) Das Amt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten ver-
spatet vorgebracht werden, nicht zu beriicksichtigen.*
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In den Regeln 15 bis 18, 20, 71 und 96 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der
Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchfithrung der Verordnung (EG)
Nr. 40/94 des Rates iiber die Gemeinschaftsmarke (ABL. L 303. S. 1, im Fol-
genden: Durchfiihrungsverordnung) heif3t es:

»Regel 15

Inhalt der Widerspruchsschrift

(2) Die Widerspruchsschrift muss enthalten:

a) in Bezug auf die Anmeldung, gegen die sich der Widerspruch richtet, ...

b) in Bezug auf die dltere Marke oder das iltere Recht, auf denen der Wider-
spruch beruht, ...

c) in Bezug auf den Widersprechenden,...

d) die Angabe der Griinde, auf denen der Widerspruch beruht.
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Regel 16

Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stiitzung des Widerspruchs

(1) Die Widerspruchsschrift kann Einzelheiten der zur Stiitzung des Widerspruchs
vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen unter Beifugung ein-
schlagiger Unterlagen enthalten.

(2) Beruht der Widerspruch auf einer ilteren Marke, die keine Gemeinschafts-
marke ist, so ist der Widerspruchsschrift nach Moglichkeit ein Nachweis iiber die
Eintragung oder Anmeldung, z. B. eine Urkunde der Eintragung, beizufiigen. ...

(3) Die in Absatz 1 genannten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen sowie
einschldgigen Unterlagen und der in Absatz 2 erwihnte Nachweis konnen, wenn
sie nicht zusammen mit der Widerspruchsschrift oder anschlieSend tibermittelt
werden, innerhalb einer vom Amt gemafS Regel 20 Absatz 2 festgelegten Frist
nach Beginn des Widerspruchsverfahrens vorgelegt werden.

Regel 17

Sprachenregelung fiir den Widerspruch

(1) Wird die Widerspruchsschrift nicht in der Sprache der Anmeldung der Ge-
meinschaftsmarke, wenn diese Sprache eine der Sprachen des Amtes ist, oder in
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der anlisslich der Anmeldung angegebenen zweiten Sprache verfasst, so muss der
Widersprechende eine Ubersetzung der Widerspruchsschrift in einer dieser
Sprachen innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ablauf der Wider-
spruchsfrist vorlegen.

(2) Werden die in Regel 16 Absitze 1 und 2 vorgesehenen Nachweise zur Stiit-
zung des Widerspruchs nicht in der Sprache des Widerspruchverfahrens erbracht,
so muss der Widersprechende eine Ubersetzung in der betreffenden Sprache in-
nerhalb einer Frist von einem Monat nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder
gegebenenfalls innerhalb der vom Amt gemifd Regel 16 Absatz 3 festgelegten Frist
vorlegen.

Regel 18

Zuriickweisung des Widerspruchs als unzuléssig

(1) Stellt das Amt fest, dass der Widerspruch nicht Artikel 42 der Verordnung
entspricht, oder ldsst die Widerspruchsschrift nicht eindeutig erkennen, gegen
welche Anmeldung sich der Widerspruch richtet oder welches die dltere Marke
oder welches das iltere Zeichen ist, aufgrund deren Widerspruch erhoben wird,
so weist das Amt den Widerspruch als unzulissig zuriick, sofern die Mangel nicht
vor Ablauf der Widerspruchsfrist beseitigt worden sind. Ist die Widerspruchs-
gebiihr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist entrichtet worden, so gilt der Wi-
derspruch als nicht erhoben. Ist die Widerspruchsgebithr nach Ablauf der
Widerspruchsfrist entrichtet worden, wird sie dem Widersprechenden zu-
rlickgezahlt.
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(2) Stellt das Amt fest, dass der Widerspruch sonstigen Vorschriften der Ver-
ordnung oder dieser Regeln nicht entspricht, so teilt es dies dem Wider-
sprechenden mit und fordert ihn auf, innerhalb von einer Frist von zwei Monaten
die festgestellten Mingel zu beseitigen. Werden die Mangel nicht fristgerecht
beseitigt, so weist das Amt den Widerspruch als unzulissig zuriick.

Regel 20

Prifung des Widerspruchs

(2) Enthalt die Widerspruchsschrift keine Einzelheiten der Tatsachen, Beweis-
mittel und Bemerkungen gemifs Regel 16 Absitze 1 und 2, so fordert das Amt
den Widersprechenden auf, diese Unterlagen innerhalb einer vom Amr fest-
gesetzten Frist vorzulegen. Alle Vorlagen des Widersprechenden werden dem
Anmeldenden mitgeteilt, der innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist Gele-
genheit zur Auflerung erhilr.

(3) Gibt der Anmelder keine Stellungnahme ab, so kann das Amt anhand der ihm
vorliegenden Beweismittel iber den Widerspruch entscheiden.
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Regel 71

Dauer der Fristen

(1) Ist in der Verordnung [Nr. 40/94] oder in diesen Regeln eine Frist vorgesehen,
die vom Amt festzulegen ist, so betrigt diese Frist ... nicht weniger als einen
Monat ... Das Amt kann, wenn dies unter den gegebenen Umstinden angezeigt
ist, eine bestimmte Frist verldngern, wenn der Beteiligte dies beantragt und der
betreffende Antrag vor Ablauf der urspriinglichen Frist gestellt wird.

Regel 96
Schriftliches Verfahren

(2) Sofern diese Regeln nichts anderes vorsehen, kénnen Schriftstiicke, die in
Verfahren vor dem Amt verwendet werden sollen, in jeder Amtssprache der
Gemeinschaft eingereicht werden. Soweit die Schriftstiicke nicht in der Ver-
fahrenssprache abgefasst sind, kann das Amt jedoch verlangen, dass eine Uber-
setzung innerhalb einer von ihm festgesetzten Frist in dieser Verfahrenssprache
oder nach der Wahl des Beteiligten in einer der Sprachen des Amtes nachgereicht
wird.“
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Sachverhalt

Am 1. April 1996 meldete die Klagerin beim Harmonisierungsamt fiir den Bin-
nenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im Folgenden: HABM oder Amt) eine
Gemeinschaftsmarke an.

Dabei handelte es sich um eine Bildmarke mit dem Schriftzug ,,Chef* und ver-
schiedenen grafischen Bestandteilen.

Die Marke wurde fiir folgende Waren der Klassen 8, 21 und 25 des Abkommens
von Nizza vom 15. Juni 1957 iiber die internationale Klassifikation von Waren
und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken in revidierter und ge-
anderter Fassung angemeldet:

Klasse 8: ,,Messerschmiedewaren; Kiichenmesser*;

Klasse 21: ,,Kleine Gerite und Behilter fiir den Haushalt®;

Klasse 25: ,,Bekleidungsstiicke; Stiefel, Schuhe und Hausschuhe; Bekleidungs-
stiicke fiir Personen, die mit dem Zubereiten, Ausstellen und Ser-
vieren von Speisen und Getrdnken zu tun haben; Mintel, Jacken,
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Kittel, Hosen, Shorts, Hosenrtcke, Hemden, T-Shirts, Westen, Kit-
telschiirzen, Schiirzen, Krawatten, Fliegen, Halstiicher, Hiite, Miit-
zen, Kummerbunde, Giirtel, Clogs und Schuhe, alles fiir Personen, die
mit dem Zubereiten, Ausstellen und Servieren von Speisen und Ge-
tranken zu tun haben.“

Die Anmeldung wurde in englischer Sprache eingereicht. Als zweite Sprache im
Sinne von Artikel 115 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 wurde das Franzosi-
sche benannt.

Die Anmeldung wurde am 1. September 1997 im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken
ver6ffentlicht.

Am 27. Oktober 1997 erhob Herr J. Massagué Marin (im Folgenden: Wider-
sprechender) in spanischer Sprache gemdfS Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94
einen Widerspruch.

Der Widerspruch war auf eine in Spanien eingetragene dltere Marke gestiitzt.
Dabei handelt es sich um eine Bildmarke mit dem Schriftzug ,,Cheff“ und anderen
grafischen Bestandteilen. Die Widerspruchsmarke war fiir folgende Waren in
Klasse 25 des Nizzaer Abkommens eingetragen: ,,Konfektionsbekleidung, soweit
nicht in anderen Klassen enthalten®.

Am 11. November 1997 reichte der Widersprechende eine englische Ubersetzung
der Widerspruchsschrift ein; das Englische wurde damit zur Sprache des Wider-
spruchsverfahrens im Sinne von Artikel 115 Absatz 6 der Verordnung Nr. 40/94.
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Am 5. Juni 1998 iibersandte die Widerspruchsabteilung des Amtes (im Folgen-
den: Widerspruchsabteilung) dem Widersprechenden gemifs den Regeln 16
Absatz 3, 17 Absatz 2 und 20 Absatz 2 der Durchfithrungsverordnung ein
Schreiben mit folgendem Wortlaut:

»Sie werden hiermit aufgefordert, alle bisher nicht angegebenen Tatsachen, Be-
weismittel und Argumente mitzuteilen, die Ihrer Auffassung nach zur Be-
grindung Thres Widerspruchs erforderlich sind.

Sie werden insbesondere aufgefordert, eine Kopie der Eintragungsurkunde der
Marke Nr. 1081534, auf die der Widerspruch gestutzt ist, vorzulegen.

Alle vorgenannten Informationen sind innerhalb von zwei Monaten nach Zugang
der vorliegenden Mitteilung, d. h. vor dem 5. August 1998, in der Sprache des
Widerspruchsverfahrens beizubringen.

Werden diese Informationen oder gegebenenfalls die erforderlichen Uber-
setzungen nicht beigebracht, so wird das Amt anhand der ihm vorliegenden Be-
weismittel iiber den Widerspruch entscheiden.*

Am 18. Juni 1998 ubersandte der Widersprechende dem Amrt in Kopie die in
Spanisch abgefasste Eintragungsurkunde der dlteren Marke, auf die der Wider-
spruch gestiirzt war.
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Am §. September 1998, also nach Ablauf der von der Widerspruchsabteilung
gesetzten Frist, richtete der Widersprechende an das Amt ein Schreiben, dessen
vorletzter Satz lautete:

»Die vom Widerspruchsverfahren betroffenen Marken dienen der Kennzeichnung
identischer Waren und fallen unter dieselbe Klasse der internationalen Klassifi-
kation fiir Marken, nimlich die Klasse 25.«

Mit Entscheidung vom 24. Februar 1999 wies die Widerspruchsabteilung den
Widerspruch gemaf§ Artikel 43 der Verordnung Nr. 40/94 mit der Begriindung
zuriick, dass der Widersprechende nicht das Bestehen der ilteren nationalen
Marke, auf die der Widerspruch gestiitzt sei, bewiesen habe.

Am 14. April 1999 erhob der Widersprechende gegen die Entscheidung der Wi-
derspruchsabteilung beim Amt eine Beschwerde gemif8 Artikel 59 der Verord-
nung Nr. 40/94.

Mit Entscheidung vom 26. Juni 2000 (im Folgenden: angefochtene Ent-
scheidung), der Kligerin zugestellt am 4. Juli 2000, hob die Dritte Be-
schwerdekammer die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf. Mit
Korrigendum vom 6. Juli 2000 berichtigte die Beschwerdekammer gemifd Regel
53 der Durchfithrungsverordnung von Amts wegen eine in der angefochtenen
Entscheidung enthaltene offenbare Unrichtigkeit bei der Beschreibung der Mar-
ken der Kligerin und des Widersprechenden.

Im Wesentlichen stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Widerspruchs-
abteilung gegen Regel 18 Absatz 2 der Durchfithrungsverordnung verstoflen
habe, indem sie den Widerspruch zuriickgewiesen habe, ohne dem Wider-
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sprechenden eine Nachfrist von zwei Monaten zur Vorlage einer Ubersetzung der
Eintragungsurkunde der ilteren spanischen Marke in die Sprache des Wider-
spruchsverfahrens einzuraumen. Die Widerspruchsabteilung habe auch den
ebenfalls in Regel 18 niedergelegten Anspruch des Widersprechenden auf recht-
liches Gehor verletzt.

Antrige der Parteien

19 Die Klagerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Amt aufzugeben, den Widerspruch des Widersprechenden zurick-
zuweisen;

— dem Amt die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

2w Das Amt beantragt,

— nach Maflgabe der Sach- und Rechtslage bei Schluss der miindlichen Ver-
handlung zu entscheiden;
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— {iiber die Kosten nach Mafigabe der Sachentscheidung zu entscheiden.

In der mundlichen Verhandlung hat die Kligerin ihren zweiten Antrag, dem Amt
die Zurtickweisung des Widerspruchs des Widersprechenden aufzugeben, zu-
riickgenommen; dies ist im Protokoll der miindlichen Verhandlung vermerkt
worden.

Entscheidungsgriinde

Die Kldgerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstof§ gegen Regel 18
Absatz 2 der Durchfithrungsverordnung geltend.

Vorbringen der Parteien

Die Kldgerin fithrt aus, dass Regel 18 der Durchfithrungsverordnung nur fiir die
Fille gelte, in denen die Widerspruchsschrift nicht die in Artikel 42 der Verord-
nung Nr. 40/94 und Regel 15 der Durchfiihrungsverordnung festgelegten Vor-
aussetzungen erfille. Dabei unterscheide Regel 18 zwischen den
Voraussetzungen, deren Nichterfiillung automatisch die Zuriickweisung des
Widerspruchs als unzuléssig zur Folge habe, es sei denn, die Mingel wiirden noch
vor Ablauf der Widerspruchsfrist behoben (Absatz 1), und jenen Vorausset-
zungen, deren Erfilllung noch nach einer entsprechenden Aufforderung des Amtes
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nachgeholt werden kénne (Absatz 2).
Hingegen gelte Regel 18 Absatz 2 der Durchfithrungsverordnung nicht fiir die
Fille, in denen die den Widerspruch stiitzenden Tatsachen, Beweismittel, Dar-
legungen und einschligigen Unterlagen nicht innerhalb der hierfiir nach den
Regeln 16 Absatz 3, 17 Absatz 2 und 20 Absatz 2 der Durchfiihrungsverordnung
vom Amt festgelegten Frist vorgebracht worden seien.
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Deshalb beruhe es auf einem Rechtsfehler, dass die Beschwerdekammer die
Entscheidung der Widerspruchsabteilung mit der Begriindung aufgehoben habe,
die Widerspruchsabteilung habe Regel 18 Absatz 2 der Durchfihrungsver-
ordnung dadurch verletzt, dass sie den Widerspruch zuriickgewiesen habe, ohne
dem Widersprechenden eine zweimonatige Nachfrist nach Regel 18 zur Vorlage
einer Ubersetzung der Eintragungsurkunde in die Sprache des Widerspruchs-
verfahrens einzurdumen.

Das Amt trigt vor, die Widerspruchsabteilung habe fehlerfrei gehandelt, indem
ste den Widerspruch mit der Begriindung zuriickgewiesen habe, der Wider-
sprechende habe es versiumt, innerhalb der hierfur vom Amt nach Regel 17
Absatz 2 der Durchfihrungsverordnung festgelegten Frist in der Sprache des
Widerspruchsverfahrens abgefasste Nachweise iiber das Bestehen des ilteren
Rechts beizubringen. Rechtlich fehlerhaft sei vielmehr die Feststellung der Be-
schwerdekammer, dass das Amt einen Widersprechenden, der die erforderlichen
Nachweise nicht innerhalb der nach Regel 17 Absatz 2 der Durchfithrungsver-
ordnung festgesetzten Frist beigebracht habe, nach Regel 18 Absatz 2 der
Durchfithrungsverordnung auffordern miisse, diese Nachweise innerhalb einer
ihm zu gewidhrenden zweimonatigen Nachfrist zu vervollstindigen oder vor-
zulegen.

Die strikte Einhaltung der vom Amt im Widerspruchsverfahren gesetzten Fristen
sei fiir das Amt von erheblicher Bedeutung. Werde eine solche Frist versaumt, so
misse die logische Konsequenz darin bestehen, dass die verspitet vorgebrachten
Beweismittel oder Darlegungen fir die im Widerspruchsverfahren zu treffende
Entscheidung aufler Betracht blieben. Dies sei die inhidrente Folge einer solchen
Fristversaumnis. Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94, wonach das Amt
verspatet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nicht zu beriicksichtigen
brauche, sei im Widerspruchsverfahren nur anwendbar, wenn das Amt keine Frist
festgesetzt habe, wihrend es im gegenteiligen Fall zur Berucksichtigung solcher
Tatsachen und Beweismittel nicht mehr befugt sei.

Auch aus einer analogen Anwendung von Regel 18 Absatz 2 der Durch-
fihrungsverordnung lasse sich keine Verpflichtung des Amtes herleiten, einen
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Widersprechenden zur Nachreichung oder Vervollstindigung der erforderlichen
Beweismittel innerhalb einer Zusatzfrist aufzufordern. Eine derartige Anwendung
dieser Regel, die die Zulissigkeitspriifung des Widerspruchs betreffe, laufe ihrem
Sinn und Zweck so klar zuwider, dass sie offenkundig ausscheiden miisse.

Ebenso wenig biete Regel 20 der Durchfithrungsverordnung unmittelbar oder
mittelbar eine Grundlage fir eine Verpflichtung oder Befugnis der Wider-
spruchsabteilung, einen Widersprechenden, der die erforderlichen Beweismittel
nicht gemdfl den Regeln 16 Absatz 3 und 20 Absatz 2 der Durchfithrungsver-
ordnung vorgelegt habe, zu deren Beibringung innerhalb einer ihm zu gewih-
renden Nachfrist aufzufordern.

Die Widerspruchsabteilung habe auch nicht gegen Artikel 73 der Verordnung Nr.
40/94 verstoflen, wonach die Entscheidungen des Amtes nur auf Griinde gestiitzt
werden diirften, zu denen die Beteiligten sich hitten duflern kénnen. Vielmehr
habe die Widerspruchsabteilung dem Widersprechenden mit der an ihn ge-
richteten Aufforderung, die erforderlichen Beweismittel in der Sprache des Wi-
derspruchsverfahrens innerhalb einer bestimmten Frist vorzulegen, alles getan,
um ihm die Einreichung seiner Beweismittel zu erméglichen.

SchlieSlich habe die Widerspruchsabteilung durch ihre Kommunikation mit den
Verfahrensbeteiligten im Verlauf des Verfahrens und insbesondere durch die
Ubermittlung ihres schriftlichen Vorbringens an die jeweils andere Partei auch
nicht bei dem Widersprechenden Vertrauen darauf geweckt, dass das Fehlen einer
Ubersetzung der Eintragungsurkunde folgenlos bleiben wiirde.

Wiirdigung durch das Gericht

Wie sich aus Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit den Regeln
16, 17, 18 und 20 der Durchfithrungsverordnung ergibt, unterscheidet der Ge-
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setzgeber zwischen Anforderungen an die Widerspruchsschrift, die er zu Zu-
lassigkeitsvoraussetzungen des Widerspruchs ausgestaltet hat, und der Ein-
bringung der den Widerspruch stiitzenden Tatsachen, Beweismittel, Darlegungen
und einschligigen Unterlagen, die zur sachlichen Prifung des Widerspruchs ge-
hért.

Zu den Zuldssigkeitsvoraussetzungen des Widerspruchs gemafs Artikel 42 der
Verordnung Nr. 40/94 und Regel 18 der Durchfithrungsverordnung gehéren u. a.
die Widerspruchsfrist von drei Monaten, das Rechtsschutzinteresse des Wider-
sprechenden und die Anforderungen an die Form, die Begrindung und den
Mindestinhalt der Widerspruchsschrift.

Hinsichtlich der Voraussetzungen, deren Nichterfilllung in der Widerspruchs-
schrift die Zurackweisung des Widerspruchs als unzulissig zur Folge hat, un-
terscheidet Regel 18 der Durchfithrungsverordnung weiterhin zwischen zwei
Arten von Zuléssigkeitsvoraussetzungen.

Entspricht die Widerspruchsschrift nicht den in Regel 18 Absatz 1 der Durch-
fiuhrungsverordnung genannten Zulissigkeitsvoraussetzungen, so wird der Wi-
derspruch als unzulissig zuriickgewiesen, wenn die Mingel nicht noch vor Ablauf
der Widerspruchsfrist behoben werden. Diese Frist kann nicht verlangert werden.

Geniigt die Widerspruchsschrift hingegen nicht den in Regel 18 Absatz 2 der
Durchfiithrungsverordnung genannten Zulassigkeitsvoraussetzungen, so wird der
Widerspruch erst zuriickgewiesen, wenn der Widersprechende, nachdem ihn das
Amt zur Behebung der Miangel binnen einer Frist von zwei Monaten aufgefordert
hat, die Mingel nicht innerhalb dieser Frist beseitigt hat. Diese Frist ist zwingend
und kann nicht verlingert werden.
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Folglich muss das Amt nur dann, wenn die Widerspruchsschrift einer oder
mehrerer der Zuldssigkeitsvoraussetzungen nicht geniigt, die nicht zu den in
Regel 18 Absatz 1 der Durchfithrungsverordnung ausdriicklich genannten ge-
horen, den Widersprechenden hierauf nach Absatz 2 dieser Regel hinweisen und
ihn zur Behebung der Mingel binnen einer Frist von zwei Monaten auffordern,
bevor es den Widerspruch als unzulissig zuriickweist.

Wie bereits erwahnt (vgl. oben, Randnr. 31), gehéren aber die rechtlichen Er-
fordernisse hinsichtlich der Beibringung der den Widerspruch stiitzenden Tatsa-
chen, Beweismittel, Darlegungen und einschligigen Unterlagen nicht zu den
Zuldssigkeitsvoraussetzungen des Widerspruchs, sondern zur Priifung seiner Be-
griindetheit.

Nach Artikel 42 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 braucht namlich der Wi-
dersprechende die den Widerspruch stiitzenden Tatsachen, Beweismitte]l und
Darlegungen nicht zusammen mit der Widerspruchsschrift beizubringen, sondern
kann dies in einer hierfiir vom Amt festgesetzten Frist tun. Im gleichen Sinne heifSt
es in Regel 16 Absatz 1 der Durchfithrungsverordnung, dass die Widerspruchs-
schrift Einzelheiten der zur Stiitzung des Widerspruchs vorgebrachten Tatsachen,
Beweismittel und Bemerkungen unter Beifiigung einschldgiger Unterlagen ent-
halten ,kann®.

Zur Durchfithrung von Artikel 42 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt
ferner Regel 16 Absatz 3 der Durchfiihrungsverordnung, dass die in Absatz 1
dieser Regel genannten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen sowie ein-
schligigen Unterlagen und der in Absatz 2 erwidhnte Nachweis, wenn sie nicht
zusammen mit der Widerspruchsschrift oder anschlieend iibermittelt werden,
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innerhalb einer vom Amt gemif§ Regel 20 Absatz 2 festgelegten Frist nach Beginn
des Widerspruchsverfahrens vorgelegt werden koénnen.

Dieser Auslegung steht auch nicht Regel 16 Absatz 2 der Durchfithrungsver-
ordnung entgegen, wonach der Widerspruchsschrift, wenn ,,der Widerspruch auf
einer ilteren Marke |beruht], die keine Gemeinschaftsmarke ist, ... nach Mog-
lichkeit ein Nachweis iiber die Eintragung oder Anmeldung, z. B. eine Urkunde
der Eintragung, beizufiigen* ist. Diese Bestimmung stellt namlich nicht die dem
Widersprechenden durch Regel 16 Absitze 1 und 3 der Durchfithrungsver-
ordnung und Artikel 42 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 eroffnete Wahl-
moglichkeit in Frage, die Beweismittel entweder zusammen mit der
Widerspruchsschrift und oder erst spiter in einer hierfir vom Amt festgesetzten
Frist vorzulegen. Regel 16 Absatz 2 der Durchfithrungsverordnung kann deshalb
nicht dahin ausgelegt werden, dass nach dieser Bestimmung die Beweismittel
zusammen mit der Widerspruchsschrift vorzulegen wiren oder dass ihre gleich-
zeitige Vorlage eine Zulissigkeitsvoraussetzung des Widerspruchs bildete.

Uberdies muss der Widersprechende nach Regel 17 Absatz 2 der Durch-
fithrungsverordnung, hat er die den Widerspruch stiitzenden Nachweise und
einschlidgigen Unterlagen nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens er-
bracht, eine Ubersetzung in diese Sprache innerhalb einer Frist von einem Monat
nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder gegebenenfalls innerhalb der vom Amt
gemif Regel 16 Absatz 3 festgelegten Frist vorlegen.

Damit weicht Regel 17 Absatz 2 der Durchfithrungsverordnung von der in deren
Regel 96 Absatz 2 niedergelegten allgemeinen Sprachenregelung fiir die Vorlage
und Verwendung von Schriftstiicken in Verfahren vor dem Amt ab, der zufolge
das Amt, wenn die fraglichen Schriftstiicke nicht in der Verfahrenssprache ab-
gefasst sind, eine Ubersetzung in diese Sprache oder nach Wahl des Verfahrens-
beteiligten in eine der Sprachen des Amtes binnen einer vom Amt festgesetzten
Frist verlangen kann. Damit biirdet Regel 17 Absatz 2 einem Verfahrens-
beteiligten in einem Verfahren mit mehreren Beteiligten (Verfahren inter partes)
eine weiterreichende Obliegenheit auf, als sie die Beteiligten an Verfahren vor
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dem Amt im Allgemeinen haben. Dieser Unterschied rechtfertigt sich aus dem
Erfordernis, den Grundsatz des kontadiktorischen Verfahrens und die Waffen-
gleichheit zwischen den Beteiligten an einem Verfahren inter partes uneinge-
schrankt zu wahren.

Anders als die Fristen nach Regel 18 der Durchfithrungsverordnung, insbesondere
die vom Amt gewihrte zweimonatige Frist gemifS Absatz 2 dieser Regel, kénnen
tiberdies die vom Amt nach den Regeln 16 Absatz 3, 17 Absatz 2 und 20 Absatz 2
der Durchfithrungsverordnung festgesetzten Fristen unter den in Regel 71
Absatz 1 Satz 2 der Durchfithrungsverordnung genannten Voraussetzungen und
Modalitdten vom Amt verlingert werden.

Reicht der Widersprechende die den Widerspruch stiitzenden Beweismittel und
einschligigen Unterlagen nebst ihrer Ubersetzung in die Sprache des Wider-
spruchsverfahrens nicht bis zum Ablauf der vom Amt hierfiir urspriinglich fest-
gesetzten oder gemdfl Artikel 71 Absatz 1 der Durchfithrungsverordnung
verldngerten Frist ein, so darf das Amt den Widerspruch als unbegriindet zu-
rickweisen, wenn ithm anhand der ihm bereits vorliegenden Beweismittel keine
andere Entscheidung nach Regel 20 Absatz 3 der Durchfiithrungsverordnung
moglich ist. In diesem Fall beruht die Zuriickweisung des Widerspruchs nicht nur
auf der Versiumung der vom Amt festgesetzten Frist durch den Wider-
sprechenden, sondern auch auf der Nichterfiillung einer Begriindetheitsvor-
aussetzung des Widerspruchs, da dem Widersprechenden mit seinem Versiumnis,
die einschldgigen Beweismittel und Unterlagen fristgerecht vorzulegen — wie
dies aus den vorstehend in Randnummer 42 genannten Griinden geboten ist —,
nicht der Beweis der Tatsachen und Rechte gelungen ist, auf die sich sein Wi-
derspruch griindet.

Zu dem gleichen Ergebnis fiihrt auch Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung
Nr. 40/94, wonach im Verfahren beziiglich relativer Eintragungshindernisse die
Ermittlung des Sachverhalts auf das Vorbringen und die Antrige der Beteiligten
beschrinkt ist. Auch wenn in der franzosischen Fassung dieser Bestimmung nicht
ausdriicklich auf die Vorlage von Beweismitteln durch die Beteiligten Bezug ge-
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nommen wird, ist ihr dennoch zu entnehmen, dass ihnen auch die Beibringung
der ihre Antrage stiitzenden Beweismittel obliegt. Diese Auslegung wird durch die
ibrigen Sprachfassungen der Bestimmung gestiitzt, so insbesondere die englische
(»the facts, evidence and arguments provided by the parties*), die deutsche
(,Vorbringen ... der Beteiligten“) und die italienische (,[ai] fatti, prove ed
argomenti addotti ... dalle parti®).

Die Stichhaltigkeit des einzigen von der Kligerin geltend gemachten Klagegrunds
und die Rechtmifigkeit der angefochtenen Entscheidung sind im Licht dieser
Erwidgungen zu priifen.

Ausweislich der Akten forderte die Widerspruchsabteilung den Wider-
sprechenden gemifs den Regeln 16 Absatz 3, 17 Absatz 2 und 20 Absatz 2 der
Durchfithrungsverordnung mit Schreiben vom 5. Juni 1998 auf, noch nicht
vorgetragene Tatsachen, Beweismittel und Darlegungen zur Begriindung des
Widerspruchs innerhalb von zwei Monaten in der Sprache des Widerspruchs-
verfahrens, d. h. in Englisch, vorzubringen. Dass dieses Schreiben auf Regel 20
Absatz 2 in Verbindung mit Regel 17 Absatz 2 der Durchfithrungsverordnung
gestiitzt wurde, verstofst gegen keine Vorschrift der Durchfihrungsverordnung
und steht im Einklang mit den Grundsitzen der Verfahrensokonomie und der
ordnungsgemifSen Verwaltung. Zu den angeforderten Beweismitteln und Unter-
lagen gehorte insbesondere die Eintragungsurkunde der ilteren spanischen Marke
des Widersprechenden, auf die der Widerspruch gestiitzt war, da diese Urkunde
nach Regel 16 Absatz 2 der Durchfithrungsverordnung ein privilegiertes Be-
weismittel fiir die Eintragung dieser alteren Marke darstellt.

Auf dieses Schreiben hin legte der Widersprechende am 18. Juni 1998 unstreitig
nur die spanische Fassung der Eintragungsurkunde vor. Dagegen reichte er in-
nerhalb der festgesetzten Frist keine Ubersetzung der Urkunde in die Sprache des
Widerspruchsverfahrens ein. Er beantragte auch keine Fristverlingerung gemafS
Artikel 71 Absatz 1 der Durchfihrungsverordnung.
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Unter diesen Umstinden wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch mit
Entscheidung vom 24. Februar 1999 als unbegriindet zuriick, da der Wider-
sprechende keine Beweismittel und einschldgigen Unterlagen zu dem Bestehen der
dlteren nationalen Marke, auf die er seinen Widerspruch stiitze, vorgelegt habe.

Die Dritte Beschwerdekammer hob diese Entscheidung der Widerspruchs-
abteilung jedoch mit der in den Randnummern 20 bis 22 der angefochtenen
Entscheidung enthaltenen Begriindung auf, dass die Widerspruchsabteilung dem
Widersprechenden nach Regel 18 Absatz 2 der Durchfiithrungsverordnung fiir die
Vorlage der fraglichen Eintragungsurkunde in der Sprache des Widerspruchs-
verfahrens eine zusétzliche Frist von zwei Monaten hitte einrdumen miissen und
dass sie, indem sie ihn nicht vor der Zuriickweisung des Widerspruchs auf diesen
Mangel hingewiesen und zu dessen Behebung innerhalb einer solchen Frist auf-
gefordert habe, seinen Anspruch auf rechtliches Gehor verletzt habe.

Diese Beurteilung der Beschwerdekammer ist rechtlich fehlerhaft, und ihr kann
nicht gefolgt werden.

Erstens gehoren, wie bereits ausgefiihrt, die rechtlichen Erfordernisse hinsichtlich
u. a. der Beweismittel und einschligigen Unterlagen sowie ihrer Ubersetzung in
die Sprache des Widerspruchsverfahrens nicht zu den in Regel 18 Absatz 2 der
Durchfithrungsverordnung genannten Zulissigkeitsvoraussetzungen des Wider-
spruchs, sondern bilden Voraussetzungen seiner Begriindetheit.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer war die Widerspruchsabteilung
deshalb im vorliegenden Fall nicht nach Regel 18 Absatz 2 der Durchfithrungs-
verordnung verpflichtet, den Widersprechenden auf den Mangel, den die ver-
sdumte Vorlage der Ubersetzung der Eintragungsurkunde der 4lteren spanischen
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Marke in die Sprache des Widerspruchsverfahrens innerhalb der hierfir fest-
gesetzten Frist bildete, hinzuweisen und ihm eine zweimonatige Zusatzfrist zur
Nachreichung der Ubersetzung zu gewihren.

Wie das Amt in seiner Klagebeantwortung zutreffend ausgefiihrt hat, ist Regel 18
Absatz 2 der Durchfithrungsverordnung im vorliegenden Fall auch nicht analog
anwendbar. Dies stiinde im Widerspruch zu der vom Gesetzgeber getroffenen
grundlegenden Unterscheidung zwischen den Voraussetzungen, denen die Wi-
derspruchsschrift geniigen muss, damit der Widerspruch zuléssig ist, und den
Erfordernissen hinsichtlich der Ubermittlung der den Widerspruch stiitzenden
Tatsachen, Beweismittel, Darlegungen und Unterlagen, die zur sachlichen Pri-
fung des Widerspruchs gehoren.

Zweitens hat die Widerspruchsabteilung, entgegen der von der Dritten Be-
schwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung vertretenen Auffassung,
dadurch, dass sie den Widersprechenden nicht auf den Mangel hinwies und ihn
nicht zu seiner Behebung binnen einer nach Regel 18 Absatz 2 der Durch-
fithrungsverordnung zu gewihrenden zweimonatigen Nachfrist aufforderte, auch
keinen aus dieser Bestimmung folgenden Anspruch des Widersprechenden auf
rechtliches Gehor verletzt. Ebenso wenig hat die Widerspruchsabteilung gegen
Artikel 73 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 verstofsen, wonach die Ent-
scheidungen des Amtes nur auf Griinde gestiitzt werden diirfen, zu denen die
Beteiligten sich daufSern konnten.

In ihrem Schreiben vom 5. Juni 1998, mit dem sie den Widersprechenden zur
Beibringung der erforderlichen Beweismittel und Unterlagen aufforderte, wies die
Widerspruchsabteilung klar und eindeutig darauf hin, dass diese innerhalb der
festgesetzten Frist von zwei Monaten und in der Sprache des Widerspruchs-
verfahrens einzureichen waren. Der Widersprechende hatte somit die Moglich-
keit, dieser Aufforderung nachzukommen und zu den Griinden Stellung zu
nehmen, auf die die Widerspruchsabteilung ihre Entscheidung stiitzte. Wie das
Amt in seiner Klagebeantwortung zu Recht hervorhebt, konnte der Wider-
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sprechende somit durch die Entscheidung der Widerspruchsabteilung nicht
tiberrascht werden.

Der Umstand, dass der Widersprechende innerhalb der von der Widerspruchs-
abteilung gemifl den Regeln 16 Absatz 3, 17 Absatz 2 und 20 Absatz 2 der
Durchfithrungsverordnung  festgesetzten Frist keine Ubersetzung der Ein-
tragungsurkunde der dlteren nationalen Marke in die Sprache des Wider-
spruchsverfahrens einreichte, gehort zur Priifung der Begriindetheit des
Widerspruchs und bildet keinen Mangel der Widerspruchsschrift im Sinne von
Regel 18 Absatz 2 der Durchfiihrungsverordnung.

Mit ihrer Annahme, dass die Widerspruchsabteilung im vorliegenden Fall vor
Zuriickweisung des Widerspruchs Regel 18 Absatz 2 der Durchfithrungsver-
ordnung hitte anwenden miissen, ist der Beschwerdekammer deshalb ein
Rechtsfehler unterlaufen. DemgemifS greift der einzige von der Kligerin geltend
gemachte Klagegrund eines VerstofSes gegen diese Regel durch und ist die ange-
fochtene Entscheidung aufzuheben.

Aus den Akten geht auch nicht hervor, dass die Entscheidung der Wider-
spruchsabteilung einen sonstigen, ihre Aufhebung durch die Beschwerdekammer
rechtfertigenden Mangel aufgewiesen hitte.

So kann erstens nicht dem Vorbringen des Widersprechenden im Beschwerde-
verfahren (vgl. Randnr. 13 der angefochtenen Entscheidung) gefolgt werden, er
habe im vorliegenden Fall deshalb keine Ubersetzung der Fintragungsurkunde der
dlteren spanischen Widerspruchsmarke in die Sprache des Widerspruchs-
verfahrens vorlegen miissen, weil die Nummer, der Inhaber, der Anmeldetag und
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der Gegenstand dieser Marke erkennbar gewesen seien, ohne dass hierfiir eine
Ubersetzung der Urkunde erforderlich gewesen ware; auch die Warenklasse habe
man der Urkunde ohne Ubersetzung entnehmen konnen.

Wie ausgefiihrt, ergibt sich die Verpflichtung des Widersprechenden zur Uber-
setzung der den Widerspruch stiitzenden Nachweise und Unterlagen in die
Sprache des Widerspruchsverfahrens aus Regel 17 Absatz 2 der Durch-
fihrungsverordnung, die eine Abweichung von der allgemeinen Sprachenregelung
fir die Vorlage und Verwendung von Schriftstiicken in Verfahren vor dem Amt
festlegt.

Zweitens steht dieser Beurteilung, dass die Ubersetzung der Eintragungsurkunde
in die Sprache des Widerspruchsverfahrens innerhalb der von der Wider-
spruchsabteilung festgesetzten Frist erforderlich war, auch nicht der von der
Widerspruchsabteilung im letzten Satz ihres Schreibens vom 5. Juni 1998 gege-
bene Hinweis entgegen, dass sie, sollten die angeforderten Informationen und
notwendigen Ubersetzungen nicht beigebracht werden, iiber den Widerspruch
anhand der ihr vorliegenden Beweismittel entscheiden werde. Es kann namlich
nicht angenommen werden, dass die Widerspruchsabteilung mit diesem Satz bei
dem Widersprechenden Vertrauen darauf erweckte, dass sie mangels einer
Ubersetzung der Eintragungsurkunde der ilteren spanischen Marke in die Spra-
che des Widerspruchsverfahrens auf der Grundlage nur der spanischen Fassung
dieser Urkunde entscheiden wiirde. Vielmehr ist dieser Satz zwingend dahin
auszulegen, dass die Widerspruchsabteilung in diesem Fall iiber den Widerspruch
ohne Beriicksichtigung der spanischen Fassung der Urkunde als Beweismittel
entscheiden wiirde.

SchlieSlich reichte der Widersprechende auch nach Ablauf der ihm mit Schreiben
der Widerspruchsabteilung vom 5. Juni 1998 gesetzten Frist keine Ubersetzung
der Eintragungsurkunde in die Sprache des Widerspruchsverfahrens ein.

I1-2777



64

65

66

URTEIL VOM — RECHTSSACHE T-232/00

Insoweit ist Randnummer 13, vierter Gedankenstrich, der angefochtenen Ent-
scheidung zu entnehmen, dass der Widersprechende vor der Beschwerdekammer
vortrug, er habe mit seinem Schreiben vom 8. September 1998 (vgl. oben,
Randnr. 14) sowohl die Warenklasse als auch, in Englisch, das Warenverzeichnis
der dlteren nationalen Marke mitgeteilt. In diesem Schreiben fithrte der Wider-
sprechende jedoch nur aus, dass die von den beiden betroffenen Marken erfassten
Waren identisch seien und zur Klasse 25 gehorten. Diese Angabe stellt jedoch
keine Ubersetzung der Eintragungsurkunde der #lteren spanischen Marke im
Sinne der vorgenannten einschligigen Bestimmungen der Durchfithrungsver-
ordnung dar und kann einer solchen auch nicht gleichgestellt werden.

Unter diesen Umstdnden braucht im Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits nicht
iiber die vom Amt aufgeworfene Frage (vgl. oben, Randnr. 26) nach dem sach-
lichen Anwendungsbereich von Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94
und insbesondere nicht dariiber entschieden zu werden, ob und inwieweit auf-
grund dieser Vorschrift das Amt noch nach Ablauf einer von ihm gesetzten Frist
beigebrachte Tatsachen oder Beweismittel beriicksichtigen darf.

Kosten

Gemaf§ Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf
Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das Amt unterlegen ist, sind
ihm gemif dem Antrag der Kligerin deren Kosten aufzuerlegen.
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Aus diesen Griinden

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

fiir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts
fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom 26. Juni 2000
(Sache R 181/1999-3) in der am 6. Juli 2000 berichtigten Fassung wird
aufgehoben.

2. Das HABM trigt die Kosten des Verfahrens.

Vilaras Tiili Mengozzi

Verkiindet in offentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. Juni 2002.

Der Kanzler Der Prasident

H. Jung M. Vilaras
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