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I — Einleitung

1. Das vorliegende Rechtsmittel bildet ein
weiteres Kapitel in der langen Geschichte
des Prozesses zwischen der amerikanischen
Brauerei Anheuser-Busch und der tschechi-
schen Brauerei Budéjovicky Budvar, narod-
ni podnik (im Folgenden: Budvar), die auch
bereits mehrere Urteile des Gerichtshofs

1-2173
1-2173
1-2173
I-2175
I-2175

I-2176

umfasst® Die fritheren Urteile mogen zwar
gewisse Auswirkungen auf einige Aspekte
des vorliegenden Rechtsstreits haben, doch
stellt sich hier ein juristisches Problem, mit
dem der Gerichtshof bisher noch nicht be-
fasst war.

2 — Das letzte ist das Urteil vom 29. Juli 2010, Anheuser-Busch/
HABM und Budéjovicky Budvar (C-214/09 P, Slg. 2010,
1-7665). Weitere Informationen zu den historischen Wur-
zeln des Konflikts und seinen letzten gerichtlichen Kapi-
teln finden sich in den Schlussantrigen von Generalanwalt
Ruiz-Jarabo Colomer vom 5. Februar 2009 in der Rechtssa-
che C-478/07, Budéjovicky Budvar (Urteil vom 8. September
2009, Slg. 2009, 1-7721).
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2. Durch das mit dem Rechtsmittel an-
gefochtene Urteil vom 16. Dezember
2008, Budéjovicky Budvar/Anheuser-Busch
(BUD)?, gab das Gericht erster Instanz den
Klagen von Budvar gegen eine Reihe von
Entscheidungen der Zweiten Beschwerde-
kammer des Harmonisierungsamts fiir den
Binnenmarkt (Marken, Muster und Model-
le) (im Folgenden: HABM) statt, mit der die
Widerspriiche von Budvar gegen die Anmel-
dung von Bud als Gemeinschaftsmarke durch
Anheuser-Busch zuriickgewiesen worden
waren.

3. Die Besonderheit dieser Rechtssache be-
steht darin, dass Budvar ihren Widerspruch
gegen die Anmeldung von Bud als Gemein-
schaftsmarke auf Art. 8 Abs. 4 der Verord-
nung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. De-
zember 1993 tiber die Gemeinschaftsmarke*
stiitzte und sich auf ein élteres Recht auf die
Bezeichnung Bud berief, das in einer in Os-
terreich und Frankreich aufgrund internati-
onaler Vertrige geschiitzten Ursprungsbe-
zeichnung bestehe.

4. Der Gerichthof muss daher zum ersten Mal
Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 aus-
legen. Er muss dies in einem Fall tun, der fiir
die Anwendung dieser Vorschrift nicht eben
typisch erscheint, denn die innere Logik des
Art. 8 Abs. 4 entspricht eher den Rechten, die
durch die blofie Benutzung eines bestimmten
Zeichens entstehen (z. B. nicht eingetragene

3 — Verbundene Rechtssachen T-225/06, T-255/06, T-257/06
und T-309/06, Slg. 2008, II-3555.
4 — ABLL11,S.1.
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Marken, aber auch, abhingig vom nationalen
Recht, bestimmte Namen von Unternehmen,
Schilder oder sonstige Zeichen mit Unter-
scheidungskraft), als solchen, die wie im vor-
liegenden Fall aufgrund einer férmlichen Ein-
tragung Schutz geniefien.

5. Der letztgenannte Umstand konnte viel-
leicht die Entscheidung des Gerichts beein-
flussen, doch darf er keinen Einfluss auf die
Entscheidung iiber das Rechtsmittel haben.
Die Auslegung von Art. 8 Abs. 4 muss hin-
reichend flexibel sein, um sich der grofien
Vielfalt von Zeichen anpassen zu konnen, die
von ihm erfasst sein konnen. Dennoch muss
diese Auslegung bestrebt sein, tendenziell
einzigartig zu sein. Andernfalls konnten die
Voraussetzungen der Bestimmung nicht ihre
grundsitzliche Funktion erfiillen, die Solvenz
und das tatsdchliche Wesen dieser Zeichen
zu schiitzen, die der Gemeinschaftsgesetzge-
ber ihnen zugewiesen hat.

6. Diese Voraussetzungen sind vornehmlich
auf einer tatsdchlichen Ebene angesiedelt,
und aus dieser Perspektive ist zu priifen, ob
sie erfiillt sind. Dies muss meiner Ansicht
nach auch in einem Fall wie diesem so sein,
in dem die Existenz eines formlichen inter-
nationalen Rechtsschutzes gegebenenfalls an
die Notwendigkeit denken lassen konnte, die
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Voraussetzungen der ,Benutzung“ und der
~Reichweite” des Zeichens abzuwandeln.

II — Rechtlicher Rahmen

A — Das Lissabonner Abkommen

7. Art. 1 Abs. 2 des Lissabonner Abkommens
iiber den Schutz der Ursprungsbezeichnun-
gen und ihre internationale Registrierung®
bestimmt, dass die Lander, auf die dieses Ab-
kommen Anwendung findet®, sich verpflich-
ten, in ihrem Gebiet diejenigen Ursprungs-
bezeichnungen der Erzeugnisse der anderen
Lander des ,besonderen Verbands“ zu schiit-
zen, die im Ursprungsland als solche aner-
kannt und geschiitzt und bei dem im Abkom-
men zur Errichtung der Weltorganisation fiir
geistiges Eigentum (im Folgenden: WIPO)
benannten Internationalen Biiro fiir geistiges
Eigentum registriert sind.

8. Nach Art. 5 des Abkommens werden die
Ursprungsbezeichnungen auf Antrag der Be-
horden der Lander des Abkommens auf den
Namen natiirlicher oder juristischer Personen
des offentlichen oder Privatrechts registriert,

5 — Angenommen am 31. Oktober 1958, revidiert in Stockholm
am 14. Juli 1967 und geéndert am 28. September 1979 (Uni-
ted Nations Treaties Series, Band 828, Nr. 13172, S. 205).

6 — Derzeit gehoren 26 Linder dem ,Lissabonner Verband” an
(http://www.wipo.int/treaties/en), unter ihnen die Tschechi-
sche Republik.

die gemif ihrer Landesgesetzgebung Inhaber
des Rechts zur Benutzung dieser Bezeich-
nungen sind. In diesem Rahmen konnen die
Behorden der Léander des Abkommens unter
Angabe der Griinde innerhalb eines Jahrs
vom Zeitpunkt des Empfangs der Mittei-
lung tiber die Registrierung an erkldren, dass
sie einer Ursprungsbezeichnung den Schutz
nicht gewéahren konnen.

9. Gemaif3 Art. 6 und 7 Abs. 1 kann eine nach
dem Lissabonner Abkommen registrierte Ur-
sprungsbezeichnung so lange nicht als Gat-
tungsbezeichnung angesehen werden, als sie
im Ursprungsland als Ursprungsbezeichnung
geschiitzt ist.

10. Auf der anderen Seite ist nach Regel 16
der Ausfithrungsverordnung zum Lissabon-
ner Abkommen, wenn die Wirkungen einer
internationalen Registrierung in einem Ver-
tragsland aufgehoben worden sind und gegen
die Aufhebung kein Rechtsbehelf mehr statt-
haft ist, diese Aufhebung dem Internationa-
len Biiro von der zustdndigen Behorde dieses
Vertragslands mitzuteilen.

11. Die Ursprungsbezeichnung ,Bud“ wur-
de am 10. Mérz 1975 unter Nr. 598 gemaf3
dem Lissabonner Abkommen bei der WIPO
eingetragen.
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B — Der bilaterale Vertrag

12. Am 11. Juni 1976 schlossen die Republik
Osterreich und die Tschechoslowakische So-
zialistische Republik einen Vertrag iiber den
Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbe-
zeichnungen und sonstigen auf die Herkunft
hinweisenden  Bezeichnungen landwirt-
schaftlicher und gewerblicher Erzeugnisse
(im Folgenden: bilateraler Vertrag)’.

13. Sein Art. 2 bestimmt, dass unter
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen
und sonstigen auf die Herkunft hinwei-
senden Bezeichnungen im Sinne des bila-
teralen Vertrags alle Hinweise verstanden
werden, die sich unmittelbar oder mittelbar
auf die Herkunft eines Erzeugnisses beziehen.

14. Nach Art. 3 Abs. 1 sind ,die im Abkom-
men nach Artikel 6 aufgefithrten tschechoslo-
wakischen Bezeichnungen ... in der Republik
Osterreich ausschlielich tschechoslowaki-
schen Erzeugnissen vorbehalten®. Nach Art. 5
Abs. 1 Abschnitt B Ziff. 2 gehoren zu den
fraglichen Gruppen tschechischer Erzeug-
nisse, die den Schutz des bilateralen Vertrags
genieflen, auch Biere; und die Anlage B des
Abkommens, auf das Art. 6 des bilateralen
Vertrags Bezug nimmt, schliefit Bud unter
den tschechoslowakischen Bezeichnungen
fiir landwirtschaftliche und gewerbliche Er-
zeugnisse (unter der Rubrik ,Bier”) ein.

7 — Fir Osterreich veréffentlicht im Bundesgesetzblatt fiir
die Republik Osterreich vom 19. Februar 1981 (BGBL
Nr. 75/1981), auf unbestimmte Zeit in Kraft getreten am
26. Februar 1981.
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C — Das Unionsrecht

15. Seit dem 13. April 2009 ist die Gemein-
schaftsmarke durch die neue Verordnung
(EG) Nr. 207/2009 geregelt®. Im Rahmen des
vorliegenden Rechtsmittels sind jedoch aus
zeitlichen Griinden die Bestimmungen der
Verordnung Nr. 40/94 anzuwenden.

16. Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94,
dessen Auslegung Gegenstand dieses Rechts-
mittelverfahrens ist, bestimmt Folgendes.

»Auf Widerspruch des Inhabers einer nicht
eingetragenen Marke oder eines sonstigen im
geschiftlichen Verkehr benutzten Kennzei-
chenrechts von mehr als lediglich ortlicher
Bedeutung ist die angemeldete Marke von der
Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit
nach dem fiir den Schutz des Kennzeichens
maf3geblichen Recht des Mitgliedstaats:

a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem
Tag der Anmeldung der Gemeinschafts-
marke, gegebenenfalls vor dem Tag der
fir die Anmeldung der Gemeinschafts-
marke in Anspruch genommenen Priori-
tit, erworben worden sind;

b) dieses Kennzeichen seinem Inhaber das
Recht verleiht, die Benutzung einer jiin-
geren Marke zu untersagen.

8 — Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar
2009 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABL. L 78, S. 1).
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17. Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung se-
hen Folgendes vor:

»(2) Auf Verlangen des Anmelders hat der In-
haber einer élteren Gemeinschaftsmarke, der
Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu
erbringen, dass er innerhalb der letzten finf
Jahre vor der Verdffentlichung der Anmel-
dung der Gemeinschaftsmarke die dltere Ge-
meinschaftsmarke in der Gemeinschaft fiir
die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie
eingetragen ist und auf die er sich zur Begriin-
dung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft
benutzt hat, oder dass berechtigte Griinde fiir
die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu die-
sem Zeitpunkt die dltere Gemeinschaftsmar-
ke seit mindestens fiinf Jahren eingetragen
ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen,
so wird der Widerspruch zuriickgewiesen. Ist
die dltere Gemeinschaftsmarke nur fiir einen
Teil der Waren oder Dienstleistungen, fur die
sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie
zum Zwecke der Priiffung des Widerspruchs
nur fiir diese Waren oder Dienstleistungen als
eingetragen.

(3) Absatz 2 ist auf dltere nationale Marken
im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a)
mit der Maf3gabe entsprechend anzuwenden,
dass an die Stelle der Benutzung in der Ge-
meinschaft die Benutzung in dem Mitglied-
staat tritt, in dem die dltere Marke geschiitzt
ist

18. Geméfd Art. 74 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 40/92 ermittelt ,,[il]n dem Verfahren vor
dem Amt ... das Amt den Sachverhalt von
Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Ver-
fahren beziiglich relativer Eintragungshin-
dernisse handelt, ist das Amt bei dieser Er-
mittlung auf das Vorbringen und die Antrége
der Beteiligten beschrankt®.

III — Das Verfahren vor dem Gericht und
das angefochtene Urteil

A — Sachverhalt und Verfahren vor dem
HABM

19. Die Anheuser-Busch, Inc. meldete am
1. April 1996, 28. Juli 1999, 11. April 2000 und
4. Juli 2000 beim HABM viermal die Marke
Bud (Bildmarke und Wortmarke) als Ge-
meinschaftsmarke an.

20. Budvar erhob am 5. Mirz 1999, am
1. August 2000, am 22. Mai 2001 und am
5. Juni 2001 gemaf} Art. 42 der Verordnung
Nr. 40/94 Widerspriiche, die sie zum einen
auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b
der Verordnung Nr. 40/94 auf die interna-
tionale Bildmarke Nr. 361 566 stiitzte, die
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mit Schutzwirkung fiir die Benelux-Lénder,
Italien und Osterreich eingetragen ist, und
zum anderen auf der Grundlage von Art. 8
Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 auf eine
am 10. Mirz 1975 geméfd dem Lissabonner
Abkommen bei der WIPO mit Schutzwir-
kung in Frankreich, Italien und Portugal
eingetragene Ursprungsbezeichnung ,Bud”
und eine gemifl dem bilateralen Vertrag
in Osterreich geschiitzte gleichlautende
Ursprungsbezeichnung.

21. Mit der Entscheidung vom 16. Juli 2004
(Nr. 2326/2004) gab die Widerspruchsabtei-
lung dem Widerspruch im Hinblick auf eine
der angemeldeten Marken teilweise statt.
Mit Entscheidungen vom 23. Dezember 2004
(Nrn. 4474/2004 und 4475/2004) und 26. Ja-
nuar 2005 (Nr. 117/2005) wies sie die jeweils
gegen die Eintragung der tibrigen drei An-
meldungen erhobenen Widerspriiche zuriick.
Budvar legte gegen die drei letztgenannten
Entscheidungen der Widerspruchsabteilung,
mit der ihre Widerspriiche zuriickgewiesen
worden waren, Beschwerden ein, und Anheu-
ser-Busch legte ebenfalls eine Beschwerde
gegen die teilweise dem Widerspruch statt-
gebende Entscheidung vom 16. Juli 2004 ein.

22. Mit Entscheidungen vom 14. Juni 2006
(Sache R 234/2005-2), 28. Juni 2006 (Sache
R 241/2005-2) und 1. September 2006 (Sache
R 305/2005-2) wies die Zweite Beschwerde-
kammer des HABM die von Budvar eingeleg-
ten Beschwerden zuriick. Mit Entscheidung
vom 28. Juni 2006 (Sache R 802/2004-2) gab
die Beschwerdekammer der von Anheuser-
Busch eingelegten Beschwerde statt und
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wies den Widerspruch von Budvar insgesamt
zuriick.

23. Inden vier Entscheidungen stellte die Be-
schwerdekammer zunéchst fest, dass Budvar
sich fir die Begriindung ihrer Widerspriiche
nicht linger auf die internationale Bildmarke
Nr. 361 566 zu stiitzen scheine, sondern nur
noch auf die Ursprungsbezeichnung ,Bud”

24. Zweitens fithrte die Beschwerdekam-
mer aus, es sei nur schwer vorstellbar, dass
das Zeichen BUD als Ursprungsbezeichnung
oder auch nur als indirekte Herkunftsangabe
angesehen werden konne, und kam zu dem
Ergebnis, dass ein Widerspruch gemaf$ Art. 8
Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94, der auf ei-
nem Recht beruhe, das als Ursprungsbezeich-
nung vorgestellt worden sei, in Wirklichkeit
jedoch keine solche sei, keinen Erfolg haben
konne.

25. Drittens befand sie in entsprechender
Anwendung der Bestimmungen von Art. 43
Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Re-
gel 22 der Verordnung Nr. 2868/95°, dass die
von Budvar vorgelegten Nachweise in Bezug
auf die Benutzung der Ursprungsbezeichnung

9 — Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom
13. Dezember 1995 zur Durchfiihrung der Verordnung (EG)
Nr. 40/94 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABL L 303, S. 1).
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,Bud“ in Osterreich, Frankreich, Italien und
Portugal unzureichend seien.

26. Viertens stellte sie fest, dass der Wider-
spruch auch deshalb zuriickgewiesen werden
miisse, weil Budvar nicht dargetan habe, dass
die in Rede stehende Ursprungsbezeichnung
ihr das Recht verleihe, die Benutzung des Be-
griffs ,Bud“ als Marke in Osterreich oder in
Frankreich zu untersagen.

B — Zusammenfassung des angefochtenen
Urteils

27. Am 26. August 2006, 15. September
2006 "' und 14. November 2006 * erhob Bud-
var beim Gericht auf Aufthebung gerichtete
Klagen gegen die genannten Entscheidungen
der Beschwerdekammer. Die Kldgerin machte
mit ihrem einzigen Klagegrund einen Verstof3
gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94
geltend. Der einzige Klagegrund von Budvar
bestand aus zwei Teilen: Der erste Teil betraf
die Gultigkeit der Ursprungsbezeichnung
Bud“ (die Beschwerdekammer hatte ver-
neint, dass das Zeichen BUD als Ursprungs-
bezeichnung angesehen werden konne), der
zweite Teil betraf die Erfillung der Voraus-
setzungen des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung

10 — Rechtssache T-225/06.
11 — Rechtssachen T-255/06 und T-257/06
12 — Rechtssache T-309/06.

Nr. 40/94 (die die Beschwerdekammer ver-
neint und Budvar bejaht hatte).

28. Mit seinem mit dem Rechtsmittel ange-
fochtenen Urteil vom 16. Dezember 2008 ist
das Gericht dem ersten und dem zweiten Teil
des einzigen Klagegrundes gefolgt und hat
der Klage von Budvar stattgegeben.

29. Das Gericht ist dem ersten Teil des ein-
zigen Klagegrundes gefolgt, nachdem es im
Rahmen seiner Priifung zwischen der nach
dem Lissabonner Abkommen eingetragenen
Ursprungsbezeichnung ,Bud” und der auf-
grund des bilateralen Vertrags geschiitzten
Bezeichnung ,,Bud” unterschieden hatte.

30. Hinsichtlich des ersten Teils hat das
Gericht ausgefiihrt, dass nach seiner Recht-
sprechung ,die Giiltigkeit einer nationalen
Marke nicht im Rahmen des Verfahrens der
Eintragung einer Gemeinschaftsmarke in
Frage gestellt werden kann“ (Randnr. 88), und
hat daraus geschlossen, dass ,das von der
Verordnung Nr. 40/94 geschaffene System
voraussetzt, dass das HABM das Bestehen
von auf nationaler Ebene geschiitzten dlteren
Rechten berticksichtigt® (Randnr. 89). Da die
Wirkungen der Ursprungsbezeichnung ,,Bud”
in Frankreich nicht endgiltig aufgehoben
worden seien, hitte die Beschwerdekammer
nach Ansicht des Gerichts das mafigebende
nationale Recht und die Registrierung nach
dem Lissabonner Abkommen beriicksich-
tigen miissen und die Tatsache, dass das
geltend gemachte Recht eine ,Ursprungsbe-
zeichnung” ist, nicht in Frage stellen diirfen
(Randnr. 90).
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31. Im Hinblick auf den zweiten Teil des Kla-
gegrundes hat das Gericht hervorgehoben,
dass es geméafd Art. 2 des bilateralen Vertrags
»genuigt, dass sich die betreffenden Hinweise
oder Bezeichnungen unmittelbar oder mittel-
bar auf die Herkunft eines Erzeugnisses bezie-
hen, um im Durchfithrungsabkommen auf-
gelistet werden zu konnen und somit in den
Genuss des durch den bilateralen Vertrag ge-
wihrten Schutzes zu gelangen“ (Randnr. 94).
In Anbetracht dieser Gesichtspunkte habe
die Beschwerdekammer zu Unrecht festge-
stellt, dass die Bezeichnung ,Bud” speziell als
»Ursprungsbezeichnung“ geméf$ dem bilate-
ralen Vertrag geschiitzt sei (Randnr. 95). Auf
der anderen Seite hat das Gericht festgestellt,
dass der bilaterale Vertrag in Osterreich zum
Schutz der Bezeichnung ,Bud” immer noch
wirksam sei, da es keinen Hinweis auf eine
Kiindigung dieses Vertrags durch Osterreich
oder die Tschechische Republik gebe und die
in Osterreich anhingigen Rechtsstreitigkei-
ten nicht zu einer endgiiltigen gerichtlichen
Entscheidung gefiihrt hiatten (Randnr. 98).

32. Angesichts dessen ist das Gericht zu
dem Ergebnis gelangt, dass die Beschwerde-
kammer gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung
Nr. 40/94 verstofien habe, indem sie festge-
stellt habe, dass das geltend gemachte altere
Recht keine ,,Ursprungsbezeichnung” sei und
dass die Frage, ob das Zeichen BUD insbeson-
dere in Frankreich und in Osterreich wie eine
geschiitzte Ursprungsbezeichnung behandelt
worden sei, von ,nachrangiger Bedeutung”
sei, und aufgrund dessen zu dem Ergebnis ge-
kommen sei, dass ein Widerspruch auf dieser
Grundlage keinen Erfolg haben kénne (Rand-
nrn. 92 und 97 des angefochtenen Urteils).
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33. Das Gericht ist auch dem zweiten Teil
des einzigen Klagegrundes gefolgt, der sich
auf die Anwendung der Voraussetzungen von
Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 be-
zog. Innerhalb des zweiten Teils hatte Budvar
wiederum zwei Einwande formuliert.

34. Der erste Einwand betraf die Voraus-
setzungen der Benutzung des Kennzeichen-
rechts im geschiftlichen Verkehr und seine
»mehr als lediglich 6rtliche Bedeutung®

35. Im Hinblick auf die Feststellung der Vo-
raussetzung der Benutzung des streitigen
Kennzeichenrechtsim geschiftlichen Verkehr
ist das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass
die Widerspruchsabteilung einen Rechtsfeh-
ler begangen habe, indem sie entschieden
habe, die Gemeinschaftsvorschriften iiber
die ,ernsthafte“ Benutzung der dlteren Mar-
ke analog anzuwenden (Art. 43 Abs. 2 und 3
der Verordnung Nr. 40/94). Denn erstens
sehe Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94
keine ,ernsthafte® Benutzung des Zeichens
vor, auf das der Widerspruch gestiitzt sei
(Randnr. 164 des angefochtenen Urteils).
Zweitens hitten der Gerichtshof und das Ge-
richt im Zusammenhang mit Art. 9 Abs. 1
der Verordnung Nr. 40/94, Art. 5 Abs. 1 und
Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG " in

13 — Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten tiber die Marken (ABL. 1989, L 40, S. 1).
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stdndiger Rechtsprechung festgestellt, dass
»ein Zeichen im ,geschiftlichen Verkehr’ be-
nutzt wird, wenn die Benutzung im Zusam-
menhang mit einer auf einen wirtschaftlichen
Vorteil gerichteten kommerziellen Tatigkeit
und nicht im privaten Bereich erfolgt” (Rand-
nr. 165). Drittens konnten im Rahmen des
Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 ,be-
stimmte Zeichen die mit ihnen verbundenen
Rechte nicht verlieren, selbst wenn sie nicht
,ernsthaft’ benutzt werden“ (Randnr. 166).
Viertens habe die Beschwerdekammer bei
der entsprechenden Anwendung von Art. 43
Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 und
Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 die Be-
nutzung des in Rede stehenden Zeichens in
Osterreich, Frankreich, Italien und Portugal,
d. h. in jedem der Gebiete, in denen die Be-
zeichnung ,Bud“ nach dem Vorbringen von
Budvar geschiitzt ist, ungeachtet dessen ge-
trennt gepriift, dass die Zeichen, auf die in
Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 Be-
zug genommen werde, ,,in einem bestimmten
Gebiet Schutz geniefSen [konnen], obwohl
sie nicht in diesem Gebiet, sondern nur in
einem anderen Gebiet benutzt worden sind“
(Randnr. 167).

36. Zudem konne ,ein Hinweis, der auf die
geografische Herkunft einer Ware hindeuten
soll, ebenso wie eine Marke im geschéftlichen
Verkehr benutzt werden”. Dies bedeute aller-
dings nicht, dass die betreffende Bezeichnung
»wie eine Marke“ benutzt werde und damit
ihre erste Funktion verliere (Randnr. 175 des
angefochtenen Urteils).

37. Hinsichtlich der Voraussetzung der Be-
deutung vertrat das Gericht die Auffassung,
dass sich aus Art. 8 Abs. 4 der Verordnung
Nr. 40/94 ableiten lasse, dass diese Vorschrift
auf die Bedeutung des in Rede stehenden
Zeichens abziele und nicht auf die Bedeu-
tung seiner Benutzung. Die Bedeutung des
Zeichens erstrecke sich auf die geografische
Ausdehnung seines Schutzes, der nicht ledig-
lich ortlich sein diirfe. Unter diesen Umstdn-
den habe die Beschwerdekammer ebenfalls
einen Rechtsfehler begangen, indem sie in
Bezug auf Frankreich eine Verbindung zwi-
schen dem Nachweis der Benutzung des be-
treffenden Zeichens und der Voraussetzung,
dass das in Rede stehende Recht eine mehr
als lediglich ortliche Bedeutung haben miisse,
hergestellt habe (Randnrn. 180 und 181).

38. Aus den vorstehenden Griinden hat das
Gericht die erste Riige des zweiten Teils des
einzigen Klagegrundes fiir begriindet erklért.

39. Die zweite Riige des zweiten Teils des
einzigen Klagegrundes betraf das sich aus
dem fur den Widerspruch angefithrten Zei-
chen ergebende Recht. Insoweit nahm die Be-
schwerdekammer auf die in Osterreich und
Frankreich ergangenen Gerichtsentscheidun-
gen Bezug, um zu dem Ergebnis zu gelangen,
dass Budvar nicht nachgewiesen habe, dass
ihr das in Rede stehende Zeichen das Recht
verleihe, die Benutzung einer jiingeren Marke
zu untersagen. Das Gericht hat jedoch darauf
hingewiesen, dass keine der geltend gemach-
ten Gerichtsentscheidungen Rechtskraft er-
langt habe, so dass sich die Beschwerdekam-
mer zur Begriindung ihres Ergebnisses nicht
allein auf diese Entscheidungen habe stiitzen
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diirfen, sondern auch die von Budvar ange-
fithrten Bestimmungen des innerstaatlichen
Rechts einschliefllich des Lissabonner Ab-
kommens und des bilateralen Vertrags hitte
berticksichtigen miissen (Randnr. 192). Inso-
weit hitte sich das HABM von Amts wegen
mit den ihm hierzu zweckdienlich erschei-
nenden Mitteln iiber das nationale Recht
des betreffenden Mitgliedstaats informieren
miissen (Randnr. 193). Das Gericht ist zu dem
Schluss gelangt, dass die Beschwerdekammer
einen Rechtsfehler begangen habe, indem sie
nicht alle relevanten tatsdchlichen und recht-
lichen Faktoren beriicksichtigt habe, um ge-
mafd Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94
festzustellen, ob das Recht des betreffenden
Mitgliedstaats Budvar das Recht verleihe, die
Benutzung einer jiingeren Marke zu untersa-
gen (Randnr. 199).

IV — Verfahren vor dem Gerichtshof und
Antrige der Parteien

40. Die Rechtsmittelschrift von Anheuser-
Busch ist am 10. Mérz 2009, die Rechtsmittel-
beantwortungen von Budvar und des HABM
sind am 22. bzw. 25. Mai 2009 in der Kanzlei
des Gerichtshofs eingegangen. Es ist weder
eine Erwiderung noch eine Gegenerwiderung
eingereicht worden.

41. Anheuser-Busch beantragt, das ange-
fochtene Urteil (mit Ausnahme von Nr. 1 des
Tenors iiber die Verbindung der Verfahren)
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aufzuheben und die Klage abzuweisen bzw.
die Rechtssache an das Gericht erster Instanz
zuriickzuverweisen, und Budvar die Kosten
des Verfahrens aufzuerlegen.

42. Das HABM stellte gleichlautende Antré-
ge, und Budvar beantragt, das angefochtene
Urteil zu bestétigen und der Rechtsmittelfiih-
rerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

43. In der miindlichen Verhandlung am
2. Juni 2010 haben die Vertreter von An-
heuser-Busch, von Budvar und des HABM
miindliche Ausfithrungen gemacht und Fra-
gen der Mitglieder der Grofien Kammer und
des Generalanwalts beantwortet.

V — Einige Voriiberlegungen zu Art. 8 der
Verordnung Nr. 40/94

44. Vor der Untersuchung des vorliegenden
Rechtsmittels bedarf es einer allgemeinen
Uberlegung zu Art. 8 Abs. 4 der Verordnung
Nr. 40/94, da sich die Diskussion auf die Aus-
legung dieser Bestimmung konzentriert, die
fiir die Rechtsprechung des Gerichtshofs neu
ist. Ihr angemessenes Verstindnis erfordert
zudem die Berticksichtigung der tibrigen Ab-
sitze des Art. 8.
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A — Der auf eine dltere Marke gestiitzte
Widerspruch: Art. 8 Abs. 1 und 2

45. Art. 8 Abs. 1 und 2 der Verordnung
Nr. 40/94 regeln den auf eine dltere Marke ge-
stiitzten Widerspruch gegen die Eintragung
einer Gemeinschaftsmarke. Insbesondere
ermoglicht Abs. 2 den auf eine iltere regis-
trierte (Gemeinschafts-, nationale oder in-
ternationale) Marke gestiitzten Widerspruch
und stellt ihnen nationale Marken gleich, die
zwar noch nicht eingetragen sind %, aber in
einem Mitgliedstaat aufgrund ihrer beson-
ders intensiven Benutzung notorisch bekannt
sind *°.

46. Damit ein auf solche dlteren Marken ge-
stiitzter Widerspruch erfolgreich sein kann,
sieht die Verordnung Nr. 40/94 eine Reihe
von Voraussetzungen vor.

47. Erstens muss gemdfd Art. 43 Abs. 2 und 3
der Verordnung die geltend gemachte altere
Marke innerhalb der letzten fiinf Jahre vor
der Veroffentlichung der Anmeldung der

14 — Art. 8 Abs.
Klarstellung.

15 — Art. 6bis der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums (United Nations Treaty Series,
Band 828, Nr. 11847, S. 108), auf die die Gemeinschaftsver-
ordnung zu diesem Punkt verweist, verpflichtet zum Schutz
notorisch bekannter Marken der zu den Vergiinstigungen
der Ubereinkunft zugelassenen Personen.

2 Buchst. ¢ beinhaltet insoweit keine

Gemeinschaftsmarke fir die Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist,
in der Union oder dem jeweiligen Mitglied-
staat ,ernsthaft benutzt“ worden sein.

48. Zweitens muss der Inhaber einer dieser
dlteren Marken geméfd Art. 8 Abs. 1 der Ver-
ordnung nachweisen, dass die Marke, deren
Eintragung er widerspricht, mit seiner Mar-
ke identisch oder ihr dhnlich ist und wegen
der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die
beiden Marken erfassten Waren oder Dienst-
leistungen die Gefahr von Verwechslungen in
dem Gebiet besteht, in dem die éltere Marke
Schutz genief3t .

49. Die dritte Voraussetzung ist folglich das
sogenannte Spezialitatsprinzip: Ein Wider-
spruch ist nur moglich, wenn die Anmeldung
fir Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die
mit den von der élteren Marke geschiitzten
identisch oder ihnen dhnlich sind. Allerdings
kennt dieses Spezialititsprinzip eine Ausnah-
me, wenn es sich um Marken handelt, die in
der Gemeinschaft oder einem Mitgliedstaat
bekannt sind. In diesem Fall greift der Wi-
derspruch auch dann durch, wenn die Waren
oder Dienstleistungen nicht dhnlich sind und
die Benutzung der angemeldeten Marke die
Unterscheidungskraft oder die Wertschit-
zung der dlteren Marke ohne rechtfertigen-
den Grund in unlauterer Weise ausnutzen
oder beeintriachtigen wiirde (Art. 8 Abs. 5).

16 — Sind Marken und Dienstleistungen jedoch identisch, wird
die Verwechslungsgefahr vermutet: Dies scheint sich aus
Art. 8 Abs. 1 Buchst. 1 der Verordnung ableiten zu lassen.
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B — Der auf andere Kennzeichen gestiitzte
Widerspruch: Art. 8 Abs. 4

50. Unabhéngig von den vorstehenden
Ausfithrungen sieht Art. 8 der Verordnung
Nr. 40/94 auch die Moglichkeit vor, sich im
Rahmen des Widerspruchs gegen die Anmel-
dung einer Gemeinschaftsmarke auf andere
Kennzeichen zu berufen, die weder eingetra-
gene noch notorisch bekannte Marken sind.

51. Art. 8 Abs. 4 ermdoglicht insbesondere
den Widerspruch des ,Inhabers einer nicht
eingetragenen Marke oder eines sonstigen im
geschiftlichen Verkehr benutzten Kennzei-
chenrechts von mehr als lediglich ortlicher
Bedeutung®. Die Vorschrift fiihrt eine relativ
unbestimmte Kategorie von Kennzeichen ein
(1), verlangt aber, dass sie bestimmte Voraus-
setzungen erfiillen, die darauf gerichtet sind,
ihre Besténdigkeit zu gewéhrleisten (2).

1. Art. 8 Abs. 4 lasst sehr heterogene Zeichen
zu

52. Die Unbestimmtheit im Hinblick auf die
Natur der Zeichen, die auf seiner Grundlage
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geltend gemacht werden konnen, fiihrt dazu,
dass Abs. 4 in der Praxis als eine Art Auf-
fangklausel oder ein heterogenes Gefiige
von Zeichen fungiert, unter die nicht nur die
nicht eingetragenen Marken fallen, die die
Voraussetzung der notorischen Bekanntheit
nicht erfiillen”, sondern auch alle anderen
im wirtschaftlichen Verkehr benutzten Kenn-
zeichen, die nicht ausschlieflich von ortlicher
Bedeutung sind.

53. Dieser erste Eindruck bei der Bestim-
mung des materiellen Anwendungsbereichs
der Vorschrift ist vor allem auf den Umstand
zuriickzufithren, dass die eingetragenen
Marken und die {brigen Zeichen im Sinne
des Abs. 4 durch die nationalen Rechtsord-
nungen geschaffen, anerkannt und geschiitzt
werden, so dass sie sehr heterogen sein kon-
nen. Aufschluss tiber diese Heterogenitit ge-
ben die vom HABM veroffentlichten Richtli-
nien zum Widerspruchsverfahren®®, die ein
anndherndes Inventar der Zeichen enthal-
ten, die geeignet sind, in den verschiedenen
Mitgliedstaaten ,éltere Rechte“ im Sinne
von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94
zu begriinden. Neben den nicht registrierten
Marken nennen die Richtlinien Handels- und
Korperschaftsnamen, Ladenschilder, Titel
von Veroffentlichungen und geografische An-
gaben. Die Vorschrift umfasst daher generell

17 — Anderenfalls wire der Widerspruch auf Abs. 2 Buchst. ¢ zu
stlitzen.

18 — Richtlinie zu den Verfahren vor dem Harmonisierungs-
amt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle),
Teil C: Widerspruchsrichtlinien (S. 312 bis 339).
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sowohl unterschiedliche Kennzeichen, die
eine Unterscheidungs- bzw. Identifizierungs-
funktion fiir die von ihnen bezeichneten wirt-
schaftlichen Tétigkeiten erfiillen, wie auch
solche, die den Ursprung der Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie benutzt werden,
bezeichnen.

54. Der grofite Teil dieser Zeichen (unab-
héngig davon, ob es sich dabei um Marken
handelt oder nicht) entsprechen nicht dem
klassischen Eintragungssystem, denn das
Recht auf ihre ausschliefiliche Benutzung
wird durch ihre Verwendung erworben oder
konsolidiert, ohne dass es einer formellen
Eintragung bedarf™. Unter Art. 8 Abs. 4 fal-
len zugleich aber auch Zeichen, die zuvor
eingetragen wurden, einschliefdlich — wenn-
gleich es sich nicht um den charakteristischs-
ten Anwendungsfall der Vorschrift handelt
— der geografischen Angaben, die in einem
Mitgliedstaat geschiitzt sind, weil sie im Rah-
men des Lissabonner Abkommens oder eines
anderen internationalen Vertrags eingetragen
wurden.

55. An diesem Punkt sollte vielleicht kurz
unterbrochen werden, um festzustellen, wel-
che geografischen Angaben konkret aufgrund
von Art. 8 Abs. 4 geltend gemacht werden
konnen.

19 — Diese Angaben sind der Auflistung von Kennzeichen in den
Widerspruchsrichtlinien entnommen.

56. Zunichst sind geografische Angaben
auszuschlieflen, die auf Gemeinschaftsebe-
ne registriert wurden, denn obwohl die Ver-
ordnung Nr. 40/94 insoweit keine Regelung
triftt, bestimmt Art. 14 der Verordnung
Nr. 510/2006*: ,Ist eine Ursprungsbezeich-
nung oder eine geografische Angabe nach
Maflgabe dieser Verordnung eingetragen,
so wird der Antrag auf Eintragung einer
Marke, auf die einer der in Artikel 13 auf-
gefithrten Tatbestinde zutrifft und die die
gleiche Erzeugnisklasse betrifft, abgelehnt,
wenn dieser Antrag auf Eintragung der Mar-
ke nach dem Zeitpunkt der Einreichung des
Antrags auf Eintragung bei der Kommis-
sion eingereicht wird” DemgemifS zéhlen
nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. k der neuen Ver-
ordnung iiber die Gemeinschaftsmarke®
gemeinschaftliche geografische Angaben
und Ursprungsbezeichnungen nunmehr zu
den absoluten Eintragungshindernissen fiir
Gemeinschaftsmarken.

57. Folglich wire der Weg iiber Art. 8 Abs. 4
nur gangbar fiir geografische Angaben, die
nicht auf Gemeinschaftsebene eingetragen,
aber auf nationaler Ebene geschiitzt sind. Zu
ihnen konnten jene zdhlen, die im Rahmen
des Lissabonner Abkommens oder eines

20 — Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. Mirz
2006 zum Schutz von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen  fiir ~ Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel (ABL L 93, S. 12).

21 — Die bereits zitierte Verordnung Nr. 207/2009.
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anderen internationalen Vertrags eingetragen
wurden >,

58. Diese Art von Zeichen geniefit einen for-
malisierten Schutz mit einer vorhergehenden
Eintragung. Meiner Ansicht nach wird in dem
Mafle, in dem diese Eintragung konstitutiven
Charakter hat, das Fortbestehen der Eintra-
gung der einzige Gesichtspunkt sein, der bei
der Feststellung der Giiltigkeit der jeweiligen
geografischen Angabe zu beriicksichtigen ist.

22 — Ich bin der Auffassung, dass angesichts der Feststellun-

gen des Gerichtshofs im Urteil vom 8. September 2009,
Budéjovicky Budvar, das Fortbestehen dieser Art von
geografischen Angaben maglich ist, sofern es sich um ein-
fache Angaben handelt, die nicht in den Anwendungsbe-
reich der Verordnung Nr. 510/2006 fallen. Hingegen lésst
sich aus dem Urteil der Schluss ziehen, dass qualifizierte
Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, die
nicht auf Gemeinschaftsebene angemeldet wurden, obwohl
ihre Anmeldung méglich war, insbesondere nicht aufgrund
eines bilateralen Vertrags zwischen zwei Mitgliedstaaten
auf nationaler Ebene geschiitzt werden koénnen. Wie sich
aus den Akten ergibt, hat sich Budvar ausdriicklich auf
das Zeichen BUD in seiner Eigenschaft als ,Ursprungsbe-
zeichnung” berufen. Jenseits der Zweifel, die im Hinblick
auf seine tatsichliche Natur bestehen konnen, konnte die
blofle Tatsache, dass das Zeichen als Ursprungsbezeich-
nung dargestellt wurde, die auf Gemeinschaftsebene nicht
angemeldet wurde, in unmittelbarer Anwendung der zitier-
ten Rechtsprechung zum erschopfenden Charakter der
Verordnung Nr. 510/2009 im Rahmen des Widerspruchs
dazu fiihren, dass seine Geltung verneint wird. Allerdings
haben die vorstehenden Uberlegungen keine Auswirkun-
gen auf das vorliegende Verfahren, denn Anheuser-Busch
hat diesen moglichen Mangel des geltend gemachten Kenn-
zeichens nicht geriigt, und es handelt sich hierbei nicht um
eine Riige, die der Gerichtshof insbesondere im Rahmen
eines Rechtsmittels von Amts wegen beriicksichtigen kann
oder muss.
Zu den Gesichtspunkten, die die ,6ffentliche Ordnung”
betreffen, vgl. die Schlussantrige von Generalanwalt
Jacobs vom 30. Mirz 2000 in der Rechtssache Salzgitter/
Kommission (C-210/98 P, Urteil vom 13. Juli 2000, Slg.
2000, 1-5843, Nrn. 141 bis 143) und die Schlussantrige von
Generalanwalt Mengozzi vom 1. Mirz 2007 in der Rechts-
sache Common Market Fertilizers (C-443/05 P. Slg. 2007,
1-7209, Nrn. 102 f.). Ebenso kann Vesterdorf, B.: ,Le relevé
dooffice par le juge communautaire®, in Une Communauté de
droit: Festschrift fiir G. C. Rodriguez Iglesias, Nomos, 2003,
S. 551 ff,, konsultiert werden.
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Das bedeutet jedoch nicht, dass die blofie
Eintragung fiir die Anwendbarkeit von Art. 8
Abs. 4 ausreicht: Die Voraussetzungen der
Benutzung, der Reichweite und der Merkma-
le des Rechts, die diese Bestimmung vorgibt,
miissen auch bei den nicht gemeinschaftli-
chen geografischen Angaben erfillt sein, die
nur auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 der
Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke ent-
gegengehalten werden konnen.

59. Folglich bin ich entgegen der von Budvar
in der miindlichen Verhandlung?® vertrete-
nen Auffassung der Ansicht, dass die beson-
dere Natur dieser Art von Zeichen und der
Schutz, den sie dank ihrer Eintragung auf in-
ternationaler Ebene genieflen, nicht von der
Erfiilllung der von dieser Bestimmung aufge-
stellten Voraussetzungen entbinden. Nur die
Erfillung dieser Voraussetzungen kann ge-
wihrleisten, dass sie, obwohl es sich bei ihnen
um einfache geografische Angaben handelt,
ein Wesen und eine Besténdigkeit aufweisen,
der diesen besonderen Schutz rechtfertigt.
Andernfalls wéren sie den gemeinschaftli-
chen Ursprungsbezeichnungen und geografi-
schen Angaben gleichgestellt.

23 — Budvar hat denselben Standpunkt bereits im Wider-
spruchsverfahren vor dem HABM vertreten, wie sich aus
Punkt 13(B) der Entscheidung der Beschwerdekammer
vom 14. Juni 2006 ergibt.
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2. Die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 zie-
len darauf, sich der Besténdigkeit der Zeichen
zu versichern, deren Schutz geltend gemacht
wird

60. Die anfangliche Weite des Art. 8 Abs. 4,
der im Hinblick auf die Art der Zeichen,
die ein Recht zum Widerspruch auf seiner
Grundlage gibt, grofziigig ist, wird sofort
durch verschiedene Voraussetzungen einge-
schrankt, die sie erfiilllen miissen, bevor sie
als Eintragungshindernis fiir eine Gemein-
schaftsmarke dienen kénnen.

61. Das wesentliche Ziel dieser Vorausset-
zungen besteht gerade darin, den Anwen-
dungsbereich dieses Widerspruchsgrundes
zu begrenzen, so dass sich nur die Inhaber
von Kennzeichen darauf berufen kénnen, die
besonders gefestigt und bedeutend sind. So-
mit verlangt Abs. 4:

— auf der einen Seite zwei Voraussetzun-
gen, die darauf gerichtet sind, zu ge-
wihrleisten, dass das Kennzeichen auf
nationaler Ebene besonders geschiitzt
ist (insbesondere, dass es ,seinem Inha-
ber das Recht verleiht, die Benutzung
einer jingeren Marke zu untersagen®)
und dass sein Inhaber das Recht, es zu
benutzen, vor dem Tag der Anmeldung
der Gemeinschaftsmarke oder vor dem
Tag der fiir die Anmeldung in Anspruch
genommenen Prioritit erworben hat;
diese beiden Voraussetzungen in Art. 8
Abs. 4 Buchst. a und b sind logischer-
weise im Licht des ,fiir den Schutz des
Kennzeichens mafigeblichen Rechts des
Mitgliedstaats” zu untersuchen;

— aufder anderen Seite zwei Voraussetzun-
gen (die ,Benutzung im geschiftlichen
Verkehr“ und die ,mehr als lediglich
ortliche Bedeutung), die darauf gerich-
tet sind, sicherzustellen, dass es sich
iiber ihren nationalen Schutz hinaus um
Kennzeichen handelt, die eine gewisse
kommerzielle Prisenz und Bedeutung
aufweisen.

62. Der Gemeinschaftsgesetzgeber ging so-
mit von der Notwendigkeit aus, auf nationaler
Ebene anerkannte Kennzeichen zu schiitzen,
fithrte aber zwei Schutzniveaus ein: Das erste
betrifft Kennzeichen, die besonders bedeu-
tend sind, weil sie ,,im geschiftlichen Verkehr
benutzt“ werden und ,mehr als lediglich ort-
liche Bedeutung” haben, und der Eintragung
einer Gemeinschaftsmarke aufgrund Art. 8
Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 entgegen-
stehen konnen, und das zweite Rechte von
ortlicher Bedeutung, die der Eintragung einer
Gemeinschaftsmarke nicht entgegengehalten
werden konnen, wohl aber gemaf; Art. 107
der Verordnung ihrer Benutzung in dem Ge-
biet, in dem dieses Recht geschiitzt ist.

63. Unter den nationalen Kennzeichen wer-
den anhand des zweifachen Kriteriums der
»Benutzung“ und der ,Bedeutung” diejeni-
gen ausgewihlt und besonders geschiitzt, die
besondere Eigenschaften aufweisen, die ein
Hindernis fir die Eintragung einer Marke
auf Gemeinschaftsebene rechtfertigen. Die
Rechtsmittelfiihrerin weist zutreffend darauf
hin, dass es praktisch unmoglich wire, eine
fiir die gesamte Européische Union einheitli-
che Marke zu schaffen, wenn jedes nationale
Zeichen ein Eintragungshindernis fiir eine
Gemeinschaftsmarke sein konnte. Nach ihrer
Eintragung ist die Gemeinschaftsmarke giiltig
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und im gesamten Gebiet der Union geschiitzt
(Art. 1 der Verordnung Nr. 40/94). Damit ein
nationales oder in mehreren Mitgliedstaaten
geschiitztes Kennzeichen ein Hindernis fir
die Anmeldung darstellen kann, muss es da-
her eine besondere Kraft haben, d. h. Eigen-
schaften, die es erméglichen, mit Wirkung
fir die gesamte Union die Eintragung einer
Marke zu verhindern.

64. Meiner Meinung nach sind diese Eigen-
schaften nicht unmittelbar die Folge einer
eventuellen Eintragung. Die vom Gesetzgeber
verwendeten Begriffe scheinen auf die Not-
wendigkeit zu zielen, eine stirker am Sach-
verhalt orientierte Beurteilung vorzunehmen,
die an die Bedeutung im Verkehr ankniipft.
Es handelt sich schliefllich und endlich um
Voraussetzungen, die der Gesetzgeber be-
wusst auf der Tatsachenebene ansiedelt und
die eher an den Sachverhalt ankntipfen als an
die abstrakte Tatsache des Rechtsschutzes.

65. Beim grofiten Teil der Kennzeichen, auf
die dieser Artikel Anwendung findet, liegen
beide Merkmale gleichzeitig vor. Trifft dies
wie im vorliegenden Fall nicht zu, verpflichtet
Art. 8 Abs. 4 zu einer zusitzlichen Feststel-
lung von Sachverhaltselementen hinsichtlich
des Orts, des Zeitpunkts und der Bedin-
gungen, unter denen das in Rede stehende
Kennzeichen benutzt wurde. Auch wenn sein
Rechtsschutz auf nationaler Ebene unabhén-
gig von diesen Tatsachen ist und sogar ohne
die Notwendigkeit einer Benutzung besteht,
kann ein Widerspruch nur dann auf das
Kennzeichen gestiitzt werden, wenn es diese
Voraussetzungen erfiillt, die darauf gerichtet
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sind, zu gewdhrleisten, dass es ein Mindest-
maf an Bestdndigkeit aufweist.

66. Abschlieflend halte ich bereits von die-
sen einleitenden Ausfithrungen ausgehend
die Klarstellung fiir erforderlich, dass die-
se Voraussetzungen bzw. Eigenschaften des
Art. 8 Abs. 4 einen vom Gesetzgeber ad hoc
geschaffenen Rahmen darstellen und dass sie
nicht mit den fiir andere Arten des Wider-
spruchs gegen die Anmeldung einer Gemein-
schaftsmarke bestehenden Voraussetzungen
vergleichbar sind.

C — Zur ZweckmidfSigkeit einer analogen
Anwendung der Voraussetzungen des Art. 8
Abs. 1 auf Abs. 4

67. In dem angefochtenen Urteil wie auch im
Rechtsmittel wird wiederholt das Argument
vorgebracht, es sei zweckmiflig bzw. un-
zweckmiflig, die Voraussetzungen des Art. 8
Abs. 1 und anderer mit ihm zusammenhén-
gender Bestimmungen wie Art. 43 fiir einen
auf eine dltere Marke gestiitzten Widerspruch
auf Art. 8 Abs. 4 anzuwenden. Dieser teilwei-
se Riickgriff auf die Analogie hat, wie weiter
unten gezeigt wird, zu inkohdrenten Ergeb-
nissen gefiihrt. Das wesentliche Argument,
das zugunsten einer analogen Anwendung
der Art. 8 Abs. 1 und 43 Abs. 2 und 3 vorge-
bracht wird, besteht darin, dass Marken eine
glinstigere Behandlung erfahren miissten als
die tibrigen Kennzeichen, da sowohl die nati-
onalen (harmonisierten) Marken als auch die
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Gemeinschaftsmarke sich nach einheitlichen
Standards richteten, die im gesamten Gebiet
der Union akzeptiert wiirden und daher eine
bessere Garantie als eine nicht eingetrage-
ne Marke oder eines der sonstigen in Art. 8
Abs. 4 geregelten Kennzeichen boten.

68. Meiner Ansicht nach ist diese Argumen-
tation nicht ausreichend begriindet. In der
Verordnung Nr. 40/94 wurden die Eintra-
gungshindernisse fiir eine Gemeinschafts-
marke in mehrere Blocke gegliedert, und
jedem von ihnen wurden unterschiedliche
Voraussetzungen zugeordnet, und es wiirde
eine zu grofle Vereinfachung darstellen, eine
Abstufung von einer hoheren zu einer niedri-
geren Ebene des Vertrauens des Gesetzgebers
in das jeweilige Zeichen vorzunehmen. Bei
einer genaueren Betrachtung der genannten
Voraussetzungen ldsst sich diese These nicht
aufrechterhalten.

69. Gewiss sind das Bestehen eines Regis-
ters bzw. einer Harmonisierung auf Gemein-
schaftsebene Gesichtspunkte, die der Gesetz-
geber beriicksichtigt hat, jedoch kombiniert
mit der Natur des jeweiligen Kennzeichens:
Nur so ldsst sich erkliren, dass fir die
gemeinschaftlichen Ursprungsbezeichnun-
gen keine Voraussetzung im Hinblick auf
ihre Benutzung besteht*, wihrend von den

24 — Art. 14 der Verordnung Nr. 510/2006 und Art. 7 Abs. 1
Buchst. k der neuen Verordnung iiber die Gemeinschafts-
marke (Verordnung Nr. 207/2009).

eingetragenen Marken eine ernsthafte Benut-
zung iiber fiinf Jahre verlangt wird. Hinsicht-
lich der Kennzeichen des Art. 8 Abs. 4 wollte
der Gesetzgeber einen anderen Rahmen von
Voraussetzungen schaffen, der eng genug
ist, um die Anwendbarkeit der Bestimmung
nicht weiter auszudehnen, als es zweckmaflig
ist, aber auch ausreichend flexibel, um sich an
die unterschiedliche Natur der Kennzeichen
anpassen zu konnen, auf die er angewandt
werden kann.

70. Diese Verschiedenartigkeit ist meiner
Meinung nach der einzige Faktor, anhand
dessen die Tatsache erklart werden kann, dass
Art. 8 Abs. 4 die auf seiner Grundlage erho-
benen Widerspriiche nicht unter das Spezia-
litatsprinzip stellt. Gegeniiber einem auf eine
altere Marke gestiitzten Widerspruch, der nur
in Betracht kommt, wenn diese Marke sich
auf Waren oder Dienstleistungen bezieht, die
mit denen der Marke, deren Eintragung wi-
dersprochen wird, identisch oder ihnen dhn-
lich sind, ist die Voraussetzung der Identitat
oder Ahnlichkeit bei Geltendmachung einer
nicht eingetragenen Marke oder eines ande-
ren Kennzeichens nicht erforderlich (aufSer
das nationale Recht sieht sie vor, um dem In-
haber des Kennzeichens ,das Recht [zu ver-
leihen], die Benutzung einer jiingeren Marke
zu untersagen®). Dies kann in zweifacher Hin-
sicht tiberraschen, wenn man feststellt, dass
das Spezialititsprinzip sehr wohl erforderlich
ist, um eine gemeinschaftliche Ursprungsbe-
zeichnung oder geografische Angabe wirk-
sam als absolutes Eintragungshindernis fiir
eine jlingere Gemeinschaftsmarke geltend zu
machen .

25 — Siehe die in der vorstehenden Fufinote angefiihrten
Bestimmungen.
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71. Meiner Ansicht nach wird aus den vorste-
henden Ausfiihrungen deutlich, dass die gro-
leren ,Garantien®, die die gemeinschaftlichen
bzw. harmonisierten Rechtstitel bieten, nicht
der einzige Faktor sind, der bei der Ausle-
gung der Voraussetzungen, um ein bestimm-
tes Zeichen im Rahmen eines Widerspruchs
gegen eine jingere Gemeinschaftsmarke
verwenden zu konnen, zu beriicksichtigen
ist. Insbesondere die Voraussetzungen des
Art. 8 Abs. 4 sind als Ganzes zu betrachten
und konnen nicht mit den Losungen vergli-
chen werden, die der Gesetzgeber fiir anders
gelagerte Fille vorgesehen hat.

VI — Untersuchung des Rechtsmittels

72. Die Rechtsmittelfithrerin macht zwei
Rechtsmittelgriinde geltend. Mit dem ers-
ten riigt sie einen Verstof3 gegen Art. 8
Abs. 4, mit dem zweiten einen Verstof§ gegen
Art. 8 Abs. 4 und 74 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 40/94.

A — Erster Rechtsmittelgrund: Verstof$ gegen
Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94

73. Der erste Rechtsmittelgrund beziiglich
des VerstofSes gegen Art. 8 Abs. 4 der Verord-
nung Nr. 40/94 besteht aus drei Teilen.

I - 2156

1. Erster Teil des ersten Rechtsmittelgrundes:
die Zustidndigkeit des HABM fiir die
Beurteilung der Geltung des aufgrund Art. 8
Abs. 4 geltend gemachten Rechts

a) Bestimmung der Standpunkte

74. Anheuser-Busch meint, das Gericht habe
einen Rechtsfehler begangen, indem es in
den Randnrn. 79 bis 100 des angefochtenen
Urteils zu dem Ergebnis gekommen sei, die
Beschwerdekammer sei nicht fiir die Fest-
stellung zustindig gewesen, ob Budvar die
Giiltigkeit der &lteren Rechte, die aufgrund
des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94
geltend gemacht worden seien, nachgewiesen
habe.

75. Mit ihrem Rechtsmittel macht Anheu-
ser-Busch geltend, das HABM hitte fest-
stellen missen, ob die Rechte, auf die der
Widerspruch gestiitzt werde, tatséchlich wie
behauptet existierten, ob sie anwendbar sei-
en und ob sie der Anmeldung der Gemein-
schaftsmarke entgegengehalten hitten wer-
den konnen. Die blof3e Bezugnahme auf die
Eintragung auf nationaler Ebene reiche fiir
den Nachweis des Bestehens eines solchen
Rechts nicht aus, denn durch die Eintragung
werde lediglich eine gesetzliche Vermutung
begriindet.

76. Anheuser-Busch riigt zur Unterstiitzung
ihrer These auch, dass das Gericht sich auf
seine Rechtsprechung zu Art. 8 Abs. 1 der
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Verordnung Nr. 40/94% berufe und seine
entsprechende Anwendung vorschlage. Nach
dieser Rechtsprechung koénne die Giiltigkeit
einer nationalen Marke nicht im Rahmen des
Verfahrens der Eintragung einer Gemein-
schaftsmarke in Frage gestellt werden. Die
Rechtsmittelfithrerin ist der Ansicht, dass es
keine rechtliche Grundlage fiir diese Analo-
gie mit Art. 8 Abs. 1 gebe, da die Harmonisie-
rung des Markenrechts gewédhrleiste, dass im
gesamten Gebiet der Union dieselben Krite-
rien und Standards auf eingetragene Marken
Anwendung fanden, wihrend die Kennzei-
chen im Sinne des Art. 8 Abs. 4 nicht harmo-
nisiert seien.

b) Wiirdigung

77. Nach meiner Auffassung hat das Gericht
Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 nicht
entsprechend angewandt. Im angefochtenen
Urteil wird lediglich der der Rechtsprechung
zu den nationalen eingetragenen Marken
zugrunde liegende Gedanke auf die Kenn-
zeichen im Sinne des Abs. 4 ausgedehnt. Da-
nach sei das HABM nicht befugt gewesen,
iber die Giiltigkeit dieser Kennzeichen zu

26 — Urteile des Gerichts erster Instanz vom 23. Oktober 2002,
Matratzen Concord/ HABM — Hukla Germany (MAT-
RATZEN) (T-6/01, Slg. 2002, 11-4335, Randnr. 55), vom
30. Juni 2004, BMI Bertollo/HABM — Diesel (DIESELIT),
(T-186/02, Slg. 2004, 11-1887, Randnr. 71), vom 21. April
2005, PepsiCo/HABM — Intersnack Knabber-Geback
(RUFELES), (T-269/02, Slg. 2005, 1I-1341, Randnr. 26), und
vom 22. Mirz 2007, Saint-Gobain Pam/HABM — Pro-
pamsa (PAM PLUVIAL) (T-364/05, Slg. 2007, 1I-757,
Randnr. 88).

entscheiden, denn ebenso wie die genann-
ten Marken seien diese durch das nationale
Recht des jeweiligen Mitgliedstaats geregelt,
und nur in diesem Rahmen koénne iiber ihre
Gltigkeit entschieden werden.

78. Die Tatsache, dass die nationalen Marken
eine Harmonisierung erfahren haben, die tib-
rigen Kennzeichen hingegen nicht, stellt in-
soweit keinen bestimmenden Faktor dar.

79. Durch die Einfilhrung des Wider-
spruchsgrundes des Art. 8 Abs. 4 sprach der
Gesetzgeber auch den dort genannten na-
tionalen Rechtsordnungen sein Vertrauen
aus, das lediglich unter dem Vorbehalt der
Feststellung der auf die Beschrinkung des
Anwendungsbereichs der Vorschrift gerich-
teten Voraussetzungen steht (der zeitlichen
Prioritit des Rechts, dass es sich um ein Zei-
chen handelt, das auf nationaler Ebene einen
besonderen Schutz geniefit, seine Benutzung
im wirtschaftlichen Verkehr und seine nicht
ausschliefllich ortliche Bedeutung). Die Be-
horden der Union kénnen nur das Vorlie-
gen dieser Voraussetzungen priifen, nicht
aber die Giiltigkeit des jeweiligen nationalen
Rechts oder die Dauer seines Schutzes im
Mitgliedstaat in Frage stellen. Das Gegenteil
wiirde bedeuten, dem HABM die Befugnis
einzurdumen, nationale Vorschriften auszu-
legen und anzuwenden. Dies ist seinem Zu-
standigkeitsbereich jedoch vollig fremd und
konnte zu schwerwiegenden Stérungen des
Bestehens und des Schutzes des Kennzei-
chens auf nationaler Ebene fiihren.
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80. Deshalb hitte das HABM nach meiner
Einschatzung ausschliefllich dann, wenn der
Schutz des Zeichens im fraglichen Mitglied-
staat bereits definitiv fiir ungiltig erklart
worden wire (durch rechtskriftiges Urteil
oder in dem entsprechenden Verfahren) die-
sen Umstand in Betracht ziehen und den auf
dieses Kennzeichen gestiitzten Widerspruch
zuriickweisen konnen und missen.

81. Dies wird besonders deutlich, wenn wie
im vorliegenden Fall der Schutz des Kenn-
zeichens nach einem formellen Akt wie der
Eintragung entsteht. Unter diesen Umstin-
den ist es normal, dass die Giiltigkeit dieser
Eintragung nicht in einem Verfahren zur
Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, son-
dern nur in dem Verfahren zur Feststellung
der Nichtigkeit nach Mafigabe der die Ein-
tragung regelnden Vorschriften angefochten
werden kann.

82. Im Rahmen des Lissabonner Abkom-
mens kann nur eine Behorde eines Vertrags-
staats die Wirkungen einer bereits eingetra-
genen Ursprungsbezeichnung fiir ungiiltig
erklaren, indem sie entweder innerhalb eines
Jahres vom Zeitpunkt des Empfangs der Mit-
teilung tber die Registrierung an mitteilt,
dass sie einer Ursprungsbezeichnung den
Schutz nicht gewidhren kann (Art. 5 des Lis-
sabonner Abkommens), oder indem sie ihren
Schutz im Herkunftsstaat fiir ungiiltig erklart
(Art. 6 und 7 des Lissabonner Abkommens).
Auflerhalb dieser beiden Verfahren kann die
Giiltigkeit der internationalen Eintragung
und die Wirksambkeit des Schutzes, die sie in
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den verschiedenen Vertragsstaaten gewéhr-
leistet, nicht angefochten werden.

83. Was den Schutz auf der Grundlage eines
bilateralen Vertrags betrifft, kann aus meiner
Sicht nur durch die Kiindigung des Vertrags,
seine Anderung oder ein rechtskriftiges Ur-
teil, durch das das Erléschen des Schutzes
in dem jeweiligen Land festgestellt wird, das
Bestehen eines Kennzeichens, das im Rah-
men eines auf Art. 8 Abs. 4 der Verordnung
Nr. 40/94 gestiitzten Widerspruchs geltend
gemacht wird, ausgeschlossen werden.

84. Der Beschwerdekammer zufolge ist
die Frage, ob das Zeichen Bud wie eine Ur-
sprungsbezeichnung behandelt wird, die in
Frankreich, Italien und Portugal gemifd dem
Lissabonner Abkommen und in Osterreich
aufgrund eines bilateralen Vertrags zwischen
diesem Mitgliedstaat und der Tschechischen
Republik geschiitzt ist, im vorliegenden Fall
»von nachrangiger Bedeutung®, denn ,.ein Wi-
derspruch ... der auf ein Recht gestiitzt wird,
das als Ursprungsbezeichnung ausgegeben
werde, tatsdchlich aber keine sei, kann offen-
sichtlich keinen Erfolg haben®. Hierbei stiitz-
te sich das HABM auf die Eigenschaften, die
die Rechtsprechung und die Gemeinschafts-
regelung” als solche voraussetzen, damit
ein Kennzeichen als Ursprungsbezeichnung
bezeichnet werden kann, und kam zu dem
Ergebnis, dass sie bei dem beanspruchten
Kennzeichen nicht vorgelegen hitten. Diese
Erwidgungen sind jedoch unter Beriicksich-
tigung der vorstehenden Ausfithrungen alles
andere als entscheidend. Solange die gel-
tend gemachten Rechte nicht endgiiltig nach

27 — Die Verordnung Nr. 510/2006.
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Maf3gabe der Verfahren, die das Recht vor-
sieht, das ihnen Schutz gewahrt, fiir ungiil-
tig erklart worden sind, kann die Beschwer-
dekammer weder ihre Giiltigkeit anzweifeln
noch die Frage aufwerfen, ob sie eine ,Ur-
sprungsbezeichnung” darstellen.

85. Demnach ist der erste Teil des ersten
Rechtsmittelgrundes zuriickzuweisen.

2. Zweiter Teil des ersten Rechtsmittelgrun-
des: die Voraussetzung der ,Benutzung im
wirtschaftlichen Verkehr*

86. Die Rechtsmittelfithrerin riigt, das Ge-
richt habe die in Art. 8 Abs. 4 aufgestellte Vo-
raussetzung der ,Benutzung im wirtschaftli-
chen Verkehr” in dreifacher Hinsicht falsch
ausgelegt: erstens im Hinblick auf den Um-
fang und die Art und Weise der Benutzung,
indem sie sie nicht der ,tatséchlichen Be-
nutzung” von eingetragenen Marken gleich-
stelle, zweitens im Hinblick auf den Ort der
Verwendung, als es festgestellt habe, dass Be-
weise aus dem Gebiet anderer Mitgliedstaa-
ten als denen, in denen das geltend gemachte
Recht geschiitzt sei, beriicksichtigt werden
konnten, und drittens in Bezug auf den fiir
den Nachweis ihrer Nutzung maf3geblichen
Zeitraum, indem es verneint habe, dass das

Datum der Anmeldung einschléigig sei, und
es durch das Datum der Veroffentlichung der
Anmeldung ersetzt habe.

87. Auf diese Weise habe das Gericht die Vo-
raussetzung der ,Benutzung im wirtschaftli-
chen Verkehr” im weitesten Sinne ausgelegt
und dadurch einen Rechtsfehler begangen.

a) Umfang sowie Art und Weise der
Benutzung

i) Bestimmung der Standpunkte

88. Die erste der drei Riigen betrifft die Rand-
nrn. 160 bis 178 des angefochtenen Urteils. In
ihnen habe das Gericht wie die Beschwerde-
kammer die Ansicht vertreten, dass die Vor-
aussetzung der ,Benutzung im geschiftlichen
Verkehr” des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung
Nr. 40/94 in demselben Sinn auszulegen sei
wie die Voraussetzung der ,ernsthaften Be-
nutzung®, die Art. 34 Abs. 2 und 3 der Ver-
ordnung fiir einen auf eine éltere Marke ge-
stiitzten Widerspruch verlangten.

89. Die Rechtsmittelfithrerin beanstandet
diese Auslegung mit dem Argument, dass ein-
getragene Marken, wenn die Qualifizierung
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als ,ernsthafte Benutzung“ nicht im Kontext
des Art. 8 Abs. 4 angewandt werde, im Hin-
blick auf ihre Benutzung im Rahmen eines
Widerspruchs gegen die Eintragung einer
jungeren Gemeinschaftsmarke engeren Vor-
aussetzungen unterldgen als die Zeichen im
Sinne des Abs. 4. Ebenso wie fiir die Fest-
stellung einer Verletzung einer Marke (Art. 9
Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94) weniger
verlangt werde als fiir ihre Aufrechterhaltung
(Art. 15 und 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung),
meint Anheuser-Busch, dass grofite Genauig-
keit an den Tag gelegt werden miisse, wenn es
wie bei Art. 8 Abs. 4 darum gehe, ,ein Recht
zu begriinden, das Auswirkungen auf die Ta-
tigkeit anderer Unternehmen haben kann®

90. Anheuser-Busch zufolge fithrt die An-
wendung des Kriteriums der ,ernsthaften
Benutzung” einerseits dazu, dass die Abgabe
von Gratismustern, die aufgrund des Urteils
Silberquelle® von diesem Begriff ausge-
schlossen seien, nicht zum Nachweis dieser
Benutzung dienen kénne. Ebenso miisse die
Benutzung einer Ursprungsbezeichnung oder
einer geografischen Angabe, die aufgrund des
Art. 8 Abs. 4 geltend gemacht werde, in Uber-
einstimmung mit der wesentlichen Funktion
des Kennzeichens erfolgen, die darin bestehe,
dem Verbraucher die geografische Herkunft
der Waren und ihre spezifischen Eigenschaf-
ten zu garantieren.

28 — Urteil vom 15. Januar 2009 (C-495/07, noch nicht in der
Sammlung verdffentlicht, Randnrn. 21 und 22).
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ii) Wiirdigung

91. Budvar legt die Formel ,Benutzung im
wirtschaftlichen Verkehr“ auf dieselbe Art
und Weise aus wie das angefochtene Urteil.
Beide sehen sie im Wesentlichen als Alter-
native zwischen der Angleichung an den Be-
griff der ,ernsthaften Benutzung” des Art. 43
Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 und der
Auslegung der in den Art. 9 Abs.1 der Ver-
ordnung Nr. 40/94 und 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 der
Richtlinie 89/104 verwendeten identischen
Begriffe ,Benutzung im wirtschaftlichen Ver-
kehr“ durch die Rechtsprechung.

92. Tatsichlich bestehen wesentliche Unter-
schiede zwischen beiden Benutzungsebenen.
Auf der einen Seite vertritt die Rechtspre-
chung die Auffassung, dass eine Marke im
Sinne von Art. 43 der Verordnung Nr. 40/94
sernsthaft benutzt” werde, wenn sie ,,entspre-
chend ihrer Hauptfunktion, d. h. der Garan-
tierung der Ursprungsidentitit der Waren
oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen
wurde, benutzt wird, um fiir diese Waren
und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu
erschlieflen oder zu sichern, wobei die Fille
ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur
symbolisch benutzt wird, um die durch sie
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begriindeten Rechte zu wahren“*. Beziiglich
des Begriffs der ,Benutzung im wirtschaft-
lichen Verkehr“ hatte die Rechtsprechung
bislang nur Gelegenheit, diese Begriffe im
Kontext des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 40/94 und der Art. 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1
der Richtlinie auszulegen, und ist zu dem Er-
gebnis gekommen, dass sie erfolgt, wenn das
fragliche Kennzeichen ,im Zusammenhang
mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil
gerichteten kommerziellen Titigkeit und
nicht im privaten Bereich® benutzt wird.

93. Ich bin jedoch der Ansicht, dass bei
dieser dualen Sichtweise der Normzweck
des Art. 8 Abs. 4 aufler Acht gelassen wird.
Durch die in Rede stehende Vorschrift wird
auf der einen Seite ein spezieller Rahmen von
Voraussetzungen geschaffen, die von den fiir
die tbrigen Widerspruchsgriinde geltenden
unabhiéngig sind; auf der anderen Seite liegt
ihr eine eigene Logik zugrunde, bei der es
sich nicht um die des Art. 43 Abs. 2 und ins-
besondere nicht um die des Art. 9 Abs. 1 der
Verordnung handelt.

94. Das von Budvar geltend gemachte Ar-
gument der Rechtssicherheit (diese Vor-
aussetzung muss in allen Bestimmungen
der Verordnung, die sie enthalten, identisch

29 — Urteile vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM (C-416/04 P,
Slg. 2006, 1-4237, Randnr. 70), und vom 13. September
2007, 11 Ponte Finanziaria/HABM (C-234/06 P, Slg. 2007,
1-7333, Randnr. 72). Vgl. auch zu Art. 10 Abs. 1 der Richtli-
nie 89/104 das Urteil vom 11. Mirz 2003, Ansul (C-40/01,
Slg. 2003, 1-2439, Randnr. 43), und den Beschluss vom
27. Januar 2004, La Mer Technology (C-259/02, Slg. 2004,
1-1159, Randnr. 27).

ausgelegt werden) ist nicht von vornherein
zuriickzuweisen, reicht aber nicht aus, um die
These des Gerichts zu stiitzen. Die genann-
te Bestimmung verlangt als allgemeine Regel
nach einer einheitlichen Auslegung bestimm-
ter Rechtsbegriffe, insbesondere, wenn in
zwei Bestimmungen desselben Gesetzestexts
oder von Gesetzestexten, deren Inhalt mitei-
nander in Verbindung steht, dieselbe Termi-
nologie verwendet wird (wie es zweifellos bei
Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 und
den Art. 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 der Richtlinie
89/104 der Fall ist). Dieses Auslegungskriteri-
um, nach dem fiir identische Begriffe dieselbe
Begriffsbestimmung gilt, kann jedoch nicht
so eng sein, dass es den Kontext, in dem der in
Rede stehende Begriff angewandt wird, voll-
standig aufSer Acht lésst. In diesem Fall erfiillt
die Voraussetzung je nach der Bestimmung,
die sie vorsieht, vollig andere Funktionen.

95. Gemidf; Art. 8 Abs. 4 der Verordnung
Nr. 40/94 muss das Zeichen als Vorausset-
zung dafiir, dass es einer Anmeldung einer
neuen Gemeinschaftsmarke entgegengehal-
ten werden kann, ,im geschiftlichen Verkehr
benutzt“ werden; dadurch soll ein Wider-
spruchsgrund gegeniiber dem Versuch, eine
Marke als Gemeinschaftsmarke einzutragen,
geschaffen werden. In Art. 9 Abs. 1 der Ver-
ordnung wird diese Wendung verwendet,
um die Benutzung eines Kennzeichens, die
der einer Gemeinschaftsmarke &hnelt oder
gleicht und von deren Inhaber verboten wer-
den kann, zu beschreiben; in diesem Fall wird
folglich angestrebt, den Umfang des aus-
schliefSlichen Benutzungsrechts des Inhabers
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einer Gemeinschaftsmarke — logischerweise
so weit wie moglich — zu gewihrleisten®.

96. Vor diesem Hintergrund formuliert
Art. 8 Abs. 4 den Begriff positiv, wenn er
eine Mindest-,Benutzungsschwelle” fiir den
Widerspruch gegen die Anmeldung einer
Gemeinschaftsmarke verlangt. Art. 9 Abs. 1
hingegen formuliert ihn negativ, um be-
stimmte, der eingetragenen Marke ,feindli-
che” Verhaltensweisen so weit wie moglich
zu untersagen.

97. Dies soll jedoch nicht heiflen, dass es
zutreffend wire, Art. 8 Abs. 4 unter Heran-
ziehung von Art. 43 Abs. 2 wie in dem an-
gefochtenen Urteil auszulegen. Ich vertrete
die Auffassung, dass die Benutzung im wirt-
schaftlichen Verkehr einer autonomen Ausle-
gung bedarf, die keine andere sein kann als
die, nach der im Rahmen des Widerspruchs
aufgrund eines dieser Kennzeichen eine

30 — Demselben Zweck dienen die Art. 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 der
Richtlinie 89/104. Ich teile die Feststellung meiner Kollegin,
der Generalanwiltin Sharpston, nach der die Auslegung der
Richtlinie 89/104 mit der Verordnung Nr. 40/94 kohirent
sein muss (Schlussantrige vom 12. Mirz 2009 in der Rechts-
sache Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07,
Urteil vom 11. Juni 2009, Slg. 2009, 1-4893, Nr. 16), aber
ich glaube nicht, dass sich daraus, wie es Budvar offenbar
tut, der Schluss ziehen lisst, dass diese ,Kohirenz“ ohne
Berticksichtigung der Funktion der jeweiligen Bestim-
mung verfolgt werden miisse. Im vorliegenden Fall miisste
die Kohirenz zwischen den Art. 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 der
Richtlinie und Art. 9 Abs. 1 der Verordnung bestehen, da
ihr Inhalt gleichgestellt werden kann. Die Ausdehnung
ihrer Definition durch die Rechtsprechung auf Art. 8 Abs. 4
ist meiner Meinung nach nicht so offensichtlich.
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»Benutzung” dargelegt werden muss, die die-
se Bezeichnung verdient.

98. Ich bin daher der Ansicht, dass es sich
bei der Voraussetzung der ,Benutzung im
wirtschaftlichen Verkehr” in Art. 8 Abs. 4 der
Verordnung Nr. 40/94 wie bei den iibrigen
Voraussetzungen dieser Bestimmung um ei-
nen eigenstindigen Begriff handelt®, der ei-
ner autonomen Auslegung bedarf.

99. Erstens bin ich der Meinung, dass es zwar
nicht unabdingbar ist, dass das Kennzeichen
benutzt wird, um ,einen Absatzmarkt zu
erschlieflen oder zu sichern, dass aber eine
bestimmte Benutzung in einem wirtschaft-
lichen Kontext unter Ausschluss der Benut-
zung in der privaten Sphire erforderlich ist,
wobei beispielsweise die Abgabe von Gratis-
mustern nicht ausreicht.

100. Zweitens erscheint es ebenfalls ver-
ninftig, zu verlangen, dass es sich um eine
Benutzung in Ubereinstimmung mit der we-
sentlichen Funktion des jeweiligen Zeichens
handelt. Im Fall geografischer Angaben be-
steht diese Funktion in der Gewihrleistung
der Identifizierung der geografischen Her-
kunft und/oder bestimmter fiir das Erzeugnis
charakteristischer Eigenschaften durch das
Publikum.

31 — Tatsdchlich muss das Kennzeichen neben dieser gemein-
schaftlichen Voraussetzung der Benutzung im Verkehr in
dem jeweils von den Bestimmungen des jeweiligen Mit-
gliedstaats verlangten Umfang benutzt werden, damit es
»seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer
jiingeren Marke zu untersagen” (Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der
Verordnung).
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101. Eine derartige Auslegung (die meiner
Ansicht nach den Vorteil hat, dass sie auf eine
Vielzahl verschiedener Kennzeichen, die un-
ter Art. 8 Abs. 4 subsumiert werden kénnen,
anwendbar ist) konnte dazu fithren, dass die
Argumente von Anheuser-Busch im Hinblick
auf die Behauptung, dass Budvar das Kenn-
zeichen BUD als Marke und nicht zur Identi-
fizierung der geografischen Herkunft des Er-
zeugnisses benutzt habe, vorbehaltlich ihres
Nachweises durchgreifen.

b) Das fiir den Nachweis der ,Benutzung
im wirtschaftlichen Verkehr” mafigebliche
Gebiet

i) Bestimmung der Standpunkte

102. Die zweite dieser Riigen betrifft das fiir
den Nachweis der ,Benutzung im wirtschaft-
lichen Verkehr” mafigebliche Gebiet.

103. Die Rechtsmittelfithrerin meint, das Ge-
richt habe gegen das Territorialitiatsprinzip
verstoflen und Art. 8 Abs. 4 der Verordnung
Nr. 40/94 falsch ausgelegt, als es in den Rand-
nrn. 167 und 168 des angefochtenen Urteils
festgestellt habe, dass sich aus dem Wortlaut
dieser Bestimmung ,nicht [ergibt], dass das in
Rede stehende Zeichen in dem Gebiet benutzt
werden muss, dessen Recht fiir den Schutz
dieses Zeichens geltend gemacht wird“. Das
Gericht hat insbesondere Bezug auf die
Notwendigkeit genommen, die von Budvar

vorgelegten Beweise zur Benutzung von Bud
in den Benelux-Lindern, Spanien und dem
Vereinigten Konigreich zu beriicksichtigen,
obwohl der Widerspruch auf ausschlief3lich
in Osterreich und Frankreich bestehende aus-
schlieflliche Rechte gegriindet wurde.

104. Anheuser-Busch zufolge kann sich
die Voraussetzung der ,Benutzung im wirt-
schaftlichen Verkehr” nur auf die Benutzung
des Zeichens in dem Gebiet, in dem es den
behaupteten Schutz geniefe, beziehen. Dies
gebiete das auf die Rechte des geistigen Eigen-
tums im Allgemeinen und auf die Ursprungs-
bezeichnungen im Besonderen anzuwenden-
de Territorialitdtsprinzip. Schlieflich stiitzt
sich die Rechtsmittelfiihrerin erneut auf das
Argument des Vergleichs mit der Markenre-
gelung: Wirde die Benutzung in diesen an-
deren Gebieten beriicksichtigt, wiirden die
nicht harmonisierten Kennzeichen im Sinne
von Art. 8 Abs. 4 giinstiger behandelt als die
Marken im Sinne des Art. 8 Abs. 1 und 2, da
der genannte Artikel bei diesen eine ernst-
hafte Benutzung in dem jeweiligen Gebiet
verlange.

ii) Wiirdigung

105. Ich schliefle mich im Hinblick auf die
zweite Riige den auf das Territorialitatsprin-
zip abstellenden Argumenten der Rechts-
mittelfiihrerin an, aus den oben dargelegten
Griinden aber nicht denen, die auf einen
Vergleich mit der Markenregelung gestiitzt
werden.
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106. Meiner Ansicht nach ist eine gebietsbe-
zogene Auslegung der Vorschrift unabhingig
von dem geltend gemachten Kennzeichen
unabdingbar. Fiir die Marken schreibt Art. 43
Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 aus-
driicklich den Nachweis der ernsthaften Be-
nutzung ,in der Gemeinschaft” (wenn eine
Gemeinschaftsmarke geltend gemacht wird)
bzw. ,in dem Mitgliedstaat ..., in dem die &l-
tere Marke geschiitzt ist”, vor. Das Schweigen
von Art. 8 Abs. 4 zu diesem Punkt kann je-
doch nicht als Wille ausgelegt werden, eine
Voraussetzung auszuschlieflen, die natur-
gemdfs durch die Wirkung des Territoriali-
tatsprinzips vorgegeben und allgemein auf
samtliche Rechte des geistigen Eigentums
anwendbar ist*%.

107. Das Gemeinschaftsrecht und die Recht-
sprechung bieten zahlreiche Beispiele fir die
Anwendung dieses Prinzips.

108. Aus Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord-
nung Nr. 40/94 ergibt sich beispielsweise,
dass das Bestehen einer Verwechslungsge-
fahr aufgrund der Ahnlichkeit zwischen der

32 — Unter den Pionieren der Anerkennung dieses Grundsat-
zes kann Hagens zitiert werden, der bereits im Jahr 1927
die von der deutschen Lehre traditionell vertretene These
der Universalitdt der Marke in Frage stellte und ausfiihrte,
dass diese These nicht aufrechterhalten werden kénne,
da ihre Anwendung zu einer Einmischung in die Rechts-
sphire souverdner auslindischer Staaten fithren wiirde
(Hagens, Warenzeichenrecht, Berlin und Leipzig, 1927).
Der Gedanke Hagens wurde vom Reichsgericht in einem
Urteil vom 20. September 1927 iibernommen und scheint
heute allgemein als Grundsatz des Markenrechts anerkannt
zu sein, ohne dass meiner Ansicht nach die internationa-
len Vertrage, die mehrheitlich auf der Gegenseitigkeit auf-
bauen, seine Bedeutung einschrinken.
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angemeldeten Marke und einer &lteren Mar-
ke und zwischen den Waren oder Dienstleis-
tungen, die beide Marken bezeichnen, im
Hinblick auf das Publikum in dem Gebiet, in
dem die &ltere Marke geschiitzt ist, zu beur-
teilen ist .

109. Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 89/104, wo-
nach eine Marke nicht von der Eintragung
ausgeschlossen oder fiir ungiltig erklart
wird, wenn sie ,infolge ihrer Benutzung“ Un-
terscheidungskraft erworben hat, stellt nicht
klar, wo diese Benutzung festzustellen ist. Der
Gerichtshof hat hierzu aber festgestellt, dass
»es allein auf die Lage in dem Teil des Ho-
heitsgebiets des betreffenden Mitgliedstaats
(oder gegebenenfalls in dem Teil des Bene-
luxgebiets) [ankommt], in dem die Eintra-
gungshindernisse festgestellt worden sind“>*.

110. Parallel dazu finden geméf3 Art. 7 Abs. 3
der Verordnung Nr. 40/94 die beiden ab-
soluten Eintragungshindernisse keine An-
wendung auf die Eintragung einer Gemein-
schaftsmarke, die ,infolge ihrer Benutzung

33 — Vgl. in diesem Sinne die Urteile vom 26. April 2007, Alcon/
HABM (C-412/05 P, Slg. 2007, 1-3569, Randnr. 51), und
vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM
(C-234/06 D, Slg. 2007, I-7333, Randnr. 60).

34 — Urteil vom 7. September 2006, Bovemij Verzekeringen
(C-108/05, Slg. 2006, I-7605, Randnr. 22). Auch General-
anwiltin Sharpston geht in ihren Schlussantrigen vom
30. Mirz 2006 davon aus, dass es erforderlich ist, diese Vor-
aussetzungen geografisch zu beurteilen, und weist darauf
hin, dass es im Unterschied zu den an nationale Marken zu
stellenden Anforderungen bei Gemeinschaftsmarken ver-
langt werden kann, dass der Inhaber ,die durch Benutzung
erworbene Unterscheidungskraft fiir ein grofieres geografi-
sches Gebiet nachweist” (Nr. 45).
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Unterscheidungskraft erlangt hat”, und die
Rechtsprechung hat prizisiert, dass eine
Marke nach der zitierten Vorschrift nur zur
Eintragung zugelassen werden kann, ,wenn
sie durch Benutzung Unterscheidungskraft in
dem Teil der Gemeinschaft erworben hat, in
dem sie keine origindre Unterscheidungskraft
im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b
besaf3. Der in Artikel 7 Absatz 2 genannte
Teil der Gemeinschaft kann gegebenenfalls
auch ein einziger Mitgliedstaat sein‘* Es
ist folglich ausreichend, dass eine Marke in
einem einzigen Mitgliedstaat keine Unter-
scheidungskraft hat, um die Eintragung auf
Gemeinschaftsebene zu verhindern; im Ge-
gensatz hierzu ist das Eintragungshindernis
von dem Zeitpunkt an, zu dem die Marke, die
als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden
soll, diese Unterscheidungskraft in dem Ge-
biet, in dem es sie nicht hatte, erwirbt, nicht
mehr anwendbar.

111. Schliefllich denke ich, dass nur eine
strikte Anwendung des Territorialitatsprin-
zips es ermoglicht, die Ziele des Art. 8 Abs. 4
zu verwirklichen. Wenn mit der Vorausset-
zung der ,Benutzung im wirtschaftlichen
Verkehr“ gewidhrleistet werden soll, dass das
auf diese Weise geltend gemachte Kennzei-
chen von einer gewissen offentlichen Rele-
vanz ist, ist es logisch, dass diese durch die
Benutzung erworbene Relevanz im Hinblick
auf das Gebiet, in dem das Kennzeichen ge-
schiitzt ist, nachgewiesen werden muss und
dass es nicht ausreicht, dass es in einem ande-
ren Gebiet benutzt wurde (das sogar aufler-
halb der Union liegen kann), in dem es keinen
Schutz geniefit.

35 — Urteil vom 22. Juni 2006, Storck/HABM (C-25/05 P, Slg.
2006, I-5719, Randnr. 83).

¢) Der fiir die Priffung der ,Benutzug im wirt-
schaftlichen Verkehr relevante Zeitraum

i) Bestimmung der Standpunkte

112. Die dritte Riige betrifft den fiir die
Prifung der Voraussetzung der ,Benutzung
im wirtschaftlichen Verkehr” mafigeblichen
Zeitraum und insbesondere seinen Beginn.

113. Anheuser-Busch zufolge hat das Ge-
richt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94
falsch ausgelegt, als es in Randnr. 169 des
angefochtenen Urteils festgestellt habe, dass
sich aus dieser Bestimmung nicht ergebe,
dass ,der Widersprechende nachzuweisen
hitte, dass das in Rede stehende Zeichen
vor der Anmeldung der Gemeinschaftsmar-
ke benutzt worden ist, sondern, dass ,es ...
hochstens, um wie bei alteren Marken zu
verhindern, dass das dltere Recht nur wegen
eines Widerspruchsverfahrens benutzt wird,
verlangt werden [kann], dass das in Rede
stehende Zeichen vor der Veréffentlichung
der Markenanmeldung im Blatt fiir Gemein-
schaftsmarken benutzt worden ist*.

114. Die Rechtsmittelfithrerin meint hin-
gegen, dass siamtliche Voraussetzungen fiir
den Widerspruch gegen die Eintragung ei-
ner Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung
der jiingeren Marke vorliegen miissten, ohne
dass dem Widersprechenden ein weiter ge-
hender Zeitraum fiir die Benutzung des im
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Widerspruch zu der zur Eintragung ange-
meldeten Marke stehenden Kennzeichens im
wirtschaftlichen Verkehr zugestanden wer-
den konne.

ii) Beurteilung

115. Ich halte das Vorbringen der Klagerin,
nach dem die Benutzung des Kennzeichens
gegebenenfalls vor seiner Anmeldung nach-
gewiesen werden miisse, dies aber erst zum
Zeitpunkt der Veroffentlichung der Anmel-
dung geschehen konne, fiir zutreffend.

116. Erstens macht aus den bereits in Ab-
schnitt V dieser Schlussantrige angefithrten
Griinden das Schweigen des Gesetzgebers im
Hinblick auf den Widerspruch nach Art. 8
Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 eine auto-
nome Auslegung erforderlich.

117. Auf der einen Seite ist die entsprechen-
de Anwendung von Art. 43, die in dem an-
gefochtenen Urteil vorgeschlagen wird, zu-
riickzuweisen *. Mit dieser Argumentation

36 — Auch wenn es hierzu Art. 43 der Verordnung nicht
ausdriicklich zitiert, weist das angefochtene Urteil in
Randnr. 169 in klarer Anspielung auf die Voraussetzungen
der genannten Vorschrift darauf hin, dass das Kriterium
des Datums der Veréffentlichung ,wie bei alteren Marken”
erforderlich ist.
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gerdt das Gericht in einen schweren inne-
ren Widerspruch, denn es hat nur wenige
Randnummern zuvor dieselbe entsprechen-
de Anwendung fiir den Begriff ,Benutzung
im wirtschaftlichen Verkehr” abgelehnt. Im
Sinne der Kohédrenz muss die Auslegung der
zeitlichen Voraussetzung in dem angefoch-
tenen Urteil zuriickgewiesen werden, wenn
man unter ,Benutzung im wirtschaftlichen
Verkehr etwas anderes versteht als die ernst-
hafte Benutzung im Sinne des Art. 43 Abs. 2.
Dies bedeutet andererseits auch nicht, dass
die Losung darin besteht, dass man einfach
die Rechtsprechung zu Art. 8 Abs. 5% ent-
sprechend auslegt, die fiir einen ganz anderen
Kontext entwickelt wurde (den Widerspruch,
der sich auf eine bekannte é&ltere Marke
stiitzt). Die von der Rechtsmittelfithrerin zi-
tierten Urteile stellen eine klare Anwendung
des Prioritétsprinzips dar, das firr die Rechte
des gewerblichen Eigentums gilt und auch im
Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 4 zu bertick-
sichtigen ist.

118. Meiner Ansicht nach ist auf das Datum
der Anmeldung der neuen Gemeinschafts-
marke abzustellen und nicht auf das Datum
ihrer Veroffentlichung im Blatt fiir Gemein-
schaftsmarken. Denn wenn es darum geht,
zu gewidhrleisten, dass das im Rahmen des
Widerspruchs entgegengehaltene Zeichen
Gegenstand einer Benutzung im wirtschaft-
lichen Verkehr war, die es konsolidiert und
ihm das notwendige Gewicht verleiht, um
der Anmeldung einer neuen Gemeinschafts-
marke begriindet entgegengehalten werden
zu konnen, sollte das fragliche Kennzeichen

37 — Vgl. Fn. 36.
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auch bereits vor der Anmeldung der in Rede
stehenden Anmeldung benutzt worden sein.

119. Eine andere Losung konnte zur Tau-
schung verleiten, wenn man es dem Inhaber
eines dlteren Rechts ermdglichte, eine kiinst-
liche Nutzung seines Zeichens in der Uber-
gangszeit zwischen der Anmeldung (von der,
wie in der miindlichen Verhandlung bestétigt
wurde, auf informellem Weg Kenntnis er-
langt werden kann) bis zur Veréffentlichung
im Blatt fir Gemeinschafsmarken® zu ,im-
provisieren®, um es im Rahmen eines Wider-
spruchs geltend zu machen.

120. Im Rahmen ihres Rechtsmittels macht
Budvar geltend, Art. 8 Abs. 4 Buchst. a ver-
lange ausdriicklich, dass das Recht auf Be-
nutzung des Zeichens vor dem Zeitpunkt der
Anmeldung der Gemeinschaftsmarke erwor-
ben worden sein miisse, bzw. vor dem Zeit-
punkt der Prioritét, die zur Unterstiitzung der
Anmeldung der Gemeinschaftsmarke geltend

38 — In der miindlichen Verhandlung ist auch klargestellt wor-
den, dass diese Zeitspanne mehrere Monate dauern kann,
wie es bei einigen der Anmeldungen, um die es in der vor-
liegenden Rechtssache geht, der Fall war. In diesen Fallen ist
die Gefahr, dass die Anmeldung in bestimmten Medien vor
ihrer Veroffentlichung bekannt wird, grof3. Es ist ein wenig
irritierend, dass die einzige nachwiesene Benutzung des
geltend gemachten Kennzeichens in der Zeit zwischen der
Anmeldung der Marke und ihrer Verdffentlichung erfolgte.

gemacht worden sei, wendet dieses Zeiterfor-
dernis aber nicht auf die Voraussetzung der
Benutzung im wirtschaftlichen Verkehr an.
Fiir Budvar wiirde es daher ausreichen, dass
das Recht, auf das der Widerspruch gestiitzt
wird, vor der Anmeldung der Marke erwor-
ben wurde, selbst wenn die Benutzung dieses
Rechts erst spiter in dem Zeitraum zwischen
der amtlichen Veréffentlichung der Anmel-
dung erfolgt ist. Ich kann mich dieser Aus-
legung der Bestimmung nicht anschliefien.
Meiner Meinung nach steht ihr Wortlaut
einer Ausdehnung derselben zeitlichen Vor-
aussetzung auf die Voraussetzung der Benut-
zung nicht entgegen. Es wire im Gegenteil
logischer, wenn samtliche Voraussetzungen
des Art. 8 Abs. 4 zeitlich koordiniert wéren.
Andernfalls konnte das System, wie bereits
angedeutet wurde, leicht zur Téduschung ver-
leiten: wenn, wie in dem mit dem Rechtsmit-
tel angefochtenen Urteil ausgefiihrt wird, das
Ziel verfolgt wird, ,zu verhindern, dass das
altere Recht nur wegen eines Widerspruchs-
verfahrens benutzt wird“, muss gewéhrleistet
sein, dass es zu der Benutzung des streitigen
Zeichens mit oder ohne Anmeldung der Ge-
meinschaftsmarke gekommen wire. Dies
kann aber nur gewihrleistet werden, wenn
eine Benutzung vor der Anmeldung verlangt
wird.

121. Schlieflich bringt Budvar vor, dass die
Anmeldung Dritten nur entgegengehalten
werden konne, wenn sie veroffentlicht wor-
den sei. Dieses Argument ist meiner Ansicht
nach ungeeignet, denn es geht hier nicht
um die Feststellung des Umstands, der dazu
fithrt, dass es entgegengehalten werden kann,
sondern darum, zu zeigen, dass das geltend
gemachte Zeichen im Verkehr ein gewisse
Bedeutung aufweist.
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d) Schlussfolgerung

122. Da die drei Riigen begriindet sind, bin
ich der Auffassung, dass dem zweiten Teil des
ersten Rechtsmittelgrundes stattzugeben ist.

3. Dritter Teil des ersten Rechtsmittelgrundes:
die Voraussetzung der ,mehr als lediglich ort-
lichen Bedeutung®.

a) Bestimmung der Standpunkte

123. Im dritten Teil des ersten Rechtsmittel-
grundes macht Anheuser- Busch geltend, in
den Randnrn. 179 bis 183 des angefochtenen
Urteils werde die Wendung ,mehr als ledig-
lich 6rtliche Bedeutung” falsch ausgelegt.

124. Selbst wenn man mit Art. 8 Abs. 4 da-
von ausginge, das das Zeichen von ,,mehr als
lediglich ortlicher Bedeutung” sein miisse, ist
die Rechtsmittelfithrerin der Ansicht, dass
der Begriff ,Bedeutung” auf jeden Fall an den
Markt des Landes ankniipfe, in dem dieses
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Kennzeichen geschiitzt sei, und dass ein Zei-
chen im Verkehr nur ,Bedeutung“ haben
konne, wenn es in ihm benutzt werde. Der
blofle Umstand, dass die Gesetze von zwei
oder mehr Staaten einem Subjekt ausschlief3-
liche Rechte verliehen, impliziere nicht, dass
dieses Zeichen bereits dadurch ,Bedeutung”
im Verkehr dieser Staaten habe.

125. Ebenso ist Anheuser-Busch der Auf-
fassung, dass der geografische Anwendungs-
bereich des durch das nationale Recht ge-
wihrten Schutzes insoweit kein geeignetes
Kriterium sei, denn andernfalls unterldge
die Voraussetzung dem nationalen Recht der
Mitgliedstaaten. Dies wiirde gegen die Recht-
sprechung verstofSen, nach der das Marken-
recht autonom ist und nicht dem nationalen
Recht unterliegt (Urteil vom 25. Oktober
2007, Develey/HABM, C-238/06 P, Slg. 2007,
1-9375, Randnrn. 65f.).

b) Wiirdigung

126. Meiner Ansicht nach wird Art. 8 Abs. 4
in dem mit dem Rechtsmittel angefochtenen
Urteil zu wortlich und zu eng am Wortlaut
haftend ausgelegt.

127. Einerseits trifft es zu, dass, wie in dem
angefochtenen Urteil festgestellt wird®,
die Wendung ,mehr als lediglich ortliche

39 — Randnr. 180.
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Bedeutung” das Zeichen und nicht seine
Benutzung oder den wirtschaftlichen Ver-
kehr qualifiziert; sie bezieht sich schliefilich
und endlich auf die Bedeutung des Kenn-
zeichens und nicht auf die Bedeutung seiner
Benutzung. Bestidtigt wird dies anhand der
Untersuchung einiger Sprachfassungen der
Bestimmung: Die italienische Fassung ist eine
der klarsten, da sie die Konjunktion ,und”
verwendet (,contrassegno utilizzato nella
normale prassi commerciale e di portata non
puramente locale), aber auch die franzosi-
sche (,signe utilisé dans la vie des affaires dont
la portée n'est pas seulement locale®), die por-
tugiesische (,,sinal utilizado na vida comercial
cujo alcance ndo seja apenas local”) und die
deutsche Fassung (,eingetragenen Marke
oder eines sonstigen im geschiftlichen Ver-
kehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr
als lediglich ortlicher Bedeutung®) lassen kei-
nen Raum fiir Zweifel, und es féllt selbst bei
Formulierungen, die gewisse Zweifel aufwer-
fen konnen, wie der spanischen (,signo uti-
lizado en el trafico econémico de alcance no
unicamente local“) oder der englischen (,sign
used in the course of trade of more than mere
local significance®), schwer, sich fir eine an-
dere Auslegung zu entscheiden.

128. Allerdings konnen trotz der vom Ge-
richt in dem angefochtenen Urteil vertrete-
nen Ansicht die vorstehenden Ausfiithrun-
gen weder bedeuten, dass die Bedeutung
des Kennzeichens gleichbedeutend mit dem
geografischen Bereich seines rechtlichen
Schutzes ist, noch, dass die Bedeutung eines
Kennzeichens grofler ist, nur weil es in mehr
als einem Land rechtlich geschiitzt ist.

129. Wie ich bereits angedeutet habe, sind
die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 nicht
auf den rein rechtlichen Bereich begrenzt. Die
vom Gemeinschaftsgesetzgeber verwendeten
Begriffe und die Zielsetzung der Bestimmung
verlangen nach einer Auslegung, die an den
Sachverhalt ankniipft, an die Bedeutung des
Kennzeichens im Verkehr *.

130. Erstens scheinen der Begriff ,Bedeu-
tung” und seine Entsprechungen in den iib-
rigen Sprachfassungen auf der Sachverhaltse-
bene angesiedelt zu sein und nicht auf der
Ebene des rdumlichen Anwendungsbereichs

40 — Ich beziehe mich auf eine Auslegungsweise, die néher liegt,
aber nicht notwendig in jeder Hinsicht identisch ist mit
der des HABM in seinen bereits genannten Widerspruchs-
richtlinien. Dem HABM zufolge kann die Reichweite eines
Kennzeichens im Sinne von Art. 8 Abs. 4 nicht ausschlief3-
lich aus einer geografischen Perspektive beurteilt werden,
sondern muss auch auf die ,wirtschaftliche Dimension der
Benutzung des Kennzeichens” gestiitzt werden, indem die
Intensitit der Benutzung, ihr Umfang, die Verbreitung der
Waren oder Dienstleistungen, fiir das es benutzt wird, und
die unter diesem Kennzeichen veréffentlichte Werbung
beriicksichtigt werden. Das Gericht hat diese Auslegung
Punkt fir Punkt in einem anderen Urteil, das kurz nach
dem mit dem Rechtsmittel angefochtenen ergangen ist,
iibernommen: Es handelt sich um das Urteil vom 24. Mirz
2009, Moreira da Fonseca/HABM — General Optica
(T-318/06 bis T-321/06, Slg. 2009, 11-649, Auf die Bitte des
Gerichtshofs hat sich ein grofer Teil der Ausfithrungen in
der miindlichen Verhandlung auf die Unterschiede zwi-
schen den beiden Urteilen konzentriert. Anheuser-Busch
und das HABM haben zwar bejaht, dass beide Urteile von
einer unterschiedlichen Sach- und Rechtslage ausgingen,
sie haben aber erklirt, dass die unterschiedliche Natur der
geltend gemachten Kennzeichen (eine geografische Angabe
in Budéjovicky Budvar und ein Werbeschild in General
Optica) irrelevant sei und keine unterschiedlichen Losun-
gen rechtfertige. Budvar hingegen hat ausgefiihrt, dass es
im Urteil General Optica um ein Kennzeichen gegangen
sei, das nur im Hinblick auf seine Benutzung geschiitzt sei,
ein Umstand, der fir Ursprungsbezeichnungen irrelevant
sei, die aufgrund ihrer bloflen Eintragung existierten und
geschiitzt seien, und ist infolgedessen zu dem Ergebnis
gelangt, dass die Urteile nicht widerspriichlich seien und
die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 einzelfallbezogen
im Hinblick auf die Natur des geltend gemachten Kenn-
zeichens zu priifen seien. Ich teile die Ansicht von Budvar
nicht.
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einer Schutzvorschrift”. Der Gedanke ist
konsequent im Hinblick auf die bereits her-
vorgehobene Tatsache, dass Art. 8 Abs. 4 eine
heterogene Gesamtheit von Kennzeichen
umfasst, von denen einige einfach durch ihre
Benutzung und andere nach ihrer Eintragung
geschiitzt sind.

131. Zweitens gelangt man nach einer Unter-
suchung siamtlicher Voraussetzungen, die die
Verordnung Nr. 40/94 fir ein Kennzeichen
aufstellt, damit es iber Art. 8 Abs. 4 als Ein-
tragungshindernis geltend gemacht werden
kann, zu demselben Ergebnis. Wie weiter
oben ausgefithrt wurde, konnen die genann-
ten Voraussetzungen in zwei grofle Gruppen
unterteilt werden: auf der einen Seite zwei des
nationalen Rechts (die in den Buchst. a und b
der Bestimmung geregelten), die gewéhrleis-
ten sollen, dass das Kennzeichen auf nationa-
ler Ebene besonders geschiitzt ist oder war,
und auf der anderen Seite zwei Vorausset-
zungen (die ,Benutzung im wirtschaftlichen
Verkehr” und die ,mehr als lediglich ortliche
Bedeutung”), die die Rechtsmittelfiihrerin zu-
treffend fiir autonome Voraussetzungen ,des
Gemeinschaftsrechts hilt und die darauf
gerichtet sind, den darauf gestiitzten Wider-
spruch Kennzeichen vorzubehalten, die iiber
ihren nationalen Schutz hinaus eine gewisse
kommerzielle Prasenz und Bedeutung haben.

41 — Das Worterbuch der Real Academia Espafiola definiert das
Wort ,alcance” als ,capacidad de alcanzar o cubrir una dis-
tancia“; die Académie frangaise fasst unter die Bedeutun-
gen des Begriffs ,portée” die ,distance maximale a laquelle
une chose peut exercer son effet, étendue, champ d’action
d’'un phénomeéne”. Besonders ausdrucksstark ist der Begriff
»significance”, der in der englischen Fassung verwendet
wird, und den das Cambridge Advanced Learner’s Dictio-
nary als Synonym von ,importance” und ,special meaning“
definiert.
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132. Der Begrift ,Bedeutung” kann namlich
schwerlich vom Markt, auf dem das Kennzei-
chen auftritt, und dem, auf dem es benutzt
wird, getrennt werden. Es ist kein Zufall, dass
zuerst von der Benutzung des Zeichens ,im
wirtschaftlichen Verkehr“ gesprochen wird:
Selbst wenn sich die Voraussetzung auf das
Kennzeichen bezoge, konnte seine Auslegung
nicht vom Kontext getrennt werden. Die Be-
stimmung ist als ein Ganzes auszulegen.

133. Folglich konnen nicht eingetragene
Marken und die iibrigen Kennzeichen des
Art. 8 Abs. 4 nur als relatives Eintragungshin-
dernis wirken, wenn sie im wirtschaftlichen
Verkehr eine Bedeutung haben, die nicht nur
ortlich ist*. Der territoriale Bereich, in Be-
zug auf den diese Bedeutung zu untersuchen
ist, ist der, in dem das Zeichen rechtlichen
Schutz geniefit*®, aber die blof8e Existenz die-
ses Schutzes im Gebiet eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten gewéhrleistet nicht die Fest-
stellung der Voraussetzung der Bedeutung.

134. Drittens wird Vorstehendes auch
durch eine teleologische Auslegung besté-
tigt. Die Aufnahme der Voraussetzung der
Bedeutung entspricht, wie ich wiederholt
ausgefithrt habe, dem Willen des Gesetzge-
bers, den Zugang zu Art. 8 Abs. 4 fiir solche
Kennzeichen zu versperren, die nicht die

42 — Indiesem Sinne vgl. Fernandez Novoa, C., El sistema comu-
nitario de marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, S. 167,
und v. Miihlendahl, A., Ohlgart, D., Bomhard, V., Die
Gemeinschaftsmarke, Beck, Miinchen, 1998, S. 38.

43 — Dies ergibt sich aus dem bereits untersuchten
Territorialitdtsprinzip.
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Fahigkeit ,verdienen®, die Eintragung einer
dhnlichen Marke auf Gemeinschaftsebene zu
verhindern*.

135. Gemdfd Art. 1 der Verordnung Nr. 40/94
ist eine Gemeinschaftsmarke nach ihrer Ein-
tragung giiltig und im gesamten Unionsgebiet
geschiitzt. Folglich muss ein nicht eingetrage-
nes dlteres Recht, damit es der Eintragung
einer Gemeinschaftsmarke, die das Territo-
rium der 27 Mitgliedstaaten abdecken soll,
entgegenstehen kann, eine Bedeutung auf-
weisen, die es rechtfertigt, dass es Vorrang
vor dieser jiilngeren Gemeinschaftsmarke hat.
Seine Bedeutung muss so grof} sein, dass sie
es ihm potenziell ermoglicht, mit Wirkung
fiir die gesamte Union die Eintragung einer
Marke zu blockieren, und diese Bedeutung
kann sich nicht ausschlief3lich auf den territo-
rialen Schutzbereich des geltend gemachten
Rechts beziehen.

136. Die Auslegung durch das Gericht in
dem angefochtenen Urteil ist problemlos auf
Kennzeichen anwendbar, die wie Bud inter-
nationalen Schutz genieflen, der durch eine
Eintragung formalisiert ist. Jedoch weist der
grofite Teil der Kennzeichen, die unter Art. 8
Abs. 4 subsumiert werden konnen, diese Ei-
genschaften nicht auf.

44 — In diesem Sinne Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade,
R., Moody-Stuart, T., und Keeling, D., Kerly’s Law of Trade
Marks and Trade Names, Sweet & Maxwell, London, 2005,
S.274.

137. Zum einen scheint die genannte Vor-
schrift im Wesentlichen fiir nur in einem
Mitgliedstaat geschiitzte Kennzeichen ge-
dacht zu sein**, aber nicht fiir Fille, die quan-
titativ weniger bedeutsam sind und in denen
ein transnationaler Schutz existiert. Die Aus-
legung der Voraussetzung der ,Bedeutung”
als Synonym des territorialen Bereichs des
rechtlichen Schutzes wiirde von vornherein
zum Ausschluss der Moglichkeit fithren, auf-
grund von Art. 8 Abs. 4 die in allen Mitglied-
staaten, aber nicht tiber ihre Grenze hinaus
geschiitzten Kennzeichen geltend zu machen,
denn sie wiirden nie eine tiber die 6rtliche hi-
naus reichende Bedeutung haben*. Um sie
einzuschlieflen, musste dem Begriff ,Bedeu-
tung“ eine sachverhaltsbezogenere Bedeu-
tung beigemessen und verlangt werden, dass
das Kennzeichen in einem Gebiet bekannt
ist, das z. B. grofier ist als eine Stadt oder ein
Landstrich.

138. Zum anderen passt die im angefochte-
nen Urteil gewdhlte Entscheidung auch nicht
fiir Kennzeichen, die wie die nicht eingetra-
genen Marken entstehen und durch Benut-
zung Schutz erwerben, ohne dass es einer
vorherigen Eintragung bedarf. In diesen Fil-
len, die die Mehrheit derjenigen darstellen,
die unter die hier untersuchte Bestimmung
fallen, sind die Bedeutung der Benutzung und

45 — Deshalb wird Bezug genommen auf das ,Recht des Mit-
gliedstaats, der dieses Kennzeichen regelt.

46 — Aus der Auslegung, die das Gericht vornimmt, konnte man
schlieflen, dass nur ein internationaler Schutz diese Reich-
weite gewihrleistet (in diesem Sinne vgl. Randnr. 181 des
angefochtenen Urteils: ,die angefiihrten &lteren Rechte
[haben] eine mehr als lediglich ortliche Bedeutung ...,
da ihr Schutz sich gemifl Art. 1 Abs. 2 des Lissabonner
Abkommens und Art. 1 des bilateralen Vertrags tiber ihr
Ursprungsgebiet hinaus erstreckt*).
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die Bedeutung des rechtlichen Schutzes nicht
leicht abzugrenzen.

139. Schlieflich bin ich im Gegensatz zu
den Feststellungen in Randnr. 180 des ange-
fochtenen Urteils der Ansicht, dass Art. 107
der Verordnung Nr. 40/94 nicht der Ausle-
gung entgegensteht, die ich an dieser Stelle
vorschlage.

140. Art. 8 Abs. 4 funktioniert parallel zu
dem zitierten Art. 107, der die ,Koexistenz*
der neuen Gemeinschaftsmarke und eines
dlteren Kennzeichens von lediglich ortlicher
Bedeutung ermdglicht, indem er bestimmt,
dass der Inhaber eines dlteren Rechts von ort-
licher Bedeutung (das folglich nicht im Rah-
men des Widerspruchs gegen die Anmeldung
einer Gemeinschaftsmarke geltend gemacht
werden kann, aber in einem Mitgliedstaat ge-
schiitzt ist) ,sich der Benutzung der Gemein-
schaftsmarke in dem Gebiet, in dem dieses &l-
tere Recht geschiitzt ist, widersetzen [kann],
sofern dies nach dem Recht des betreffenden
Mitgliedstaats zuldssig ist“. Der Vorschrift
lasst sich entnehmen, dass einer ortlichen
Bedeutung ein auf das Gebiet des Mitglied-
staats begrenzter Schutz zukommt und einer
Bedeutung, die tiber die ortliche hinausgeht,
ein Schutz in der gesamten Union®, nicht
aber, dass der Schutz auf Gemeinschaftsebe-
ne (im Wege des erfolgreichen Widerspruchs
gegen die Anmeldung einer jingeren Marke)
nur gewdhrt werden darf, wenn rechtlicher
Schutz in mehr als einem Mitgliedstaat exis-
tiert. Art. 107 reicht meiner Meinung nach

47 — Ausgehend von diesem Gedanken vertritt Fleckenstein die
Ansicht, dass beide Artikel ein ,System* bilden: Flecken-
stein, J. Der Schutz territorial beschrinkter Kennzeichen
(Peter Lang — Européische Hochschulschriften, Frankfurt
am Main, 1999), S. 104.
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nicht aus, um ein unauflgsliches Bindeglied
zwischen der Bedeutung und dem territori-
alen Schutzbereich in dem von dem Urteil
vorgeschlagenen Sinn zu schaffen.

141. Angesichts des Vorstehenden komme
ich zu dem Ergebnis, dass eine geografische
Angabe wie Bud, so sehr sie auch in mehr
als einem Staat aufgrund eines internationa-
len Vertrags geschiitzt ist, die Voraussetzung
der ,,mehr als lediglich 6rtlichen Bedeutung”
nicht erfilllt, wenn lediglich nachgewiesen
werden kann (wie es hier offenbar der Fall
ist), dass sie in einem der Staaten, in dem sie
Schutz genieft, bekannt ist und benutzt wird.

142. Ich bin demzufolge der Ansicht, dass
der dritte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes
zuriickzuweisen ist.

4. Ergebnis

143. Aufgrund der vorstehenden Ausfiih-
rungen schlage ich dem Gerichtshof vor, dem
zweiten und dritten Teil des ersten Rechts-
mittelgrundes zu folgen und den ersten Teil
zuriickzuweisen.
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B — Zweiter Rechtsmittelgrund beziiglich der
Verletzung der Art. 8 Abs. 4 und 74 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 40/94

1. Bestimmung der Standpunkte

144. Im Rahmen des zweiten Rechtsmit-
telgrundes beziiglich einer Verletzung der
Art. 8 Abs. 4 und 74 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 40/94 macht die Rechtsmittelfiihrerin gel-
tend, dass in Randnr. 199 des angefochtenen
Urteils rechtsfehlerhaft eine Verpflichtung
der Beschwerdekammer des HABM aufge-
stellt werde, von Amts wegen das anzuwen-
dende nationale Recht zu ermitteln, ein-
schliefllich der Rechtsprechung zum Recht
von Budvar, die Benutzung einer jlingeren
Marke unter Berufung auf eine geografische
Angabe zu untersagen. Indem es zu dem Er-
gebnis gekommen sei, dass das Ergebnis der
nationalen Verfahren allgemein zugingli-
chen Quellen entnommen werden konne und
folglich eine notorische Tatsache darstelle,
die von der Beweislast, die Art. 74 der Ver-
ordnung dem Widersprechenden auferlege,
nicht umfasst sei, habe das Gericht diese Be-
stimmung verletzt, nach der in einem Wider-
spruchsverfahren das HABM bei der Ermitt-
lung auf das Vorbringen und die Antrige der
Beteiligten beschrénkt ist.

2. Wiirdigung

145. Der zweite Rechtsmittelgrund wirft in
Wirklichkeit zwei unterschiedliche Fragen
auf.

146. Erstens geht es um die Feststellung, ob
Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 eine
Verpflichtung des HABM begriindet, den
Stand und die Ergebnisse der im jeweiligen
Mitgliedstaat durchgefithrten gerichtlichen
Verfahren von Amts wegen zu priifen und ob
die nationalen gerichtlichen Entscheidungen
insoweit notorische Tatsachen darstellen.

147. Bei den aufgehobenen Entscheidungen
beriicksichtigte die Beschwerdekammer nur
eine Reihe von franzosischen und deutschen
Gerichtsentscheidungen, in denen es den In-
habern von Bud verwehrt wurde, Anheuser-
Busch seine Benutzung in den jeweiligen
Staatsgebieten zu untersagen. Zu diesem
Zeitpunkt waren die nationalen Urteile nicht
rechtskriftig, aber die Beschwerdekammer
berticksichtigte diese Tatsache nicht, da sie
Budvar nicht geltend gemacht hatte.

148. Ich bin der Auffassung, dass die Be-
schwerdekammer des HABM die Bestim-
mungen, die das Widerspruchsverfahren
regeln, vollstindig berticksichtigt hat, ins-
besondere die allgemeinen Beweislastregeln
des Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94.
Nachdem diese Vorschrift die allgemeine
Verpflichtung des HABM aufstellt, den Sach-
verhalt von Amts wegen zu untersuchen,
bestimmt sie, dass, ,[s]Joweit es sich ... um
Verfahren beziiglich relativer Eintragungs-
hindernisse handelt, das Amt bei dieser Er-
mittlung auf das Vorbringen und die Antrége
der Beteiligten beschrankt [ist]*
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149. Die Beweislast obliegt daher in vollem
Umfang dem Widersprechenden, und es kann
dem HABM nicht vorgeworfen werden, eine
Reihe gerichtlicher Entscheidungen unbe-
riicksichtigt gelassen zu haben, die entgegen
der Feststellung des Gerichts keine ,offen-
kundigen Tatsachen” darstellten. Selbst wenn
die Quellen, die diese Informationen hitten
vermitteln kénnen, der Beschwerdekammer
»zuganglich” gewesen wiren, war es nicht
deren Sache, sondern Sache der Betroffenen,
die in dem Verfahren vorgetragenen Tatsa-
chen zu tberpriifen und insbesondere festzu-
stellen, ob ein in einem nationalen Verfahren
ergangenes Urteil rechtskriftig geworden ist.

150. Zweitens erhebt die Rechtsmittelfiihre-
rin innerhalb dieser im Rahmen des zweiten
Rechtsmittelgrundes wesentlichen Argu-
mentation indirekt aus der Perspektive des
Beweises eine zweite Riige. Anheuser-Busch
trégt vor, dass ,die Beschwerdekammer tiber
Nachweise verfiigt, nach denen Budvar er-
folglos den Versuch unternommen hat, dass
ihre Rechte, die sie nunmehr gegen die An-
meldungen von Gemeinschaftsmarken von
Anheuser-Busch einwendet, von den natio-
nalen Gerichten anerkannt werden. ... Bud-
var hat keine Entscheidung vorgelegt, die ihr
die Befugnis verleiht, ihre Rechte aufgrund
von Art. 8 Abs. 4 geltend zu machen! Der
Wortlaut des Rechtsmittels konnte zu der
Annahme fithren, dass fiir Anheuser-Busch
Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung da-
hin auszulegen sei, dass der Widersprechen-
de nachzuweisen habe, dass es ihm gelungen
sei, die Benutzung einer jingeren Marke
erfolgreich zu untersagen, und dass es nicht
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ausreiche, iiber ein abstraktes Recht auf Un-
tersagung der Benutzung einer jiingeren
Marke zu verfiigen.

151. Sollte die Rechtsmittelfithrerin diese
Auslegung vertreten, widerspreche ich ihr.
Meiner Ansicht nach ist klar, dass Art. 8
Abs. 4 Buchst. b ausschliellich verlangt,
dass der Widersprechende abstrakt iiber die-
ses Recht als eine Moglichkeit verfiigt, sein
Kennzeichen auf nationaler Ebene zu schiit-
zen. Der Widerspruch wiére moglich, sofern
er Uiber dieses Recht verfiigt, selbst wenn es
weder wahrgenommen noch ausdriicklich
gerichtlich anerkannt wurde.

152. Man konnte vorbringen, dass die ge-
samte Argumentation hinsichtlich der nati-
onalen Prozesslage (die Rechtskraft der das
Recht feststellenden gerichtlichen Entschei-
dungen) an Relevanz verliert, wenn das Recht
lediglich abstrakt geltend gemacht wird. Al-
lerdings kann das Vorliegen (rechtskriftiger
oder nicht rechtskriftiger) nationaler Urteile,
in denen wie im vorliegenden Fall das Recht,
die Benutzung einer jiingeren Marke zu ver-
bieten, verneint wird, ein Indiz fir das Nicht-
bestehen dieses Rechts darstellen.
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153. Unbeschadet der letzten Klarstel-
lung bin ich der Meinung, das dem zweiten
Rechtsmittelgrund zu folgen ist.

C — Begriindetheit des Rechtsmittels und
Riickverweisung an das Gericht

154. Angesichts der vorstehenden Ausfith-
rungen bin ich der Ansicht, dass dem zwei-
ten Rechtsmittelgrund und dem zweiten und
dritten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes
zu folgen und damit dem Rechtsmittel statt-
zugeben und das Urteil aufzuheben ist.

155. Da die festgestellten Fehler nur durch
tatsidchliche Feststellungen geheilt werden
konnen, bin ich der Auffassung, dass der
Rechtsstreit nicht im Sinne des Art. 61 Abs. 1
der Satzung des Gerichtshofs zur Entschei-
dung reif ist, so dass ich vorschlage, ihn an
das Gericht zuriickzuverweisen, damit es

diese Feststellungen trifft und erneut auf ih-
rer Grundlage entscheidet.

156. Insbesondere hat das Gericht festzu-
stellen, ob Budvar eine Benutzung ,im wirt-
schaftlichen Verkehr” vor der ersten Anmel-
dung von Bud als Gemeinschaftsmarke durch
Anheuser-Busch nachgewiesen hat. Hierbei
muss das Gericht die Voraussetzung der ,,Be-
nutzung im wirtschaftlichen Verkehr” auto-
nom auslegen, d. h. eine Auslegung vorneh-
men, die nicht der Rechtsprechung zu dieser
Wendung entspricht, sondern im Kontext
mit Art. 9 Abs. 1 der Verordnung erfolgt.

VII — Kosten

157. Da ich vorschlage, die Sache an das Ge-
richt zurtickzuverweisen, ist die Entschei-
dung tiber die Kosten des Rechtsmittelver-
fahrens vorzubehalten.
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VIII — Ergebnis

158. Aufgrund der vorstehenden Erwédgungen schlage ich dem Gerichtshof vor, wie
folgt zu entscheiden:

1. Dem Rechtsmittel der Anheuser-Busch gegen das Urteil der Ersten Kammer des
Gerichts erster Instanz in den verbundenen Rechtssachen T-225/06, T-255/06,
T-257/06 und T-309/06 wird stattgegeben.

2. Die Sache wird an das Gericht der Européischen Union zuriickverwiesen.

3. Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.
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