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W Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Neunte Kammer)

23. September 2020*

»Unionsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmeldung einer dreidimensionalen Unionsmarke —
Form eines Grashalms in einer Flasche — Altere nationale dreidimensionale Marke —
Ernsthafte Benutzung der dlteren Marke — Art. 15 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung
(EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 18 Abs. 1 und Art. 47 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) 2017/1001) —
Art der Benutzung — Beeinflussung der Unterscheidungskraft — Benutzung zusammen mit anderen
Marken — Schutzobjekt — Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit — Erfordernis der
Ubereinstimmung der Beschreibung mit der Darstellung — Entscheidung, die nach Aufthebung einer
fritheren Entscheidung durch das Gericht getroffen wird — Verweis auf die Begriindung einer
aufgehobenen fritheren Entscheidung — Begriindungspflicht*

In der Rechtssache T-796/16,

CEDC International sp. z 0.0. mit Sitz in Oborniki Wielkopolskie (Polen), Prozessbevollméchtigter:
Rechtsanwalt M. Siciarek,

Klagerin,

gegen

Amt der Europidischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch D. Walicka
und V. Ruzek als Bevollmaichtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte am Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem
Gericht:

Underberg AG mit Sitz in Dietlikon (Schweiz), Prozessbevollméchtigter: Rechtsanwalt A. Renck,
betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom
29. August 2016 (Sache R 1248/2015-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen CEDC
International und Underberg,

erlasst

DAS GERICHT (Neunte Kammer)

unter Mitwirkung der Prasidentin M.]. Costeira, des Richters D. Gratsias und der Richterin
M. Kancheva (Berichterstatterin),

Kanzler: A. Juhasz-Téth, Verwaltungsritin,

* Verfahrenssprache: Englisch.
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aufgrund der am 11. November 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 24. Februar 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des
EUIPO,

aufgrund der am 8. Midrz 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der
Streithelferin,

aufgrund des Aussetzungsbeschlusses vom 29. Mai 2017,

aufgrund des Fortsetzungsbeschlusses vom 12. August 2019,

aufgrund der prozessleitenden Mafinahmen vom 10. Dezember 2019 und der Antworten der
Beteiligten, die am 23. Dezember 2019 und am 9. Januar 2020 bei der Kanzlei des Gerichts
eingegangen sind,

auf die miindliche Verhandlung vom 6. Februar 2020,

folgendes
Urteil'

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 1. April 1996 meldete die Streithelferin, die Underberg AG, geméaf} der Verordnung (EG) Nr. 40/94
des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABlL. 1994, L 11, S. 1) in gednderter
Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die
Unionsmarke [ABL 2009, L 78, S. 1] in geédnderter Fassung, ihrerseits ersetzt durch die Verordnung
[EU] 2017/1001 des Européischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 tiber die Unionsmarke
[ABL 2017, L 154, S. 1]) beim Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO) eine
Unionsmarke an.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das folgende dreidimensionale Zeichen:

&

| -
———

j.‘
\ gt

Dieser Darstellung der angemeldeten Marke ist folgende Beschreibung beigefiigt: ,Gegenstand der
Marke ist ein in eine Flasche gestellter griin-braunlicher Grashalm, dessen Liange in etwa drei Viertel
der Hohe der Flasche entspricht.”

1 Es werden nur die Randnummern des Urteils wiedergegeben, deren Veroffentlichung das Gericht fiir zweckdienlich erachtet.
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Die Marke wurde u. a. fiir die Waren ,Spirituosen und Likore“ der Klasse 33 im Sinne des
Abkommens von Nizza {iber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die
Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geénderter Fassung angemeldet.

Die Anmeldung der Marke Nr. 33266 wurde im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken Nr. 51/2003 vom
23. Juni 2003 veroffentlicht.

Am 15. September 2003 erhob die Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok (Spoétka Akcyjna), deren
Rechtsnachfolgerin aufgrund einer am 27. Juli 2011 erfolgten Verschmelzung durch Aufnahme die
CEDC International sp. z. o.0. — die Kldgerin — ist, Widerspruch nach Art. 42 der Verordnung
Nr. 40/94 (spater Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 46 der Verordnung 2017/1001)
gegen die Eintragung der angemeldeten Marke fiir die oben in Rn. 4 genannten Waren.

Der Widerspruch wurde u. a. auf die im Folgenden dargestellte &ltere franzdsische dreidimensionale
Marke gestiitzt, die fiir ,alkoholische Getrinke” in Klasse 33 des Abkommens von Nizza am
18. September 1995 angemeldet, am 18. April 1997 unter der Nr. 95588457 eingetragen und am
9. Juni 2005 sowie am 13. Juli 2015 (nach Ubertragung auf die Kligerin am 28. Oktober 2011)
verlangert wurde:

Dieser Darstellung der alteren franzosischen dreidimensionalen Marke ist folgende Beschreibung
beigefiigt: ,Die Marke besteht aus einer Flasche, wie oben dargestellt, mit einem Grashalm, der sich in
einer fast diagonalen Position im Flaschenkorper befindet.”

.. [nicht Gbersetzt]

Als Widerspruchsgriinde wurden erstens die Eintragungshindernisse nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und
b der Verordnung Nr. 40/94 (spéter Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt
der Verordnung 2017/1001) hinsichtlich der oben in Rn. 7 wiedergegebenen élteren franzosischen
dreidimensionalen Marke Nr. 95588457 geltend gemacht, zweitens nach Art. 8 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 40/94 (spater Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt der Verordnung 2017/1001)
beziiglich derselben Marke und der oben in Rn. 9 erwihnten eingetragenen Marken und drittens nach
Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94 (spéter Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt der
Verordnung 2017/1001) hinsichtlich der oben in Rn. 9 erwéhnten nicht eingetragenen Zeichen.

.. [nicht ubersetzt]
Mit Urteil vom 11. Dezember 2014, CEDC International/HABM — Underberg (Form eines Grashalms

in einer Flasche) (T-235/12, im Folgenden: Aufthebungsurteil, EU:T:2014:1058), hob das Gericht die
erste Entscheidung auf.
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Zunichst wies das Gericht darauf hin, dass die Kldgerin die Feststellungen und Wertungen des EUIPO
hinsichtlich samtlicher Widerspruchsgriinde riigte, ndmlich derjenigen geméafd Art. 8 Abs. 1 Buchst. a,
Art. 8 Abs. 3 und Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009, jedoch angab, ihr Vorbringen auf die
Feststellungen der Beschwerdekammer zur Beurteilung der vorgelegten Benutzungsnachweise zu
beschrinken, da diese Feststellungen alle Widerspruchsgriinde gleichermaflen betréfen
(Aufhebungsurteil Rn. 29).

... [nicht Gibersetzt]

Mit Entscheidung vom 29. August 2016 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) in der Sache
R 1248/2015-4 wies die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde zuriick.

Die Beschwerdekammer stellte insbesondere fest, dass auch dann, wenn sie die verspatet zugunsten der
Klagerin eingereichten Beweise im Rahmen ihrer Ermessensausiibung beriicksichtige, diese Beweise an
ihrer fritheren Entscheidung nichts dnderten, wonach die Klagerin die Art der Benutzung und daher
die ernsthafte Benutzung der dlteren franzosischen dreidimensionalen Marke nicht gemafl Art. 42
Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 47 Abs. 2 und 3 der Verordnung 2017/1001)
nachgewiesen habe (Rn. 35 der angefochtenen Entscheidung).

Zunichst stellte die Beschwerdekammer fest, dass der Schutzumfang durch die grafische Darstellung
der Marke in ihrer angemeldeten Form und nicht durch die von der Klégerin vorgelegte Beschreibung
der Marke festgelegt werde. Sie fiigte hinzu, eine Markenbeschreibung miisse festlegen, was auf der
Darstellung einer Marke zu sehen sei, und der Schutzumfang werde nicht durch eine mogliche
Auslegung dessen erweitert, was der Anmelder mit dieser Darstellung habe sagen wollen oder gemeint
habe. Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdekammer fest, dass die grafische Darstellung der
dlteren franzosischen dreidimensionalen Marke eine Flasche tiblicher Form zeige, auf der, ausgehend
von direkt unterhalb des Flaschenhalses, diagonal von links eine Linie bis zur unteren Kante der
Flasche verlaufe; dass die Linie, die als fester Bestandteil des Flaschenkorpers dargestellt werde, eine
gerade diagonale Line sei und nichts anderes und dass die von der Kldgerin vorgelegte Beschreibung
an dieser Feststellung nichts éndere, weil der Schutzumfang der Marke nicht dadurch bestimmt
werde, was die Klagerin bei der Anmeldung der Marke bezweckt habe (Rn. 38 und 39 der
angefochtenen Entscheidung).

Die Beschwerdekammer stellte fest, dass keiner der in erster Instanz vorgelegten Beweise die Marke in
ihrer eingetragenen Form zeige, das heift, so wie sie im Register grafisch dargestellt sei. Keine der
Flaschen weise eine ununterbrochene diagonale Linie auf, geschweige denn die gleiche Linie wie jene,
die Teil der é&lteren Marke sei; diese Linie sei nicht auf der Auflenfliche einer der vorgelegten
Flaschen angebracht und erscheine nicht auf dem Etikett selbst oder quer iiber diesem und es sei
unmoglich, zu sehen, was sich in der Flasche hinter dem Etikett befinden konne, weil das nicht
durchsichtige Etikett beinahe die gesamte Oberfliche der Flasche abdecke. Die Beschwerdekammer
fiigte hinzu, die Klagerin habe ihr zusitzliche Beweismittel vorgelegt, auf denen Flaschen zu sehen
seien, manche mit unleserlichen Etiketten und andere mit Etiketten mit der Aufschrift ,zubréwka
bison vodka“, aber alle Flaschen seien ebenso wie die in erster Instanz vorgelegten mit einem nicht
durchsichtigen Etikett versehen, weshalb man nicht sehen konne, was dahinter sei, und wiesen weder
auf der Auflenoberfliche der Flasche noch quer iiber das Etikett selbst die diagonale Linie auf, die
Teil der alteren Marke sei. In Bezug auf die verspatet vorgelegten Beweise und insbesondere die der
Erklarung von Herrn K. beigelegten Fotos der Flasche mit dem Etikett ,zubréwka bison vodka“, die
diesmal nicht nur von vorne, sondern auch von hinten und von den beiden Seiten dargestellt war,
stellte die Beschwerdekammer fest, dass auf den Seitenansichten jedes Fotos eine ununterbrochene
verldngerte Linie sichtbar sei und dass diese Linien, auch wenn sie auf den beiden Fotos leicht
verschieden seien, keineswegs mit der geraden diagonalen Linie {ibereinstimmten, die Teil der &lteren
Marke sei: beispielsweise befinden sie sich nicht an der gleichen Stelle, seien betrdchtlich linger,
héitten einen anderen Ausgangspunkt am unteren Teil der Flasche und seien nicht ganz gerade
(Rn. 40 bis 42 der angefochtenen Entscheidung).
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Die Beschwerdekammer stellte fest, dass die von der Klédgerin gezeigte Benutzung nicht die Benutzung
der Marke in ihrer eingetragenen Form sei, dass sie aber auch nicht im Sinne von Art. 15 Abs. 1
Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 [jetzt Art. 18 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der
Verordnung 2017/1001] eine Benutzung in einer Form sei, die von der Eintragung nur in Bestandteilen
abweiche, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst werde. Insoweit
beriicksichtigte sie die Tatsache, dass die Unterscheidungskraft der alteren franzdsischen Marke als
solche eher schwach sei, weil diese aus einer Flasche iiblicher Form mit einer einfachen geraden Linie
bestehe, die an einer bestimmten Stelle platziert sei und eine bestimmte Linge aufweise und es in
Wirklichkeit vom Gesamteindruck her diese Linie und ihre Platzierung und ihre bestimmte Lange
seien, die der Marke leichte Unterscheidungskraft verliehen. Somit sei der durch ihre grafische
Darstellung festgelegte Schutzumfang der alteren Marke sehr schwach und daher stelle eine Form, die
von der in den vorgelegten Beweisen dargestellten Art abweiche, keineswegs eine Benutzung der
alteren Marke dar. Die Erlduterung der Klagerin, wonach sich in den Flaschen in den Beweismitteln
ein Grashalm befinde, der ein wichtiges Merkmal ihres Wodkas der Marke ZUBROWKA sei, stiitze
ihr Vorbringen nicht und sei nicht relevant, weil die altere franzdsische Marke nicht den Begriff eines
Grashalms in einer Flasche schiitze (Rn. 43 bis 45 der angefochtenen Entscheidung).

Die Beschwerdekammer stellte fest, dass die Kldgerin auch unter Beriicksichtigung der erstmals vor ihr
vorgelegten Beweise die Art der Benutzung der ilteren franzosischen dreidimensionalen Marke nicht
nachgewiesen habe, was eine notwendige Voraussetzung fiir den Nachweis der ernsthaften Benutzung
dieser dlteren Marke gemafd Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 sei. Daraus leitete sie
ab, dass es bereits aus diesem Grund nicht notwendig sei, die verspitet eingereichten Beweise und die
Frage, ob diese Beweise insgesamt zu beriicksichtigen seien, weiter zu priifen. Es bleibe dabei, dass der
auf die édltere franzosische dreidimensionale Marke und die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b der
Verordnung Nr. 207/2009 genannten Griinde gestiitzte Widerspruch zuriickzuweisen sei. In Bezug auf
die weiteren geltend gemachten Widerspruchsgriinde und alteren Rechte ,verweist [die
Beschwerdekammer] ausdriicklich auf die Argumentation in ihrer Entscheidung vom 26. Mirz 2012 in
der Sache R 2506/2010-4“. Sie kam zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch hinsichtlich aller Griinde
und aller Rechte, auf die er gestiitzt sei, zuriickzuweisen sei (Rn. 46 bis 49 der angefochtenen
Entscheidung).

Verfahren und Antrige der Parteien

.. [nicht Ubersetzt]

Die Klagerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung zur Ganze aufzuheben;

— dem EUIPO und der Streithelferin die im Verfahren vor dem Gericht und der Beschwerdekammer
entstandenen Kosten aufzuerlegen.

Das EUIPO beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klagerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klagerin die Kosten, einschliefSlich aller der Streithelferin entstandenen Kosten, aufzuerlegen.

ECLIL:EU:T:2020:439 5



51

52

53

54

55

56

URTEIL VoM 23. 9. 2020 — RECHTSSACHE T-796/16 [AUSZUGE]
CEDC INTERNATIONAL / EUIPO — UNDERBERG (FORM EINES GRASHALMS IN EINER FLASCHE)

Rechtliche Wiirdigung

Die Klagerin stiitzt ihre Klage auf drei Klagegriinde. Mit dem ersten Klagegrund wird ein Verstof$
gegen Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 72 Abs. 6 der Verordnung 2017/1001)
geltend gemacht. Mit dem zweiten Klagegrund wird ein Verstof$ gegen Art. 15 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 207/2009 und Regel 22 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 (jetzt Art. 10 Abs. 3 der Delegierten
Verordnung 2018/625) sowie gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b und Art. 42 Abs. 2 und 3 der
Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht. Mit dem dritten Klagegrund wird ein Verstofs gegen
Art. 75 und Art. 76 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht.

Vorbemerkungen

Zeitlich anwendbares Recht

Aus der Akte geht hervor, dass die Beschwerdekammer die Verordnung Nr. 207/2009 angewandt hat
(vgl. Rn. 3 der angefochtenen Entscheidung), dass die Klagerin ihre Klagegriinde auf diese Verordnung
gestiitzt hat (vgl. Rn. 4 der Klageschrift), dass die Streithelferin ihre Klagebeantwortung auf diese
Verordnung gestiitzt hat und dass das EUIPO in seiner Klagebeantwortung eine Fassung der ,UMV*
angefiihrt hat, deren nummerierte Vorschriften jenen dieser Verordnung entsprechen.

In Beantwortung einer Frage des Gerichts in der miindlichen Verhandlung hat das EUIPO jedoch
ausgefithrt, dass das im vorliegenden Fall anwendbare Recht zumindest in materieller Hinsicht die
Verordnung Nr. 40/94 sei, da der Zeitpunkt der Anmeldung der Marke ausschlaggebend sei.

Es ist festzustellen, dass aufgrund des Zeitpunkts der Anmeldung der Marke — im vorliegenden Fall ist
dies der 1. April 1996 —, der fiir die Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts mafigeblich ist
(vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 26. Oktober 2015, Popp und Zech/HABM, C-17/15 P, nicht
veroffentlicht, EU:C:2015:728, Rn. 2; Urteil vom 12. Dezember 2019, EUIPO/Wajos, C-783/18 P, nicht
veroffentlicht, EU:C:2019:1073, Rn. 2), und in Anbetracht des Zeitpunkts des Erlasses der
angefochtenen Entscheidung — im vorliegenden Fall ist dies der 29. August 2016 —, der fiir die
Bestimmung des anwendbaren Verfahrensrechts mafigeblich ist, auf den vorliegenden Rechtsstreit
zum einen die materiellen Vorschriften der Verordnung Nr. 40/94 und zum anderen die
Verfahrensvorschriften der Verordnung Nr. 207/2009 anwendbar sind. Die materiellen Vorschriften
dieser beiden Verordnungen, die fiir die Zwecke des vorliegenden Rechtsstreits einschlagig sind, sind
im Wesentlichen identisch.

Was den zweiten Klagegrund anlangt, mit dem ein Verstofi gegen verschiedene Vorschriften des
materiellen Rechts geltend gemacht wird, wird das Gericht in Anbetracht der Tatsache, dass die
einschldgigen Vorschriften der Verordnungen Nr. 40/94 und Nr. 207/2009 im Wesentlichen identisch
sind, die materiellen Vorschriften der Verordnung Nr. 40/94 anwenden. Es ist jedoch festzustellen,
dass die Anwendung der identischen Vorschriften der Verordnung Nr. 207/2009 durch die
Beschwerdekammer, die im Ubrigen von der Kligerin nicht beanstandet wird, nicht zur Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung fithren kann. Die zeitliche Anwendbarkeit einer dieser Verordnungen
fithrt zu keinem anderen Ergebnis und jede Anfechtung dieser Entscheidung auf dieser Grundlage
ginge ins Leere.

Was den ersten und dritten Klagegrund angeht, mit denen ein Verstofs gegen mehrere
Verfahrensvorschriften geriigt wird, so sind darauf, da die angefochtene Entscheidung am 29. August
2016 erlassen wurde, die Vorschriften der Verordnung Nr. 207/2009, gegebenenfalls in der Fassung
der Verordnung (EU) 2015/2424 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015
zur Anderung der Verordnung Nr. 207/2009 und der Verordnung Nr. 2868/95 und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission iiber die an das Harmonisierungsamt fiir den
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Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebiithren (ABL 2015, L 341, S. 21),
anwendbar (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 31. Oktober 2019, Repower/EUIPO, C-281/18 P,
EU:C:2019:916, Rn. 2 und 3). Genauer gesagt sieht Art. 4 der Verordnung 2015/2424 vor, dass diese
Verordnung am 23. Mirz 2016 in Kraft tritt, dass jedoch manche Vorschriften der Verordnung
Nr. 207/2009, darunter Art. 75, erst ab dem 1. Oktober 2017 anwendbar sind. Im vorliegenden Fall
bleibt in Anbetracht des Zeitpunkts des Erlasses der in Rede stehenden Entscheidung Art. 75 der
Verordnung Nr. 207/2009 in seiner urspriinglichen Fassung auf diese Entscheidung anwendbar. Da es
keine Ubergangsbestimmung gibt, sind jedoch Art. 65 Abs. 6 und Art. 76 Abs. 1 der Verordnung in
der Fassung der Verordnung 2015/2424 auf diese Entscheidung anwendbar. Letztlich fithrt die
zeitliche Anwendbarkeit der urspriinglichen oder der gednderten Fassung der Verfahrensvorschriften
der Verordnung Nr. 207/2009 bei der Behandlung des ersten und dritten Klagegrundes zu keinem
anderen Ergebnis.

.. [nicht Ubersetzt]

Zweiter Klagegrund: Verstof$ gegen Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 und die Regel 22
Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 sowie gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b und Art. 42 Abs. 2
und 3 der Verordnung Nr. 207/2009

Mit dem zweiten Klagegrund wirft die Kldgerin der Beschwerdekammer im Wesentlichen vor,
festgestellt zu haben, dass die (der Widerspruchsabteilung und der Beschwerdekammer) vorgelegten
Beweise keinen Nachweis fiir die ernsthafte Benutzung der élteren franzosischen dreidimensionalen
Marke im relevanten Zeitraum darstellten. Sie tragt insoweit vier Riigen vor.

.. [nicht tbersetzt]

Bei diesem Klagegrund geht es im Wesentlichen um die Frage, ob die &ltere Marke in der Form
benutzt wurde, in der sie eingetragen wurde (oder in einer sie nicht veridndernden Form, mit
geringfiigigen Abweichungen), und somit um den richtigen Gegenstand des durch diese Marke
verliehenen Schutzes.

... [nicht Gbersetzt]

Im Lichte dieser Erwdgungen sind die vier Riigen des zweiten Klagegrundes der Klégerin und die Frage
zu priifen, ob die Beschwerdekammer in Rn. 46 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt
hat, dass die Klagerin auch unter Beriicksichtigung der erstmals vor ihr vorgelegten Beweise die Art
der Benutzung der dlteren franzdsischen dreidimensionalen Marke nicht nachgewiesen habe, was eine
notwendige Voraussetzung fiir den Nachweis der ernsthaften Benutzung dieser Marke gemafS Art. 42
Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 sei.

Was das anwendbare materielle Recht betrifft, ist vorab darauf hinzuweisen, dass nach der
Rechtsprechung dann, wenn der Inhaber einer Unionsmarke verlangt, dass der Nachweis der
ernsthaften Benutzung erbracht wird, diese Benutzung nach der Verordnung Nr. 40/94 eine
Voraussetzung ist, die nicht nur die Unionsmarken erfiillen miissen, sondern auch die alteren
nationalen Marken, auf die der Widerspruch gegen diese Unionsmarke gestiitzt ist. Folglich bedeutet
die Anwendung von Art. 43 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 auf iltere nationale Marken geméf3
Abs. 3 dieses Artikels, dass der Begriff der ernsthaften Benutzung nach Art. 15 dieser Verordnung zu
definieren ist und nicht nach nationalem Recht (vgl. entsprechend in Bezug auf Nichtigkeitsverfahren
Urteil vom 12. Juli 2019, mobile.de/EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost “Rezon”
[mobile.ro], T-412/18, nicht veroffentlicht, EU:T:2019:516, Rn. 23). Die Beschwerdekammer hat daher
keinen Rechtsfehler begangen, als sie im vorliegenden Rechtsstreit priifte, ob die éltere nationale
Marke Gegenstand einer ernsthaften Benutzung im Sinne letzterer Vorschrift des Unionsrechts
gewesen war und nicht, ob sie dies nach nationalem Recht gewesen war.

ECLIL:EU:T:2020:439 7


http:mobile.ro

101

103

104

105

106

107

URTEIL VoM 23. 9. 2020 — RECHTSSACHE T-796/16 [AUSZUGE]
CEDC INTERNATIONAL / EUIPO — UNDERBERG (FORM EINES GRASHALMS IN EINER FLASCHE)

.. [nicht ibersetzt]

Um festzustellen, ob diese Beweise die Art der Benutzung der alteren Marke belegen, ist zunachst der
richtige Gegenstand des von der Marke verliehenen Schutzes zu identifizieren.

.. [nicht Gbersetzt]

Erste Riige: Falsche Identifizierung der dlteren Marke

Mit der ersten Riige behauptet die Klagerin, die Beschwerdekammer habe die éltere Marke nicht
richtig identifiziert, denn es handle sich um eine Flasche mit einem Grashalm im Inneren.

— Rechtsvorschriften und Rechtsprechung

Abzustellen ist auf den legislativen und fallrechtlichen Kontext betreffend den Gegenstand des durch
eine dreidimensionale Marke wie die dltere Marke verliechenen Schutzes, auf das Erfordernis der
Klarheit und Eindeutigkeit ihrer Darstellung sowie das Erfordernis der Ubereinstimmung zwischen
dieser Darstellung und der moglichen Beschreibung einer solchen Marke.

Nach stdndiger Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Markenrecht der Européischen Union kann ein
Zeichen nur dann als Marke eingetragen werden, wenn der Anmelder es in Form einer grafischen
Darstellung geméfs dem Erfordernis des Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 (spiter Art. 4 der
Verordnung Nr. 207/2009, jetzt der Verordnung 2017/1001) so einreicht, dass Gegenstand und
Reichweite des begehrten Schutzes klar und eindeutig bestimmt sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
29. Juli 2019, Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, Rn. 36; vgl. in diesem Sinne und
entsprechend auch Urteil vom 27. Médrz 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, Rn. 38 und die dort
angefithrte Rechtsprechung).

Wird der Anmeldung eine verbale Beschreibung des Zeichens beigefiigt, so muss diese zur Klarstellung
von Gegenstand und Reichweite des beantragten markenrechtlichen Schutzes beitragen und darf weder
im Widerspruch zu der grafischen Darstellung einer Marke stehen noch Zweifel in Bezug auf
Gegenstand und Reichweite dieser grafischen Darstellung wecken (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
29. Juli 2019, Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, Rn. 37; vgl. in diesem Sinne und
entsprechend auch Urteil vom 27. Marz 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, Rn. 39 und 40).

Eine grafische Darstellung muss es ermoglichen, das Zeichen insbesondere mit Hilfe von Figuren,
Linien oder Schriftzeichen sichtbar so wiederzugeben, dass es genau identifiziert werden kann.
Zunichst hat das Erfordernis der grafischen Darstellung insbesondere den Zweck, die Marke selbst
festzulegen, um den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, den die eingetragene Marke
ihrem Inhaber gewihrt. Sodann muss die grafische Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen,
leicht zuginglich, verstindlich, dauerhaft und objektiv sein, um diese Funktion gegeniiber den
zustandigen Behorden und den Verkehrskreisen, insbesondere den Wirtschaftsteilnehmern, zu erfiillen
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Juni 2017, M/S. Indeutsch International/ EUIPO - Crafts
Americana Group [Darstellung von Spitzklammern zwischen zwei parallelen Linien], T-20/16,
EU:T:2017:410, Rn. 33 und 34 und die dort angefiihrte Rechtsprechung; vgl. in diesem Sinne und
entsprechend auch Urteile vom 12. Dezember 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, Rn. 46
und 48 bis 55, und vom 24. Juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, Rn. 25
und 27 bis 32). Insbesondere soll mit der Darstellung gerade jedes subjektive Element im Prozess der
Identifizierung und Wahrnehmung des Zeichens ausgeschlossen werden. Folglich muss das Mittel der
grafischen Darstellung unzweideutig und objektiv sein (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil
vom 12. Dezember 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, Rn. 54).
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Eine grafische Darstellung, der es an Eindeutigkeit und Klarheit fehlt, ldsst keine Bestimmung des
beantragten Schutzumfangs zu (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 27. November
2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, Rn. 59). Der entscheidende Faktor fiir die Reichweite
des Schutzes der Marke ist die Art und Weise, wie sie allein auf der Grundlage des Zeichens, wie es
eingetragen ist, wahrgenommen wird (vgl. in diesem Sinne Urteili vom 17. Januar 2018,
Deichmann/EUIPO — Munich [Darstellung eines Kreuzes auf der Seite eines Sportschuhs], T-68/16,
EU:T:2018:7, Rn. 44). Das Erfordernis der grafischen Darstellung dient insbesondere dem Zweck, die
Marke selbst festzulegen, um den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, den die
eingetragene Marke ihrem Inhaber gewidhrt. Daher obliegt es dem Anmelder, eine grafische
Darstellung der Marke einzureichen, die genau dem Gegenstand des Schutzes entspricht, den er
erreichen mochte. Sobald eine Marke eingetragen ist, kann ihr Inhaber nicht einen Schutz
beanspruchen, der tiber den durch diese grafische Darstellung gewdhrten Schutz hinausgeht oder
dieser Darstellung nicht entspricht (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 30. November 2017, Red
Bull/EUIPO - Optimum Mark [Kombination der Farben Blau und Silber], T-101/15 und T-102/15,
EU:T:2017:852, Rn. 71, und vom 19. Juni 2019, adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Darstellung
dreier paralleler Streifen), T-307/17, EU:T:2019:427, Rn. 30 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Zudem kann nach Regel 3 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 die Anmeldung auf freiwilliger Basis
»eine Beschreibung der Marke enthalten“. Wenn eine Anmeldung eine Beschreibung enthilt, muss
diese Beschreibung daher zusammen mit der grafischen Darstellung gepriift werden. Aus dem Urteil
vom 6. Mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), ergibt sich, dass eine Beschreibung eines
Zeichens erforderlich sein kann, um den Anforderungen von Art. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 zu
geniigen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 30. November 2017, Kombination der Farben Blau und
Silber, T-101/15 und T-102/15, EU:T:2017:852, Rn. 79 und 80, und vom 19. Juni 2019, Darstellung
dreier paralleler Streifen, T-307/17, EU:T:2019:427, Rn. 31). Die gemeinsame Priifung der
Beschreibung kann jedoch den genauen Gegenstand des Schutzes, wie er in der Darstellung festgelegt
ist, nicht erweitern (vgl. Rn. 108 oben), sondern nur dazu beitragen, ihn zu klaren und zu prézisieren.

Was dreidimensionale Marken anlangt, so bestimmt Regel 3 Abs. 4 der Verordnung Nr. 2868/95 (jetzt
Art. 3 Abs. 3 Buchst. ¢ der Durchfithrungsverordnung 2018/626 der Kommission vom 5. Mérz 2018
mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung
der Durchfithrungsverordnung (EU) 2017/1431 (ABL 2018, L 104, S. 37), die keine Beschreibung fiir
solche Marken verlangt:

»Wird die Eintragung einer dreidimensionalen Marke beantragt, muss die Anmeldung eine
entsprechende Angabe enthalten. Die Wiedergabe muss aus einer fotografischen Darstellung oder
einer grafischen Wiedergabe der Marke bestehen. Es konnen bis zu sechs verschiedene Perspektiven
der Marke wiedergegeben werden.”

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass fir die Auslegung und Anwendung des Markenrechts der
Europiischen Union die Darstellung der Marke, die klar und prizise sein muss, den Gegenstand des
durch die Eintragung verlichenen Schutzes festlegt. Zudem muss die Beschreibung, die
moglicherweise der Darstellung beigefiigt sein kann, mit dieser in ihrer eingetragenen Form
tibereinstimmen und kann den Geltungsbereich der so festgelegten Marke nicht erweitern. Dieses
Erfordernis der Ubereinstimmung einer méglichen Beschreibung mit der Darstellung ist daher eine
Folge des Erfordernisses der Klarheit und Eindeutigkeit der Darstellung, die den Gegenstand des
Schutzes festlegt.

Im Lichte dieser Grundsitze hat die Beschwerdekammer zu Recht in Rn. 38 der angefochtenen
Entscheidung festgestellt, dass die (damalige grafische) Darstellung der Marke in ihrer angemeldeten
Form die Tragweite ihres Schutzes definiert und nicht die Beschreibung der Marke durch die
Klagerin, dass eine Beschreibung einer Marke festlegen muss, was auf der Darstellung einer Marke zu
sehen ist, und dass der Schutzumfang nicht durch eine mogliche Auslegung dessen erweitert wird, was
der Anmelder mit dieser Darstellung sagen wollte oder gemeint hat.
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— Anwendung auf die Festlegung des genauen Gegenstands des durch die dltere Marke verliehenen
Schutzes und auf die Ubereinstimmung ihrer Beschreibung mit ihrer Darstellung im vorliegenden Fall

Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Eintragungsurkunde der alteren dreidimensionalen
franzosischen Marke, die vom Institut national de la propriété industrielle (INPI, Frankreich)
ausgestellt wurde, dass diese Marke eine (in Rn. 7 oben wiedergegebene) grafische Darstellung enthalt,
der eine Beschreibung beigefiigt ist, wonach ,[d]ie Marke ... aus einer Flasche [besteht], wie oben
dargestellt, mit einem Grashalm, der sich in einer fast diagonalen Position im Flaschenkdrper
befindet”.

In Anbetracht dieser Eintragungsurkunde ist zundchst darauf hinzuweisen, dass die Beschreibung der
dlteren Marke nicht mit ihrer Darstellung iibereinstimmt. Es ist festzustellen, dass die Darstellung eine
Linie enthilt und nicht einen Grashalm, wie beschrieben. Im Ubrigen scheint sich die Linie auf der
Darstellung eher auf dem Flaschenkorper zu befinden und es wird nicht klar, dass sie sich im Inneren
der Flasche befindet. Da feststeht, dass die Beschreibung dieser Marke nicht mit ihrer Beschreibung
iibereinstimmt, kann sie zudem nicht zur Kldrung oder Prézisierung der Marke dienen.

Daher hat die Beschwerdekammer in Rn. 39 der angefochtenen Entscheidung zu Recht darauf
hingewiesen, dass die grafische Darstellung der &lteren Marke ,eine Flasche tiblicher Form [zeigt], auf
der, ausgehend von direkt unterhalb des Flaschenhalses, diagonal von links eine [gerade] Linie bis zur
unteren Kante der Flasche verlduft; dass die Linie, die als fester Bestandteil des Flaschenkorpers
dargestellt wird, eine gerade diagonale Line ist und nichts anderes und dass die von der Klagerin
vorgelegte Beschreibung an dieser Feststellung nichts dndert, weil der Schutzumfang der Marke nicht
dadurch bestimmt wird, was die Klégerin bei der Anmeldung der Marke bezweckt hat.

Wie die Streithelferin vorgebracht hat, entspricht diese Beurteilung der Beschwerdekammer den
einschldgigen Grundsitzen fir die richtige Identifizierung einer dreidimensionalen Marke, wonach fiir
die Festlegung des Schutzumfangs einer solchen Marke die Darstellung entscheidend ist und die
Beschreibung die Darstellung dieser Marke nicht éndern oder auslegen kann.

Diese Feststellung wird durch das Vorbringen der Kldgerin nicht in Frage gestellt, wonach die
Wahrnehmung der élteren dreidimensionalen franzosischen Marke als Marke mit einem Grashalm in
Inneren erstens den Feststellungen des Gerichts im Aufhebungsurteil, zweitens der Darstellung, Art
und Beschreibung dieser Marke in ihrer Eintragungsurkunde und drittens den vorgelegten Beweisen
entspreche.

Erstens hat sich das Gericht im Aufhebungsurteil inhaltlich keineswegs zum genauen Gegenstand des
durch die éltere franzosische dreidimensionale Marke verliehenen Schutzes geduflert. Es hat sich darauf
beschrankt, dem dritten Klagegrund der ersten Klage stattzugeben, der auf einen Begriindungsmangel
und eine falsche Ermessensausiibung in Bezug auf die erstmalig vor der Beschwerdekammer
vorgelegten Benutzungsnachweise gestiitzt war, das heifdt, einem Klagegrund verfahrensrechtlicher Art,
mit dem die Nichtberiicksichtigung von Benutzungsnachweisen und nicht die Festlegung des
Schutzgegenstandes geriigt wurde (vgl. auch Antwort auf den ersten Klagegrund in den Rn. 70 bis 82
oben).

Zweitens stiitzt sich die Beurteilung der Beschwerdekammer, wonach diese Marke ,eine Flasche
tiblicher Form [schiitzt], auf der, ausgehend von direkt unterhalb des Flaschenhalses, diagonal von
links eine gerade Linie bis zur unteren Kante der Flasche verlauft, gerade auf die Darstellung der
dlteren franzosischen dreidimensionalen Marke in ihrer Eintragungsurkunde. Das behauptete
Vorhandensein eines Grashalms geht hingegen aus der Darstellung nicht hervor, sondern nur aus der
Beschreibung.
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Wie die Streithelferin geltend macht, enthélt diese Beschreibung eine unzuldssige Auslegung der
Darstellung, weil sie das grafische Element der Linie iiber das Sichtbare hinaus auslegt, indem
behauptet wird, dass dieses Element einen Grashalm darstelle. In der schwarz-weifSen (und daher
nicht auf eine bestimmte Farbe, wie griin-braun, beschriankten, sondern alle Farben abdeckenden)
Darstellung ist das grafische Element eine sehr gerade schwarze Linie ohne jegliche Biegung oder
UnregelmafSigkeit, wiahrend ein Grashalm normalerweise nicht gerade ist, sondern Biegungen und
Unregelméfligkeiten aufweist. Zudem ist in dieser Darstellung nicht klar ersichtlich, dass sich die Linie
im Inneren der Flasche befindet; vielmehr scheint sie auf dem Korper der Flasche angebracht zu sein.
Daher liefe jede Auslegung oder Anderung der Darstellung durch die Beschreibung den in den
Rn. 104 bis 112 oben dargelegten Grundsétzen zuwider.

Die Streithelferin fiigt hinzu, dass die Klagerin, wenn sie einen Grashalm in einer Flasche hitte
schiitzen wollen, ein vollig realitdtsgetreues Bild eines Grashalms hitte anmelden miissen, wie dies bei

anderen von der Kldgerin angemeldeten Marken geschehen sei.

Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht zum genauen Gegenstand des Schutzes Stellung
genommen hat, der von der unten abgebildeten dreidimensionalen polnischen Marke Nr. 189866 der

Klagerin verliehen wird.

- |

0L/
"

So hat das Gericht in den Rn. 94, 95, 97 und 98 des Urteils vom 12. November 2015, CEDC
Internationa/HABM - Fabryka Wodek Polmos Lancut (WISENT) (T-449/13, nicht veroffentlicht,
EU:T:2015:839), und in den Rn. 96, 97, 99 und 100 des Urteils vom 12. November 2015, CEDC
Internationa/HABM - Fabryka Woédek Polmos Lancut (WISENT VODKA) (T-450/13, nicht
veroffentlicht, EU:T:2015:841), entschieden, dass die é&ltere kollidierende Marke ein Bildelement
enthalte, das aus einer diinnen Linie quer {iber die Flasche bestehe, und dass diese Linie gerade, leicht
nach links geneigt, griin und durch das Etikett unterbrochen sei. Dem Gericht zufolge konnen diese
schematischen Darstellungen dessen, was einen Grashalm darstellen konnte, jedoch nicht als echter
Grashalm angesehen werden. Der in den einander gegeniiberstehenden Marken, so wie sie dargestellt
und eingetragen seien, vorhandene Strich werde als das wahrgenommen, was er sei, namlich eine
blofle Linie und kein Grashalm. Nur eine realistischere Darstellung eines Grashalms oder ein
tatsdchliches Bild eines Grashalms im Inneren einer Flasche konne ein Hinweis auf einen Grashalm

ECLIL:EU:T:2020:439 11



124

125

126

127

128

URTEIL VoM 23. 9. 2020 — RECHTSSACHE T-796/16 [AUSZUGE]
CEDC INTERNATIONAL / EUIPO — UNDERBERG (FORM EINES GRASHALMS IN EINER FLASCHE)

sein, was im Ubrigen durch dessen Beschreibung bestitigt werden konne. Das Gericht war jedoch der
Auffassung, dass dies hier nicht der Fall sei. Seiner Ansicht nach stellte die Beschwerdekammer
aufgrund der Wahrnehmung dieses Bildelements als einfache, gerade, leicht geneigte bzw. diagonale
Linie quer tber eine Flasche zu Recht fest, dass dieses Element bei Vorhandensein anderer
Bildelemente weniger Unterscheidungskraft besitze und bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der
einander gegeniiberstehenden Marken eine untergeordnete Rolle spiele. Diese Schlussfolgerung konne
durch das Vorbringen der Klagerin, wonach der Grashalm ein besonders auffilliges oder originelles
Element sei, nicht entkréftet werden. Das auf den einander gegeniiberstehenden Marken in ihrer
dargestellten und eingetragenen Form vorhandene Bildelement sei eine gerade, leicht geneigte bzw.
diagonale Linie, die als Linie quer tiber die Flasche wahrgenommen werde und nicht als Grashalm.
Als einfache Form erscheine diese Linie nicht als besonders originell oder auffillig. Zudem sei die
Linie sowohl im Fall der angemeldeten Marke als auch im Fall der &lteren Marke aufgrund des
Vorhandenseins anderer Wort- und Bildelemente in diesen Marken von untergeordneter Bedeutung.
So werde sie weniger sichtbar und dadurch sei ihre Fahigkeit, dem Verbraucher im Gedéchtnis zu
bleiben, geringer.

Was die im vorliegenden Fall in Rede stehende iltere franzosische dreidimensionale Marke anlangt, so
ist umso mehr festzustellen, dass eine realistischere Darstellung eines Grashalms oder ein tatsachliches
Bild eines Grashalms im Inneren einer Flasche das Vorhandensein eines Grashalms auf dieser Marke
klarer und genauer hitte festlegen kénnen, was im Ubrigen durch dessen Beschreibung hitte bestiitigt
werden konnen, die dann mit der Darstellung iibereingestimmt hitte. Dies ist jedoch vorliegend nicht
der Fall.

Drittens konnen die vorgelegten Nachweise fiir die Benutzung der Waren grundsitzlich keinen Einfluss
auf die Festlegung des genauen Gegenstands des durch eine Marke verliehenen Schutzes haben. Dieser
Gegenstand wird durch die Darstellung der Marke in der Eintragungsurkunde festgelegt,
moglicherweise durch die Beschreibung klargestellt und prazisiert, falls diese mit der Darstellung
ibereinstimmt, kann jedoch keineswegs durch die tatsdchliche Benutzung der Marke auf dem Markt
verdandert werden. Zudem erlaubt es Art. 44 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (spiter Art. 43 Abs. 2
der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 49 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001) nicht, dass eine
spitere Anderung des Antrags die Marke wesentlich @ndert.

Ferner wird im vorliegenden Fall die unzureichende Klarheit und Eindeutigkeit der Darstellung
zusammen mit ihrer Beschreibung vielmehr dadurch bestitigt, dass die Klagerin Benutzungsnachweise
vorgelegt hat, die die éltere Marke in einer Art und Weise wiedergeben, die sich in Bezug auf Art,
Lange und Position der Linie von der Darstellung in der Eintragungsurkunde unterscheidet (vgl. in
diesem Sinne Urteile vom 29. Juli 2019, Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, Rn. 45, und vom
30. November 2017, Kombination der Farben Blau und Silber, T-101/15 und T-102/15, EU:T:2017:852,
Rn. 65).

Schliefllich stellte die Beschwerdekammer in Rn. 45 der angefochtenen Entscheidung zu Recht fest,
dass die dltere Marke den Begriff eines Grashalms in einer Flasche nicht zu schiitzen vermoge.

Insoweit hat der Gerichtshof festgestellt, dass eine abstrakte Darstellung eines Begriffs in jeglichen
denkbaren Formen nicht die nach Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 erforderlichen Merkmale der
Eindeutigkeit und Bestindigkeit aufweist. Eine solche Darstellung liefle nédmlich zahlreiche
unterschiedliche Kombinationen zu, die es dem Verbraucher nicht erlaubten, eine bestimmte
Kombination zu erkennen und in Erinnerung zu behalten, auf die er sich mit Gewissheit fiir weitere
Kéaufe beziehen konnte, und es auch den zustdndigen Behorden und den Wirtschaftsteilnehmern nicht
ermoglichten, den Umfang der geschiitzten Rechte des Markeninhabers zu kennen (vgl. in diesem
Sinne Urteil vom 29. Juli 2019, Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, Rn. 38; vgl. in diesem
Sinne und entsprechend auch Urteil vom 24. Juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02,
EU:C:2004:384, Rn. 33 bis 35).
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Zudem hat der Gerichtshof fiir Recht erkannt, dass der Gegenstand einer Markenanmeldung, die sich
auf alle denkbaren Formen einer Ware oder eines Teils einer Ware bezieht, kein ,Zeichen” im Sinne
von Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 darstellt und damit auch keine Marke im Sinne dieses Artikels
sein kann (vgl. entsprechend Urteil vom 25. Januar 2007, Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, Rn. 40).

Daraus folgt, dass die markenrechtlichen Vorschriften nicht den Schutz eines Begriffs oder einer Idee,
sondern nur den Schutz eines konkreten Ausdrucks eines Begriffs oder einer Idee erlauben, wie er im
Zeichen enthalten und durch die Darstellung dieses Zeichens festgelegt ist.

Die Klagerin selbst raumt ein, dass sie nicht beabsichtige, abstrakt alle Darstellungen eines Grashalms
in einer Flasche fiir sich zu beanspruchen, sondern fiir eine konkrete Darstellung der Kombination
dieser beiden Elemente, die Teil ihrer Marke sei, einen Ausschliefllichkeitsanspruch stelle.

Daher bestimmt die konkrete Darstellung der &lteren Marke den genauen Gegenstand des durch diese
Marke verliehenen Schutzes zum Zweck der Priifung der Art der Benutzung dieser Marke.

Es ist jedoch festzustellen, dass sich aus der Darstellung der alteren Marke, wie sie von der
Beschwerdekammer richtig identifiziert wurde, ergibt, dass der genaue Gegenstand des durch diese
Marke verliehenen Schutzes nur ,eine Flasche iblicher Form [betrifft], auf der, ausgehend von direkt
unterhalb des Flaschenhalses, diagonal von links eine gerade Linie bis zur unteren Kante der Flasche
verlduft®, aber nicht, wie die Klagerin behauptet, ein Grashalm.

Die erste Riige ist daher als unbegriindet zuriickzuweisen.

Zweite, dritte und vierte Riige: Anwendung eines falschen und unangemessenen Kriteriums fiir die
ernsthafte Benutzung der dlteren Marke, Nichtberiicksichtigung der Moglichkeit der gleichzeitigen
Benutzung mehrerer Marken und fehlende Beeinflussung der Unterscheidungskraft der dlteren Marke
bei ihrer Benutzung

Mit der zweiten Riige behauptet die Kldgerin, die Beschwerdekammer habe aufgrund ihres unzuléssig
vereinfachenden und zweidimensionalen Ansatzes ohne dynamische Betrachtung aus verschiedenen
Blickwinkeln und dadurch, dass sie sich auf die Beurteilung der Beweise unabhdngig voneinander
beschrankt habe, ohne sie gemeinsam zu priifen, ,einmal mehr” ein falsches und unangemessenes
Kriterium fiir die ernsthafte Benutzung der &lteren dreidimensionalen franzésischen Marke
angewandt. Mit der dritten Riige trégt sie vor, indem sie félschlicherweise festgestellt habe, dass die
Verwendung des Etiketts die Unterscheidungskraft der in Rede stehenden Marke veréndere, habe die
Beschwerdekammer die Moglichkeit einer gleichzeitigen Benutzung mehrerer Marken
unterschiedlicher Art nicht beriicksichtigt. Mit der vierten Riige tragt sie vor, die Beschwerdekammer
habe die ernsthafte Benutzung dieser Marke im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung
Nr. 207/2009 falsch beurteilt, indem sie die ernsthafte Benutzung falschlicherweise nur auf die Fille
beschrinkt habe, in denen die Form ,gleich® oder ,identisch“ mit der eingetragenen sei, und nicht
anerkannt habe, dass geringfiigige Unterschiede der Lange und Position des Grashalms in der Flasche,
die auf dem franzosischen Markt verwendet werde, die Unterscheidungskraft dieser Marke in ihrer
eingetragenen Form nicht verdndert hitten.

— Rechtsvorschriften und Rechtsprechung

Gemadfd Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 (spéter Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a
der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 18 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung 2017/1001)
umfasst der Nachweis der ernsthaften Benutzung einer &lteren nationalen oder Unionsmarke auch
den Nachweis der Benutzung der é&lteren Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in
Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.

ECLIL:EU:T:2020:439 13
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Aus dem Wortlaut des Art. 15 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 folgt unmittelbar, dass die
Benutzung der Marke in einer Form, die von der Form abweicht, in der sie eingetragen wurde, als
Benutzung im Sinne des Abs. 1 dieses Artikels gilt, sofern durch sie die Unterscheidungskraft der
Marke in der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht verdndert worden ist (vgl. in diesem Sinne
Urteile vom 18. Juli 2013, Specsavers International Healthcare u. a., C-252/12, EU:C:2013:497, Rn. 21;
vom 28. Februar 2017, Labeyrie/EUIPO — Delpeyrat [Darstellung eines Musters aus hellen Fischen auf
dunklem Hintergrund], T-767/15, nicht veroffentlicht, EU:T:2017:122, Rn. 18, und vom 28. Juni 2017,
Tayto Group/EUIPO — MIP Metro [real], T-287/15, nicht veroffentlicht, EU:T:2017:443, Rn. 22). Die
Vorschrift, wonach die Benutzung einer Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in
Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, auch
als Benutzung dieser Marke anzusehen ist, kann der Kiirze halber auch ,Gesetz der zuldssigen
Varianten“ genannt werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. Juni 2019, Darstellung dreier paralleler
Streifen, T-307/17, EU:T:2019:427, Rn. 48)

.. [nicht Gbersetzt]

Fiir die Zwecke einer solchen Feststellung sind auch die Eigenschaften und insbesondere der Grad der
Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke zu beriicksichtigen, wenn sie nur als Teil einer
zusammengesetzten Marke oder in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird. Je schwécher
ihre Unterscheidungskraft ist, desto leichter wird sie nédmlich durch den Zusatz eines
unterscheidungskriéftigen Elements beeinflusst und desto mehr verliert die fragliche Marke ihre
Eignung, als Hinweis auf die Herkunft der Ware wahrgenommen zu werden. Dies gilt auch im
entgegengesetzten Sinne (Urteile vom 24. September 2015, Form eines Kochherdes, T-317/14, nicht
verdffentlicht, EU:T:2015:689, Rn. 33; vom 13. September 2016, Darstellung eines Vielecks, T-146/15,
EU:T:2016:469, Rn. 29, und vom 28. Februar 2017, Darstellung eines Musters aus hellen Fischen auf
dunklem Hintergrund, T-767/15, nicht veréffentlicht, EU:T:2017:122, Rn. 22).

... [nicht ibersetzt]

So kann die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer Marke erfiillt sein, wenn eine Marke in
Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird, sofern die Marke weiterhin als Hinweis auf die
Herkunft der betreffenden Ware wahrgenommen wird (Urteile vom 28. Februar 2017, Darstellung
eines Musters aus hellen Fischen auf dunklem Hintergrund, T-767/15, nicht veréffentlicht,
EU:T:2017:122, Rn. 48; vom 10. Oktober 2017, Klement/EUIPO - Bullerjan [Form eines Ofens],
T-211/14 RENV, nicht veroffentlicht, EU:T:2017:715, Rn. 47, und vom 28. Februar 2019, PEPERO
original, T-459/18, nicht veroffentlicht, EU:T:2019:119, Rn. 97).

.. [nicht Gbersetzt]

Bei dreidimensionalen Marken, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, muss, damit man zu
der Schlussfolgerung gelangen kann, dass die é&ltere Marke tatsichlich entsprechend ihrer
Hauptfunktion benutzt wurde, der Nachweis ihrer Benutzung aus Beweisen hervorgehen, die eindeutig
darauf schlieflen lassen, dass der Verbraucher in der Lage ist, die durch die dltere Marke geschiitzte
Form mit einem bestimmten Unternehmen zu verbinden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom
27. September 2018, M ] Quinlan & Associates/EUIPO - Intersnack Group [Form eines Kangurus],
T-219/17, nicht veroffentlicht, EU:T:2018:610, Rn. 33, und vom 28. Februar 2019, PEPERO original,
T-459/18, nicht veroffentlicht, EU:T:2019:119, Rn. 72).

Schliefilich ist festzustellen, dass bei einer extrem einfachen Marke selbst leichte Anderungen der
Marke Abweichungen darstellen konnen, die nicht geringfiigig sind, so dass die gednderte Form nicht
als der eingetragenen Form der Marke insgesamt gleichwertig angesehen werden kann. Je einfacher
namlich eine Marke ist, desto weniger ist sie geeignet, Unterscheidungskraft zu entfalten, und desto
eher kann eine Anderung der Marke eines ihrer wesentlichen Merkmale beeintrichtigen und somit
die Wahrnehmung der Marke durch die mafigeblichen Verkehrskreise verdndern (vgl. in diesem Sinne
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Urteile vom 13. September 2016, Darstellung eines Vielecks, T-146/15, EU:T:2016:469, Rn. 33 und 52
und die dort angefiihrte Rechtsprechung, und vom 19. Juni 2019, Darstellung dreier paralleler
Streifen, T-307/17, EU:T:2019:427, Rn. 72).

— Anwendung im vorliegenden Fall

Im vorliegenden Fall ist hinsichtlich der vierten Riige zunichst festzustellen, dass die dltere Marke, so
wie sie dargestellt ist, deren Schutzgegenstand kein Grashalm ist, sondern ,eine Flasche iiblicher
Form, auf der, ausgehend von direkt unterhalb des Flaschenhalses, diagonal von links eine gerade
Linie bis zur unteren Kante der Flasche verldauft” (vgl. Rn. 115 und 133 oben), von der Kldgerin in den
vorgelegten Benutzungsnachweisen nicht in identischer Form benutzt wurde.

Was die der Widerspruchsabteilung vorgelegten Beweise anlangt (vgl. Rn. 15 oben), in denen Flaschen
abgebildet sind, so weist keine dieser Flaschen eine ununterbrochene diagonale Linie auf und schon gar
nicht eine gerade Linie, die mit der identisch ist, die in der &lteren Marke enthalten ist. Diese Linie ist
zudem nicht auf der Auflenfliche einer der Flaschen angebracht, sie erscheint auf dem Etikett selbst
nicht bzw. verlduft nicht quer dariiber. Ferner ist auf allen Flaschen ein nicht durchsichtiges
(unleserliches oder mit der Aufschrift ,zubréwka bison vodka“ versehenes) Etikett angebracht, das die
Sichtbarkeit und Wahrnehmung dessen, was sich dahinter befindet, beeintrachtigen kann.

Was die vor der Beschwerdekammer verspitet vorgelegen Beweise (vgl. Rn. 25 oben) und vor allem die
der Erklirung von Herrn K. beigefiigten Fotos der Flasche mit dem Etikett mit der Aufschrift
»zubréwka bison vodka“ anlangt, die diesmal nicht nur von vorne, sondern auch von hinten und von
den beiden Seiten dargestellt ist, so ist zwar auf den Seitenansichten eine lange ununterbrochene Linie
sichtbar.

Auch wenn sich diese in den beiden Seitenansichten dieses Benutzungsnachweises sichtbaren Linien
leicht voneinander unterscheiden, unterscheiden sie sich doch stark von der geraden diagonalen Linie,
die in der alteren Marke enthalten ist. Sie unterscheiden sich ihrer Art nach, da sie nicht ganz gerade,
sondern leicht gekriimmt sind, durch ihre groflere Lénge und durch ihre Position, da sie an
unterschiedlichen Stellen am Rand und im unteren Teil der Flasche beginnen und enden, was auch zu
einer unterschiedlichen Neigung fiihrt.

Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht in den Rn. 40 bis 42 der angefochtenen Entscheidung
festgestellt, dass keiner der Beweise, die der Widerspruchsabteilung (vgl. Rn. 15 oben) oder ihr selbst
(vgl. Rn. 25 oben) vorlagen, die Marke in ihrer eingetragenen Form zeigt, das heif3t so, wie sie in der
Eintragungsurkunde grafisch dargestellt ist.

Zweitens ist festzustellen, dass die édltere Marke, so wie sie dargestellt ist, deren Schutzgegenstand kein
Grashalm ist, sondern ,eine Flasche tblicher Form, auf der, ausgehend von direkt unterhalb des
Flaschenhalses, diagonal von links eine gerade Linie bis zur unteren Kante der Flasche verlduft® (vgl.
Rn. 115 und 133 oben), von der Kldgerin auch nicht in einer Form benutzt wurde, die von der
Eintragung nur in Bestandteilen oder geringfiigig abwich, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft
der Marke beeinflusst wurde.

Insoweit ist zu beriicksichtigen, wie dies die Beschwerdekammer in Rn. 44 der angefochtenen
Entscheidung getan hat, dass die Unterscheidungskraft der dlteren Marke als solcher gering ist. Diese
Marke besteht aus einer Flasche tiblicher Form, die mit einer einfachen geraden Linie versehen ist, die
eine bestimmte Linge und aufgrund ihrer Position eine spezielle Neigung aufweist. Der
Gesamteindruck ist der, dass diese einfache gerade Linie mit ihrer bestimmten Linge und ihrer
speziellen Position der Marke leichte Unterscheidungskraft verleiht.
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Somit ist der durch ihre grafische Darstellung festgelegte Schutzumfang der alteren Marke eng und es
kommt leicht zu einer Beeinflussung ihrer Unterscheidungskraft (vgl. Rn. 140 oben), umso mehr, als es
sich um eine dreidimensionale Marke handelt (vgl. Rn. 143 und 147 oben).

Die in den vorgelegten Nachweisen enthaltenen Formen unterscheiden sich von der geschiitzten Form
der alteren Marke durch nicht geringfiigige Abweichungen in Art, Lange und Position (vgl. Rn. 152
oben) und konnen nicht als ,geringfiigig” bzw. als der eingetragenen Form dieser Marke ,insgesamt
gleichwertig” im Sinne der Rechtsprechung angesehen werden (vgl. Rn. 148 oben).

Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht in den Rn. 43 bis 45 der angefochtenen Entscheidung
festgestellt, dass diese durch die erstmals vor ihr vorgelegten Nachweise belegte Benutzung nicht nur
keine Benutzung der élteren Marke in der eingetragenen Form war, sondern auch keine Benutzung im
Sinne von Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 in einer Form, die von
der Eintragung nur in Bestandteilen oder in geringfiigigen Unterschieden abwich, ohne dass dadurch
die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wurde.

Somit ist festzustellen, dass die é&ltere Marke in ihrer benutzten Form nach den vorgelegten
Nachweisen nicht mit dieser Marke in ihrer dargestellten und eingetragenen Form iibereinstimmt,
und dass die Unterschiede zwischen ihnen eine Beeinflussung ihrer Unterscheidungskraft darstellen,
die iiber geringfiigige Abweichungen gemaifs dem ,Gesetz der zuldssigen Varianten“ hinausgeht.

Die vierte Riige ist daher als unbegriindet zuriickzuweisen.
.. [nicht Gbersetzt]

Was die dritte Riige anlangt, mit der die Moglichkeit einer gleichzeitigen Benutzung mehrerer Marken
unterschiedlicher Art geltend gemacht wird, so trifft es zwar zu, dass nach stindiger Rechtsprechung
die Benutzung einer Marke sowohl die unabhéngige Benutzung dieser Marke als auch ihre Benutzung
als Teil einer anderen Marke oder in Verbindung mit dieser einschlieflen kann (Urteil vom 18. April
2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, Rn 32; vgl. in diesem Sinne auch Urteile vom
18. Juli 2013, Specsavers International Healthcare u. a., C-252/12, EU:C:2013:497, Rn. 23, 24 und 26,
und vom 24. September 2015, Form eines Kochherdes, T-317/14, nicht veroffentlicht, EU:T:2015:689,
Rn. 29).

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass eine eingetragene Marke, die nur als Teil einer
zusammengesetzten Marke oder in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird, weiterhin als
Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Ware wahrgenommen werden muss, soll diese Benutzung
dem Begriff der ,ernsthaften Benutzung” im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94
geniigen (Urteil vom 18. April 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, Rn. 35, und vom
24. September 2015, Form eines Kochherdes, T-317/14, nicht veroffentlicht, EU:T:2015:689, Rn. 30).

Im vorliegenden Fall ist erstens darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer das Vorhandensein
des (unleserlichen oder mit der Aufschrift ,zubréwka bison vodka“ versehenen) Etiketts vor allem
deshalb erwihnte, weil sie der Ansicht war, dass das Vorhandensein eines solchen Etiketts die
Sichtbarkeit und Wahrnehmung der élteren franzosischen dreidimensionalen Marke auf den
Benutzungsnachweisen beeintréichtige, und nicht nur deshalb, weil das Vorhandensein einer Wort-
oder Bildmarke einer anderen Art die Unterscheidungskraft dieser Marke beeinflusse. Auf den in
Rn. 15 oben wiedergegebenen Fotos ist, je nachdem, entweder keine Linie sichtbar oder es ist im
unteren Teil der Flasche unterhalb des Etiketts nichts sichtbar oder es sind mehrere (zwei oder drei)
Linien unterhalb des Etiketts sichtbar.
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Wie das EUIPO ausfiihrt, ist daher die Beschwerdekammer nicht lediglich deshalb zu dem Schluss
gekommen, dass die Benutzung der élteren Marke nicht nachgewiesen sei, weil mehrere Marken fiir
die gleiche Ware benutzt wurden, sondern vor allem deshalb, weil es schwierig war, heraufzufinden,
was sich hinter dem Etikett befand, insbesondere da die Fotos widerspriichlich waren, was das Fehlen
oder Vorhandensein einer Linie oder eines Grashalms betraf.

Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer keineswegs die oben in den Rn. 166 und 167 angefiihrte
Rechtsprechung zur Moglichkeit einer gemeinsamen Benutzung mehrerer Marken unterschiedlicher
Art in Frage stellte, wonach die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer Marke erfiillt sein
kann, wenn eine Marke in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird, sofern die Marke
weiterhin als Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Ware wahrgenommen wird.

Zweitens ist jedenfalls mit der Streithelferin festzustellen, dass die Voraussetzungen einer solchen
gemeinsamen Benutzung einer dreidimensionalen Marke gemeinsam mit anderen Marken im
vorliegenden Fall nicht erfillt sind. Wenngleich die kombinierte Benutzung von zwei Marken
grundsatzlich die Benutzung einer dieser Marken darstellen kann, so ist dies nur der Fall, wenn die
Unterscheidungskraft dieser Marke nicht beeinflusst wird, wobei diese Voraussetzung nur erfiillt ist,
wenn die einschldgigen Verkehrskreise diese Marke individuell und unabhingig von der anderen
Marke als Hinweis auf die Herkunft wahrnehmen.

Im vorliegenden Fall wird jedoch nicht nur die altere Marke gemeinsam mit einer anderen Marke
benutzt, die auf einem nicht durchsichtigen Etikett angebracht ist, das die Sichtbarkeit beeintréchtigt
und die Wahrnehmung des unterscheidungskraftigen Teils der &lteren Marke beriihrt, sondern die
Klagerin hat jedenfalls mit den vorgelegten Benutzungsnachweisen keinen Nachweis fiir die
individuelle und unabhingige Wahrnehmung dieser Marke als Herkunftsnachweis durch die
einschldgigen Verkehrskreise erbracht, beispielsweise durch Vorlage einer Marktstudie.

Insoweit hat das Gericht in Bezug auf ein mit diesen Fotos vergleichbares Muster entschieden, dass die
Linie aufgrund des Vorhandenseins anderer Wort- und Bildelemente in den gemeinsam benutzten
Marken von untergeordneter Bedeutung sei, dass sie somit weniger sichtbar werde und dass deshalb
ihre Fahigkeit, dem Verbraucher im Gedichtnis zu bleiben, geringer sei (vgl. in diesem Sinne Urteile
vom 12. November 2015, WISENT, T-449/13, nicht veréffentlicht, EU:T:2015:839, Rn. 98, und vom
12. November 2015, WISENT VODKA, T-450/13, nicht veroffentlicht, EU:T:2015:841, Rn. 100).

Dies ist auch hier der Fall. Es wurde nicht nachgewiesen, dass die édltere Marke, wenn sie gemeinsam
mit der Wortmarke ZUBROWKA VODKA BISON oder mit grafischen Elementen benutzt wird, die
mit dem auf dem Etikett abgebildeten Bison in Verbindung stehen, von den -einschligigen
Verkehrskreisen weiterhin als Hinweis auf die Herkunft wahrgenommen wird. Das ist umso weniger
der Fall als die origindre Unterscheidungskraft der alteren Marke schwach ist (vgl. Rn. 155 oben),
offensichtlich schwicher als jene dieser Wortmarke, und daher durch diese stark beeinflusst wird (vgl.
Rn. 156 oben).

Im Ubrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Unterscheidungskraft der ilteren Marke vor allem dadurch
beeinflusst wird, dass sich die Linien, die in den — wenngleich verspitet eingereichten -
Benutzungsnachweisen erscheinen, stark von der Linie unterscheiden, die sich auf der Darstellung der
dlteren Marke befindet, und zwar ihrer Art nach, da sie nicht ganz gerade, sondern leicht gekriimmt
sind, durch ihre groflere Linge und ihre unterschiedliche Position, da diese Linien nicht von der
gleichen Stelle im unteren Teil der Flasche ausgehen, was zu einer unterschiedlichen Neigung fiihrt
(vgl. Rn. 151 oben). Im Gesamteindruck ist es aber diese gerade Linie mit ihrer speziellen Position und
Lange, die der alteren Marke leichte Unterscheidungskraft verleiht, weil diese aus einer mit einer
solchen Linie versehenen Flasche iiblicher Form besteht.

.. [nicht Ubersetzt]
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Da die origindr schwache Unterscheidungskraft der dlteren Marke in den Benutzungsnachweisen durch
die anderen Marken oder die auf dem Etikett befindlichen Elemente stark beeinflusst wird, sind die
Voraussetzungen fiir eine gemeinsame Benutzung nicht erfiillt.

Die dritte Rige ist als sachlich unzutreffend und jedenfalls als unbegriindet zuriickzuweisen.

Daher ist die Beurteilung der Beschwerdekammer zu bestitigen, wonach die Benutzung der dlteren
franzosischen dreidimensionalen Marke, wie sie dargestellt und eingetragen ist, nicht nachgewiesen
wurde.

Nach alledem ist der zweite Klagegrund zuriickzuweisen.

Dritter Klagegrund: Verstof$ gegen Art. 75 und Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009

Mit dem dritten Klagegrund macht die Kldgerin Verstofle der Beschwerdekammer gegen Art. 75 der
Verordnung Nr. 207/2009 (Begriindungsmangel) und gegen Art. 76 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 207/2009 (unrichtige Ermittlung des Sachverhalts) geltend. Sie trégt insoweit vier Riigen vor,
wobei die ersten drei, bei denen es um den in Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten
Widerspruchsgrund geht, gemeinsam zu priifen sind, und die letzte, bei der es um die in Art. 8 Abs. 3
und 4 dieser Verordnung genannten Widerspruchsgriinde geht, separat zu priifen ist.

.. [nicht Ubersetzt]

Vierte Riige: Verweis der Beschwerdekammer auf die Begriindung einer fritheren Entscheidung, die vom
Gericht aufgehoben wurde

Mit der vierten Riige macht die Klagerin geltend, die Beschwerdekammer habe die {ibrigen, auf Art. 8
Abs. 3 und 4 der Verordnung Nr. 207/2009 gestiitzten Beschwerde- und Widerspruchsgriinde nicht
gepriift. In Rn. 48 der angefochtenen Entscheidung habe sie sich darauf beschriankt, lediglich auf die
Begriindung ihrer ersten Entscheidung in der Sache R 2506/2010-4 zu verweisen. Es scheine ihr
»entgangen” zu sein, dass diese frithere Entscheidung in ihrer Gesamtheit durch das Authebungsurteil
aufgehoben worden sei. Daher habe die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung iiber
alle von der Klagerin geltend gemachten Griinde entscheiden miissen und nicht auf eine nicht mehr
existente Entscheidung verweisen diirfen.

Das EUIPO tritt diesem Vorbringen entgegen. Es weist darauf hin, dass die Kldgerin selbst, wie in
Rn. 29 des Authebungsurteils angefiihrt, ihre Argumentation allein auf die Feststellungen der
Beschwerdekammer zur Beurteilung der Benutzungsnachweise beschriankt habe, die in der ersten
Entscheidung dargelegt worden seien, und geltend gemacht habe, dass diese Feststellungen
gleichermafien alle zur Stiitzung des Widerspruchs angefithrten Griinde betrifen.

Die Streithelferin tritt diesem Vorbringen entgegen. Sie ist der Ansicht, dass der Verweis der
Beschwerdekammer auf die erste Entscheidung vom 26. Mirz 2012 in der Sache R 2506/2010-4, mit
dem sie habe zeigen wollen, dass die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 3 und 4 der Verordnung
Nr. 207/2009 nicht erfiillt seien, auch keinen Verstof$ gegen die Art. 75 und 76 dieser Verordnung
darstelle. Sie meint, dass Art. 8 Abs. 3 und 4 dieser Verordnung nach dem Verfahren vor dem Gericht
nicht mehr Teil des Streitgegenstands vor der Beschwerdekammer gewesen sei, weil das
Authebungsurteil den Verstof3 gegen die Art. 75 und 76 in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. a
dieser Verordnung zum Gegenstand gehabt und nur die Benutzungsnachweise betroffen habe. Sie fiihrt
aus, der Streitgegenstand sei — durch die Klagerin selbst — auf den Verstofy gegen diese Vorschriften
beschrinkt worden, da die Kldgerin in Rn. 5.2 der in der fritheren Rechtssache eingereichten
Klageschrift erklart habe, dass sie ,ihre Argumentation allein auf die Feststellungen der
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Beschwerdekammer zur Beurteilung der Benutzungsnachweise [beschrankt hat], da diese
Feststellungen gleichermafien alle Widerspruchsgriinde betreffen“. Die Streithelferin weist darauf hin,
dass die Benutzungsnachweise nicht alle in Art. 8 Abs. 3 und 4 der Verordnung Nr. 207/2009
genannten Widerspruchsgriinde betrafen, da sie selbst nach dem Urteil vom 29. Mairz 2011,
Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, Rn. 143), kein Recht habe, den
Nachweis fiir die Benutzung dieser Rechte zu verlangen. Vielmehr konne ein Erfordernis einer
Benutzung nur fiir dltere Rechte im Sinne von Art. 8 Abs. 1 dieser Verordnung gelten. Deshalb sei es
im vorigen Verfahren vor dem Gericht nicht mehr um Art. 8 Abs. 3 und 4 dieser Verordnung
gegangen und seien diese Vorschriften auch nicht mehr Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits
tiber die angefochtene Entscheidung.

Zudem macht die Streithelferin geltend, in der ersten Entscheidung habe die Beschwerdekammer in
den Rn. 20 bis 34 die genauen Griinde angefiihrt, weshalb diese Vorschriften nicht anwendbar seien.
Die Klagerin habe jedoch kein Argument und keine Begriindung dafiir vorgetragen, weshalb dieser
Teil der Entscheidung mit einem Fehler behaftet sei, sondern nur — zu Unrecht — auf die Frage der
ernsthaften Benutzung als Vorbedingung fiir die Beurteilung dieser Griinde verwiesen. Nach Ansicht
der Streithelferin steht dies nicht im Einklang mit Art. 76 Buchst. d der Verfahrensordnung, der von
der klagenden Partei verlange, dass sie im Einzelnen die Argumente dafiir darlege, dass das EUIPO
das Recht verletzt habe. Auch wenn daher die Kladgerin die erste Entscheidung in Bezug auf Art. 8
Abs. 3 und 4 der Verordnung Nr. 207/2009 habe anfechten wollen, sei dieser Klagegrund unzuléssig
und die Entscheidung habe nicht auf der Grundlage dieser Vorschriften aufgehoben werden konnen.
Die Streithelferin kommt zu dem Schluss, dass das Gericht, als es die Entscheidung zur Génze
aufgehoben habe, sie nur insofern habe autheben konnen, als sie angefochten worden sei. Die Klagerin
habe jedoch die Zuriickweisung der in Art. 8 Abs. 3 und 4 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten
Widerspruchsgriinde nicht beanstandet. Zudem gehe die Beschrankung auf den in Art. 8 Abs. 1 dieser
Verordnung genannten Widerspruchsgrund auch aus der Argumentation der Klagerin hervor, die nur
einen Verstof$ gegen diesen Widerspruchsgrund geltend gemacht habe.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer in Rn. 48 der angefochtenen Entscheidung
»[h]insichtlich der anderen Widerspruchsgriinde und der anderen geltend gemachten é&lteren Rechte

. ausdriicklich auf die Argumentation in ihrer Entscheidung vom 26. Mirz 2012 in der Sache
R 2506/2010-4 [verweist]“.

Es ist festzustellen, dass diese erste Entscheidung vom Gericht zur Génze mit dem Authebungsurteil
aufgehoben worden war, gegen das kein Rechtsmittel eingelegt wurde und das rechtskraftig geworden
ist.

Da ein Authebungsurteil ex tunc gilt und damit der aufgehobenen Handlung riickwirkend ihren
rechtlichen Bestand nimmt (vgl. Rn. 72 oben), ist diese erste Entscheidung in der Rechtsordnung der
Union nicht vorhanden und kann dort keine Wirkungen entfalten.

Daher ist diese erste Entscheidung nicht Teil des rechtlichen Kontexts, in dem die Begriindung der
angefochtenen Entscheidung beurteilt werden muss.

Im Ubrigen kann ein auf mehrere Griinde gestiitzter Widerspruch nur zuriickgewiesen werden, wenn
alle zu seiner Unterstiitzung vorgebrachten Griinde gepriift und verworfen werden.

Daraus folgt, dass es der Beschwerdekammer nicht erlaubt war, als Grundlage fiir den Tenor der
angefochtenen Entscheidung, mit der alle geltend gemachten Widerspruchsgriinde zuriickgewiesen
wurden, fiir manche dieser Griinde auf die Begriindung einer in ihrer Gesamtheit vom Gericht
aufgehobenen ersten Entscheidung zu verweisen, ohne jeden der Widerspruchsgriinde zu priifen und
zu verwerfen.
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Daher ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer dadurch, dass sie sich darauf beschrinkte,
hinsichtlich der in Art. 8 Abs. 3 und 4 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Widerspruchsgriinde
»ausdriicklich® auf die in der ersten, zur Gdnze vom Gericht aufgehobenen Entscheidung enthaltene
Argumentation zu ,verweisen®, und sodann den Tenor der Abweisung der bei ihr eingebrachten
Beschwerde teilweise auf einen solchen Verweis stiitzte, den angefochtenen Beschluss unter Verstofd
gegen Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht rechtlich hinreichend begriindet hat.

Diese Feststellung wird nicht durch die Tatsache entkréftet, dass das Gericht in Rn. 29 des
Authebungsurteils vorab wie folgt argumentierte:

»[D]die Klagerin [riigt] die Feststellungen und Wertungen des [EUIPO] hinsichtlich séamtlicher
Widerspruchsgriinde, namlich derjenigen geméf3 Art. 8 Abs. 1 Buchst. a, Art. 8 Abs. 3 und Art. 8
Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 ... Die Klédgerin fiihrt jedoch aus, dass sie ihr Vorbringen auf die
Feststellungen der Beschwerdekammer zur Beurteilung der vorgelegten Benutzungsnachweise
beschrianke, da diese Feststellungen alle Widerspruchsgriinde gleichermafien betrafen.”

Ohne dass zu ermitteln ist, ob die Beurteilung der vorgelegten Benutzungsnachweise gleichermafien
alle Widerspruchsgriinde betraf, geniigt es insoweit, festzustellen, dass die Tatsache, dass das Gericht
im Aufhebungsurteil dem dritten Klagegrund stattgab, mit dem ein Verstof$ gegen Art. 75 und Art. 76
Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 geriigt wurde und der die nicht begriindete
Nichtberiicksichtigung bestimmter Benutzungsnachweise durch die Beschwerdekammer betraf,
geeignet war, zumindest die Priffung des in Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b dieser Verordnung
genannten Widerspruchsgrunds in Frage zu stellen und damit den gesamten Tenor der ersten
Entscheidung, mit der die Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung iiber die
Zuriickweisung des Widerspruchs zuriickgewiesen wurde.

Wenn das Gericht mit einer Klage gegen eine Entscheidung der Beschwerdekammer, wie der ersten
Entscheidung, befasst wird und feststellt, dass die Beurteilung der Beschwerdekammer unrichtig ist,
und sei es auch nur in Bezug auf einen einzigen geltend gemachten Widerspruchsgrund, so obliegt es
ihm, diese Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben, wie es das im Aufhebungsurteil getan hat.

Daher ist der vierten Riige des dritten zur Stiitzung der vorliegenden Klage geltend gemachten
Klagegrundes stattzugeben.

Nach alledem ist die angefochtene Entscheidung nur hinsichtlich der in Art. 8 Abs. 3 und 4 der
Verordnung Nr. 207/2009 genannten Widerspruchsgriinde, wie sie in der vierten Riige des dritten
Klagegrundes geltend gemacht werden, aufzuheben und die Klage im Ubrigen abzuweisen, das heif3t
soweit es die die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b dieser Verordnung genannten Widerspruchsgriinde

betrifft.

Kosten

Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei zur Tragung der Kosten zu
verurteilen. Ferner tragt nach Art. 134 Abs. 3 der Verfahrensordnung jede Partei ihre eigenen Kosten,
wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt.

Im vorliegenden Fall ist die Kldgerin teils unterlegen, da die Feststellung der Begriindetheit der vierten
Riige des dritten Klagegrundes nur hinsichtlich der in Art. 8 Abs. 3 und 4 der Verordnung
Nr. 207/2009 genannten Widerspruchsgriinde zur Authebung der angefochtenen Entscheidung fiihrt
und die Klage im Ubrigen abgewiesen wird. Das EUIPO und die Streithelferin sind nur hinsichtlich
dieser Riige unterlegen, wihrend die Klage in Bezug auf die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b dieser
Verordnung genannten Widerspruchsgriinde abgewiesen wird.
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212 Daher ist zu entscheiden, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trégt.

Aus diesen Griinden erldsst

DAS GERICHT (Neunte Kammer)

folgendes Urteil:

1. Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amtes der Europiischen Union fiir
geistiges Eigentum (EUIPO) vom 29. August 2016 (Sache R 1248/2015-4) wird aufgehoben,
soweit sie die in Art. 8 Abs. 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom
26. Februar 2009 iiber die Unionsmarke genannten Widerspruchsgriinde betrifft.

2. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

3. CEDC International sp. z 0.0., das EUIPO und die Underberg AG tragen ihre eigenen Kosten.
Costeira Gratsias Kancheva
Verkiindet in offentlicher Sitzung in Luxemburg am 23. September 2020.

Unterschriften
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