URTEIL VOM 13. 4. 2011 — RECHTSSACHE T-262/09

URTEIL DES GERICHTS (Achte Kammer)
13. April 2011 *

In der Rechtssache T-262/09,

Safariland LLC, vormals Defense Technology Corporation of America, mit Sitz in
Jacksonville, Florida (Vereinigte Staaten), vertreten durch Rechtsanwilte R. Kunze
und G. Wiirtenberger,

Klagerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch D. Botis als Bevollméchtigten,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Englisch.
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andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM
und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

DEF-TEC Defense Technology GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Deutschland),
Prozessbevollmichtigte: zunédchst Rechtsanwiélte H. Daniel und O. Haleen, dann
Rechtsanwalt O. Haleen,

Streithelferin,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des
HABM vom 4. Mai 2009 (Sache R 493/2002-4 [II]) zu einem Widerspruchsverfahren
zwischen der Defense Technology Corporation of America und der DEF-TEC Defen-
se Technology GmbH

erldsst

DAS GERICHT (Achte Kammer)

unter Mitwirkung der Présidentin M. E. Martins Ribeiro sowie der Richter S. Papas-
avvas (Berichterstatter) und A. Dittrich,

Kanzler: J. Palacio Gonzalez, Hauptverwaltungsrat,
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aufgrund der am 6. Juli 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 13. Oktober 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Kla-
gebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 10. November 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die miindliche Verhandlung vom 22. September 2010

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 19. Mai 1995 schlossen die Streithelferin, die DEF-TEC Defense Technology
GmbH, und die dem Recht des Staates Wyoming (Vereinigte Staaten) unterliegende
Defense Technology Corporation of America (im Folgenden: Gesellschaft aus Wy-
oming) eine Vertriebsvereinbarung, in der sich Erstere insbesondere verpflichtete,
50% ihrer Anteile an eine von der Gesellschaft aus Wyoming benannte natiirliche
Person oder an eine von dieser Gesellschaft benannte und in deren Besitz befindliche
juristische Person zu verdufSern und die Waren der Gesellschaft aus Wyoming, dar-
unter Verteidigungssprays, in Europa zu vertreiben, und zwar gegen eine Provision
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von 10% auf alle derartigen Verkdufe und eine Kreditlinie (im Folgenden: Vereinba-
rung vom 19. Mai 1995).

Am 1. Juni 1996 erklarte der Prasident der Gesellschaft aus Wyoming in deren Na-
men in Bezug auf die Wort- und Bildmarken FIRST DEFENSE und FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR, dass er auf samtliche Rechte, die die Gesellschaft
in Europa besitze, ausdriicklich verzichte und der von der Streithelferin in Europa
geplanten Anmeldung der genannten Marken zustimme.

Am 23. August 1996 iibernahm die Kligerin, die Safariland LLC, vormals Defense
Technology Corporation of America, das Vermégen der Gesellschaft aus Wyoming.
Diese Abtretung umfasste den Handelsnamen Defense Technology Corporation of
America, die in den Vereinigten Staaten eingetragenen Marken der Gesellschaft aus
Wyoming und die Produktlinie an Verteidigungssprays.

Bis Juni 1997 bezog die Streithelferin von der Klédgerin die Verteidigungssprays FIRST
DEFENSE und vertrieb sie in Europa unter ihrem eigenen Namen. Die Geschiftsbe-
ziehung zwischen der Klédgerin und der Streithelferin endete im Sommer 1997 oder
Anfang Herbst desselben Jahres.

Am 16. September 1997 meldete die Streithelferin gemifl der Verordnung (EG)
Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABI. 1994,
L 11, S. 1) in gednderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des
Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Gemeinschaftsmarke [ABI. L 78, S. 1]) eine Ge-
meinschaftsmarke an.
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Die Marke, deren Eintragung beantragt wurde, ist die nachfolgend dargestellte Bild-
marke FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (im Folgenden: streitige
Marke):

Die Marke wurde fiir folgende Waren in den Klassen 5, 8 und 13 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:

— Kilasse 5: ,Pharmazeutische und veterindrmedizinische Erzeugnisse sowie Pra-
parate fiir die Gesundheitspflege; didtetische Erzeugnisse fiir medizinische Zwe-
cke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfiillmittel und Abdruckmassen fiir
zahnirztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schadli-
chen Tieren; Fungizide, Herbizide";
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— Klasse 8: ,Handbetitigte Werkzeuge und Gerite; Messerschmiedewaren, Gabeln
und Loffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate®;

— Kilasse 13: ,Munition, Geschosse, Wurfkorper, Reizstoffspriihgerite, sonstige An-
griffs- oder Verteidigungsgegenstinde”.

Die Anmeldung wurde im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken Nr. 93/1998 vom 7. De-
zember 1998 veroffentlicht.

Am 8. Mirz 1999 erhob die Klagerin nach Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt
Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der ange-
meldeten Marke fiir die oben in Randnr. 7 genannten Waren.

Zur Begriindung ihres Widerspruchs berief sich die Klagerin insbesondere auf Art. 8
Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009),
da sie der Auffassung war, dass die Streithelferin ihr Agent im Sinne dieser Vorschrift
sei und ohne ihre Zustimmung die Eintragung eines Zeichens beantragt habe, das
folgenden in den Vereinigten Staaten eingetragenen Marken stark dhnele:

— der Wortmarke FIRST DEFENSE, Eintragung Nr. 1763666, fiir ,einen nicht ex-
plosiven Verteidigungsgegenstand, der seiner Art nach ein in einem Aerosolbe-
halter abgefiillter organischer Reizstoff ist”, der Klasse 13;
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— der aus der nachstehenden Darstellung eines fliegenden Adlers bestehenden Bild-
marke, Eintragung Nr. 1885967, fiir ,einen nicht explosiven Verteidigungsgegen-
stand, der seiner Art nach ein in einem Aerosolbehailter abgefiillter organischer

Reizstoff ist“, der Klasse 13:

— der nachfolgend dargestellten Bildmarke, die im Inneren einer dreieckigen Figur
den Wortbestandteil , def-tec products” enthélt, Eintragung Nr. 1792165, fiir eine

Reihe von Waren der Klasse 13:

WW |

. i — .._F..'_.l.-‘-.
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Mit Entscheidung vom 21. Mirz 2002 gab die Widerspruchsabteilung dem Wider-
spruch teilweise statt, soweit sich dieser auf Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94
stiitzte und auf ,,Hieb- und Stichwaffen” der Klasse 8 sowie auf ,Munition, Geschosse,
Wurfkorper, Reizstoffspriihgerite, sonstige Angriffs- oder Verteidigungsgegenstan-
de” der Klasse 13 bezog.

Am 21. Mai 2002 legte die Streithelferin geméfs den Art. 57 bis 62 der Verordnung
Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) gegen die Entscheidung
der Widerspruchsabteilung Beschwerde beim HABM ein.

Mit Entscheidung vom 8. November 2004 (im Folgenden: Entscheidung von 2004)
wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zuriick und erlegte
der Streithelferin die Kosten auf.

Mit Klageschrift, die am 12. Januar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob
die Streithelferin Klage gegen die Entscheidung von 2004; diese Klage wurde unter
dem Aktenzeichen T-6/05 eingetragen.

Mit Urteil vom 6. September 2006, DEF-TEC Defense Technology/HABM — Defense
Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-6/05, Slg. 2006,
1I-2671, im Folgenden: Urteil des Gerichts), hob das Gericht die Entscheidung von
2004 auf.

Das Gericht stellte in Randnr. 39 des Urteils fest: ,Da die [Streithelferin] ... vor dem
Gericht ihre Stellung eines Agenten des Markeninhabers nicht bestritten hat, ist zu
priifen, ob sie die Zustimmung des Markeninhabers erlangt hat, die sie erméchtigte,
die beabsichtigte Anmeldung zu betreiben.”
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In Randnr. 46 des Urteils des Gerichts heifit es, dass ,die [Streithelferin] und die Ge-
sellschaft aus Wyoming in einer tatséchlichen und effektiven Handelsbeziehung stan-
den, als die Erkldrung vom 1. Juni 1996 abgegeben wurde, was erkldren mag, warum
der frithere Markeninhaber beschloss, seine Zustimmung ohne finanzielle Gegenleis-
tung zu erteilen. Jedenfalls kann die Tatsache, dass eine solche Erteilung moglicher-
weise atypisch ist, nicht fiir sich allein, wie dies die Beschwerdekammer stillschwei-
gend vorausgesetzt hat, die Giiltigkeit der tatsdchlich erteilten Zustimmung in Frage
stellen.

In Randnr. 48 des Urteils stellte das Gericht fest, dass die Erkldrung vom 1. Juni 1996
eine eindeutige, prizise und unbedingte Zustimmung enthélt. Da zwischen dem Tag,
an dem die Zustimmung erteilt, und dem Tag, an dem die Anmeldung der betreffen-
den Marke vorgenommen worden sei, ein Wechsel des Markeninhabers stattgefun-
den habe, sei zu priifen, ob die Zustimmung giiltig sei und ob die Streithelferin sich
auf sie berufen konne.

Auflerdem wies das Gericht in Randnr. 49 des Urteils darauf hin, dass ,,sich die Be-
schwerdekammer, da sie der Erklarung vom 1. Juni 1996 zu Unrecht nicht den Inhalt
einer eindeutigen, priazisen und unbedingten Zustimmung zuschrieb, die die [Streit-
helferin] zur Anmeldung der betreffenden Marke ermichtigte, nicht die Frage ge-
stellt [hat], ob diese Zustimmung die Ubernahme des Vermogens der Gesellschaft
aus Wyoming tiberdauert hat. Diese Frage, deren Beantwortung stark davon abhéngt,
welches Recht fiir die Rechts- und Handelsbeziehungen zwischen den Beteiligten [im
Rahmen der Vereinbarung vom 19. Mai 1995] gilt, ist im Verfahren vor dem HABM
nicht aufgegriffen worden, so dass das Gericht sich hierzu nicht duflern kann*

In Randnr. 50 des Urteils stellte das Gericht schliefilich fest: ,Die Beschwerdekam-
mer hitte ... im Licht des Rechts, das fiir die zwischen den Beteiligten bestehen-
den Rechts- und Handelsbeziehungen [in Bezug auf die Vereinbarung vom 19. Mai
1995] gilt, priifen miissen, ob und gegebenenfalls inwieweit diese Beziehungen die
Ubernahme des Vermégens der Gesellschaft aus Wyoming {iberdauerten, mit der
Folge, dass die [Kldgerin] in den Rechten und eventuell in den Pflichten des fritheren
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Markeninhabers ersetzt wurde! Das Gericht schloss daraus: ,In diesem Zusammen-
hang hatte sie insbesondere festzustellen, ob die Zustimmung, die die [Streithelferin]
am 1. Juni 1996 erhalten hatte, die Ubernahme des Vermogens der Gesellschaft aus
Wyoming iiberdauert hatte. Bejahendenfalls hitte sie priifen miissen, ob die [Kla-
gerin] am Tag der Anmeldung der betreffenden Marke noch durch diese Zustim-
mung gebunden war. Fiir den Fall, dass die [Kldgerin] durch diese Zustimmung nicht
mehr gebunden war, hitte die Beschwerdekammer weiter priifen miissen, ob sich die
[Streithelferin] auf einen berechtigten Grund berufen konnte, der das Fehlen einer
solchen Zustimmung kompensieren kann'*

Demzufolge hob das Gericht die Entscheidung von 2004 auf, da die Beschwerdekam-
mer darin die Giiltigkeit der am 1. Juni 1996 erteilten Zustimmung fehlerhaft beur-
teilt habe.

Mit Entscheidung vom 16. Februar 2007 teilte das Présidium der Beschwerdekam-
mern des HABM die Sache der Vierten Beschwerdekammer zu. Die Sache wurde
unter dem Aktenzeichen R 0493/2002-4 eingetragen.

Mit Entscheidung vom 4. Mai 2009 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob
die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Widerspruchsabtei-
lung vom 21. Marz 2002 auf und erlegte der Kldgerin die Kosten auf.

Erstens stellte die Beschwerdekammer in Bezug auf die einander gegeniiberstehen-
den Marken fest, dass die streitige Marke zwei der drei in den Vereinigten Staaten
eingetragenen Marken, den Marken Nrn. 1885967 und 1763666 (im Folgenden: dlte-
re Marken), sehr ahnlich sei, da sie deren unterscheidende Elemente beinhalte, d. h.
die Darstellung eines Adlers und die Bezeichnung ,first defense”. Auflerdem wies
die Beschwerdekammer darauf hin, dass einige Waren, fiir die dem Widerspruch
stattgegeben worden war, d. h. ,Reizstoffsprithgerdte und ,sonstige Angriffs- oder
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Verteidigungsgegenstinde®, unter die édlteren Marken fielen. ,Hieb- und Stichwaffen
und Munition” seien jedoch keine Waren, die unter die dlteren Marken fielen, und von
ihrer Art her mit den den Gegenstand der Vereinbarung vom 19. Mai 1995 bildenden
Waren — Pfeffersprays — nicht vergleichbar. Wihrend namlich ein Pfefferspray den
Zweck habe, Angreifer zurtickzudréngen, ohne ernste korperliche Verletzungen zu
verursachen, seien die Waren der Streithelferin, bei denen es sich um ,Hieb- und
Stichwaffen, Munition und Geschosse“ handele, entweder Waffen oder Waren, die in
Feuerwaffen verwendet wiirden.

Ferner stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Widerspruchsabteilung in ihrer
Entscheidung keine Griinde dafiir genannt habe, weshalb es aufgrund der &lteren
Marken moglich sein solle, die von der Streithelferin getitigte Gemeinschaftsmar-
kenanmeldung fiir Waren, bei denen es sich um ,Hieb- und Stichwaffen, Munition
und Geschosse” handele, zuriickzuweisen. Der Schutz nach Art. 8 Abs. 3 der Verord-
nung Nr. 207/2009 gelte nicht nur fiir Waren und Dienstleistungen, die mit denen
des Inhabers der élteren Widerspruchsmarke identisch seien, sondern auch fiir mit
ihr eng zusammenhingende oder wirtschaftlich gleichwertige Waren und Dienst-
leistungen. Daraus sei im vorliegenden Fall zu schliefen, dass Waren wie Hieb- und
Stichwaffen und Munition, die eindeutig nicht Gegenstand einer Geschaftstatigkeit
des Inhabers der dlteren Marken gewesen seien, nicht unter diese Vorschrift fielen.

Zweitens stellte die Beschwerdekammer in Bezug auf das Bestehen eines Vertre-
tungsverhaltnisses im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 fest, dass
sie lediglich durch die vom Gericht in seinem Urteil vorgenommene Qualifizierung
der auf der Vereinbarung vom 19. Mai 1995 beruhenden Beziehung zwischen der
Gesellschaft aus Wyoming und der Streithelferin gebunden sei. Dabei handele es sich
um eine ,Beziehung Hauptgesellschaft—Agent“ im Sinne dieser Vorschrift. Hinsicht-
lich der daraus resultierenden Folgen, d. h. nach Ubernahme des Vermdgens der Ge-
sellschaft aus Wyoming durch die Klagerin, sah sich die Beschwerdekammer jedoch
nicht an die Schlussfolgerungen des Gerichts gebunden.
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Sie vertrat die Auffassung, dass der auf Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009
gestiitzte Widerspruchsgrund zuriickzuweisen sei, da, abgesehen davon, dass die
frithere Geschiftsbeziehung zwischen der Streithelferin und der Gesellschaft aus
Wyoming faktisch fortgesetzt worden sei, kein Vertretungsverhéltnis zwischen der
Klagerin und der Streithelferin bestanden habe. Da die der Streithelferin gegebene
Zustimmung niemals widerrufen worden sei, spiele die Frage, ob sie der Klédgerin
gegeniiber geltend gemacht werden konne, keine Rolle. Im Ubrigen habe so wie das
Vertretungsverhiltnis, das zwischen der Gesellschaft aus Wyoming und der Streithel-
ferin bestanden habe, auch die im Rahmen dieses Vertretungsverhéltnisses gegebene
Zustimmung nach Ubernahme der Streithelferin weiterhin gegolten. Daraus folge,
dass die Rechte nach Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 auf einer besonders
engen Beziehung zwischen den betroffenen Parteien und nicht auf der Tatsache be-
ruhten, dass die Rechte an den Marken ihrem Inhaber zustiinden. Deshalb konne sich
die Kldgerin nicht unter Hinweis auf ihre Eigenschaft als Inhaberin der alteren Mar-
ken entgegen einer niemals widerrufenen Zustimmung auf diese Vorschrift berufen,
denn sie kénne durch die Ubertragung der genannten Marken nicht mehr Rechte
erworben haben, als der frithere Inhaber besessen habe.

Die Kldgerin hitte sich nach Ansicht der Beschwerdekammer lediglich dann auf diese
Vorschrift berufen kénnen, wenn sie selbst die Hauptgesellschaft der Streithelferin
geworden wire. Die Kldgerin behaupte jedoch nicht, dass es irgendeine Vertragsbe-
ziehung zwischen den Beteiligten des Widerspruchsverfahrens gebe, und eine solche
Beziehung ergebe sich nicht daraus, dass sich die Klagerin so verhalten habe, als wenn
es keine Ubernahme von Vermégen gegeben habe. Die Kligerin miisste hierzu nach-
weisen, dass die Streithelferin gewusst habe, dass sie mit einer anderen Gesellschaft
in Geschiftsbeziehungen gestanden habe.

Selbst wenn die Streithelferin als Agent der Kldgerin anzusehen wire, sei ihr Verhal-
ten gerechtfertigt, denn das Verhalten der Kldgerin — die stindig so gehandelt habe,
als ob es keinerlei Ubernahme gegeben habe, die mit dem neuen Partner keine neue
Handelsvereinbarung geschlossen und die die von ihrem Vorginger gegebene Zusage
nicht formlich widerrufen habe — habe der Streithelferin hinreichenden Anlass fiir
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die Annahme gegeben, dass sie berechtigt sei, die Marke in ihrem eigenen Namen
anzumelden.

Nach der Feststellung, dass dem Widerspruch nicht allein gestiitzt auf den von der
Klagerin geltend gemachten Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 stattgegeben
werden konne, untersuchte die Beschwerdekammer alle von der Kldgerin wirksam
angefithrten élteren Rechte und Widerspruchsgriinde, d. h. die gemaf3 Art. 8 Abs. 4
der Verordnung Nr. 207/2009 notorisch bekannten Marken, und wies sie und den
Widerspruch insgesamt zuriick.

Antrige der Parteien

Die Klédgerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.
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Das HABM und die Streithelferin beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— der Kldgerin die Kosten aufzuerlegen.

In der miindlichen Verhandlung hat die Klégerin ihre Antrédge ergénzt und beantragt,
der Streithelferin ebenso wie dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Wiirdigung

Die Klagerin stiitzt ihre Klage auf drei Klagegriinde, mit denen sie erstens einen Ver-
stofd gegen Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, zweitens einen Verstof gegen
deren Art. 65 Abs. 6 und drittens einen Verstof3 gegen deren Art. 63 Abs. 2, 75 und 76
geltend macht.

Es sind nacheinander der zweite, der erste und der dritte Klagegrund zu priifen.
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1. Zum zweiten Klagegrund: Verstof§ gegen Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Die Kldgerin ist der Ansicht, die Beschwerdekammer habe dadurch gegen Art. 65
Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 verstofien, dass sie den Tenor des Urteils des
Gerichts und damit die Tragweite des Urteils verkannt habe. Die Beschwerdekammer
sei nach dieser Vorschrift verpflichtet, aus dem Tenor des Urteils des Gerichts und
aus den Griinden, auf denen es beruhe, die entsprechenden Schlussfolgerungen zu
ziehen, ohne die im Urteil enthaltenen Ausfithrungen zu dndern. Hitte die Beschwer-
dekammer die Begriffe und die ,Leitgedanken” des Urteils des Gerichts ordnungs-
gemil’ angewandt und sich auflerdem mit den vom Gericht aufgeworfenen Fragen
befasst, so hitte es den Antréigen der Kldgerin stattgeben miissen.

Die Tatsache, dass das Gericht deutlich darauf hingewiesen habe, dass die Beschwer-
dekammer insbesondere feststellen miisse, ob die am 1. Juni 1996 gegebene Zustim-
mung die Ubernahme des Vermogens der Gesellschaft aus Wyoming iiberdauert
habe, hitte die Beschwerdekammer veranlassen miissen, die Beteiligten des Wider-
spruchsverfahrens aufzufordern, sich zu den im Urteil des Gerichts ausdriicklich be-
handelten Punkten zu duflern. Die Beschwerdekammer habe dadurch, dass sie die
vom Gericht angesprochenen Punkte nicht eingehend untersucht habe, und vor al-
lem dadurch, dass sie das Bestehen einer Vertretungsbeziehung aufler Acht gelassen
habe, gegen den Grundsatz der ordnungsgeméiflen Verwaltung verstofien und die
Befugnisse iiberschritten, die ihr in den einschlédgigen Vorschriften der Verordnung
Nr. 207/2009 eingerdumt seien.

Das HABM tritt dem Vorbringen der Klédgerin entgegen.
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Wiirdigung durch das Gericht

Nach Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 hat das HABM die Mafinahmen
zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Richters der Europdischen Union ergeben.

Nach stiandiger Rechtsprechung gilt ein Nichtigkeitsurteil ex tunc und nimmt damit
der fiir nichtig erklarten Handlung riickwirkend ihren rechtlichen Bestand (vgl. Ur-
teil des Gerichts vom 25. Mérz 2009, Kaul/HABM — Bayer [ARCOL], T-402/07, Slg.
2009, I1-737, Randnr. 21 und die dort angefithrte Rechtsprechung).

Nach dieser Rechtsprechung kommt das Organ, das den angefochtenen Akt erlassen
hat, einem Nichtigkeitsurteil nur dann nach und fithrt es nur dann voll durch, wenn es
nicht nur den Tenor des Urteils beachtet, sondern auch die Begriindung, die zu dem
Tenor gefiihrt hat, und ihn in dem Sinne trigt, dass sie zur Bestimmung der genauen
Bedeutung des Tenors unerlésslich sind. Diese Begriindung benennt zum einen ex-
akt die Bestimmung, die als rechtswidrig angesehen wird, und lasst zum anderen die
spezifischen Griinde der im Tenor festgestellten Rechtswidrigkeit erkennen, die das
betroffene Organ bei der Ersetzung des fiir nichtig erklarten Aktes zu beachten hat
(vgl. Urteil ARCOL, Randnr. 22 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Im vorliegenden Fall ist nach der Authebung der Entscheidung von 2004 die Be-
schwerde der Streithelferin wieder bei der Beschwerdekammer anhéngig geworden.
Um seiner Verpflichtung aus Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009, die sich
aus dem Urteil des Gerichts ergebenden Mafsnahmen zu ergreifen, nachzukommen,
hatte das HABM sicherzustellen, dass die Beschwerde zu einer neuen Entscheidung
einer der Beschwerdekammern fiithrt. Dies ist tatsdchlich geschehen, da die Sache der
Vierten Beschwerdekammer zugewiesen wurde, die die angefochtene Entscheidung
erlassen hat (vgl. in diesem Sinne Urteil ARCOL, Randnr. 23).
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Die Klagerin bestreitet nicht die Rechtméfligkeit der Zuweisung der Sache an die
Vierte Beschwerdekammer. Sie trégt jedoch vor, diese hitte insbesondere feststellen
miissen, ob die am 1. Juni 1996 gegebene Zustimmung die Ubernahme des Vermé-
gens der Gesellschaft aus Wyoming tiberdauert habe.

Im vorliegenden Fall hatte sich das Gericht in dem Urteil nicht zum Bestehen eines
die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 rechtfertigenden
Vertretungsverhéltnisses zwischen den Beteiligten des Widerspruchsverfahrens ge-
auflert. Es wies namlich, wie vorstehend in Randnr. 16 dieses Urteils erwahnt, darauf
hin, dass zu priifen ist, ob die Streithelferin, da sie nicht bestritten hat, die Stellung ei-
nes Agenten des Markeninhabers zu besitzen, die Zustimmung des Markeninhabers
zur Durchfithrung der beabsichtigten Anmeldung erhalten hat.

Das HABM macht zutreffend geltend, dass sich das Gericht nicht mit der Frage nach
dem Bestehen eines Vertretungsverhiltnisses zwischen den Beteiligten des Wider-
spruchsverfahrens zu befassen hatte, sondern damit, ob eine Zustimmung im Sinne
von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 bestand. Es konnte daher nicht von
Amts wegen die erste der genannten Anwendungsvoraussetzungen dieser Vorschrift
prifen.

Die Auffassung der Klidgerin, dass das Gericht vom Bestehen eines Vertretungsver-
haltnisses zwischen den Beteiligten des Widerspruchsverfahrens ausgegangen sei,
da diese das Bestehen eines solchen Verhaltnisses nicht bestritten hatten, mit der
Folge, dass die Beschwerdekammer an diese Auslegung gebunden gewesen sei und
dadurch, dass sie die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009
ausgeschlossen habe, gegen Art. 65 Abs. 6 derselben Verordnung verstofien habe, ist
daher zuriickzuweisen.
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Zwar hat das Gericht in Randnr. 48 seines Urteils darauf hingewiesen, dass die ,sei-
nerzeit” erteilte Zustimmung als ,eindeutig, prazise und unbedingt” anzusehen ist,
doch lief3 das die Qualifizierung der Beziehung zwischen den Beteiligten des Wider-
spruchsverfahrens unberiihrt. Die Hauptgesellschaft gab ihrem Agenten nédmlich die
fragliche Zustimmung, wie das HABM geltend macht, am 1. Juni 1996 im Rahmen
ihrer durch eine Vertriebsvereinbarung begriindeten Geschiftsbeziehung. Das Ge-
richt hat im Rahmen dieser Geschiftsbeziehung auf das Bestehen einer eindeutigen,
prazisen und unbedingten Zustimmung im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 207/2009 geschlossen.

Die genannte Vorschrift galt zwar unbestreitbar fiir diese Geschéftsbeziehung, doch
gilt dies nicht fiir die Beziehung zwischen den Beteiligten des Widerspruchsverfah-
rens. Die Tatsache, dass diese Zustimmung nachweislich gegeben wurde, verleiht der
Klagerin keinen Anspruch und gibt ihr nicht automatisch die Méglichkeit, sich auf
ein Vertretungsverhiltnis im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 zu
berufen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich das Gericht zum
Bestehen einer Zustimmung nur insoweit geduflert hat, als dies eine Voraussetzung
fir die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 ist. Hinsichtlich
der Frage, ob die Klédgerin an diese Zustimmung — die sie selbst nicht gegeben hatte
und die im Rahmen einer Vertragsbeziehung erlangt wurde, an der sie nicht beteiligt
war — gebunden war, war zu priifen, ob die Vertragsbeziehung zwischen den Parteien
der Vereinbarung vom 19. Mai 1995 auf die Kligerin im Zuge der Ubernahme des
Vermogens iibergegangen war, fiir die jedoch die Rechtsvorschriften fiir den Kaufver-
trag iiber das Anlagevermogen galten.

Nach alledem war die Beschwerdekammer verpflichtet, simtliche nach Art. 8 Abs. 3
der Verordnung Nr. 207/2009 vorgeschriebenen Voraussetzungen zu priifen, darun-
ter auch das Bestehen eines Vertretungsverhiltnisses, das als Voraussetzung fiir die
Zustimmung im Rahmen der Beziehung zwischen dem neuen Markeninhaber und
der Streithelferin gegeben sein musste (vgl. in diesem Sinne Urteil ARCOL, Rand-
nr. 38). Demnach hat die Beschwerdekammer entgegen dem Vorbringen der Kldgerin
die zur Durchfithrung des Urteils des Gerichts erforderlichen Mafinahmen ergriffen.
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Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer dadurch, dass sie das Bestehen eines
Vertretungsverhéltnisses gepriift hat, nicht gegen Art. 65 Abs. 6 der Verordnung
Nr. 207/2009 verstofien hat.

Folglich ist der zweite Klagegrund zuriickzuweisen.

2. Zum ersten Klagegrund: VerstofS gegen Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Die Kldgerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe dadurch gegen Art. 8
Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 verstofien, dass sie nicht anerkannt habe, dass
die Kldgerin nach dieser Vorschrift berechtigt sei, gegen die von der Streithelferin
auf deren eigenen Namen vorgenommene Gemeinschaftsmarkenanmeldung Wider-
spruch zu erheben.

Was erstens die von der genannten Vorschrift betroffenen Waren angehe, seien
»Hieb- und Stichwaffen, Munition und Geschosse“ den durch die dlteren Marken
geschiitzten Waren dhnlich sowohl nach ihrer Art, weil diese Waren mit dem Perso-
nenschutz in Zusammenhang stiinden, als auch nach ihrem Verwendungszweck und
ihren Vertriebswegen.

Zweitens sei der Beschwerdekammer in Bezug auf die nach Art. 8 Abs. 3 der Verord-
nung Nr. 207/2009 erforderliche Zustimmung insofern ein Fehler unterlaufen, als sie
es ausgeschlossen habe, dass die Zustimmung des vormaligen Markeninhabers, der
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Gesellschaft aus Wyoming, die Ubernahme von deren Vermégen nicht iiberdauert
habe, so dass die Klagerin an die Zustimmung gebunden sei. Da das Bestehen eines
dinglichen Rechts an den Marken in keiner Weise akzeptiert oder erwahnt worden
sei, meint die Klédgerin, sie so erworben zu haben, wie sie im Register und im Kauf-
vertrag tiber das Anlagevermogen vermerkt gewesen seien. Demzufolge sei sie an
die vom vormaligen Inhaber dieser Marken gegebene Zustimmung nicht gebunden,
da die Anmeldung erst erfolgt sei, nachdem die Marken auf sie iibergegangen sei-
en. Im Ubrigen stelle die Erklirung des Prisidenten der Gesellschaft aus Wyoming
vom 1. Juni 1996 lediglich einen Verzicht des Rechtsinhabers dar, gegen die Gemein-
schaftsmarkenanmeldung durch ihren Agenten in einem bestimmten Gebiet Wider-
spruch zu erheben, sie habe jedoch keinen Einfluss auf die Parteien des Kaufvertrags
iiber das Anlagevermégen.

Dariiber hinaus sei sie gegeniiber der Gesellschaft aus Wyoming nur Dritte, denn sie
habe von ihr lediglich einige Vermégenswerte, darunter die dlteren Marken, iiber-
nommen, sei jedoch nicht deren Nachfolgerin, da es die Gesellschaft noch immer
gebe. AufSerdem habe die Streithelferin keine Beweise dafiir vorgelegt, dass die Kla-
gerin der Anmeldung der streitigen Marke zugestimmt habe, und mangels dieser Zu-
stimmung sei diese Anmeldung durch nichts gerechtfertigt.

Selbst wenn eine Zustimmung gegeben worden wire, hétte sich deren Wirkung auf die
Dauer des Vertretungsverhaltnisses beschrankt. Am Ende des Vertretungsverhaltnis-
ses sei dieses zusammen mit der Zustimmung stillschweigend nach dem Grundsatz
clausula rebus sic stantibus aufgehoben worden. Die Beschwerdekammer habe einen
offensichtlichen Beurteilungsfehler begangen, indem sie davon ausgegangen sei, dass
die Streithelferin keinerlei Hinweis darauf erhalten habe, dass der Markeninhaber der
Markenanmeldung nicht zustimme, denn schliefilich habe sie, die Klagerin, gegen die
Gemeinschaftsmarkenanmeldung Widerspruch erhoben.

Das HABM und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klagerin entgegen.
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Wiirdigung durch das Gericht

Zunichst ist festzustellen, dass die Klagerin, obwohl die Beschwerdekammer den
Widerspruch in Bezug auf alle von der Klagerin im Rahmen der vorliegenden Klage
geltend gemachten Griinde zuriickgewiesen hat, die angefochtene Entscheidung le-
diglich im Hinblick auf die Auslegung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009
rugt.

Die Entscheidung ist demzufolge bestandskriftig geworden, soweit die Beschwerde-
kammer mit der Entscheidung den Widerspruchsgrund zuritickgewiesen hat, mit dem
hinsichtlich der notorisch bekannten Marken und der nicht eingetragenen Rechte
an den Zeichen FIRST DEFENSE AND DESIGN und FIRST DEFENSE sowie des
Handelsnamens FIRST DEFENSE ein Verstof§ gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung
Nr. 207/2009 geltend gemacht wurde.

Des Weiteren ist zu beachten, dass gemaf3 Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009
von der Eintragung auch eine Marke ausgeschlossen ist, die der Agent oder Vertreter
des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet,
es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift hat ein Widerspruch auf dieser Grundlage nur
Erfolg, wenn erstens der Widersprechende Inhaber der dlteren Marke ist, zweitens
der Anmelder der Marke Agent oder Vertreter des Markeninhabers ist oder war, drit-
tens der Agent oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung auf sei-
nen eigenen Namen angemeldet hat, ohne dass die Handlungsweise des Agenten oder
Vertreters gerechtfertigt wire, und viertens die Anmeldung hauptséchlich identische
oder dhnliche Zeichen und Waren betrifft. Diese Voraussetzungen sind kumulativ.
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62 Es ist daher zu priifen, ob die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall erfiillt sind.

Erste Voraussetzung: Eigentum an den élteren Marken

63 Die Kldgerin hat die amerikanischen Marken, zu denen die angemeldete Marke ge-
hért, durch die Ubernahme des Vermogens der Gesellschaft aus Wyoming erworben.
Sie ist also Inhaberin der dlteren Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 207/2009, was die Streithelferin im Ubrigen nicht bestreitet.

Zweite Voraussetzung: Bestehen eines Vertretungsverhéltnisses

6 Diein Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 verwendeten Begriffe ,Agent” und
~Vertreter” sind — wie in den Widerspruchsrichtlinien des HABM in Bezug auf An-
meldungen, die ein Agent des Markeninhabers ohne Zustimmung des Inhabers ange-
meldet hat — weit auszulegen, um alle Arten vertraglicher Gestaltungen zu erfassen,
bei der die eine Seite die Interessen der anderen Seite wahrnimmt, unabhéngig von
der Qualifizierung des Vertragsverhéltnisses zwischen dem Inhaber oder dem Auf-
traggeber auf der einen und dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke auf der anderen
Seite. Nach diesen Richtlinien ist es im Hinblick auf Art. 8 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 207/2009 ausreichend, wenn zwischen den Parteien eine Vereinbarung iiber eine
geschiftliche Zusammenarbeit besteht, die ein Treuhandverhéltnis beinhaltet und
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dem Anmelder entweder ausdriicklich oder implizit eine allgemeine Treuepflicht zur
Wahrnehmung der Interessen des Markeninhabers auferlegt. Es muss allerdings zwi-
schen den Parteien eine Vereinbarung bestehen. Handelt der Anmelder v6llig unab-
hingig, ohne jede Beziehung zum Markeninhaber, so ist er nicht als Agent im Sinne
von Art. 8 Abs. 3 der genannten Verordnung anzusehen. Somit ist ein blofler Ab-
nehmer oder Kunde des Inhabers kein ,Agent” oder ,Vertreter” im Sinne von Art. 8
Abs. 3 dieser Verordnung, da er nicht in einem Treueverhéltnis zum Markeninhaber
steht.

Was das Ende des Vertragsverhiltnisses zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke
angeht, ist, wie sich aus den genannten Richtlinien ebenfalls ergibt, festzustellen, dass
die Vereinbarung zwischen den Parteien bei Anmeldung der Marke nicht mehr in
Kraft sein muss und dass Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 auch fiir Ver-
einbarungen gilt, die vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke been-
det wurden, sofern zu diesem Zeitpunkt ein nachwirkendes Treueverhiltnis bestand.
Durch diese weite Auslegung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 soll der
Markeninhaber selbst nach Ablauf des Vertragsverhéltnisses, aus dem sich ein Treue-
verhiltnis ergab, geschiitzt werden.

Im vorliegenden Fall bestreitet die Klagerin zwar die Feststellung der Beschwerde-
kammer, dass zwischen den Beteiligten des Widerspruchsverfahrens kein Vertre-
tungsverhéltnis im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 bestanden
habe, sie tragt aber nichts vor, um diese Ansicht zu untermauern. Sie bemerkt ledig-
lich, dass in Randnr. 39 des Urteils des Gerichts ,vollig zutreffend festgestellt wurde,
dass ein Vertretungsverhiltnis bestand und dass tiber diesen Punkt kein Streit zwi-
schen den Parteien besteht”. Dieses Vorbringen kann angesichts der Ausfithrungen in
den vorstehenden Randnrn. 45 und 46 keinen Erfolg haben.
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Der Klégerin oblag, wie die Beschwerdekammer zu Recht in Randnr. 41 der ange-
fochtenen Entscheidung festgestellt hat, die Beweislast fiir das Bestehen eines Ver-
tretungsverhiltnisses. Sie hat jedoch im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nichts
vorgetragen, um ein derartiges Verhiltnis zu beweisen. Sie hat zwar an sie gerichtete
Rechnungen und Bestellscheine vorgelegt, anhand deren unter anderen Umstédnden
das Bestehen einer geschiftlichen Vereinbarung zwischen den Beteiligten des Wider-
spruchsverfahrens vermutet werden konnte, aber dies sind keine Belege dafiir, dass
die Streithelferin fiir Rechnung der Klagerin gehandelt hat, sondern lediglich dafiir,
dass eine Verkdufer-Kunde-Beziehung bestand, die ohne eine vorherige Vereinba-
rung zwischen ihnen entstehen konnte. Ein derartiges Verhiltnis geniigt nicht fir
eine Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009.

Ebenso stellt die von der Kldgerin im Rahmen des Widerspruchsverfahrens vorge-
legte, von der Generaldirektorin der Defense Technology Corporation of America
unterzeichnete eidesstattliche Erklirung, wonach diese Gesellschaft mit der Ge-
sellschaft aus Wyoming identisch sei, keinen Beweis fiir die Art des zwischen den
Beteiligten des Widerspruchsverfahrens bestehenden Verhiltnisses dar. Die Tatsa-
che nédmlich, dass die Kldgerin die Tétigkeiten der Gesellschaft aus Wyoming unter
demselben Namen fortfiihrt, resultiert lediglich aus der Ubernahme des Vermégens,
worunter auch die Handelsnamen des Verduferers fielen. Die Tatsache, dass dies den
Eindruck erweckt, dass es sich um dieselbe Gesellschaft handele, reicht nicht aus, um
das tatsdchliche Bestehen einer Geschiftsbeziehung zwischen der Kldgerin und der
Streithelferin nachzuweisen, die der Geschiftsbeziehung zwischen einer Hauptge-
sellschaft und ihrem Agenten gleichgestellt werden konnte.

Demzufolge waren diese Gesichtspunkte, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 45
der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, nicht geeignet, das Bestehen eines
Vertretungsverhaltnisses im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 zu
beweisen. Im Ubrigen hat die Kligerin im Rahmen des Widerspruchsverfahrens kei-
neswegs den Abschluss einer neuen Vereinbarung mit der Streithelferin behauptet.
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Da keine Anhaltspunkte dafiir vorliegen, dass die Beteiligten des Widerspruchsver-
fahrens eine geschiiftliche Vereinbarung wie zwischen einer Hauptgesellschaft und
ihrem Agenten geschlossen haben oder dass die Streithelferin fiir Rechnung der Kla-
gerin und nicht selbstindig handelte, hat die Beschwerdekammer zu Recht festge-
stellt, dass eine derartige Beziehung nicht vorlag und Art. 8 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 207/2009 demzufolge nicht anwendbar ist.

Selbst wenn die von der Streithelferin gegebene Zustimmung wirkungslos geworden
sein sollte, als das Vertretungsverhailtnis, auf dem die Zustimmung beruhte, beendet
wurde, hitte dies keinen Einfluss auf die Rechtméfligkeit der angefochtenen Entschei-
dung und insbesondere nicht darauf, dass sich die Klagerin nicht auf Art. 8 Abs. 3 der
Verordnung Nr. 207/2009 berufen kann, weil es zwischen ihr und der Streithelferin
kein Vertretungsverhéltnis im Sinne dieser Vorschriften gab.

Hinsichtlich des Ubergangs des zwischen den Parteien der Vereinbarung vom 19. Mai
1995 bestehenden Vertragsverhiltnisses auf die Kldgerin ist daran zu erinnern, dass
ein Kaufvertrag tiber Anlagevermogen bedeutet, dass die Rechte und Pflichten des
tibernommenen Unternehmens auf den Erwerber iibergehen. Im vorliegenden Fall
ergibt sich aus dem Kaufvertrag tiber das Anlagevermogen, dass zu diesen Rechten
die alteren Marken gehorten, deren Inhaberin die Kldgerin geworden ist. In dem
Vertrag wird weder das Bestehen des Vertrags mit der Streithelferin noch das Be-
stehen von Rechten an den Marken erwéhnt. Daher ist, der Beschwerdekammer in
Randnr. 35 ihrer angefochtenen Entscheidung folgend, festzustellen, dass ,die Kla-
gerin nicht vorgebracht hat, dass die Situation in Bezug auf die Geschéftstatigkeiten
in Europa oder die Rechte zur Anmeldung von Marken in der Vereinbarung iiber die
Vermogensiibernahme ausdriicklich geregelt worden sei. Dazu heift es zu Recht in
Randnr. 53 der angefochtenen Entscheidung, dass ,sich jedes tiber die Markeninha-
berschaft hinausgehende Recht nicht aus der Ubernahme von Rechten der (vormali-
gen) Hauptgesellschaft ergibe, die diese einem Dritten eingerdumt hétte, sondern aus
der Art der Beziehung [der Streithelferin] zu der amerikanischen Gesellschaft, von
der sie die von ihr in Europa verkaufte Ware erhielt®.
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Daraus folgt, dass die Kldgerin, da sie nicht nachgewiesen hat, mit der Streithelfe-
rin eine Vereinbarung wie zwischen einer Hauptgesellschaft und ihrem Agenten ge-
schlossen zu haben, nicht den Schutz aus Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009
beanspruchen und mit dieser Begriindung in ihrer Eigenschaft als Inhaberin der él-
teren Marken Einspruch gegen die Anmeldung der streitigen Marke einlegen kann.

Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat,
dass die nach Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 erforderliche Voraussetzung
in Bezug auf das Bestehen eines Vertretungsverhiltnisses nicht erfillt war, so dass
diese Vorschrift nicht anwendbar war. Demzufolge ist der erste Klagegrund zuriick-
zuweisen, ohne dass das Vorbringen der Kldgerin zu den iibrigen Voraussetzungen,
u. a. zur Ahnlichkeit der Waren, die von den einander gegeniiberstehenden Marken
erfasst werden, gepriift werden miisste.

3. Zum dritten Klagegrund: Verletzung der Verteidigungsrechte und VerstofS gegen die
Art. 63 Abs. 2, 75 und 76 der Verordnung Nr. 207/2009

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Die Klégerin ist der Auffassung, die Beschwerdekammer habe dadurch gegen Art. 63
Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 verstofSen, dass sie die Beteiligten des Wider-
spruchsverfahrens, nachdem das Verfahren aufgrund der durch das Urteil des Ge-
richts verfugten Authebung der Entscheidung von 2004 wieder er6ffnet worden sei,
nicht zu einer Stellungnahme aufgefordert habe. Im Ubrigen habe die Beschwerde-
kammer ihren Anspruch auf rechtliches Gehor und ihre in Art. 75 der Verordnung
Nr. 207/2009 verankerten Verteidigungsrechte verletzt, und zwar erstens, indem sie

II - 1659



76

77

78

URTEIL VOM 13. 4. 2011 — RECHTSSACHE T-262/09

ihr keine Gelegenheit gegeben habe, zu dem Urteil des Gerichts vor Erlass einer neu-
en Entscheidung Stellung zu nehmen, und zweitens, weil die Beschwerdekammer die
Argumente und Beweise nicht in ihrer Gesamtheit gepriift habe.

Das HABM tritt dem Vorbringen der Klédgerin entgegen.

Wiirdigung durch das Gericht

Der vorliegende Klagegrund gliedert sich in drei Teile, mit denen erstens ein Ver-
stofl gegen Art. 63 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, zweitens ein Verstof$ gegen
Art. 75 und drittens ein Verstof3 gegen Art. 76 dieser Verordnung geltend gemacht
wird.

Zum ersten und zum zweiten Teil des dritten Klagegrundes

Mit den ersten beiden Teilen dieses Klagegrundes, die zusammen zu priifen sind,
wirft die Klagerin der Beschwerdekammer vor, ihre Verteidigungsrechte und ihren
Anspruch auf rechtliches Gehor dadurch verletzt zu haben, dass sie es unterlassen
habe, vor Erlass der angefochtenen Entscheidung die Stellungnahmen der Beteiligten
des Widerspruchsverfahrens zum Urteil des Gerichts einzuholen. Das Vorbringen
der Klagerin im Rahmen des zweiten Teils dieses Klagegrundes, mit dem sie geltend
macht, dass die Beschwerdekammer ihr Vorbringen nicht hinreichend beriicksichtigt
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habe, wird nachstehend im Rahmen der Beurteilung der Begriindung der angefoch-
tenen Entscheidung gepriift (siehe Randnrn. 89 bis 96).

— Zum Anspruch der Beteiligten des Widerspruchsverfahrens, zur Auslegung des
Urteils des Gerichts gehort zu werden

Nach Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009 diirfen die Entscheidungen des HABM
nur auf Griinde gestiitzt werden, zu denen sich die Parteien duflern konnten. Diese
Bestimmung gewéhrleistet im Rahmen des Gemeinschaftsmarkenrechts den allge-
meinen Grundsatz des Schutzes der Verteidigungsrechte (Urteil des Gerichts vom
15. September 2005, Citicorp/HABM [LIVE RICHLY], T-320/03, Slg. 2005, 1I-3411,
Randnr. 21). Nach diesem allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts muss der
Adressat einer amtlichen Entscheidung, die seine Interessen spiirbar beriihrt, Ge-
legenheit erhalten, seinen Standpunkt gebithrend darzulegen (Urteile des Gerichts-
hofs vom 23. Oktober 1974, Transocean Marine Paint/Kommission, 17/74, Slg. 1974,
1063, Randnr. 15, und des Gerichts vom 27. Februar 2002, Eurocool Logistik/ HABM
[EUROCOOL], T-34/00, Slg. 2002, I1-683, Randnr. 21, LIVE RICHLY, Randnr. 22,
und ARCOL, Randnr. 55).

Der Anspruch auf rechtliches Gehor erstreckt sich auf alle tatsiachlichen oder recht-
lichen Gesichtspunkte, die die Grundlage fiir die Entscheidungsfindung bilden, nicht
aber auf den endgiiltigen Standpunkt, den die Verwaltung einnehmen will (vgl. Ur-
teile des Gerichts vom 3. Dezember 2003, Audi/HABM [TDI], T-16/02, Slg. 2003,
II-5167, Randnr. 75, und ARCOL, Randnr. 55).

Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den Akten des HABM nicht, dass die Beteilig-
ten des Widerspruchsverfahrens aufgefordert worden wéren, nach Zuriickverwei-
sung der Rechtssache eine Stellungnahme zum Urteil des Gerichts einzureichen. Das
HABM teilte ihnen mit Schreiben vom 23. Februar 2007 lediglich die Entscheidung
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des Prisidiums der Beschwerdekammern des HABM vom 16. Februar 2007 mit, die
Sache gemifd Art. 1d der Verordnung (EG) Nr. 216/96 der Kommission vom 5. Fe-
bruar 1996 tiber die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des HABM
(ABL L 28, S. 11) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 2082/2004 der Kommission
vom 6. Dezember 2004 (ABI. L 360, S. 8) gednderten Fassung der Vierten Beschwer-
dekammer zuzuweisen.

Mit Schreiben vom 10. Juni 2008 baten die Kldgerin und mit Schreiben vom 25. No-
vember 2008 die Streithelferin auf diese Mitteilung hin um Auskinfte {iber den Stand
des Verfahrens. Das HABM bestitigte den Erhalt dieser Schreiben am 26. Juni und
am 1. Dezember 2008 und teilte den Beteiligten des Widerspruchsverfahrens mit,
dass die Schreiben der Vierten Beschwerdekammer zugeleitet worden seien. Mit
Schreiben vom 5. Mai 2009 teilte das HABM den Beteiligten des Widerspruchsver-
fahrens die angefochtene Entscheidung mit.

Dazu ist festzustellen, dass weder die Verordnung Nr. 207/2009 noch die Verordnung
(EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchfithrung der
Verordnung Nr. 40/94 (ABL. L 303, S. 1), ein besonderes Verfahren fiir den Fall vor-
sehen, dass eine Entscheidung vom Gericht aufgehoben und an eine der Beschwer-
dekammern zuriickverwiesen wird, und dass demzufolge keine Pflicht besteht, die
betroffenen Parteien erneut anzuhoren. Eine solche Pflicht konnte sich lediglich aus
dem in Art. 75 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 verankerten allgemeinen gemein-
schaftsrechtlichen Grundsatz der Wahrung der Verteidigungsrechte ergeben.

Art. 75 Satz 2 der genannten Verordnung schreibt jedoch entgegen dem Vorbringen
der Klagerin keineswegs vor, dass diese, nachdem eine Entscheidung der Beschwer-
dekammer vom Gericht aufgehoben wurde, nach Wiederer6ffnung des Verfahrens
vor dem HABM erneut aufzufordern wire, sich zu den rechtlichen und tatsiachli-
chen Gesichtspunkten, zu denen sie bereits im Rahmen des vorher durchgefiithrten
schriftlichen Verfahrens jede Gelegenheit hatte, Stellung zu nehmen, zu duflern, da
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der Vorgang von der Vierten Beschwerdekammer unveréindert wiederaufgenommen
wurde (vgl. in diesem Sinne Beschluss des Gerichtshofs vom 4. Mirz 2010, Kaul/
HABM, C-193/09 P, nicht in der amtlichen Sammlung veré6ffentlicht, Randnr. 60).

ss Im vorliegenden Fall steht fest, dass sich die Kldgerin im Rahmen des Verfahrens, das
zum Erlass der Entscheidung von 2004 fiihrte, zu sdmtlichen Aspekten des von ihr
nach Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 erhobenen Widerspruchs dufiern
konnte, darunter auch zum Bestehen des Vertretungsverhiltnisses. Auflerdem ergibt
sich aus der angefochtenen Entscheidung keineswegs, dass sich die Vierte Beschwer-
dekammer auf andere tatséchliche und rechtliche Gesichtspunkte gestiitzt hitte als
die, iiber die sie zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung von 2004 verfiigte (vgl.
in diesem Sinne Beschluss Kaul/HABM, Randnr. 59).

ss  Im Ubrigen beruht die angefochtene Entscheidung auf tatsichlichen und rechtlichen
Gesichtspunkten, zu denen die Beteiligten des Widerspruchsverfahrens im Rahmen
des Verwaltungsverfahrens, das dem Erlass der Entscheidung von 2004 vorausging,
hinreichend Stellung genommen haben.

87 Unter diesen Umstidnden ldsst sich auch nicht behaupten, dass die Beschwerdekam-
mer gegen Art. 63 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 — wonach sie die Beteiligten
so oft wie erforderlich aufzufordern hat, eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden
oder zu den Schriftsdtzen der anderen Beteiligten einzureichen — verstof3en habe.
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Somit war es weder nach Art. 75 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 noch nach
deren Art. 63 Abs. 2 oder Art. 65 Abs. 6 erforderlich, die Kldgerin zu den aus dem
Urteil des Gerichts zu ziehenden Schlussfolgerungen anzuhoren (vgl. in diesem Sinne
Beschluss Kaul/HABM, Randnr. 62).

— Zur Begriindung der angefochtenen Entscheidung

Zu dem im Rahmen des zweiten Teils des dritten Klagegrundes vorgetragenen Argu-
ment der Kligerin, die Beschwerdekammer habe ihr Vorbringen nicht hinreichend
berticksichtigt, ist festzustellen, dass die Klédgerin der Beschwerdekammer mit dieser
Behauptung in Wirklichkeit vorwirft, die angefochtene Entscheidung rechtlich nicht
hinreichend begriindet zu haben, da sie nicht auf alle ihre Argumente eingegangen
sei.

Nach Art. 75 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 sind die Entscheidungen des
HABM mit Griinden zu versehen. Nach der Rechtsprechung hat diese Verpflichtung
den gleichen Umfang wie die aus Art. 253 EG, und ihr Ziel besteht darin, den Beteilig-
ten zu ermoglichen, sich tiber die Griinde fiir die erlassene Mafinahme zu unterrich-
ten, damit sie ihre Rechte verteidigen konnen, und es aufSerdem dem Unionsrichter
zu ermoglichen, die Rechtméfligkeit der Entscheidung zu iiberpriifen (vgl. Urteile des
Gerichts vom 28. April 2004, Sunrider/HABM — Vitakraft-Werke Withrmann und
Friesland Brands [VITATASTE und METABALANCE 44], T-124/02 und T-156/02,
Slg. 2004, 11-1149, Randnrn. 72 und 73 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).
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Dieser Rechtsprechung ist weiter zu entnehmen, dass die Frage, ob die Begriindung
einer Entscheidung diesen Anforderungen gentigt, nicht nur im Hinblick auf ihren
Wortlaut zu entscheiden ist, sondern auch anhand ihres Kontexts sowie samtlicher
Rechtsvorschriften, die das betreffende Gebiet regeln (vgl. Urteil VITATASTE und
METABALANCE 44, Randnr. 73 und die dort angefiithrte Rechtsprechung).

Jedoch kann von den Beschwerdekammern auch nicht verlangt werden, bei ihren
Ausfiihrungen alle von den Verfahrensbeteiligten vorgetragenen Argumente nach-
einander erschopfend zu behandeln. Die Begriindung kann auch implizit erfolgen,
sofern sie es den Betroffenen ermdglicht, die Griinde fiir die Entscheidung der Be-
schwerdekammer zu erfahren, und dem zustdndigen Gericht ausreichende Angaben
an die Hand gibt, damit es seine Kontrolle wahrnehmen kann (vgl. entsprechend
Urteile des Gerichtshofs vom 7. Januar 2004, Aalborg Portland u. a./Kommission,
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P und C-219/00 P, Slg.
2004, 1-123, Randnr. 372, und vom 8. Februar 2007, Groupe Danone/Kommission,
C-3/06 D, Slg. 2007, I-1331, Randnr. 46).

Zum einen hat die Beschwerdekammer — wie sich aus den Randnrn. 19 und 22 der
angefochtenen Entscheidung in Bezug auf die Identitit und die Ahnlichkeit der von
den dlteren Marken erfassten Waren, aus Randnr. 35 derselben Entscheidung in Be-
zug auf die von der Kligerin im Wege ihrer Ubernahme des Vermogens der Gesell-
schaft aus Wyoming erworbenen Rechte und schliefllich aus den Randnrn. 41 bis 46
betreffend die Frage des Bestehens eines Vertretungsverhéltnisses zwischen den Be-
teiligten des Widerspruchsverfahrens ergibt — die von den genannten Parteien im
Rahmen des Verwaltungsverfahrens vorgebrachten Argumente und Beweise gepriift.
Die Beschwerdekammer ist insbesondere in den Randnrn. 41 und 42 der angefochte-
nen Entscheidung zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Klagerin Umsténde gel-
tend machen und gegebenenfalls beweisen miisse, die darauf schlieflen lief3en, dass
eine Geschiftsbeziehung wie zwischen einer Hauptgesellschaft und ihrem Agenten
nicht nur zwischen der Streithelferin und der Gesellschaft aus Wyoming bis August
1996, sondern ab diesem Zeitpunkt bis Sommer 1997 oder liangstens bis September
1997 auch zwischen der Streithelferin und ihr selbst, der Klégerin, bestanden habe;
dies habe die Kldgerin nicht getan.
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Demzufolge hat die Beschwerdekammer, ohne die ihr obliegende Begriindungspflicht
zu verletzen, den Inhalt des Vorbringens der Kldgerin und die Beweiskraft der hier-
zu angefithrten Beweismittel gepriift, um festzustellen, ob zwischen den Beteiligten
des Widerspruchsverfahrens ein Vertretungsverhiltnis bestand, und das Vorbringen
zurilickgewiesen.

Zum anderen hat die Kldgerin keineswegs dargetan, welche Argumente die Beschwer-
dekammer in der angefochtenen Entscheidung angeblich nicht beriicksichtigt habe.

Deshalb hat die Beschwerdekammer die ihr obliegende Begriindungspflicht gemaf3
der vorstehend in Randnr. 92 angefiihrten Rechtsprechung nicht verletzt. Folglich
sind die beiden ersten Teile des dritten Klagegrundes zuriickzuweisen.

Zum dritten Teil des dritten Klagegrundes

Gemaifd Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 ermittelt das HABM in dem
Verfahren den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren be-
ziiglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung
auf das Vorbringen und die Antrage der Beteiligten beschrinkt. Art. 76 Abs. 2 dieser
Verordnung bestimmt, dass das HABM Tatsachen und Beweismittel, die von den Be-
teiligten verspitet vorgebracht werden, nicht zu beriicksichtigen braucht.

Die Klédgerin hat kein konkretes Argument vorgebracht, das auf einen Verstof3 gegen
Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009 hinweist.
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Nach Art. 21 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Européischen Union, der gemaf3
ihrem Art. 53 Abs. 1 auf das Verfahren vor dem Gericht anwendbar ist, und Art. 44
§ 1 Buchst. ¢ der Verfahrensordnung des Gerichts muss die Klageschrift den Streit-
gegenstand und eine kurze Darstellung der Klagegriinde enthalten. Diese Angaben
miissen hinreichend klar und genau sein, damit der Beklagte seine Verteidigung vor-
bereiten und das Gericht, gegebenenfalls auch ohne weitere Informationen, iiber die
Klage entscheiden kann. Um die Rechtssicherheit und eine ordnungsgemaéfe Rechts-
pflege zu gewidhrleisten, ist es fiir die Zuléssigkeit einer Klage daher erforderlich, dass
sich die wesentlichen tatsichlichen und rechtlichen Umsténde, auf die sich die Klage
stiitzt, zumindest in gedréangter Form, aber zusammenhédngend und verstandlich un-
mittelbar aus der Klageschrift ergeben (Beschliisse des Gerichts vom 28. April 1993,
De Hoe/Kommission, T-85/92, Slg. 1993, I11-523, Randnr. 20, und vom 21. Mai 1999,
Asia Motor France u. a./Kommission, T-154/98, Slg. 1999, 1I-1703, Randnr. 49; Urteil
des Gerichts vom 15. Juni 1999, Ismeri Europa/Rechnungshof, T-277/97, Slg. 1999,
I1-1825, Randnrn. 28 und 29).

Da die Kldgerin allgemein einen Verstof$ gegen Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009
geltend macht, ohne sich auf konkrete Argumente zu stiitzen, ist der dritte Teil dieses
Klagegrundes als unzuléssig zuriickzuweisen.

Selbst wenn diese Riige dahin auszulegen wire, dass die Klédgerin beanstandet, die
angefochtene Entscheidung sei insofern nicht auf die von den Beteiligten des Wi-
derspruchsverfahrens geltend gemachten tatsdchlichen und rechtlichen Umstéinde
gestiitzt, als in ihr festgestellt worden sei, dass es an dem nach Art. 8 Abs. 3 der Ver-
ordnung Nr. 207/2009 erforderlichen Vertretungsverhiltnis fehle, ist sie jedenfalls
aufgrund der im Rahmen des Klagegrundes eines Verstofles gegen Art. 75 Satz 2 die-
ser Verordnung angefithrten Erwdgungen als unbegriindet zuriickzuweisen.

Im Ubrigen hat die Beschwerdekammer, wie bei der Priifung des zweiten Klagegrun-
des, mit dem ein Verstof3 gegen Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend
gemacht wird (siehe oben, Randnrn. 42 bis 50), festgestellt worden ist, zu Recht darauf
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hingewiesen, dass sich das Gericht nicht zum Bestehen eines die Anwendung von
Art. 8 Abs. 3 der Verordnung rechtfertigenden Vertretungsverhiltnisses zwischen
den Beteiligten des Widerspruchsverfahrens geduflert habe und dass sie simtliche
nach dieser Vorschrift vorgesehenen Voraussetzungen gepriift habe.

Dartiber hinaus hat die Beschwerdekammer keine neuen Zuriickweisungsgriinde ge-
nannt, sondern ihre Beurteilung auf das relative Eintragungshindernis gestiitzt, mit
dem die Klédgerin einen Verstof3 gegen Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009
geltend macht. Die Beteiligten des Widerspruchsverfahrens haben sich in dem Ver-
waltungsverfahren, das dem Erlass der Entscheidung von 2004 vorausgegangen ist,
hinreichend zur Anwendung dieser Vorschrift geduflert und brauchten daher nicht
erneut zu den Gesichtspunkten gehort zu werden, die zum Erlass der angefochtenen
Entscheidung gefiihrt haben. Demzufolge hat die Beschwerdekammer mit dem Erlass
der angefochtenen Entscheidung nicht gegen Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009
verstofSen.

Deshalb ist der dritte Klagegrund zuriickzuweisen und damit die vorliegende Klage
abzuweisen.

Kosten

Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei zur Tragung der
Kosten zu verurteilen. Da die Kldgerin unterlegen ist, sind ihr geméfs dem Antrag des
HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.
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Aus diesen Griinden hat

DAS GERICHT (Achte Kammer)

fir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Safariland LLC trigt ihre eigenen Kosten sowie die Kosten des Harmoni-
sierungsamts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)
und die der DEF-TEC Defense Technology GmbH.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. April 2011.

Unterschriften
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