L & D/ HABM — SAMANN (AIRE LIMPIO)

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
7. September 2006~

In der Rechtssache T-168/04

L & D, SA, mit Sitz in Huercal de Almeria (Spanien), Prozessbevollmichtigte:
zunichst Rechtsanwalt M. Knospe, dann Rechtsanwilte S. Miralles Miravet und
A. Castedo Garcia,

Kiagerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch J. Garcia Murillo als Bevollmichtigten,

Beklagter,

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

* Verfahrenssprache Spanisch.
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Julius Simann Ltd mit Sitz in Zug (Schweiz), Prozessbevollmichtigte: Rechts-
anwilte A. Castdn Pérez-Gémez und E. Armijo Chévarri,

wegen teilweiser Aufhebung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des
HABM vom 15. Mérz 2004 (Sache R 326/2003-2) in einem Widerspruchsverfahren
zwischen der Julius Sémann Ltd und der L & D, SA,

erlasst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Prisidenten H. Legal sowie der Richterinnen P. Lindh und
L. Wiszniewska-Bialecka,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund der am 14. Mai 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der am 21. Dezember 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 17. Januar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die miindliche Verhandlung vom 12. Januar 2006
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folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 30. April 1996 meldete die Kligerin beim Harmonisierungsamt fir den
Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) nach der Verordnung (EG)
Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABI.
1994, L 11, S. 1) in geinderter Fassung eine Gemeinschaftsmarke an.

Bei der zur Eintragung angemeldeten Marke handelt es sich um das nachstehend
wiedergegebene Bildzeichen mit einem Wortbestandteil:

Die Waren und Dienstleistungen, fiir die die Eintragung der Marke beantragt wurde,
gehéren zu den Klassen 3, 5 und 35 im Sinne des Abkommens von Nizza vom
15. Juni 1957 iiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen
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fir die Eintragung von Marken in revidierter und gednderter Fassung und
entsprechen fiir die einzelnen Klassen folgender Beschreibung;

— Klasse 3: ,Parfiimerien, #therische Ole*

— Klasse 5: ,Parfiimierte Luftverbesserer;

— Klasse 35: ,Werbung; Geschiftsfiihrung; Unternehmensverwaltung; Biiroar-
beiten®.

Am 29. Juni 1998 wurde die Markenanmeldung im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken
Nr. 47/98 veréffentlicht,

Am 29. September 1998 erhob die Julius Sémann Ltd (im Folgenden: Streithelferin)
nach Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die Eintragung der
beantragten Marke.

Der Widerspruch wurde auf mehrere dltere Marken gestiitzt.
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- Es handelte sich erstens um die am 1. April 1996 angemeldete und fiir Waren der
Klasse 5 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragene Gemeinschaftsbildmarke
Nr. 91991, die nachstehend wiedergegeben wird:

¢ Es handelte sich zweitens um internationale und nationale Bildmarken, teils mit
Wortbestandteilen, die Gegenstand der internationalen Eintragungen Nrn. 328917,
612525, 178969, 216415, 328915, 328916, 475333 und 539068, der osterreichischen
Eintragung Nr. 109639, der schwedischen Eintragungen Nrn. 217829, 225214 und
89348, der spanischen Eintragung Nr. 1575391, der danischen Eintragung
Nr. 03157/1964, der finnischen Eintragungen Nrn. 109644 und 45548 und der
deutschen Eintragung Nr. 984362 fiir Waren der Klassen 3 und/oder 5 im Sinne des
Abkommens von Nizza waren und die nachstehend wiedergegeben werden:

40t 2

FIEXT 331507

[ARTITY ry.teRe M*1‘"t?5£

»  Der Widerspruch wurde auf alle von den dlteren Marken geschiitzten Waren
gestiitzt und betraf alle in der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke genannten
Waren und Dienstleistungen.
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Die Streithelferin machte mit jhrem Widerspruch die relativen Eintragungshinder-
nisse gemif$ Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung
Nr. 40/94 geltend.

Mit Entscheidung vom 25. Februar 2003 wies die Widerspruchsabteilung des
HABM den Widerspruch in vollem Umfang zuriick.

Am 23. April 2003 legte die Streithelferin beim HABM nach den Artikeln 57 bis 62
der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchs-
abteilung ein.

Durch Entscheidung vom 15. Miérz 2004 (im Folgenden: angefochtene Entschei-
dung) gab die Zweite Beschwerdekammer der Beschwerde der Streithelferin
teilweise statt.

Der auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestiitzten
Beschwerde wurde in Bezug auf die fraglichen Waren stattgegeben. In Bezug auf die
fraglichen Dienstleistungen wurde die Beschwerde dagegen zuriickgewiesen, und die
Beschwerdekammer bestitigte die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, dem
Widerspruch gegen die Eintragung nicht stattzugeben. Die auf Artikel 8 Absatz 5
der Verordnung Nr. 40/94 gestiitzte Beschwerde wurde von der Beschwerdekammer
mangels Beweisen fiir eine Beeintrichtigung der #lteren Marke oder eine unlautere
Ausnutzung ihrer Unterscheidungskraft zuriickgewiesen.

Zur Priffung der Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Marken nahm die
Beschwerdekammer einen Vergleich zwischen der zur Eintragung angemeldeten
Marke und der &lteren Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 als einer fiir die iibrigen
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ilteren Marken reprisentativen Marke vor. Sie vertrat die Ansicht, dass diese iltere
Gemeinschaftsmarke durch Benutzung und aufgrund der Bekanntheit einer anderen
ilteren Marke, deren Form im Wesentlichen mit der der Gemeinschaftsmarke
Nr. 91991 iibereinstimme, Unterscheidungskraft erlangt habe.

Die Beschwerdekammer fithrte aus, die einander gegeniiberstehenden Marken
bestiinden beide aus der Darstellung eines Tannenbaums mit Zweigen in Form
seitlicher Ein- und Ausbuchtungen und einem sehr kurzen Stamm, der auf einem
breiteren, als Sockel fungierenden Teil stehe.

Sie wies darauf hin, dass die Ahnlichkeit in der Bedeutung insbesondere dann zu
einer Verwechslungsgefahr fithren kénne, wenn die éltere Marke von Haus aus oder
kraft Verkehrsgeltung besondere Unterscheidungskraft besitze.

Nach den vorgelegten Beweisen habe die dltere Marke offenbar zumindest in einem
Teil der Gemeinschaft Verkehrsgeltung erlangt, insbesondere in Italien, wo ihr
Marktanteil auf iiber 50 % geschitzt werde, und sei dort dauerhaft genutzt worden.

Folglich kénne die Ahnlichkeit in der Bedeutung der beiden einander gegeniiber-
stehenden Marken zumindest in Italien zu einer Verwechslungsgefahr bei den
betroffenen Verkehrskreisen fithren. Die Unterschiede zwischen den einander
gegeniiberstehenden Marken, die im Wesentlichen darin bestiinden, dass der
Tannenbaum bei der zur Eintragung angemeldeten Marke einen Rahmen darstelle,
in dem sich die Zeichnung einer Figur sowie der Wortbestandteil ,Aire Limpio®
befinden, konnten diese Verwechslungsgefahr nicht ausschliefen, da die zur
Eintragung angemeldete Marke von den betroffenen Verkehrskreisen als amisante
und belebte Variante der alteren Marke aufgefasst werden konnte.
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Antrige der Verfahrensbeteiligten

Die Kldgerin beantragt,

— die Nummern 1 und 3 des verfiigenden Teils der angefochtenen Entscheidung
aufzuheben, soweit darin zum einen die Entscheidung der Widerspruchsabtei-
lung teilweise aufgehoben und die Eintragung der angemeldeten Marke fiir
Waren der Klassen 3 und 5 abgelehnt und zum anderen jede Partei zur Tragung
ihrer im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten

verurteilt wird;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Das HABM und die Streithelferin beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— der Kldgerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Wiirdigung

Die Klégerin macht zwei Klagegriinde geltend, mit denen sie eine Verletzung von
Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und eine Verletzung von
Artikel 73 dieser Verordnung riigt.
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Erster Klagegrund: Verletzung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
Nr. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Die Kligerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe die Ahnlichkeit der
einander gegeniiberstehenden Marken falsch beurteilt. Diese Marken &hnelten
einander nicht; die Feststellungen zur Unterscheidungskraft der élteren Marke seien
daher unnétig.

Zwei Marken dhnelten einander, wenn zwischen ihnen aus der Sicht der betroffenen
Verkehrskreise eine zumindest teilweise Ubereinstimmung in Bild, Klang oder
Bedeutung bestehe. Bei zusammengesetzten Marken sei zu priifen, ob sich die
Ahnlichkeit auf einen Bestandteil beziehe, der den durch diese Marken hervor-
gerufenen Gesamteindruck bestimmen kénne, d. h. auf einen Bestandteil, der far
sich allein geeignet sei, das Bild dieser Marke, das die angesprochenen Verkehrs-
kreise im Gedichtnis behielten, zu prigen. Bei der Beurteilung des prigenden
Charakters eines oder mehrerer bestimmter Bestandteile einer zusammengesetzten
Marke seien insbesondere die Eigenschaften jedes dieser Bestandteile zu beriick-
sichtigen. Beziehe sich die Ubereinstimmung auf einen die betreffenden Waren
beschreibenden Bestandteil, so konne sie den durch diese Marke hervorgerufenen
Gesamteindruck nicht prigen, so dass nicht von einer Ahnlichkeit der Marken
ausgegangen werden konne.

Die Beschwerdekammer habe diese Grundsitze nicht beriicksichtigt, denn sie habe
allein auf die Existenz eines ,gemeinsamen Nenners“ der einander gegeniiber-
stehenden Marken abgestellt, ohne die Ubereinstimmungen in Bild, Klang und
Bedeutung zu priifen und ohne das Gewicht eines etwaigen iibereinstimmenden
Bestandteils fiir den Gesamteindruck zu ermitteln, der von der zur Eintragung
angemeldeten zusammengesetzten Marke hervorgerufen werde.
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Was zunichst den Klang angehe, so enthalte die iltere Marke keinen Wort-
bestandteil. Jede klangliche Ahnlichkeit sei damit ausgeschlossen.

In optischer Hinsicht bestehe die #ltere Marke aus der naturalistischen Darstellung
einer Tannenbaumsilhouette auf einem rechteckigen Podest, wihrend die zur
Eintragung angemeldete Marke in der Zeichnung einer Comicfigur mit besonderer
Physiognomie bestehe, die in eine Ummantelung gehiillt sei, deren Silhouette sehr
stark abstrahiert einen Tannenbaum darstelle, wobei die Aufmerksamkeit des
Verbrauchers auf den Wortbestandteil ,Aire Limpio“ gelenkt werde. Die zur
Eintragung angemeldete Marke werde somit gleichermafien durch die Comicfigur
und den Wortbestandteil ,Aire Limpio” geprigt; dies schlieBe jede optische
Ahnlichkeit aus.

Schliefilich kénne unter dem Aspekt der Bedeutung aus der blofien Annéherung der
Silhouetten beider Zeichen nicht auf eine Ahnlichkeit geschlossen werden. Dass die
Silhouette der Comicfigur an die Form eines Tannenbaums erinnere, sei
unerheblich, da Ahnlichkeiten der Silhouette keine Ahnlichkeiten in der Bedeutung
seien. AuBerdem trete das Bild der Silhouette in den Hintergrund, da die Form des
Tannenbaums durch das Bild der Comicfigur so verfremdet werde, dass sie, statt das
Bild eines Tannenbaums darzustellen, zu einem bloflen Mantel oder einer bloflen
Umhiillung dieser Figur werde.

Folglich bestehe keine Ahnlichkeit zwischen den Marken.

Hilfsweise fiigt die Kldgerin hinzu, selbst wenn man eine Ahnlichkeit in der
Bedeutung annéhme, wiirde sich die Ubereinstimmung nicht auf einen prigenden
Bestandteil der Marke beziehen, da die Tannenbaumsilhouette nicht geeignet sei,
den Gesamteindruck von der zur Eintragung angemeldeten Marke zu prigen; er
werde vielmehr durch die fantasievolle und eigentiimliche Darstellung einer
Comicfigur und die Aufschrift ,Aire Limpio“ geprigt. Aulerdem beschreibe die
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Silhouette die durch die zur Eintragung angemeldete Marke erfassten Waren und
kénne daher nach der Rechtsprechung den von dieser Marke hervorgerufenen
Gesamteindruck nicht pragen.

Hochst hilfsweise fithrt die Klagerin aus, falls das Gericht nicht jede Ahnlichkeit
swischen den einander gegeniiberstehenden Marken verneinen sollte, bestehe
gleichwohl keine Verwechslungsgefahr, da die zur Eintragung angemeldete Marke
einen ausreichenden Abstand von der dlteren Marke einhalte.

Hinzu komme, dass die iltere Marke keinen groflen Schutzumfang beanspruchen
konne, da sie nur geringe Unterscheidungskraft besitze.

Zum einen habe die dltere Marke aus drei Griinden unzureichende Unter-
scheidungskraft. Erstens habe die Tannenbaumsilhouette beschreibenden Charakter
fiir Waren wie Lufterfrischer und Raumdeodorants. Dies werde durch den
Praktischen Leitfaden fiir die Untersuchung von Produkt- und Dienstleistungs-
marken® des Patentamts des Vereinigten Konigreichs bestitigt. Zweitens erschopfe
sich die iltere Marke im Wesentlichen in der Form des unter ihr vertriebenen
Produkts. Nach der Rechtsprechung kénne aber die Hauptfunktion der Marke nicht
erfilllt werden, wenn das betreffende Zeichen mit dem Erscheinungsbild der Ware
verschmelze. Dies sei hier der Fall, da die fraglichen Waren nur aus einer flachen
Tafel aus porésem und fettfreiem Material bestiinden, auf der ein Geruchsstoff
aufgebracht sei und deren Umrisse der Silhouette der Marke entsprichen, wobei die
gesamte Oberfliche der Waren von der Marke bedeckt werde. Drittens sei die in der
Tannenbaumsilhouette bestehende Form zur Erzielung der mit der Ware
angestrebten technischen Wirkung erforderlich. Nach Artikel 7 der Verordnung
Nr. 40/94 seien aber die nur zur Erzielung einer technischen Wirkung er-
forderlichen Formen von der Markeneintragung ausgeschlossen. Auflerdem belege
die Beschreibung der Funktionen der Ware in der von der Streithelferin vorgelegten
amerikanischen Patentanmeldung, dass die von ihr verwendete kegelartige Baum-
form eine technische Funktion erfiillle, nimlich das schritt- und teilweise
Herausziehen des Luftverbesserers, das sich durch eine Form wie die des
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Tannenbaums, die auch in den Patentzeichnungen erscheine, leicht verwirklichen
lasse, Die Streithelferin versuche somit, mit Hilfe des Markenrechts Dritten die
Verwendung einer ehemals durch ein Patent geschiitzten Form zu verbieten.

Zum anderen habe die geringe Unterscheidungskraft der &lteren Marke nicht
nachtréglich infolge einer durch die Benutzung der Marke in Italien erlangten
Bekanntheit gesteigert werden kénnen. Nach der Rechtsprechung kénne die
Bekanntheit einer Marke nicht nur aufgrund von abstrakten und generellen
Angaben, wie z. B. bestimmten Prozentsitzen, festgestellt werden, und das
Vorbringen zu Umsatzzahlen und Werbeinvestitionen sei nicht geeignet, die
Unterscheidungskraft einer Marke zu bestimmen.

Die Feststellungen der Beschwerdekammer zur Anerkennung der Bekanntheit der
dlteren Marke seien mit mehreren Fehlern behaftet.

Erstens habe eine gesteigerte Unterscheidungskraft der #lteren Marke in Italien
nicht allein aus allgemeinen Angaben iiber Werbevolumen und Absatzzahlen
abgeleitet werden kénnen, zumal es sich um ein Massenkonsumgut von geringem
Preis handele. Der Zahl der abgesetzten Produkte komme daher nicht die gleiche
Aussagekraft zu wie bei langlebigen, prestigetrachtigen oder hochwertigen Waren.

Zweitens habe das HABM zu Unrecht darauf abgestellt, dass der Absatz von
Luftverbesserern der Streithelferin in Italien iiber dem der ibrigen Luftverbesserer
fir Kraftwagen liege und einen Marktanteil von iiber 50 % habe. Die im
Vierteljahresbericht der Firma Nielsen genannten Absatzzahlen, auf die in der
eidesstattlichen Versicherung des Geschiftsfithrers der Streithelferin verwiesen
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werde, bezdgen sich nicht auf die von der Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 erfasste
Ware, sondern iiberwiegend auf Produkte mit der Bezeichnung ,Arbre magique®,
die unter einer anderen als der Marke Nr. 91991 vermarktet wiirden. Auflerdem
bezdgen sich diese Zahlen auf die Jahre 1997 und 1998, d. h. auf einen Zeitraum, der
weitgehend nach der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke liege. Die Zahlen zu den
Werbeausgaben in den Jahren 1996 und 1997 seien aus den gleichen Griinden
ungeeignet, da diese Ausgaben Lufterfrischer mit der Bezeichnung ,Arbre magique”
betroffen hitten und nach dem 30. April 1996, dem Tag der Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke, getitigt worden seien.

Drittens hitten die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammer das
Vorliegen einer dauerhaften Benutzung der élteren Marke in Italien zu Unrecht
daraus abgeleitet, dass die Marke in Italien seit langem verwendet werde und dort in
einer im Wesentlichen identischen Form seit 1954 Schutz durch die internationale
Eintragung Nr. 178969 geniefle. Damit hitten sie falschlich das Datum der
Anmeldung der Marke mit deren tatsichlicher Verwendung gleichgesetzt, obwohl
fiir die Verwendung der internationalen Marke Nr. 178969 seit ihrer Eintragung kein
Nachweis erbracht worden sei. Im Ubrigen betreffe die Eintragung Nr. 178969 eine
Marke mit weiflem Sockel und dem Wortbestandteil ,Car freshner®, wihrend es sich
bei der Eintragung Nr. 91991 um eine reine Bildmarke handele. Uberdies beziehe
sich die Eintragung in der Klasse 5 nicht auf die hier in Rede stehenden
Lufterfrischer, sondern auf ,Desinfektionsmittel, Badezusitze, Insektenvertilgungs-
mittel, chemische Produkte®.

Aufgrund ihrer geringen Unterscheidungskraft geniefSe die dltere Marke folglich nur
geringen Schutz, so dass bereits kleine Abweichungen von der zur Eintragung
angemeldeten Marke ausreichten, um jede Verwechslungsgefahr zwischen den
beiden Zeichen auszuschliefen. Selbst wenn man eine Ahnlichkeit in der Bedeutung
annihme, wiirde diese somit nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu
begriinden. Das Bild des Tannenbaums weise nimlich kein verfremdendes Motiv
auf, und der Beweis fiir die Bekanntheit der Marke Nr. 91991 sei nicht erbracht
worden.
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In der miindlichen Verhandlung hat sich die Klégerin auch auf ein von ihr
vorgelegtes Urteil des spanischen Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof) vom
5. April 2005 berufen, mit dem ihr definitiv die Rechte an der spanischen Marke
Aire Limpio Nr. 2033859 zuerkannt worden seien.

Die Beschwerdekammer sei somit zu Unrecht von einer Ahnlichkeit der einander
gegeniiberstehenden Marken und von einer durch Benutzung erhéhten Unter-
scheidungskraft der Marke der Streithelferin ausgegangen. Tatsichlich bestehe keine
Gefahr der Verwechslung seitens des Verbrauchers.

Das HABM macht geltend, beim umfassenden Vergleich der einander gegeniiber-
stehenden Zeichen sei in Bezug auf ihre Ahnlichkeit in Bild, Klang oder Bedeutung
auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorriefen, wobei insbesondere ihre
unterscheidungskriftigen und prigenden Bestandteile zu beriicksichtigen seien. Das
Verfahren vor dem Gericht miisse sich auf die Wahrnehmung der einander
gegeniiberstehenden Marken durch das italienische Publikum konzentrieren.

In optischer Hinsicht bestehe die #ltere Marke in der Darstellung der Silhouette
eines Tannenbaums mit sehr kurzem Stamm und unregelmifligen seitlichen Ein-
und Ausbuchtungen, der auf einem gréferen Sockel stehe. Die zur Eintragung
angemeldete Marke bestehe dagegen in der Zeichnung einer Comicfigur, deren
oberer Teil eine dreieckige Form mit unregelmifliigen Seiten habe, die dem oberen
Teil eines Tannenbaums #hnele und auf zwei groflen Schuhen stehe. In der Mitte
des oberen dreieckigen Teils befinde sich die Zeichnung eines Gesichts und von
zwei Armen, die auf die in stilisierten Buchstaben wiedergegebenen Worte ,Aire
Limpio® zu deuten schienen. Die einander gegeniiberstehenden Marken wiesen
gemeinsame duflere Zige auf, und zwar eine Zeichnung in Form eines Dreiecks mit
unregelmifligen Seiten, an dessen Unterseite sich nach einer Verjiingung ein
rechteckiges Element befinde. Ungeachtet des Kontrasts, der sich aus dem comic-
und animationsartigen Einschlag und dem Wortbestandteil ,Aire Limpio® ergebe,
habe dieses grafische Element eindeutig einen den Gesamteindruck des Zeichens
pragenden Charakter und stehe gegeniiber dem nicht sehr klar erkennbaren
Wortbestandteil deutlich im Vordergrund.
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In Klanglicher Hinsicht kénne die altere Marlke als reines Bildzeichen oral durch eine
Beschreibung des Zeichens wiedergegeben werden, wihrend die zur Eintragung
angemeldete Marke mit ihrem Wortbestandteil ,Aire Limpio*“ bezeichnet werde.

Was die Bedeutung angehe, so wiirden die einander gegeniiberstehenden Marken
vom angesprochenen Publikum mit der Silhouette eines Tannenbaums mit sehr
kurzem Stamm assoziiert, dessen Zweige durch unregelmafige seitliche Ein- und
Ausbuchtungen gebildet wiirden und der auf einem rechteckigen Sockel stehe. Das
italienische Publikum messe dem Ausdruck ,Aire Limpio“ keinen besonderen
Aussagewert bei und identifiziere die beiden Zeichen nur anhand des semantischen
Inhalts der beiden grafischen Darstellungen.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft der dlteren Marke sei zu beriick-
sichtigen, dass sie sich nicht auf die Darstellung eines Tannenbaums beschrianke. Es
handele sich um die grafische Darstellung eines umfassenderen Konzepts, namlich
der Form eines Tannenbaums mit bestimmten besonderen Merkmalen wie Ein- und
Ausbuchtungen, einem sehr kurzen Stamm und einem rechteckigen Soclel.

7u dem Argument, dass die Tannenbaumform bei der Vermarktung von
Lufterfrischern hiufig verwendet werde, sei festzustellen, dass die Kldgerin im
Verfahren vor dem HABM keinen Nachweis dafiir erbracht habe, dass auf dem
italienischen Markt die angesprochenen Verkehrskreise daran gewshnt seien, dass
fir derartige Waren Figuren verwendet wiirden, deren Form Ahnlichkeiten mit der
Silhouette eines Tannenbaums aufweise.

Auch wenn die Form der Ware tatsichlich im oberen Teil schmaler sein miisse als
im unteren Teil, erfordere das gewiinschte technische Ergebnis nicht die
Verwendung einer dem Konzept der dlteren Marke entsprechenden Form, sondern
kénnte durch ein einfaches Dreieck mit geraden und gleichmifligen Seiten oder
durch eine Figur erzielt werden, deren oberer Teil schmaler sei als ihr unterer Teil.
Die Form der ilteren Marke sei daher nicht das einzige Mittel zur Erzielung dieses
Ergebnisses.
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Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei zu beriicksichtigen, dass es sich im
vorliegenden Fall um Waren des tiglichen Bedarfs handele, denen der Durch-
schnittsverbraucher beim Kauf keine besondere Aufmerksamkeit schenke.

Aufgrund des Gewichts der Tannenbaumsilhouette bei der Verwendung der
Bildmarke mit dem Wortbestandteil ,Arbre magique® in Italien sowie der Dominanz
des grafischen Bestandteils sei davon auszugehen, dass sowohl der Ausdruck ,Arbre
magique” als auch dessen allgegenwirtiges und hervorstechendes grafisches
Element (das der Darstellung der é&lteren Marke entspreche, auf der die
angefochtene Entscheidung beruhe) den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt
seien und von ihnen hiufig genutzt wiirden. Folglich habe die Beschwerdekammer
zu Recht anerkannt, dass die dltere Gemeinschaftsmarke, auf der diese Entscheidung
beruhe, in Italien besondere Unterscheidungskraft besitze.

Die Werbemafinahmen seien nach Angaben der Streithelferin vor der Anmeldung
erfolgt, und ein so grofler Marktanteil kénne nicht in kurzer Zeit erworben worden
sein. Es sei daher unwahrscheinlich, dass der Absatz im Jahr 1996 gering gewesen
sei.

Schliefilich konnte nach dem im Urteil des Gerichtshofes vom 11. November 1997
in der Rechtssache C-251/95 (SABEL, Slg. 1997, 1-6191, Randnr. 24) aufgestellten
Grundsatz die Ahnlichkeit in der Bedeutung der einander gegeniiberstehenden
Marken in Italien, wo die dltere Marke besondere Unterscheidungskraft besitze, zu
einer Verwechslungsgefahr fiihren, die durch die Unterschiede der Marken in Stil
und Animation nicht beseitigt werden kénne. Die zur Eintragung angemeldete
Marke kénnte ndmlich als amiisante und belebte Variante der den angesprochenen
Verkehrskreisen weithin bekannten &lteren Marke aufgefasst werden.

Die Streithelferin fithrt zundchst aus, die die fraglichep Marken unterscheidenden
Bestandteile dnderten nichts am Gesamteindruck der Ahnlichlkeit.
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Die durch die streitigen Marken erfassten Waren wiirden im Selbstbedienungs-
bereich von Tankstellen oder Supermirkten verkauft, und sie wiirden sehr schnell
und ohne vorheriges Nachdenken erworben. Der Verbraucher richte daher seine
Aufmerksamkeit auf den ersten Bestandteil, der ihm bei der Betrachtung der
Marken auffalle; dies sei die Tannenbaumsilhouette.

Der in klanglicher Hinsicht durch die Aufschrift ,Aire Limpio® bestehende
Unterschied sei fir die Wahl des Verbrauchers irrelevant, da er seine Aufmerk-
samkeit allein auf die dufiere Erscheinung oder Aufmachung der Ware richte.

Schliellich dhnelten sich die einander gegeniiberstehenden Marken auch in der
Bedeutung, da sie gemeinsame Bilder verwendeten, die in dem wiedergegebenen
Gedanken — der Silhouette eines kleinen Tannenbaums — iibereinstimmten, die
Ware kennzeichneten und den Verbrauchern ihre wirtschaftliche Herkunft anzeig-
ten.

Unzutreffend sei auch die Beschreibung der zur Eintragung angemeldeten Marke
durch die Klagerin als Wiedergabe einer Comicfigur.

Im Ubrigen sei eine Berufung auf den rein beschreibenden Charakter der
Tannenbaumsilhouette fiir Waren wie Lufterfrischer oder Raumdeodorants nur
moglich, wenn nachgewiesen werde, dass diese Silhouette auf jedem der relevanten
Mirkte {iblich geworden sei, und/oder wenn die Gerichte der betroffenen Lander sie
als Marke fitr ungiiltig erklart hétten.

Der Beschwerdekammer sei darin zuzustimmen, dass eine Verwechslungsgefahr
durch die deutlich erhéhte Unterscheidungskraft der ilteren Marke, die sich aus
ihrer Bekanntheit ergebe, verstarkt werde.
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Falsch sei dagegen das Argument, dass die éltere Marke mit der Form der Ware
iibereinstimme und dass diese Form zur Erzielung eines technischen Ergebnisses
erforderlich sei. Zunichst sei dieses Argument zuriickzuweisen, weil es erstmals vor
dem Gericht geltend gemacht worden sei. Auferdem sei diese Riige jedenfalls
irrelevant, da die dlteren Marken keine dreidimensionalen Marken, sondern
Bildmarken seien. SchliefSlich stellten die durch die Marken der Streithelferin
erforderlich gemachten grafischen Elemente nicht die zur Vermarktung der Ware
nétige Form dar.

Die Beschwerdekammer habe auch zu Recht die Ansicht vertreten, dass die
Unterscheidungskraft der lteren Marke durch deren Benutzung gestiegen sei; den
Gegenargumenten der Kligerin kénne nicht gefolgt werden.

Die Streithelferin trégt hierzu mehrere Argumente vor.

Erstens verloren die Absatzzahlen ihre Beweiskraft nicht dadurch, dass es sich im
vorliegenden Fall um Waren des tiglichen Bedarfs handele.

Zweitens werde der Prozentsatz des Warenabsatzes auf dem italienischen Markt
durch andere Beweise fiir die Bekanntheit der Marken auf diesem Markt erginzt.

Drittens beziehe sich der Bericht der Firma Nielsen zwar auf die Jahre 1997 und
1998, doch lasse sein Inhalt im Licht der iibrigen vorgelegten Beweise den Schluss
zu, dass der prozentuale Absatz der unter den Marken der Streithelferin
vertriebenen Waren in den Jahren unmittelbar davor mit denen dieses Zeitraums
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vergleichbar sein diirfte. Aulerdem konne bei der Ermittlung der Unterscheidungs-
kraft einer ilteren nationalen Marke, die gegen eine spitere Markenanmeldung ins
Feld gefiihrt werde, nicht von einem Beweis fiir die Benutzung der nationalen
Marke, auf die sich der Widerspruch stiitze, in der Zeit unmittelbar nach
Anmeldung der Gemeinschaftsmarke und vor Einlegung des Widerspruchs
abgesehen werden.

Die Beschwerdekammer sei somit zu Recht davon ausgegangen, dass in Bezug auf
die Waren der Klassen 3 und 5 eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 bestanden habe.

Wiirdigung durch das Gericht

— Vorbemerkungen

Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist die angemeldete
Marke auf Widerspruch des Inhabers einer alteren Marke von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der dlteren Marke
und der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren
oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem
Gebiet besteht, in dem die dltere Marke Schutz geniefit. Nach Artikel 8 Absatz 2
Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 sind unter dlteren Marken Gemeinschafts-
marken, in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken oder mit Wirkung fiir einen
Mitgliedstaat international registrierte Marken mit einem fritheren Anmeldetag als
dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zu verstehen.

I1-2721



68

69

70

71

URTEIL VOM 7. 9. 2006 — RECHTSSACHE T-168/04

Zwar enthilt Artikel 8 der Verordnung Nr. 40/94 keine mit Artikel 7 Absatz 2 — der
eine Marke schon dann von der Eintragung ausschliefit, wenn ein absolutes
Eintragungshindernis nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegt — vergleichbare
Bestimmung, doch muss das Gleiche auch im vorliegenden Fall gelten. Die
Eintragung ist somit auch dann ausgeschlossen, wenn das relative Eintragungs-
hindernis nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegt (Urteile des Gerichts vom
3. Mérz 2004 in der Rechtssache T-355/02, Muelhens/HABM — Zirh International
[ZIRH], Slg. 2004, II-791, Randnr. 36, und vom 14. Juli 2005 in der Rechtssache
T-312/03, Wassen International/ HABM — Stroschein Gesundkost [SELENIUM-
ACE], Slg. 2005, 11-2897, Randnr. 29).

Im vorliegenden Fall beruhte der Widerspruch auf mehreren Marken der
Streithelferin, die die Darstellung eines Tannenbaums enthalten. Die Beschwerde-
kammer stiitzt sich bei der Priifung dieses Widerspruchs hauptsichlich auf die
Gemeinschaftsmarke Nr. 91991, die sie als reprisentativ fiir die iibrigen zur
Begriindung des Widerspruchs angefiihrten Marken ansieht.

In der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer die Ansicht
vertreten, dass sich die einander gegeniiberstehenden Marken insbesondere in der
Bedeutung #hnelten und dass eine Verwechslungsgefahr bestehe. Diesen Schluss Zog
sie aus der Feststellung, dass die seit 1. April 1996 geschiitzte iltere Gemein-
schaftsmarke Nr. 91991, die die Form eines Tannenbaums aufweise, in Italien
besondere Unterscheidungskraft besitze. Diese Feststellung beruhte wiederum auf
der Annahme, dass die ebenfalls die Form eines Tannenbaums aufweisende und
auflerdem einen Wortbestandteil enthaltende internationale Marke ARBRE
MAGIQUE durch dauerhafte Benutzung in Italien Bekanntheit erlangt habe.

Somit ist einleitend zu priifen, ob die Beschwerdekammer zu Recht davon
ausgegangen ist, dass die dltere Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 durch die dauerhafte
Benutzung einer anderen eingetragenen Marke, und zwar der Marke ARBRE
MAGIQUE, die durch dauerhafte Benutzung in Italien als bekannt anzusehen war,
besondere Unterscheidungskraft erlangen konnte.
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— Zur besonderen Unterscheidungskraft der dlteren Gemeinschaftsmarke

Zunichst ist festzustellen, dass eine Marke nach der Rechtsprechung von Haus aus
oder kraft Verkehrsgeltung besondere Unterscheidungskraft besitzen kann (oben in
Randnr. 52 angefiihrtes Urteil SABEL, Randnr. 24).

Sodann ist daran zu erinnern, dass sich der Erwerb der Unterscheidungskraft einer
Marke auch aus ihrer Benutzung als Teil einer anderen eingetragenen Marke
ergeben kann. Es geniigt, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen
Verkehrskreise die durch die dlteren Marken erfasste Ware oder Dienstleistung
tatsichlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen (vgl.
in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofes vom 7. Juli 2005 in der Rechtssache
C-353/03, Nestlé, Slg. 2005, 1-6135, Randnrn. 30 und 32).

Somit ist auch anzuerkennen, dass die besondere Unterscheidungskraft einer Marke
aufgrund ihrer dauerhaften Benutzung und ihrer Bekanntheit als Teil einer anderen
eingetragenen Marke erworben werden kann, sofern die angesprochenen Verkehrs-
kreise die Marke als Indiz fiir die Herkunft der Waren von einem bestimmten
Unternehmen wahrnehmen.

Im vorliegenden Fall ist die Frage, ob die Beschwerdekammer zu der Annahme
berechtigt war, dass die dltere Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 aufgrund ihrer
Benutzung als Teil einer anderen eingetragenen Marke besondere Unterscheidungs-
kraft erlangen konnte, daher zu bejahen, falls die iltere Gemeinschaftsmarke
Nr. 91991 als Teil der Marke ARBRE MAGIQUE angesehen werden kann.

Hierzu hat die Beschwerdekammer zutreffend ausgefiihrt, dass die Darstellung der
Tannenbaumsilhouette, die eine bedeutsame oder sogar vorherrschende Rolle bei
der Marke ARBRE MAGIQUE spielt, dem Zeichen der dlteren Gemeinschaftsmarke
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Nr. 91991 entspricht. Folglich ist die Beschwerdekammer zu Recht davon
ausgegangen, dass die éltere Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 einen Teil der #lteren
Marke ARBRE MAGIQUE bildete. Die erstgenannte Marke konnte somit infolge
ihrer Benutzung als Teil der letztgenannten Marke Unterscheidungskraft erlangen.

Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht alle Beweise fiir die Benutzung und die
Bekanntheit der Marke ARBRE MAGIQUE als Belege fiir die dauerhafte Benutzung,
die Bekanntheit und damit die besondere Unterscheidungskraft eines Teils dieser
Marke, nimlich der élteren Gemeinschaftsmarke Nr. 91991, gepriift.

In Bezug auf die eigentliche Priifung der Beweise durch die Beschwerdekammer
heif3t es in der angefochtenen Entscheidung zutreffend, dass aus den Beweisstiicken
in den Akten, d. h. im Wesentlichen aus den am 8. November 1999 im Rahmen des
Widerspruchs der Streithelferin vorgelegten Unterlagen, hervorgeht, dass die dltere
Marke Nr. 91991 als Teil einer eingetragenen Marke, und zwar der Marke ARBRE
MAGIQUE, Gegenstand einer dauerhaften Benutzung in Italien war, dort bekannt
ist und deshalb besondere Unterscheidungskraft besitzt.

In der angefochtenen Entscheidung wurden dabei die dauerhafte Benutzung der
Marke ARBRE MAGIQUE und die Tatsache beriicksichtigt, dass der jahrliche
Absatz der unter dieser Marke vertriebenen Waren bei iiber 45 Millionen Stiick lag
und dass der Absatz in Italien somit in den Jahren 1997 und 1998 einem Marktanteil
von iber 50 % entsprach. Auflerdem wurde in der angefochtenen Entscheidung
berticksichtigt, dass die 1996 und 1997 in Italien fiir diese Waren getitigten
Werbeausgaben iiber 7 Milliarden ITL (3 615 198,29 Euro) betrugen.

Der Umstand, dass sich die Absatzzahlen auf die Jahre 1997 und 1998 beziehen und
dass die Werbeausgaben die Jahre 1996 und 1997 betreffen, d. h. Zeiten nach der
Anmeldung der Marke durch die Klégerin am 30. April 1996, geniigt nicht, um
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diesen Gesichtspunkten ihre Beweiskraft fiir die Feststellung der Bekanntheit der
dlteren Marke Nr. 91991 zu nehmen.

Nach der Rechtsprechung konnen Daten nach dem Zeitpunkt der Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke berticksichtigt werden, wenn sie Riickschliisse auf die Situa-
tion zu diesem Zeitpunkt erlauben (Urteil des Gerichts vom 15. Dezember 2005 in
der Rechtssache T-262/04, BIC/HABM [Form eines Steinfeuerzeugs], Slg. 2005,
11-5959, Randnr. 82; vgl. in diesem Sinne Beschluss des Gerichtshofes vom
5. Oktober 2004 in der Rechtssache C-192/03 P, Alcon/HABM, Slg. 2004, [-8993,
Randnr. 41 und die dort genannte Rechtsprechung). Solche Umstinde kénnen es
erlauben, die Tragweite der Benutzung der betreffenden Marke im relevanten
Zeitraum zu bestitigen oder besser zu beurteilen (vgl. analog dazu Beschluss des
Gerichtshofes vom 27. Januar 2004 in der Rechtssache C-259/02, La Mer
Technology, Slg. 2004, 1-1159, Randnr. 31).

Die Beschwerdekammer war somit zu der Annahme berechtigt, dass solche
nachtriglichen Umstinde Riickschlisse auf die Situation zum Zeitpunkt der
Markenanmeldung durch die Kligerin zulieflen und die Bekanntheit der Marke
Nr. 91991 zu diesem Zeitpunkt bestitigen konnten.

Hierzu ist insbesondere festzustellen, dass ein Marktanteil von 50 % in den Jahren
1997 und 1998 nur allmihlich erworben werden konnte. Die Beschwerdekammer
hat daher keinen Rechtsfehler begangen, als sie im Wesentlichen davon ausging,
dass die Situation im Jahr 1996 nicht spiirbar anders gewesen sei.

Dass es sich um Daten aus der Zeit nach der Anmeldung der Marke durch die
Klagerin am 30. April 1996 handelt, geniigt demnach nicht, um ihnen ihre
Beweiskraft fiir die Feststellung der Bekanntheit der alteren Marke Nr. 91991 zu
nehmen.
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Nicht gefolgt werden kann im Ubrigen dem Argument der Kligerin, dass die
Beschwerdekammer der élteren Marke zu Unrecht allein aufgrund allgemeiner
Angaben zum Umfang der Werbung und zu den Absatzzahlen besondere
Unterscheidungskraft in Italien zuerkannt habe. Zwar kann nach der von der
Klégerin angefiihrten Rechtsprechung die Unterscheidungskraft einer Marke nicht
nur aufgrund genereller und abstrakter Angaben, wie z. B. bestimmter Prozentsiitze,
festgestellt werden (Urteil des Gerichtshofes vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache
C€-299/99, Philips, Slg. 2002, 1-5475, Randnr. 62). Erstens betrifft diese Recht-
sprechung jedoch den Erwerb von Unterscheidungskraft durch eine zur Eintragung
angemeldete Marke und nicht, wie im vorliegenden Fall, die Beurteilung der
Bekanntheit einer eingetragenen Marke, die bereits Unterscheidungskraft erlangt
hat. Zweitens hat die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zur Ermittlung der
Bekanntheit der Marke nicht nur allgemeine Angaben wie bestimmte Prozentsitze
beriicksichtigt, sondern auch die — von der Kldgerin im Ubrigen nicht bestrittene —
dauerhafte Benutzung der Marke ARBRE MAGIQUE.

Zuriickzuweisen ist auch das Argument der Kldgerin, dass sich die Beschwerde-
kammer zu Unrecht darauf gestiitzt habe, dass die &ltere Marke in einer im
Wesentlichen identischen Form seit 1954 durch die Eintragung Nr. 178969
geschiitzt worden sei. Die Klégerin kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass
die Beschwerdekammer das Datum der Markenanmeldung mit dem der tatsich-
lichen Benutzung der Marke CAR FRESHNER Nr. 178969 gleichgesetzt habe, ohne
dass ein Beweis fiir deren Benutzung seit ihrer Eintragung erbracht worden sei. Wie
bereits ausgefiihrt und vom HABM in der miindlichen Verhandlung bestitigt, hat
sich die Beschwerdekammer auf die erwiesene Benutzung der Marke ARBRE
MAGIQUE in Italien gestiitzt und nicht auf die Benutzung der Marke CAR
FRESHNER. In der angefochtenen Entscheidung wird zwar festgestellt, dass die
Marke CAR FRESHNER seit 1954 eingetragen sei, aber hinsichtlich der dauerhaften
Benutzung wird auf die Marke ARBRE MAGIQUE abgestellt.

Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Beschwerdekammer zu Recht die Ansicht
vertreten hat, dass die dauerhafte Benutzung und die Bekanntheit der Marke ARBRE
MAGIQUE — und infolgedessen der Marke Nr. 91991 — in Italien, die als Hinweis
auf die Herkunft der Waren von einem bestimmten Unternehmen zu sehen sind,
rechtlich hinreichend dargetan wurden.
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Angesichts der Bekanntheit der alteren Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 in Italien,
die insbesondere aus ihrer dauerhaften Benutzung als Teil der Marke ARBRE
MAGIQUE und deren Bekanntheit in diesem Staat folgt, hat die Beschwerde-
kammer keinen Fehler begangen, als sie ihre besondere Unterscheidungskraft in
[talien bejahte.

— Zur Ahnlichkeit der Waren

Im vorliegenden Fall steht die in der angefochtenen Entscheidung festgestellte
Ahnlichkeit der durch die dltere Marke und durch die zur Eintragung in die Klassen
3 und 5 angemeldete Marke erfassten Waren zwischen den Verfahrensbeteiligten
aufder Streit.

Im Ubrigen entbehrt das Argument der Kldgerin, dass sich die internationale
Eintragung der Marke CAR FRESHNER fiir Waren der Klasse 5 nicht auf die hier in
Rede stehenden Lufterfrischer beziehe, sondern auf ,Desinfektionsmittel, Badezu-
sitze, Insektenvertilgungsmittel, chemische Produkte”, der Grundlage. Es ist
namlich unstreitig, dass diese Marke auch fiir ,Luftreinigungsprodukte, ..., Parfims,
Essenzen, ...“ der Klasse 3 eingetragen wurde.

— Zur Ahnlichkeit der Marken

Nach der Rechtsprechung sind zwei Marken einander dhnlich, wenn sie aus Sicht
der angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter
Aspekte mindestens teilweise tibereinstimmen (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober
2002 in der Rechtssache T-6/01, Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany
[MATRATZEN], Slg. 2002, 11-4335, Randnr. 30).
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In optischer Hinsicht hat im vorliegenden Fall das in der zur Eintragung
angemeldeten Marke enthaltene grafische Element eindeutig pragenden Charakter
fiir den durch das Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck und steht gegeniiber
dem Wortbestandteil deutlich im Vordergrund. Die Bezeichnung ,Aire Limpio*
verblasst angesichts der geringen Gréfle der verwendeten Buchstaben und ihrer
Platzierung innerhalb der einen Tannenbaum darstellenden Zeichnung recht stark
gegeniiber dem grafischen Element.

Entgegen dem Vorbringen der Klagerin wird durch die grafische Darstellung nicht
der Gesamteindruck einer Comicfigur hervorgerufen, sondern der eines Bildes, das
einem Tannenbaum &hnelt. Die Zeichnung des Gesichts und der Arme der
Comicfigur ist in den zentralen Teil des Tannenbaums integriert, und am Fuf3
nimmt die Zeichnung der beiden im Winkel von 180 Grad zueinander stehenden
Schuhe die Form eines Sockels ein. Durch den comic- und animationsartigen
Einschlag in den Ziigen dieser Person soll der grafischen Darstellung des
Tannenbaums ein fantasievoller Eindruck verliehen werden, so dass die zur
Eintragung angemeldete Marke vom Verkehr als amiisante und belebte Variante
der &lteren Marke betrachtet werden kann. Die zur Eintragung angemeldete Marke
besteht somit aus einem Zeichen, dessen priagender Bestandteil eine einem
Tannenbaum, der die dltere Marke bildet, dhnelnde Silhouette ist. Dieser Bestandteil
wird vom Verbraucher in erster Linie wahrgenommen und wird seine Wahl
bestimmen, zumal es sich im vorliegenden Fall um Selbstbedienungswaren des
taglichen Bedarfs handelt.

Die einem Tannenbaum entsprechende grafische Darstellung erscheint daher in
optischer Hinsicht als prigender Bestandteil des Gesamteindrucks, der durch die
zur Eintragung angemeldete Marke hervorgerufen wird.

Von der Bedeutung her lehnen sich die fraglichen Zeichen beide an die Silhouette
eines Tannenbaums an. Angesichts des dadurch entstehenden Gesamteindrucks und

IT - 2728



96

97

98

L & D/ HABM — SAMANN (AIRE LIMPLO)

mangels eines besonderen Sinngehalts des Ausdrucks ,Aire Limpio® fiur die
italienischen Verkehrskreise ist ihre Ahnlichkeit in der Bedeutung zu bejahen.

Die Beschwerdekammer hat folglich zu Recht die Ansicht vertreten, dass sich die
einander gegeniiberstehenden Zeichen durch die Verwendung von Bildern, die in
dem wiedergegebenen Gedanken — der Silhouette eines Tannenbaums — iberein-
stimmen, dhneln. In klanglicher Hinsicht besteht ein Unterschied, der sich daraus
ergibt, dass die éltere Marke, bei der es sich um eine reine Bildmarke handelt,
miindlich mittels einer Beschreibung des Zeichens wiedergegeben werden kann,
wihrend bei der miindlichen Wiedergabe der zur Eintragung angemeldeten Marke
ihr Wortbestandteil ,Aire Limpio“ verwendet werden lkann.

— Zur Verwechslungsgefahr

Nach stindiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr vor, wenn das
Publikum glauben kénnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus
demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander
verbundenen Unternehmen stammen. Nach dieser Rechtsprechung ist die
Verwechslungsgefahr umfassend, aus der Sicht, die die mafigeblichen Verkehrs-
kreise von den betreffenden Waren oder Dienstleistungen haben, und unter
Beriicksichtigung aller Umstinde des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbezie-
hung zwischen Zeichenihnlichkeit und Ahnlichkeit der gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen, zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 9. juli 2003 in der
Rechtssache T-162/01, Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills
[GIORGIO BEVERLY HILLS], Slg. 2003, 11-2821, Randnrn. 30 bis 32).

Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist hinsichtlich der
Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen in Bild, Klang oder
Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorrufen, wobei
insbesondere ihre unterscheidungskriftigen und prigenden Bestandteile zu bertck-
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sichtigen sind (Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache
T-292/01, Phillips-Van Heusen/HABM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
[BASS], Slg. 2003, 11-4335, Randnr. 47).

Die Verwechslungsgefahr ist umso grofier, je hoher die Unterscheidungskraft der
élteren Marke ist. Daher kann bei einer Ahnlichkeit in der Bedeutung, die sich
daraus ergibt, dass bei zwei Marken Bilder benutzt werden, die in ihrem Sinngehalt
tibereinstimmen, eine Verwechslungsgefahr dann nicht ausgeschlossen werden,
wenn der #lteren Marke entweder von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung eine
besondere Unterscheidungskraft zukommt (oben in Randnr, 52 angefithrtes Urteil
SABEL, Randnr. 24).

Da es sich bei den hier in Rede stehenden Waren um Waren des tiglichen Bedarfs
handelt, ist das angesprochene Publikum der durchschnittlich informierte,
aufmerksame und verstindige Durchschnittsverbraucher. Der Durchschnittsver-
braucher der betreffenden Waren widmet ihnen bei ihrem Kauf keine besondere
Aufmerksamkeit.

Der Verbraucher wird deshalb die fraglichen Waren normalerweise selbst auswihlen
und daher dazu neigen, sich in erster Linie an dem Bild der auf ihnen angebrachten
Marke, d. h. der Tannenbaumsilhouette, zu orientieren.

Angesichts der Ahnlichkeit der fraglichen Waren und der Ahnlichkeit der fraglichen
Marken in Bild und Bedeutung sowie der Tatsache, dass die #ltere Marke in Italien
besondere Unterscheidungskraft besitzt, hat die Beschwerdekammer keinen Fehler
begangen, als sie zu dem Ergebnis kam, dass eine Verwechslungsgefahr bestehe.
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Dieses Ergebnis wird durch das Vorbringen der Kldgerin nicht in Frage gestellt.

Erstens ist ihr Argument unbegriindet, dass die dltere Marke geringe Unter-
scheidungskraft habe, weil die Tannenbaumsilhouette die betreffenden Waren
beschreibe. Wie das HABM zutreffend ausfithrt, handelt es sich bei der alteren
Marke nicht um die blofe realititsgetreue Darstellung eines Tannenbaums. Der
dargestellte Tannenbaum ist stilisiert und weist weitere Besonderheiten auf: Er hat
cinen sehr kurzen Stamm und steht auf einem rechteckigen Sockel. Auflerdem hat
die altere Marke, wie bereits festgestellt, aufgrund ihrer Bekanntheit besondere
Unterscheidungskraft erlangt. Auch das Argument der Kligerin, dass die Leitlinien
des Patentamts des Vereinigten Konigreichs den beschreibenden Charakter der
Tannenbaumsilhouette fiir die betreffenden Waren bestétigten, ist irrelevant, denn
die Gemeinschaftsregelung fuar Marken ist ein autonomes System, das aus einer
Gesamtheit von Vorschriften besteht, mit dem ihm eigene Ziele verfolgt werden,
und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhangig ist, und die
Rechtmafigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ist ausschliellich
anhand der Verordnung Nr. 40/94 in deren Auslegung durch den Gemeinschafts-
richter zu beurteilen (Urteil des Gerichts vom 11. Mai 2005 in der Rechtssache
T-31/03, Grupo Sada/HABM — Sadia [Grupo Sada), Slg. 2005, I1-1667, Randnr. 84).

Zweitens ist das Vorbringen der Kligerin zuriickzuweisen, mit dem sie darzutun
versucht, dass die Eintragung der dlteren Marke hitte abgelehnt werden mussen,
weil sie sich im Wesentlichen in der Form des unter ihr vertriebenen Produkts
erschopfe und weil die in der Tannenbaumsilhouette bestehende Form der dlteren
Marke zur Erzielung der mit der Ware angestrebten technischen Wirkung
erforderlich sei. Die Klagerin kann namlich im Rahmen eines Widerspruchsverfah-
rens jedenfalls kein absolutes Eintragungshindernis gegen die giltige Eintragung
eines Zeichens durch ein nationales Amt oder das HABM anfithren. Die in Artikel 7
der Verordnung Nr. 40/94 genannten absoluten Eintragungshindernisse sind im
Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nicht zu priifen, und dieser Artikel gehort
nicht zu den Vorschriften, anhand deren die RechtmifBigkeit der angefochtenen
Entscheidung zu beurteilen ist (Urteil des Gerichts vom 30. Juni 2004 in der
Rechtssache T-186/02, BMI Bertollo/HABM — Diesel [DIESELIT], Slg. 2004,
[1-1887, Randnr. 71).
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Drittens schliefSlich ist das von der Kligerin in der miindlichen Verhandlung
vorgelegte und angefiihrte Urteil des Tribunal Supremo vom 5. April 2005, das ihr
endgiiltig die Rechte an der spanischen Marke Aire Limpio Nr. 2033859 verleihe, im
vorliegenden Fall irrelevant. Denn wie bereits ausgefithrt, ist die RechtmiBigkeit der
Entscheidungen der Beschwerdekammern ausschliellich anhand der Verordnung
Nr. 40/94 in deren Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen (oben
in Randnr. 104 angefiihrtes Urteil Grupo Sada, Randnr. 84).

Aus alledem folgt, dass der erste, auf die Verletzung von Artikel 8 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gestiitzte Klagegrund als unbegriindet
zuriickzuweisen ist.

Zweiter Klagegrund: Verletzung von Artikel 73 der Verordnung Ny. 40/94

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Die Kldgerin triagt vor, die angefochtene Entscheidung sei unter Verletzung von
Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 ergangen.

Nach diesem Artikel und nach der Rechtsprechung solle die Begriindung einer
beschwerenden Entscheidung dem Betroffenen die erforderlichen Hinweise fiir die
Feststellung geben, ob die Entscheidung begriindet sei, und es dem Gemeinschafts-
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richter erméglichen, ihre RechtmifBigkeit zu tiberprifen (Urteil des Gerichts vom
23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-388/00, Institut fir Lernsysteme/HABM —
Educational Services [ELS], Slg. 2002, [I-4301, Randnr. 59).

Die Widerspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vom 25. Februar 2003 und die
Beschwerdekammer hitten ihre Priifung bereits auf die zur Eintragung angemeldete
Marke einerseits und allein auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 91991 andererseits
beschrankt. Bei der Annahme, dass ein relatives Eintragungshindernis im Sinne von
Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 vorliege, habe sich die
Beschwerdekammer aber auch auf Unterlagen iiber andere Marken gestiitzt. Die
Griinde der angefochtenen Entscheidung betrafen folglich dltere Marken, die die
Beschwerdekammer selbst bei der Ermittlung einer Verwechslungsgefahr von der
vergleichenden Analyse ausgeschlossen habe. Sie seien daher unvollstindig, und die
Beschwerdekammer habe Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 verletzt.

Das HABM, unterstiitzt von der Streithelferin, entgegnet, die Kligerin habe die
Mbglichkeit gehabt, den Inhalt der Schriftstiicke und Beweise, auf denen die
Ausfithrungen zur Bekanntheit und dauerhaften Benutzung der Marke Nr. 91991 in
Italien beruhten, zu widerlegen, da diese Schriftstiicke im Verfahren vor der
Widerspruchsabteilung vorgelegt worden seien. Sie habe die Richtigkeit dieser
Angaben jedoch nicht in Abrede gestellt.

Dass die genannten Unterlagen eine Marke betrafen, die aus verfahrensékonomi-
schen Gritnden von dem Vergleich ausgeschlossen worden sei, bedeute keineswegs,
dass sie keine Auswirkungen auf die Wahrnehmung der élteren Marke, auf der die
angefochtene Entscheidung beruhe, durch das italienische Publikum hatten.
Genauer gesagt habe das HABM nie erklart, dass dieser Ausschluss zur Folge habe,
dass die streitigen Unterlagen bei der Beurteilung der Wahrnehmung der Marke, auf
der die angefochtene Entscheidung beruhe, durch das italienische Publikum nicht
beriicksichtigt wiirden, da die beiden in Rede stehenden Marken in ihrem grafischen
Bestandteil iibereinstimmten. Die angefochtene Entscheidung verletze daher nicht
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die Verteidigungsrechte der Kldgerin, denn sie hitte sich zu den Beweisen und
Unterlagen duflern kénnen, die zur Ermittlung der Bekanntheit und der dauerhaften
Benutzung der dlteren Marke gedient hitten.

Wiirdigung durch das Gericht

Nach Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 sind die Entscheidungen des Amtes mit
Griinden zu versehen. Dariiber hinaus bestimmt Regel 50 Absatz 2 Buchstabe h der
Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur
Durchfiihrung der Verordnung Nr. 40/94 (ABL L 303, S. 1), dass die Entscheidung
der Beschwerdekammer die Entscheidungsgriinde enthalten muss. Insoweit ist
davon auszugehen, dass die darin verankerte Begriindungspflicht den gleichen
Umfang hat wie die Pflicht nach Artikel 253 EG (Urteil des Gerichtshofes vom
21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-447/02 P, KWS Saat/HABM, Slg. 2004,
1-10107, Randnr. 64; Urteil des Gerichts vom 28. April 2004 in den Rechtssachen
T-124/02 und T-156/02, Sunrider Corporation/HABM — Vitakraft-Werke Withr-
mann und Friesland Brands [VITATASTE und META BALANCE 44], Slg. 2004,
I1-1149, Randnr. 72).

Nach stdndiger Rechtsprechung miissen sich aus der nach Artikel 253 EG
vorgeschriebenen Begriindung klar und eindeutig die Erwdgungen ergeben, die
der Verfasser des Rechtsakts angestellt hat. Mit dieser Pflicht wird das doppelte Ziel
verfolgt, es zum einen den Betroffenen zu ermdglichen, die tragenden Griinde fiir
die erlassene Mafinahme zu erkennen, um ihre Rechte zu wahren, und zum anderen
den Gemeinschaftsrichter in die Lage zu versetzen, die Entscheidung auf ihre
RechtméBigkeit hin zu tiberpriifen (Urteil des Gerichtshofes vom 14. Februar 1990
in der Rechtssache C-350/88, Delacre u. a./Kommission, Slg. 1990, I-395, Randnr. 15,
und oben in Randnr. 113 angefiihrtes Urteil KWS Saat/HABM, Randnr. 65; oben in
Randnr. 113 angefiihrtes Urteil VITATASTE und META BALANCE 44, Randnr. 73).
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Auflerdem diirfen die Entscheidungen des HABM nach Artikel 73 der Verordnung
Nr. 40/94 nur auf Griinde gestiiizt werden, zu denen sich die Beteiligten dufiern
konnten. Diese Bestimmung bezieht sich sowohl auf die tatsichlichen als auch auf
die rechtlichen Griinde sowie auf die Beweise.

Der Anspruch auf rechtliches Gehor erstreckt sich auf alle tatsdchlichen oder
rechtlichen Gesichtspunkte, die die Grundlage der Entscheidungsfindung bildeten,
nicht aber auf den endgiiltigen Standpunkt, den die Verwaltung einnehmen will
(Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2005 in der Rechtssache T-303/03, Lidl Stiftung/
HABM — REWE-Zentral [SALVITA], Slg. 2005, 1I-1917, Randnr. 62).

Im vorliegenden Fall ergeben sich die Erwagungen der Beschwerdekammer klar und
eindeutig aus der angefochtenen Entscheidung. Aus dem Wortlaut der ange-
fochtenen Entscheidung, in der das Vorbringen der Klagerin vor der Beschwerde-
kammer wiedergegeben wird, geht hervor, dass die Klagerin zu allen
Gesichtspunkten, auf denen die angefochtene Entscheidung beruht, sowie zu den
von der Beschwerdekammer bei ihrer Beurteilung herangezogenen Beweisen fiir die
Benutzung der ilteren Marken Stellung nehmen konnte.

Folglich ist die Verletzung von Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 nicht dargetan,
so dass der zweite Klagegrund zuriickzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen
ist.

Kosten

Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei
auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
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1o Da die Kldgerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr entsprechend den
Antrigen des HABM und der Streithelferin deren Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Griinden hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

fir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kligerin trigt die Kosten des Verfahrens.

Legal Lindh Wiszniewska-Biatecka

Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 7. September 2006.

Der Kanzler Der Priasident

E. Coulon H. Legal
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