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URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)
1. Februar 2005 "

In der Rechtssache T-57/03

Société provencale d’achat et de gestion (SPAG) SAS mit Sitz in Marseille
(Frankreich), Prozessbevollméchtigte: Rechtsanwiltin K. Manhaeve, Zustellungsan-
schrift in Luxemburg,

Klagerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch U. Pfleghar und G. Schneider als Bevollméchtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte am Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und
Streithelfer vor dem Gericht:

* Verfahrenssprache: Deutsch.
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Frank Dann und Andreas Backer, wohnhaft in Frankfurt am Main (Deutschland),
Prozessbevollmichtigter: Rechtsanwalt P. Baronikians,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des
HABM vom 5. Dezember 2002 (Sache R 1072/2000-2) zu einem Widerspruchsver-
fahren betreffend die Marken HOOLIGAN und OLLY GAN

erlasst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Présidenten J. Pirrung sowie der Richter N. J. Forwood und
S. Papasavvas,

Kanzler: ]. Palacio Gonzdlez, Hauptverwaltungsrat,

aufgrund der am 20. Februar 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der am 12. September 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 12. September 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung der Streithelfer,

auf die miindliche Verhandlung vom 28. September 2004
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folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Herr Franck Dann und Herr Andreas Backer (im Folgenden: Streithelfer) meldeten
am 1. April 1996 beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster
und Modelle) (im Folgenden: Amt) nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates
vom 20. Dezember 1993 tiber die Gemeinschaftsmarke (ABL 1994, L 11, S. 1) in
gednderter Fassung eine Gemeinschaftsmarke an.

Dabei handelt es sich um das Wortzeichen HOOLIGAN.

Die Marke wurde fiir die Waren ,Bekleidungsstiicke und Kopfbedeckungen® in
Klasse 25 des Nizzaer Abkommens iiber die internationale Klassifikation von Waren
und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in
gednderter und revidierter Fassung angemeldet.

Die Anmeldung wurde am 31. August 1998 im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken
Nr. 65/98 veroffentlicht.
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Am 30. November 1998 erhob die Société Provencale d’Achat et de Gestion (SPAG)
(SAS) (im Folgenden: Klagerin) nach Artikel 42 der Verordnung Nr. 40/94 gegen die
angemeldete Marke Widerspruch hinsichtlich aller fiir die Anmeldung beanspruch-
ten Waren. Dafiir stiitzte sich die Kligerin auf zwei dltere Marken, ndmlich

— die internationale Wortmarke OLLY GAN (Nr. 575552) mit Schutz u. a. fiir
Deutschland, Italien, Portugal und Spanien u. a. fiir Bekleidungsstiicke in
Klasse 25 und

— die franzésische Wortmarke OLLY GAN (Nr. 1655245) u. a. fir Bekleidungs-
stiicke in Klasse 25.

Am 26. Mai 1999 forderten die Streithelfer die Kligerin auf, die ernsthafte
Benutzung der beiden Widerspruchsmarken nachzuweisen.

Mit Entscheidung vom 15. September 2000 gab die Widerspruchsabteilung des
Amtes dem Widerspruch mit der Begriindung statt, es bestehe in Frankreich und
Portugal Verwechslungsgefahr wegen der Identitit der mit den einander gegen-
tiberstehenden Marken gekennzeichneten Waren und wegen der klanglichen und
damit auch semantischen Ahnlichkeit der Wortzeichen.

Am 9. November 2000 erhoben die Streithelfer gegen die Entscheidung der
Widerspruchsabteilung beim Amt nach Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94
Beschwerde.

Mit Entscheidung vom 5. Dezember 2002 (Sache R 1072/2000-2) (im Folgenden:
angefochtene Entscheidung) hob die Zweite Beschwerdekammer des Amtes die
Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf.
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Zur Begriindung fiihrte die Beschwerdekammer im Wesentlichen aus, dass dem
franzosischen und portugiesischen Durchschnittsverbraucher die Bedeutung des
englischen Wortes ,hooligan“ und dessen Schreibweise bekannt seien und er die
einander gegeniiberstehenden Marken unterschiedlich ausspreche. Zwischen diesen
bestehe daher keine schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ahnlichkeit und
somit keine Verwechslungsgefahr.

Antrige der Verfahrensbeteiligten

Die Kldgerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

Das Amt und die Streithelfer beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— der Klégerin die Kosten aufzuerlegen.
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Zur Zulissigkeit des Sach- und Rechtsvortrags vor dem Gericht

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Das Amt macht zunéchst geltend, dass das Gericht im Rahmen der Rechtmaflig-
keitskontrolle der angefochtenen Entscheidung nicht dafiir zustindig sei, den
Sachverhalt im Licht von erstmals im gerichtlichen Verfahren vorgelegten Beweisen
zu Uberprifen. Die Kligerin habe im Verfahren vor der Beschwerdekammer die
Warenidentitit, die Benutzung der Marken, die Begrenzung des relevanten
Schutzgebietes auf Frankreich und Portugal und das Fehlen schriftbildlicher
Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen nicht bestritten und erstmals
vor dem Gericht eine erhohte Kennzeichnungskraft der élteren Marken geltend
gemacht. Daher kénnten diese Fragen vom Gericht nicht mehr gepriift werden,
ohne dass unter Verstof3 gegen Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts
der Streitgegenstand gedndert wiirde.

Die Kldgerin meint, dass die Ausfithrungen zum Bedeutungsgehalt der Marke OLLY
GAN bereits gegeniiber dem Amt vorgebracht worden seien. Sie stellt es der
Beurteilung durch das Gericht anheim, ob die bei ihm eingereichten neuen
Schriftstiicke zuldssig seien, beantragt aber, auf die von den Streithelfern
eingereichten neuen Schriftstiicke dieselben Maf3stébe anzuwenden.

Wiirdigung durch das Gericht

Artikel 63 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:

»(1) Die Entscheidungen der Beschwerdekammern, durch die iiber eine Beschwerde
entschieden wird, sind mit der Klage beim Gerichtshof anfechtbar.
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(2) Die Klage ist zuldssig wegen Unzustdndigkeit, Verletzung wesentlicher Form-
vorschriften, Verletzung des Vertrages, dieser Verordnung oder einer bei ihrer
Durchfithrung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs.

(3) Der Gerichtshof kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder abandern.

(4) Die Klage steht den an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten
zu, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind.

Artikel 74 der Verordnung Nr. 40/94 lautet:

»(1) In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts
wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren beziiglich relativer Eintragungshinder-
nisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Antrige
der Beteiligten beschrénkt.

(2) Das Amt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspétet
vorgebracht werden, nicht zu beriicksichtigen.”
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Es ist daran zu erinnern, dass eine nach Artikel 63 Absatz 2 der Verordnung
Nr. 40/94 beim Gericht erhobene Klage auf die Kontrolle der Rechtmafligkeit der
Entscheidungen der Beschwerdekammern gerichtet ist (in diesem Sinne Urteile des
Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache T-247/01, eCopy/HABM
[ECOPY], Slg. 2002, II-5301, Randnr. 46, und vom 22. Oktober 2003 in der
Rechtssache T-311/01, Editions Albert René/HABM — Trucco [Starix], Slg. 2003,
11-4625, Randnr. 70, und die dort zitierte Rechtsprechung). Im Rahmen der
Verordnung Nr. 40/94 ist diese Kontrolle nach Artikel 74 der Verordnung anhand
des tatsidchlichen und rechtlichen Rahmens des Rechtsstreits vorzunehmen, mit
dem die Beschwerdekammer befasst war (vgl. analog Urteil des Gerichts vom
5. Mirz 2003 in der Rechtssache T-194/01, Unilever/HABM [Ovoide Tablette],
Slg. 2003, 1I-383, Randnr. 16).

Wie weiterhin in Erinnerung zu bringen ist, ergibt sich aus dem Grundsatz der
funktionalen Kontinuitidt zwischen den verschiedenen Instanzen des Amtes, dass die
Beschwerdekammer im Anwendungsbereich von Artikel 74 der Verordnung
Nr. 40/94 ihre Entscheidung auf siamtliche tatsdchlichen und rechtlichen Gesichts-
punkte zu stiitzen hat, die in der bei ihr angefochtenen Entscheidung enthalten sind
oder die von Verfahrensbeteiligten entweder im Verfahren vor der Stelle, die in
erster Instanz entschieden hat, oder — wobei sich eine Einschrinkung nur aus
Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt — im Beschwerdeverfahren
vorgebracht worden sind. Insbesondere wird der Umfang der von der Beschwer-
dekammer vorzunehmenden Priiffung der bei ihr angefochtenen Entscheidung
grundsétzlich nicht allein durch die Beschwerdegriinde bestimmt, die der Beteiligte
oder die Beteiligten am Verfahren vor der Beschwerdekammer geltend machen (in
diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 23. September 2003 in der Rechtssache
T-308/01, Henkel/ HABM — LHS [UK] [KLEENCARE], Slg. 2003, II-3253, Randnrn.
29 und 32).

Was den tatsichlichen Rahmen anbelangt, so obliegt es nach Artikel 74 Absatz 2 der
Verordnung Nr. 40/94 den Beteiligten, die Tatsachen, auf die sie sich stiitzen wollen,
gegenilber dem Amt rechtzeitig vorzubringen. Daher kann dem Amt kein
Rechtsfehler im Hinblick auf Tatsachen angelastet werden, die ihm gegeniiber
nicht vorgebracht worden sind.

Demgemaf sind Tatsachen, die erstmals vor dem Gericht vorgetragen werden, ohne
vorher gegentiber einer Stelle des Amtes vorgebracht worden zu sein, nicht zu
beriicksichtigen (in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 5. Méarz 2003 in der
Rechtssache T-237/01, Alcon/HABM — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS],
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Slg. 2003, 11-411, Randnrn. 61 und 62, auf Rechtsmittel bestétigt durch Beschluss des
Gerichtshofes vom 5. Oktober 2004 in der Rechtssache C-192/03 P, Alcon/HABM,
Slg. 2004, 1-8993; Urteile des Gerichts vom 6. Mirz 2003 in der Rechtssache
T-128/01, DaimlerChrysler/HABM [Darstellung eines Kiihlergrills], Slg. 2003,
[1-701, Randnr. 18, vom 3. Juli 2003 in der Rechtssache T-129/01, Alejandro/HABM —
Anheuser-Busch [BUDMEN], Slg. 2003, II-2251, Randnr. 67, vom 4. November 2003
in der Rechtssache T-85/02, Diaz/HABM — Granjas Castell6 [CASTILLO],
Slg. 2003, 1I-4835, Randnr. 46, und vom 13. Juli 2004 in der Rechtssache
T-115/03, Samar/HABM — Grotto [GAS STATION], Slg. 2004, I11-2939,
Randnr. 13).

Hinsichtlich des rechtlichen Rahmens ist darauf hinzuweisen, dass das Amt im
Verfahren beziiglich relativer Eintragungshindernisse nach dem Wortlaut von
Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 in der Ermittlung des
Sachverhalts auf das Vorbringen und die Antrige der Beteiligten beschrénkt ist. So
darf die Beschwerdekammer ihre Entscheidung iiber eine Beschwerde, mit der eine
ein Widerspruchsverfahren abschlieflende Entscheidung angefochten wurde, nur
auf die von dem betroffenen Verfahrensbeteiligten geltend gemachten relativen
Eintragungshindernisse und die von ihm hierzu vorgetragenen Tatsachen und
beigebrachten Beweise stiitzen (Urteil des Gerichts vom 22. Juni 2004 in der
Rechtssache T-185/02, Ruiz-Picasso u. a./HABM — DaimlerChrysler [PICARO],
Slg. 2004, 1I-1739, Randnr. 28, und die dort zitierte Rechtsprechung). Die
Tatbestandsvoraussetzungen eines relativen Eintragungshindernisses oder jeder
anderen Bestimmung, auf die sich die Beteiligten zur Begriindung ihrer Antrige
berufen, sind naturgemifd Bestandteil der rechtlichen Gesichtspunkte, die der
Priffung des Amtes unterliegen. So kann das Amt verpflichtet sein, iiber eine
Rechtsfrage zu entscheiden, obgleich sie von den Verfahrensbeteiligten nicht
aufgeworfen wurde, wenn eine fehlerfreie Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 im
Hinblick auf das Vorbringen und die Antréige der Beteiligten dies erfordert. Zu den
rechtlichen Gesichtspunkten, mit denen die Beschwerdekammer befasst wird,
gehort daher auch eine Rechtsfrage, die zur Beurteilung des Parteivorbringens und
fiir eine stattgebende oder abweisende Entscheidung notwendigerweise gepriift
werden muss, selbst wenn sich die Beteiligten zu dieser Frage nicht gedufSert haben
oder es das Amt unterlassen hat, zu diesem Aspekt Stellung zu nehmen. Ebenso
gehort, wenn ein Rechtsfehler des Amtes bei der Behandlung der Antrége der
Beteiligten, etwa eine Verletzung des rechtlichen Gehérs, gertigt wird, auch dieser
behauptete Rechtsfehler zum rechtlichen Rahmen des Verfahrens.

Dagegen konnen rechtliche Gesichtspunkte, die erstmals vor dem Gericht
vorgetragen werden, ohne vorher gegeniiber einer Stelle des Amtes vorgebracht
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worden zu sein, die Rechtmifligkeit einer Entscheidung der Beschwerdekammer
hinsichtlich der Anwendung eines relativen Eintragungshindernisses nicht beriih-
ren, soweit sie sich auf eine Rechtsfrage beziehen, die fiir eine fehlerfreie
Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 im Hinblick auf das Vorbringen und die
Antrage der Beteiligten nicht relevant war, da diese Gesichtspunkte nicht zu dem
rechtlichen Rahmen des Rechtsstreits gehoren, mit dem die Beschwerdekammer
befasst war. Sie sind deshalb unzuldssig. Musste hingegen zwingend eine bestimmte
Rechtsvorschrift beachtet oder eine Rechtsfrage entschieden werden, um eine
fehlerfreie Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 im Hinblick auf das Vorbringen
und die Antrige der Beteiligten zu gewihrleisten, so kann ein mit dieser Frage
zusammenhéngender rechtlicher Gesichtspunkt auch noch erstmals vor dem
Gericht geltend gemacht werden.

Diese den Sachverhalt betreffenden Zulédssigkeitsregeln gelten auch fiir das Amt
oder Streithelfer, die geméf3 Artikel 134 der Verfahrensordnung vor dem Gericht
auftreten (vgl. zu von einem Streithelfer vorgebrachten Beweisen Urteil des Gerichts
vom 18. Februar 2004 in der Rechtssache T-10/03, Koubi/HABM — Flabesa
[CONFORFLEX], Slg. 2004, II-719, Randnr. 52). Hinsichtlich rechtlicher Gesichts-
punkte unterliegen Streithelfer den gleichen Zulassigkeitsregeln wie Klager. Denn
der Grundsatz der Waffengleichheit verlangt, das Klagern und Streithelfern vor
Gericht die gleichen Mittel zu Gebote stehen.

Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Klagerin vor der Beschwerdekammer
keine Stellungnahme abgegeben hat. Das Amt macht geltend, dass das Gericht die
vor der Beschwerdekammer nicht vorgebrachten Fragen der Warenidentitit, der
Gebiete, fiir die die ernsthafte Benutzung der dlteren Marken nachgewiesen wurde,
der Bestimmung des relevanten Schutzgebietes und der fehlenden schriftbildlichen
Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen nicht mehr priifen konne.
Aus den oben in Randnummer 18 genannten Griinden ist dieses Vorbringen
zurlickzuweisen.

Es ist ndmlich festzustellen, dass diese Fragen zu dem tatsichlichen und rechtlichen
Rahmen gehéren, mit dem die Beschwerdekammer befasst war. Alle diese Fragen
waren von der Widerspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zur Wirdigung des
Parteivorbringens oder von Amts wegen behandelt worden, da sie zur Entscheidung
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iiber den Widerspruch zwingend geklart werden mussten. Die Beschwerdekammer
hat ihre eigene Entscheidung demgemaif} notwendigerweise auf alle tatsichlichen
und rechtlichen Gesichtspunkte gestiitzt, die der bei ihr angefochtenen Entschei-
dung zugrunde lagen, oder hitte dies tun miissen. Diese Fragen konnen daher vor
dem Gericht in der Sache erortert werden.

Was hingegen die von der Klédgerin geltend gemachte, origindre oder durch
Bekanntheit erworbene Kennzeichnungskraft der dlteren Marken betrifft, so ergibt
sich aus den Verfahrensakten des Amtes, dass die Kldgerin eine solche erhohte
Kennzeichnungskraft vor dem Amt nie behauptet hat, weder gegeniiber der
Widerspruchsabteilung noch gar, da sie am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt war,
vor der Beschwerdekammer.

Insoweit hat der Gerichtshof entschieden, dass die Kennzeichnungskraft der alteren
Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
zu beriicksichtigen ist (Urteil des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der
Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 24 und Tenor). In diesem
Urteil hat der Gerichtshof Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104/
EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten iiber die Marken (ABL L 40, S. 1) ausgelegt, der mit Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 weitgehend wortgleich ist.
Demgemiafl heifit es in der siebten Begriindungserwidgung der Verordnung
Nr. 40/94, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr insbesondere von dem
~Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt“ abhéngt.

Anders als in die Richtlinie 89/104 hat der Gesetzgeber indessen in die Verordnung
Nr. 40/94 Vorschriften tiber die Tatigkeit der fiir Marken zustédndigen Behérden und
iiber die Rechte und Pflichten der vor diesen Behorden auftretenden Personen
aufgenommen. So ist das Amt nach Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung
Nr. 40/94 in der Ermittlung des Sachverhalts hinsichtlich relativer Eintragungs-
hindernisse auf das Vorbringen und die Antrage der Beteiligten beschrinkt. Nach
Artikel 74 Absatz 2 der Verordnung braucht das Amt Tatsachen und Beweismittel,
die von den Beteiligten verspitet vorgebracht werden, nicht zu beriicksichtigen. Da
die Geltendmachung der erhohten Kennzeichnungskraft einer Marke ein Vor-
bringen ist, das sich aus tatsdchlichen und rechtlichen Gesichtspunkten zusammen-
setzt, ist eine Unterscheidung danach zu treffen, ob das Amt iiber die Antrige der
Beteiligten auf der Grundlage der bei ihm eingereichten Schriftstiicke entscheiden
kann.
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Was zunéchst eine durch Bekanntheit erhéhte Kennzeichnungskraft der alteren
Marken angeht, so wird sie von der Klagerin nur im Rahmen der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
Nr. 40/94 geltend gemacht.

Nach Artikel 74 der Verordnung Nr. 40/94 hat das Amt jedes Vorbringen zu priifen,
mit dem eine durch Bekanntheit erhohte Kennzeichnungskraft einer Marke geltend
gemacht wird. Hat ein Beteiligter hingegen weder vorgetragen noch Beweismittel
dafiir vorgebracht, dass die alteren Marken bekannt seien, so lasst sich dem Amt
nicht vorwerfen, dass es zu diesem Aspekt nicht von Amts wegen Stellung
genommen habe. Da nidmlich iiber die Bekanntheit einer Marke a priori nur
Vermutungen angestellt werden konnen, obliegt es den Beteiligten, ihr Vorbringen
hinreichend zu substantiieren, um dem Amt eine uneingeschrinkte Entscheidung
iiber die von ihnen geltend gemachten Anspriiche zu erméglichen. Weiterhin
beruht die Beurteilung der Bekanntheit einer Marke grundsatzlich auf Tatsachen,
die die Beteiligten vorzubringen haben. Wenn sich ein Widersprechender darauf
berufen mochte, dass seine Marke weithin bekannt sei, so hat er die Tatsachen und
gegebenenfalls die Beweismittel beizubringen, die es dem Amt ermdglichen, zu
priifen, ob diese Behauptung zutrifft (Urteil des Gerichts vom 22. Juni 2004 in der
Rechtssache T-66/03, ,Drie Mollen sinds 1818“/HABM — Nabeiro Silveira
[Galéxia], Slg. 2004, 1I-1765, Randnr. 32).

Damit ist festzustellen, dass das Amt im vorliegenden Fall die Bekanntheit der
alteren Marken nicht zu prifen brauchte. Diese Bekanntheit war ndmlich nicht
Gegenstand des bei ihm eingereichten Widerspruchs. Das Vorbringen der Kligerin
zur Bekanntheit ihrer élteren Marken und die sich hierauf beziehenden Schriftstii-
cke sind daher als unzulissig zuriickzuweisen.

Was zweitens die origindre Kennzeichnungskraft einer dlteren Marke betrifft, ist
dagegen festzustellen, dass das Amt diesen Gesichtspunkt auf einen Widerspruch
hin gegebenenfalls auch von Amts wegen priifen musste. Denn anders als die
Bekanntheit einer Marke hingt die Beurteilung ihrer origindren Kennzeichnungs-
kraft von keinerlei Tatsachen ab, die die Beteiligten beizubringen hiétten. Diese
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Beurteilung setzt auch kein Parteivorbringen voraus, um eine solche originire
Kennzeichnungskraft darzutun, da diese vom Amt allein anhand der Widerspruchs-
marke ermittelt und beurteilt werden kann.

Im vorliegenden Fall gehorte folglich die origindre Kennzeichnungskraft der &lteren
Marken der Kldgerin im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu den
rechtlichen Gesichtspunkten, die notwendig zu beriicksichtigen waren, um eine
fehlerfreie Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 im Hinblick auf den Antrag und
das Vorbringen der Klagerin vor dem Amt zu gewahrleisten. Das Vorbringen der
Klédgerin zu dieser Frage ist daher in der Sache zu priifen.

Was schliefSlich angeblich erstmaligen Sachvortrag vor dem Gericht anbelangt, so
hat das Amt keine Anlagen zur Klageschrift bezeichnet, die sich auf einen anderen
Aspekt bezogen als die Bekanntheit der élteren Marken, dessen Beriicksichtigung
bereits oben ausgeschlossen wurde. Wie jedoch aus den Akten hervorgeht, sind die
Anlagen A 7 und A 8, mit denen nachgewiesen werden soll, dass die dlteren Marken
OLLY GAN bereits als Anspielung auf den Begriff des Hooligan verstanden worden
seien, speziell als Beleg dafiir bestimmt, dass die Annahme der Beschwerdekammer,
die betroffenen Marken seien ihrem Bedeutungsgehalt nach verschieden, verfehlt ist.
Zwar stitzen diese Anlagen die Riigen, die gegen die in der angefochtenen
Entscheidung enthaltenen tatsidchlichen und rechtlichen Gesichtspunkte erhoben
werden. Sie sind aber dem Amt nicht vorgelegt worden. Daher sind sie nicht Teil des
tatsdchlichen Rahmens, mit dem die Beschwerdekammer befasst war, und damit
unzuléssig.

Ebenso zuriickzuweisen ist der neue Sachvortrag der Streithelfer, mit dem sie sich
auf das Ergebnis einer ,Google“-Recherche im Internet beziehen, denn auch diese
Ausfithrungen wurden im Verwaltungsverfahren vor dem Amt nicht vorgebracht.
Desgleichen ist schliefllich die Behauptung der Streithelfer zuriickzuweisen, wonach
die Anmeldemarke wegen ihrer intensiven Benutzung erhéhte Kennzeichnungskraft
besitze, da auch dies gegentiber dem Amt nicht vorgebracht wurde.
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Zur Begriindetheit

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Die Kldgerin trigt vor, es sei unstreitig, dass die einander gegeniiberstehenden
Marken identische Waren erfassten.

Die Zeichen selbst hitten eine gewisse schriftbildliche Ahnlichkeit, da beide die
Buchstaben ,0l“ enthielten und mit der Silbe ,gan“ endeten.

In klanglicher Hinsicht seien die Zeichen identisch oder hochgradig dhnlich. Die
hierzu in den von der Beschwerdekammer zitierten franzosischen und spanischen
Worterbiichern enthaltenen Angaben {iber die Aussprache seien nicht aussagekrif-
tig, da das franzosische Wort ,houligan“ laute und dariiber hinaus der akademische
Charakter dieser Aussprachen fiir ein Wort der Alltags- oder sogar Umgangssprache
unpassend sei. Die angesprochenen Verkehrskreise, also die Durchschnittsver-
braucher insbesondere Frankreichs, Spaniens und Portugals, sprichen zu einem
grofSen Teil nicht Englisch. Es sei daher keineswegs davon auszugehen, dass sie das
Wort ,hooligan“ korrekt aussprechen und buchstabieren kénnten. Uberdies hitten
diejenigen unter ihnen, die die englische Sprache beherrschten, einen ausgeprigten
romanischen Akzent, der die Unterschiede in der Aussprache der einander
gegeniiberstehenden Wortzeichen, wie sie sich aus dem aspirierten ,h“ dem
doppelten ,0“ oder der Sprechpause zwischen den Wortern ,Olly* und ,Gan®
ergiben, verschwinden lasse. Damit hitten die beiden Zeichen eine sehr dhnliche
Aussprache.

In semantischer Hinsicht seien die Zeichen identisch oder sehr dhnlich. Wegen ihrer
klanglichen Ahnlichkeit wiirden sie zwangsliufig mit demselben Begriff des
»Hooligan“ (franzésisch ,houligan®) in Verbindung gebracht.
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Nach der Rechtsprechung und den einschligigen Rechtsvorschriften sei die
Verwechslungsgefahr umso grofler, je stirker die origindre Kennzeichnungskraft
der dlteren Marke sei. Die vorliegenden alteren Marken besiflen eine erhohte
origindre Kennzeichnungskraft.

Da der Durchschnittsverbraucher nur selten Gelegenheit habe, die einander
gegeniiberstehenden Marken unmittelbar zu vergleichen, sei eine Verwechslungsge-
fahr gegeben (Urteil des Gerichts vom 15. Januar 2003 in der Rechtssache T-99/01,
Mystery Drinks/HABM — Karlsberg Brauerei [MYSTERY], Slg. 2003, 1I-43).

Das Amt merkt zu dem Vorbringen, wonach die einander gegeniiberstehenden
Zeichen schriftbildlich dhnlich seien, angesichts der dagegen erhobenen Unzulissig-
keitseinrede vorsorglich an, dass die Zeichen, sehe man von den Wortelementen ,,0“
und ,gan“ ab, durchaus unterschiedlich seien.

Die Streithelfer machen geltend, dass zwischen den fraglichen Zeichen keine
Ahnlichkeit im Bild bestehe. Die Anmeldemarke bestehe aus nur einem Wort und
enthalte als dominierenden Bestandteil das doppelte ,0“ wihrend die &lteren
Marken aus zwei Wortern bestiinden und durch das Element ,o0ll“ dominiert
wiirden.

Das Amt tragt vor, dass die einander gegeniiberstehenden Zeichen auch in
klanglicher Hinsicht unterschiedlich seien. Das englische Wort ,hooligan® werde in
der gesamten Gemeinschaft verstanden, besonders aber in Frankreich, in dessen
Sprache es sich durch den Gebrauch im Bereich des Fufiballs eingebiirgert habe. Fiir
das Wort sei eine englische oder allenfalls geringfiigig abgewandelte Aussprache
charakteristisch. Damit gebe es zwischen den einander gegeniiberstehenden Zeichen
klare klangliche Unterschiede, so vor allem in der Aussprache der ersten Silbe und
infolge der Sprechpause zwischen den beiden Wortern der alteren Marken.
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Die Streithelfer meinen, dass auch eine Ahnlichkeit im Klang nicht bestehe. Das
Wort ,hooligan“ sei in Frankreich, wenn auch in geringfiigig anderer Schreibweise,
und in Spanien ein bekanntes und gebriuchliches Wort und werde in der korrekten
englischen Aussprache verwendet. So hitten die Ausdriicke ,hooligan“ und ,olly
gan” eine abweichende Vokalfolge, ndmlich u-i-& und o-i-a. Sie wiirden auch
unterschiedlich betont, namlich die Anmeldemarke auf der ersten Silbe und die
ilteren Marken im zweiten Wort. Uberdies bewirke die Pause zwischen den beiden
Wortern der dlteren Marke einen hinreichenden klanglichen Abstand.

Das Amt trigt vor, da die dlteren Marken keinen Bedeutungsgehalt hitten, scheide
eine begriffliche Ahnlichkeit zwischen den einander gegeniiberstehenden Zeichen
aus. Wegen der verbreiteten Kenntnis des Wortes ,hooligan“ oder ,houligan“ und
der bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen den Zeichen bestehe keine
Gefahr, dass die relevanten Verkehrskreise das Wort ,hooligan® mit dem Ausdruck
#Olly Gan® verwechselten (Urteil des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der
Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heusen/HABM — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, I1-2004).

Die Streithelfer machen geltend, dass auch keine begriffliche Ahnlichkeit zwischen
den in Frage stehenden Marken bestehe. OLLY GAN werde als ménnlicher Vor-
und Zuname erkannt und als Name eines Designers verstanden; in der
Modebranche sei dies weit verbreitet, wodurch andere Assoziationen ausgeschlos-
sen wiirden. Hingegen werde das Wort ,hooligan” in franzgsischen, italienischen,
portugiesischen und spanischen Texten umfangreich verwendet. Damit scheide jede
begriffliche Verwechslungsgefahr aus.

Das Amt meint, da nur von einem normalen Schutzumfang der &lteren Marken
auszugehen sei, schlossen die Unterschiede zwischen den einander gegeniiber-
stehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr aus (Urteil MYSTERY, Randnr. 41).

Die Streithelfer bestreiten, dass die dlteren Marken eine besondere Bekanntheit
hitten.
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Wiirdigung durch das Gericht

Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist auf Widerspruch
des Inhabers einer dlteren Marke die angemeldete 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 stindiger Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr
umfassend, aus der Sicht der mafdgeblichen Verkehrskreise und unter Beriick-
sichtigung aller Umstinde des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung
zwischen Zeichendhnlichkeit und Produktahnlichkeit, 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, II-2821, Randnrn. 29
bis 33, und die dort zitierte Rechtsprechung).

Was die Umschreibung der im vorliegenden Fall mafigeblichen Verkehrskreise
anbelangt, so ist unter allen Verfahrensbeteiligten unstreitig, dass diese Verkehrs-
kreise zumindest aus den franzésischen und portugiesischen Durchschnittsver-
brauchern bestehen.

Weiterhin ist festzustellen, dass die Identitit der von den beteiligten Marken
erfassten Waren vor dem Gericht nicht bestritten worden ist.

Was die Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen angeht, so ist nach
der Rechtsprechung bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr
hinsichtlich der Ahnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der
Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei
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insbesondere die unterscheidungskréftigen und dominierenden Elemente zu
beriicksichtigen sind (Urteile des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der
Rechtssache C-251/95, Sabel, Slg. 1997, 1-6191, Randnr. 23, und vom 22. Juni 1999
in der Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, 1-3819,
Randnr. 25). Ferner ist bei der Ermittlung des Grades ihrer Ahnlichkeit in Bild,
Klang und Bedeutung gegebenenfalls zu bewerten, welches Gewicht diesen
einzelnen Elementen unter Beriicksichtigung der Art der betreffenden Waren oder
Dienstleistungen und der Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden,
beizumessen ist (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 27).

Was zunidchst die Zeichenihnlichkeit im Bild angeht, so hat die Beschwerdekammer
die Beurteilung der Widerspruchsabteilung bestitigt, wonach die einander gegen-
iiberstehenden Zeichen schriftbildlich unterschiedlich sind (Randnr. 20 der
angefochtenen Entscheidung). Die Klidgerin tragt insoweit nur vor, dass die Zeichen
die Buchstaben ,,01“ und die Endsilbe ,gan“ gemeinsam hitten.

Dazu ist festzustellen, dass sich die schriftbildliche Ahnlichkeit auf diese von der
Kldgerin geltend gemachten gemeinsamen Elemente beschrinkt. Andererseits
weisen die einander gegeniiberstehenden Zeichen erhebliche schriftbildliche
Unterschiede auf. Die alteren Marken bestehen aus zwei Wortern, beginnen mit
einem ,,0“ und enthalten ein doppeltes ,1“ und ein ,y*. Die Anmeldemarke besteht
aus nur einem Wort, das mit einem ,h“ beginnt und ein doppeltes ,,0“ und ein ,,i“
enthilt. Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht angenommen, dass die einander
gegeniiberstehenden Zeichen schriftbildlich unterschiedlich sind.

Hinsichtlich der klanglichen Zeichenédhnlichkeit hat die Beschwerdekammer
ausgefithrt, dass die Zeichen nach spanischen und franzosischen Worterbiichern
unterschiedlich ausgesprochen wiirden. In der miindlichen Verhandlung hat das
Amt darauf hingewiesen, dass die Beschwerdekammern wegen der unterschiedli-
chen Nationalitit ihrer Mitglieder eine ,interne” Kenntnis der tatsichlichen
Aussprache in verschiedenen Sprachen hétten. Die Beschwerdekammer hat weiter
angenommen, dass die franzosischen und portugiesischen Durchschnittsverbrau-
cher, da ihnen die Bedeutung des Wortes ,hooligan” im Zusammenhang mit Fuf3ball
bekannt sei, auch mit der Aussprache des Wortes vertraut seien. Ein weiterer
klanglicher Unterschied bestehe darin, dass in der Aussprache zwischen den
Wortern der &lteren Marken eine Pause gemacht werde, nicht aber in der
Aussprache der Anmeldemarke (Randnrn. 21 und 22 der angefochtenen Entschei-
dung).
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Dazu ist zu bemerken, dass sich schwerlich mit Gewissheit feststellen lisst, wie der
Durchschnittsverbraucher ein seiner Muttersprache fremdes Wort ausspricht.
Erstens ist nicht sicher, dass das Wort als ein fremdes erkannt wird, vor allem,
wenn es, wie hier im Fall des franzdsischen Verbrauchers, in die Schreibweise der
aufnehmenden Sprache umgeindert wurde. So gibt es das englische Wort
~hooligan® im Franzosischen in der Form ,houligan“. Auch wenn zweitens die
fremde Herkunft des Wortes erkannt wird, ist seine Aussprache nicht notwendig die
der Herkunftssprache. Denn die richtige Aussprache in der Herkunftssprache setzt
nicht nur die Kenntnis dieser Aussprache voraus, sondern auch die Fahigkeit, das
Wort akzentfrei zu sprechen. Drittens wire im Rahmen der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr weiterhin der Nachweis zu fithren, dass eine Mehrheit der
mafigeblichen Verkehrskreise diese Fahigkeit besitzt.

Insoweit koénnen Worterblicher der Sprache der mafigeblichen Verkehrskreise
sowohl von der erstinstanzlich titigen Stelle des Amtes als auch von den
Beschwerdekammern grundsitzlich herangezogen werden, auch ohne den Verfah-
rensbeteiligten zur Kenntnis gebracht zu werden, da sie a priori allgemein bekannte
Quellen sind. Diese Worterbiicher geben die richtige Aussprache des fraglichen
Wortes in seiner Herkunftssprache an, auch wenn es keine Gewihr dafiir gibt, dass
diese mit der tatsichlich Gblichen Aussprache in der Umgangssprache tberein-
stimmt. Im Ubrigen konnen die Kenntnisse, die die verschiedenen Stellen des Amtes
infolge der unterschiedlichen Nationalitit ihrer Bediensteten oder Mitglieder
besitzen, unter Umstdnden die Quellen bestitigen, aus denen sich die Aussprache
durch den Durchschnittsverbraucher ergibt.

Was die phonetische Kenntnis des Wortes ,hooligan“ durch die mafigeblichen
Verkehrskreise anbelangt, so konnte die Beschwerdekammer zu Recht annehmen,
dass diese Kreise das Wort aus seinem tiiblichen Gebrauch im Bereich des Fufiballs
kennen. Zu Recht ist die Beschwerdekammer auch davon ausgegangen, dass die
erste Silbe dieses Wortes im Franzosischen grundsitzlich als ,,ou“ (deutsch ,u”)
ausgesprochen wird. Fehlerfrei stellte die Beschwerdekammer sodann fest, dass der
franzosische Verbraucher entweder das englische Wort ,hooligan® und seine
Grundaussprache oder aber den franzosischen Begriff ,,houligan® kennt, wie ihn das
in der angefochtenen Entscheidung zitierte franzosische Worterbuch definiert.
Denn der Anteil des mafigebenden franzésischen Publikums, der das franzdsische
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Wort nicht kennt und das englische Wort trotz seiner offenkundig fremdsprachigen
Herkunft franzésisch ausspricht, ist umgekehrt vermutlich gering. Auch wenn die
Laute ,ou” und ,,0“ einander nahe stehen, bewirken sie somit doch eine klangliche
Abweichung zwischen den einander gegeniiberstehenden Marken. Was andererseits
den portugiesischen Verbraucher angeht, so werden die Ausfilhrungen der
Beschwerdekammer durch den Umstand geschwicht, dass sie sich zu Unrecht auf
ein spanisches Worterbuch stiitzte, das fiir die Sprache des portugiesischen
Durchschnittsverbrauchers unbeachtlich ist. Im Ubrigen hat die Beschwerde-
kammer zu Recht hervorgehoben, dass ein weiterer relevanter klanglicher Unter-
schied zwischen den einander gegeniiberstehenden Marken darin besteht, dass die
alteren Marken aus zwei Wortern zusammengesetzt sind, wihrend die Anmelde-
marke aus nur einem Wort besteht.

Jedoch weist nichts darauf hin, dass die Silben ,li“ in der angemeldeten Marke und
»ly“ in den é&lteren Marken von den mafigeblichen Verkehrskreisen unterschiedlich
ausgesprochen wiirden. Ebenso wird die den einander gegeniiberstehenden Marken
gemeinsame Silbe ,gan“ unabhdngig von der Art ihrer Aussprache von den
mafigeblichen Verkehrskreisen als identisch angesehen werden. Es weist auch nichts
darauf hin, dass der Anfangsbuchstabe ,h“ der Anmeldemarke und der im
Englischen tatsidchlich unterschiedliche Anlaut der einander gegeniiberstehenden
Marken es den mafigebenden franzosischen und portugiesischen Verkehrskreisen
ermoglichten, die Marken in der von ihnen selbst praktizierten Aussprache
klanglich zu unterscheiden.

Da somit die klanglichen Gemeinsamkeiten gegeniiber den Unterschieden tber-
wiegen, weisen die Marken HOOLIGAN und OLLY GAN fiir die mafigeblichen
Verkehrskreise eine klangliche Ahnlichkeit auf. Der Beschwerdekammer ist damit
ein Beurteilungsfehler mit ihrer Annahme unterlaufen, dass die einander gegen-
iiberstehenden Zeichen fiir die franzosischen und portugiesischen Durchschnitts-
verbraucher klanglich unterschiedlich seien.

Was schliefSlich die begriffliche Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden
Zeichen angeht, so hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass eine begriffliche
Ahnlichkeit, da diese in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung nur auf die
klangliche Ahnlichkeit gestiitzt werde, mit dieser ebenfalls entfalle.
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Da diese Erwigung, wie vorstehend dargelegt, auf einer fehlerhaften Prémisse
beruht, ist die angefochtene Entscheidung auch insoweit als fehlerhaft anzusehen.

Dennoch ist die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die einander gegeniiber-
stehenden Marken begrifflich unterschiedlich seien, nicht zu beanstanden.

Zum einen liegt der Anmeldemarke ihrem Wesen nach offenkundig der Begriff des
Hooligans zugrunde. Im Ubrigen ist nicht bestritten worden, dass dieser Begriff den
franzosischen und portugiesischen Durchschnittsverbrauchern vor allem wegen
seiner Verwendung im Bereich des Fufiballs bekannt ist. Die Anmeldemarke wird
daher von den mafigeblichen Verkehrskreisen in diesem Sinne verstanden und
erinnert. Demgegeniiber haben die Worter der dlteren Marke auf den ersten Blick
keine Bedeutung und lassen in erster Linie an einen Vornamen und einen Namen
denken. Dieses Konzept ist in der Bekleidungsbranche weit verbreitet und wird
daher von den mafigeblichen Verkehrskreisen ohne weiteres aufgenommen, so dass
sich die &lteren Marken mit dieser Bedeutung dem Gedichtnis einprigen. Nur
mittelbar und unter rein klanglichem Aspekt kénnen die mafigeblichen Verkehrs-
kreise die é&lteren Marken moglicherweise mit dem Begriff des Hooligans in
Verbindung bringen. Diese Assoziation wire allerdings die Folge einer vorherigen
Verwechslung der einander gegeniiberstehenden Marken infolge ihrer klanglichen
Ahnlichkeit. Die schriftbildliche Wahrnehmung der ilteren Marken wird jedoch
sofort einen Abstand zwischen dem Begriff des Hooligans und den élteren Marken
erkennen lassen. Insoweit hat die Beschwerdekammer fehlerfrei festgestellt, dass
beim Kauf eines Kleidungsstiicks die Marke gewo6hnlich dadurch iiberpriift wird,
dass man sie anschaut (Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung). Daher wird
der Durchschnittsverbraucher die dlteren Marken nach dem Konzept von Namen
und Vornamen in Erinnerung behalten.

An dieser Stelle ist das Argument der Kldgerin zu priifen, wonach den élteren
Marken eine erhohe origindre Kennzeichnungskraft zukomme. Wie oben aus-
gefiihrt, sind die alteren Marken so konzipiert, dass das mafigebliche Publikum sie
als die Verbindung eines Vornamen mit einem Namen auffassen wird. Dieses
Konzept ist im Bekleidungssektor gingig. Nichts weist im Ubrigen darauf hin, dass

II-311



68

69

70

71

URTEIL VOM 1. 2. 2005 — RECHTSSACHE T-57/03

der gewihlte Vorname und Name in den Augen der mafigeblichen Verkehrskreise
als besonders aussagekriftig gelten konnten. Daher ldsst sich nicht behaupten, dass
die dlteren Marken von Haus aus eine erhohte Kennzeichnungskraft hitten.

Bei der Gesamtwiirdigung der Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden
Zeichen ist daher festzustellen, dass die Beschwerdekammer trotz des ihr
unterlaufenden Beurteilungsfehlers hinsichtlich der fehlenden klanglichen Ahnlich-
keit zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass angesichts der schriftbildlichen
Unterschiedlichkeit der Marken und ihrer fehlenden begrifflichen Ahnlichkeit im
Ergebnis die Zeichendhnlichkeit zu verneinen ist.

Im Rahmen der Gesamtwiirdigung der einander gegeniiberstehenden Marken hat
die Beschwerdekammer daher in Randnummer 23 der angefochtenen Entscheidung
zutreffend den Schluss gezogen, dass bei den mafdgeblichen Verkehrskreisen,
insbesondere im Bekleidungssektor, keine Verwechslungen der Anmeldemarke mit
den élteren Marken hervorgerufen werden.

Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

Kosten

Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag
zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kligerin mit ihrem Vorbringen
unterlegen ist, sind ihr gemafs dem Antrag des Amtes und der Streithelfer die
Kosten aufzuerlegen.
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Aus diesen Griinden

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

fiir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kldgerin trigt die Kosten des Verfahrens.

Pirrung Forwood Papasavvas

Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg, am 1. Februar 2005.

Der Kanzler Der Priasident

H. Jung J. Pirrung

II - 313






