URTEIL VOM 1. 3. 2005 — RECHTSSACHE T-185/03

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)
1. Mirz 2005°

In der Rechtssache T-185/03

Vincenzo Fusco, wohnhaft in Sarmeola di Rubano (Italien), Prozessbevollmichtigte:
Rechtsanwiltin B. Saguatti,

Klager,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch O. Montalto und P. Bullock als Bevollmichtigte,

Beklagter,

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

Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, mit Sitz in

Lugano (Schweiz), Prozessbevollméchtigte: Rechtsanwilte M. Bosshard, S. Verea
und K. Muraro,

* Verfahrenssprache: Italienisch.
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betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des
HABM vom 17. Mérz 2003 in der Sache R 1023/2001-4

erlisst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Prisidenten J. Pirrung sowie der Richter A. W. H. Meij und
N. ]J. Forwood,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund der am 27. Mai 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der am 17. September 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 10. September 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der am 5. November 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Erwiderung des Klégers,

auf die miindliche Verhandlung vom 22. Juni 2004
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folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Der Kléger meldete am 21. Januar 1998 nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des
Rates vom 20. Dezember 1993 Giber die Gemeinschaftsmarke (ABL. 1994, L 11, S. 1)
beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen ENZO FUSCO.

Die Waren, fiir die die Eintragung beantragt wurde, gehéren zu den Klassen 3, 9, 18,
24 und 25 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 iiber die internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken in
seiner iiberarbeiteten und geinderten Fassung und entsprechen fiir die einzelnen
Klassen folgender Beschreibung:

»Seifen, Parfiimeriewaren, dtherische Ole, Mittel zur Kérper- und Schénheits-
pflege, Haarwisser, Zahnputzmittel“ der Klasse 3;
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— ,Brillen, Brillenetuis“ der Klasse 9;

— ,Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Hiaute und Felle; Reise- und Handkoffer; Taschen und
Rucksicke; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstocke” der Klasse 18;

— ,Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Bett- und Tischdecken® der Klasse 24;

— ,Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der Klasse 25.

Die Markenanmeldung wurde im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken Nr. 2/1999 vom
11. Januar 1999 veroffentlicht.

Am 8. April 1999 erhob die Streithelferin auf der Grundlage von Artikel 42 der
Verordnung Nr. 40/94 Widerspruch gegen die angemeldete Marke.

Die zur Begriindung des Widerspruchs angefiihrte Marke besteht aus der
Gemeinschaftswortmarke ANTONIO FUSCO, die am 10. Oktober 1997 angemeldet
und am 8. Mirz 1999 eingetragen wurde.

Die Waren, fiir die diese dltere Marke eingetragen wurde, entsprechen folgender
Beschreibung:

»Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel;
Seifen; Parfiimerien, dtherische Ole, Mittel zur Korper- und Schénheitspflege,
Haarwisser; Zahnputzmittel” der Klasse 3;
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— ,Brillen; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photo-
graphische, Film-, optische, Wige-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und
Unterrichtsapparate und -instrumente; Gerite zur Aufzeichnung, Ubertragung
und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstriger, Schallplatten;
Verkaufsautomaten und Mechaniken fir geldbetitigte Apparate; Registrier-
kassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgerite und Computer; Feuer-
loschgerite” der Klasse 9;

— ,Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit
plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelier-
waren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente“ der Klasse
14;

— ,Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Haute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme,
Sonnenschirme und Spazierstocke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattler-
waren” der Klasse 18;

— ,Mobel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein,
Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatz-
stoffen oder aus Kunststoffen” der Klasse 20;

— .Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Bett- und Tischdecken” der Klasse 24;

~Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der Klasse 25.
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Mit Entscheidung vom 28. September 2001 wies die Widerspruchsabteilung den
Eintragungsantrag nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94
zuriick.

Am 5. Dezember 2001 legte der Kliger beim HABM Beschwerde gegen die
Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.

Mit Entscheidung vom 17. Mirz 2003 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung)
wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zuriick. Sie war im
Wesentlichen der Auffassung, dass der in jedem der Zeichen enthaltene Nachname
»Fusco®, der in ltalien weder selten noch besonders verbreitet sei, gegeniiber den
Vornamen ,Antonio“ und ,Enzo“ die beide verbreitet seien, grofieren individua-
lisierenden Charakter habe. Sie bezeichnete den Grad der Ahnlichkeit zwischen den
Zeichen weder als gering noch als hoch, sondern als durchschnittlich. Da die von
den Marken erfassten Waren identisch seien, gelangte die Beschwerdekammer zu
der Schlussfolgerung, dass das Vorhandensein des Wortbestandteils ,Fusco“ in
beiden Zeichen eine Verwechslungsgefahr fiir das mafigebende Publikum plausibel
erscheinen lasse.

Antrige der Verfahrensbeteiligten

Der Kliger hat in seiner Klageschrift beantragt,

— die angefochtene Entscheidung der Beschwerdekammer aufzuheben;

— festzustellen, dass die angemeldete Gemeinschaftsmarke ENZO FUSCO
eingetragen werden kann;

1T - 723



i3

URTEIL VOM 1. 3. 2005 — RECHTSSACHE T-185/03

— hilfsweise, falls das Gericht der Ansicht ist, dass die Marken zu Verwechslungen
fiithren konnen, den genauen riumlichen Geltungsbereich der Entscheidung zu
bestimmen;

— festzustellen, dass das Umwandlungsverfahren nach Artikel 108 der Verord-
nung Nr. 40/94 nicht ausgeschlossen ist, aufer in Bezug auf das Gebiet, fiir das
eine Verwechslungsgefahr ausdriicklich anerkannt werden wiirde;

— dem HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen, hilfsweise, die
Kosten gegeneinander aufzuheben.

In der miindlichen Verhandlung hat der Kliger seinen zweiten und dritten Antrag
zurlickgenommen, was das Gericht zur Kenntnis genommen hat. Er hat auflerdem
eingerdumt, dass der vierte Antrag eine kinftige Frage betrifft, die sich nur im Fall
der Abweisung der Klage stellt.

Das HABM und die Streithelferin beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— dem Klager die Kosten aufzuerlegen.
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Entscheidungsgriinde

Zuldssigkeit

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Die Streithelferin weist darauf hin, dass die Unterschrift der Anwiltin unter der
Klageschrift und die unter der Prozessvollmacht verschieden seien. Auflerdem seien
die Abschriften der Klageschrift nicht von einem in einem Mitgliedstaat zuge-
lassenen Anwalt beglaubigt worden. In der miindlichen Verhandlung hat die
Streithelferin dem Gericht drei graphologische Gutachten zur Begriindung dafiir
vorgelegt, dass sie es fiir erforderlich halte, die Frage der Authentizitit der
Unterschrift der Anwiltin des Kliagers aufzuwerfen.

In ihrer Erwiderung und in der miindlichen Verhandlung hat die Anwiltin des
Klagers versichert, dass die Unterschriften auf der Klageschrift und der Prozess-
vollmacht von ihr stammten, wobei die eine die lesbare und vollstindige Form sei,
wihrend die andere als Handzeichen angebracht sei. Dariiber hinaus hat der Klager
der Erwiderung sieben von seiner Anwiltin beglaubigte Abschriften der Klageschrift
beigefiigt.

Der Klager hat die Vorlage der drei graphologischen Gutachten als verspitet
zurlickgewiesen. Das HABM hat erklirt, dass es geneigt sei, sich dieser Meinung
anzuschlieflen.
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Wiirdigung durch das Gericht

Da die Anwiltin des Klagers versichert hat, dass die Unterschriften auf der
Klageschrift und der Prozessvollmacht von ihr seien, und die Graphologen in ihren
Gutachten darauf hingewiesen haben, dass nach den Unterschriften, auf deren
Grundlage sie ihr Gutachten erstellt hitten, nicht ausgeschlossen werden kénne,
dass sie von ein und derselben Person stammten, hilt es das Gericht nicht fir
angebracht, dem Antrag der Streithelferin auf Abweisung der Klage als unzulissig
stattzugeben, ohne dass sich das Gericht zu der Frage dufiern miisste, ob die Vorlage
der graphologischen Gutachten verspitet war oder nicht.

Zu den beglaubigten Abschriften geniigt die Feststellung, dass der Kliger den
Mangel der Klageschrift behoben hat.

Zum Aufhebungsantrag

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

Der Kléger stiitzt seinen Aufhebungsantrag auf einen einzigen Klagegrund, mit dem
er einen Verstofy gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94
geltend macht.

Die Verfahrensbeteiligten bestreiten nicht, dass die von den einander gegeniiber-
stehenden Marken erfassten Waren identisch sind. Dariiber hinaus beziehen sie sich
ausschlieSlich auf den italienischen Markt.
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Der Klidger macht im Wesentlichen geltend, dass die Beschwerdekammer die
Grundsitze fiir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr falsch angewandt habe.

Erstens wirft er der Beschwerdekammer vor, den Grundsatz falsch angewandt zu
haben, wonach der Vergleich der einander gegeniiberstehenden Zeichen einheitlich
und zusammenfassend unter Beriicksichtigung des Gesamteindrucks zu erfolgen
habe, den die Zeichen hervorriefen. Die Beschwerdekammer habe ihre vergleichen-
de Priifung zu Unrecht nur auf den Bestandteil ,,Fusco” konzentriert.

Zweitens habe die Beschwerdekammer ihre Begriindung auf die vorgefasste Ansicht
gestiitzt, dass bei einer aus einem Vornamen und einem Nachnamen zusammenge-
setzten Marke stets der Nachname das dominierende und individualisierende
Element sei. Die Beurteilung solcher Zeichen miisse auf denselben Grundsitzen
beruhen, die auch fiir den Vergleich anderer Zeichen gilten. In der miindlichen
Verhandlung hat sich der Kliger auf eine Reihe jiingerer Urteile deutscher und
spanischer Gerichte bezogen, wonach der heutige Durchschnittsverbraucher nicht a
priori davon ausgehe, dass ein Nachname das dominierende Element eines
zusammengesetzten Zeichens des Typs ,Vorname + Nachname® sei.

Drittens habe die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung auf
unzutreffende Tatsachen gestiitzt. Der Nachname ,Fusco” sei entgegen der
Beschwerdekammerentscheidung kein wenig verbreiteter, sondern ein durch-
schnittlich verbreiteter Name. Auflerdem seien die Vornamen ,Antonio“ und
»Enzo” zwar in Italien verbreitet, doch handele es sich um ganz unterschiedliche
Vornamen. Die Identitit des in jedem der fraglichen Zeichen enthaltenen
Nachnamens werde durch den Unterschied zwischen den Vornamen ,Enzo” und
»~Antonio“ sowie dadurch abgeschwicht, dass ,Fusco” ein in Italien durchschnittlich
verbreiteter Nachname sei.
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Viertens sei der italienische Verbraucher von Bekleidungserzeugnissen besonders
aufmerksam und verstindig und werde durchaus in der Lage sein, die von den
einander gegeniiberstehenden Marken erfassten Waren mit zwei verschiedenen
Modeschopfern in Verbindung zu bringen, ohne ihre Herkunft zu verwechseln. Der
Klager widerspricht den Schlussfolgerungen der Beschwerdekammer, wonach diese
Fahigkeit zur Unterscheidung mdéglicherweise das Ergebnis eines im Laufe der Zeit
stattfindenden Lernprozesses sein konne, aber nicht von vornherein gegeben sei.

Fiinftens habe die Beschwerdekammer die Relevanz des Bekanntheitsgrades der
betroffenen Marken verkannt. Was die iltere Marke angehe, so sei diese tiberhaupt
nicht bekannt. Mangels Bekanntheit der dlteren Marke sei der Grad der Ahnlichkeit
zwischen den einander gegeniiberstehenden Marken nicht hoch genug, um auf eine
Verwechslungsgefahr schlieflen zu kénnen. Auflerdem hitte die Beschwerde-
kammer beriicksichtigen miissen, dass die Marke ENZO FUSCO seit 1982 in Italien
geschiitzt sei und dass der Klidger ein anerkannter Modeschépfer sei, der seine
Tatigkeit seit iber 30 Jahren ausiibe.

Das HABM entgegnet, dass die Beschwerdekammer die Grundsitze fiir den
Vergleich der einander gegeniiberstehenden Zeichen zutreffend angewandt habe.
Insbesondere stelle der Nachname ,Fusco” aus den in der angefochtenen
Entscheidung dargelegten Griinden das dominierende Element beider Zeichen dar.

Nach Ansicht der Streithelferin stellt der Nachname das wichtigste Unterschei-
dungskriterium fir den Personenstand dar und werde daher vom Verbraucher als
dominierendes Element einer Marke des Typs ,Vorname + Nachname“ wahr-
genommen. Auflerdem konnte der mit den einander gegeniiberstehenden Marken
konfrontierte Verbraucher annehmen, dass zwischen den Inhabern der beiden
Marken eine familidre Beziehung bestehe. Fiir diese Auffassung fiithrt die
Streithelferin verschiedene Urteile italienischer Gerichte an, die zu dieser Frage
ergangen seien.
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Hinsichtlich der Bekanntheit der einander gegeniiberstehenden Zeichen halten das
HABM und die Streithelferin die Argumente des Kldgers im Wesentlichen fiir
irrelevant.

Wirdigung 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 éltere Marke Schutz geniefit.

Nach stindiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das
Publikum glauben konnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus
demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander
verbundenen Unternehmen stammen.

Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend,
aus der Sicht der maf3geblichen Verkehrskreise und unter Beriicksichtigung aller
Umstiande des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen Zeichen-
dhnlichkeit und Produktihnlichkeit, zu beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom
9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01, Laboratorios RTB/HABM — Giorgio
Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS]), Sig. 2003, 11-2821, Randnrn. 31 bis 33,
und die dort zitierte Rechtsprechung).
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— Zu den angesprochenen Verkehrskreisen

Im vorliegenden Fall ist die dltere Marke eine Gemeinschaftsmarke. Daraus folgt,
dass das Gebiet, in dem sie geschiitzt ist, das der Europdischen Gemeinschaften ist.
Aus dem in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 verankerten einheitlichen
Charakter der Gemeinschaftsmarke ergibt sich jedoch, dass eine iltere Gemein-
schaftsmarke in allen Mitgliedstaaten in gleicher Weise geschiitzt ist. Altere
Gemeinschaftsmarken konnen daher jeder spiateren Markenanmeldung entgegen-
gehalten werden, die ihren Schutz beeintrichtigen wiirde, und sei es auch nur in
Bezug auf die Wahrnehmung der Verbraucher in einem Teil des Gemeinschafts-
gebiets. Daraus ergibt sich, dass der in Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94
niedergelegte Grundsatz, wonach es fiir die Ablehnung der Eintragung einer Marke
ausreicht, dass nur in einem Teil der Gemeinschaft ein absolutes Eintragungs-
hindernis besteht, entsprechend auch im Fall eines relativen Eintragungshindernis-
ses im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 gilt.

Auch wenn sich die Beschwerdekammer in Randnummer 15 der angefochtenen
Entscheidung auf den Verbraucher ,im Gebiet der Gemeinschaft” bezogen hat, so
ergibt sich doch aus der gesamten danach folgenden Begriindung, dass sie nur den
italienischen Markt untersucht hat. So verweist sie in Randnummer 20 der
angefochtenen Entscheidung auf Statistiken {iber die Haufigkeit des Nachnamens
»Fusco” in Italien. In Randnummer 22 der Entscheidung priift sie die Wahrnehmung
der élteren Marke durch den ,italienischen Verbraucher”. Aus dem Kontext ergibt
sich, dass Randnummer 23 der Entscheidung nur die Wahrnehmung des
italienischen Verbrauchers betrifft, obgleich nicht ausdriicklich auf den italienischen
Markt Bezug genommen wird. Denn dieser Abschnitt enthilt entsprechende
Erwagungen wie die vorhergehende Randnummer, die ausdriicklich auf den
italienischen Markt abstellt.

Auch die von den Verfahrensbeteiligten vorgetragenen Argumente beziehen sich
nur auf das italienische Gebiet.
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Folglich ist die Priifung der angefochtenen Entscheidung auf die Verwechslungsge-
fahr fiir den italienischen Verbraucher zu beschrinken.

Weder die Beschwerdekammer noch die Widerspruchsabteilung des HABM haben
sich ausdriicklich zur Zusammensetzung des mafigebenden Publikums geiuflert.
Aus der Entscheidung der Widerspruchsabteilung ergibt sich jedoch, dass diese die
Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Wahrnehmung eines Durchschnitts-
verbrauchers beurteilt hat, der als normal informiert und angemessen aufmerksam
und verstindig gilt. Die Beschwerdekammer hat dieses Ergebnis stillschweigend
gebilligt, ohne dass der Kliger oder die Streithelferin es in Frage gestellt hitte.

Demzufolge hat das Gericht die Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die
Wahrnehmung eines durchschnittlichen, nicht spezialisierten italienischen Ver-
brauchers zu beurteilen.

— Zur Ahnlichkeit der Waren

Die Verfahrensbeteiligten haben die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer, dass
die durch die fraglichen Marken erfassten Waren identisch seien, nicht beanstandet.
Das Gericht hilt es fiir angebracht, von dieser Pramisse auszugehen.

— Zur Ahnlichkeit der Zeichen

Zwischen den Verfahrensbeteiligten ist unstreitig, dass der italienische Verbraucher
die Zeichen so wahrnehmen wird, dass sie eine identische Struktur aufweisen, die
aus einem Vornamen, gefolgt von einem Nachnamen (,Vorname + Nachname®),
besteht.
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Sowohl in bildlicher als auch in klanglicher Hinsicht dhneln sich die einander
gegeniiberstehenden Zeichen darin, dass beide den Nachnamen ,Fusco enthalten.
Sie unterscheiden sich durch die diesem Wort vorangestellten Vornamen, ,Antonio“
und ,Enzo“, wobei ,Enzo” die Verkleinerungsform des Vornamens ,,Vicenzo” ist. Die
Verfahrensbeteiligten stimmen darin iberein, dass diese Vornamen weder in
bildlicher noch in klanglicher Hinsicht dhnlich sind.

In begrifflicher Hinsicht wird der Verbraucher aus der Tatsache, dass sich die
Vornamen unterscheiden, normalerweise den Schluss ziehen, dass die Wérter ,,Enzo
Fusco® und ,Antonio Fusco“ zwei verschiedene Personen bezeichnen. Auflerdem
steht zwischen den Verfahrensbeteiligten fest, dass die Zeichen keinen semantischen
Bezug zu den von ihnen erfassten Waren aufweisen, sondern als Eigennamen
wahrgenommen werden.

Die Beschwerdekammer hat die Ansicht vertreten, dass der Nachname ,Fusco“ das
dominierende und unterscheidungskriftige Element der beiden Zeichen sei, erstens
weil es sich um einen Nachnamen handele, zweitens weil dieser Nachname in Italien
nicht sehr verbreitet sei und drittens weil weder ,,Antonio“ noch ,Enzo“ in Italien
ungewohnliche Vornamen seien.

Der Rechtsstreit betrifft somit hauptsichlich die Frage, ob das Vorhandensein
verschiedener Vornamen im vorliegenden Fall ausreicht, um eine Verwechslungsge-
fahr fiir den italienischen Verbraucher auszuschlieflen, wie der Klager vortrigt, oder
ob im Gegenteil das Wort ,Fusco” in den fraglichen Zeichen ein derart
dominierendes Element ist, dass es in der Wahrnehmung und im Gedichtnis des
Verbrauchers das Vorhandensein der Vornamen ,Enzo“ und ,Antonio“, die
ihrerseits vollig verschieden sind, zuriicktreten lisst oder ausloscht.

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass nach Artikel 4 der Verordnung Nr. 40/94
Gemeinschaftsmarken alle Zeichen sein konnen, die sich grafisch darstellen lassen,
insbesondere Personennamen. Die Artikel 7 und 8 dieser Verordnung iiber die
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Ablehnung der Eintragung unterscheiden nicht zwischen verschiedenartigen
Zeichen. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zwischen solchen Zeichen hat daher nach
denselben Grundsitzen zu erfolgen, die auch fiir jedes andere Zeichen gelten. Dies
schlief3t jedoch nicht aus, dass die Tatsache, dass ein Zeichen aus dem Namen einer
Person besteht, die Wahrnehmung dieses Zeichens durch das relevante Publikum
beeinflussen kann.

Nach stindiger Rechtsprechung ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
hinsichtlich der Ahnlichkeit der betreffenden Zeichen nach Bild, Klang oder
Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Zeichen hervorrufen, wobei
insbesondere die unterscheidungskriftigen und dominierenden Elemente zu

beriicksichtigen sind (vgl. 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, und die dort zitierte
Rechtsprechung). Dem Verbraucher bietet sich nur selten die Maglichkeit,
verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen; er muss sich auf
das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedachtnis behalten hat
(Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, 1-3819, Randnr. 26). Im Allgemeinen prigen sich die
dominierenden und unterscheidungskriftigen Merkmale eines Zeichens leichter ein
(vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache
T-104/01, Oberhauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], Slg. 2002, 11-4359, Randnrn.
47 und 48). Das Erfordernis, den Gesamteindruck eines Zeichens zu beurteilen,
schlief3t also nicht aus, dass jeder seiner Bestandteile untersucht wird, um
festzustellen, welches die dominierenden Elemente des Zeichens sind.

Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer nicht dadurch gegen die in der
Rechtsprechung aufgestellten Grundsitze verstoflen hat, dass sie nach den
dhnlichen und unterschiedlichen Elementen der einander gegeniiberstehenden
Zeichen geforscht und auflerdem geprift hat, ob ein dominierendes Element
vorhanden ist, das sich dem Verbraucher leichter einprigt.

Es ist jedoch noch im Einzelnen zu priifen, ob die Auffassung der Beschwerde-
kammer zutrifft, dass der Nachname ,,Fusco” das dominierende Element der in Rede
stehenden Zeichen darstelle.
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Insoweit ist zunichst festzustellen, dass das Wort ,,Fusco” in den beiden Zeichen auf
den ersten Blick weder in bildlicher noch in klanglicher Hinsicht betont wird. Bei
der idlteren Marke steht der Vorname ,Antonio“ am Anfang des Zeichens.
Auflerdem ist dieses Wort sowohl in bildlicher als auch in klanglicher Hinsicht
langer als das folgende Wort ,Fusco“. Der Vorname ,Enzo“, der am Anfang des
angemeldeten Zeichens steht, ist in bildlicher Hinsicht etwas kiirzer als das Wort
»Fusco®, wahrend die Worter ,Enzo” und ,Fusco”, die jeweils aus zwei Silben
bestehen, in klanglicher Hinsicht gleich lang sind.

Das HABM und die Streithelferin vertreten jedoch ebenso wie die Beschwerde-
kammer in der angefochtenen Entscheidung die Meinung, dass bei einem aus einem
Vornamen und einem Nachnamen zusammengesetzten Zeichen der Nachname der
Marke ihre Unterscheidungskraft verleihe und daher das dominierende Element des
Zeichens darstelle, es sei denn, dass es sich um einen sehr verbreiteten Nachnamen
handele, der deshalb eine deutlich geringere Unterscheidungskraft habe.

Zunichst ist festzustellen, dass keiner der Verfahrensbeteiligten die Beurteilung
durch die Beschwerdekammer in Frage gestellt hat, wonach weder der Vorname
»Enzo” noch der Vorname ,Antonio” als wichtiger, stirker charakterisierend oder
unterscheidungskriftiger als das Wort ,Fusco” wahrgenommen wiirden.

Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Wahrnehmung der aus Personennamen
gebildeten Zeichen in den verschiedenen Lindern der Europiischen Gemeinschaft
unterschiedlich sein kann. Fiir die Frage, ob in einem bestimmten Land das
mafigebende Publikum im Allgemeinen dem Nachnamen mehr Unterscheidungs-
kraft beimisst als dem Vornamen, kann die Rechtsprechung dieses Landes, auch
wenn sie die Gemeinschaftsinstanzen nicht bindet, niitzliche Hinweise geben.
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Im vorliegenden Fall ist zu beriicksichtigen, wie das mafigebende italienische
Publikum die in Rede stehenden Zeichen wahrnimmt. Insoweit vertritt, worauf die
Streithelferin hingewiesen hat, die italienische Rechtsprechung im Allgemeinen die
Ansicht, dass der Nachname den Kern eines aus einem Vornamen und einem
Nachnamen gebildeten Zeichens darstellt. Aufierdem ist zwischen den Verfahrens-
beteiligten unstreitig, dass der Nachname ,,Fusco“ nicht zu den in Italien am meisten
verbreiteten Nachnamen gehort.

Unter diesen Umstédnden besteht im vorliegenden Fall kein Anlass, die auch von der
Widerspruchsabteilung vertretene Beurteilung der Beschwerdekammer in Frage zu
stellen, wonach der italienische Verbraucher bei den fraglichen Marken im
Allgemeinen dem Nachnamen grofiere Unterscheidungskraft beimessen wird als
dem Vornamen.

Dic cinander gegeniiberstehenden Zeichen weisen also aufgrund der Tatsache, dass
ihr charakteristischstes Element identisch ist, eine bestimmte Ahnlichkeit auf.
Angesichts der ubrigen Zeichenbestandteile, d. h. der Vornamen ,Antonio” und
»Enzo”, handelt es sich jedoch weder um eine geringe noch um eine erhohte
Ahnlichkeit.

— Zur Verwechslungsgefahr

Nach stindiger Rechtsprechung impliziert die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
cine gewisse Wechselbeziehung zwischen den beriicksichtigten Faktoren, insbe-
sondere zwischen der Ahnlichkeit der Marken und der der damit gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ahnlichkeit zwischen
den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen hoheren Grad der
Ahnlichkeit zwischen den Zeichen ausgeglichen werden (vgl. analog Urteil des
Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon,
Slg. 1998, 1-5507, Randnr. 17, und zur Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 Urteil
GIORGIO BEVERLY HILLS, Randnr. 32). Nach dieser Rechtsprechung ist die
Verwechslungsgefahr um so grofler, je bedeutender sich die Unterscheidungskraft
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der ilteren Marke darstellt (vgl. analog Urteile des Gerichtshofes vom 11. November
1997 in der Rechtssache C-251/95, SABEL, Slg. 1997, 1-6191, Randnr. 24, sowie
Canon, Randnr. 18, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 20).

Der Klager macht erstens geltend, dass die angesprochenen Verkehrskreise beim
Kauf der fraglichen Waren besonders aufmerksam seien.

Insoweit ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass die Aufmerksamkeit des
Verbrauchers je nach der Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen
unterschiedlich hoch sein kann (vgl. analog Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer,
Randnr. 26). Wie das HABM zutreffend ausgefiihrt hat, geniigt es jedoch nicht, dass
der Kldger allgemein und ohne dies zu substanziieren oder durch Beweise zu
untermauern, behauptet, dass die Aufmerksamkeit des Verbrauchers der fraglichen
Waren grof3 sei. Dem Argument des Kligers, dass der angesprochene Verbraucher
besonders aufmerksam sei, kann daher nicht gefolgt werden.

Der Kldger vertritt zweitens die Auffassung, dass die Beschwerdekammer hitte
beriicksichtigen missen, dass die éltere Marke nicht bekannt sei.

Es ist festzustellen, dass die Streithelferin nicht behauptet, die iltere Marke habe
eine durch ihre Bekanntheit auf dem italienischen Markt erhéhte Unterscheidungs-
kraft. Das HABM und die Streithelferin weisen jedoch zutreffend darauf hin, dass
sich der Klager hinsichtlich der Schlussfolgerungen irrt, die aus der méglicherweise
fehlenden Bekanntheit der dlteren Marke zu ziehen sind, wenn er vortrigt, die iltere
Marke geniefie in diesem Fall nur schwicheren Schutz. Die Unterscheidungskraft
der ilteren Marke ist zwar unabhiéngig davon, ob sie sich aus den Eigenschaften
dieser Marke oder aus ihrer Bekanntheit ergibt, bei der Beurteilung der Frage zu
beriicksichtigen, ob die Ahnlichkeit zwischen den durch die beiden Zeichen
erfassten Waren oder Dienstleistungen ausreicht, um zu einer Verwechslungsgefahr
zu fithren (Urteil Canon, Randnrn. 18 und 24). Die Bekanntheit ist aber keine
Vorbedingung fiir den Schutz des ilteren Rechts.
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Drittens hitte die Beschwerdekammer nach Ansicht des Klédgers beriicksichtigen
mussen, dass die Marke ENZO FUSCO seit 1982 in Italien geschiitzt sei und dass er
selbst ein seit Gber 30 Jahren anerkannter Modeschopfer sei.

Zu diesem Punkt hat die Beschwerdekammer in Randnummer 18 der angefochtenen
Entscheidung ausgefiihrt, dass der Erwerb eingetragener Rechte an der Marke
ENZO FUSCO in Italien seit 1982 keine Auswirkungen auf den Ausgang des
Rechtsstreits habe, da die einzigen zu beriicksichtigenden Rechtstitel die beiden
Gemeinschaftsmarken seien.

Diese Feststellung ist nicht zu beanstanden. Wenn der Kléger eine nationale Marke
besitzt, die dlter ist als die Gemeinschaftsmarke ANTONIO FUSCO und die
zumindest im Wesentlichen mit der angemeldeten Gemeinschaftsmarke identisch
ist, so wire es seine Sache, falls er sich dazu fiir berechtigt hilt und dies wiinscht,
sich um den Schutz dieser Marke im Wege eines Widerspruchs- oder Nichtig-
keitsverfahrens oder gegebenenfalls vor dem zustindigen nationalen Gericht in dem
nach Artikel 106 der Verordnung Nr. 40/94 zulidssigen Rahmen zu bemiihen.
Solange dagegen die dltere Gemeinschaftsmarke ANTONIO FUSCO tatsichlich
geschiitzt ist, ist die Existenz einer fritheren nationalen Eintragung im Rahmen eines
Widerspruchs gegen die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke irrelevant, auch
wenn die angemeldete Gemeinschaftsmarke identisch ist mit einer nationalen
Marke des Klégers, die élter ist als die entgegenstehende Gemeinschaftsmarke (vgl.
in diesem Sinne zu einem absoluten Eintragungshindernis fiir die dltere Marke
Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-6/01, Matratzen
Concord/HABM — Hukla Germany [MATRATZEN], Slg. 2002, I1-4335,
Randnr. 55).

Soweit der Kldger mit diesem Argument dartun will, dass die Unterscheidungskraft
der ilteren Gemeinschaftsmarke dadurch verringert sei, dass diese Marke und die
angeblich seit 1982 geschiitzte italienische Marke ENZO FUSCO ungestort
nebeneinander bestanden hitten, ist darauf hinzuweisen, dass, auch wenn dies
zutreffen wiirde, die Zeit der Koexistenz der beiden Marken zu kurz gewesen wire,
um die Wahrnehmung des italienischen Verbrauchers zu beeinflussen. Aus den
Akten ergibt sich namlich, dass die dltere Gemeinschaftsmarke am 10. Oktober 1997
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angemeldet und am 8. Mirz 1999 eingetragen wurde. Da die streitige Markenan-
meldung am 21. Januar 1998 eingegangen ist, hitte sich der relevante Zeitraum
nicht einmal Gber vier Monate erstreckt.

Was schliefSlich den beruflichen und personlichen Werdegang des Kligers oder die
etwaige Bekanntheit des Namens ,Enzo Fusco” angeht, so hat der Kldger nicht die
erforderlichen Elemente beigebracht, um die Richtigkeit oder auch nur die Relevanz
dieser Gesichtspunkte zu beurteilen. Insbesondere hat er nicht dargetan, inwiefern
sich diese Gesichtspunkte auf die Wahrnehmung der betroffenen Zeichen durch den
italienischen Verbraucher auswirken wiirden.

Bei der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr kann eine geringe Ahnlichkeit
der Zeichen durch andere relevante Umstinde wie eine starke Ahnlichkeit zwischen
den Waren ausgeglichen werden.

Im vorliegenden Fall wird der italienische Verbraucher aufgrund der Tatsache, dass
er im Allgemeinen dem Nachnamen grofiere Unterscheidungskraft beimisst als dem
Vornamen, eher das Element ,Fusco” als die Vornamen ,Antonio“ oder ,Enzo” im
Gedichtnis behalten. Auflerdem sind die fraglichen Waren identisch. Unter diesen
Umsténden hat die Beschwerdekammer rechtsfehlerfrei annehmen kdnnen, dass ein
Verbraucher, der mit einer mit der angemeldeten Marke ENZO FUSCO versehenen
Ware konfrontiert ist, diese Marke mit der ilteren Marke ANTONIO FUSCO
verwechseln konnte, so dass Verwechslungsgefahr besteht.

Da der einzige Klagegrund eines VerstofSes gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung Nr. 40/94 somit nicht begriindet ist, ist der Hauptantrag des Klagers
zuriickzuweisen.
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Zum Hilfsantrag auf Feststellung, dass das Umwandlungsverfahren nicht aus-
geschlossen ist

Nach Artikel 108 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung Nr. 40/94 kann der
Anmelder einer Gemeinschaftsmarke beantragen, dass seine Anmeldung einer
Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung fiir eine nationale Marke umgewandelt
wird, soweit die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zuriickgewiesen wird.

Im vorliegenden Fall hat der Kldger noch nicht die Umwandlung seiner Gemein-
schaftsmarkenanmeldung beantragt. Der Hilfsantrag ist im Wesentlichen darauf
gerichtet, dass das Gericht im voraus und ohne Bezug auf eine nach Artikel 63 der
Verordnung Nr. 40/94 anfechtbare Handlung das Bestehen einer Verpflichtung des
HABM feststellt.

Da das Gericht fiir eine derartige Feststellung nicht zusténdig ist, ist der Hilfsantrag
als unzulissig zuriickzuweisen.

Kosten

Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag
zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da der Kldger unterlegen ist, sind ihm
gemifl den Antrigen des HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.
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Aus diesen Griinden

hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

fir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Der Kliger trigt die Kosten des Verfahrens.

Pirrung Meij Forwood

Verkiindet in o6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 1. Mirz 2005.

Der Kanzler

H. Jung
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