LABORATORIOS RTB / HABM — GIORGIO BEVERLY HILLS (GIORGIO BEVERLY HILLS)

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)
9. Juli 2003 *

In der Rechtssache T-162/01

Laboratorios RTB SL mit Sitz in Bigues i Riells (Spanien), Prozessbevoll-
michtigter: Rechtsanwalt A. Canela Giménez,

Klagerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch O. Montalto und J. F. Crespo Carrillo als Bevoll-
maéchtigte,

Beklagter,

* Verfahrenssprache: Spamsch.
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anderer Verfahrensbeteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des
Harmonisierungsamts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle):

Giorgio Beverly Hills Inc. mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien (Vereinigte
Staaten von Amerika),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des
Harmonisierungsamts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vom
30. April 2001 (Sache R 122/2000-1)

erldsst

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung der Prisidentin V. Tiili sowie der Richter P. Mengozzi und

M. Vilaras,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzler,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die miindliche Verhandlung vom
22, Januar 2003
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folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Die Giorgio Beverly Hills Inc. (im Folgenden: Anmelderin) meldete am 2. Januar
1997 nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993
iiber die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in gednderter Fassung beim
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (im
Folgenden: Amt) eine Gemeinschaftsmarke an.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen GIORGIO
BEVERLY HILLS.

Die Marke wurde fiir Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25 des Abkommens von
Nizza vom 15. Juni 1957 iiber die internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken in revidierter und gednderter
Fassung angemeldet.

Die Anmeldung wurde im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken Nr. 24/98 vom 6. April
1998 veréffentlicht.
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Am 1. Juli 1998 erhob die Kligerin gegen die Anmeldung nach Artikel 42 der
Verordnung Nr. 40/94 einen Widerspruch. Der Widerspruch richtete sich gegen
einen Teil der in der Anmeldung aufgefithrten Waren, namlich gegen die Waren
»Toilettenseifen, Parfiimerien, atherische Ole, Mittel zur Koérper- und Schén-
heitspflege, Haarwisser, Zahnputzmittel, Deodorants fiir den persénlichen Ge-
brauch und Priparate zur Reinigung, Pflege und Verschonerung von Haut,
Kopfhaut und Haar“ in Klasse 3. Der Widerspruch wurde damit begriindet, dass
zwischen der angemeldeten Marke und ilteren Marken, deren Inhaberin die
Kligerin ist, Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b
der Verordnung Nr. 40/94 bestehe. Bei diesen dlteren Marken handelt es sich um
die eingetragenen spanischen Marken Nrn.

— 1 747 375, nidmlich das nachstehend wiedergegebene Bildzeichen fiir ,,Par-
fiimerie- und Kosmetikprodukte, insbesondere Haarpflegemittel und Bade-
zusitze® in Klasse 3,

— 1 160 413, nimlich das nachstehend wiedergegebene Bildzeichen fiir ,,K6l-
nischwasser, Deodorants fiir die Korperpflege, Shampoos, Badegele, Haar-
lacke, Haar-Conditioner, Krems fiir die Haarpflege, Milch fir die
Korperpflege, Reinigungsmilch fiir Korper- und Schonheitspflege, Lippen-
stift, Nagellack, (kosmetische) Briunungskrems, Tonic fiir die Gesichts-

pflege® in Klasse 3,
SGoyi
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LABORATORIOS RTB / HABM — GIORGIO BEVERLY HILLS (GIORGIO BEVERLY HILLS;
— 1 747 374, namlich das nachstehend wiedergegebene Bildzeichen fur ,Par-

fiimerie- und Kosmetikprodukte, insbesondere Haarpflegemittel und Bade-
zusdtze“ in Klasse 3,

MISS

— und 1 789 484, namlich das nachstehend wiedergegebene Bildzeichen fiir
wParfums und Kosmetikprodukte® in Klasse 3.

CIORCH

e

¢ Mit Entscheidung vom 2. Dezember 1999 wies die Widerspruchsabteilung des
Amtes den Widerspruch mit der Begriindung zuriick, die einander gegeniiber-
stehenden Zeichen seien hinreichend unterschiedlich, um bei den Verkehrskreisen
im spanischen Hoheitsgebiet, in dem die alteren Marken geschiitzt seien, keine
Verwechslungsgefahr entstehen zu lassen.

7 Am 28. Januar 2000 erhob die Kligerin nach Artikel 59 der Verordnung Nr.
40/94 gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung beim Amt eine Be-
schwerde.
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Mit Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 30. April 2001 (im Fol-
genden: angefochtene Entscheidung) wurde die Beschwerde zuriickgewiesen.

Zur Begriindung fithrte die Beschwerdekammer im Wesentlichen aus, dass trotz
der Identitit der in Frage stchenden Waren zwischen der angemeldeten Marke
GIORGIO BEVERLY HILLS und den ilteren Bildmarken mit den Wort-
bestandteilen ] GIORGI, GIORGI LINE und MISS GIORGI hinreichende Un-
terschiede bestiinden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschlieffen.

Verfahren und Antrage der Parteien

Mit Klageschrift, die am 18. Juli 2001 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen
ist, hat die Kldgerin die vorliegende Klage erhoben.

Am 14. Dezember 2001 hat das Amt bei der Kanzlei des Gerichts seine Kla-
gebeantwortung eingereicht.

Die Klidgerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
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— die angemeldete Marke fiir nichtig zu erkliren oder gegebenenfalls die Zu-
rickweisung der Anmeldung anzuordnen;

— dem Amt die Kosten aufzuerlegen.

Das Amt beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klagerin die Kosten aufzuerlegen.

In der miindlichen Verhandlung hat die Kldgerin ihren zweiten Antrag, wonach
die Nichtigkeit der angemeldeten Marke festgestellt oder gegebenenfalls die
Zurtickweisung der Anmeldung angeordnet werden sollte, zuriickgenommen.

Entscheidungsgriinde

Die Klagerin macht als einzigen Klagegrund einen Verstof gegen Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend.
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Vorbringen der Parteien

Die Kldgerin trigt vor, dass die angemeldete Marke wegen ihres Wortbestandteils
GIORGIO mit den dlteren Marken, deren Inhaberin sie sei, unvereinbar sei.
Wiirde auf dem Markt eine Marke eingefiihrt, die im Wesentlichen aus einem
Ausdruck bestehe, der mit dem prigenden Bestandteil ihrer dlteren Marken so gut
wie identisch sei, so wiirde dadurch eine erhéhte Verwechslungsgefahr hervor-
gerufen.

Denn der prigende Bestandteil der alteren Marken sei der Ausdruck GIORGI, der
in der Wahrnehmung des Verbrauchers im Vordergrund stehe. Er sei in allen
dlteren Marken enthalten und bilde das Element, das die Waren der Kldgerin am
stirksten von anderen unterscheide. Zu den iibrigen Bestandteilen ihrer dlteren
Marken sei auf Folgendes hinzuweisen:

— Was erstens die spanische Marke Nr. 1 160 413 betreffe, so konnten weder
deren besondere Schriftgestaltung noch der Initialbuchstabe ,J* die be-
treffenden Waren wirksam von anderen abheben;

— was zweitens die spanische Marke Nr. 1 747 374 angehe, so sei der Be-
standteil MISS ein Gattungsbegriff und das abstrakte grafische Element ohne
Unterscheidungskraft;

— was drittens die spanische Marke Nr. 1 747 375 anbelange, so bilde der
Ausdruck LINE einen blofen Zusatz zu dem Ausdruck GIORGI, wahrend
sich das grafische Element nicht aussprechen lasse;
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— was schliefSlich die spanische Marke Nr. 1 789 484 betreffe, so erscheine
darin der Ausdruck GIORGI in wesentlich groferer Schrift als der Gat-
rungsbegriff LINE, wihrend auch hier das grafische Element abstrakt und
vollig willkiirlich sei und die mit der Marke gekennzeichneten Waren nicht
identifizieren konne.

Unter diesen Umstdnden sei in den ilteren Marken der Wortbestandteil, be-
sonders der durchgehend vorhandene Ausdruck ,,GIORGI¢, gegeniiber den
Bildbestandteilen vorherrschend, zumal der Verbraucher die Waren beim Erwerb
phonetisch, also durch Wortlaute, identifiziere. Insoweit sei zu verweisen auf
bestimmte Entscheidungen des spanischen Tribunal Supremo, in denen dieser
Gesichtspunkt anerkannt sei.

Was die angemeldete Marke angehe, so miisse bei ihrem Vergleich mit den ilteren
Marken der in ihr enthaltene Ausdruck GIORGIO ganz besonders beriicksichtigt
werden. Er habe nimlich eine hervorgehobene Stellung gegeniiber den iibrigen
Bestandteilen der Marke, also den Wortern BEVERLY HILLS, die blofler Zusatz
seien und zur Unterscheidung der von der angemeldeten Marke erfassten Waren
nichts beitriigen. Diese Worter seien eine geografische Herkunftsbezeichnung
ohne Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der
Verordnung Nr. 40/94 und daher beim Vergleich der angemeldeten Marke mit
anderen Marken aufler Betracht zu lassen. Auch insoweit verweist die Kldgerin
auf Urteile des spanischen Tribunal Supremo, die sich auf die gleichen Uber-
legungen stiitzten.

Es sei auflerdem die Neigung der Verbraucher zu beriicksichtigen, fiir Marken,
die aus mehreren Wortern bestiinden, verkiirzte Bezeichnungen zu verwenden; so
neigten sie im Fall der angemeldeten Marke dazu, die mit ihr gekennzeichneten
Waren nur mit dem Ausdruck GIORGIO und nicht mit dem vollstindigen
Ausdruck GIORGIO BEVERLY HILLS zu bezeichnen.
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Zwischen den prigenden Bestandteilen der kollidierenden Zeichen, nimlich den
Woértern GIORGI und GIORGIO, bestehe in bildlicher und klanglicher Hinsicht
Ahnlichkeit und sogar Identitit, Die fast vollige klangliche Identitit zwischen den
pragenden Bestandteilen der Zeichen begriinde eine Verwechslungsgefahr zwi-
schen den kollidierenden Marken, da die Hinzufiigung des Buchstaben ,,0“ zum
Bestandteil GIORGIO in der angemeldeten Marke nicht ausreiche, um sie von
den ilteren, aus dem Wort GIORGI gebildeten Marken zu unterscheiden.

Im Ergebnis werde somit durch die bildliche und klangliche Ahnlichkeit der
kollidierenden Marken und die Zugehérigkeit der durch sie bezeichneten Waren
zur selben Klasse, ndmlich der Klasse 3, die Gefahr einer Verwechslung in der
Wahrnehmung des Verbrauchers begriindet.

Das Amt weist zundchst hinsichtlich der Entscheidungen des Tribunal Supremo,
die die Klagerin anfithrt, darauf hin, dass das Gericht iiber die Anwendung des
spanischen Markenrechts nicht zu entscheiden habe; diese Entscheidungen seien
daher hier, wo es um die Anwendung des Gemeinschaftsrechts gehe, unbeacht-
lich.

Weiterhin teilt das Amt die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beur-
teilung, dass zwischen den konfligierenden Marken keine Verwechslungsgefahr
bestehe.

So wendet sich das Amt gegen das Vorbringen der Kligerin, dass die Worter
BEVERLY HILLS eine geografische Herkunftsbezeichnung im Sinne von Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung Nr. 40/94 und darum nur nebenséchlich
seien, denn sie seien fiir Erzeugnisse wie Parfiims oder Kosmetika nicht aus-
schliellich beschreibend und wiirden von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der
Verordnung nicht erfasst. Demgemif8 miissten sie in den Vergleich der Marken
einbezogen werden, womit aber, anders als die Kldgerin meine, der italienische
Vorname GIORGIO nicht der prigende Bestandteil der angemeldeten Marke sei.
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Zu den Vertriebsbedingungen der fraglichen Erzeugnisse sei darauf hinzuweisen,
dass kosmetische und Parfiimerieartikel verhiltnismigRig teure Produkte seien, die
dem Verbraucher im Allgemeinen zur Betrachtung dargeboten wiirden. Das
Vorbringen der Kldgerin, dass der Verbraucher nach diesen Waren nur miindlich
nachfrage und sich dafiir nur des priagenden Elements der fraglichen Marke be-
diene, reflektiere daher nicht das typische Marktgeschehen.

Was den Vergleich der Marken selbst betreffe, so seien dafiir alle Bestandteile der
Zeichen zu beriicksichtigen. Die Beurteilung diirfe daher nicht, wie es die Kli-
gerin wolle, auf den Vergleich der Ausdriicke GIORGI und GIORGIO be-
schrankt werden und die iibrigen Bild- und Wortbestandteile der einander
gegeniiberstehenden Zeichen aufler Betracht lassen.

Im Einzelnen sei fiir die jeweilige Wiirdigung der alteren Marken im Verhiltnis
zur angemeldeten Marke zu beriicksichtigen,

— dass sich die spanische Marke ] GIORGI von der angemeldeten Marke
klanglich unterscheide und daher zwischen ihnen keine Verwechslungsgefahr
bestehe,

— dass in der spanischen Marke MISS GIORGI das Element MISS untrennbar
mit dem Wort GIORGI verbunden sei und

— dass in den spanischen Marken Nrn. 1 747 375 und 1 789 484 dem Wort-
bestandteil LINE eine wesentliche Funktion zukomme, die in der Unter-
scheidung der Waren GIORGI LINE von den Waren der Marken ] GIORGI
oder MISS GIORGI bestehe.
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Wiirdigung durch das Gericht

Gemif Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist die ange-
meldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer dlteren Marke von der Ein-
tragung ausgeschlossen, ,,wenn wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der
dlteren Marke und der Identitdt oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken
erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von Ver-
wechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die &ltere Marke Schutz geniefSt;
dabei schlieSt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit
der dlteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird“. Dabei sind ,altere
Marken“ gemif3 Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung Nr.
40/94 in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken mit einem fritheren An-
meldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Auslegung von Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die
Marken (ABL 1989, L 40, S. 1), dessen Regelungsgehalt mit dem des Artikels 8
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 im Wesentlichen tibereinstimmit,
liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben kénnte,
dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen
oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
stammen (Urteile des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache
C-39/97, Canon, Slg. 1998, I-5507, Randnr. 29, und vom 22. Juni 1999 in der
Rechtssache C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17;
Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-104/01, Ober-
hauser/HABM — Petit Liberto [Fifties], Slg. 2002, I1-4359, Randnr. 25).

Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen einer Gefahr der Verwechslung
durch das Publikum unter Beriicksichtigung aller Umstidnde des Einzelfalls um-
fassend zu beurteilen (Urteile des Gerichtshofes vom 11. November 1997 in der
Rechtssache C-251/95, Sabgl, Slg. 1997, 1-6191, Randnr. 22, in den Rechtssachen
Canon, Randnr. 16, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 18, und vom 22. Juni
2000 in der Rechtssache C-425/98, Marca Mode, Slg. 2000, 1-4861, Randnr. 40;
Utteil Fifties, Randnr. 26).
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Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse
Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere
der Ahnlichkeit der Marken und der Ahnlichkeit der damit gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ahnlichkeit der
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der
Ahnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteile Canon,
Randnr. 17, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 19). Die Wechselbeziehung
zwischen diesen Faktoren kommt in der siebten Begriindungserwigung der Ver-
ordnung Nr. 40/94 zum Ausdruck, wonach der Begriff der Ahnlichkeit im Hin-
blick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, die ihrerseits u. a. von dem
Grad der Ahnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen sowie zwischen den
damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen abhingt.

Fiir die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es weiterhin
mafigebend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der
fraglichen Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher
nimmt eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die
verschiedenen Einzelheiten (Urteile Sabel, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik
Meyer, Randnr. 25). Bei dieser umfassenden Beurteilung ist auf einen normal
informierten, aufmerksamen und verstindigen Durchschnittsverbraucher der
betreffenden Waren abzustellen. Auch ist zu beriicksichtigen, dass sich dem
Durchschnittsverbraucher nur selten die Méglichkeit bietet, verschiedene Marken
unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvoll-
kommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedichtnis behalten hat. Zu
beriicksichtigen ist schlieSlich, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnitts-
verbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unter-
schiedlich hoch sein kann (Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 26).

Da im vorliegenden Fall die dlteren Marken in Spanien eingetragen sind und es
sich bei den fraglichen Waren um gingige Konsumartikel handelt, sind die an-
gesprochenen Verkehrskreise, auf die fiir die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr abzustellen ist, die Durchschnittsverbraucher dieses Mitgliedstaats.

Auf der Grundlage dieser Erwidgungen sind die betreffenden Waren und die in
Konflikt stehenden Zeichen miteinander zu vergleichen.
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Was den Vergleich der Waren anbelangt, so werden mit den dlteren spanischen
Marken Waren der Klasse 3 gekennzeichnet. Die Marken MISS GIORGI (Nr.
1 747 374) und GIORGI LINE (Nr. 1 747 375) sind eingetragen fiir ,,Parfiimerie-
und Kosmetikprodukte, insbesondere Haarpflegemittel und Badezusitze, die
Marke GIORGI LINE (Nr. 1 789 484) ist eingetragen fiir ,,Parfums und Kos-
metikprodukte® und die Marke ] GIORGI (Nr. 1 160 413) fiir ,,Kélnischwasser,
Deodorants fiirr die Korperpflege, Shampoos, Badegele, Haarlacke, Haar-
Conditioner, Krems fiir die Haarpflege, Milch fiir die Korperpflege, Rei-
nigungsmilch fiir Korper- und Schonheitspflege, Lippenstift, Nagellack,
(kosmetische) Braunungskrems, Tonic fiir die Gesichtspflege®.

Die Beschwerdekammer hat in Randnummer 16 der angefochtenen Entscheidung
festgestellt, dass die von den spanischen Marken GIORGI LINE (Nrn. 1 747 375
und 1 789 484), MISS GIORGI und ] GIORGI erfassten Waren als dhnlich oder
identisch mit den fiir die angemeldete Marke GIORGIO BEVERLY HILLS be-
anspruchten Waren ,,Toilettenseifen, Parfimerien, #therische Ole, Mittel zur
Korper- und Schonheitspflege, Haarwisser, Zahnputzmittel, Deodorants fiir den
personlichen Gebrauch und Priparate zur Reinigung, Pflege und Verschonerung
von Haut, Kopfhaut und Haar® in Klasse 3 anzusehen seien.

Dass die von den lteren Marken und die von der angemeldeten Marke erfassten
Waren identisch oder dhnlich sind, ist im Ubrigen zwischen den Parteien un-
streitig,.

Was den Vergleich der Zeichen anbelangt, so ist nach der Rechtsprechung fiir die
umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ahnlichkeit der
betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Ge-
samteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei die sie unter-
scheidenden und dominierenden Elemente besonders zu beriicksichtigen sind
(Urteile Sabel, Randnr. 23, und Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 25). Nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofes ist dabei nicht auszuschliefen, dass allein die
klangliche Ahnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann
(in diesem Sinne Urteil Lloyd Schuhfabrik Meyer, Randnr. 28).
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Die einander gegeniiberstehenden Zeichen sind daher in bildlicher, klanglicher
und semantischer Hinsicht miteinander zu vergleichen.

Zum bildlichen Vergleich hat die Beschwerdekammer ausgefiihrt, dass die an-
gemeldete Marke GIORGIO BEVERLY HILLS, obgleich sie den ilteren Marken
deshalb dhnele, weil jede von ihnen das in GIORGIO enthaltene Wort GIORGI
aufweise, sich dennoch von ihnen erheblich unterscheide. So enthielten alle l-
teren Marken signifikante Bildelemente und ein zusitzliches Wortelement (LINE,
MISS oder den Buchstaben ,,]). Auch die angemeldete Marke enthalte einen
zusdtzlichen Wortbestandteil, nimlich die Worter BEVERLY HILLS in Grof-
buchstaben von gleicher Gréfle wie das Wort GIORGIO (Randnr. 17 der ange-
fochtenen Entscheidung).

Dazu ist festzustellen, dass das Vorhandensein der Elemente GIORGI und
GIORGIO, die eine gewisse Ahnlichkeit aufweisen, in den ilteren Marken und in
der angemeldeten Marke fiir deren Gesamtvergleich nur von untergeordneter
Bedeutung ist und allein nicht den Schluss trigt, dass die einander gegeniiber-
stehenden Zeichen bildlich dhnlich seien.

Da namlich in den Zeichen auch noch andere Wortelemente, so der Buchstabe
»J“, das Wort LINE und das Wort MISS in den ilteren Marken und die Wérter
BEVERLY HILLS in der angemeldeten Marke, vorhanden sind, ruft jedes Zei-
chen einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervor. Uberdies umfassen die il-
teren Marken Bildbestandteile in spezieller und origineller Gestaltung.

Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht angenommen, dass die Zeichen
hinreichende Unterschiede aufweisen, um eine bildliche Ahnlichkeit zwischen
ihnen zu verneinen.
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Was den klanglichen Vergleich betrifft, so hat die Beschwerdekammer die Zei-
chen unter diesem Aspekt nicht eigens verglichen. Sie hat sich auf die Feststellung
beschrinkt, dass die angemeldete Marke GIORGIO BEVERLY HILLS, obgleich
sie den dlteren Marken deshalb dhnele, weil jede von ihnen das in GIORGIO
enthaltene Wort GIORGI aufweise, sich dennoch von ihnen erheblich unter-
scheide (Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung).

Zu diesem Aspekt ist darauf hinzuweisen, dass die konfligierenden Zeichen in-
soweit erhebliche Unterschiede aufweisen, denen gegeniiber ihre Ahnlichkeiten
zuriicktreten. So besteht die angemeldete Marke aus sechs Silben (GIOR-GIO-
BE-VER-LY-HILLS), von denen nur eine Silbe, nimlich GIOR, mit den Silben der
idlteren Marke tbereinstimmt; diese bestehen aus drei (MISS-GIOR-GI und
J-GIOR-GI) oder vier Silben (GIOR-GI-LI-NE).

Die klanglichen Elemente, die den im Widerstreit stehenden Zeichen gemeinsam
sind, sind daher geringer als ihre voneinander abweichenden Klangbestandteile.
Die Marken sind daher in klanglicher Hinsicht nicht dhnlich.

Was den semantischen Vergleich der Zeichen anbelangt, so ist die Be-
schwerdekammer nicht dem Beschwerdevorbringen der Widersprechenden (der
Kldgerin vor dem Gericht) gefolgt, wonach die kollidierenden Marken ihrer Be-
deutung nach deshalb dhnlich seien, weil in der angemeldeten Marke GIORGIO
BEVERLY HILLS das Wort GIORGIO dominiere, wahrend die Worter BE-
VERLY HILLS als geografische Herkunftsbezeichnung allenfalls Figenschaften
der beanspruchten Waren beschrieben und daher die Waren von anderen nicht
unterscheiden kénnten.
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Dazu ist zum einen festzustellen, dass die in der angemeldeten Marke enthaltenen
Worter BEVERLY HILLS, die sich auf einen den angesprochenen Verkehrs-
kreisen bekannten geografischen Ort beziehen, nicht nur nicht fiir die in Frage
stehenden Waren beschreibend sind, sondern einen wesentlichen Bedeutungs-
gehalt haben, der zu dem Vornamen GIORGIO hinzutritt und mit ihm ein
Ganzes bildet, das sich der Bedeutung nach von den ilteren Marken unter-
scheidet.

Zum anderen sind Wérter wie GIORGI und GIORGIO entgegen der Auffassung
der Kldgerin nicht geeignet, bestimmte Parfiimeriewaren und Mittel zur Korper-
und Schénheitspflege in charakteristischer Weise zu kennzeichnen. Da namlich,
wie die Beschwerdekammer ausgefiihrt hat, im Parfiimeriebereich echte oder
erfundene italienische Namen haufig verwendet werden und die Verbraucher an
Marken mirt solchen Bestandteilen gewdhnt sind, werden sie nicht jedes Mal,
wenn ihnen in einer Marke ein solcher Name neben anderen Wort- oder Bild-
bestandteilen begegnet, annehmen, dass alle Produkte, fiir die dieser Name ver-
wendet wird, dieselbe Herkunft haben (Randnr. 17 der angefochtenen
Entscheidung).

Die Beschwerdekammer ist daher zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass in
semantischer Hinsicht zwischen den Zeichen keine Ubereinstimmung besteht.

Obgleich zwischen den Waren, die von den konfligierenden Marken erfasst sind,
Identitdt oder Ahnlichkeit besteht, sind daher die bildlichen, klanglichen und
begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen hinreichend, um die Gefahr von
Verwechslungen durch die angesprochenen Verkehrskreise auszuschlieRen (in
diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache
T-110/01, Vedial/HABM — France Distribution [HUBERT], Slg. 2002, 11-5275,
Randnr. 63).

I - 2839




URTEIL VOM 9. 7. 2003 — RECHTSSACHE T-162/01

53 SchlieBlich sind im vorliegenden Fall, wie vom Amt vorgetragen, die von der
Kligerin angefithrten Entscheidungen des Tribunal Supremo nicht einschlagig.
Die RechtmifRigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern ist ndmlich
ausschlieRlich anhand der Verordnung Nr. 40/94 in ihrer Auslegung durch den
Gemeinschaftsrichter zu priifen, nicht aber auf der Grundlage der bisherigen
Entscheidungspraxis des nationalen Gerichts eines Mitgliedstaats.

s« Nach alledem hat die Beschwerdekammer zu Recht entschieden, dass zwischen
der angemeldeten Marke GIORGIO BEVERLY HILLS und den &lteren spa-
nischen Marken ] GIORGI (Nr. 1 160 413), MISS GIORGI (Nr. 1 747 374),
GIORGI LINE (Nr. 1 747 375) und GIORGI LINE (Nr. 1 789 484) keine
Verwechslungsgefahr besteht. Der Klagegrund eines VerstofSes gegen Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 greift daher nicht durch.

ss  Die Klage ist folglich abzuweisen.

Kosten

s GemiR Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung hat die unterliegende Partei auf
Antrag die Kosten zu tragen. Da die Kligerin mit ihrem Vorbringen unterlegen
ist, sind ihr entsprechend dem vom Amt gestellten Antrag die Kosten auf-
zuerlegen.
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Aus diesen Griinden

hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

fir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klagerin trage die Kosten des Verfahrens.

Tiili Mengozzi Vilaras

Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 9. Juli 2003.

Der Kanzler Die Prisidentin

H. Jung

V. Tiili
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