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1 Einleitung

1.1 Der Zweck von Artikel 8 Absatz 5 UMV

Wahrend nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV die doppelte Identitat der Marken
und Waren bzw. Dienstleistungen und nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV die
Gefahr der Verwechslung notwendige Voraussetzungen fiir die Schutzausibung einer
eingetragenen Marke darstellen, setzt Artikel 8 Absatz 5 UMV weder eine Identitat bzw.
Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen noch eine Verwechslungsgefahr voraus.
Artikel 8 Absatz 5 UMV ermdglicht den Schutz eingetragener Marken, nicht nur fir
Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, fir die die altere Marke eingetragen ist,
identisch oder diesen ahnlich sind, sondern auch im Verhaltnis zu nicht &hnlichen
Waren und Dienstleistungen, und setzt auch keine Gefahr der Verwechslung voraus,
soweit die Marken identisch oder ahnlich sind, wenn es sich im Falle der alteren Marke
um eine bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der alteren Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wirde.

Dem erweiterten Schutz unter Artikel 8 Absatz 5 UMV liegt die Uberlegung zugrunde,
dass sich die Funktion und der Wert einer Marke nicht auf die Herkunftsbezeichnung
beschranken. Eine Marke kann neben der Herkunft der Waren und Dienstleistungen
auch andere Informationen vermitteln, beispielsweise ein Qualitatsversprechen, eine
Qualitdtszusage oder ein bestimmtes Image, sei es in Bezug auf Luxus, Lifestyle,
Exklusivitat usw. (,Werbefunktion®) (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378).
Markeninhaber wenden haufig grofle Geldsummen und Muhen auf, um ihre Marke
mit einem bestimmten Image zu verbinden. Dieses Image verleiht der Marke einen —
oft erheblichen — wirtschaftlichen Wert, der nicht an die Waren und Dienstleistungen
geknupft ist, fir welche sie eingetragen ist.

Artikel 8 Absatz 5 UMV dient dem Schutz dieser Werbefunktion und der Investitionen,
die fur die Schaffung eines bestimmten Markenimages aufgewendet wurden, indem
bekannte Marken unabhéngig von der Ahnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen
oder der Verwechslungsgefahr geschitzt werden, sofern der Nachweis erbracht wird,
dass die Benutzung der angemeldeten Marke, deren Eintragung angefochten wird, die
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der alteren Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wirde. Der Schwerpunkt
von Artikel 8 Absatz 5 UMV liegt folglich nicht auf dem Schutz der Offentlichkeit
vor Verwechslungen der Herkunft, sondern auf dem Schutz des Markeninhabers
vor einer unlauteren Ausnutzung oder Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft
oder Wertschatzung einer bekannten Marke, die er durch erhebliche Investitionen
geschaffen hat.
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1.2 Rechtlicher Bezugsrahmen

Nach Artikel 8 Absatz 5 UMV ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers
einer eingetragenen &lteren Marke im Sinne des Absatzes 2 von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn

... Sie mit einer alteren Marke identisch ist oder dieser ahnlich ist, ungeachtet
dessen, ob die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie angemeldet wurde,
mit denen identisch, dhnlich oder nicht ahnlich sind, fur die die altere Marke
eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer alteren Unionsmarke um eine
in der Union bekannte Marke oder im Falle einer alteren nationalen Marke
um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und
die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die
Wertschatzung der alteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wirde."

Derselbe Wortlaut findet sich in den parallelen Bestimmungen der Richtlinie (EU)
2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber
die Marken (Markenrichtlinie), namlich Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a der
Markenrichtlinie.

Der Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5 UMV ist auch dem Wortlaut von
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV und Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c der
Markenrichtlinie sehr dhnlich, d. h. den Bestimmungen, in denen die ausschliel3lichen
Rechte des Markeninhabers naher bestimmt werden, allerdings lediglich mit einer
geringfigigen Abweichung beim Tatbestandsmerkmal ,beeintrachtigen/ausnutzen®
Wahrend in Artikel 8 Absatz 5 UMV der Konjunktiv verwendet wird (,... [wenn]
die Benutzung der angemeldeten Marke [...] die Unterscheidungskraft oder die
Wertschatzung der alteren Marke [...] in unlauterer Weise ausnutzen oder
beeintrachtigen wiirde®), heilt es in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV und in
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Markenrichtlinie: ,in unlauterer Weise ausnutzt
oder beeintrachtigt‘. Dies liegt daran, dass Artikel 8 Absatz 5 UMV ein relatives
Eintragungshindernis darstellt, das unabhangig von einer tatsachlichen Benutzung der
spateren Marke zu beurteilen ist, wohingegen es im zweiten Fall darum geht, die
Benutzung einer Marke zu verbieten. Weiter unten wird dargestellt, wie sich dieser
Unterschied auf die Nachweise auswirkt, die im einen oder anderen Fall vorzulegen
sind (siehe Abschnitt 3.4).

2 Anwendungsbereich

Der frihere Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5 UMV, der bis zum 23/03/2016 anwendbar
war, hat einige Kontroversen Uber seine Anwendbarkeit ausgeldst, und zwar, ob
diese Bestimmung ausschlieBlich auf (a) altere eingetragene Marken, und (b) nicht
ahnliche Waren und Dienstleistungen anwendbar war. Da diese Fragen unmittelbar
den Anwendungsbereich dieser Bestimmung betrafen, musste gleich geklart werden,

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil C Widerspruch Seite 1382

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e742-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&form=DE#d1e724-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&form=DE#d1e724-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e742-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e882-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&form=DE#d1e978-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&form=DE#d1e978-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e742-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=DE#d1e882-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2436&form=DE#d1e978-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e742-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e742-1-1

Abschnitt 5 Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV)

ob Artikel 8 Absatz 5 UMV auch auf (a) nicht eingetragene/notorisch bekannte Marken
und (b) ahnliche oder identische Waren und Dienstleistungen Anwendung fand.

21 Anwendbarkeit auf eingetragene Marken
2.1.1 Das Erfordernis der Eintragung

Gemall dem eindeutigen Wortlaut der derzeitigen Fassung von Artikel 8
Absatz 5 UMV, wie durch die Anderungsverordnung (EU) 2015/2424 eingefiihrt,
schitzt diese Vorgabe eine ,eingetragene altere Marke“. Wenn auch das Erfordernis
der Eintragung in der fruheren Fassung der Bestimmung nicht ausdricklich
genannt war, so erfolgte die Auslegung durch das Amt doch in diesem Sinne.
Denn gemall dem Wortlaut war die Anwendbarkeit der Bestimmung indirekt,
aber eindeutig auf eingetragene adltere Marken beschrankt und schloss die
Eintragung aus, wenn die Anmeldung mit der alteren Marke identisch oder dieser
ahnlich ist und fir Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die
nicht denen &hnlich sind, fur die die &altere Marke eingetragen ist. Daraus
folgt, dass Artikel 8 Absatz 5 UMV fiur seine Anwendung das Bestehen einer
dlteren Eintragung immer vorausgesetzt hat. Daher ist die Verweisung auf
Artikel 8 Absatz 2 UMV so zu verstehen, dass sie auf &ltere Eintragungen
und Anmeldungen, die vor ihrer Eintragung stehen, beschrankt werden sollte
(11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e742-1-1

21.2 Die Beziehung zwischen bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV)
und notorisch bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 2
Buchstabe c UMV)

Das Erfordernis der Eintragung dient dazu, Artikel 8 Absatz 5 UMV und
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV voneinander abzugrenzen. Doch weder
in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV noch in Artikel 6bis der Pariser
Verbandsubereinkunft ist ausdriicklich festgelegt, dass es sich bei einer notorisch
bekannten Marke um eine nicht eingetragene Marke handeln muss. Der Grundsatz,
dass sich die letztgenannten Bestimmungen nur auf nicht eingetragene Marken
beziehen, ergibt sich mittelbar aus ihrem Geist und ihrer ratio legis.

Sinn und Zweck von Artikel 6bis der Pariser Verbandsubereinkunft, der 1925 eingefuhrt
wurde, war die Verhinderung der Eintragung und Verwendung einer Marke, die
im Land der Eintragung mit einer bereits notorisch bekannten Marke verwechselt
werden konnte, und zwar auch dann, wenn diese notorisch bekannte Marke in dem
betreffenden Land nicht bzw. noch nicht durch eine Eintragung geschutzt war.

Sinn und Zweck von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV war die SchlieBung
einer Rechtslicke, da nach Artikel 8 Absatz 5 UMV nur eingetragene Unionsmarken
geschutzt sind. Ohne Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV waren bekannte nicht
eingetragene Marken ohne Schutz geblieben (abgesehen von dem Schutz unter
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Artikel 8 Absatz 4 UMV). Um eine solche Rechtsliicke zu schlieen, sah die UMV den
Schutz bekannter Marken im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsibereinkunft
vor, der in erster Linie nicht eingetragene Marken mit notorischer Bekanntheit schitzen
sollte.

Einerseits fallen in dem malRgeblichen Gebiet, notorisch bekannte nicht
eingetragene Marken nicht unter den Uber den Warenahnlichkeitsbereich
hinausgehenden Schutz nach Artikel 8 Absatz 5 UMV. Sie sind lediglich bei
Verwechslungsgefahr im Bereich identischer oder dhnlicher Waren gemal} Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b UMV, auf den Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV im
Hinblick auf die Bestimmung des Schutzumfanges verweist, geschitzt. Dies qilt
jedoch unbeschadet der Tatsache, dass notorisch bekannte Marken, soweit sie nicht
eingetragen sind, auch im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV geschitzt sein kénnen.
Wenn das malgebliche nationale Recht fiir solche nicht eingetragenen Marken einen
auf nicht ahnliche Waren und Dienstleistungen ausgedehnten Schutz vorsieht, kann
dieser erweiterte Schutz auch uber Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht werden.

Andererseits kann ein Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 5 UMV auf notorisch
bekannte, eingetragene Unionsmarken oder nationale Markeneintragungen gestitzt
werden, vorausgesetzt, diese erfillen ebenso die Bekanntheitskriterien im Sinne dieser
Bestimmung.

Auch wenn die Begriffe ,notorisch bekannt® (ein traditioneller Begriff in Artikel 6bis
Buchstabe a der Pariser Verbandsubereinkunft) und ,Bekanntheit® unterschiedliche
Rechtsbegriffe bezeichnen, gibt es eine wesentliche Uberschneidung zwischen
ihnen. Dies zeigt ein Vergleich der Definition notorisch bekannter Marken in der
gemeinsamen Empfehlung der WIPO zum Schutz notorisch bekannter Marken mit der
vom Gerichtshof im Urteil vom 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (der
zu dem Schluss kommt, dass es sich bei der unterschiedlichen Terminologie lediglich
um eine ,[...] Nuance, die keinen wirklichen Widerspruch enthalt [...]* handelt).

In der Praxis wird das Kriterium flir die Bewertung einer Marke als notorisch
bekannt oder als bekannt fir gewdhnlich dasselbe sein. Daher werden Marken, die
notorische Bekanntheit erworben haben, meist auch die im General-Motors-Urteil
aufgestellte Bekanntheitsschwelle erreicht haben, da in beiden Fallen im Wesentlichen
auf quantitative Kriterien abgestellt wird, namlich auf den Grad der Bekanntheit der
Marke beim Publikum. Zudem wird die erforderliche Bekanntheitsschwelle in beiden
Fallen in sehr ahnlicher Weise beschrieben (in mindestens einem der mafRgeblichen
Verkehrskreise bekannte oder notorisch bekannte Marken’3fiir notorische Bekanntheit,
und Bekanntheit bei einem bedeutenden Teil der betreffenden Verkehrskreise).

Dies wurde auch durch die Rechtsprechung bestatigt. In seinem Urteil vom
22/11/2007 in der Rechtssache C-328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, sprach
der Gerichtshof im Hinblick auf notorische Bekanntheit und Bekanntheit von ahnlichen
Begriffen und unterstrich damit die erheblichen Uberschneidungen und die enge

73 Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe ¢ der gemeinsamen Empfehlungen der WIPO
zum Schutz von notorisch bekannten Marken.
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Verwandtschaft zwischen beiden (§ 17). Siehe auch Urteil vom 11/07/2007, T-150/04,
Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56-57.

Die Uberschneidungen zwischen bekannten Marken und eingetragenen notorisch
bekannten Marken wirken sich in der Weise auf die Geltendmachung des
Widerspruchsgrundes aus, dass es fur die Anwendbarkeit von Artikel 8 Absatz 5 UMV
nicht darauf ankommen kann, ob der Widersprechende seine altere Eintragung als
notorisch bekannte oder als bekannte Marke bezeichnet. Aus diesem Grund ist
die Wortwahl genau zu prifen, insbesondere, wenn die Widerspruchsgriinde nicht
im Einzelnen erlautert werden, und wo dies angezeigt scheint, sollte eine flexible
Handhabung vorgenommen werden.

Im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV sind die Voraussetzungen
fur die Anwendbarkeit von Artikel 6bis der Pariser Verbandsubereinkunft und Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe a oder b UMV ungeachtet des abweichenden Wortlauts dieselben.
Beide Bestimmungen setzen eine Ahnlichkeit oder Identitdt zwischen den Waren
oder Dienstleistungen und ahnliche oder identische Zeichen voraus (in Artikel 6bis
wird der Ausdruck ,Abbildung® verwendet, der gleichbedeutend mit Identitat ist,
und der Ausdruck ,Nachahmung“ im Sinne von Ahnlichkeit). AuRerdem setzen
beide Artikel die Gefahr der Verwechslung voraus (in Artikel 6bis wird hierflr
der Ausdruck ,verwechslungsfahig® verwendet). Wahrend allerdings das Bestehen
einer notorisch bekannten Marke gemafR Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV ein
alteres Recht begriinden kann und daher eine Grundlage flr einen Widerspruch
darstellt, bieten (ausschlieRlich) die Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b UMV Widerspruchsgriinde gemafRl Artikel 8 Absatz 2
Buchstabe c UMV.

Wenn der Widersprechende beispielsweise seinen Widerspruch a) auf eine altere
Eintragung gemal Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 8 Absatz 5 UMV
und b) auf eine identische altere, im selben Gebiet notorisch bekannte Marke geman
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV stitzt, dann ist eine Prifung des alteren Rechts
vorzunehmen:

1. nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV als altere eingetragene Marke mit
erhdhter Kennzeichnungskraft (hinsichtlich ihrer Notorietat);

2. nach Artikel 8 Absatz 5 UMV als altere eingetragene bekannte Marke;

3. nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe ¢ UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1
Buchstabe b UMV als altere nicht eingetragene, notorisch bekannte Marke (was
nur im Falle eines fehlenden Eintragungsnachweises sinnvoll ist, da sich andernfalls
dasselbe Ergebnis ergibt wie im oben genannten Fall 1).

Selbst wenn sich der Widersprechende nicht ausdrticklich auf Artikel 8 Absatz 5 UMV
berufen hat, ist anhand des Inhalts der Widerspruchsschrift und des Wortlauts der
Darlegung der Widerspruchsbegriindung sorgfaltig zu prifen, ob nach dem Willen des
Widersprechenden nicht auch Artikel 8 Absatz 5 UMV herangezogen werden sollte.
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2.2 Anwendbarkeit auf ahnliche und identische Waren und
Dienstleistungen

Gemal dem eindeutigen Wortlaut der derzeitigen Fassung von Artikel 8 Absatz 5 UMV
wird der nach dieser Bestimmung gewahrte Schutz ungeachtet dessen gewahrt, ob die
Waren oder Dienstleistungen, fur die die spatere Marke angemeldet wurde, mit denen
der eingetragenen alteren Marke identisch, ahnlich oder nicht &hnlich sind. Hierbei
handelt es sich um eine Kodifizierung der Rechtsprechung des Gerichtshofs in der
Auslegung der friheren Fassung dieser Bestimmung (09/01/2003, C-292/00, Davidoff,
EU:C:2003:9).

3 Voraussetzungen

Die folgenden Voraussetzungen missen fir die Anwendung von Artikel 8
Absatz 5 UMV erflllt sein (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl,
EU:T:2010:529, bestatigt durch 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl,
EU:C:2012:285):

1. Altere eingetragene Marke, die im mafgeblichen Gebiet Bekanntheit genieRt;

2. Identitit oder Ahnlichkeit der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung mit der
alteren Marke;

3. die Benutzung der angemeldeten Marke muss in der Lage sein, die
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der alteren Marke in unlauterer Weise
auszunutzen oder zu beeintrachtigen;

4. Fehlen eines rechtfertigenden Grundes fiir eine solche Benutzung.

Diese Voraussetzungen mussen zusammen erfiillt sein, und eine Anwendung der
Bestimmung scheidet aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt (25/05/2005,
T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 34; 16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

Die Reihenfolge, in der diese sachlichen Voraussetzungen geprift werden, kann sich
je nach Fall unterscheiden. Beispielsweise kann die Prifung mit der Bewertung der
Ahnlichkeiten zwischen den Zeichen beginnen, insbesondere in Fallen, in denen dazu
wenig oder nichts zu sagen ist, weil die Marken entweder identisch oder offenkundig
ahnlich bzw. nicht ahnlich sind.

3.1 Bekanntheit der alteren Marke
311 Rechtsnatur der Bekanntheit

Der Begriff und der Umfang der Bekanntheit werden weder in der UMV noch in
der Markenrichtlinie definiert. Zudem weisen die verschiedenen Sprachfassungen
der fraglichen Vorschriften Abweichungen in der verwendeten Terminologie auf, was
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zu beachtlichen Schwierigkeiten bei der Auslegung des Begriffs der Bekanntheit
fuhrte, worauf Generalanwalt Jacobs in seinem Schlussantrag vom 26/11/1998 in der
Rechtssache C-375/97, Chevy, EU:C:1998:575, § 34-36 hinweist.

Mangels einer Legaldefinition bestimmte der Gerichtshof den Begriff der Bekanntheit
aus dem Zweck der relevanten Vorschriften. Aus der Systematik der Richtlinie gehe
hervor, dass Artikel 5 Absatz 2 Markenrichtlinie einen ,bestimmten Bekanntheitsgrad
der dlteren Marke beim Publikum® voraussetze. ,Denn nur wenn diese Marke einen
genlgenden Bekanntheitsgrad hat, kann das Publikum, wenn es mit der jlingeren
Marke konfrontiert wird, gegebenenfalls (...) eine Verbindung zwischen den beiden
Marken herstellen, so dass die altere Marke beeintrachtigt werden kann® (14/09/1999,
C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Hieraus leitete der Gerichtshof das Erfordernis einer Bekanntheitsschwelle ab,
demzufolge die Bekanntheit in erster Linie in quantitativer Hinsicht zu bestimmen ist.
Die Voraussetzung der Bekanntheit sah der Gerichtshof als erfillt an, wenn die Marke
einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch sie erfassten
Waren oder Dienstleistungen angesprochen werden soll (14/09/1999, C-375/97,
Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179,
§ 34).

Wenn fir die Beurteilung der Bekanntheit quantitative Kriterien malfigeblich sind,
kommt Argumenten und Beweismitteln, die sich mehr auf das Ansehen der
Marke beim Publikum beziehen als auf ihren Bekanntheitsgrad, keine unmittelbare
Bedeutung fir die Beurteilung zu, ob die altere Marke eine fir die Zwecke des
Artikels 8 Absatz 5 UMV hinreichende Bekanntheit erlangt hat. Da jedoch auch der
wirtschaftliche Wert des guten Rufs einer Marke zum Regelungsgehalt dieser Vorschrift
gehort, sind qualitative Aspekte zu bertcksichtigen, wenn die Moglichkeit einer
Beeintrachtigung oder unlauteren Ausnutzung geprift wird (siehe auch Abschnitt 3.4
unten). Artikel 8 Absatz 5 UMV schitzt ,berihmte“ Marken nicht als solche, sondern
aufgrund ihres Erfolgs und der Wertschatzung (,ihres Goodwills*), den/die sie im Markt
erlangt haben. Ein Zeichen geniel3t nicht von Haus aus Bekanntheit, z. B. weil es auf
eine berthmte Person oder ein berihmtes Ereignis verweist, sondern nur aufgrund von
der von ihm gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und der durchgefuhrten
Benutzung hiervon.
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Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Die vom  Widersprechenden eingereichten
Beweismittel bezogen sich ausnahmslos auf

den Ruhm Fernando Alonsos als erfolgreichen

22/07/2010, R 11/2008-4, Rennfahrer und auf die Verwendung seines Bildes
CASAS DE FERNANO ALONSO (Bildmarke) /|durch verschiedene Unternehmen zur Werbung fir
FERNANDO ALONSO ihre Waren und Dienstleistungen. Die Bekanntheit

der alteren, fir die relevanten Waren und
Dienstleitungen eingetragenen Marke konnte nicht

nachgewiesen werden (Randnrn. 44, 48).

Die einzigen Beweismittel, die im Hinblick auf
die Bekanntheit der &lteren Marke fristgerecht
eingereicht wurden, namlich eine Seite mit
Abbildungen von Websites, die das Wort
,BALMAIN®“ enthalten, ein Auszug aus einem

Wikipedia-Eintrag uber den franzdsischen Designer
03/03/2011, R__201/2010-2, BALMAIN ASSET

i Pierre Balmain und finf Ausziige aus der
MANAGEMENT / BALMAIN (fig.)

Website www.style.com, in denen die Kollektion
LBALMAIN“ erwahnt wurde, stellten eindeutig
keinen hinreichenden Nachweis fiir die Bekanntheit
der alteren Marke in der EU dar. Daher wurde
der Widerspruch als unbegrindet zuriickgewiesen
(Randnrn. 36, 37).

3.1.2 Umfang der Bekanntheit

3.1.21 Grad der Bekanntheit

Nachdem nun das Erreichen einer Bekanntheitsschwelle als mafigebliches Kriterium
fir die Bekanntheit definiert wurde, stellt sich als Nachstes die Frage, welchen
Bekanntheitsgrad die altere Marke beim Publikum erreicht haben muss, um
Uber dieser Schwelle zu liegen. Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht
anzusehen, wenn die altere Marke einem erheblichen Teil der Verkehrskreise
bekannt ist, was jedoch nicht im Voraus anhand eines bestimmten Prozentsatzes
festgestellt werden kann (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26;
16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Indem er davon absah, den Inhalt des Begriffs ,bedeutend” ndher zu definieren,
und hervorhob, dass es nicht darauf ankomme, dass die Marke einem bestimmten
Prozentsatz des Publikums bekannt sein muss, sprach sich der Gerichtshof in der
Sache gegen die Anwendung allgemein feststehender Kriterien aus, da ein im
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Voraus festgelegter Bekanntheitsgrad flr sich genommen wenig geeignet fir eine
realistische Beurteilung der Bekanntheit sein kénnte.

Fur die Frage, ob die altere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt
ist, kommt es daher nicht nur auf den Bekanntheitsgrad der Marke an, sondern es
muss auch jeder andere relevante Umstand des konkreten Falls in Betracht gezogen
werden. Weitere Informationen zu den relevanten Faktoren und ihrem Zusammenspiel
finden Sie in Unterabschnitt 3.1.3.

Wenn die Waren oder Dienstleistungen jedoch an eng umgrenzte
Verbrauchergruppen gerichtet sind, kann aufgrund des begrenzten Gesamtumfangs
dieses Markts bereits eine geringe Anzahl Verbraucher einen bedeutenden Teil des
Publikums darstellen. Daher darf ein geringer Umfang des relevanten Markts als
solcher nicht als Faktor gewertet werden, der Bekanntheit im Sinne von Artikel 8
Absatz 5 UMV ausschlief3t. Fir das Vorliegen von Bekanntheit kommt es auf Prozente
an und nicht auf absolute Zahlen.

Das Erfordernis, dass die altere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt
sein muss, dient auch dazu, den Begriff der Bekanntheit im Sinne von Artikel 8
Absatz 5 UMV von der durch eine Benutzung erhohten Kennzeichnungskraft, die
einen Faktor fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen von Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b UMV darstellt, abzugrenzen.

Bei beiden Begriffen ist zwar auf die Bekanntheit der Marke bei den
mafgeblichen Verkehrskreisen abzustellen, doch besteht im Falle der Bekanntheit ein
Schwellenwert, der erreicht werden muss, damit dieser Schutz eingreift, wohingegen
bei der erhohten Kennzeichnungskraft ein solcher Schwellenwert nicht besteht.
Daraus folgt, dass im letzteren Fall jeder Hinweis auf eine erhdohte Bekanntheit der
Marke berlcksichtigt und entsprechend seiner Bedeutung beurteilt werden muss,
wobei es keine Rolle spielt, ob die Schwelle zur Bekanntheit im Sinne von Artikel 8
Absatz 5 UMV erreicht wurde oder nicht. Wenn im Rahmen der Priafung von Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b UMV festgestellt wird, dass die altere Marke eine ,erhohte
Kennzeichnungskraft® aufweist, so ist damit noch nicht gesagt, dass sie auch bekannt
im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV ist.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen
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Aus den vom Widersprechenden eingereichten
Unterlagen ging hervor, dass seine
Werbemalnahmen darauf ausgerichtet sind, die
Kennzeichnungskraft durch Benutzung zu erhéhen.

Die Verwendung der Marke reichte jedoch nicht
21/04/2010, R __ 1054/2007-4, MANDARINO

(fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)

aus, um die Bekanntheitsschwelle zu erreichen.
Keine der Unterlagen enthielt einen Hinweis darauf,
dass die maRlgeblichen Endverbraucher die altere
Marke wiedererkennen, ebenso wenig wurden
Nachweise fir den Marktanteil der Waren des

Widersprechenden eingereicht (Randnr. 61).

3.1.2.2 Die maligeblichen Verkehrskreise

Der Gerichtshof definiert die malfigeblichen Verkehrskreise flir die Bewertung der
Bekanntheit wie folgt: ,Das Publikum, bei dem die altere Marke Bekanntheit erlangt
haben muss, ist dasjenige [Publikum], das von dieser Marke betroffen ist, also
je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Offentlichkeit oder ein
spezielleres Publikum, z. B. ein bestimmtes berufliches Milieu* (14/09/1999, C-375/97,
Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34,
41).

Wenn es sich bei den von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen um
Massenartikel handelt, bestehen die relevanten Verkehrskreise aus der breiten
Offentlichkeit. Dienen die Waren jedoch einem sehr speziellen Zweck oder sind
ausschlieBllich fir die professionelle oder gewerbliche Verwendung bestimmt, so
bestehen die mafRRgeblichen Verkehrskreise aus den spezifischen Abnehmern der
fraglichen Waren.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

In  Anbetracht der Warenart, fiir die der

i Widersprechende die Bekanntheit der Marke
04/08/2011, R _1265/2010-2, MATTONI (fig.) /

geltend macht, namlich Mineralwésser, bestehen
MATTONI

die malgeblichen Verkehrskreise aus der

aligemeinen Offentlichkeit (Randnr. 44).
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Abschnitt 5 Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV)

15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et
al.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen
Die Waren, fir das das Zeichen Schutz
geniellt, sind pharmazeutische Préparate zur
Behandlung  sexueller  Fehlfunktionen. Die

malfgeblichen Verkehrskreise sind die allgemeine
Offentlichkeit und Fachleute mit einem hohen
Aufmerksamkeitsgrad fur solche Waren (Randnr.
64).

16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist /
Botocyl,

bestatigt durch 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist /
Botocyl

Die Waren, fir die die altere Marke Schutz geniel3t,
sind pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung
von Falten. Die nachgewiesene Werbung flr
die altere Marke ,BOTOX" in wissenschaftlichen
in der

Zeitschriften und allgemeinen Presse

genlgte als Beweismittel fur die Bekanntheit
der Marke sowohl bei der breiten Offentlichkeit
als auch bei Fachleuten des Gesundheitswesens
(C-100/11 P, Randnrn. 65-67). Daher sind beide

Verbraucherkategorien zu bertcksichtigen.

Neben den aktuellen Abnehmern der relevanten Waren erfasst der Begriff der

malfigeblichen Verkehrskreise auch die

potenziellen Abnehmer dieser Waren

und auch diejenigen Verbraucher, die mit der Marke nur indirekt in Beriihrung

kommen, weil die fraglichen Waren auch

an sie gerichtet sind, z. B. Sportfans in

Bezug auf Sportkleidung oder regelmallige Flugreisende in Bezug auf verschiedene

Fluggesellschaften usw.
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Abschnitt 5 Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV)

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Die relevanten Dienstleistungen der Klassen 35
und 36 bestehen in der Angabe von Bdrsenkursen
und richten sich Ublicherweise an Fachleute. Der
Widersprechende reichte Beweismittel ein, aus
denen hervorgeht, dass die Marke ,NASDAQ"
nahezu taglich in zahlreichen Zeitungen und
Fernsehsendern, die in ganz Europa gelesen
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131 bzw. gesehen werden kdénnen, erwahnt wird. Die
Beschwerdekammer war daher zu Recht davon
ausgegangen, dass die Bekanntheit der Marke
,NASDAQ“ bei den europaischen Verbrauchern
nicht nur im Hinblick auf die Fachleute, sondern
auch im Hinblick auf einen bedeutenden Teil
der allgemeinen Offentlichkeit (Randnrn. 47, 51)
gegeben ist.

Die Beweismittel fir die Bekanntheit bestatigen,
dass bei Theaterproduktionen nicht ein begrenzter
und exklusiver Personenkreis, sondern die
aligemeine  Offentlichkeit die  maRgeblichen
Verkehrskreise darstellen. Die Aktivitidten des
Streithelfers wurden in zahlreichen Zeitungen,
die sich an die allgemeine Offentlichkeit
richten, beworben, dargestellt und kommentiert.
Der Streithelfer bereiste im Rahmen von
Touren verschiedene Regionen des Vereinigten
Konigreichs und trat im Vereinigten Konigreich

vor einer breiten Offentlichkeit auf. Sowohl der
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare,

EU:T:2012:348

hohe Umsatz als auch die hohe Anzahl der
verkauften Eintrittskarten belegen, dass diese
Aktivitdt im groflen Rahmen durchgefihrt wird
und daher eine Dienstleistung gegenuber der
allgemeinen Offentlichkeit darstellt. Darliber hinaus
geht aus den vom Streithelfer eingereichten
Unterlagen eindeutig hervor, dass dieser von
Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige, die
sich ebenfalls an die allgemeine Offentlichkeit
richten, z. B. Banken, Herstellern oder Vertreibern
alkoholhaltiger Getranke oder Autoherstellern, mit
erheblichen jahrlichen Zuwendungen gesponsert
wurde (Randnrn. 35-36).
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Abschnitt 5 Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV)

Sehr haufig betrifft ein bestimmtes Produkt verschiedene Abnehmerkreise mit
verschiedenen Profilen, wie zum Beispiel bei Mehrzweckwaren oder bei Waren,
die Uber mehrere Zwischenhandler zu ihrer Endbestimmung gelangen (Vertrieb,
Einzelhandel, Endabnehmer). In solchen Fallen stellt sich die Frage, ob die
Bekanntheit in Bezug auf jede Gruppe einzeln zu beurteilen ist, oder ob sie
alle verschiedenen Abnehmerkategorien abdecken sollte. Das vom Gerichtshof am
14/09/1999, C-375/97, Chevy (General Motors), EU:C:1999:408 angefiihrte Beispiel
(bestimmtes berufliches Milieu) macht deutlich, dass Bekanntheit bei einer einzigen
Abnehmergruppe genigen kann.

Auch wenn die altere Marke fir sehr unterschiedliche Waren und Dienstleistungen
eingetragen ist, kdnnen je nach Art der Ware verschiedene Abnehmerkreise in Betracht
kommen, sodass die umfassende Bekanntheit der Marke fir jede Art von Waren oder
Dienstleistungen einzeln beurteilt werden muss.

Obige Ausfuhrungen beziehen sich nur auf das Publikum, das in Betracht zu ziehen
ist, wenn geprift wird, ob die altere Marke die vom Gerichtshof im Urteil ,Chevy
(General Motors)“ aufgestellte Bekanntheitsschwelle erreicht. Bei der Beurteilung der
Beeintrachtigung und der Ausnutzung stellt sich jedoch die Frage, ob die altere Marke
auch dem von den Waren und Dienstleistungen der jungeren Marke angesprochenen
Publikum bekannt sein muss, da es ansonsten kaum ersichtlich ist, wie das Publikum
die beiden Marken miteinander in Verbindung bringen kénnte. Diese Frage wird in
Abschnitt 3.4 unten behandelt.

3.1.2.3 Die erfassten Waren und Dienstleistungen

Erfasst werden zunachst all diejenigen Waren und Dienstleistungen, fir die die altere
Marke eingetragen ist und fiir die ihre Bekanntheit beansprucht wird.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Der Widerspruch wurde abgewiesen, da die
alteren Marken fir die Dienstleistungen, fir
die sie nach Aussage des Widersprechenden
Bekanntheit genossen, nicht eingetragen waren.
Artikel 8 Absatz 5 UMV kann nur dann geltend

gemacht werden, wenn es sich bei der Marke,

28/04/2011, R__1473/2010-1, SUEDTIROL /

SUDTIROL (fig.) et al. . ) ) .
fur die Bekanntheit/Wertschatzung beansprucht

wird, um eine eingetragene Marke handelt und
wenn die Waren/Dienstleistungen, fir die diese
Bekanntheit/Wertschatzung beansprucht wird, auf

der Eintragungskurkunde erscheinen (Randnr. 49).

Die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Beweismittel beziehen, missen mit
den Waren und Dienstleistungen, flr welche die altere Marke eingetragen ist, identisch
(und ihnen nicht nur &hnlich) sein.
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Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE/ bebe

Die Waren, deren Bekanntheit in Deutschland

durch die Entscheidung bewertet wurde, stammten

ausschlielllich aus dem Bereich Haut- und
Korperpflege und Kindercremes. Diese Atrtikel
sind nicht identisch mit den Waren der

Klasse 3 der alteren Marke, d. h. Make-up

und Nagelpflegemittel, ndmlich Nagellack und
Nagellackentferner. Der Widersprechende konnte
daher keine Bekanntheit der &lteren deutschen
Marke in den maRgeblichen Gebieten nachweisen

(Randnr. 31).

Wenn die altere Marke fur eine breite

Palette an Waren und Dienstleistungen

eingetragen ist, die an verschiedene Abnehmerkreise gerichtet sind, ist es erforderlich,
die Bekanntheit fur jede einzelne Warenkategorie getrennt zu bestimmen. Es kann
sein, dass die altere Marke nicht fur alle Waren Bekanntheit genieft, da sie fur manche
Waren vielleicht Gberhaupt nicht benutzt wurde, wohingegen sie bei anderen den fir
Artikel 8 Absatz 5 UMV erforderlichen Bekanntheitsgrad womaglich nicht erreicht hat.

Wenn aus den Beweismitteln hervorgeht, dass die altere Marke fiir einen Teil der
Waren/Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist, bekannt ist, dann ist sie nur in
diesem Ausmalf’ nach Artikel 8 Absatz 5 UMV geschiitzt. Folglich kbnnen nur diese

Waren bei der Prifung bericksichtigt werden.

Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

14/06/2011, R 1588/2009-4, PINEAPPLE / APPLE

Die Beschwerdekammer entschied, dass die
erhohte Kennzeichnungskraft und die Bekanntheit
die

Dienstleistungen des Widersprechenden, die als

der alteren Marken flr Waren und

denen der angefochtenen Marken ahnlich oder mit
ihnen identisch angesehen wurden, nicht gegeben
waren. Fir diese Waren und Dienstleistungen
wurde keine erhohte Kennzeichnungskraft oder
Bekanntheit nachgewiesen, mit Ausnahme der

Computersoftware der Klasse 9 (Randnr. 43).
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Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Die eingereichten Beweismittel belegten
hinreichend, dass die Marke ,ARENA® einem
bedeutenden Teil der maRgeblichen Verkehrskreise
10/12/2009, R _1466/2008-2 & R _1565/2008-2, |bekannt war. Sie enthielten jedoch keine
COMMERZBANK ARENA / ARENA et al. einschlagigen Informationen, aus denen auf den
Bekanntheitsgrad der Marke ,ARENA® in anderen
Sektoren als Badebekleidung und Schwimmartikel

geschlossen werden konnte (Randnrn. 58, 60).

3.1.24 Mafgebliches Gebiet

Nach Artikel 8 Absatz 5 UMV ist bei der Feststellung der Bekanntheit auf das
maRgebliche Gebiet abzustellen, in dem die altere Marke geschutzt ist: Die altere
Marke muss in dem Gebiet bekannt sein, fiir das sie eingetragen wurde. Bei
nationalen Marken ist dies der jeweilige Mitgliedstaat, bei Unionsmarken das Gebiet
der Europaischen Union.

Im Urteil in der Rechtssache ,General Motors” hielt der Gerichtshof fest, dass
bei nationalen Marken nicht verlangt werden dirfe, dass sich die Bekanntheit auf
das gesamte Gebiet des Mitgliedstaats erstrecke. Es genlige, dass sie in einem
wesentlichen Teil davon vorliege. Was die beim Benelux-Markenamt eingetragenen
Marken betreffe, so konne das Gebiet eines Beneluxstaates, auch ein Teil davon, einen
wesentlichen Teil darstellen (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 28-29).

Der Gerichtshof hat klargestellt, dass fur eine altere Unionsmarke die Feststellung der
Bekanntheit in einem einzigen Mitgliedstaat ausreichen kann.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Bei dieser Rechtssache ging es um eine
Unionsmarke, die in ganz Osterreich bekannt
war. Der Gerichtshof erklarte, dass eine
Unionsmarke bei einem wesentlichen Teil des
Publikums, das von den durch sie erfassten
Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, in
06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611 ] ) ) ) )
einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets
bekannt sein muss. Angesichts der Umstande
des Ausgangsverfahrens koénne das Gebiet
des betreffenden Mitgliedstaats (Osterreich) als
wesentlicher Teil des Unionsgebiets angesehen

werden (Randnrn. 29-30).
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Abschnitt 5 Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV)

Im Allgemeinen jedoch muss bei der Beurteilung, ob es sich um einen wesentlichen
Teil des fraglichen Gebiets handelt, sowohl die GréRe des geografischen Gebiets
als auch der Anteil der dort lebenden Bevolkerung an der Gesamtbevélkerung
berlcksichtigt werden, da sich beide Kriterien auf die Gesamtbedeutung des
spezifischen Gebiets auswirken kénnen.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Aus den eingereichten Beweismitteln ging hervor,
dass die Marke im Jahr 2002 in 17 Restaurants in
21/08/2009, R 1283/2006-4, RANCHO PANCHO | Frankreich verwendet wurde. Diese Zahl wurde in
(fig.) / EL RANCHO einem Land mit 65 Millionen Einwohnern als eher
klein bewertet. Die Bekanntheit wurde folglich nicht

nachgewiesen (Randnr. 22).

Die Widersprechenden geben in der Widerspruchsschrift haufig an, dass die altere
Marke in einem Gebiet bekannt ist, das Uber das Gebiet ihrer Eintragung hinausgeht
(z. B. Geltendmachung europaweiter Bekanntheit fur eine nationale Marke). In solch
einem Fall muss das Vorbringen des Widersprechenden nur fir das Gebiet der
Eintragung untersucht werden.

Dementsprechend missen die vorgelegten Beweise ausdriicklich das maRgebliche
Gebiet betreffen. Wenn der Beweis zum Beispiel Japan oder nicht ausdricklich
definierte Regionen betrifft, wird er nicht die Bekanntheit in der Union oder in einem
Mitgliedstaat nachweisen kénnen. Somit sind Absatzzahlen fiir die Union als Ganze
oder weltweite Absatzzahlen nicht geeignet, die Bekanntheit in einem konkreten
Mitgliedstaat zu beweisen, wenn die relevanten Daten nicht nach Gebieten unterteilt
sind. Mit anderen Worten muss eine ,grof3ere” Bekanntheit ausdriicklich auch fiir das
mafgebliche Gebiet bewiesen werden, wenn sie bertcksichtigt werden soll.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Die meisten eingereichten Unterlagen bezogen
sich auf Lander auBerhalb der Europaischen
Union, hauptsachlich auf China, das Heimatland

22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG / LL (fig.) ] o
des Widersprechenden, und auf andere asiatische

et al.
Lander. Der Widersprechende konnte daher nicht
nachweisen, dass er Inhaber einer in der EU
bekannten Marke ist (Randnr. 53).
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Der Beschwerdegegner hatte in  seinem
Nichtigkeitsantrag behauptet, dass die Bekanntheit
fur das Gebiet des Vereinigten Konigreichs geltend
gemacht worden sei. In der Internationalen

Registrierung waren jedoch nur Spanien,
14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK Frankreich und Portugal aufgefuhrt, sie erstreckte

(Rechtsmittel abgewiesen 03/10/2012, T-360/10, |Sich  folglich  nicht auf das Gebiet des
ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517) Vereinigten Konigreichs. Darliber hinaus reichte

der Beschwerdegegner keine Nachweise ein,
aus denen die Bekanntheit der Marke in
den Mitgliedstaaten, die in der Internationalen
Registrierung aufgefiihrt werden, hervorgegangen

ware (Randnr. 45).

Wenn jedoch eine Bekanntheit geltend gemacht wird, die Uber das Gebiet der
Eintragung hinausgeht, und es diesbezuglich Beweise gibt, muss dies berlcksichtigt
werden, weil dadurch die Bekanntheit im Gebiet der Eintragung verstarkt werden kann.

3.1.25 Mafgeblicher Zeitpunkt

Der Widersprechende muss nachweisen, dass die altere Marke zum Anmeldetag der
angefochtenen Unionsmarkenanmeldung Bekanntheit erworben hat, gegebenenfalls
unter Berlicksichtigung einer guiltig geltend gemachten Prioritat.

Dartiber hinaus muss die Bekanntheit der alteren Marke zum Zeitpunkt der
Entscheidung Uber den Widerspruch noch bestehen. Jedoch wird es im Prinzip far
den Widersprechenden ausreichend sein, nachzuweisen, dass die Bekanntheit seiner
Marke bereits zu dem fir den Anmelde-/Prioritdtstag der Unionsmarkenanmeldung
malfgeblichen Zeitpunkt bestand, wohingegen jeder folgende Verlust der Bekanntheit
vom Anmelder geltend gemacht und nachgewiesen werden muss. In der Praxis wird
solch ein Vorfall ziemlich auRergewdhnlich sein, da er eine dramatische Anderung der
Marktbedingungen in relativ kurzer Zeit voraussetzt.

Wenn der Widerspruch auf eine altere Anmeldung gestlitzt wurde, gibt es kein
formales Hindernis flr die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 UMV, der altere
Anmeldungen unter Verweis auf Artikel 8 Absatz 2 UMV umfasst. Obwohl in den
meisten Fallen die dltere Anmeldung in einem so kurzen Zeitraum keine ausreichende
Bekanntheit erworben haben wird, kann es von vornherein nicht ausgeschlossen
werden, dass ein ausreichender Grad an Bekanntheit in einem aufRergewdhnlich
kurzen Zeitraum erreicht wird. Auch kann die Anmeldung fur eine Marke erfolgt sein,
die schon in Gebrauch war, lange bevor die Anmeldung eingereicht wurde, und
daher ausreichend Zeit hatte, um Bekanntheit zu erwerben. Auf jeden Fall kann, da
die Auswirkungen der Eintragung rickwirkend sind, die Anwendbarkeit von Artikel 8
Absatz 5 UMV auf altere Anmeldungen nicht als eine Ausnahme von der Regel
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Abschnitt 5 Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV)

betrachtet werden, wonach Artikel 8 Absatz 5 UMV nur fur altere Eintragungen gilt,
wie weiter oben in Unterabschnitt 2.1 dargelegt wurde.

Im Allgemeinen gilt, dass je naher der Beweis am maRBgeblichen Zeitpunkt liegt,
desto leichter wird es, anzunehmen, dass die altere Marke zu diesem Zeitpunkt
Bekanntheit erworben hatte. Die Beweiskraft eines gegebenen Dokuments hangt
daher auch davon ab, wie nahe der von ihm abgedeckte Zeitraum am Anmeldedatum
liegt. Nachweise fur die Bekanntheit hinsichtlich eines spateren Zeitpunkts als dem
malfigeblichen Zeitpunkt kdénnten dennoch Schlussfolgerungen in Bezug auf die
Bekanntheit der alteren Marke zum mafgeblichen Zeitpunkt erlauben (27/01/2004,
C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro,
EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet a Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Aus diesem Grund mussen die Materialien, die als Nachweis fiur die Bekanntheit
vorgelegt werden, datiert werden oder wenigstens eindeutig angeben, wann die
darin bezeugten Tatsachen stattfanden. Daraus folgt, dass undatierte Dokumente oder
Dokumente, die ein spater eingefugtes Datum tragen (z. B. handgeschriebene Daten
auf gedruckten Dokumenten) nicht geeignet sind, zuverlassige Informationen Uber den
fraglichen Zeitpunkt zu liefern.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Aus den Beweismitteln geht hervor, dass die Marke
,BRAVIA/BRAVIA® in Polen, der Tschechischen
Republik, der Slowakei, Ungarn, Deutschland,
der Turkei, Portugal, Osterreich, Frankreich,
Italien und den Niederlanden fir LCD-Fernseher
15/03/2010, R 55/2009-2, BRAVIA / BRAVIA verwendet wurde. Allerdings war keines der
Dokumente datiert. Der Widersprechende reichte
keine Informationen zur Dauer ein. Daher genugten
die Beweismittel insgesamt nicht zum Nachweis
einer Bekanntheit in der Europaischen Union
(Randnrn. 27-28).

Nach Ansicht der Beschwerdekammer konnte ein
Urteil aus dem Jahr 1972 nicht als Beweis fir
eine erhdhte Kennzeichnungskraft zum Zeitpunkt
der Markenanmeldung, also am 20/10/20086,
dienen. Dariiber hinaus folgt aus der Entscheidung
des Gerichts (21/04/2005, T-164/03, monBeBé,
EU:T:2005:140), dass die Bekanntheit der &lteren

Marke am 13. Juni 1996 bewertet wurde, also

09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe

mehr als zehn Jahre vor dem heranzuziehenden
Bekanntheitsdatum (Randnr. 31).

Wenn zwischen der letzten nachgewiesenen Benutzung und der Einreichung der UM-
Anmeldung ein recht erheblicher Zeitraum liegt, sollte die Relevanz des Beweises mit
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Hinweis auf die Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen sorgfaltig bewertet
werden, weil Anderungen der Verbrauchergewohnheiten und der Wahrnehmungen
einige Zeit dauern koénnen und gewohnlich vom jeweiligen Markt abhangen. Grund
daflr ist, dass Veranderungen der Verbrauchergewohnheiten und -wahrnehmungen
einige Zeit dauern kdnnen, was in der Regel von dem jeweiligen betroffenen Markt
abhangt.

Zum Beispiel ist der Bekleidungsmarkt stark saisonabhangig und an die verschiedenen
Quartalskollektionen gebunden. Dieser Faktor ist bei der Beurteilung eines
moglichen Verlusts der Bekanntheit auf diesem speziellen Gebiet zu bertcksichtigen.
Ebenso ist der Markt fur Internetanbieter und ,E-Commerce“-Unternehmen sehr
wettbewerbsorientiert und durch ein schnelles Auf und Ab gekennzeichnet, was
bedeutet, dass die Bekanntheit auf diesem Gebiet schneller als auf anderen
Marktsektoren verwassert werden kann.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Der Beschwerdefiihrer konnte nicht nachweisen,
dass seine altere Marke zum Anmeldedatum der
angefochtenen Marke bereits notorisch bekannt

war. Die Bescheinigungen im Hinblick auf die
17/12/2010, R 883/2009-4, MUSTANG / MUSTANG

i Bekanntheit der ,Bezeichnung Mustang® beziehen
CALZADOS (fig.)

sich weder auf die vom Beschwerdeflihrer geltend
gemachte Bildmarke ,Calzados Mustang® noch auf
den Zeitpunkt, fir den die Bekanntheit ermittelt

werden muss (Randnr. 28).

Eine ahnliche Frage stellt sich im Falle von Beweismitteln, die nach dem
Anmeldedatum der Unionsmarkenanmeldung liegen. Obwohl solche Beweismittel
allein gewohnlich nicht ausreichen, um zu beweisen, dass die Marke bereits
Bekanntheit erworben hatte, als die Unionsmarke angemeldet wurde, ist es nicht
angebracht, sie als irrelevant zurlickzuweisen. Angesichts der Tatsache, dass die
Bekanntheit gewohnlich Uber eine Zeitdauer von Jahren aufgebaut wird nicht
einfach ein- und ausgeschaltet werden kann, und dass bestimmte Beweismittel
(z. B. Meinungsumfragen, eidesstattliche Versicherungen) nicht immer vor dem
mafgeblichen Datum verfugbar sind, da sie gewodhnlich erst erstellt werden, nachdem
der Konflikt entstanden ist, missen solche Beweismittel auf der Grundlage ihres
Inhalts und im Zusammenhang mit dem Rest der Beweismittel bewertet werden.
Beispielsweise kdnnte eine Meinungsumfrage, die zwar nach dem mafgeblichen
Zeitpunkt erstellt wurde, aus der aber eine hohe Kenntnis der Marke hervorgeht, als
Nachweis dafir ausreichen, dass die Marke zum malgeblichen Zeitpunkt bekannt
war, wenn zugleich auch nachgewiesen wird, dass die Marktbedingungen sich nicht
geandert haben (z. B. dass das gleiche Niveau von Verkaufen und Werbeausgaben
bereits bestand, bevor eine solche Meinungsumfrage durchgefuhrt wurde).
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Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist /
Botocyl, bestatigt durch 10/05/2012, C-100/11 P,
EU:C:2012:285

Obwohl
zum Datum der Anmeldung der angefochtenen

die Bekanntheit einer é&lteren Marke

Marke nachgewiesen werden muss, kann auf
einen spateren Zeitpunkt datierten Dokumenten
die Beweiskraft nicht abgesprochen werden, wenn
sie Aufschluss uber die zum Anmeldedatum
herrschenden kénnen

(Randnr. 52).

Bedingungen  geben

05/10/2020, T-51/19, apiheal (Bildmarke) /
APIRETAL, EU:T:2020:468

Selbst wenn einige Dokumente, die zum Nachweis
der Bekanntheit der a&lteren Marke eingereicht
wurden, ein Datum aufweisen, das z. B. finf
Jahre vor dem Anmeldetag der angefochtenen
Unionsmarke liegt, beraubt dieser Umstand solche
Dokumente nicht ihrer Beweiskraft. Es kann nicht
automatisch ausgeschlossen werden, dass ein
Dokument, das einige Zeit vor oder nach dem
mafgeblichen Zeitpunkt erstellt wurde, nuitzliche
Informationen enthalten kann, da die Bekanntheit
einer Marke im Allgemeinen schrittweise erworben
wird (Unterabschnitt 112).

Da die Bekanntheit einer Marke im Allgemeinen Uber eine gewisse Zeitspanne
hinweg erworben wird, kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass ein
Dokument, dass einige Zeit vor oder nach dem Datum der Anmeldung verfasst
wurde, verwertbare Informationen enthalt. Die Beweiskraft eines solchen Dokuments

hangt davon ab, wie nahe der von ihm

abgedeckte Zeitraum am Anmeldedatum

liegt (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008,

C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53;

EU:T:2005:463, § 82).

15/12/2005, T-262/04, Briquet a Pierre,

Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist /
Botocyl, bestatigt durch 10/05/2012, C-100/11 P,
EU:C:2012:285

Die eingereichten Presseartikel bewiesen, dass
die Produkte,
angefochtenen Marken unter der Marke BOTOX

die zum Anmeldedatum der

vermarktet wurde, in den Medien ausfihrlich

thematisiert wurden (Randnr. 53).
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3.1.2.6

Bekanntheit aufgrund der Zugehorigkeit zu einer anderen Marke

Die nachgewiesene Bekanntheit eines komplexen Zeichens bezieht sich auf dieses
Zeichen im eigentlichen Sinn und nicht nur auf einen bestimmten Bestandteil davon.
Die bereits erworbene Bekanntheit einer Bildmarke beispielsweise kann — muss aber
nicht automatisch — einer Wortmarke zugutekommen, die anschlieffiend gemeinsam mit

dieser Bildmarke verwendet wird.

Um die Bekanntheit einer Marke anhand

von Nachweisen fir die Benutzung und

Bekanntheit einer anderen Marke zu belegen, muss Erstere in Letzterer enthalten
sein und darin ,eine vorherrschende oder sogar signifikante Rolle* spielen (21/05/2015,
T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309, § 47). Wenn die altere Marke als Teil einer
anderen Marke benutzt wurde, obliegt es dem Widersprechenden, nachzuweisen,
dass die altere Marke in unabhangiger Weise Bekanntheit erworben hat (12/02/2015,
T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 121). Zur Erlduterung siehe die nachfolgenden Beispiele.

Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152

(Relevante Klassen 3, 24, 25, 43 und 44)

Die Wortmarke ,Spa“ wurde als Bestandteil einer
anderen eingetragenen Marke verwendet, bei der
das Wortelement mit dem Logo einer
pantomimischen Figur kombiniert wurde, so wie in
Abbildung

der nebenstehenden

A

Das Wortelement nimmt in dem komplexen
Zeichen eine zentrale Stellung ein und spielt daher

eine ,charakteristische und vorherrschende“ Rolle.

Nummer der Rechtssache

Anmerkungen
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In der Rechtssache T-10/09 wurde hingegen
festgestellt, dass sich der Nachweis der

Bekanntheit auf die altere Bildmarke ,F1 Formel 1“

£FE

Formelo L

17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45; |und nicht auf die alteren Wortmarken ,F1* bezog.

24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 | Ohne den zugehorigen besonderen Schriftzug

werden der Text ,Formula 1“ und seine Abklrzung
(Relevante Klassen 16, 38 und 41) ] . )
,F1¢ als beschreibende Elemente fiir einen

und bestimmten Rennwagentyp oder fiir Rennen
21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al,|mit diesem Rennwagentyp wahrgenommen.
EU:T:2015:309 Die Bekanntheit der Wortmarken wurde nicht

nachgewiesen (siehe Randnrn. 53, 54, 67).
(Relevante Klassen 9, 25, 38 und 41)

In der Rechtssache T-55/13 entschied der
Gerichtshof, dass die Bekanntheit, mit der das
komplexe Zeichen ,F1“ assoziiert wird, nicht dem
Wortelement allein zugutekommt, das innerhalb
der alteren Bildmarke keine ,vorherrschende oder

sogar signifikante“ Rolle spielt (siehe Randnr. 47).

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Dieselbe Schlussfolgerung gilt auch fir ein
Bildelement in Form einer ,gefligelten Sanduhr,
das als Bestandteil einer komplexen Marke

in Verbindung mit dem Word ,Longines®
LONGINES
T

verwendet wird. Das Bildelement spielt im Rahmen

des Gesamteindrucks, den die komplexe Marke
12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM,

EU:T:2015:94

vermittelt, eindeutig eine untergeordnete Rolle und
bleibt im Hintergrund (Randnrn. 104 bis 106). Der
Gerichtshof stellte fest, dass der Widersprechende
keine Meinungsumfragen vorgelegt hatte, die
die Bekanntheit des ,gefliigelten Sanduhr‘-Logos
unabhangig von dem Wortelement nachweisen,
und befand die Nutzung dieses Bildelements allein
in einer begrenzten Zahl von Dokumenten sowohl
aus quantitativer als auch aus qualitativer Sicht fiir
unzureichend (Randnrn. 91-93, 112).
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Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Die Nachweise zeigten die Bekanntheit der élteren
Wortmarke ,ANNA DE CODORNIU"“ auf, konnten

jedoch nicht die Bekanntheit der alteren Bildmarke
&)
4 !

27/06/2019, T-334/18, ANA DE ALTUN

(Bildmarke) / ANNA (Bildmarke) et al.,
EU:T:2019:451

allein nachweisen (Randnrn. 38-39). Zwar kann
eine Marke auch durch ihre Benutzung in
einer anderen Form, insbesondere in Form
einer anderen eingetragenen Marke, Bekanntheit
erlangen, dies hangt jedoch von der Bedingung
ab, dass die maRgeblichen Verkehrskreise die

Waren weiterhin als von demselben Unternehmen

stammend wahrnehmen (Unterabschnitt 45).

3.1.3 Beurteilung der Bekanntheit — Relevante Faktoren

Der Gerichtshof stellte zum einen fest, dass ,weder nach dem Buchstaben noch nach
dem Geist des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie verlangt werden [kann], dass die
Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publikums
bekannt ist‘, und zum anderen, dass bei der Prifung der Bekanntheit alle relevanten
Umsténde des Falles zu berlcksichtigen sind, also ,insbesondere der Marktanteil
der Marke, die Intensitat, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer
Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer
Forderung getatigt hat* (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Wenn diese zwei Feststellungen zusammen betrachtet werden, ergibt sich, dass der
nach Artikel 8 Absatz 5 UMV erforderliche Bekanntheitsgrad nicht abstrakt definiert
werden darf, sondern von Fall zu Fall bewertet werden sollte, wobei nicht nur der
Grad der Kenntnis der Marke, sondern auch jede andere Tatsache, die fiir den
spezifischen Fall relevant ist, zu beriicksichtigen ist, das heifl3t jeder Faktor, der
Aufschluss Uber die Leistungsfahigkeit der Marke auf dem Markt geben kann.

Die Liste von Faktoren, die berucksichtigt werden mussen, um die Bekanntheit der
alteren Marke feststellen zu kénnen (sowie der Marktanteil der Marke, Intensitat
der Benutzung, Geografisches Ausmald der Benutzung, Dauer der Benutzung, und
Werbebudget) zeigt nur Beispiele der relevanten Faktoren. Die Schlussfolgerung, dass
die Marke Bekanntheit genieldt, setzt nicht notwendigerweise Hinweise auf alle diese
Faktoren voraus.
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Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Der Widersprechende legte detaillierte Beweise flr
die Intensitat, die geografische Verbreitung und die
Dauer der Benutzung seiner Marke Nasdaq, sowie
die Hohe der Forderungskosten der Marke vor und
zeigte damit dass sie einem erheblichen Teil des
mafgeblichen Verkehrskreises bekannt war. Nach
Auffassung des Gerichts konnte die Tatsache, dass
keine Angaben (ber die Marktanteile zur Verfiigung
gestellt worden sind, diese Feststellung nicht in
Frage stellen (§ 51).

10/05/2007, T-47/06, Nasdagq, EU:T:2007:131 Das Gericht kam zu dem Schluss. dass die

Liste von Faktoren, die bericksichtigt werden
mussen, um die Bekanntheit der alteren Marke
feststellen zu kénnen, nur Beispiele der relevanten
Faktoren zeigt. Alle relevanten Beweise mussen
berlicksichtigt werden. Dazu kommt, dass die
weiteren detaillierten und nachprifbaren Beweise,
die der Streithelferin zur Verfugung gestellt worden
sind, schon fir sich genommen ausreichen, um

die Bekanntheit ihrer Marke Nasdaq zu beweisen

(§ 52).

AulRerdem sollten die relevanten Faktoren nicht nur im Hinblick auf die Festlegung
des Bekanntheitsgrads der Marke bei den malgeblichen Verkehrskreisen beurteilt
werden, sondern auch um festzustellen, ob die anderen Anforderungen, die mit
der Bekanntheit zusammenhangen, erfillt sind, zum Beispiel, ob die behauptete
Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des betreffenden Gebiets vorliegt oder
ob die Bekanntheit bereits zum fir den Anmelde-/Prioritdtstag der angefochtenen
Unionsmarkenanmeldung mafRgeblichen Zeitpunkt vorlag.

In ahnlicher Weise wird auch im Rahmen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV
geprift, ob die Marke kraft Benutzung eine erhohte Kennzeichnungskraft erlangt hat
oder ob es sich um eine notorisch bekannte Marke im Sinne von Artikel 6bis der
Pariser Verbandsubereinkunft handelt, da es in allen diesen Fallen um den Nachweis
der Frage geht, in welchem Ausmal} die Marke unbeschadet der im Einzelfall
erforderlichen Bekanntheitsschwelle den malfigeblichen Verkehrskreisen bekannt ist.

3.1.3.1 Bekanntheitsgrad der Marke

Die Feststellung des Gerichtshofs, es sei nicht erforderlich, dass die Marke einem
bestimmten Prozentsatz des Publikums bekannt ist, bedeutet nicht, dass Zahlen
Uber den Bekanntheitsgrad der Marke fur die Beurteilung der Bekanntheit der Marke
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irrelevant sind oder ihnen eine geringere Beweiskraft beizumessen ware. Gemeint
war vielmehr, dass allgemein festgelegte Prozentwerte nicht fur alle Falle passend
sind, und es daher nicht moglich ist, von vornherein einen allgemein giiltigen
Schwellenwert fiir die Bekanntheit festzulegen, bei dessen Erreichen anzunehmen
ist, dass die Marke bekannt ist (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24;
16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Obwohl der Gerichtshof den Grad der Bekanntheit der Marke beim Publikum
nicht ausdricklich als einen der Faktoren genannt hat, die bei der Beurteilung
der Bekanntheit der Marke in Betracht zu ziehen sind, ist er von unmittelbarer
Bedeutung und kann insbesondere bei der Prufung hilfreich sein, ob die Marke im
Hinblick auf Artikel 8 Absatz 5 UMV hinreichend bekannt ist. Dies gilt natlrlich nur
dann, wenn ihm eine verlassliche Berechnungsmethode zugrunde liegt.

Je hoher der Bekanntheitsgrad, desto eher ist in der Regel von einer bekannten
Marke auszugehen. Da es aber keinen festen Schwellenwert gibt, kann nur
aus einem hohen Bekanntheitsgrad auf tatsachliche Bekanntheit geschlossen
werden. Die Prozentwerte allein beweisen jedoch noch nichts. Wie bereits oben
erwahnt, kommt es bei der Bekanntheit vielmehr auf eine Gesamtwirdigung aller
relevanten Umstande des Einzelfalls an. Je hoher der Bekanntheitsgrad, desto
weniger zusatzliche Beweismittel sind fir den Beweis der Bekanntheit erforderlich, und
umgekehrt.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen
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Aus den eingereichten Beweismitteln ging hervor,
dass die altere Marke in Schweden fiir Konfitiiren,
Gelees, Fruchtgelees, Fruchtgetrénke und
Fruchtsaftgetrédnkkonzentrate einen ausgesprochen
groRen Bekanntheitsgrad aufwies. Einer Erhebung
von TNS Gallup zufolge betrug der Prozentsatz
der Befragten, die spontan angaben, dass ihnen
die Marke bekannt sei (telefonische Antwort auf
die Frage: ,Welche Marken fir [die relevante

) . Produktgruppe] sind Ihnen bekannt oder von
24/02/2010, R 765/2009-1, Bob the Builder (fig.) /

welchen haben Sie schon gehort?¢) fiur die
BOB et al.

Marke ,BOB" je nach Ware (Apfelmus, Gelees,
Konfittiren, alkoholfreie Getrénke, Fruchtgetrdnke
und Fruchtséfte) zwischen 25 % und 71 %.
Die gestitzte Bekanntheit (Antworten auf einem
Fragebogen, auf dem die mit der Marke
gekennzeichneten Produkte abgebildet waren)
betrug je nach Ware 49 % bis 90 %. Dariber
hinaus betrug der Marktanteil der oben genannten
Produktgruppen in den Jahren 2001 bis 2006 im
Durchschnitt 30 bis 35 % (Randnr. 34).

Wenn aus den Beweismitteln lediglich ein geringerer Bekanntheitsgrad hervorgeht,
so sollte daraus nicht automatisch auf die Bekanntheit der Marke geschlossen werden.
Das heil’t, dass bloBe Prozentwerte als solche in der Regel keinen Nachweis
darstellen. Nur dann, wenn den Nachweisen Uber den Bekanntheitsgrad weitere
Hinweise auf die gesamte Leistungsfahigkeit der Marke im Markt beigefugt werden,
kann in solchen Fallen mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden, ob die Marke
einem beachtlichen Teil der maligeblichen Verkehrskreise bekannt ist.

3.1.3.2 Marktanteil

Der von den Produkten, die unter der Marke angeboten oder verkauft werden,
gehaltene Marktanteil und die Position, die sie auf dem Markt innehat, sind
wertvolle Hinweise fir die Bewertung der Bekanntheit, da sie beide dazu dienen,
den Prozentsatz der maRgeblichen Verkehrskreise anzugeben, der die Waren
tatsachlich kauft, und den Erfolg der Marke gegeniber konkurrierenden Produkten
ZU messen.

Unter Marktanteil wird der Prozentsatz des Gesamtabsatzes verstanden, der von
einer Marke auf einem speziellen Sektor des Marktes erreicht wird. Wenn man den
relevanten Marktsektor definiert, missen die Waren und Dienstleistungen, fir die
die Marke verwendet worden ist, beriicksichtigt werden. Wenn solche Waren und
Dienstleistungen enger definiert sind als jene, fir die die Marke eingetragen worden ist,
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entsteht eine Situation teilweiser Bekanntheit, die derjenigen ahnlich ist, die existiert,
wenn die Marke fur eine Vielfalt von Waren eingetragen ist, aber Bekanntheit nur fur
Teile von ihnen erworben hat. Dies heidt, dass in solch einem Fall nur die Waren
und Dienstleistungen, fiir die die Marke tatsachlich benutzt worden ist und
Bekanntheit erlangt hat, bei der Prifung berlcksichtigt werden.

Somit bilden ein sehr beachtlicher Marktanteil oder eine fiihrende Position auf dem
Markt gewohnlich einen starken Hinweis auf Bekanntheit, insbesondere, wenn dies
mit einem relativ hohen Bekanntheitsgrad der Marke einhergeht. Umgekehrt bildet ein
kleiner Marktanteil in den meisten Fallen einen Hinweis gegen die Bekanntheit, es
sei denn, dass es andere Faktoren gibt, die flr sich allein ausreichen, eine solche
Annahme zu untermauern.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Der Marktanteil von BOTOX im Vereinigten
Konigreich, der 2003 74,3 % betrug, war ebenso
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist /|wie der Bekanntheitsgrad der Marke von 75 % bei
Botocyl, bestatigt durch 10/05/2012, C-100/11 P, | dem Fachpublikum, das mit der pharmazeutischen
EU:C:2012:285 Behandlung von Falten befasst ist, hoch genug, um

von einem erheblichen Wiedererkennungswert auf

dem Markt auszugehen (Randnr. 76).

Das Gericht war der Auffassung, dass die
angebliche erhdhte Kennzeichnungskraft der
alteren Marken der Klagerin durch die von
der Klagerin im Verwaltungsverfahren vorgelegten
Beweismittel (Werbefotos, sieben Schreiben von
verschiedenen Medienunternehmen und eine
Videokassette) nicht hinreichend nachgewiesen
13/12/2004, T-08/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358 |sind, ,da sie keine hinreichend belegten oder
nachpriifbaren objektiven Angaben enthalten,
um den von den Marken Emilio Pucci in
Spanien gehaltenen Marktanteil, die Intensitat,
die geografische Verbreitung und die Dauer
ihrer Benutzung sowie den Werbeaufwand des
Unternehmens fir diese Marken zu beurteilen®
(Randnr. 73).

Ein anderer Grund, warum ein geringer Marktanteil nicht immer gegen Bekanntheit
spricht, ist, dass der Anteil des Publikums, der die Marke in Wirklichkeit kennt,
viel héher sein kann als die tatsachlichen Kaufer der relevanten Waren. Dies
ware beispielsweise der Fall bei Waren, die Ublicherweise von mehr als einem
Benutzer verwendet werden (z. B. Familienmagazine oder Zeitungen) (06/07/2012,
T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq,
EU:T:2007:131, § 47, 51) oder bei Luxusgltern, die viele kennen, aber nur wenige
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kaufen kénnen (z. B. ein hoher Prozentsatz

europaischer Verbraucher kennt die Marke

.Ferrari“ fir Autos, aber nur wenige besitzen ein solches Fahrzeug). Aus diesem Grund
sollten bei der Beurteilung des Marktanteils, der aus den vorgelegten Dokumenten
hervorgeht, die Besonderheiten des spezifischen Marktes beriicksichtigt werden.

Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO

KENZO steht in den Augen des europaischen

Publikums fir einen herausragenden Anbieter

anerkannter Mode- und  Luxusartikel wie
Parfum, Mittel zur Korper- und Schonheitspflege
und Bekleidungsstucke. Als mafgebliche

Verkehrskreise wurde die allgemeine Offentlichkeit
erachtet (Randnr. 29).

In manchen Fallen wird es nicht leicht sein, den Marktanteil der alteren Marke
zu bestimmen, zum Beispiel, wenn die GroRe des relevanten Marktes wegen der
Eigenheiten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht genau gemessen

werden kann.

Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

12/01/2011, R
TURBOMANIA/ TURBOMANIA

446/2010-1,

Die eingeschrankte Prasenz des Produkts auf
dem Markt
daflr

stellte keineswegs ein Hindernis

dar, dass es bei den malgeblichen
Verkehrskreisen notorische Bekanntheit erlangte.
Aus den Beweismitteln ging eindeutig hervor,
dass die Marke im Zeitraum Dezember 2003
bis Marz 2007

als Unionsmarke) in Fachzeitschriften fir den

(dem Datum der Anmeldung

betreffenden Markt durchgangig erwahnt wurde.
Das Zielpublikum dieser Zeitschriften war der
Marke des W.idersprechenden also vor dem
Zeitpunkt

Zeitraum, der sich Uber mehr als drei

mafgeblichen Uber einen langen
Jahre
erstreckte, stédndig und laufend ausgesetzt. Eine
derart starke Présenz in der Presse, die sich gezielt
an die malgeblichen Verkehrskreise richtete,
war ein mehr als hinreichender Beweis fur die
Bekanntheit der Marke bei den malgeblichen

Verkehrskreisen (Randnr. 31).
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In solchen Fallen konnen andere ahnliche Hinweise von Relevanz sein wie

zum Beispiel Einschaltquoten, wie bei

Kulturveranstaltungen.

Autorennen und anderen Sport- oder

Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131

Der Widersprechende reichte Beweismittel ein,
aus denen hervorgeht, dass die Marke Nasdaq
insbesondere im Zusammenhang mit Hinweisen
auf den Nasdag-Index nahezu taglich in
zahlreichen Zeitungen
die

werden

und Fernsehsendern,
in ganz Europa gelesen bzw. gesehen
kénnen, erwahnt wird. Ferner legte
der Widersprechende Beweise fiir erhebliche
Das Gericht

erachtete die Bekanntheit als erwiesen, obwohl

Investitionen in Werbung vor.
der Widersprechende keine Angaben (iber den

Marktanteil vorlegte (Randnrn. 47-52).

3.1.3.3 Intensitat der Benutzung

Die Intensitdt der Benutzung einer Marke kann am Verkaufsvolumen (d. h. die
verkaufte Stiickzahl) und am Umsatz abgelesen werden (d. h. der Gesamtwert dieser
Verkaufe), den der Widersprechende unter dieser Marke erwirtschaftet. Gewdhnlich
beziehen sich die relevanten Zahlen auf die in einem Jahr erzielten Verkaufe, aber es
kann Falle geben, in denen ein anderer Bezugszeitraum verwendet wird.

Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et
al.

Aus den eingereichten Dokumenten (Presseartikel,

Absatzzahlen, Erhebungen) ging hervor, dass

das éaltere Zeichen CIALIS vor dem Datum
der Unionsmarkenanmeldung intensiv verwendet
wurde, dass die Produkte unter der Marke CIALIS
in mehreren Mitgliedstaaten vermarktet wurden, die
sich dort als eine der fuhrenden Marken etabliert
hatte, und dass im Vergleich zum Marktfihrer
Viagra ein hoher Bekanntheitsgrad bestand. Auch
der groRe und stetig wachsende Marktanteil sowie
die Absatzzahlen belegten die ausgesprochen

starke Verbreitung von CIALIS (Randnr. 55).
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Bei der Bewertung von Umsatzzahlen oder des Verkaufsvolumens sollte berlcksichtigt
werden, wie groB der relevante Markt im Hinblick auf die Bevolkerungszahl ist, da
sich dies auf die Anzahl potenzieller Kaufer der betreffenden Produkte auswirkt. Zum
Beispiel wird das relative Gewicht der gleichen Absatzzahlen in Luxemburg viel gréRer
sein als in Deutschland.

Ob ein bestimmtes Verkaufsvolumen oder ein bestimmter Umsatz wesentlich
sind, hangt ferner von der betreffenden Produktart ab. Zum Beispiel ist es bei
Massengutern des taglichen Bedarfs viel leichter, ein hohes Volumen zu erzielen, als
im Falle der luxuriésen oder dauerhaften Produkte, die selten gekauft werden, was
jedoch nicht bedeutet, dass im ersteren Fall mehr Verbraucher in Kontakt mit der
Marke gekommen sind, da es wahrscheinlich ist, dass die gleiche Person mehrmals
das gleiche Produkt gekauft hat. Daraus folgt, dass die Art, der Wert und die
Lebensdauer der betreffenden Waren und Dienstleistungen bei der Bestimmung der
Bedeutung eines bestimmten Verkaufsvolumens oder Umsatzes in Betracht gezogen
werden sollten.

Umsatzzahlen und Verkaufe eignen sich nicht als direkte Beweise fiir Bekanntheit,
sondern eher als indirekte Hinweise, die in Verbindung mit dem Rest der
Beweismittel gewdirdigt werden sollten. Insbesondere konnen solche Hinweise flr
die Vervollstandigung der Informationen hilfreich sein, die im Hinblick auf den
Marktanteil und den Bekanntheitsgrad in Prozenten gegeben werden, indem sie einen
realistischeren Eindruck des Marktes vermitteln. Zum Beispiel kdnnen sie zeigen,
dass sich hinter einem eher bescheidenen Marktanteil hohe Absatzzahlen verbergen,
und damit zu einer zutreffenden Einschatzung der Bekanntheit auf stark umkampften
Markten beitragen, denn auf diesen ist es flr eine einzelne Marke im Allgemeinen
schwieriger, einen wesentlichen Teil des Gesamtabsatzes auszumachen.

Wenn andererseits der Marktanteil der Produkte, fiir die die Marke benutzt wird, nicht
getrennt angegeben wird, kann nicht bestimmt werden, ob ein bestimmter Umsatz
einer wesentlichen Prasenz auf dem Markt entspricht oder nicht, es sei denn, dass der
Widersprechende auch Beweise vorlegt, aus denen die wertmaRige GesamtgroRe
des relevanten Marktes hervorgeht, sodass daraus auf einen Prozentsatz des
Widersprechenden auf dem Markt geschlossen werden kann.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen
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Die Bekanntheit wurde insbesondere deshalb
nicht hinreichend nachgewiesen, weil keine der
Unterlagen Hinweise auf die Bekanntheit der
alteren Marke bei den relevanten Endverbrauchern
enthielt. Auch wurden keine Beweise flir den
Marktanteil der Waren des Widersprechenden

vorgelegt. In dem Sektor, in dem der
21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO

i i Widersprechende sein  Kerngeschéft —betreibt
(fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)

(Handtaschen, Reiseartikel, Accessoires und
Bekleidungsstiicke), sind Angaben (ber den
Marktanteil von besonderer Bedeutung, denn er
ist recht zersplittert und von starkem Wettbewerb
gepragt, so dass in diesem Produktbereich
zahlreiche  verschiedene  Wettbewerber und

Designer tatig sind (Randnrn. 59-61).

Dies bedeutet nicht, dass die Bedeutung von Umsatzzahlen oder eines
Verkaufsvolumens unterschatzt werden sollte, da beide signifikante Hinweise auf die
Anzahl der Verbraucher geben, bei denen davon auszugehen ist, dass sie der
Marke begegnet sind. Deshalb kann es nicht ausgeschlossen werden, dass in
bestimmten Fallen allein aufgrund beachtlicher Umsatzzahlen oder eines beachtlichen
Verkaufsvolumens — flr sich allein oder gegebenenfalls in Verbindung mit sehr
geringflgigen anderen Beweisen — auf Bekanntheit geschlossen werden kann.
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Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

12/01/2011, R 445/2010 1, FLATZ / FLATZ

Obwohl die altere Marke aus Griinden der héheren
Gewalt durch die herkdbmmlichen Methoden, d. h.
durch den Verkauf des Produktes, keine notorische
Bekanntheit erlangen konnte, wurde sie doch durch
Werbeaktivitaten aulerst bekannt, d. h. durch die
umfassende, fortdauernde und standige Nennung
der Marke in der Fachpresse und ihre Ausstellung
auf Fachmessen, wodurch in den drei relevanten
Sektoren praktisch das gesamte Publikum erreicht
wurde. Die eingeschrankte Prasenz des Produkts
auf dem Markt stellte keineswegs ein Hindernis
dafir dar, dass es bei den maligeblichen
Verkehrskreisen notorische Bekanntheit erlangte;
FLATZ die

Marke, mit welcher der Widersprechende seine

zum relevanten Zeitpunkt war

elektronischen  Bingoautomaten kennzeichnete

(Randnrn. 41, 42, 50, 51).

10/12/2009, R 1466/2008-2 & R _1565/2008-2,
COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.

Allein aufgrund des Fehlens von Zahlenangaben
Uber den Marktanteil der Marke ARENA in den
mafgeblichen Landern konnte die Feststellung
der Bekanntheit nicht in Zweifel gezogen werden.
Die Liste der Faktoren, die zur Feststellung der
Bekanntheit einer alteren Marke herangezogen
werden sollen, dient nur

zur beispielhaften

Veranschaulichung, denn erstens miissen

samtliche relevanten Beweise des Einzelfalls
berlicksichtigt werden, und zweitens reichen die
Ubrigen umfassenden und uUberpriifbaren Beweise
des Widersprechenden an sich schon aus, um den
erheblichen Bekanntheitsgrad der Marke ARENA
bei den mafgeblichen Verkehrskreisen schliissig

nachzuweisen (Randnr. 59).

Da dies jedoch eine Abweichung von der Regel ware, dass die Bekanntheit bewertet
werden muss, indem man eine Gesamtbewertung aller fir den Fall relevanten
Faktoren vornimmt, sollte im Allgemeinen die Annahme von Bekanntheit, die fast
ausschlieBllich auf solchen Zahlen basiert, vermieden oder auf Ausnahmefalle begrenzt
werden, die eine solche Annahme wirklich rechtfertigen wurden.
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3.1.3.4 Geografisches Ausmal} der Benutzung

Hinweise zum territorialen Ausmald der Benutzung sind hauptsachlich nuatzlich far
die Bestimmung, ob die mutmaRliche Bekanntheit weit genug verbreitet ist und
somit einen beachtlichen Teil des maRgeblichen Gebiets darstellt, wie oben in
Abschnitt 3.1 beschrieben wurde. Dabei sollte auch die Bevolkerungsdichte in den
betreffenden Gebieten beriicksichtigt werden, da es letztlich mehr auf den Anteil der
Verbraucher ankommt, die die Marke kennen, als auf die GrolRe des geografischen
Gebiets als solche. Wichtig ist die Bekanntheit der Marke beim Publikum und nicht
so sehr die Verfugbarkeit von Waren oder Dienstleistungen. Eine Marke kann deshalb
aufgrund von Werbung, Verkaufsférderung, Medienberichten usw. in einem grof3en
Gebiet Bekanntheit erlangt haben.

Je gréler das Gebiet der Benutzung, desto eher ist davon auszugehen, dass die
Marke den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat. Auch Hinweise auf eine Uber
einen beachtlichen Teil des maligeblichen Gebiets hinaus reichende Benutzung
sprechen fur die Annahme von Bekanntheit. Umgekehrt spricht eine geringflgige
Benutzung im relevanten Gebiet gegen Bekanntheit, wie zum Beispiel, wenn die Waren
Uberwiegend fir den Export in Drittlander bestimmt sind und ihr Herstellungsland in
versiegelten Containern verlassen.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Wenn die altere Marke in den 27 Mitgliedstaaten
der EU fir Fernsehsender und Zeitschriften
tatsachlich SO bekannt  ware, wie der
Widersprechende behauptet, dann hatte es flr
ihn ein Leichtes sein missen, die Reichweite
26/05/2011, R 966/2010-1, ERT (fig.) / ERT (fig.) der Me.lrke in- der Zel L.Jnmittelbar vor: 2008,
dem Eingangsjahr der Unionsmarkenanmeldung,
nachzuweisen. Die  Absatzzahlen fir die
Zeitschriften bezogen sich nicht auf den richtigen
Zeitraum. Auch die eingereichten Dokumente
lieBen keinerlei Ruckschlisse auf die Bekanntheit
der Marke beim Publikum zu (Randnrn. 16, 18).

Jedoch sollte der Nachweis einer tatsachlichen Benutzung im maRgeblichen Gebiet
nicht als notwendige Voraussetzung fur den Erwerb von Bekanntheit betrachtet
werden, da es in erster Linie auf die Bekanntheit der Marke ankommt und nicht darauf,
wie diese erlangt wurde.

Eine solche Bekanntheit kann z. B. auf intensive Werbung vor der Markteinfihrung
eines neuen Produkts zurickzufihren sein. Ebenso kann im Falle bedeutender
grenziiberschreitender Einkaufe ein signifikanter Preisunterschied in den jeweiligen
Markten die Ursache sein, ein Phanomen, das haufig als ,territoriales
Uberschwappen“ der Bekanntheit von einem Gebiet auf ein anderes bezeichnet
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wird. Wenn jedoch solche Umstande geltend gemacht werden, missen sie durch
die entsprechenden Beweismittel tatsachlich belegt werden. So kann zum Beispiel
nicht angenommen werden, dass allein wegen des Prinzips des freien Handels in der
Europaischen Union Waren, die im Mitgliedstaat X die auf dem Markt gebracht wurden,
sich auch auf dem Markt des Mitgliedstaates Y in signifikantem Ausmalle durchgesetzt
haben.

3.1.3.5 Dauer der Benutzung

Hinweise, die die Dauer der Benutzung betreffen, sind besonders nitzlich fur die
Bestimmung der Lebensdauer der Marke. Je langer die Marke auf dem Markt
verwendet worden ist, desto grofRer dirfte die Anzahl der Verbraucher sein, die
wahrscheinlich in Kontakt mit ihr gekommen sind, und desto wahrscheinlicher ist
es, dass solche Verbraucher der Marke mehrmals begegnet sind. Zum Beispiel wird
eine Marktprasenz von 45, 50 oder mehr als 100 Jahren als ein starker Hinweis auf
Bekanntheit betrachtet.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Die eingereichten Beweismittel belegten fiur die
Marke ARENA eine auRerordentliche Dauer (mehr
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, |als 30 Jahre) und ein ebensolches geografisches
COMMERZBANK ARENA / ARENA et al. Ausmall (mehr als 75 Lander, einschliel3lich
der betroffenen Mitgliedstaaten) der Benutzung
(Randnr. 55).

29/03/2012, T-369/10, Beatle EU:T:2012:177 |Der Musikband der Beatles wurde eine
(Rechtsmittel abgewiesen durch 14/05/2013, | auflergewdhnliche Bekanntheit zuerkannt, die seit
C-294/12 P, EU:C:2013:300) mehr als 40 Jahren andauert (Randnr. 36).

Die Dauer der Benutzung der Marke sollte nicht allein aus der Dauer ihrer Eintragung
abgeleitet werden. Eintragung und Benutzung stimmen nicht zwangslaufig Uberein,
da die tatsachliche Benutzung der Marke entweder vor oder nach ihrer Anmeldung
aufgenommen worden sein kann.

Letztlich ist entscheidend, ob die altere Marke zum Zeitpunkt der angefochtenen
Anmeldung bekannt war. Ob diese Bekanntheit bereits zu einem friheren Zeitpunkt
bestand, ist rechtlich irrelevant. Es muss also eine ununterbrochene Benutzung bis
zum Tag der Anmeldung der Anmeldemarke nachgewiesen werden, damit diese als
ein Indiz fur Bekanntheit gewertet werden kann.

Wenn dagegen die Benutzung der Marke Uber einen beachtlichen Zeitraum
unterbrochen wurde, oder wenn zwischen der letzten nachgewiesenen Benutzung
und dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke ein ziemlich groRer Zeitraum liegt,
wird es schwierig sein, davon auszugehen, dass die Bekanntheit der Marke die
Unterbrechung der Benutzung Uberdauert hat, oder dass sie zum Zeitpunkt der
Anmeldung noch bestand (siehe Abschnitt 3.1.2.5).
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3.1.3.6 Verkaufsfordernde MalRnahmen

Die Art und der
Widersprechenden unternommen werden,
Beurteilung der Bekanntheit der Marke,

Umfang der verkaufsfordernden MaBnahmen,

die vom
sind insoweit nutzliche Hinweise bei der
als diese Aktivitaiten zum Aufbau eines

Markenimages unternommen wurden und die Bekanntheit der Marke beim Publikum

vergrofRern. Eine lange, intensive und

weit verbreitete Werbekampagne kann

daher ein starker Hinweis darauf sein, dass die Marke bei den potenziellen oder
tatsachlichen Kaufern dieser Waren Bekanntheit erlangt hat und ber den Kreis der
tatsachlichen Kaufer der Waren hinaus bekannt geworden sein kann.

Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl

Die nachgewiesene Werbung fiir die altere Marke
BOTOX in wissenschaftlichen Zeitschriften und in
der allgemeinen Presse genligte als Beweismittel
fur die Bekanntheit der Marke — sowohl bei der
breiten Offentlichkeit als auch bei Fachleuten des

Gesundheitswesens (Randnrn. 65-66).

12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ

Obwohl die altere Marke aus Griinden der héheren
Gewalt durch die herkdbmmlichen Methoden, d. h.
durch den Verkauf des Produktes, keine notorische
Bekanntheit erlangen konnte, wurde sie doch durch
Werbeaktivitdten duRerst bekannt, d. h. durch die
umfassende, fortdauernde und stédndige Nennung
der Marke in der Fachpresse und ihre Ausstellung
auf Fachmessen, wodurch in den drei relevanten
Sektoren praktisch das gesamte Publikum erreicht
wurde. Die eingeschrankte Prasenz des Produkts
auf dem Markt stellte keineswegs ein Hindernis
dafir dar, dass es bei den maBgeblichen
Verkehrskreisen notorische Bekanntheit erlangte;
FLATZ die

Marke, mit welcher der Widersprechende seine

zum relevanten Zeitpunkt war

elektronischen  Bingoautomaten kennzeichnete

(Randnrn. 41, 42, 50, 51).
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Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Die Waren des Widersprechenden, Kosmektika,
Parfiims und Bekleidungsstiicke, wurden in
zahlreichen weltweit fihrenden, mit Mode
29/05/2012, R_1659/2011-2, KENZO / KENZO; | befassten Lifestyle-Zeitschriffen und in einigen
(bestatigt durch 22/01/2015, T-393/12, | fuhrenden Zeitschriften Europas, die sich an
EU:T:2015:45, § 57) ein allgemeines Publikum richten, beworben und
in Artikeln besprochen. Im Einklang mit der
Rechtsprechung wird die Bekanntheit der Marke
KENZO fir besagte Artikel bestétigt (Randnr. 29).

Obwohl es nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine Marke bereits vor einer
tatséchlichen Benutzung Bekanntheit erlangt, werden verkaufsfordernde Aktivitaten
allein gewohnlich nicht fur die Feststellung ausreichend sein, dass die altere Marke
tatsachlich Bekanntheit erlangt hat (siehe auch Abschnitt 3.1.3.4 weiter oben).
Zum Beispiel wird es schwierig sein, die Bekanntheit bei einem bedeutenden Teil
des Publikums allein mit Verkaufsforderung oder Werbung zu begrinden, wenn
diese als Vorbereitung auf die Markteinfiihrung eines neuen Produkts durchgeflihrt
wurden. In solchen Situationen bilden Meinungsumfragen und &ahnliche Gutachten
das einzig verfigbare Beweismittel fur den Widersprechenden. Allerdings hangt deren
Beweiskraft von der Zuverlassigkeit der angewendeten Methode, dem Umfang der
statistischen Befragung usw. ab (zur Beweiskraft von Meinungsumfragen, siehe weiter
unten Abschnitt 3.1.4).

Die Auswirkung der verkaufsfordernden Malnahmen des Widersprechenden kann
entweder unmittelbar aus dem Umfang des Werbeetats abgelesen werden, oder
sie ergibt sich mittelbar aus der vom Widersprechenden gewahlten Art der
Verkaufsforderung und der Art der Medien, die fir die Werbung fir die Marke
verwendet werden.

Zum Beispiel sollte der Werbung in einem Uberregionalen Fernsehsender oder in
einer renommierten Zeitschrift mehr Gewicht beigemessen werden als Kampagnen von
regionaler oder lokaler Reichweite, vor allem, wenn dies mit hohen Einschaltquoten
oder einer hohen Auflage einhergeht. Ebenso kann das Sponsoring renommierter
sportlicher oder kultureller Veranstaltungen ein weiterer Hinweis auf eine intensive
Verkaufsférderung sein, da solche Aktivitaten haufig recht betrachtliche Investitionen
erfordern.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen
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Aus diversen Werbekampagnen von Ferrero in
italienischen Fernsehsendern (einschlief3lich RAl)
ergibt sich, dass die Zuschauer in den Jahren 2005
22/01/2010, R 1673/2008-2, FIESTA / FIESTA (fig.) {und 2006 in hohem MaRe mit der Marke in
et al. Bertihrung kamen. Viele dieser Werbespots wurden
zu den besten Sendezeiten gezeigt (z. B. wahrend
der Berichterstattung UGber den Grand Prix in der
Formel 1) (Randnr. 41).

Aulerdem kann der Inhalt der Werbestrategie, die vom Widersprechenden gewahlt
wird, fir den Nachweis des Images nitzlich sein, das der Widersprechende seiner
Marke geben will. Dies kann von besonderer Bedeutung sein, wenn die Moglichkeit
einer Beeintrachtigung oder einer Imageausbeutung zu beurteilen ist, da die Existenz
und der Inhalt eines solchen Images aus den vom Widersprechenden vorgelegten
Beweismitteln klar hervorgehen muss (siehe auch Abschnitt 3.4 unten).

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Die Marke des Widersprechenden ist nicht nur
fir sich genommen bekannt, sondern auch

11/01/2011, R 306/2010-4, CARRERA / aufgrund des hohen Preises von Sportwagen

CARRERA und der umfangreichen Werbeausgaben des

Widersprechenden, und vor dem Hintergrund
(Rechtsmittel 27/11/2014, T-173/11, CARRERA /

CARRERA, EU:T:2014:1001)

der damit verbundenen Rennerfolge wird sie
vom Publikum mit Luxus, Hochtechnologie und
Spitzenleistungen in Zusammenhang gebracht
(Randnr. 31).

3.1.3.7 Andere Faktoren

Die oben aufgeflihrten Faktoren dienen lediglich als Beispiele. Bei der Beurteilung der
Bekanntheit der alteren Marke sind alle fur den konkreten Fall relevanten Tatsachen
zu bericksichtigen (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Weitere
Faktoren sind der Rechtsprechung oder der gemeinsamen Empfehlung der WIPO
zu entnehmen. Somit kénnen je nach Relevanz im Einzelfall folgende Faktoren zu
hinzugefugt werden: Nachweise Uber erfolgreiche Rechtsdurchsetzungen, Anzahl der
Eintragungen, Bescheinigungen und Auszeichnungen und der wirtschaftliche Wert der
Marke.

Nachweise Uber erfolgreiche Rechtsdurchsetzungen

Nachweise daruber, dass die Marke mit Erfolg gegen nicht ahnliche Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt wurde, sind von Bedeutung, da sie zeigen kdnnen, dass
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es zumindest in Bezug auf andere Handler eine Akzeptanz des Schutzes gegen nicht
ahnliche Waren oder Dienstleistungen gibt.

Solche Nachweise kdnnen sich auf eine erfolgreiche Rechtsverfolgung aulierhalb der
Gerichte beziehen, wie zum Beispiel Abmahnschreiben, Abgrenzungsvereinbarungen
fur Marken und Ahnliches.

Auch gerichtliche oder behordliche Entscheidungen, aus denen hervorgeht, dass
die Bekanntheit der Marke des Widersprechenden wiederholt anerkannt wurde und ihr
Schutz gegen Verletzungen gewahrt wurde, sind als wichtiges Indiz dafir zu werten,
dass die Marke im relevanten Gebiet Bekanntheit genief3t. Dies gilt vor allem dann,
wenn diese Entscheidungen in jlingster Zeit erlassen wurden. Diese Wirkung kann
auch dadurch verstarkt werden, dass solche Entscheidungen in beachtlicher Anzahl
ergangen sind (zur Beweiskraft von Entscheidungen siehe Unterabschnitt 3.1.4.4).
Dieser Faktor wird auch in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Satz 5 der gemeinsamen
Empfehlung der WIPO erwahnt.

Anzahl der Eintragungen

Die Anzahl und Dauer von Eintragungen und Anmeldungen der Marke in Europa
oder weltweit sind auch relevant, bilden aber an sich viel schwachere Hinweise auf
den Grad der Bekanntheit des Zeichens bei den malfigeblichen Verkehrskreisen. Die
Tatsache, dass der Widersprechende viele Markeneintragungen in vielen Klassen hat,
kann indirekt auf eine internationale Verbreitung der Marke hinweisen, kann aber an
sich, was die Existenz einer Bekanntheit betrifft, nicht entscheidend sein. Dieser Faktor
wird in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Satz 4 der gemeinsamen Empfehlung der WIPO
erwahnt, wo das Erfordernis der tatsachlichen Benutzung erlautert wird: Die Dauer
und das geografische Gebiet aller Eintragungen und/oder aller Antrage auf Eintragung
der Marke sind insoweit relevant, als sie die Benutzung oder Bekanntheit der Marke
reflektieren.

Bescheinigungen und Auszeichnungen

Bescheinigungen, Preise und ahnliche 6ffentliche Anerkennungen liefern gewoéhnlich
Informationen Uber die Geschichte der Marke oder zeigen bestimmte Qualitatsaspekte
der Produkte des Widersprechenden. In der Regel werden sie aber an sich fir die
Bejahung von Bekanntheit nicht ausreichend und als indirekte Hinweise nutzlicher
sein. Zum Beispiel kann die Tatsache, dass der Widersprechende seit vielen Jahren
Inhaber einer koniglichen Auszeichnung als ,Hoflieferant® ist, vielleicht zeigen, dass
die betreffende Marke eine ftraditionelle Marke ist, sie sagt aber nichts Uber die
Bekanntheit der Marke aus. Wenn die Bescheinigung jedoch Tatsachen betrifft, die
mit der Leistungsfahigkeit der Marke zusammenhangen, wird ihre Relevanz viel héher
sein. Dieser Faktor ist vom Gerichtshof in den Rechtssachen ,Lloyd Schuhfabrik®
(Lloyd Schufabrik Meyer)und ,,Chiemsee® (Windsurfing Chiemsee) im Zusammenhang
mit der Beurteilung erhdhter Kennzeichnungskraft durch Benutzung erwahnt worden.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen
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Aus den neuen vom  Beschwerdefiihrer
eingereichten Beweisen, die von der
Beschwerdekammer angenommen wurden, geht
hervor, dass die altere Marke in den
Jahren 2005 bis 2009 in Umfragen, die von

. spezialisierten Unternehmen in Polen durchgefihrt
14/06/2012, R 1637/2011-5, made by APART since

wurden, durchgangig hohe Bewertungen und
1975 / Apart et al.

Auszeichnungen erhielt (Randnr. 30). Daher wurde
davon ausgegangen, dass der Beschwerdefiihrer
in Polen die Bekanntheit der Marke flr
Schmuckwaren nachgewiesen hatte, nicht jedoch
fur die sonstigen Waren und Dienstleistungen, die

von seinen alteren Zeichen erfasst wurden.

Der wirtschaftliche Wert der Marke

Die Tatsache, dass eine Marke von dritten Unternehmen flir die Reproduktion auf
ihren Produkten entweder als eine Marke oder als bloRe Dekoration verwendet wird,
ist ein starker Hinweis, dass die Marke einen hohen Grad an Anziehungskraft und
einen bedeutenden wirtschaftlichen Wert besitzt. Somit sind das Ausmal, in dem die
Marke durch Lizenzierung, Merchandising und Sponsoring verwertet wird, sowie
die Bedeutung der jeweiligen Programme nutzliche Hinweise bei der Beurteilung
der Bekanntheit. Dieser Faktor wird in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Satz 6 der
gemeinsamen Empfehlung der WIPO erwahnt.

314 Nachweis der Bekanntheit

3.1.4.1 Anforderungen an die Beweismittel

Der Widersprechende muss Beweise vorlegen, die es dem Amt ermdglichen, positiv
festzustellen, dass die altere Marke im mafRgeblichen Gebiet tatsachlich Bekanntheit
erlangt hat. Der Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5§ UMV und Artikel 7 Absatz 2
Buchstabe f DVUM ist in dieser Hinsicht eindeutig: Der erweiterte Schutz setzt voraus,
dass es sich bei der alteren Marke um eine ,bekannte Marke handelt®.

Daraus folgt, dass die Beweise klar und iiberzeugend sein miissen, das heilit,
dass der Widersprechende eindeutig alle Tatsachen nachweisen muss, sodass mit
Sicherheit darauf geschlossen werden kann, dass die Marke einem bedeutenden Teil
des Publikums bekannt ist. Das Amt muss von der Bekanntheit der alteren Marke
Uberzeugt sein, eine bloRe Vermutung reicht nicht aus.

3142 Beweislast

Der zweite Satz von Artikel 95 Absatz 1 UMV besagt, dass das Amt bei der Ermittlung
des Sachverhalts in mehrseitigen Verfahren ,auf das Vorbringen und die Antrage der
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Beteiligten beschrankt® ist. Das Amt kann daher bei der Beurteilung der Bekanntheit
der alteren Marke weder Tatsachen beriuicksichtigen, die ihm aufgrund seiner eigenen
privaten Marktkenntnis bekannt sind, noch von Amts wegen eine Ermittlung
durchfiihren. Darliber hinaus obliegt geman Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe f DVUM die
Darlegungs- und Beweislast dem Widersprechenden, von dem ausdrucklich verlangt
wird, dass er die Bekanntheit der alteren Marke in Bezug auf die geltend gemachten
Waren und Dienstleistungen nachweist.

Ob eine Marke die erforderliche Bekanntheitsschwelle erreicht oder nicht, ist
an sich keine reine Tatsachenfrage, da sie eine rechtliche Wirdigung mehrerer
wirklicher Anhaltspunkte erfordert. Daher kann die Bekanntheit einer Marke nicht als
offenkundige Tatsache betrachtet werden. Qualitative Aspekte der Bekanntheit, wie ein
bestimmtes Bild im Zusammenhang mit der bekannten Marke, kénnen nur auf der
Grundlage spezifischer einschlagiger Beweismittel bewertet werden.

3.1.4.3 Beweiswurdigung

Die folgenden Leitlinien betreffen die Besonderheiten der Beweisaufnahme zum
Nachweis der Bekanntheit einer alteren Marke und ergadnzen als solche die
allgemeinen Informationen Uber die Einreichung von Beweismitteln, die in den
Richtlinien, Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel, bereitgestellt werden.

Auch hier gelten die allgemeinen Regeln der Beweiswurdigung: Die Beweise sollten
umfassend gewdtrdigt werden, d. h. alle Indizien sind gegeneinander abzuwagen,
wobei Informationen, die von mehr als einer Quelle bestatigt werden, im Allgemeinen
zuverldssiger sind als Tatsachen, die aus einzelnen Hinweisen abgeleitet werden.
Je unabhangiger, verlasslicher und besser informiert die Informationsquelle ist, desto
groler ist die Beweiskraft der Beweismittel.

Informationen, die direkt vom Widersprechenden stammen, reichen daher
wahrscheinlich nicht aus, besonders, wenn sie nur Meinungen und Schatzungen
enthalten anstatt Tatsachen, oder wenn sie von nichtoffizieller Art sind und keine
objektive Bestatigung enthalten, wie zum Beispiel interne Memoranden oder Tabellen
mit Daten und Zahlen unbekannten Ursprungs.
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Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Aus dem Inhalt der eingereichten Dokumentation
geht nicht eindeutig hervor, dass die altere Marke
Bekanntheit genief3t. Die Dokumentation geht
vorwiegend unmittelbar auf den Beschwerdegegner
zurlick und enthalt Informationen aus dessen

Vertriebskatalogen  sowie  eigene  Anzeigen
29/04/2010, R__295/2009-4, PG PROINGEC

und Dokumente, die von seiner Website
CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.

heruntergeladen wurden. Es mangelt an
hinreichenden Unterlagen/Informationen  Dritter,
aus denen die Stellung des Beschwerdegegners
auf dem Markt klar und objektiv hervorgehen
wirde. Die Bekanntheit wird nicht nachgewiesen
(Randnr. 26).

Aus den vom Unternehmen selbst stammenden
Unterlagen in der Verfahrensakte schliefit das
Gericht, dass die Beweiskraft solcher Dokumente
in erster Linie anhand der Glaubwirdigkeit der
16/11/2011. T-500/10. Doorsa, EU-T-2011:679 darin enthaltenen Darstellung zu bewerten ist. Das
Gericht fugte hinzu, dass dann zu bericksichtigen
ist, von wem das Dokument stammt, unter welchen
Umstanden es erstellt wurde, an wen es gerichtet
ist und ob es seinem Inhalt nach auf den ersten

Blick verniinftig und glaubwurdig wirkt (§ 49).

Wenn jedoch solche Informationen offentlich verfligbar sind oder fir offizielle Zwecke
zusammengestellt wurden und Informationen und Daten enthalten, die objektiv
Uberpruft worden sind oder Erklarungen wiedergeben, die offentlich abgegeben
wurden, ist ihre Beweiskraft im Allgemeinen héher.

Je mehr Hinweise Uber die verschiedenen Bekanntheitsfaktoren sich einem
Beweismittel entnehmen lassen, desto groRer ist seine Relevanz und Beweiskraft.
Insbesondere wird ein Beweismittel, das insgesamt kaum bzw. keine quantitativen
Daten und Informationen enthalt, nicht geeignet sein, Hinweise lber wesentliche
Faktoren zu liefern, wie Bekanntheitsgrad der Marke, Marktanteil und Intensitat der
Benutzung, und wird deshalb nicht ausreichen, um Bekanntheit anzunehmen.

3144 Beweismittel — Besonderheiten beim Nachweis der Bekanntheit

Der Widersprechende kann alle in Artikel 97 Absatz 1 UMV aufgefuhrten Beweisarten
in Anspruch nehmen. In jedem Fall steht es dem Widersprechenden frei, die
Beweismittel zu wahlen, die als nutzlich erachtet werden (26/06/2019, T-651/18,
HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 35).
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Folgende Beweisarten kénnen fur den Nachweis der Bekanntheit relevant sein (diese
Liste spiegelt nicht deren relative Bedeutung oder Beweiskraft wider):

eidesstattliche Erklarungen;

Entscheidungen von Gerichten oder Verwaltungsbehoérden;
Entscheidungen des Amtes;

Meinungsumfragen und Markterhebungen;

Audits und Inspektionen;

Bescheinigungen und Auszeichnungen;

Artikel in der Presse oder in Fachveréffentlichungen;
Jahresberichte Uber die wirtschaftlichen Ergebnisse und Unternehmensprofile;
9. Rechnungen und andere Handelsdokumente;

10.Werbe- und Werbematerial;

11.Nachweis Uber Prasenz und Aktivitat im Internet.

© N Ok WON =

Fir weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 10, Beweismittel, 4 Spezifische Beweismittel.

Eidesstattliche Erklarungen

Die Gewichtung und der Beweiswert von eidesstattlichen Erklarungen richten sich
nach den allgemeinen Regeln, die das Amt bei der Beurteilung solcher Beweismittel
anwendet. So sind sowohl die Eigenschaft der Person, die den Beweis erbringt, als
auch seine Relevanz fur den konkreten Fall zu bertcksichtigen. Weitere Einzelheiten
zur Gewichtung und zum Beweiswert von eidesstattlichen Versicherungen sind den
Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Abschnitt 4.2,
Eidesstattliche Erklarungen und Teil C, Widerspruch, Abschnitt 7, Benutzungsnachweis
zu entnehmen.

Entscheidungen von Gerichten oder Verwaltungsbehorden

Widersprechende berufen sich haufig auf Entscheidungen von staatlichen Behdrden
oder Gerichten, in welchen die Bekanntheit der alteren Marke bestatigt wurde. Obwohl
nationale Entscheidungen zulassige Beweise sind und aussagekraftig sein kdnnen,
besonders, wenn sie aus einem Mitgliedstaat stammen, dessen Gebiet fir den
Widerspruch relevant ist, sind sie flir das Amt nicht in dem Sinne verbindlich, dass
es ihrem Ergebnis folgen musste.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Das System der Unionsmarken ist gegeniber
Urteilen der spanischen Gerichte autonom,
17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553 | es umfasst eigene Regeln und Zielsetzungen,
die unabhangig von jedem nationalen System

angewandt werden (§ 79).

Da solche Entscheidungen als Hinweise auf die Existenz der Bekanntheit und
auf eine erfolgreiche Durchsetzung der Marke dienen kénnen, sollte ihre Relevanz
angesprochen und untersucht werden. Berticksichtigt werden sollten dabei die Art des
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betreffenden Verfahrens und ob die vom Gericht entschiedene Frage tatsachlich die
Bekanntheit im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV war, die Rangfolgestellung des
Gerichtes sowie die Anzahl solcher Entscheidungen.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Eine Entscheidung, die das nationale Amt des
Vereinigten Konigreichs im Zusammenhang mit
der Bekanntheit von BOTOX getroffen hat, stellt

10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl,
eine Tatsache dar, die, wenn sie relevant ist,

EU:C:2012:285
vom Gericht auch dann beriicksichtigt werden darf,

wenn die Inhaber der Unionsmarke nicht an dem

diesbezuglichen Rechtsstreit beteiligt waren (§ 78).

Es kann Unterschiede zwischen den materiell- und verfahrensrechtlichen
Bestimmungen geben, die im nationalen Verfahren zur Anwendung kamen, und
jenen, die im Widerspruchsverfahren vor dem Amt angewendet wurden. Erstens
kann es Unterschiede in Bezug darauf geben, wie das Erfordernis der Bekanntheit
definiert oder interpretiert wird. Zweitens ist das Gewicht, das das Amt dem Beweis
beimisst, nicht zwangslaufig das Gleiche wie das Gewicht, das ihm im nationalen
Verfahren beigemessen wird. AuRerdem kénnen in nationalen Fallen mdglicherweise
amtsbekannte Tatsachen beriicksichtigt worden sein, wohingegen das Amt dies geman
Artikel 95 UMV nicht kann.

Deshalb ist die Beweiskraft nationaler Entscheidungen auf der Grundlage ihres Inhalts
zu bewerten und kann sich in Abhangigkeit vom Einzelfall verandern.

Fir weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 3.2 Verweise auf nationale Amter und
Gerichtsentscheidungen sowie Entscheidungen des Amtes.

Entscheidungen des Amtes

Der Widersprechende kann auch auf frihere Entscheidungen des Amts verweisen,
unter der Voraussetzung, dass solch ein Verweis klar und eindeutig ist und dass
die Sprache des Verfahrens gleich ist. Andernfalls muss der Widersprechende auch
eine Ubersetzung der Entscheidung innerhalb der Viermonatsfrist fir die Tatsachen,
Beweismittel und Bemerkungen vorlegen, damit der Anmelder sein Recht auf
Verteidigung austben kann.

Im Hinblick auf die Relevanz und die Beweiskraft friherer Amtsentscheidungen
kommen die gleichen Regeln wie fir nationale Entscheidungen zur Anwendung. Sogar
wenn der Verweis zuldssig ist und die Entscheidung relevant ist, ist das Amt nicht
daran gebunden, zur gleichen Schlussfolgerung zu kommen, und muss jeden Fall
anhand seiner konkreten Umstande untersuchen. Die Anerkennung der Bekanntheit
einer alteren Marke kann nicht von der Anerkennung derselben Unterscheidungskraft
im Rahmen eines anderen Verfahrens zwischen den Parteien abhangen, das eine
andere Sach- und Rechtslage betrifft. Es obliegt somit jeder Partei, im Kontext eines
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jeden sie betreffenden Verfahrens anhand der ihr am geeignetsten erscheinenden
Sachverhalte die Bekanntheit der betreffenden Marke geltend zu machen; sie kann
diesen Nachweis nicht allein aus der Tatsache ableiten, dass die Bekanntheit im
Rahmen eines anderen Verwaltungsverfahrens anerkannt wurde, selbst wenn es
sich um dieselbe Marke handelt (23/10/2015, T-597/13, dadida (fig.) / CALIDA,
EU:T:2015:804, § 43-45).

Daraus folgt, dass altere Amtsentscheidungen nur einen relativen Beweiswert haben
und in Verbindung mit dem Rest der Beweise bewertet werden sollten, besonders,
wenn der Verweis des Widersprechenden sich nicht auf die Materialien erstreckt, die
im betreffenden Verfahren eingereicht wurden, sondern auf eine friihere Entscheidung
des Amtes, also wenn der Anmelder nie die Moéglichkeit hatte, zu diesen Materialien
Stellung zu nehmen, oder wenn die Zeit, die zwischen den zwei Fallen verstrichen
ist, ziemlich lang ist. Anders kann es sich verhalten, wenn die Beweismittel, auf die
sich der Widersprechende bezieht, im Rahmen eines anderen Verfahrens zwischen
denselben Parteien vorgelegt wurden und der Anmelder Kenntnis von den Beweisen
fir die Bekanntheit einer alteren Marke hatte (22/01/2015, T-322/13, KENZO,
EU:T:2015:47, § 18).

Fur weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 3.2 Verweise auf nationale Amter und
Gerichtsentscheidungen sowie Entscheidungen des Amtes.

Meinungsumfragen und Markterhebungen

Meinungsumfragen und Markterhebungen sind die am besten geeigneten Beweismittel
fur Informationen Uber den Bekanntheitsgrad der Marke, ihren Marktanteil oder die
Position, die sie auf dem Markt in Bezug auf konkurrierende Produkte innehat.

Der Beweiswert von Meinungsumfragen und Markterhebungen wird durch den Status,
das Fachwissen und die Unparteilichkeit der Einheit, die sie durchflhrt, durch die
Relevanz und Genauigkeit der von ihr bereitgestellten Informationen und durch
die Zuverlassigkeit der angewendeten Methode bestimmt. Meinungsumfragen und
Markterhebungen, die diese Anforderungen erfiillen, werden einen starken Hinweis
auf Bekanntheit darstellen, insbesondere, wenn sie einen hohen Bekanntheitsgrad der
Marke ergeben.

Fir Informationen zur Bewertung des Beweiswerts einer Meinungsumfrage oder
Markterhebung siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10,
Beweismittel, Unterabschnitt 4.3 Meinungsumfragen und Markterhebungen.

Buchprifungen und Inspektionen

Buchprifungen und Inspektionen des Unternehmens des Widersprechenden kénnen
nutzliche Informationen Uber die Intensitat der Benutzung der Marke liefern, da sie
gewohnlich Daten Uber Finanzergebnisse, Verkaufsvolumen, Umsatze, Gewinne usw.
enthalten. Jedoch wird dieser Beweis nur einschlagig sein, wenn er ausdrucklich auf
die Waren, die unter der betreffenden Marke verkauft werden, und nicht lediglich auf
die Aktivitdten des Widersprechenden im Allgemeinen verweist.
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Fir weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.4 Audits.

Bescheinigungen und Auszeichnungen

Diese Art Beweis bezieht Bescheinigungen und Auszeichnungen ein, die
von Behorden oder offiziellen Institutionen wie zum Beispiel Industrie- und
Handelskammern, Berufsverbanden oder Verbraucherorganisationen ausgestellt
werden.

Fir weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 10, Nachweise, Unterabschnitt 4.7 Bescheinigungen, Bewertungen und
Auszeichnungen.

Artikel in der Presse oder in Fachvero6ffentlichungen

Der Beweiswert von Presseartikeln und anderen Verodffentlichungen hinsichtlich
der Marke des Widersprechenden hangt hauptsachlich davon ab, ob solche
Veroffentlichungen verdeckte verkaufsfordernde Angelegenheiten oder im Gegenteil
Ergebnis einer unabhangigen und objektiven Untersuchung sind.

Fur weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.8 Werbematerial und Veroffentlichungen.

Jahresberichte Uber die wirtschaftlichen Ergebnisse und Unternehmensprofile

Diese Art von Beweisen umfasst alle Arten interner Veréffentlichungen, die vielseitige
Informationen Uber die Geschichte, die Aktivitditen und die Perspektiven des
Unternehmens des Widersprechenden oder genauere Zahlen tUber Umsatze, Absatz,
Werbung usw. enthalten.

Fir weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.5 Jahresberichte liber die wirtschaftlichen
Ergebnisse und Unternehmensprofile.

Rechnungen und andere Handelsdokumente

Alle Arten von Handelsdokumenten kénnen unter dieser Uberschrift zusammengefasst
werden, z. B. Rechnungen, Bestellformulare, Vertriebs- und Sponsoringvertrage,
Stichproben des Schriftverkehrs mit Kunden, Lieferanten oder Partnern usw.
Solche Dokumente kénnen eine grof3e Vielfalt an Informationen Uber die Intensitat
der Benutzung, die geografische Ausdehnung und die Dauer der Benutzung
der Marke enthalten (weitere Informationen siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine
Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.6 Rechnungen und andere
Handelsdokumente).

Obwohl die Relevanz und Glaubwirdigkeit von Handelsdokumenten aufler Frage
steht, durfte es angesichts der Vielfalt der beteiligten Faktoren und des erforderlichen
Volumens der Dokumente in der Regel schwierig sein, Bekanntheit allein auf
der Grundlage solcher Materialien zu beweisen. Auflierdem eignen sich Vertriebs-
und Sponsoringvertrage, Geschéftsbriefe und Ahnliches eher als Nachweis flr die
geografische Reichweite oder den verkaufsfordernden Aspekt der Aktivitdten des
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Widersprechenden denn als Gradmesser fur den Erfolg der Marke auf dem Markt.
Sie kdnnen somit nur als indirekte Hinweise auf Bekanntheit dienen.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Aus den eingereichten Beweisen geht hervor, dass
die Marke auf dem spanischen Markt Uber einen
hohen Bekanntheitsgrad verfugt. Fur Werbung fir
Kastenbrot wurden auf dem spanischen Markt
im Jahr 2004 insgesamt 346,7 Mio. EUR in
14/04/2011, R 1272/2010-1, GRUPO BIMBO (fig.) / | Rechnung gestellt, von denen 204,9 Mio. EUR auf

BIMBO et al. den Widersprechenden entfielen. Die eingereichten
(08/07/2015 T-357/11 GRUPO BIMBO Rechnungen betreffen Werbespots im Fernsehen
(Bildmarke) / BIMBO et al., EU:T:2015:534) sowie Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften.

Die Bekanntheit der Marke ,BIMBO* flr industriell

hergestelltes Brot ist damit in Spanien erweisen
(§ 64).

Das Gericht ist auf diesen Punkt nicht

eingegangen.

Werbung und Werbematerial

Solche Beweismittel kdnnen verschiedene Formen einnehmen, wie Presseausschnitte,
Werbespots, Werbeartikel, Angebote, Broschiiren, Kataloge und Faltblatter. Solche
Beweismittel kénnen im Allgemeinen die Bekanntheit fur sich genommen nicht
eindeutig belegen, da sie nicht viele Informationen Uber die tatsachliche
Markenbekanntheit bieten kdnnen.

Sofern  entsprechende Angaben verfigbar sind, kdnnen jedoch einige
Schlussfolgerungen Uber den Grad der Einwirkung der Werbebotschaft auf das
Publikum hinsichtlich der Marke aus der Art des verwendeten Mediums (national,
regional, lokal) und den Einschaltquoten oder Auflageh6hen, die von den relevanten
Werbespots oder Veroffentlichungen erreicht werden, gezogen werden.

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Prifungsrichtlinien vor dem Amt, Teil C Widerspruch Seite 1426

FINAL VERSION 1.4 31/03/2024


https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/1272%2F2010-1
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/357%2F11

Abschnitt 5 Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV)

Die eingereichten Unterlegen belegen, dass das
Siegel mit einem schwarzen Hahn Bekanntheit
erlangt hat und mit Weinen aus der DOC-Region
Chianti Classico in Verbindung gebracht wird.
Der Widersprechende reichte Kopien mehrerer
Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften ein,
die seine Werbeaktivititen belegen, sowie Artikel
unabhangiger Dritter, die im Zusammenhang mit
der Region Chianti Classico einen schwarzen
10/01/2011, R__ 43/2010-4, F.F.R. (fig.) /|Hahn als lllustration verwenden. Da sich die
CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.) Bekanntheit allerdings nur auf das Siegel mit dem
(05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645) schwarzen Hahn erstreckt und dieses Siegel nur
einen Bestandteil der alteren Marken darstellt,
ist ernsthaft infrage zu stellen, ob die Marken
insgesamt Bekanntheit beanspruchen kénnen. Aus
dem gleichen Grund bestehen auch Zweifel,
welchen Marken angesichts der Tatsache, dass der
Widersprechende Inhaber mehrerer Marken ist, die
Bekanntheit zuerkannt werden kénnte. (§ 26, 27).

Das Gericht hat die Beweise zur Bekanntheit nicht

bewertet.

Dariber hinaus kann ein solcher Beweis nitzliche Hinweise im Hinblick auf die Art der
erfassten Waren, die Form, in der die Marke tatsachlich benutzt wird und das Image
geben, das der Widersprechende flir seine Marke aufzubauen versucht. Wenn der
Beweis z. B. zeigt, dass die altere Eintragung, fur die Bekanntheit geltend gemacht
wird, ein Bildelement erfasst, dieses Bildelement aber in Wirklichkeit in Kombination
mit einem Wortelement verwendet wird, ware es nicht richtig, anzunehmen, dass
das Bildelement als solches bekannt ist. Man sollte vielmehr beurteilen, ob sich die
Bekanntheit auf das Bildelement erstreckt. Hierflr ist es wichtig, zu prifen, ob das
Bildelement bei Benutzung in Kombination mit dem Wortelement eine vorherrschende
oder sogar signifikante Rolle spielt und von sich aus Bekanntheit erworben hat. Dies ist
fallweise zu beurteilen. Siehe die angefuhrten Urteile in Unterabschnitt 3.1.2.6.

Fir weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.8 \Werbematerial und Vero6ffentlichungen.

Nachweis uUber Prasenz und Aktivitat im Internet

Infolge der zunehmenden Bedeutung der Informationstechnologien und des Internets
fur das personliche, soziale und wirtschaftliche Leben stitzen sich die Beteiligten
zunehmend auf Beweismittel aus dem Internet, um die Benutzung und Bekanntheit
ihrer Marken zu belegen. Es muss jedoch klargestellt werden, dass ein bloRer Verweis
auf eine Website (selbst durch einen direkten Hyperlink), auf der das Amt weitere
Informationen finden kann, unzureichend ist.
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Fir weitere Informationen siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln,
Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.1 Online-Beweismittel.

3.2 Die Ahnlichkeit der Zeichen

Die Ahnlichkeit oder Identitdt der Zeichen ist Voraussetzung fiir die Anwendung
sowohl von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b als auch von Artikel 8 Absatz 5 UMV.
Dementsprechend steht die Feststellung von Unahnlichkeit sowohl der Anwendung
von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b als auch von Artikel 8 Absatz 5 UMV entgegen
(24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Weder aus dem Wortlaut dieser Vorschriften noch aus der Rechtsprechung geht
hervor, dass die Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Marken in anderer
Weise zu beurteilen ist. Dementsprechend sollte die Ahnlichkeit nach denselben
Kriterien beurteilt werden, die im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b
UMV Anwendung finden, also unter Berlcksichtigung von Elementen visueller,
klanglicher oder begrifflicher Ahnlichkeit (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,
EU:C:2011:177, § 52, 54). Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte
Identitat und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Vergleich von Zeichen.

Dennoch unterscheiden sich die beiden Vorschriften im Hinblick auf den Grad
der Ahnlichkeit. Wahrend der unter Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV
gewahrte Schutz davon abhangt, dass wegen der Identitdt oder Ahnlichkeit der
in Frage kommenden Marken fir die einschlagigen Verkehrskreise die Gefahr von
Verwechslungen besteht, setzt Artikel 8 Absatz 5 UMV fur den Schutz der Marke
keine solche Verwechslungsgefahr voraus. Dementsprechend kdnnen sich die in
Artikel 8 Absatz 5 UMV genannten Beeintrachtigungen aus einem geringeren Grad
an Ahnlichkeit zwischen den betreffenden Marken ergeben, sofern es ausreicht,
dass die malgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen diesen Marken
herstellen, das heil’t, sie gedanklich miteinander verknipfen. Wenn zwischen den
Marken eine gewisse, selbst schwache Ahnlichkeit zwischen den Marken besteht,
muss eine umfassende Beurteilung vorgenommen werden, um festzustellen, ob trotz
des geringen Grades der Ahnlichkeit andere relevante Faktoren wie das Ansehen oder
die Bekanntheit der alteren Marke dazu dienen, eine Verbindung zwischen den Marken
herzustellen (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66;
20/11/2014, C-581/13 P und C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).

Zwar kann ein geringerer Grad der Ahnlichkeit zwischen den Marken ausreichen, um
eine Verbindung und eine Gefahr der Verletzung festzustellen, jedoch ist dies kein
Faktor, der sich auf den Vergleich der Marken auswirkt. Zweck des Vergleichs ist
es, festzustellen, ob die Marken ahnlich sind oder nicht, und, wenn ja, den Grad
ihrer Ahnlichkeit zu bestimmen. Zu diesem Zeitpunkt soll nicht erértert werden, ob der
festgestellte Grad fur die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 UMV ausreichend ist. Dies
muss zu einem spateren Zeitpunkt bei der Bewertung des Zusammenhanges zwischen
den Marken und der Gefahr einer Rechtsverletzung gepriift werden.
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Die folgenden Beispiele aus der Rechtsprechung veranschaulichen den Grad der
Ahnlichkeit, der fiir die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 UMV erforderlich ist.

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

£3e

W% 11/12/2014, T-480/12, MASTER,
‘ j—w-. am/ EU:T:2014:1062

Waren und Dienstleistungen: Klassen 29, 30, 32

Gebiet: EU

Beurteilung: Die altere Marke ist fur nicht alkoholische Getrédnke bekannt. Es bestehen zwar deutliche
visuelle Unterschiede zwischen den Marken, aber es gibt auch Elemente visueller Ahnlichkeit.
Die Marken weisen jeweils einen ,Schwanz‘ auf, der aus ihren ersten Buchstaben in einem
Zeichenschnorkel resultiert. Dartiber hinaus verwenden sie dieselbe Schriftart, die Schulschreibschrift
~opencerian®, die im heutigen Geschéftsleben wenig verbreitet ist. Angesichts des Grades der noch
so schwachen Ahnlichkeit zwischen diesen Marken ist es nicht véllig ausgeschlossen, dass die
mafgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen ihnen herstellen und, selbst wenn keine
Verwechslungsgefahr besteht, dazu fuhren kénnten, dass das Bild und die Werte der alteren Marke
auf die Waren Ubertragen werden, die die angefochtene Marke tragen (Randnrn. 46-48, 57, 74).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

01/02/2018, T-105/16, Raquel
Superior Quality Cigarettes
FILTER CIGARETTES
(Bildmarke) / FILTER
CIGARETTES PM Marlboro

20 CLASS A CIGARETTES
Mﬂrll]“r“ (Bildmarke) et al., EU:T:2018:51

@
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Waren und Dienstleistungen: Klasse 34
Gebiet: EU

Beurteilung: Da Artikel 8 Absatz 5 UMV lediglich verlangt, dass die bestehende Ahnlichkeit geeignet ist,

die mallgeblichen Verkehrskreise dazu zu veranlassen, einen Zusammenhang zwischen den einander
gegeniberstehenden Zeichen, d. h. eine gedankliche Verknlpfung, zwischen ihnen herzustellen, er
jedoch nicht verlangt, dass die Ahnlichkeit dazu fiihren kann, dass diese Verkehrskreise diese Zeichen
verwechseln, kann der Schutz, den diese Bestimmung zugunsten bekannter Marken vorsieht, auch
dann Anwendung finden, wenn der Grad der Ahnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen geringer ist
(Randnr. 75).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

16/01/2018, T-398/16, COFFEE
ROCKS (fig.) / STARBUCKS
COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4

Waren und Dienstleistungen: Klasse 43
Gebiet: EU

Beurteilung: Es wird geltend gemacht, dass die altere Marke fir Kaffee und Dienstleistungen einer
Cafeteria bekannt ist. Die Marken weisen das gleiche allgemeine Erscheinungsbild auf, insofern sie
aus kreisformigen Geraten bestehen, die aus einem in der Mitte angeordneten Bildelement und
einer sie umgebenden breiten Banderole bestehen, die Wortelemente mit identischen Strukturen und
zwei kleineren weilen Bildelementen aufweisen; sie verwenden die gleichen Farben (Schwarz und
Weill) und dieselbe Schriftart; sie stimmen in dem Wort ,coffee* (Kaffee) Uberein, das trotz seines
beschreibenden Charakters ein wichtiger Faktor fiir die Ahnlichkeit ist, insbesondere im Hinblick
auf die behauptete Bekanntheit. Klanglich sind die Zeichen aufgrund der Anwesenheit des Wortes
.coffee* (Kaffee) und der phonetischen Ahnlichkeit der Endung ,rocks‘ zu der Endung ,bucks"
ahnlich, insbesondere aufgrund der Aussprache der Buchstaben ,0“ und ,u“ durch die relevanten
englischsprachigen Verkehrskreise. In begrifflicher Hinsicht werden die maRgeblichen Verkehrskreise
aufgrund des allgemeinen Erscheinungsbilds der Marken sowie der Prasenz des Wortes ,coffee” (Kaffee)
in beiden Marken beide Marken mit dem Begriff ,Kaffeehaus® in Verbindung bringen (Randnrn. 51-64).

3.3 Die Verbindung zwischen den Zeichen

Die Beeintrachtigungen im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV, sofern sie auftreten,
sind die Folge eines bestimmten Grades der Ahnlichkeit zwischen der &lteren
und der jingeren Marke, aufgrund derer die beteiligten Verkehrskreise einen
Zusammenhang zwischen diesen beiden Marken sehen, d. h. sie stellen einen
Zusammenhang zwischen ihnen her, auch wenn sie sie nicht verwechseln (27/11/2008,
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C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30 und die dort angeflhrte Rechtsprechung).
Daher ist vor der Prufung der Gefahr einer Rechtsverletzung zu beurteilen, ob die
malfgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den Marken herstellen,
d. h. ob die angefochtene Marke im Zusammenhang mit den angefochtenen Waren
und Dienstleistungen die altere bekannte Marke in Erinnerung rufen wurde. Diese
Verbindung zwischen den Marken ist unter Berticksichtigung aller relevanten Faktoren,
insbesondere der folgenden, umfassend zu beurteilen.

® Die Starke der Bekanntheit der alteren Marke.

e der Grad der Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Marken. Je ahnlicher
sie sind, desto wahrscheinlich ist es, dass die jingere Marke den mafllgeblichen
Verkehrskreisen die altere bekannte Marke in Erinnerung ruft (06/07/2012, T-60/10,
Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 und analog 27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 44).

® Die Art der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die altere Marke bekannt ist und fir
die die jungere Marke Schutz beantragt.

e Der Grad der Ahnlichkeit oder Unahnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und
jede Uberschneidung der von diesen Waren und Dienstleistungen betroffenen
mafgeblichen Verkehrskreise. Die Waren oder Dienstleistungen kénnen so weit
voneinander entfernt sein, dass es unwahrscheinlich ist, dass die jungere Marke
den malgeblichen Verkehrskreisen die altere Marke in Erinnerung zu rufen vermag
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 49). Dennoch ist daran zu erinnern,
dass eines der wesentlichen Merkmale von Artikel 8 Absatz 5 UMV darin besteht,
dass er auch Schutz gegen unahnliche Waren und Dienstleistungen bietet.

e der Grad der Unterscheidungskraft der alteren bekannten Marke, unabhangig
davon, ob diese von Haus aus besteht oder durch Benutzung erworben wurde.
Je mehr originare Kennzeichnungskraft die altere Marke hat, desto wahrscheinlicher
ist es, dass der Verbraucher sich angesichts einer ahnlichen (oder identischen)
jungeren Marke an die altere Marke erinnert. Je geringer hingegen die originare
Unterscheidungskraft der alteren Marke ist, desto schwieriger kann es sein, eine
Verbindung herzustellen.

® das Bestehen einer Verwechslungsgefahr beim Publikum.

Diese Liste ist nicht erschépfend, und eine Verbindung zwischen den Marken kann
auch auf der Grundlage nur einiger dieser Kriterien hergestellt oder ausgeschlossen
werden.

Die Frage, ob die maRgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den Marken
herstellen werden, ist angesichts der Fakten und Umstande des jeweiligen Falls sowie
der von den Beteiligten vorgelegten Beweismittel und Bemerkungen zu beantworten,
die dann zu gewichten sind. Selbst eine geringe Ahnlichkeit zwischen den Zeichen
(die moéglicherweise fir die Feststellung einer Verwechslungsgefahr gemaf Artikel 8
Absatz 1 Buchstabe b UMV nicht ausreicht) erfordert eine Beurteilung, ob in den
Augen der maldgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den Zeichen
hergestellt wird (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 74). Daruber
hinaus reicht das Fehlen einer koharenten Begrindung durch den Widersprechenden
nicht aus, um die Klage abzuweisen, wenn die fir die Beurteilung relevanten
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Faktoren darauf hinweisen, dass eine Verbindung hergestellt wird (Faktoren wie der
Bekanntheitsgrad, das Verhaltnis zwischen den Zeichen, die Nahe der Marktsektoren,
eine Uberschneidung der maRgeblichen Verkehrskreise).

Die Feststellung einer Verbindung wird schwieriger sein, wenn die von den Waren
und Dienstleistungen betroffenen Marktsektoren nicht einander nah sind in dem Sinne,
dass eine Verbindung zwischen den jeweiligen Verkehrskreisen nicht offensichtlich
ist. In solchen Situationen muss der Widersprechende unter Hinweis auf eine
andere Verbindung zwischen seinen Aktivitdten und denen des Anmelders begrunden,
warum die Marken in Assoziation gebracht werden, beispielsweise, wenn die altere
Marke aullerhalb ihres natlrlichen Marktsektors verwertet wird, beispielsweise durch
Lizenzierung oder Merchandising.

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

(”:;?u_:
ey P -"D
'\!_/'
TWITTER
16/03/2012, R 1074/2011-5,

Twitter (fig.) / TWITTER

Bekannt fir Dienstleistungen der
Klassen 38, 42 und 45, u.a. eine Klassen 14, 18 und 25

Website fiir soziale Netze

Die angefochtenen Waren wie T-Shirts, Schlisselanhanger, Uhren, Handtaschen, Schmuckwaren,
Kappen usw. werden sehr haufig fir Marketingzwecke oder Merchandising-Produkte verwendet, die
mit Marken versehen sind, die sich auf vollig andere Waren und Dienstleistungen beziehen. Aufgrund
der hohen Bekanntheit der alteren Marke wirde der mafRgebliche Verbraucher, wenn er mit dieser
Marke konfrontiert wird, auf einer Uhr, einem Schal oder einem T-Shirt zwangslaufig eine gedankliche
Verbindung herstellen (Randnr. 40).

Die Tatsache, dass die mit den fraglichen Marken gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen zu entfernt liegenden Branchen gehdren, reicht als solche nicht aus,
um das Bestehen einer Verbindung auszuschlie®en. Die spezifische Bekanntheit der
alteren Marke (einschlieRlich qualitativer Aspekte, wie z. B. ein bestimmtes Image,
ein bestimmter Lebensstil oder besondere Vermarktungsbedingungen, die mit der
Bekanntheit der Marke in Verbindung gebracht werden) und der Grad der Ahnlichkeit
zwischen den Marken konnten es ermdglichen, das Image der bekannten Marke trotz
der Entfernung zwischen den relevanten Marktsektoren auf die angefochtene Marke zu
Ubertragen.

Wenn sich die mit den Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen jedoch
einerseits an die breite Offentlichkeit und andererseits an ein Fachpublikum richten,
ist die bloRe Tatsache, dass die Mitglieder des Fachpublikums notwendigerweise
der breiten Offentlichkeit angehéren, fir das Bestehen einer Verbindung nicht
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ausschlaggebend. Die Tatsache, dass ein Fachpublikum die altere Marke, die fur die
breite Offentlichkeit bestimmte Waren oder Dienstleistungen erfasst, moglicherweise
kennt, kann im Ubrigen nicht fiir den Nachweis geniigen, dass dieses Fachpublikum
einen Zusammenhang zwischen den einander gegenuberstehenden Marken herstellen
wird (26/09/2018, T-62/16, PUMA fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46).

Wenn die altere Marke eine Unionsmarke ist, kann die Bekanntheit einer Unionsmarke,
die flir das Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats nachgewiesen wurde, ausreichen,
um die Bekanntheit einer Unionsmarke nachzuweisen (06/10/2009, C-301/07, Pago,
EU:C:2009:611, § 29-30). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Unionsmarke
Bekanntheit in der gesamten EU verliehen wird (im Gegensatz zu in der EU) und
folglich der Unionsmarke in der gesamten EU der volle Schutzumfang verliehen
wird. Die Verbindung ist anhand der Wahrnehmung der tatsachlichen Verkehrskreise
zu beurteilen, fir die die altere Unionsmarke als bekannt befunden wurde, da nur
diese Verkehrskreise, die mit der Unionsmarke vertraut sind, moglicherweise eine
Verbindung zwischen den Marken herstellen kénnen (03/09/2015, C-125/14, Be
impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). Wenn jedenfalls in einem Teil der EU,
in dem die altere Unionsmarke einem wirtschaftlich relevanten Teil der mafigeblichen
Verkehrskreise bekannt ist, keine Verbindung hergestellt werden kann, ware es nicht
richtig, eine Verbindung in einem anderen Teil der EU festzustellen, in dem die altere
Marke nicht bekannt ist, nur beispielsweise auf der Grundlage, dass die Marken
als ahnlicher wahrgenommen wirden (z. B. aus sprachlichen Griinden, was zum
Fehlen begrifflicher Unterschiede oder zu einer héheren Unterscheidungskraft des
Ubereinstimmenden Elements fiihrt).

Das Vorhandensein einer Markenfamilie ist zudem ein Faktor, der bei der Beurteilung
der Feststellung einer gedanklichen Verknipfung zwischen den in Rede stehenden
Marken seitens der mal3geblichen Verkehrskreise zu berlicksichtigen ist (05/07/2016,
T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

Beispiele fiir eine nachgewiesene Verbindung zwischen Zeichen

Bei den folgenden Beispielen wurde festgestellt, dass der Grad der Ahnlichkeit
zwischen den Zeichen (im Zusammenwirken mit weiteren Faktoren) ausreichte, um
die Feststellung zu begrinden, dass die Verbraucher eine Verbindung zwischen ihnen
herstellen wurden.

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

16/12/2010, T-345/08 und
T-357/08, Botolist / Botocyl,
BOTOX BOTOLIST und BOTOCYL EU:T:2010:529, bestatigt durch
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist /
Botocyl, EU:C:2012:285,
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Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

Es besteht eine geringe Ahnlichkeit zwischen den pharmazeutischen Préparaten fiir die Behandlung
von Falten des Widersprechenden, fir die die altere Marke bekannt ist, und den angefochtenen Mitteln
zur Korper- und Schénheitspflege und anderen Cremes. Die Ubrigen angefochtenen Waren, namlich
u. a. Parfiims, Brdunungsmilch, Shampoos, Badesalze sind unahnlich. Ungeachtet dessen betreffen
die fraglichen Waren verwandte Marktsektoren. Den mafigeblichen Verkehrskreisen — Fachleuten wie
auch den allgemeinen Verkehrskreisen — wirde nicht entgehen, dass beide angefochtenen Marken
mit ,BOTO-“ beginnen, das nahezu die gesamte altere Marke BOTOX umfasst. ,BOTO-* ist weder im
pharmazeutischen noch im kosmetischen Bereich ein gangiger Prafix und hat keine beschreibende
Bedeutung. Die malgeblichen Verkehrskreise wirden eine Verbindung zwischen den betreffenden
Marken herstellen (Randnrn. 65-79).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

11/01/2010, R_70/2009-1, RED

RED BULL FEznl EPEREJ 0oG (Bidmarke) / RED BULL et

al.

Die mafgeblichen Verkehrskreise wiirden eine Verbindung zwischen den Marken herstellen, weil i)
die Marken einige relevante gemeinsame Merkmale aufweisen, ii) die einander gegeniiberstehenden
Waren in den Klassen 32-33 identisch sind, iii) die altere Marke bekannt ist, iv) die altere Marke durch
Benutzung eine starke Unterscheidungskraft erworben hat und v) Verwechslungsgefahr bestehen kdnnte
(Randnrn. 19 und 24).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

25/01/2012, T-332/10, Viaguara,

Viagra Viaguara
EU:T:2012:26

Die altere Marke ist bekannt fiir pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von erektiler Dysfunktion
in Klasse 5, wahrend die angefochtene Marke alkoholfreie und alkoholische Getrdnke in den Klassen 32
und 33 umfasst. Obwohl die fraglichen Waren unahnlich sind, ist es wahrscheinlich, dass aufgrund der
hochgradigen Ahnlichkeit und der hohen Bekanntheit der dlteren Marke eine Verbindung zwischen den
Marken hergestellt wird (Randnr. 52).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

RSC-ROYAL  SHAKESPEARE 06/07/2012,  T-60/10, Royal
Royal Shakespeare

COMPANY Shakespeare, EU:T:2012:348
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Die altere Marke ist flir Theateraufflihrungen bekannt, wahrend die angefochtene Marke alkoholfreie
und alkoholische Getrédnke sowie Bereitstellung von Lebensmitteln und Getrdnken, Restaurants, Bars,
Gaststétten, Hotels; Beherbergung von Gésten umfasst. Zwischen den angefochtenen Waren und
den Theaterauffiihrungen der Widersprechenden besteht eine gewisse Nahe. Es ist in Theatern
Ublich, neben und wahrend der Auffiihrung Bar- und Catering-Dienste anzubieten. Angesichts der
auBerordentlichen Bekanntheit der &lteren Marke und der Ahnlichkeit der Marken wirden die
mafgeblichen Verkehrskreise des Vereinigten Konigreichs eine Verbindung zu der alteren Marke
herstellen, wenn sie mit den angefochtenen Waren konfrontiert wirden, die die angefochtene Marke
in einem Supermarkt oder einer Bar zeigen (Randnr. 60).

Beispiele fiur Zeichen, zwischen denen keine Verbindung nachgewiesen wurde

Nachstehend eine Reihe von Beispielen, bei denen die Gesamtbeurteilung aller
mafgeblichen Faktoren ergab, dass eine gedankliche Verknipfung zwischen den
Zeichen unwahrscheinlich war.

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

11/11/2020, T-820/19, Lottoland /

‘:0“0 P lotto] LOTTTO (fig.) et al.,

Qe N EU-T-2020:538, § 64, 66

Ungeachtet der hohen Bekanntheit der alteren Bildmarke und des Uberdurchschnittlichen Grades an
Ahnlichkeit zwischen den Marken, sind das Fehlen einer Verbindung zwischen den Dienstleistungen
(in Bezug auf Gllcksspiele in Klasse 41 der alteren Marke und wissenschaftliche und technologische
Dienstleistungen in Klasse 42 der angefochtenen Marke) und der Unterschied zwischen den
mafgeblichen Verkehrskreisen, von denen eines ein Fachpublikum mit hohem Aufmerksamkeitsgrad
ist, derartig, dass das Bestehen einer Verbindung zwischen den Marken ausgeschlossen werden kann
(Randnr. 66).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

G-STAR und
21/01/2010, T-309/08, G Stor,

‘G—STAR : qm EU:T:2010:22
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Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

Schriftbildlich vermitteln die Zeichen wegen des Bildelements, das den Kopf eines chinesischen
Drachens zu Beginn der angemeldeten Marke zeigt, einen verschiedenen Gesamteindruck. Vom Klang
her sind die Marken hochgradig ahnlich. In begrifflicher Hinsicht wird das Element ,star* der alteren
Marken EU-weit als Hinweis auf einen Stern oder eine beriihmte Person wahrgenommen. Es ist
denkbar, dass ein Teil der maligeblichen Verkehrskreise dem Element ,Stor" in der angefochtenen
Marke die Bedeutung des danischen und schwedischen Worts ,stor" (groR) beilegt oder es als
Hinweis auf das englische Wort ,store" (Geschéaft, Lager) begreift. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die
mafgeblichen Verkehrskreise diesem Element in ihrer Mehrheit keine besondere Bedeutung zuordnen.
Aus diesem Grund werden die mafRgeblichen Verkehrskreise die fraglichen Marken insofern als
begrifflich verschieden wahrnehmen, als die alteren Marken in der gesamten Europaischen Union eine
eindeutige Bedeutung haben, wahrend die angemeldete Marke fur die mafRgeblichen Verkehrskreise
entweder eine andere oder gar keine Bedeutung hat. Wie der stadndigen Rechtsprechung zu entnehmen
ist, kdnnen die begriffichen Unterschiede zwischen den Zeichen den bildlichen und klanglichen
Ahnlichkeiten zwischen ihnen entgegenwirken, wenn die Bedeutung zumindest eines der beiden
strittigen Zeichen so klar und spezifisch ist, dass sie vom mafgeblichen Publikum sofort begriffen wird.
Daher verhindern die bildlichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den Marken eine mdgliche

Verbindung zwischen ihnen (Randnrn. 25-36).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

07/10/2010, R _1556/2009-2, only
givenchy (fig.) / ONLY et al.

”;; givenchy
ONLY ?r § (bestatigt durch  08/12/2011,

T-586/10, Only Givenchy,
EU:T:2011:722)

Die zur Debatte stehenden Waren sind identisch (Klasse 3). Selbst wenn die altere Marke bekannt
ware, waren die Unterschiede zwischen den Marken, insbesondere aufgrund der begrifflichen Einheit,
die durch die Kombination des Elements ,only“ mit dem unterscheidungskraftigen dominanten Element
Lgivenchy“ entsteht, so erheblich, dass die Verkehrskreise keine Verbindung zwischen ihnen herstellen
wirde (Randnrn. 65 und 66).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache
yr f\ 30/09/2016, T-430/15, Silvania
SYLVANIA > A Food (fig.) / SYLVANIA et al.,
Siivania (fig.)
EU:T:2016:590
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Das Fehlen jeglicher Ahnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen in Verbindung mit der
Tatsache, dass die éaltere Marke keine hohe Bekanntheit besitzt, schliet eine Verbindung zwischen
den fraglichen Marken aus. Es ist unwahrscheinlich, dass das Qualitatsbild der alteren Marke, das mit
Leuchten und Lampen assoziiert ist, auf die von der angefochtenen Marke erfassten Dienstleistungen fiir

die Nahrungs- bzw. Lebensmittelindustrie Ubertragen werden kénnte (Randnr. 46).

3.4 Gefahr der Beeintrachtigung
3.4.1 Geschutzter Gegenstand

Artikel 8 Absatz 5 UMV schitzt die Bekanntheit der alteren Marke nicht als solche in
dem Sinne, dass er nicht beabsichtigt, die Eintragung aller Marken zu verhindern, die
mit der bekannten Marke identisch oder ihr ahnlich sind. Sobald die Voraussetzung
der Bekanntheit erfullt und ein Zusammenhang hergestellt wurde, ist zu prifen, ob
die altere Marke beeintrachtigt wirde. Eine nachgewiesene Verbindung zwischen
den Marken allein genugt nicht, um das Vorliegen einer der in Artikel 8 Absatz 5
UMV genannten Beeintrachtigungen zu begrinden (26/09/2012, T-301/09, Citigate,
EU:T:2012:473, § 96 und die dort angefliihrte Rechtsprechung).

Eine Marke kann neben der Herkunftsangabe auch andere schitzenswerte Funktionen
erfillen. Eine Marke kann insbesondere gewahrleisten, dass alle Waren, die aus einem
einzigen Unternehmen stammen, die gleiche Qualitadt haben (Garantiefunktion), und
sie kann als Werbetrager dienen, indem sie den Geschéaftswert und das Prestige
widerspiegelt, die sie im Markt erworben hat (Werbefunktion) (17/10/1990, C-10/89,
Hag Il, EU:C:1990:359; 01/07/1996, C-427/93, C-429/93 & C-436/93, Bristol-Myers
Squibb and Others / Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997, C-349/95, Ballantine,
EU:C:1997:530; 04/11/1997, C-337/95, Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, C-63/97,
BMW, EU:C:1999:82).

Daraus folgt, dass Marken nicht nur dazu dienen, auf die Herkunft eines Produkts
hinzuweisen, sondern auch dazu, dem Verbraucher eine bestimmte Botschaft oder
ein bestimmtes Image zu vermitteln, die groRtenteils aufgrund der Benutzung durch
das Zeichen Gestalt annehmen wird und, wenn sie einmal erworben ist, einen Teil
seiner Kennzeichnungskraft und Wertschatzung bildet. Bei den meisten bekannten
Marken sind diese Merkmale besonders ausgepragt, und da der kommerzielle Erfolg
einer Marke flir gewohnlich auf der Produktqualitat und erfolgreicher Werbung oder
auf beidem beruht, sind diese Merkmale fiir den Markeninhaber von hohem Wert.
Eben dieser Mehrwert einer bekannten Marke soll durch Artikel 8 Absatz 5 UMV vor
unlauterer Beeintrachtigung oder Ausnutzung geschutzt werden.

74 Fir die Zwecke dieser Richtlinien umfasst der Begriff ,Beeintrachtigung” auch die ,unlautere Ausnutzung®,
wenngleich in diesen Fallen nicht notwendigerweise eine ,Beeintrachtigung® im Sinne einer Beeintrachtigung
der Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der Marke oder, allgemeiner gesehen, einer Schadigung des
Markeninhabers vorliegt.
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Der Schutz gemal Artikel 8 Absatz 5 UMV erstreckt sich daher auf alle Falle, in denen
die Benutzung der angefochtenen Marke die altere Marke wahrscheinlich in dem Sinne
beeintrachtigt, dass sie ihre Attraktivitat (Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft)
oder das Bild, das sie in der Offentlichkeit erworben hat (Beeintrachtigung der
Wertschatzung) verringert, oder wenn die Benutzung der angefochtenen Marke
wahrscheinlich dazu fuhrt, dass die Anziehungskraft oder die Ausnutzung des
Bildes und des Prestiges der alteren Marke (unter unlauterer Ausnutzung ihrer
Unterscheidungskraft oder Wertschatzung) beeintrachtigt wird.

Da zudem eine sehr hohe Wertschatzung aufgrund des grof’en Wertes, den sie
verkorpert, leichter zu beeintrachtigen ist und mehr dazu verleitet, sie auszunutzen,
unterstrich der Gerichtshof, ,dass eine Beeintrachtigung umso eher vorliegen
wird, je groRer die Unterscheidungskraft und die Wertschatzung der Marke sind
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, T-67/04, Spa-
Finders, EU:T:2005:179, § 41). Gleiches ist in Bezug auf den ungerechtfertigten Vorteil
zu akzeptieren, die der Anmelder auf Kosten der alteren Marke genief3en kdnnte.

3.4.2 Bewertung der Beeintrachtigungsgefahr

Wie in Unterabschnitt 3.3 dargelegt, ist jede Art von Beeintrachtigung im Sinne von
Artikel 8 Absatz 5 UMV die Folge einer gedanklichen Verbindung zwischen den
einander gegeniberstehenden Marken in der Offentlichkeit, die durch die Ahnlichkeiten
zwischen den Marken, ihre Unterscheidungskraft, die Bekanntheit und andere Faktoren
ermoglicht wird.

Je unmittelbarer und starker die altere Marke von der jingeren Marke in Erinnerung
gerufen wird, desto gréRer ist die Gefahr, dass die gegenwartige oder kinftige
Benutzung der jingeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der
alteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt (27/11/2008, C-252/07,
Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41,
43).

Daraus folgt, dass die Beurteilung der Beeintrachtigung oder unlauteren Ausnutzung
auf eine Gesamtbewertung aller relevanten Faktoren des Falles (insbesondere
die Zeichendhnlichkeit, die Bekanntheit der &lteren Marke, die jeweiligen
Verbrauchergruppen und Marktsektoren) gestutzt werden muss, um zu bestimmen, ob
die Marken in einer Weise miteinander in Verbindung gebracht werden kdnnen, die die
altere Marke schadigen kann.

3.4.3 Arten der Beeintrachtigung

In Artikel 8 Absatz 5 UMV werden folgende Beeintrachtigungen aufgefihrt:
Ausnutzung in unlauterer Weise und Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft
oder Wertschatzung der alteren Marke. Somit kommt Artikel 8 Absatz 5 UMV zur
Anwendung, wenn durch die Benutzung der angefochtenen Marke eine der folgenden
drei Voraussetzungen alternativ erflillt ist:
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e Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung der alteren Marke in
unlauterer Weise;

® Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft;

e Beeintrachtigung der Wertschatzung.

Was die erste Art der Beeintrachtigung anbelangt, so legt der Wortlaut von Artikel 8
Absatz 5 UMV nahe, dass es zwei Arten der unlauteren Ausnutzung gibt, doch die
standige Rechtsprechung behandelt beide als einen einzigen Verstof nach Artikel 8
Absatz 5 UMV (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). Der
Vollstandigkeit halber werden beide Aspekte desselben Rechtsverstol3es nachstehend
in Abschnitt 3.4.3.1 gemeinsam abgehandelt.

Wie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte ldentitdt und
Verwechslungsgefahr, aufgezeigt, bezieht sich die Verwechslungsgefahr ausschlie3lich
auf die gewerbliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen. Artikel 8 Absatz 5 UMV
hingegen schutzt altere bekannte Marken vor Verbindungen und Verwechslungen,
die nicht unbedingt mit der betrieblichen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen
zusammenhangen. Artikel 8 Absatz 5 UMV dient dem Schutz des Aufwands und der
Investitionen, die mit der Schaffung der Marken und der Werbung flr sie verbunden
sind, um sie in dem Male, wie sie bekannt werden, vor jingeren ahnlichen Marken zu
schitzen, welche die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der alteren Marke
in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen kénnten. Im Zusammenhang
mit diesem Bereich des Markenrechts wird eine grof3e Vielfalt an Bezeichnungen
verwendet. Die Gangigsten sind nachstehend aufgefihrt.

Begriffe in Artikel 8 Absatz 5 UMV Gebrauchliche Synonyme
Ausnutzung in unlauterer Weise Trittbrettfahren
Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft Verwasserung, Schwachung
Beeintrachtigung der Wertschatzung Rufschadigung, Herabsetzung, Verunglimpfung
3.4.3.1 Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung in unlauterer
Weise
Art des VerstolRes

Der Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder
Wertschatzung erfasst Falle, in denen der Anmelder von der Anziehungskraft der
alteren Marke profitiert, indem er seine Waren oder Dienstleistungen mit einem
Zeichen versieht, das ahnlich zu (oder identisch zu) einer Marke ist, die auf dem
Markt weithin bekannt ist, und sich dadurch dessen Anziehungskraft und Werbekraft
widerrechtlich aneignet oder dessen Ruf, Image und Prestige ausnutzt. Dies kann zu
nicht hinnehmbaren Situationen wirtschaftlichen Schmarotzertums fihren, in denen der
Anmelder ,kostenlos von den Investitionen des Widersprechenden in die Férderung
und den Aufbau des Geschaftswert seiner Marke profitieren darf, da dies den Absatz
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der Produkte des Anmelders in unverhaltnismalig hohem MalRe im Verhaltnis zum
Umfang seiner verkaufsférdernden Investitionen férdern kann.

Eine unlautere Ausnutzung liegt vor, wenn der Ruf der Marke oder die durch
sie vermittelten Merkmale auf die mit dem identischen oder ahnlichen Zeichen
gekennzeichneten Waren Ubertragen werden. Der Anmelder, der sich an die
bekannte Marke anhangt, profitiert von ihrer Anziehungskraft, ihrer Bekanntheit und
ihrem Prestige. AuRRerdem nutzt der Anmelder ohne finanzielle Gegenleistung die
wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Erhaltung des
Ansehens dieser Marke (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 49).
Es geht um die Gefahr, dass der Ruf der bekannten Marke oder die durch sie
vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren
Ubertragen werden, so dass deren Vermarktung durch diese gedankliche Verbindung
mit der bekannten alteren Marke erleichtert wird (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa,
EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,
T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Der maRgebliche Verbraucher

Der Begriff der ,unlauteren Ausnutzung“ bezieht sich eher auf die Vorteile der
jungeren als auf die Schadigung der alteren Marke; verboten ist die Ausnutzung der
alteren Marke durch den Inhaber der jliingeren Marke. Demgemal ist das Vorliegen
derjenigen Beeintrachtigungen, bei denen es sich um die unlautere Ausnutzung der
Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der alteren Marke handelt, im Hinblick
auf den Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen,
fur die diese Marke angemeldet ist (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 35-36; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010,
T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Beurteilung der unlauteren Ausnutzung

Um festzustellen, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschatzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt, ist eine Gesamtbeurteilung
erforderlich, bei der alle relevanten Umstande des Einzelfalls bericksichtigt werden
(10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, bestatigt durch 12/03/2009,
C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; siehe auch 23/10/2003, C-408/01, Adidas,
EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58,
66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung der alteren Marke
setzt eine gedankliche Verkniipfung zwischen den beiden Marken voraus, die
eine Ubertragung der Anziehungskraft und des Prestiges auf das Zeichen des
Anmelders ermdglicht. Je unmittelbarer und starker die altere bekannte Marke
von der angefochtenen Marke in Erinnerung gerufen wird, desto groRer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die gegenwartige oder kiinftige Benutzung der Marke die
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der alteren Marke in unlauterer Weise
ausnutzt. Eine solche Assoziation ist in der Regel anzunehmen, wenn einer der
folgenden Umstande vorliegt:
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1. Die altere Marke besitzt einen hohen Bekanntheitsgrad oder eine sehr starke
(originare) Kennzeichnungskraft. In einem solchen Fall wird der Anmelder
eher versucht sein, den Wert der alteren Marke fir sich auszunutzen und es
ist wahrscheinlicher, dass die angemeldete Marke mit der bekannten Marke in
Verbindung gebracht wird. Solche Marken werden in nahezu jedem Zusammenhang
erkannt, gerade weil sie Uber eine herausragende Unterscheidungskraft verfigen
oder in dem Sinne einen ,guten® bzw. ,besonderen“ Ruf genieflen, dass sie
ein Image von Spitzenleistungen, Zuverlassigkeit oder Qualitdt vermitteln oder
irgendeine andere positive Botschaft transportieren, die die Wahl der Verbraucher
im Hinblick auf die Waren anderer Hersteller glnstig beeinflussen konnten
(12/07/2011, C-324/09, L'Oréal gegen eBay, EU:C:2011:474, § 44). Je starker die
Unterscheidungskraft der alteren Marke, desto grofier die Wahrscheinlichkeit, dass
die identische oder ahnliche jungere Marke bei den maligeblichen Verkehrskreisen
die Erinnerung an diese altere Marke wachruft (06/07/2012, T-60/10, Royal
Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).

2. Je ahnlicher die Marken sind, desto grél3er ist die Wahrscheinlichkeit einer
unlauteren Ausnutzung.

3. Es besteht ein besonderer Zusammenhang zwischen den Waren/
Dienstleistungen, aufgrund dessen einige Eigenschaften der Waren/
Dienstleistungen des Widersprechenden den Waren des Anmelders zugeschrieben
werden kénnen. Dies ist haufig bei benachbarten Markten der Fall, bei denen
eine ,Markenerweiterung“ natirlich erscheinen wirde, wie zum Beispiel bei
pharmazeutischen Produkten, deren heilende Eigenschaften zum Beispiel von
Mitteln zur Kérper- und Schénheitspflege in Anspruch genommen werden kénnen,
die unter derselben Marke angeboten werden. Ebenso hat der Gerichtshof
festgestellt, dass bestimmte Getranke (Klassen 32 und 33), die damit vermarktet
werden, dass sie die sexuelle Leistungsfahigkeit verbessern, mit den Eigenschaften
der Waren der Klasse 5 (pharmazeutische und veterinarmedizinische Erzeugnisse
und Stoffe) in Verbindung gebracht werden, fir die die altere Marke, Viagra,
eingetragen war (25/01/2012, T-332/10 Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). Umgekehrt
besteht ungeachtet der weitgehenden Ubereinstimmung ihrer Benutzerkreise keine
solche Verbindung zwischen Kreditkartendiensten und Mitteln zur Kérper- und
Schénheitspflege, da das Image der Ersteren nicht auf die Letzteren Ubertragen
werden kann.

4. Die altere Marke kann angesichts ihrer besonderen Anziehungskraft sogar
auBerhalb ihres natiirlichen Marktsektors gewinnbringend benutzt werden, z. B.
durch Lizenzierung oder Merchandising. Wenn der Anmelder in diesem Fall ein
mit der alteren Marke identisches oder ihr ahnliches Zeichen fir Waren benutzt,
fur die Erstere schon benutzt wird, profitiert er offensichtlich von ihrem de facto
vorhandenen wirtschaftlichen Wert auf diesem Sektor (16/03/2012, R 1074/2011-5,
Twitter (fig.) / TWITTER).

5. Zwar muss keine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden einander
gegenlberstehenden Marken vorliegen, um nachzuweisen, dass eine unlautere
Ausnutzung der alteren durch die jungere Marke vorliegt, doch wird, wenn eine
solche Verwechslungsgefahr anhand von Tatsachen festgestellt wird, dies zum
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Nachweis der unlauteren Ausnutzung oder zumindest der ernsthaften Gefahr einer
kinftigen Beeintrachtigung herangezogen (07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla
Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).

6. Das Vorliegen einer Markenfamilie kann ebenfalls ein relevanter Faktor bei der
Beurteilung der Frage sein, ob eine unlautere Ausnutzung vorliegt (05/07/2016,
T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

Die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschatzung einer Marke
kann auf eine bewusste Entscheidung zurlickgehen, beispielsweise, wenn eine
eindeutige Ausnutzung durch Trittbrettfahren in Bezug auf eine berihmte Marke
vorliegt oder wenn versucht wird, mit Hilfe der Bekanntheit einer berihmten Marke
Geschafte zu machen. Doch die unlautere Ausnutzung setzt nicht zwingend eine
bewusste Absicht voraus, sich den mit der Marke eines anderen verbundenen Goodwill
anzueignen.

Artikel 8 Absatz 5 UMV setzt lediglich eine Ausnutzung ,in unlauterer Weise®
voraus, das heil3t, dass es keinen rechtfertigenden Grund fir den Nutzen des
Anmelders geben darf; Bosglaubigkeit als solche ist jedoch keine Voraussetzung
fur die Anwendung des Artikels. Geht jedoch aus Beweisen eindeutig hervor,
dass der Anmelder bdsglaubig handelt, so stellt dies einen starken Hinweis auf
eine unlautere Ausnutzung dar. Boser Glaube kann aus verschiedenen Faktoren
abgeleitet werden, z. B. aus einem offensichtlichen Versuch des Anmelders, das altere
kennzeichnungskraftige Zeichen so gut wie mdglich nachzuahmen, oder aus dem
Fehlen eines ersichtlichen Grundes, warum er fir seine Waren eine Marke wahlte,
die ein solches Zeichen enthalt. Im Ubrigen kénnen im Rahmen der Beurteilung, ob
die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung besteht, Falle der tatsachlichen Benutzung
der angemeldeten Marke (auch aul3erhalb der EU) als Grundlage fur zur Feststellung
einer Beeintrachtigung bezlglich der wahrscheinlichen gewerblichen Nutzung der
angemeldeten Marke in der EU dienen (07/12/2017, T-61/16, MASTER (fig.) / COCA-
COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88).

Und schlieBllich bezieht sich der Begriff der unlauteren Ausnutzung in Artikel 8
Absatz 5 UMV nicht auf die Beschadigung der bekannten Marke. Dementsprechend
kann ein Dritter die Unterscheidungskraft oder Wertschatzung einer Marke auch dann
in unlauterer Weise ausnutzen, wenn die Benutzung eines identischen oder ahnlichen
Zeichens diese beiden Markeneigenschaften nicht beeintrachtigt oder, allgemeiner
gesprochen, den Markeninhaber nicht schadigt. Daher muss der Widersprechende
keinen Nachweis dafur erbringen, dass der Vorteil des Anmelders seinen eigenen
wirtschaftlichen Interessen oder dem Ruf der Marke zuwiderlauft (im Unterschied zur
Rufschadigung, siehe weiter unten), da in den meisten Fallen die ,ausgeliehene*
Unterscheidungskraft bzw. der ausgeliehene Ruf des Zeichens hauptsachlich die
direkten Konkurrenten des Anmelders betrifft, d. h. Handler, die im Bereich identischer,
ahnlicher oder benachbarter Markte tatig sind, indem sie einem Wettbewerbsnachteil
ausgesetzt werden. Jedoch sollte die Mdglichkeit einer simultanen Beeintrachtigung
der Interessen des Widersprechenden nicht vollstdndig ausgeschlossen werden, vor
allem nicht in Fallen, in denen die Benutzung des Zeichens der Anmeldung die
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Vermarktungsplane des Widersprechenden beeinflussen oder seinen Planen, einen
neuen Marktsektor zu erobern, zuwiderlaufen kénnte.

Rechtsprechung zur unlauteren Ausnutzung

Gefahr der unlauteren Ausnutzung festgestellt

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache
26/06/2008, C-252/07,
INTEL INTELMARK
EU:C:2008:370

In ihrem Schlussantrag im Vorabentscheidungsverfahren zur Rechtssache ,Intel* filihrte die
Generalanwaltin Sharpston zum Begriff der unlauteren Ausnutzung aus: ,Die Begriffe der unlauteren
Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der Marke sollen hingegen ,instances
where there is clear exploitation and free-riding on the coattails of a famous mark or an attempt
to trade upon its reputation® [Félle, in denen eine berihmte Marke eindeutig von Trittbrettfahrern
ausgenutzt wird oder versucht wird, ihren guten Ruf auszunutzen] erfassen. So ware beispielsweise
Rolls Royce berechtigt, einen Whiskyhersteller daran zu hindern, die Wertschatzung der Marke Rolls
Royce auszunutzen, um fiir seine Marke zu werben. ,Es ist nicht klar, ob es tatsachlich einen
Unterschied zwischen dem Ausnutzen der Unterscheidungskraft einer Marke und dem Ausnutzen ihrer
Wertschatzung gibt; da es jedoch auf einen solchen Unterschied hier nicht ankommt, werde ich beides

als ,free-riding‘ bezeichnen® (Randnr. 33).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

16/04/2008, T-181/05,
EU:T:2008:112

CITIBANK und andere
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,Wie oben festgestellt, ist die Bekanntheit der Marke CITIBANK in der Europaischen Gemeinschaft
fur die Bankbranche unstreitig. Diese Bekanntheit verbindet sich mit Merkmalen des Bankwesens
wie Solvenz, Verlasslichkeit und finanzielle Unterstltzung privater und gewerblicher Kunden in ihren

beruflichen und Investitionstatigkeiten.

Wie das Amt anerkannt hat, bestehen zwischen Zollabfertigungsdiensten und von Banken wie den
Klagerinnen angebotenen Finanzdiensten eine offenkundige Beziehung sowie eine Uberschneidung
der Kundenkreise der Klagerin und der Streithelferin, da im internationalen Handel sowie im Im- und
Exportgeschaft tatige Kunden auch die fir solche Geschéftstatigkeiten erforderlichen Finanz- und
Bankdienste in Anspruch nehmen. Es besteht folglich eine Wahrscheinlichkeit, dass die Bank der

Klagerinnen infolge ihrer groRen internationalen Bekanntheit solchen Kunden bekannt ist.

Unter diesen Umstanden ist das Gericht der Auffassung, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht,
dass die Benutzung der Anmeldemarke CITI furr Zollspeditionen und daher flr Tatigkeiten der Verwaltung
von Geldbetragen oder Immobilien als bevollmachtigter Vertreter fir Kunden zu einem Parasitismus,
d. h. zu einer unlauteren Ausnutzung der gefestigten Wertschatzung der Marke CITIBANK und der
fur deren Erlangung erbrachten erheblichen Investitionen der Klagerinnen, fihren wird. Eine solche
Benutzung der Anmeldemarke CITI konnte auch den Eindruck hervorrufen, dass die Streithelferin mit
den Klagerinnen verbunden ist oder zu ihnen gehdrt, und so die Vermarktung der von der Anmeldemarke
erfassten Dienstleistungen erleichtern. Diese Gefahr wird Uberdies dadurch erhéht, dass die Klagerinnen

Inhaberinnen mehrerer Marken mit dem Bestandteil ,Citi“ sind“ (Randnr. 81-83).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache
. 19/06/2008, T-93/06,
Spa Mineral Spa
EU:T:2008:215

Bei MINERAL SPA (fiir Seifen, Parfiimeriewaren, é&therische Ole, Mittel zur Kérper- und
Schénheitspflege, Haarwésser, Zahnputzmittel der Klasse 3) war eine unlautere Ausnutzung des
Rufs der alteren Marke SPA und der von ihr Ubermittelten Botschaften mdglich, da die von der
angefochtenen Anmeldung erfassten Waren von den maRgeblichen Verkehrskreisen als Mittel flr
Gesundheit, Schonheit und Reinheit aufgefasst wirden. Entscheidend ist nicht, ob Zahnpflegemittel
oder Parfim Mineralwasser enthalten, sondern ob das Publikum glauben kénnte, dass die betreffenden

Waren aus oder unter Zugabe von Mineralwasser hergestellt werden (Randnrn. 43-44).

Altere Marke Nummer der Rechtssache
L'Oréal und andere 12/07/2011, C-324/09, EU:C:2011:474
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Nach Angaben von L'Oréal und anderen produzierten und importierten die Beklagten Parfume, die in
ihrem Geruch denjenigen von L'Oréal ahnelten, verkauften sie jedoch zu einem erheblich geringeren
Preis und gestalteten die Verpackung so, dass sie an die Firmenaufmachung fir die Marken von L'Oréal
erinnerte. Die von den Beklagten verwendeten Preislisten stellten die von ihnen vermarkteten Parfime
als Imitation oder Nachahmung der Waren einer bekannten Marke dar. Vergleichende Werbung, die die
Waren des Werbenden als Imitation einer Markenware darstellt, versté3t gemaf der Richtlinie Nr. 84/450
gegen den lauteren Wettbewerb ist somit unerlaubt. Daher ist der aufgrund einer solchen Werbung durch
den Werbenden erzielte Vorteil das Ergebnis eines unlauteren Wettbewerbs und ist daher als unlautere

Ausnutzung des Rufs dieser Marke zu betrachten.

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache
T — 10/05/2007, T-47/06,
Nasda
d b s b EU:T:2007:131

Zu berlicksichtigen ist der Umstand, dass die vom Streithelfer unter seiner Marke Nasdaq angebotenen
Finanz- und Bdrseninformationen und damit die auch Marke Nasdaqg an sich unstreitig ein bestimmtes
Image der Modernitat vermitteln (die Verbindung zwischen den Zeichen), das auf Sportgerdte und
insbesondere die Hochtechnologie-Verbundstoffe (bertragen werden kann, die der Anmelder unter
seiner Marke vermarkten wirde — ein Umstand, den der Anmelder indirekt eingesteht, indem er erklart,

dass das Wort ,nasdaq” seine Hauptaktivitaten beschreibt.

Im Lichte dieser Beweise und unter Beriicksichtigung der Ahnlichkeit der fraglichen Marken, der
Bedeutung des Rufs und der starken Unterscheidungskraft der Marke Nasdaq erbrachte der Streithelfer
einen augenfalligen Nachweis fur die nicht hypothetische Gefahr einer kinftigen unlauteren Ausnutzung
des Rufs der Marke Nasdaq durch die Benutzung der angemeldeten Marke seitens des Anmelders. Von
daher ist es nicht erforderlich, die diesbeziigliche angefochtene Entscheidung aufzuheben (Randnrn.
60-61).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache

m 06/07/2012, T-60/10,

Royal Shakespeare
EEOT y P EU:T:2012:348
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Zwischen Unterhaltungsdienstleistungen und Bier besteht eine gewisse Nahe und Verbindung, und
aufgrund inrer Komplementaritat auch eine gewisse Ahnlichkeit. Das Publikum im Vereinigten Kénigreich
ware in der Lage, beim Anblick eines Biers der angefochtenen Marke Royal Shakespeare in einem
Supermarkt oder einer Bar eine gedankliche Verbindung zur Royal Shakespeare Company herzustellen.
Die angefochtene Marke wirde von der Anziehungskraft, der Bekanntheit und dem Ansehen der
alteren Marke im Interesse der von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen profitieren, Verbraucher
aufgrund der Assoziation mit der RSC anziehen und dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil gegeniiber
den konkurrierenden Waren erlangen. Dieser wirtschaftliche Vorteil wiirde sich aus der Ausbeutung der
Bemuhungen ergeben, die die RSC aufgewendet hat, um den Ruf und das Ansehen der alteren Marke
aufzubauen, ohne dass dafiir ein Entgelt entrichtet wiirde. Dies kommt einer unlauteren Ausnutzung
gleich (Randnr. 61).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache
] ) 25/01/2012, T-332/10,
Viagra Viaguara
EU:T:2012:26

Das Gericht erkannte zwar die primare Funktion einer Marke als Herkunftsbezeichnung an, befand
jedoch, dass eine Marke auch zur Vermittlung anderer Botschaften dienen kann, die sich auf
besondere Qualitdten oder Merkmale der durch sie bezeichneten Waren oder Dienstleistungen beziehen
oder aber auf die von der Marke selbst geweckten Vorstellungen und Empfindungen wie Luxus,
Lebensstil, Exklusivitat, Abenteuerlichkeit oder Jugendlichkeit. In diesem Sinne besitzt eine Marke einen
immanenten eigenstandigen wirtschaftlichen Wert, der von dem der Waren und Dienstleistungen, fir die

sie eingetragen ist, abzugrenzen ist (Randnr. 57).

Die Gefahr der unlauteren Ausnutzung besteht in Fallen von offensichtlicher Ausnutzung oder
schmarotzerhaftem Verhalten auf Kosten einer bekannten Marke, und zwar die Gefahr, dass das Image
der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke
gekennzeichneten Waren Ubertragen werden, so dass deren Vermarktung durch diese gedankliche

Verknipfung mit der bekannten alteren Marke erleichtert wird (Randnr. 59).

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Getranke, fiir die die angemeldete Marke beansprucht
wurde, zwar in der Realitdt nicht den gleichen Nutzen hervorbringen wiirden wie das auf3erordentlich
bekannte Arzneimittel zur Behandlung von Erektionsstorungen; wichtig ist jedoch, dass der Verbraucher
aufgrund der Ubertragung von positiven Assoziationen, die durch das Image der alteren Marke geweckt
werden, geneigt ware, solche Getranke zu kaufen, weil er sich davon ahnliche Qualitaten erwartet, etwa
eine Steigerung der Libido (Randnrn. 52, 67).

Altere Marke Angefochtenes Zeichen Nummer der Rechtssache
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27/09/2012, T-373/09, Emidio
Tucci, EU:T:2012:500

== 3= < weelolio Feieed | (180612009, R 770/20082 &

— R 826/2008-2, EMIDIO TUCCI
(fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))

EMILIO PUCCI

Obwohl die Kosmetikprodukte des Anmelders keine Ahnlichkeiten zur Bekleidung des
Widersprechenden aufweisen, gehdren sie beide der Gruppe von Produkten an, die haufig unter
berihmten Marken bekannter Designer und Hersteller als Luxusartikel verkauft werden. Unter
Bericksichtigung des hohen Bekanntheitsgrads der &lteren Marke und des Umstands, dass die
Waren in verhaltnismallig eng benachbarten gewerblichen Bereichen beworben werden, kam die
Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass die Verbraucher von Luxusbekleidung zwischen den Marken
des Anmelders fiir Seifen, Parfiimeriewaren, atherische Ole, Mittel zur Kérper- und Schénheitspflege und
Haarwasser der Klasse 3 und der berihmten Marke ,EMILIO PUCCI* eine Verbindung herstellen, die

von wirtschaftlichem Vorteil ist (Entscheidung der Beschwerdekammer, Randnr. 129).

Nach Einschatzung der Beschwerdekammer bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Anmelder
die Bekanntheit der Marke des Widersprechenden zu seinem Vorteil ausnutzen konnte. Die Benutzung
der fir die angefihrten Waren und Dienstleistungen angemeldeten Marke wird die malfgeblichen
Verbraucherkreise mit annahernder Gewissheit an die hdchst ahnliche und notorisch sehr bekannte
Marke des Widersprechenden erinnern. Der Anmelder wird gedanklich mit der Aura des Luxus verknupft,
von der die Marke ,EMILIO PUCCI* umgeben ist. Viele Verbraucher dirften glauben, dass ein
unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Waren des Anmelders und dem beriihmten italienischen
Modehaus besteht, vielleicht in Form eines Lizenzvertrags. Der Anmelder kénnte die Bekanntheit der
Marke ,EMILIO PUCCI* beim Publikum in unlauterer Weise ausnutzen, um seine eigene hochst dhnliche
Marke auf den Markt zu bringen, ohne gréRere Risiken auf sich zu nehmen oder die Kosten zu
tragen, die mit der Markteinflihrung einer vollig unbekannten Marke verbunden sind (Entscheidung der
Beschwerdekammer, Randnr. 130).

Das Gericht bestatigte die Feststellungen der Beschwerdekammer.

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache
10/10/2019, T-428/18, mc
mc dreams hotels Trdumen
| reams _ e
McDONALD’S et al e zum kleinen Preis! (fig.) /
— McDONALD'’S et al.,
S EU:T:2019:738
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Das Prafix ,mc” der Markenfamilie der Widersprechenden hat durch seine Verwendung auf dem Fast-
Food-Markt einen hohen Grad an Unterscheidungskraft gewonnen. Angesichts der auflergewdhnlichen
Bekanntheit der alteren Marke, des durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrads der maf3geblichen
Verkehrskreise, des Bestehens einer gewissen Ahnlichkeit zwischen den Marken und der erheblichen
Annlichkeit zwischen den Dienstleistungen sowie des Bestehens einer Markenfamilie, deren Struktur
zumindest teilweise von der angemeldeten Marke wiedergegeben ist, wiirden die maf3geblichen
Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den Marken herstellen, auch wenn die Widersprechende keine
wie auch immer geartete Beherbergung oder Hoteldienstleistungen angeboten hat. Die mafRgeblichen
Verkehrskreise wirden die angemeldete Marke mit Zuverlassigkeit, Effizienz, glinstigen Dienstleistungen
in Verbindung bringen und sich daher fiir sie statt fir die Dienstleistungen der Mitwettbewerber
entscheiden. Die angemeldete Marke wiirde daher die altere Marke parasitar ausnutzen, um so von
ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren. Der wirtschaftliche Vorteil bestiinde
fur die Anmelderin darin, die Bemiihungen der Widersprechenden um den Aufbau der Bekanntheit und
des Rufs ihrer alteren Marke auszunutzen, ohne dafiir eine Gegenleistung zu zahlen (Randnrn. 71, 85,
90 und 98).

Gefahr der unlauteren Ausnutzung nicht zuerkannt

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache

20/02/2018, T-118/16, BEPOST /
BEPOST
ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86

Aufgrund der erheblichen Unterschiede zwischen den Marken und der geringen Unterscheidungskraft

des gemeinsamen Elements ,Post‘ werden die malgeblichen Verkehrskreise keine Verbindung
zwischen der angemeldeten Marke und der é&lteren nationalen Wortmarke POST herstellen, da

der Begriff ,Post* im Kontext der angemeldeten Marke wahrscheinlich nur als Hinweis auf

Postdienstleistungen wahrgenommen wird (Randnr. 115).

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache
22/03/2007, T-215/03,
Vips Vips
EU:T:2007:93
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Die altere Marke VIPS war fur Restaurants, insbesondere fiir Schnellrestaurantketten, bekannt.
Allerdings wurde nicht nachgewiesen, dass sie uber besonderes Ansehen verfiigt. Der Ausdruck Vips
ist an sich schon positiv konnotiert und wird sehr haufig in diesem Sinne verwendet. Selbst wenn
unter der Marke Vips vertriebene Softwareprodukte gedanklich mit einer Schnellrestaurantkette verknipft
wurden, ware nicht ersichtlich, weshalb sie in irgendeiner Weise von dieser Verbindung profitieren
wirden. Daher schliel3t der Gerichtshof aus, dass die Gefahr besteht, dass durch die Benutzung der
angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der alteren Marke in unlauterer

Weise ausgenutzt wirden.

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache
25/05/2005, T-67/04,
Spa Spa-Finders
EU:T:2005:179

Die Marke SPA ist in den Beneluxstaaten fiir Mineralwésser bekannt. Die angefochtene Marke, Spa-
Finders, erfasst Veréffentlichungen, Kataloge, Zeitschriften, Informationsbléatter und Dienstleistungen von
Reiseagenturen. Das Gericht befand, dass keine beeintrachtigende Verbindung zwischen den Zeichen
bestand. Das Zeichen Spa wird auch als Bezeichnung fiir die Stadt Spa und fiir die Rennstrecke
desselben Namens verwendet. Es gibt keine Beweise fiir die unlautere Ausnutzung oder jegliche
Ausbeutung des Ruhms der alteren Marke. Das Wort Spa in der angemeldeten Marke bezeichnet
lediglich die Art der betreffenden Publikation.

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache
19/12/2014, R __2090/2013-2,
TDK I - p
DK E C TDK / TDK-EPC (fig.) et al.

Die altere Marke ,TDK® ist in der Europaischen Union fiir ,Audio- und Videoprodukte* bekannt. Der

Widersprechende machte geltend, dass das ,Bauwesen ein spezifischer Gewerbezweig ist, in dem die
Nutzung der Marke ,TDK‘ das Ansehen eines Unternehmens wie der Firma des Widersprechenden
schmalern konnte“. Die Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass dieses Argument, das eine
Mischung aus einer angeblichen Rufschadigung einerseits und einer angeblichen Beeintrachtigung der
Unterscheidungskraft der alteren Marke andererseits zu sein scheint, eine reine Behauptung ist, die
durch keinerlei Nachweise gestltzt wird, die dem ersten Anschein nach belegen wirden, dass die
ernsthafte Gefahr einer Anderung des wirtschaftlichen Verhaltens besteht oder dass die Anziehungskraft

der Marke abnimmt.

3.4.3.2 Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft

Art des VerstoRes
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Die auch als ,Verwasserung“ oder ,Schwachung® bezeichnete Beeintrachtigung der
Unterscheidungskraft der alteren bekannten Marke liegt vor, wenn die Eignung dieser
Marke, die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen ist und benutzt wird,
als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwacht wird, weil die
Benutzung der jungeren Marke zur Auflésung der Identitat der alteren Marke und ihrer
Bekanntheit beim Publikum fihrt, sei es durch den Verlust an Unterscheidungskraft
oder an ihrem einzigartigen Charakters (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 29).

Artikel 8 Absatz 5 UMV besagt, dass der Inhaber einer bekannten Marke
Unionsmarkenanmeldungen widersprechen kann, die ,die Unterscheidungskraft oder
die Wertschatzung der alteren Marke ohne rechtfertigenden Grund“ beeintrachtigen
wirden. Gegenstand des Schutzes ist also eindeutig die Unterscheidungskraft der
alteren bekannten Marke. Wie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2,
Doppelte Identitdt und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der
alteren Marke ausgeflhrt, bezieht sich dieser Begriff darauf, inwieweit die Marke
geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, fir die sie eingetragen worden ist,
als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Artikel 8
Absatz 5 UMV dient daher dem Schutz bekannter Marken gegen eine Schwéachung
ihrer kennzeichnenden Eigenschaft durch eine ahnliche jungere Marke auch dann,
wenn sich Letztere auf unahnliche Waren oder Dienstleistungen erstreckt.

Zwar bezog sich Artikel 8 Absatz 5 UMV in seinem friheren Wortlaut nur auf
Konflikte zwischen unahnlichen Waren oder Dienstleistungen, doch stellte sich der
Gerichtshof in einem Urteil vom 09/01/2003 in der Rechtssache C-292/00, Davidoff,
EU:C:2003:9, und in seinem Urteil vom 23/10/2003 in der Rechtssache C-408/01,
Adidas, EU:C:2003:582 auf den Standpunkt, dass dieser Artikel auch auf ahnliche und
identische Waren oder Dienstleistungen anzuwenden ist.

Der durch Artikel 8 Absatz 5 UMV garantierte Schutz impliziert daher, dass die
ungehinderte Benutzung einer bekannten Marke durch Dritte, und sei es fur unahnliche
Waren, die Kennzeichnungskraft bzw. Einzigartigkeit der bekannten Marke mit der
Zeit verringert. Ein Beispiel: Wenn das Zeichen ,Rolls Royce“ fur Restaurants,
Hosen, SuRigkeiten, Kunststoffstifte, Besen usw. verwendet wirde, wirde es seine
Unterscheidungskraft mit der Zeit einblifen und das Publikum nicht mehr im
selben MafRe in seinen Bann ziehen konnen wie zuvor, und zwar auch nicht im
Zusammenhang mit den Autos, fur welche die Marke berihmt ist. Die Fahigkeit
der Marke Rolls Royce zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, fur
die sie auf Initiative ihres Inhabers eingetragen ist und benutzt wird, wirde in dem
Sinne geschwacht, dass die Verbraucher der Waren, fir welche die bekannte Marke
geschitzt ist, weniger Neigung zeigen wirden, sie unmittelbar mit dem Inhaber in
Verbindung zu bringen, der der Marke zu ihrer Bekanntheit verholfen hat. Der Grund
liegt darin, dass die Marke bei den besagten Verbrauchern nun nicht mehr nur eine,
sondern mehrere oder viele ,andere” Assoziationen hervorruft.

Der maRgebliche Verbraucher

Die Beeintrachtigungen der Unterscheidungskraft oder der Wertschatzung der alteren
Marke ist ,im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen
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und verstandigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu
beurteilen, fur die diese Marke eingetragen ist® (Hervorhebung hinzugefugt)
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).

Beurteilung der Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft

Die Unterscheidungskraft der bekannten alteren Marke wird beeintrachtigt, wenn die
Benutzung einer ahnlichen jingeren Marke deren Unterscheidungskraft schwacht. Dies
kann jedoch nicht allein daraus abgeleitet werden, dass die altere Marke bekannt
und mit der angemeldeten Marke identisch oder ihr ahnlich ist, denn eine solche
Herangehensweise wirde dazu fiihren, dass fur alle Marken, die bekannten Marken
ahnlich sind, automatisch und unterschiedslos eine Verwasserung als wahrscheinlich
angenommen und der geforderte Nachweis einer Beeintrachtigung entfallen wirde.

In seinem Urteil ,Intel* legte der Gerichtshof Artikel 4 Absatz 4 der Ersten Richtlinie
des Rates 89/104/EWG (die Entsprechung zu Artikel 8 Absatz 5 UMV) dahin
gehend aus, dass der Nachweis, dass die Benutzung der jlingeren Marke die
Unterscheidungskraft der alteren Marke beeintrachtigt, voraussetzt, dass dargetan
wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren
oder Dienstleistungen, fur die die altere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung
der jungeren Marke geandert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer kinftigen
Anderung dieses Verhaltens besteht.

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 14/11/2013 in der Rechtssache
C-383/12 P, Répresentation d'une téte de loup, EU:C:2013:741, nahere
Ausfilhrungen zum Konzept der ,Anderung des wirtschaftlichen Verhaltens des
Durchschnittsverbrauchers® gemacht. Der Gerichtshof fuhrte aus, dass dieser Begriff
eine objektive selbststandige Voraussetzung darstellt, die nicht nur aus subjektiven
Gesichtspunkten abgeleitet werden kann, z. B. wie Verbraucher die Auflésung des
Bildes und der Identitdat der bekannten Marke wahrnehmen. Der bloRe Umstand,
dass die Verbraucher feststellen, dass es ein neues ahnliches Zeichen gibt, das die
Eignung der alteren Marke beeintrachtigen kann, die Waren, fiir die sie eingetragen
ist, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, reicht allein nicht aus,
um das Vorliegen einer Beeintrachtigung oder einer drohenden Beeintrachtigung der
Unterscheidungskraft der alteren Marke darzutun (Randnrn. 35-40).

Das Gericht besteht auf ,erhdhten Beweisanforderungen® fir die Feststellung einer
Verwasserung. Zwei unabhangige Bedingungen missen vom Widersprechenden
nachgewiesen und vom Amt bewertet werden:

e die Auflésung des Bildes und der Identitdt der bekannten Marke in der
Wahrnehmung des mafigeblichen Publikums (subjektive Voraussetzung);

e die Anderung des wirtschaftlichen Verhaltens dieses Publikums (objektive
Voraussetzung).

Zwar muss der Widersprechende keinen Nachweis tatsachlicher Beeintrachtigung
erbringen, er muss aber dem Amt Beweise dafir vorlegen, dass die Gefahr einer
kinftigen Beeintrachtigung nicht rein hypothetisch, sondern ernsthaft gegeben ist.
,Ein solcher Schluss kann insbesondere auf der Grundlage logischer Ableitungen
erreicht werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose (und nicht bloRen
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Vermutungen) beruhen und fir die die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie
alle anderen Umstande des Einzelfalls bertcksichtigt wurden® (16/04/2008, T-181/05,
Citi, EU:T:2008:112, § 78, zitiert nach 22/05/2012, T-570/10, Répresentation d’'une téte
de loup, EU:T:2012:250, § 52; bestatigt durch 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation
d’'une téte de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Erste Benutzung

Die Beeintrachtigung der Kennzeichnungskraft ist durch einen ,Lawineneffekt*
gekennzeichnet; dies bedeutet, dass die erste Benutzung einer ahnlichen Marke auf
einem getrennten Markt an sich die Identitdt oder ,Einzigartigkeit® der bekannten
Marke vielleicht noch nicht verwéassert, mit der Zeit aber zu diesem Ergebnis flhren
wulrde, weil diese erste Benutzung weitere Benutzungen unterschiedlicher Akteure
nach sich ziehen und damit zu einer Verwasserung oder Beeintrachtigung der
Kennzeichnungskraft flihren wirde.

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass eine erste Benutzung einer identischen
oder ahnlichen Marke unter bestimmten Umstanden genigen kann, ,um eine
tatsachliche und aktuelle Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der alteren
Marke oder die Entstehung der ernsthaften Gefahr einer derartigen kunftigen
Beeintrachtigung zu verursachen® (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 75).
In Widerspruchsverfahren vor dem Amt ist es moéglich, dass das angefochtene Zeichen
noch Uberhaupt nicht benutzt wurde. In dieser Hinsicht berticksichtigt das Amt, dass
unter besonderen, vom Widersprechenden dazulegenden Umstédnden die kuinftige
Benutzung des angefochtenen Zeichens selbst dann, wenn es sich um eine erste
Benutzung handelt, weitere Benutzungen anderer Akteure nach sich ziehen und
daher eine Verwasserung bedingen kann. Wie oben aufgezeigt, ist dies durch den
Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5 UMV vorgegeben, der besagt, dass die ,Benutzung
der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der
alteren Marke ohne rechtfertigenden Grund beeintrachtigen wiirde.“ (Hervorhebung
hinzugefugt)

Ungeachtet dessen obliegt es, wie oben dargelegt, dem Widersprechenden, den
Nachweis daflir zu erbringen, dass die gegenwartige oder kinftige Benutzung die
Unterscheidungskraft der bekannten alteren Marke beeintrachtigt bzw. beeintrachtigen
wurde.

Originédre Kennzeichnungskraft der alteren Marke Der Gerichtshof hat erklart:

~Je mehr jedoch die altere Marke einen einmaligen Charakter aufweist, desto mehr
ist die Benutzung einer identischen oder ahnlichen jlingeren Marke geeignet, die
Unterscheidungskraft der alteren Marke zu beeintrachtigen (27/11/2008, C-252/07,
Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, T-131/09, Botumax, EU:T:2010:458). Die
altere Marke muss in dem Sinne einen einzigartigen Charakter aufweisen, als sie
von den Verbrauchern mit einem einzigen Ursprung in Zusammenhang gebracht wird,
denn nur in diesem Fall kommt eine Wahrscheinlichkeit, dass die Unterscheidungskraft
beeintrachtigt wird, Uberhaupt in Betracht. Wenn dasselbe Zeichen oder eine
Abwandlung desselben bereits in Verbindung mit diversen Waren benutzt wird,
dann kann keine unmittelbare gedankliche Verbindung zwischen den dadurch
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gekennzeichneten Waren entstehen und somit ist auch eine weitere Verwasserung
weitgehend ausgeschlossen.

Entsprechend ,ist die Verwasserungsgefahr grundsatzlich weniger ausgepragt, wenn
die altere Marke aus einem Begriff besteht, der aufgrund einer ihm eigenen
Bedeutung unabhédngig von der daraus gebildeten alteren Marke weit verbreitet ist
und haufig gebraucht wird. In einem solchen Fall ist es weniger wahrscheinlich,
dass die Ubernahme des fraglichen Begriffs durch die angemeldete Marke zu einer
Verwasserung der alteren Marke fuhrt* (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 38).

Wenn die Marke daher eine Eigenschaft suggeriert, die von einer breiten Palette
anderer Waren geteilt wird, dann bringt der Verbraucher sie eher mit dem durch sie
vermittelten besonderen Produktmerkmal als mit einer anderen Marke in Verbindung.

Im Urteil vom 25/05/2005 in der Rechtssache T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179
bestatigte das Gericht, dass die Benutzung der Marke Spa-Finders flr Publikationen
und Dienstleistungen von Reiseagenturen weder die Unterscheidungskraft der Marke
Spa fiur Mineralwdsser schwachen noch ihren Ruf schadigen wirde: Da das
Wort ,Spa“ in Spa-Finders haufig auch auflerhalb des Markenkontextes verwendet
wird, ,etwa zur Bezeichnung der belgischen Stadt Spa und der belgischen
Motorsportrennbahn Spa-Francorchamps oder allgemein flir Hydrotherapieanlagen,
wie Hammams oder Saunen [...] erweist sich die Gefahr einer Beeintrachtigung der
Unterscheidungskraft der Marke SPA als gering“ (Randnr. 44).

Wenn der Anmelder also nachweist, dass das altere Zeichen oder das
Element, das die Ahnlichkeit bedingt, allgemein verbreitet ist und bereits von
verschiedenen Unternehmen in diversen Marktsektoren verwendet wird, dann kann
er die Wahrscheinlichkeit einer Verwasserung widerlegen, denn es ist schwer
nachvollziehbar, dass die Anziehungskraft der alteren Marke verwassert zu werden
droht, wenn sie nicht besonders einzigartig ist.

Rechtsprechung zur Verwasserung durch Schwéchung

Verwésserung festgestellt

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache
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cAMer
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BRAND

Nahrungsmittel der Klassen 29,

Bekannt fir Tabakerzeugnisse
30 und 32

Zieht man die sehr starke Ahnlichkeit zwischen den einander gegeniiberstehenden Marken und
den hohen Bekanntheitsgrad der é&lteren Marke in Betracht, besteht die Gefahr, dass das
Publikum veranlasst wird, zu glauben, dass die Nahrungsmittelerzeugnisse der Marke CAMEL
vom Widersprechenden stammen oder dass die Marke mit Zustimmung des Widersprechenden
benutzt wird. Darliber hinaus wird die Fahigkeit der bekannten Marke CAMEL, eine unmittelbare
gedankliche Verbindung mit dem Unternehmen des Widersprechenden hervorzurufen, durch die
Benutzung der angefochtenen Marke beeintrachtigt. Die Benutzung einer sehr &ahnlichen Marke
fur Nahrungsmittelerzeugnisse wirde die Unterscheidungskraft der bekannten Marke CAMEL fir
Tabakerzeugnisse beeintrachtigen und diese zu einer durchschnittichen Marke machen, was eine
Minderung der Anziehungskraft der Marke darstellen wirde. Dies wirde zu einer Auflésung der
Identitat und der Bekanntheit der alteren Marke flihren. Die altere Marke, die verwendet wird, um
eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren hervorzurufen, fir die sie eingetragen
ist, ware zu diesem Zweck nicht mehr geeignet. Daraus ergibt sich die klare Wahrscheinlichkeit
einer Beeintrachtigung der Werbefunktion der &lteren Marke als Medium fir den Aufbau und
die Aufrechterhaltung einer Markenbindung sowie einer mittel- oder langfristigen Minderung des
wirtschaftlichen Werts der alteren bekannten Marke infolge der Benutzung der angefochtenen Marke
in dem Sinne, dass die Verbraucher der Waren, fiir die die bekannte Marke geschutzt und bekannt ist,
weniger Neigung zeigen wirden, sie unmittelbar mit dem Unternehmen in Verbindung zu bringen, das
der Marke zu ihrer Bekanntheit verholfen hat, was als Anderung des wirtschaftlichen Verhaltens der

Verbraucher angesehen werden muss (Randnr. 41).

Verwésserung nicht bestétigt

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache

Vips Vips

Bekannt fur | Erstellung von | 1.215/03

Schnellgaststéttenkette der | Computerprogrammen fiir den

Klasse 42 Betrieb von Hotels der Klasse 42
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-Was zunachst die Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der alteren Marke durch die
nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke betrifft, so kann es zu einer solchen
Beeintrachtigung kommen, wenn die altere Marke nicht mehr geeignet ist, eine unmittelbare gedankliche
Verbindung mit den Waren hervorzurufen, fiir die sie eingetragen ist und verwendet wird (Urteil SPA-
FINDERS, oben in Randnr. 34 angefiihrt, Randnr. 43). Die Gefahr liegt somit in der ,Verwasserung“ oder
sallmahlichen Schwachung® der alteren Marke durch die Auflésung ihrer Identitat und ihrer Bekanntheit
(Schlussantrage des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache Adidas-Salomon und Adidas Benelux,
oben in Randnr. 36 angefiihrt, Nr. 37)“ (Randnr. 37).

-Was erstens die Gefahr einer Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der alteren Marke durch die
Benutzung der angemeldeten Marke anbelangt, also die oben in den Randnrn. 37 und 38 beschriebene
Gefahr einer ,Verwasserung“ oder, allmahlichen Schwachung' dieser Marke, so ist zu bemerken, dass
der Ausdruck ,VIPS" in der englischen Sprache die Pluralform des Sigels VIP (englisch:, Very Important
Person’, d. h. ,sehr wichtige Person®) ist, das sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene
weit verbreitet ist und haufig gebraucht wird, um beriihmte Personlichkeiten zu bezeichnen. Unter diesen
Umsténden erscheint die Gefahr einer Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der alteren Marke

durch die Benutzung der angemeldeten Marke begrenzt“ (Randnr. 62).

,Diese Gefahr erscheint im vorliegenden Fall auch umso weniger wahrscheinlich, als mit der
angemeldeten Marke Dienstleistungen des ,Erstellen[s] von Computerprogrammen fiir den Betrieb von
Hotels, Verpflegung von Gésten in Restaurants, Gaststétten” beansprucht werden, die sich an ein
spezielles und notwendig enger begrenztes Publikum wenden, namlich die Inhaber solcher Betriebe.
Das hat zur Folge, dass die angemeldete Marke, wenn sie zur Eintragung zugelassen wird, tber ihre
Benutzung voraussichtlich nur diesem verhaltnismafRig begrenzten Publikum bekannt wird, was gewiss
die Gefahr der Verwasserung oder allmahlichen Schwachung der alteren Marke durch die Auflésung
ihrer Identitat und ihrer Bekanntheit reduziert® (Randnr. 63).

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache

Spa Spa-Finders

Gedruckte Verdéffentlichungen,

einschlielllich Kataloge, T-67/04
Bekannt flr Mineralwdsser der —
Magazine, Informationsblétter der

Klasse 32. .
Klasse 16; Reiseagentur der
Klasse 39
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.Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Klagerin nichts vortragt, was auf das Vorliegen
einer Gefahr der Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der Marke SPA durch die Benutzung
der Marke SPA-FINDERS schlieRen lieRRe. Die Klagerin behauptet namlich, dass die Verkehrskreise
eine unmittelbare gedankliche Verbindung zwischen der Marke SPA und der Marke SPA-
FINDERS herstellten. Aus dieser gedanklichen Verbindung leitet sie eine Beeintrachtigung der
Unterscheidungskraft her. Wie die Klagerin jedoch in der mindlichen Verhandlung eingerdumt hat,
genugt das Bestehen einer solchen gedanklichen Verbindung nicht fir den Nachweis der Gefahr einer
Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft. ,Da im Ubrigen der Gebrauch des Wortes ,Spa‘ etwa zur
Bezeichnung der belgischen Stadt Spa und der belgischen Motorsportrennbahn Spa-Francorchamps
oder allgemein fiir Hydrotherapieanlagen, wie Hammams oder Saunen, gangig ist, erweist sich die
Gefahr einer Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der Marke SPA als gering“ (Randnr. 44).

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache

Outils@WOLF

WOLF vdurdin

C-383/12 P

Maschinen fiir die professionelle
und industrielle  Verarbeitung
Bekannt fiir Werkzeugmaschinen|von  Holz  und  Griinabfall;
der Klasse 7 professionelle  und industrielle
Holzzerkleinerungsmaschinen

und -héacksler der Klasse 7
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Im vorliegenden Fall hebt der Gerichtshof das Urteil des Gerichts auf, indem er darlegt, dass eine
Beeintrachtigung oder drohende Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft der alteren Marken nicht
festgestellt werden kann, ohne dass der Nachweis fir eine ,,Anderung des wirtschaftlichen Verhaltens
des Durchschnittsverbrauchers® (Randnr. 36) erbracht wird. Wahrend die Auflosung des Bildes und
der Identitat der bekannten Marke in der Wahrnehmung des Publikums eine subjektive Voraussetzung
darstellt, handelt es sich bei der Anderung des wirtschaftlichen Verhaltens dieses Publikums um eine
objektive Voraussetzung. Diese kann nicht aus dem bloRen Umstand abgeleitet werden, dass die
Verbraucher feststellen, dass es ein neues, ahnliches Zeichen gibt, das die Eignung der alteren Marke
beeintrachtigen kann, die Waren, fir die sie eingetragen ist, als vom Inhaber dieser Marke stammend
zu identifizieren (Randnrn. 37 und 39). Das Gericht hatte untersuchen missen, ob eine tatsachliche
Anderung des wirtschaftlichen Verhaltens stattgefunden oder eine ernsthafte Gefahr einer solchen
Anderung bestanden hat, ausgehend von einer Wahrscheinlichkeitsprognose und unter Beriicksichtigung
der Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie aller anderen Umstande des Falles (Randnr. 43). Da

es dies nicht getan habe, habe das Gericht gegen Artikel 8 Absatz 5 UMV verstolRen.

3.4.3.3 Beeintrachtigung der Wertschatzung

Art des VerstoRes

Die letzte Art von VerstoR, die in Artikel 8 Absatz 5 UMV aufgefiihrt wird, betrifft die
Beschadigung der alteren Marke durch eine Beeintrachtigung ihrer Wertschatzung.
Dies geht gewissermalfien noch Uber die Verwasserung hinaus, da die Marke nicht
nur geschwacht, sondern infolge der gedanklichen Verbindung, welche das Publikum
zur alteren Marke herstellt, direkt beschadigt wird. Der Begriff der Beeintrachtigung
der Wertschatzung, der auch haufig als ,Rufschadigung“ bezeichnet wird, betrifft
Situationen, in denen die Benutzung der angefochtenen Marke ohne rechtfertigenden
Grund wahrscheinlich das Image oder den guten Ruf beschadigen wird, den eine
bekannte Marke beim Publikum erworben hat.

Die Wertschatzung der alteren Marke kann auf diese Weise entweder durch einen
obszdnen, herabsetzenden oder unangemessenen Zusammenhang beeintrachtigt
werden oder durch einen Zusammenhang, der an sich nicht negativ ist, aber der sich
als mit einem speziellen Image, das die altere Marke aufgrund verkaufsfordernder
Bemuhungen ihres Inhabers beim Publikum erworben hat, als unvereinbar erweist.
,Die Gefahr einer solchen Beeintrachtigung kann sich insbesondere daraus ergeben,
dass die von Dritten angebotenen Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder
Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild einer bekannten alteren Marke
auswirken koénnen“ (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). Wenn
beispielsweise eine fur Gin bekannte Marke von einem Dritten fur Flissigwaschmittel
verwendet wirde, dann hatte dies negative Auswirkungen auf die bekannte Marke,
denn es wurde ihre Anziehungskraft schwachen.

Kurz, eine Rufschadigung liegt vor, wenn entweder auf der Ebene des Zeichens oder
auf der Ebene der Waren eine die Wertschatzung der alteren Marke beeintrachtigende
Verbindung zu Letzterer hergestellt wird.
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Der maRRgebliche Verbraucher

Ebenso wie im Falle der Verwasserung durch Schwachung ist die Beeintrachtigung
der Wertschatzung der alteren Marke ,im Hinblick auf den normal informierten und
angemessen aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher der Waren
oder Dienstleistungen zu beurteilen, fir die diese Marke eingetragen ist* (27/11/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern
Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Bewertung der Rufschadigung

Der Nachweis einer Beeintrachtigung der Wertschatzung einer alteren Marke kann
nicht allein oder malgeblich darauf gestiutzt werden, dass der Verbraucher eine
gedankliche Verbindung zwischen ihr und der angemeldeten Marke herstellt. Eine
solche Verbindung muss in der Tat vorliegen, doch dariiber hinaus missen entweder
die Zeichen oder die von der jungeren Marke erfassten Waren bzw. Dienstleistungen,
wenn sie mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht werden, negative oder
schadliche Auswirkungen auf diese altere Marke haben.

Wenn beispielsweise eine Marke, die das Publikum gedanklich mit Gesundheit,
Dynamik und Jugend in Verbindung bringt, fir Tabakerzeugnisse benutzt wirde, dann
wlrde die negative Konnotation von Tabak in klarem Gegensatz zum Image dieser
Marke stehen (nachstehend weitere Beispiele). Zur Rufschadigung kann es also nur
dann kommen, wenn die mit der angefochtenen Marke beanspruchten Waren bzw.
Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die der Wertschatzung der
alteren Marke potenziell abtraglich sind (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 67).

Von Widersprechenden wird haufig geltend gemacht, dass die Waren bzw.
Dienstleistungen des Anmelders von minderwertiger Qualitat seien oder dass der
Widersprechende selbst die Qualitdt dieser Waren und Dienstleistungen nicht
kontrollieren konne. Das Amt kann dieser Argumentation nicht folgen, wenn es um den
Nachweis einer Schadigung geht. Die Verfahren vor dem Amt sehen keine Bewertung
der Qualitdt von Waren und Dienstleistungen vor, denn eine solche ware nicht nur
hochst subjektiv, sondern auch in Fallen, in denen die Waren oder Dienstleistungen
nicht identisch sind oder in denen das angefochtene Zeichen noch gar nicht verwendet
wurde, gar nicht machbar.

Bei der Bewertung, ob die Benutzung der angefochtenen Marke die Wertschatzung
einer alteren Marke beeintrachtigen wirde, kann das Amt daher nur diejenigen Waren
und Dienstleistungen berticksichtigen, die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
der jeweiligen Marken angegeben sind. Zu Zwecken der Analyse seitens des Amtes
mussen die schadlichen Wirkungen der Benutzung des angefochtenen Zeichens
in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, flir welche es angemeldet
wurde, also aus der Art und den Ublichen Eigenschaften der fraglichen Waren
im Allgemeinen, und nicht aus ihrer Qualitdt in besonderen Fallen abgeleitet
werden. Diese Herangehensweise beraubt den Widersprechenden nicht des Schutzes,
denn wenn eine jingere Marke in einer Weise flUr minderwertige Waren bzw.
Dienstleistungen benutzt wird, die dem Publikum eine altere bekannte Marke ins
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Gedachtnis ruft, dann bedeutet dies in der Regel, dass die Kennzeichnungskraft
oder die Wertschatzung der alteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder ihre
Unterscheidungskraft beeintrachtigt wird.

Rechtsprechung zur Verwasserung durch Rufschadigung

Rufschéadigung festgestellt

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache

KAPPA

KAPPA
12/03/2012, R 297/2011-5,

KAPPA / KAPPA et al.

Kappa

Bekannt fiir Sportbekleidung und | Tabakerzeugnisse, Zigaretten,

-schuhe Zigarren u. a.

Die angefochtene Marke wurde fir Tabak und verwandte Produkte der Klasse 34 angemeldet.
Das Tabakrauchen gilt allgemein als &uRerst gesundheitsschadliche Gewohnheit. Aus diesem
Grund ist es wahrscheinlich, dass die Benutzung des Zeichens KAPPA fiir Tabak und verwandte
Erzeugnisse negative gedankliche Verknipfungen zur alteren Marke des Beschwerdegegners auslost
oder zu Assoziationen fiihrt, die dem Image einer gesunden Lebensfiihrung widersprechen und es
beeintrachtigen (Randnr. 38).

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache

SPA SPA® NK

Putz-, Scheuer- und Poliermittel

22/07/2010, R 417/2008-1,

SPACE NK (Bildmarke) / SPA,

und  -substanzen;  Potpourri;
LES THERMES DE SPA et al.

Bekannt flr Mineralwésser Weihrauch; Weihrauchstéabchen;
Raumduftstoffe und Artikel zur

Raumparfiimierung

Die angenehmen Vorstellungen, die im Allgemeinen durch Mineralwasser geweckt werden, lassen sich
nicht ohne Weiteres mit den Vorstellungen von Putz- und Scheuermitteln vereinbaren. Die Benutzung
von Marken, die das Wort SPA fur Waren mit derart unterschiedlichen Konnotationen verwenden, dirfte

die Kennzeichnungskraft der alteren Marke beeintrachtigen oder ihren Ruf beschadigen (Randnr. 101).

Die meisten Verbraucher bringen Mineralwasser nicht mit angenehmen Gedanken an Duft oder
Potpourris in Zusammenhang. Die Benutzung einer Marke, die ein Wort (SPA) enthalt, das die
belgischen Verbraucher stark mit in Flaschen abgefiilitem Mineralwasser in Verbindung bringen, zur
Kennzeichnung von Diften und Duftmitteln ist daher geeignet, die durch Beweise belegte aktuelle
Anziehungs- und Suggestivkraft der Marke zu beschadigen (Randnr. 103).
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Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache
a * -3
a L& L #
a L a L®
a Lo A #
= & * 06/10/2011, R 2124/2010-1,

LN (Bildmarke) / LV (Bildmarke)

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, etal.

. Vermessungs-, Wége-, Mess-,
Bekannt far Waren der

Signal-, Kontroll-, Rettungs-
Klassen 18 und 25

und  Unterrichtsapparate  und

-instrumente u. a.

Der Widersprechende erbrachte den Nachweis, dass das renommierte Image seiner Marken
mit den ftraditionellen Herstellungsverfahren fiir seine Feinlederwaren zusammenhangt, die von
Handwerksmeistern ausschlieflich aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt werden. Wie aus den
beigebrachten Beweisen hervorgeht, war der Widersprechende stets bestrebt, dem Publikum dieses
Image von Luxus, Glamour und Exklusivitdt in Verbindung mit der herausragenden Qualitat
seines Produkts zu vermitteln. Dieses Image ware ganzlich unvereinbar mit Waren ausgesprochen
industrieller und technischer Art, wie elektrische Messgerate, wissenschaftliche Mikroskope, Batterien,
Registrierkassen fur Supermarkte, Feuerldschgerate oder andere Instrumente, fir welche der Anmelder

seine Marke benutzen mochte (Randnr. 28).

Die Benutzung einer Marke, die an die Marke des Widersprechenden erinnert und fir Waren benutzt
wird, die in der Wahrnehmung des Publikums mit Waren ausgesprochen technologischer Art (im
Gegensatz zu Feinleder, das kaum mit Technologie in Verbindung gebracht wird) oder aus industrieller
Fertigung (im Gegensatz zu Feinleder, das traditionell mit Handwerkskunst in Verbindung gebracht wird)
verknupft sind, wiirde das Uber Jahrzehnte sorgsam gepflegte Image der Marke des Widersprechenden
beeintrachtigen (Randnr. 29).

Wenn eine Marke, die so gut wie identisch ist mit einer alteren Marke, die in der Vorstellung des
Publikums mit Feinlederwaren aus hervorragender Fertigung verbunden ist, fir technische Apparate
oder Elektrogerate jeder Art benutzt wiirde, dann wirde die Anziehungskraft der alteren Marke und damit

deren Ruf beim Publikum, das die altere Marke kennt und wertschatzt, beeintrachtigt (Randnr. 30).

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache
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EMILIO PUCCI

£ Ell Al At A

Klasse 3: Wasch-
und  Bleichmittel;  Putz~ | 571092012, T.373/09, Emidio
Polier-, Fettentfernungs- Tucci, EU:T-2012:500
und Schleifmittel; Seifen,
. g (R 770/2008-2 & R 826/2008-2)
Bekannt fur Damenbekleidung Parfiimeriewaren, atherische
und -schuhe Ole, Mittel zur Kérper- und

Schénheitspflege,  Haarwésser,

Zahnputzmittel.

Klasse 21: Putzzeug und

Stahlwolle

In ihren Entscheidungen Uber die Beschwerdesachen R 770/2008-2 & R 826/2008-2 vom 18/06/2009
erklart die Beschwerdekammer, dass die Gefahr einer Rufschadigung dann eintreten kann, wenn

die von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen ein Merkmal oder eine
Eigenschaft aufweisen, die sich negativ auf das Image einer &lteren, bekannten Marke auswirken
konnen, sofern diese mit der angemeldeten Marke identisch oder ahnlich ist. Das Gericht bestatigte
die Entscheidung der Beschwerdekammer und fiigte hinzu, dass in Anbetracht der groRen Ahnlichkeit
zwischen den fraglichen Marken, der starken Kennzeichnungskraft der italienischen Marke und ihrer
notorischen Bekanntheit auf dem italienischen Markt davon auszugehen ist, dass zwischen den einander
gegenuberstehenden Marken eine Verbindung besteht, die zu einer Beeintrachtigung der Vorstellung
von Exklusivitat, Luxus und hoher Qualitat fihren und daher die notorische Bekanntheit der italienischen
Marke beschadigen kénnte (Randnr. 68).

Keine Rufschédigung zuerkannt

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache

3

SEVE TROPHY

17/12/2010, T-192/09, Seve
Trophy, EU:T:2010:553

Bekannt fur die Veranstaltung
Klasse 9
von Sportturnieren
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Das Gericht stellte fest, dass der Widersprechende keinen Nachweis fiir die Gefahr erbracht hatte,
dass der Ruf der alteren Marke beschadigt werden kénnte, da er nicht gezeigt hatte, in welcher
Weise die Anziehungskraft der alteren Marken durch die Benutzung der angefochtenen Marke fir die
angefochtenen Waren beeintrachtigt wiirde. Insbesondere hatte er nicht geltend gemacht, dass die
angefochtenen Waren irgendwelche Merkmale oder Eigenschaften aufwiesen, die sich negativ auf das

Image der alteren Marke auswirken kénnten (Randnr. 68).

Altere Marke Angefochtenes Marke Nummer der Rechtssache

Spa Spa-Finders

Gedruckte Verdffentlichungen,

einschlieBlich Kataloge, | 25/05/2005,  T-67/04,  Spa-

Bekannt fir Mineralwédsser der : T .
K 32 Magazine, Informationsblétter der Finders, EU:T:2005:179
asse 32.

Klasse 16; Reiseagentur der
Klasse 39

.im vorliegenden Fall werden mit den Marken SPA und SPA-FINDERS jedoch ganz
unterschiedliche Produkte bezeichnet, namlich Mineralwasser einerseits und Verdffentlichungen sowie
Reiseburodienstleistungen andererseits. Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass die von der Marke
SPA-FINDERS erfassten Waren und Dienstleistungen die Anziehungskraft der Marke SPA mindern,

selbst wenn sie von geringerer Qualitat sein sollten* (Randnr. 49).

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache

Vips Vips

Bekannt fur | Erstellung von | 1.215/03

Schnellgaststéttenkette der | Computerprogrammen fiir den

Klasse 42 Betrieb von Hotels der Klasse 42
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Der Gerichtshof verwies darauf, ,dass zwar die Marken bestimmter Schnellgaststatten unbestreitbar
bekannt sind, sie aber grundsatzlich, sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen ist, nicht das Bild eines
besonderen Ansehens oder einer gehobenen Qualitat vermittelen, da der Sektor der Schnellgastronomie
eher mit anderen Eigenschaften assoziiert wird, etwa Schnelligkeit, Verfugbarkeit und, in gewissem

Male, Jugendlichkeit, da viele Jugendliche diese Art von Betrieben aufsuchen® (Randnr. 57).

Der Gerichtshof stellte ferner fest, dass die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen
keine Merkmale oder Eigenschaften aufwiesen, die eine derartige Beeintrachtigung der alteren Marke
wahrscheinlich erscheinen lieBen. Die Klagerin habe keine solchen Merkmale oder Eigenschaften
geltend gemacht und sie erst recht nicht bewiesen. Das bloRe Bestehen eines Zusammenhangs
zwischen den Dienstleistungen, die die einander gegenliberstehenden Marken jeweils bezeichneten,
sei weder hinreichend noch ausschlaggebend. Zwar verstarke das Bestehen eines solchen
Zusammenhangs die Wahrscheinlichkeit, dass die Verkehrskreise, wenn sie mit der angemeldeten
Marke konfrontiert wiirden, zugleich an die altere Marke dachten. Doch reiche dieser Umstand fir sich
genommen nicht aus, um die Anziehungskraft der alteren Marke zu verringern. Dazu kénne es nur
dann kommen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen nachweislich
Merkmale oder Eigenschaften aufwiesen, die der Wertschatzung der alteren Marke potenziell abtraglich

seien. Dafiir sei im vorliegenden Fall aber kein Beweis erbracht worden (Randnr. 67)

Altere Marke Angefochtene Marke Nummer der Rechtssache

WATERFORD

23/11/2010, R 240/2004-2,
WATERFORD STELLENBOSCH
Alkoholische Getranke, namlich | (fig.)/ WATERFORD

Weine, erzeugt im  Distrikt
Stellenbosch,  Siidafrika, der
Klasse 33

Bekannt fur Kristallerzeugnisse
einschlielich ~ Glaswaren der
Klasse 21.

In dieser Sache ist es zum einen weder moglich, der bekannten Marke von vornherein ein besonderes
Image zuzuschreiben, noch augenféllige Nachweise fiir eine Rufschadigung der Marke zu erkennen.
Zum anderen hat sich der Widersprechende darauf beschrankt, geltend zu machen, dass die Benutzung
und Anmeldung der angefochtenen Marke die Marke des Widersprechenden in unlauterer Weise
ausnutze, ohne nachzuweisen (oder einen augenfalligen Nachweis dafiir zu erbringen, und sei es
auch nur durch logische Ableitungen), dass eine solche Rufschadigung besteht. Andererseits kann die
Beschwerdekammer weder bei der Art noch bei der Nutzung von Glaswaren und Wein Gegensatze
feststellen, durch die die Benutzung der angefochtenen Marke das Bild der alteren Marke schadigen
kénnte (Randnr. 91).
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344 Nachweis der Beeintrachtigungsgefahr

Wie in Unterabschnitt 3.4.1 dargelegt, ist jede Gefahr einer Beeintrachtigung der
alteren bekannten Marke gesondert nachzuweisen. Im Widerspruchsverfahren kénnen
die Beeintrachtigung oder unlautere Ausnutzung auch nur eine Mdglichkeit darstellen,
wie durch die einschrankende Formulierung in Artikel 8 Absatz 5 UMV bestatigt wird,
wonach die Benutzung der angemeldeten Marke ,die Unterscheidungskraft oder die
Wertschatzung der alteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise
ausnutzen oder beeintrachtigen wiirde“.

Aus der Bestimmung, dass auch eine potenzielle Beeintrachtigung oder unlautere
Ausnutzung als Widerspruchsgrund gilt, ergibt sich allerdings nicht, dass eine blof3e
Méglichkeit fur die Zwecke von Artikel 8 Absatz 5 UMV ausreicht. Die Gefahr einer
Beeintrachtigung oder unlauteren Ausnutzung muss in dem Sinne ernsthaft sein, dass
sie bei gewohnlichem Lauf der Dinge vorhersehbar (d. h. nicht rein hypothetisch) ist.
Daher genugt es nicht, lediglich zu zeigen, dass eine Beeintrachtigung oder unlautere
Ausnutzung im Allgemeinen nicht ausgeschlossen werden kann oder entfernt méglich
ist. Mit anderen Worten, der Inhaber der alteren Marke muss Gesichtspunkte anflhren,
aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr
geschlossen werden kann (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 53). Ein solcher Schluss kann insbesondere auf der Grundlage logischer Ableitungen
erreicht werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhen und fur die
die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie alle anderen Umstande des
Einzelfalls bertcksichtigt wurden (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54,
Rechtsmittel abgewiesen durch 12/03/2009 C-320/07 P; EU:C:2009:146; 16/04/2008,
T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d’'une
téte de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

In der Regel werden allgemeine Anschuldigungen (z. B. unter bloRer Anrufung des
Wortlauts der einschlagigen UMV) der Beeintrachtigung oder unlauteren Ausnutzung
allein nicht ausreichen, um eine solche nachzuweisen; der Widersprechende muss
vielmehr Beweise anflhren und/oder eine Uberzeugende Argumentation vorbringen,
aus der im Einzelnen hervorgeht, in welcher Weise die mutmalRliche Beeintrachtigung
unter Berlcksichtigung beider Marken, der fraglichen Waren und Dienstleistungen
und samtlicher relevanter Umstande erfolgen kénnte. Der Widersprechende kann sich
daher nicht blof3 darauf berufen, dass die Beeintrachtigung oder unlautere Ausnutzung
aufgrund der hohen Bekanntheit der alteren Marke eine notwendige Folge ware, die
sich automatisch aus der Benutzung des angemeldeten Zeichens ergibt, da bekannte
Marken sonst einen pauschalen Schutz gegen identische oder ahnliche Zeichen flr
nahezu jede Art von Ware genieflden wirden. Dies stinde eindeutig im Widerspruch
zu Wortlaut und Geist des Artikels 8 Absatz 5 UMV, denn sonst ware Bekanntheit die
einzige Voraussetzung und nicht nur eine von mehreren Bedingungen.

Der genaue Schwellenwert fiir den Nachweis der Gefahr einer Beeintrachtigung
wird jedenfalls fir jeden Fall einzeln festgelegt. Wird beispielsweise eine unlautere
Ausnutzung geltend gemacht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einem
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hohen Bekanntheitsgrad der Marke und einem nachgewiesenen Zusammenhang die
Gefahr einer Beeintrachtigung leichter festgestellt werden kann.

3.5 Benutzung ohne rechtfertigenden Grund

Die letzte Voraussetzung fiir die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 UMV ist das Fehlen
eines rechtfertigenden Grundes fir die Benutzung des angemeldeten Zeichens.

Stellt sich jedoch heraus, dass keine der drei Beeintrachtigungen vorliegt, so lassen
sich die Eintragung und die Benutzung der angemeldeten Marke nicht verhindern,
da das Bestehen oder Fehlen rechtfertigender Griinde flr die Benutzung der
angemeldeten Marke in diesem Fall ohne Bedeutung ist (22/03/2007, T-215/03, Vips,
EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Das Bestehen eines rechtfertigenden Grundes fur die Benutzung der angemeldeten
Marke kann vom Anmelder zu seiner Verteidigung angefiihrt werden. Es obliegt
daher dem Anmelder, nachzuweisen, dass er einen rechtfertigenden Grund fiir
die Benutzung der angemeldeten Marke hat. Dies ist eine Anwendung des alten
Grundsatzes, dass die Beweisflihrung dem obliegt, der einen Anspruch behauptet (ei
qui affirmat incumbit probatio) (01/03/2004, R 145/2003-2, T CARD OLYMPICS (fig.) /
OLYMPIC, § 23). Wenn es dem Inhaber der alteren Marke gelungen ist, entweder
das Vorliegen einer tatsachlichen und gegenwartigen Beeintrachtigung seiner Marke
oder, wenn es daran fehlt, das Vorliegen einer ernsthaften Gefahr einer kunftigen
solchen Beeintrachtigung nachzuweisen, obliegt es dem Inhaber der jingeren Marke,
nachzuweisen, dass es flr die Benutzung dieser Marke einen rechtfertigenden Grund
gibt. Dies geht aus der Rechtsprechung klar hervor (06/07/2012, T-60/10, Royal
Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 39).

Wenn die Beweismittel keinerlei Hinweise enthalten, dass der Anmelder einen
rechtfertigenden Grund fur die Benutzung der angefochtenen Marke hat, ist in der
Regel davon auszugehen, dass ein solcher nicht vorliegt (29/03/2012, T-369/10,
Beatle, EU:T:2012:177, § 76, und die dort angeflihrte Rechtsprechung; Rechtsmittel
abgewiesen durch 14/05/2013, C-294/12 P, Beatle, EU:C:2013:300). Jedoch kann der
Anmelder diese Vermutung widerlegen, indem er nachweist, dass er einen legitimen
rechtfertigenden Grund fur die Benutzung der Marke hat.

Ein rechtfertigender Grund kann zum Beispiel vorliegen, wenn der Anmelder das
Zeichen im relevanten Gebiet fir nicht ahnliche Waren verwendet hatte, bevor die
Marke des Widersprechenden angemeldet wurde oder Bekanntheit erlangt hat. Dies
gilt insbesondere dann, wenn eine solche Koexistenz die Unterscheidungskraft und
Wertschatzung der alteren Marke in keiner Weise beeinflusst hat.

Das Gericht legte Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates (dessen
Regelungsgehalt mit dem von Artikel 8 Absatz 5 UMV im Wesentlichen identisch
ist) dahin gehend aus, dass sich der Inhaber einer bekannten Marke wegen eines
srechtfertigenden Grundes® im Sinne dieser Bestimmung gezwungen sehen kann, zu
dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ahnliches Zeichen flir eine Ware benutzt,
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die mit derjenigen identisch ist, fur die die Marke eingetragen ist, wenn feststeht, dass
das Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde und dass seine Benutzung
fur die identische Ware in gutem Glauben erfolgt (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein
Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). Das Gericht fiihrt hierzu weitere Faktoren
im Einzelnen aus, die bei der Beurteilung eines rechtfertigenden Grundes aufgrund
einer frGheren Benutzung zu bericksichtigen sind.

Wie aus der nachstehend aufgefiihrten Rechtsprechung hervorgeht, liegt ein
rechtfertigender Grund dann vor, wenn der Anmelder nachweist, dass er
vernunftigerweise nicht verpflichtet werden kann, auf die Benutzung der Marke
zu verzichten (beispielsweise, weil er das Zeichen in generischer Weise zur
Kennzeichnung der Art von Waren und Dienstleistungen benutzt, sei es durch
generische Worter oder Bilder), oder wenn er ein spezifisches Recht auf die
Benutzung der Marke fiur die Waren und Dienstleistungen geltend machen kann
(indem er beispielsweise nachweist, dass die Benutzung des Zeichens durch eine
Abgrenzungsvereinbarung geregelt und erlaubt ist).

Ein rechtfertigender Grund kann nicht allein dadurch nachgewiesen werden, dass
a) das Zeichen zur Kennzeichnung der Produkte, fir die es benutzt wird, besonders
gut geeignet ist, b) der Anmelder das Zeichen fur diese oder ahnliche Produkte
bereits innerhalb und/oder aullerhalb des maRgeblichen Gebiets der Europaischen
Union verwendet hat und c) der Anmelder sein Recht aus einer Anmeldung ableitet,
der gegenuber die Anmeldung der Marke des Widersprechenden Vorrang geniel3t
(unter anderem 23/11/2011, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) /
WATERFORD; 15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et
al.). Die bloRe Benutzung des Zeichens reicht nicht aus, sondern die Rechtfertigung
dafur muss durch einen plausiblen Grund nachgewiesen werden.

3.5.1 Beispiele flir die Rechtsprechung und Entscheidungen in Bezug auf
den rechtfertigenden Grund

3.5.1.1 Rechtfertigender Grund zuerkannt

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Der Anmelder hatte den Ausdruck FLEX aus einem
rechtfertigenden Grund im Sinne von Artikel 8
Absatz 5 UMV in die angemeldete Marke eingefuigt,
02/06/2010, R 1000/2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.) |denn auf diesen Ausdruck bestiinden keinerlei
etal., §72 ausschlielliche Rechte und er stelle in vielen
Sprachen der Union eine passende Abklirzung dar,
mit der zum Ausdruck gebracht wird, dass Betten

und Matratzen verstellbar sind.
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Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Der Anmelder hatte zwei rechtfertigende Griinde,
den Namen MARTINI in der angemeldeten
30/07/2007, R _1244/2006-1, MARTINI FRATELLI | Marke zu verwenden: i) MARTINI ist der
(fig.) / MARTINI Familienname des Griinders seines Unternehmens,
und ii) seit dem Jahr 1990 besteht eine

Koexistenzvereinbarung.

Die Anmelderin hatte einen rechtfertigenden
Grund, den Begriff SPAS zu verwenden, da
dieser Begriff einer der allgemeinen Verwendungen
20/04/2007, R 710/2006-2, SPA et al. / CAL SPAS ) ] o )
des Begriffs ,Spa“ entspricht, wie im Urteil vom
19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215,

angegeben.

Der Anmelder hatte einen berechtigenden
Grund fir die Benutzung eines Posthorns als
Bildelement, da ein solches Horn seit Langem

. als allgemein gebrauchliches und historisches
25/08/2011, B 1 708 398, Posten AB vs. Ceska

. Symbol fiir Postdienstleistungen verwendet wird
posta s.p.

(aus den vorgelegten Markeneintragungen und
Beweismitteln aus dem Internet ging hervor, dass
29 europaische Lander das Posthorn als Symbol

fur ihre Postdienstleistungen verwenden).

3.51.2 Kein rechtfertigender Grund zuerkannt

Nummer der Rechtssache Anmerkungen

Um einen rechtfertigenden Grund zu begriinden,
ist nicht die Benutzung der angefochtenen Marke
an sich erforderlich, sondern ein Grund, der die
Benutzung der Marke rechtfertigt. Im vorliegenden
Fall hatte der Anmelder lediglich erklart, er habe
nachgewiesen, wie und fir welches Produkt die
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare ] ] o
Marke in der Vergangenheit benutzt worden ist, lie
aber selbst unter Annahme, dass dieser Aspekt
mafgeblich ware, jegliche weitere Bemerkungen
oder Erlauterungen vermissen. Dementsprechend
hatte die Anmelderin keinen rechtfertigenden

Grund flr eine solche Benutzung nachgewiesen.
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Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80

Es bestehe kein rechtfertigender Grund, da nicht
nachgewiesen worden sei, dass das Wort ,Spa“
fur die Vermarktung von Kosmetikprodukten so
notwendig geworden sei, dass der Anmelderin nicht
zugemutet werden kénne, von der Benutzung der
angemeldeten Marke abzusehen. Das Argument,
dass ,spa“ im beschreibenden und allgemeinen
Sinne fur Kosmetikprodukte gebrauchlich sei,
wurde zurlickgewiesen, da sich diese Eigenschaft
nicht auf Kosmetikprodukte, sondern nur auf einen

ihrer Verwendungszwecke oder -orte bezieht.

16/04/2008, T-181/05, Citi

Die Marke  Citi
einem EU-Mitgliedstaat (Spanien) kénne keinen

Benutzung der in nur

rechtfertigenden Grund darstellen, da zum einen
der Umfang des geografischen Schutzes der
nationalen Marke nicht mit dem Gebiet der
angemeldeten Marke Ubereinstimme, und zum
anderen die rechtliche Gililtigkeit dieser nationalen
Eintragung vor nationalen Gerichten angefochten
worden sei. In diesem Zusammenhang wurde

der Besitz des Domain-Namens ,citi.es" flr

unbeachtlich befunden.

10/05/2007, T-47/06, Nasdagq,
12/03/2009, C-327/07 P, Nasdaq

bestatigt durch

Das einzige  Argument, das  gegeniber

der Beschwerdekammer  zugunsten  eines
rechtfertigenden Grundes geltend gemacht wurde
(dass das Wort Nasdaq gewahlt worden sei, weil
es eine Abkirzung fur ,Nuovi Articoli Sportivi
Di Alta Qualita“ sei), war nicht Uberzeugend, da
Prapositionen normalerweise nicht in Akronyme

eingehen.
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Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

23/11/2010, R __ 240/2004-2, @ WATERFORD

STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD

Im Gegensatz zur Argumentation des Anmelders,
der einen rechtfertigenden Grund daraus ableitete,
dass der Ausdruck WATERFORD in Namen und
Handelsmarken sehr haufig vorkomme, war die
Beschwerdekammer der Auffassung, dass der
Anmelder keine Beweise dafiir beigebracht hatte,
dass Marken mit der Bezeichnung WATERFORD
nebeneinander auf dem Markt existierten, und auch
keine Beweise vorgelegt hatte, aus denen der
Schluss zu ziehen ware, dass das maRgebliche
Publikum (im Vereinigten Kénigreich) Waterford als

gangige geografische Bezeichnung auffasst.

Derartige Argumente spielen eine gewisse Rolle

fur die Bewertung der Einzigartigkeit eines

um wie nachzuweisen,
Publikum
gedankliche Verbindung zwischen den strittigen
doch

die Beschwerdekammer

Zeichens, gefordert

dass das mafgebliche eine

Zeichen herstellt; sie stellen, wie

feststellte, auch bei
erfolgtem Nachweis der Einzigartigkeit keinen
rechtfertigenden Grund dar.

Ein

dadurch nachgewiesen werden,

rechtfertigender Grund kann nicht allein
dass a) das
Zeichen zur Kennzeichnung der Produkte, fir die
es benutzt wird, besonders gut geeignet ist, b) der
Anmelder das Zeichen fir diese oder &ahnliche
Produkte bereits innerhalb und/oder aufierhalb des
mafgeblichen Gebiets der Europaischen Union
verwendet hat oder c) der Anmelder sein Recht
aus einer Anmeldung ableitet, der gegeniber
die Anmeldung der Marke des Widersprechenden

Vorrang genief3t.

22/01/2015, T-322/13, KENZO

Die Tatsache, dass der Vorname der Anmelderin
Kenzo ist, stelle im Sinne von Artikel 8 Absatz 5
UMV keinen die

Benutzung der angemeldeten Marke dar.

rechtfertigenden Grund fir
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Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT

Die (durch keine Beweise gestlitzte) Behauptung
des Anmelders, wonach das Zeichen ,TISSOT"
aus dem Namen eines Handelsunternehmens
abgeleitet sei, das seit den friihen 1970er Jahren
mit dem Unternehmen des Anmelders verbunden
sei, wirde selbst dann, wenn sie bewiesen werden
konnte, an sich keinen rechtfertigenden Grund im
Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV darstellen.

Personen, deren Familienname zuféllig mit einem

beriihmten Markennamen Ubereinstimmt, haben
keinen Anspruch darauf, diesen Namen gewerblich
so zu benutzen, dass die Bekanntheit, die der
Markeninhaber geschaffen hat, in unlauterer Weise

ausgenutzt wiirde.

18/08/2005, R 1062/200-4, GRAMMY / GRAMMY

Das Argument, dass es sich bei GRAMMY
um eine einfache und gut klingende
Abkurzung des Nachnamens der Anmelderin
(Grammatikopoulos)  handele, reiche  zum

Nachweis eines rechtfertigenden Grundes nicht
aus.
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Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) /
MARIE CLAIRE et al.

Ein Grund gemal Artikel 8

Absatz 5 UMV liegt dann vor, wenn ungeachtet

rechtfertigender

der Beeintrachtigung oder unlauteren Ausnutzung
der Kennzeichnungskraft oder der Wertschatzung
der alteren Marke die Eintragung und Benutzung
Marke die ihr
gerechtfertigt  sein  kann,

der angemeldeten fur von

erfassten  Waren

wenn dem Anmelder vernlnftigerweise nicht
zugemutet werden kann, auf die Benutzung der
angefochtenen Marke zu verzichten, oder wenn
der Anmelder Uber ein spezifisches Recht auf die
Benutzung der Marke fur besagte Waren verfugt,
das gegenuber der alteren Marke, auf die sich
das Widerspruchsverfahren bezieht, vorrangig ist.
Insbesondere kann ein rechtfertigender Grund nicht
allein dadurch nachgewiesen werden, dass a) das
Zeichen zur Kennzeichnung der Produkte, fir die
es benutzt wird, besonders gut geeignet ist, b) der
Anmelder das Zeichen fir diese oder &hnliche
Produkte bereits innerhalb und/oder auf3erhalb des
mafgeblichen Gebiets der Union verwendet hat
oder c) der Anmelder sein Recht aus einer Marke
ableitet, deren Anmeldedatum vor demjenigen
der Marke des Widersprechenden
Entscheidung vom 25/04/2001,

HOLLYWOOD).

liegt (siehe
R _283/1999-3,

Im Hinblick auf die Duldung vonseiten des Inhabers
der alteren Marke stellte die Beschwerdekammer
fest, dass sich diese lediglich auf Zeitschriften
beziehe und nicht auf Waren, die seinem
Marktsektor ndher liegen (d. h. Textilien). Sie stellte
fest, dass aus der nationalen Rechtsprechung
hervorging, dass zwar jede Partei innerhalb ihres
Geschéaftsfelds Schutz geniele, die Ausweitung
dieses Schutzes jedoch abzulehnen sei, sobald er
sich Bereichen nahere, die der Geschaftstatigkeit
der anderen Partei naher liegen, sodass deren

Rechte verletzt werden konnten.

Anbetracht
Beschwerdekammer fest,

die
dass die Koexistenz

In dieser Faktoren stellte

keinen rechtfertigenden Grund fir die Eintragung

einer Unionsmarke darstellte.
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Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 und 126.

Im Hinblick auf das Vorbringen des Anmelders,
dass er Uber einen rechtfertigenden Grund fiir
die Benutzung der angemeldeten Marke (Citigate)
verfuge, da er im Zusammenhang mit den
Waren und Dienstleistungen, auf welche sich die
Anmeldung erstrecke, bereits verschiedene Marken
mit dem Namen oder dem Namensbestandteil
Citigate verwendet habe, traf das Gericht folgende
Feststellung: Aus den vom Anmelder vorgelegten
dass es

Dokumenten geht lediglich hervor,

verschiedene Unternehmen gibt, deren Name
das Wort Citigate enthalt, und dass auch eine
Reihe Domainnamen dasselbe Wort enthalten.
Dies stellt keinen hinreichenden Beweis fiir einen
rechtfertigenden Grund dar, da die tatsachliche
Marke nicht

Benutzung der Citigate damit

nachgewiesen ist.

Im Hinblick auf das Vorbringen des Anmelders,
dass ein rechtfertigender Grund fiir die Benutzung
Marke da die
Streithelfer die Benutzung von Citigate fiir die in der

der angemeldeten vorliege,
Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen
geduldet hatten, erklarte es das Gericht fir nicht
ausgeschlossen, dass die Wahrscheinlichkeit einer
gedanklichen Verbindung zwischen zwei Marken im
Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV in bestimmten

Fallen durch die Koexistenz alterer Marken auf dem

Markt verringert werden kdnnte.

Im vorliegenden Fall wurde die Koexistenz als nicht

bewiesen erachtet.
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Nummer der Rechtssache

Anmerkungen

01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO
PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE
PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108,

§ 192, 207-212

Die Anmelderin hat vorgetragen, dass die einander
gegenuberstehenden Marken mit Duldung der
Widersprechenden seit mehreren Jahrzehnten

koexistieren. Damit ein rechtfertigender Grund
vorliegt, muss die Benutzung der angemeldeten
Marke jedoch eine Reihe von Voraussetzungen

erfillen.

Das Argument des Anmelders kann keinen Erfolg
haben, wenn die angefochtene Marke nicht i) im
gesamten mafgeblichen Gebiet ii) friedlich und iii)
gutglaubig benutzt wurde.

Fall der

Verwendung des Slogans ,two stripes are enough®

Im vorliegenden ergibt sich aus
(zwei Streifen sind genug), dass mit der Benutzung
der angefochtenen Marke bereits zumindest ein
Versuch unternommen wurde, die Wertschatzung
der alteren Marke auszunutzen. Daher kdnne die
Benutzung der angefochtenen Marke nicht als stets

in gutem Glauben erfolgt angesehen werden.
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