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URTEIL DES GERICHTSHOFEFS (Zweite Kammer)
17. Juli 2008

In der Rechtssache C-488/06 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs, eingelegt am
24. November 2006,

L & D SA mit Sitz in Huércal de Almeria (Spanien), Prozessbevollméchtigter:
S. Miralles Miravet, abogado,

Rechtsmittelfiihrerin,

andere Verfahrensbeteiligte:

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch J. Garcia Murillo als Bevollméchtigte, Zustellungsanschrift
in Luxemburg,

Beklagter im ersten Rechtszug,

* Verfahrenssprache: Spanisch.
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L &D/HABM

Julius Sdmann Ltd mit Sitz in Zug (Schweiz), Prozessbevollméchtigter: E. Armijo
Chadvarri, abogado,

Streithelferin im ersten Rechtszug,

erldsst

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerprasidenten C. W. A. Timmermans, der Richter
K. Schiemann, J. Makarczyk und J.-C. Bonichot sowie der Richterin C. Toader
(Berichterstatterin),

Generalanwiltin: E. Sharpston,
Kanzler: R. Grass,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

nach Anhorung der Schlussantrage der Generalanwéltin in der Sitzung vom 13. Marz
2008
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folgendes

Urteil

Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die L & D SA (im Folgenden: L & D) die Authe-
bung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europédischen Gemeinschaften vom
7. September 2006, L & D/HABM — Sdmann Ltd (Aire Limpio) (T-168/04, Slg.
2006, 11-2699, im Folgenden: angefochtenes Urteil), mit dem das Gericht ihre Klage
gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungs-
amts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 15. Mirz
2004 (Sache R 326/2003-2, im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.
Mit dieser Entscheidung hatte die Beschwerdekammer der Klage der Julius Séimann
Ltd (im Folgenden: Simann) teilweise stattgegeben und die von L & D eingereichte
Anmeldung eines Bildzeichens mit dem Wortbestandteil ,Aire Limpio“ teilweise
zurtickgewiesen.

I — Rechtlicher Rahmen

Gemaifd Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und e Ziff. ii der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des
Rates vom 20. Dezember 1993 {iber die Gemeinschaftsmarke (ABI. 1994, L 11, S. 1)
sind Marken, ,die keine Unterscheidungskraft haben“ oder ,die ausschliefilich ... aus
der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist,
bestehen”, von der Eintragung ausgeschlossen.
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L &D/HABM

s Art. 8 der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt:

»(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer dlteren Marke ist die angemeldete Marke
von der Eintragung ausgeschlossen,

b) wenn wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der ilteren Marke und der

(2)

Identitit oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder
Dienstleistungen fiir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem
Gebiet besteht, in dem die édltere Marke Schutz genief3t; dabei schlief3t die Gefahr
von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der dlteren Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird.

,Altere Marken’ im Sinne von Absatz 1 sind

Marken mit einem fritheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke ..., die den nachstehenden Kategorien angehoéren:

i) Gemeinschaftsmarken;

ii) in einem Mitgliedstaat ... eingetragene Marken;
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iii) mit Wirkung fiir einen Mitgliedstaat international registrierte Marken;

Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 sieht vor:

»Die Entscheidungen des Amtes sind mit Griinden zu versehen. Sie diirfen nur auf
Griinde gestiitzt werden, zu denen die Beteiligten sich duf8ern konnten.”

II — Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 30. April 1996 meldete L & D beim HABM das folgende Bildzeichen mit dem
Wortbestandteil ,Aire Limpio“ (im Folgenden: Marke Aire Limpio) als Gemein-
schaftsmarke an:
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Die Marke wurde fiir folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 35
des Abkommens von Nizza {iber die internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter
und geénderter Fassung angemeldet:

— Klasse 3: ,Parfiimerien, dtherische Ole*;

— Klasse 5: ,,Parfumierte Luftverbesserer;

— Klasse 35: »Werbung; Geschiftsfiihrung; Unternehmensverwaltung;
Biiroarbeiten®.

Am 29. September 1998 erhob Sdmann gegen die Anmeldung gemiafl Art. 42 der
Verordnung Nr. 40/94 einen auf verschiedene dltere Marken gestiitzten Wider-
spruch, fiir den die Widerspruchsgriinde gemaf; Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und 5 der
Verordnung Nr. 40/94 geltend gemacht wurden.

Zu den alteren Marken gehorte die nachstehend wiedergegebene, am 1. April 1996
angemeldete und am 1. Dezember 1998 eingetragene Gemeinschaftsbildmarke Nr.
91.991 fiir Waren der Klasse 5 (im Folgenden: Marke Nr. 91.991):
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Zu den alteren Marken zihlten weiterhin 17 andere nationale und internationale
Bildmarken, die alle eine ahnliche Silhouette aufweisen, sich aber — mit Ausnahme
einer Marke — durch einen weifSen Sockel und/oder eine Aufschrift auf dem Astwerk
unterscheiden.

Die beiden internationalen Bildmarken Nrn. 178969 und 328915 sind fiir das vorlie-
gende Rechtsmittel von besonderer Bedeutung. Die erste dieser Bildmarken enthélt
das Wortelement ,,CAR-FRESHNER® (im Folgenden: Marke CAR-FRESHNER) und
die zweite das Wortelement ,ARBRE MAGIQUE” (im Folgenden: Marke ARBRE
MAGIQUE). Bei diesen beiden am 21. August 1954 und 30. November 1966 fiir
Waren der Klassen 3 und 5 registrierten Marken mit Schutzwirkung u. a. fiir Italien
handelt es sich um folgende Zeichen:
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Mit Entscheidung vom 25. Februar 2003 wies die Widerspruchsabteilung des HABM
den Widerspruch in vollem Umfang zuriick.

Im Rahmen ihrer Priffung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94
nahm die Widerspruchsabteilung einen Vergleich der Marke Aire Limpio mit der
Marke Nr. 91.991 vor.

Dazu stellte sie im Wesentlichen fest, dass die Form eines Tannenbaums als das
den beiden Marken gemeinsame Element fiir Lufterfrischer und Raumdeodorants
beschreibend sei und deshalb wenig Unterscheidungskraft besitze. Die bedeu-
tenden grafischen und verbalen Unterschiede zwischen den beiden Marken hatten
somit mehr Gewicht als die nur wenig unterscheidungskriftigen Ahnlichkeiten, so
dass der damit hervorgerufene Gesamteindruck hinreichend unterschiedlich sei,
um jede Gefahr von Verwechslungen oder des gedanklichen Inverbindungbringens
auszuschliefien.

Angesichts dieses Ergebnisses hielt es die Widerspruchsabteilung nicht fiir erfor-
derlich, die anderen élteren Marken von Sdmann zu priifen, da diese gegeniiber der
Marke Aire Limpio noch grofiere Unterschiede aufwiesen als die Marke Nr. 91.991.

Mit der streitigen Entscheidung vom 15. Midrz 2004 gab die Zweite Beschwer-
dekammer des HABM der Beschwerde von Siamann gegen die Entscheidung der
Widerspruchsabteilung teilweise statt.

Da nach ihrer Auffassung der Beschwerdegrund eines Verstofles gegen Art. 8 Abs. 1
Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 durchgriff, gab die Beschwerdekammer dem
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Widerspruch teilweise statt und wies die Marke Aire Limpio fiir die Waren der
Klassen 3 und 5 zuriick. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 bestdtigte
sie hingegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und wies den Wider-
spruch zuriick.

Fiir die Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8
Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 konzentrierte die Beschwerdekammer
aus ,den gleichen Griinden der Verfahrensokonomie®, auf die die Widerspruchsab-
teilung verwiesen hatte, ihren Vergleich auf die Marke Aire Limpio und die Marke
Nr. 91.991 ,als reprisentative Marke“ fiir die iibrigen angefiihrten alteren Marken.
Sie gelangte insoweit jedoch zum gegenteiligen Schluss.

So stellte sie fest, dass die lange Benutzung und die Bekanntheit der ,alteren Marke”
in Italien dieser eine besondere Unterscheidungskraft verleihe und dass wegen
dieser Unterscheidungskraft und der Ahnlichkeit der beiden Marken in begrifflicher
Hinsicht zumindest beim italienischen Publikum Verwechslungsgefahr bestehe.

Fiir diesen Schluss stiitzte sich die Beschwerdekammer zum einen auf Angaben zur
Werbung fiir die Lufterfrischer fiir Autos von Sdmann und zu deren Absatz zum
anderen auf den Umstand, dass die Marke CAR-FRESHNER seit 1954 geschiitzt sei.

III — Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

Mit Klageschrift, die am 14. Mai 2004 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob
L & D eine Klage auf Authebung der streitigen Entscheidung, fiir die sie die beiden
Klagegriinde eines Verstofles gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94
und eines VerstofSes gegen Art. 73 dieser Verordnung anfithrte. Mit dem angefoch-
tenen Urteil hat das Gericht die Klage abgewiesen.
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Zum ersten Klagegrund fithrte das Gericht zundchst in Randnr. 70 des angefoch-
tenen Urteils aus, dass die Feststellung der Beschwerdekammer, wonach die Marke
Nr. 91.991 in Italien besondere Unterscheidungskraft besitze, auf der Annahme der
dauerhaften Benutzung und der Bekanntheit der Marke ARBRE MAGIQUE beruhe.

In den Randnrn. 72 bis 77 des angefochtenen Urteils priifte das Gericht sodann, ob
ein solcher Schluss, mit dem die Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991 aus der
Benutzung einer anderen Marke hergeleitet wird, zuldssig ist.

Unter Bezugnahme auf die Randnrn. 30 und 32 des Urteils des Gerichtshofs vom
7. Juli 2005, Nestlé (C-353/03, Slg. 2005, 1-6135), bejahte das Gericht dies fir den
Fall, dass die éltere Gemeinschaftsmarke als ein Teil der Marke ARBRE MAGIQUE
angesehen werden konne.

Insoweit habe die Beschwerdekammer zutreffend angenommen, dass die Darstellung
der Tannenbaumsilhouette, die eine bedeutsame oder sogar vorherrschende Rolle
bei der Marke ARBRE MAGIQUE spiele, dem als Marke Nr. 91.991 eingetragenen
Zeichen entspreche. Die Beschwerdekammer sei daher zu Recht davon ausgegangen,
dass die Marke Nr. 91.991 einen Teil der Marke ARBRE MAGIQUE bilde. Die erst-
genannte Marke habe somit infolge ihrer Benutzung als Teil der letztgenannten
Marke Unterscheidungskraft erlangen konnen.

Das Gericht schloss daraus, dass die Beschwerdekammer zu Recht alle Beweise fir
die Benutzung und die Bekanntheit der Marke ARBRE MAGIQUE als Belege fiir die
dauerhafte Benutzung, die Bekanntheit und damit die besondere Unterscheidungs-
kraft der Marke Nr. 91.991 gepriift habe.
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Im Rahmen der eigentlichen Priifung der Beweise entschied das Gericht in Randnr.
78 des angefochtenen Urteils, es sei in der streitigen Entscheidung zutreffend ausge-
fithrt worden, dass aus den Beweisstiicken in den Akten hervorgehe, dass die Marke
Nr. 91.991 als Teil der Marke ARBRE MAGIQUE Gegenstand einer dauerhaften
Benutzung in Italien gewesen sei, dort bekannt sei und deshalb besondere Unter-
scheidungskraft besitze.

In diesem Zusammenhang wies das Gericht in den Randnrn. 80 bis 84 des ange-
fochtenen Urteils das Vorbringen zuriick, wonach diese Beweismittel deshalb nicht
beweiskriftig seien, weil sie sich auf einen Zeitraum nach der Anmeldung von L & D
bezogen. Die Beschwerdekammer sei zu der Annahme berechtigt gewesen, dass
solche nachtréglichen Umstédnde Riickschliisse auf die Situation zum Zeitpunkt der
Anmeldung von L & D zulieflen.

In Randnr. 85 des angefochtenen Urteils wies das Gericht auch das Vorbringen von
L & D zuriick, dass die Beschwerdekammer der dlteren Marke zu Unrecht allein
aufgrund allgemeiner Angaben zum Umfang der Werbung und zu den Absatzzahlen
besondere Unterscheidungskraft in Italien zuerkannt habe. Das Gericht fiihrte dazu
aus, dass zum einen die von L & D angefiihrte Rechtsprechung nicht die Beurteilung
der Bekanntheit einer eingetragenen Marke betroffen habe, die bereits Unterschei-
dungskraft erworben habe, und dass zum anderen die Beschwerdekammer nicht nur
allgemeine Angaben, sondern auch die dauerhafte Benutzung der Marke ARBRE
MAGIQUE beriicksichtigt habe.

SchliefSlich verwarf das Gericht in Randnr. 86 des angefochtenen Urteils das Argu-
ment von L & D, dass sich die Beschwerdekammer zu Unrecht darauf gestiitzt habe,
dass die dltere Marke in einer im Wesentlichen identischen Form seit 1954 geschiitzt
sei, und damit den Anmeldetag der Marke mit dem der tatsdchlichen Benutzung der
Marke CAR-FRESHNER gleichgesetzt habe. Das Gericht fithrte dazu aus, dass in der
streitigen Entscheidung zwar festgestellt werde, dass die Marke CAR-FRESHNER
seit 1954 eingetragen sei, dass aber die Beschwerdekammer hinsichtlich der dauer-
haften Benutzung auf die erwiesene Benutzung der Marke ARBRE MAGIQUE in
Italien abgestellt habe.
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Das Gericht stellte anschlieffend in den Randnrn. 89 bis 96 des angefochtenen Urteils
fest, dass die mit den Marken ARBRE MAGIQUE und Aire Limpio gekennzeich-
neten Waren sowie diese Marken selbst dhnlich seien.

Zur Ahnlichkeit der Marken wies das Gericht darauf hin, dass in optischer Hinsicht
das grafische Element in der Marke Aire Limpio einen eindeutig prdgenden
Charakter fiir den durch das Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck habe und
gegeniiber dem Wortbestandteil deutlich im Vordergrund stehe.

Entgegen dem Vorbringen von L & D werde durch die grafische Darstellung nicht
der Gesamteindruck einer Comicfigur hervorgerufen, sondern der eines Bildes,
das einem Tannenbaum &hnele. Die einem Tannenbaum entsprechende grafische
Darstellung erscheine daher in optischer Hinsicht als prigender Bestandteil des
durch die Anmeldemarke hervorgerufenen Gesamteindrucks. Von der Bedeutung
her lehnten sich beide Zeichen an die Silhouette eines Tannenbaums an. Angesichts
des dadurch entstehenden Eindrucks und mangels eines besonderen Sinngehalts des
Ausdrucks ,Aire Limpio* fiir die italienischen Verkehrskreise sei ihre Ahnlichkeit in
der Bedeutung zu bejahen.

Zur Verwechslungsgefahr legte das Gericht in den Randnrn. 100 bis 102 des ange-
fochtenen Urteils dar, dass der Durchschnittsverbraucher, der das angesprochene
Publikum bilde, dazu neige, sich in erster Linie an dem Bild der auf den Waren
angebrachten Marke, d. h. der Tannenbaumsilhouette, zu orientieren. Angesichts
der Ahnlichkeit der fraglichen Waren und der Ahnlichkeit der Marken in Bild und
Bedeutung sowie der Tatsache, dass die dltere Marke in Italien besondere Unter-
scheidungskraft besitze, habe die Beschwerdekammer keinen Fehler begangen, als
sie zu dem Ergebnis gekommen sei, dass eine Verwechslungsgefahr bestehe.

Das Gericht wies sodann in Randnr. 104 des angefochtenen Urteils das Argument von
L & D zuriick, dass die éltere Marke deshalb geringe Unterscheidungskraft habe, weil
die Tannenbaumsilhouette die betreffenden Waren beschreibe. Das Gericht stellte
dazu fest, dass die dltere Marke nicht die blofle Darstellung eines Tannenbaums
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sei, sondern dass sie stilisiert sei und weitere Besonderheiten aufweise. Auflerdem
habe sie eine besondere Unterscheidungskraft erlangt. Die Leitlinien des Patentamts
des Vereinigten Konigreichs, die nach Auffassung von L & D den beschreibenden
Charakter der Tannenbaumsilhouette fiir die betreffenden Waren bestitigten, seien
irrelevant, da die Gemeinschaftsregelung fiir Marken ein autonomes System sei.

Das Gericht wies auch das Vorbringen von L & D zuriick, dass die Eintragung der
alteren Marke deshalb hitte abgelehnt werden miissen, weil sie zum einen nur aus
der Form des unter ihr vertriebenen Produkts bestehe und zum anderen die Form
der dlteren Marke, d. h. die Tannenbaumsilhouette, zur Erreichung der mit der
Ware angestrebten technischen Wirkung erforderlich sei. Dazu stellte das Gericht
in Randnr. 105 des angefochtenen Urteils fest, dass L & D jedenfalls im Rahmen
eines Widerspruchsverfahrens kein absolutes Eintragungshindernis gegen die giiltige
Eintragung eines Zeichens durch ein nationales Amt oder das HABM anfiihren
konne.

Der zweite Klagegrund, mit dem ein Verstof3 gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94
geriigt wurde, wurde in den Randnrn. 113 bis 118 des angefochtenen Urteils zuriick-
gewiesen. Nach Auffassung des Gerichts ergaben sich aus der streitigen Entschei-
dung klar und eindeutig die von der Beschwerdekammer angestellten Erwidgungen.
Aus der Entscheidung gehe hervor, dass L & D zu allen Gesichtspunkten, auf denen
die angefochtene Entscheidung beruhe, sowie zu den von der Beschwerdekammer
bei ihrer Beurteilung herangezogenen Beweismitteln fiir die Benutzung der &lteren
Marken habe Stellung nehmen kénnen.

IV — Verfahren vor dem Gerichtshof und Antrige der Verfahrensbeteiligten

Mit ihrem Rechtsmittel beantragt L & D,

— das angefochtene Urteil in vollem Umfang aufzuheben;
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— die Nrn. 1 und 3 des Tenors der streitigen Entscheidung aufzuheben, soweit darin
zum einen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung teilweise aufgehoben
und die Anmeldung der Marke Aire Limpio fiir die Waren der Klassen 3 und 5
zuriickgewiesen wurde und zum anderen jedem Beteiligten seine eigenen Kosten
im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren auferlegt wurden;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Das HABM und Samann beantragen, das Rechtsmittel zuriickzuweisen und L & D
die Kosten aufzuerlegen.

V — Zum Rechtsmittel

A — Zur Zuldssigkeit

Das HABM und Siamann machen zunichst die Unzuldssigkeit des Rechtsmittels
geltend. Sie verweisen darauf, dass die von L & D vorgebrachten Rechtsmittelgriinde
auf eine erneute Priifung der vom Gericht vorgenommenen Wiirdigung des Sachver-
halts hinausliefen. Sémann beméingelt auflerdem, dass die Rechtsmittelbegriindung
mit der Begriindung der gegen die streitige Entscheidung erhobenen Klage identisch
sei.

Insoweit ist vorab daran zu erinnern, dass das Rechtsmittel, wie sich aus Art. 225 EG
und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs ergibt, auf Rechtsfragen beschrankt
ist und dass die Wiirdigung der Tatsachen, vorbehaltlich ihrer Verfilschung, nicht
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der Kontrolle des Gerichtshofs unterliegt (vgl. Urteile vom 18. Juli 2006, Rossi/
HABM, C-214/05 P, Slg. 2006, I-7057, Randnr. 26, und vom 20. September 2007,
Nestlé/HABM, C-193/06 P, Randnr. 53).

Es ist jedoch festzustellen, dass im vorliegenden Fall das von L & D eingelegte Rechts-
mittel nicht nur gegen tatsachenbezogene Feststellungen des Gerichts gerichtet ist,
sondern zumindest teilweise auf die Feststellung von Rechtsfehlern im angefoch-
tenen Urteil abzielt.

Ebenso ist die weitere, von Simann nicht naher erliuterte Einrede zuriickzuweisen,
dass das Rechtsmittel deshalb unzuldssig sei, weil dessen Begriindung mit der
Begriindung der beim Gericht erhobenen Klage identisch sei.

Wie ndamlich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervorgeht, konnen die im
ersten Rechtszug gepriiften Rechtsfragen im Rechtsmittelverfahren erneut aufge-
worfen werden, wenn ein Rechtsmittelfiithrer, wie im vorliegenden Fall L & D mit
ihrem Rechtsmittel, die Auslegung oder Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch
das Gericht beanstandet (vgl. u. a. Urteil vom 29. April 2004, Kommission/CAS
Succhi di Frutta, C-496/99 P, Slg. 2004, I-3801, Randnr. 50).

Das Rechtsmittel ist daher fiir zuldssig zu erkléren.
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B — Zur Begriindetheit

L & D fiihrt fiir ihr Rechtsmittel zwei Rechtsmittelgriinde an, mit denen sie einen
Verstof3 gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und einen Verstof3
gegen Art. 73 dieser Verordnung geltend macht.

1. Zum ersten Rechtsmittelgrund: Verstof gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord-
nung Nr. 40/94

Das erste Rechtsmittel besteht aus drei Teilen, mit denen die fehlende Unterschei-
dungskraft der Marke Nr. 91.991, das Fehlen von Ahnlichkeiten zwischen dieser
und der Marke Aire Limpio und das Fehlen von Verwechslungsgefahr zwischen den
beiden Marken geltend gemacht werden.

a) Zum ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes

Mit ihrem Vorbringen im Rahmen des ersten Teils des ersten Rechtsmittelgrundes
erhebt L & D im Wesentlichen vier Riigen, die folgende Aspekte betreffen:

— Herleitung der besonderen Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991 aus
Umstédnden, die sich auf die Marke ARBRE MAGIQUE bezbgen;

— beschreibender Charakter der Marke Nr. 91.991;
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— Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse im Fall der Marke Nr. 91.991;

— ungeniigende Beweise fiir die besondere Unterscheidungskraft der Marke ARBRE
MAGIQUE.

i) Herleitung der besonderen Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991 aus
Umstinden, die sich auf die Marke ARBRE MAGIQUE beziehen

Mit ihrer ersten Riige macht L & D geltend, dass das Gericht die besondere Unter-
scheidungskraft der Marke Nr. 91.991 zu Unrecht ausschliefllich aus Umstédnden
hergeleitet habe, die die Marke ARBRE MAGIQUE betrifen. In diesem Zusammen-
hang bestreitet L & D insbesondere, dass es tiberhaupt moglich sei, unter Umstédnden
wie denen des vorliegenden Falles eine solche Herleitung vorzunehmen.

Wie das Gericht in Randnr. 73 des angefochtenen Urteils in Erinnerung gerufen
hat, hat der Gerichtshof jedoch bereits entschieden, dass sich der Erwerb von
Unterscheidungskraft einer Marke auch aus ihrer Benutzung als Teil einer anderen
eingetragenen Marke ergeben kann. Es gentigt, dass infolge dieser Benutzung die
angesprochenen Verkehrskreise die durch die Marke gekennzeichnete Ware oder
Dienstleistung tatsdchlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend
wahrnehmen (vgl. in diesem Sinne Urteil Nestlé, Randnrn. 30 und 32).

Auch wenn sich der Sachverhalt, der dem Urteil Nestlé zugrunde lag, von dem vorlie-
genden unterscheidet, ergibt sich doch entgegen dem Vorbringen von L & D daraus
nicht, dass diese Feststellung von allgemeiner Tragweite nicht auf einen tatséchli-
chen und verfahrensmifligen Kontext wie den der vorliegenden Rechtssache tiber-
tragbar wire.
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So kann, wie die Generalanwiéltin in Nr. 51 ihrer Schlussantrage dargelegt hat, insbe-
sondere der Umstand, dass das Urteil Nestlé den Erwerb der Unterscheidungskraft
einer Anmeldemarke betraf, wiahrend es im vorliegenden Fall um die Feststellung der
besonderen Unterscheidungskraft einer dlteren Marke geht, um das Vorliegen von
Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94
zu ermitteln, keine andere Herangehensweise rechtfertigen.

Das Gericht hat daher in Randnr. 75 des angefochtenen Urteils zu Recht festgestellt,
dass es, falls die Marke Nr. 91.991 als Teil der Marke ARBRE MAGIQUE angesehen
werden konne, moglich sei, die besondere Unterscheidungskraft der Marke Nr.

91.991 auf der Grundlage von Nachweisen fiir die Benutzung und die Bekanntheit
der Marke ARBRE MAGIQUE festzustellen.

Soweit L & D mit der vorliegenden Riige die in Randnr. 76 des angefochtenen Urteils
enthaltene Feststellung angreift, dass die Marke Nr. 91.991 einen Teil der Marke
ARBRE MAGIQUE bilde, weil die Darstellung der Tannenbaumsilhouette eine
bedeutsame oder sogar vorherrschende Rolle bei der Marke ARBRE MAGIQUE
spiele und dem Zeichen der Marke Nr. 91.991 entspreche, ist darauf hinzuweisen,
dass das Gericht insoweit eine Wiirdigung der Tatsachen vorgenommen hat.

Wie oben in Randnr. 40 in Erinnerung gebracht, ist das Rechtsmittel jedoch auf
Rechtsfragen beschrankt, so dass die Wiirdigung der Tatsachen, vorbehaltlich ihrer
Verfilschung, nicht der Kontrolle des Gerichtshofs unterliegt.

Soweit L & D ferner geltend macht, dass die vom Gericht vorgenommene Beurtei-
lung, der zufolge die Tannenbaumsilhouette eine vorherrschende Rolle in der Marke
ARBRE MAGIQUE spiele, von der Rechtsprechung des Gerichtshofs abweiche,
geniigt im Ubrigen der Hinweis, dass sich dieser Rechtsprechung entgegen den
Ausfithrungen von L & D keineswegs entnehmen ldsst, dass im Fall gemischter
Marken, die sowohl grafische als auch Wortelemente enthalten, Letztere systema-
tisch als vorherrschend anzusehen wiren.
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Die vorliegende Riige ist daher als teils unzuldssig, teils unbegriindet zuriickzuweisen.

ii) Beschreibender Charakter der Marke Nr. 91.991

Mit ihrer zweiten Riige beanstandet L & D, dass das Gericht in Randnr. 104 des ange-
fochtenen Urteils zu Unrecht ihr Argument zuriickgewiesen habe, dass die Marke
Nr. 91.991 eine geringe Unterscheidungskraft habe, weil die Tannenbaumsilhouette
die betreffenden Waren beschreibe.

Dazu ist zunichst festzustellen, dass das Gericht die Leitlinien des Patentamts des
Vereinigten Konigreichs, die nach Ansicht von L & D den beschreibenden Charakter
der Tannenbaumsilhouette fiir die betreffenden Waren bestétigen, rechtsfehlerfrei
fiir irrelevant gehalten hat. Wie das Gericht zutreffend hervorgehoben hat, ist die
Gemeinschaftsregelung fiir Marken ein autonomes System, das aus einer Gesamt-
heit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind. Seine
Anwendung ist von jedem nationalen System unabhingig, und die Rechtmafligkeit
der Entscheidungen der Beschwerdekammern ist ausschliefllich auf der Grund-
lage der Verordnung Nr. 40/94 in ihrer Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter
zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Oktober 2007, Develey/HABM,
C-238/06 P, Slg. 2007, 1-9375, Randnrn. 65 und 66).

Soweit L & D dahin argumentiert, dass die vom Gericht getroffene Feststellung, die
Marke Nr. 91.991 sei keine blofle realitdtsgetreue Darstellung eines Tannenbaums,
im Widerspruch zu anderen Feststellungen im angefochtenen Urteil stehe, geniigt
der Hinweis, dass zwischen dieser Feststellung und der Beschreibung dieser Marke
als eine , Tannenbaumsilhouette“ kein Widerspruch besteht.
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Soweit L. & D auflerdem die Richtigkeit dieser Feststellung durch das Gericht in
Frage stellt, ist darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Wiirdigung von Tatsachen
handelt, die nicht der Kontrolle durch den Gerichtshof unterliegt.

Demnach ist die vorliegende Riige als teils unzuldssig, teils unbegriindet
zurtickzuweisen.

iii) Vorliegen von absoluten Eintragungshindernissen im Fall der Marke Nr. 91.991

Die dritte Riige von L & D richtet sich gegen Randnr. 105 des angefochtenen Urteils,
in der das Gericht ihr Vorbringen zuriickgewiesen hat, mit dem sie dartun wollte,
dass die Marke Nr. 91.991 nur eine sehr geringe Unterscheidungskraft habe, weil sie
zum einen nur aus der Form des unter ihr vertriebenen Produkts bestehe und zum
anderen die Form der ilteren Marke, d. h. die Tannenbaumsilhouette, zur Errei-
chung der mit der Ware angestrebten technischen Wirkung erforderlich sei.

L & D macht geltend, das Gericht habe ihr Vorbringen zu Unrecht ohne jede Priifung
mit den Worten zuriickgewiesen, dass sie ,im Rahmen eines Widerspruchsverfah-
rens jedenfalls kein absolutes Eintragungshindernis gegen die giiltige Eintragung
eines Zeichens durch ein nationales Amt oder das HABM anfiithren [konne]“.

Dazu ist festzustellen, dass die beiden von L & D vor dem Gericht vorgebrachten
Argumente, hinsichtlich deren im Ubrigen aus den Akten nicht hervorgeht, dass sie
vor den Instanzen des HABM vorgebracht worden wéren, nicht die Giiltigkeit der
Marke Nr. 91.991 in Frage stellen, sondern die sehr geringe origindre Unterschei-
dungskraft dieser Marke aufzeigen sollten.

I-5777



65

66

67

68

69

URTEIL VOM 17. 7. 2008 — RECHTSSACHE C-488/06 P

Eine &ltere Marke kann jedoch eine besondere Unterscheidungskraft nicht nur
origindr, sondern auch infolge ihrer Bekanntheit beim Publikum besitzen (vgl. Urteil
vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, Slg. 1997, 1-6191, Randnr. 24).

In den Randnrn. 78 bis 88 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass
die Marke Nr. 91.991 infolge ihrer Bekanntheit in Italien dort eine besondere Unter-
scheidungskraft besitze, die insbesondere auf ihrer dauerhaften Benutzung als ein
Teil der Marke ARBRE MAGIQUE und deren Bekanntheit in Italien beruhe.

Unter diesen Umsténden wire, selbst wenn sich L & D darauf berufen konnte, dass
die Marke Nr. 91.991 nur eine sehr geringe origindre Unterscheidungskraft besitze,
weil sie aus der Form der unter dieser Marke vertriebenen Ware bestehe und diese
Form zur Erreichung der angestrebten technischen Wirkung erforderlich sei, dieses
Vorbringen, selbst wenn es begriindet wire, jedenfalls nicht geeignet, die vom
Gericht getroffene Feststellung zu entkriften, dass die Marke Nr. 91.991 durch ihre
Bekanntheit in Italien eine besondere Unterscheidungskraft erworben habe.

Die vorliegende Riige geht daher ins Leere und ist zuriickzuweisen.

iv) Ungentigende Beweise fur die besondere Unterscheidungskraft der Marke ARBRE
MAGIQUE

L & D riigt viertens, das Gericht habe es zu Unrecht gebilligt, dass die Beschwerde-
kammer auf der Grundlage der in der streitigen Entscheidung enthaltenen Beweis-
mittel von der besonderen Unterscheidungskraft der Marke ARBRE MAGIQUE und
damit der Marke Nr. 91.991 ausgegangen sei.
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Dazu ist erstens festzustellen, dass das Gericht rechtsfehlerfrei entschieden hat, dass
sich die Beschwerdekammer auf Daten habe stiitzen diirfen, die aus einem nach der
Anmeldung der Marke Aire Limpio liegenden Zeitraum stammten.

Wie das Gericht in Randnr. 81 des angefochtenen Urteils ausgefiihrt hat, diirfen
namlich nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs Umstinde beriicksichtigt
werden, die zwar nach dem Zeitpunkt der Anmeldung liegen, aber Riickschliisse
auf die Situation zu diesem Zeitpunkt zulassen (vgl. Beschluss vom 5. Oktober 2004,
Alcon/HABM, C-192/03 P, Slg. 2004, 1-8993, Randnr. 41).

Das Gericht konnte daher in den Randnrn. 82 bis 84 des angefochtenen Urteils zu
Recht feststellen, dass der Umstand, dass sich die fraglichen Daten auf einen Zeit-
raum nach der Anmeldung der Marke Aire Limpio bezdgen, nicht geniige, um
ihnen ihre Beweiskraft fiir die Feststellung der Bekanntheit der Marke Nr. 91.991 zu
nehmen, da sie Riickschliisse auf die Situation zugelassen hitten, die zum Zeitpunkt
der Anmeldung vorhanden gewesen sei.

Insoweit hat das Gericht insbesondere klar und stimmig dargelegt, dass vor allem ein
Marktanteil von 50 % in den Jahren 1997 und 1998 nur allméhlich habe erworben
werden konnen, was den Schluss zulasse, dass die Situation im Jahr 1996 nicht
splirbar anders gewesen sei.

Zweitens ist das Vorbringen von L & D zuriickzuweisen, mit dem sie sich gegen
Randnr. 85 des angefochtenen Urteils wendet, in der das Gericht ihr Vorbringen
zuriickgewiesen hat, dem zufolge die Beschwerdekammer der dlteren Marke zu
Unrecht allein aufgrund allgemeiner Angaben zum Umfang der Werbung und zu
den Absatzzahlen eine besondere Unterscheidungskraft in Italien zuerkannt habe.
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Wie das Gericht ndmlich zutreffend festgestellt hat, berticksichtigte die Beschwer-
dekammer zur Ermittlung der Bekanntheit der Marke ARBRE MAGIQUE nicht nur
Angaben wie die Absatzzahlen und den Umfang der Werbung, sondern auch die
lange Benutzung dieser Marke.

Da diese Feststellung allein den vom Gericht in Randnr. 85 des angefochtenen
Urteils gezogenen Schluss rechtfertigt, ist festzustellen, dass der zweite in dieser
Randnummer formulierte Entscheidungsgrund, wonach die von L & D angefiihrte
Rechtsprechung den Erwerb von Unterscheidungskraft einer Anmeldemarke und
nicht die Beurteilung der Bekanntheit einer eingetragenen Marke betroffen habe,
den Charakter einer nur zusitzlichen Erwagung hat.

Unter diesen Umstdnden konnen die Mingel, die diesem Entscheidungsgrund mogli-
cherweise anhaften, nicht geniigen, um den genannten Schluss des Gerichts in Frage
zu stellen, so dass das Vorbringen, mit dem L & D diese Mingel feststellen lassen
mochte, ins Leere geht.

Was drittens das Vorbringen von L & D anbelangt, dass sich das Gericht in Randnr.
86 des angefochtenen Urteils zu Unrecht auf die dauerhafte Benutzung der Marke
ARBRE MAGIQUE gestiitzt und dabei das Datum der Eintragung dieser Marke mit
dem der tatsdchlichen Benutzung der Marke gleichgesetzt habe, so ist diese Behaup-
tung in tatsdchlicher Hinsicht unzutreffend. Entgegen dem Vorbringen von L & D
hat sich das Gericht fiir die Feststellung der dauerhaften Benutzung der Marke
ARBRE MAGIQUE nicht auf deren Eintragungsdatum bezogen, sondern auf den
Umstand, dass diese Benutzung in Italien erwiesen ist und im Ubrigen von L & D
nicht bestritten wird. Da im Ubrigen hinsichtlich dieser Feststellungen des Gerichts
keine Verfilschung geriigt wurde, kann die von ihm vorgenommene Wiirdigung der
Tatsachen vom Gerichtshof im Rechtsmittelverfahren nicht tiberpriift werden.

Soweit L. & D schliefllich die Beweiskraft der Daten zum Absatz und zur Werbung
bestreitet, da sie sich auf die Bezeichnung ARBRE MAGIQUE bezogen und es sich
im vorliegenden Fall um gingige Verbrauchsartikel handele, die nur wenig kosteten,
genligt der Hinweis, dass die Wiirdigung der beim Gericht vorgebrachten Beweis-
mittel, aufler im Fall ihrer Verfilschung, keine der Kontrolle durch den Gerichtshof
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unterliegende Rechtsfrage ist (vgl. Urteil vom 17. April 2008, Ferrero Deutschland/
HABM, C-108/07 P, Randnr. 30).

Da das Vorbringen, auf das L & D die vorliegende Riige stiitzt, teils ins Leere geht
oder teils unzuléssig, teils unbegriindet ist, ist die Riige zurtickzuweisen.

Demnach ist der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes zuriickzuweisen.

b) Zum zweiten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes

Mit dem zweiten Teil des vorliegenden Rechtsmittelgrundes wendet sich L & D
gegen die vom Gericht in den Randnrn. 91 bis 96 des angefochtenen Urteils vorge-
nommene Priifung der Ahnlichkeiten zwischen der Marke Nr. 91.991 und der
Marke Aire Limpio. L & D macht insbesondere geltend, dass das Gericht zu Unrecht
entschieden habe, dass das grafische Element der Marke Aire Limpio einen eindeutig
pragenden Charakter fir den Gesamteindruck habe, der gegeniiber dem Wortbe-
standteil deutlich im Vordergrund stehe.

Es ist jedoch festzustellen, dass das Gericht insoweit eine Wirdigung der Tatsa-
chen vorgenommen hat, die mangels einer von L & D geriigten Verfilschung vom
Gerichtshof im Rechtsmittelverfahren nicht kontrolliert werden kann.

Im Ubrigen gibt es entgegen dem Vorbringen von L & D keine Regel, wonach der
Wortbestandteil einer Marke als unterscheidungskriftig und eigentiimlich anzu-
sehen wire, sobald ihm ein besonderer Sinngehalt fehlt. Wie in Randnr. 55 des vorlie-
genden Urteils festgestellt worden ist, ldsst sich der Rechtsprechung des Gerichts-
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hofs auch nicht entnehmen, dass das Wortelement einer komplexen Marke in dem
von dieser hervorgerufenen Gesamteindruck systematisch vorherrschend wire.

Der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist deshalb unzuldssig.

¢) Zum dritten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes

Mit diesem dritten Teil des Rechtsmittelgrundes macht L & D geltend, dass das
Gericht zu Unrecht das Bestehen von Verwechslungsgefahr bejaht habe, ohne die
geringe Unterscheidungskraft der Marke Nr. 91.991 und die Unterschiede zwischen
den in Frage stehenden Marken zu berticksichtigen.

Wie jedoch bereits festgestellt worden ist, hat das Gericht rechtsfehlerfrei festgestellt,
dass die Marke Nr. 91.991 eine besondere Unterscheidungskraft besitze und dass sie
und die Marke Aire Limpio visuelle und begriffliche Ahnlichkeiten aufwiesen.

Unter diesen Umstidnden ist der dritte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes
zuriickzuweisen.

Da keiner der drei Teile des ersten Rechtsmittelgrundes — Verstof3 gegen Art. 8
Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 — durchgreift, ist dieser Rechtsmittel-
grund zuriickzuweisen.
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2. Zum zweiten Rechtsmittelgrund: Verstof$ gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94

Mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund riigt L & D, dass das Gericht dadurch gegen
Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 verstofien habe, dass es sich auf Beweismittel
gestiitzt habe, die sich nicht auf die Marke Nr. 91.991, sondern auf die Marke ARBRE
MAGIQUE bezogen hitten. L & D macht geltend, es sei ihr nicht moglich gewesen,
sich gegen diese Beweismittel hinreichend zu verteidigen, da die Widerspruchsab-
teilung und die Beschwerdekammer die Marke ARBRE MAGIQUE in der verglei-
chenden Prifung zur Ermittlung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr aufler
Betracht gelassen hitten.

Insoweit ist zunédchst daran zu erinnern, dass nach Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94
die Entscheidungen des Amtes mit Griinden zu versehen sind und nur auf Griinde
gestiitzt werden diirfen, zu denen die Beteiligten sich duflern konnten.

Im vorliegenden Fall steht fest, dass sich das Gericht auf dieselben Beweismittel
bezogen hat, auf die sich bereits die Beschwerdekammer gestiitzt hatte, um die
Bekanntheit der Marke Nr. 91.991 festzustellen.

Zwar wird in der streitigen Entscheidung nicht speziell die Marke bezeichnet, auf die
sich diese Beweismittel beziehen, jedoch ist festzustellen, dass L & D selbst in ihrer
Klageschrift vor dem Gericht riigte, dass die von der Beschwerdekammer zugrunde
gelegten Zahlen zum Absatz und zu den Werbeausgaben nicht die Marke Nr. 91.991,
sondern hauptsichlich die mit der Bezeichnung ARBRE MAGIQUE versehenen
Waren betroffen hitten.

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass der Widerspruch von Simann auch auf die
Marke ARBRE MAGIQUE gestiitzt war und dass Sdmann die fraglichen Beweis-
mittel bereits im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung vorgebracht hatte.
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Unter diesen Umstédnden kann L & D nicht mit Erfolg geltend machen, dass sie sich
zu den vom Gericht und von der Beschwerdekammer beriicksichtigten Beweismit-
teln nicht habe dufern konnen.

Daher ist der zweite Rechtsmittelgrund und damit das Rechtsmittel von L & D
zuriickzuweisen.

VI — Kosten

Nach Art. 122 Abs. 1 der Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof iiber die
Kosten, wenn das Rechtsmittel zuriickgewiesen wird.

Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der geméfd deren Art. 118 auf das Rechts-
mittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf
Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM die Verurteilung von
L & D beantragt hat und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die
Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Griinden hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) fiir Recht erkannt und
entschieden:

1. Das Rechtsmittel wird zuriickgewiesen.

2. DieL & D SA trigt die Kosten.

Unterschriften
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