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W Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFEFS (Zehnte Kammer)

30. Mai 2018*

_»Rechtsmittel — Unionsmarke — Anmeldungen der Wortmarke KENZO ESTATE -
Altere Unionswortmarke KENZO — Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Art. 8 Abs. 5 —
Relatives Eintragungshindernis — Bekanntheit — Rechtfertigender Grund”
In den verbundenen Rechtssachen C-85/16 P und C-86/16 P

betreffend zwei Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europdischen Union,
eingelegt am 11. Februar 2016,

Kenzo Tsujimoto, wohnhaft in Osaka (Japan), vertreten durch Rechtsanwilte A. Wenninger-Lenz,
M. Ring und W. von der Osten-Sacken,

Rechtsmittelfiihrer,
andere Parteien des Verfahrens:

Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch
A. Folliard-Monguiral als Bevollméachtigten,

Beklagter im ersten Rechtszug,

Kenzo mit Sitz in Paris (Frankreich), vertreten durch P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi und
N. Parrotta, avvocati,

Streithelferin im ersten Rechtszug,
erlasst
DER GERICHTSHOF (Zehnte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerprisidenten E. Levits, des Richters A. Borg Barthet (Berichterstatter)
und der Richterin M. Berger,

Generalanwiltin: E. Sharpston,
Kanzler: A. Calot Escobar,
aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

nach Anhorung der Schlussantridge der Generalanwaltin in der Sitzung vom 7. Dezember 2017

* Verfahrenssprache: Englisch.
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folgendes

Urteil

Mit seinen Rechtsmitteln beantragt Herr Kenzo Tsujimoto die Authebung der Urteile des Gerichts der
Europdischen Union vom 2. Dezember 2015, Tsujimoto/HABM - Kenzo (KENZO ESTATE)
(T-414/13, nicht veroffentlicht, EU:T:2015:923), und vom 2. Dezember 2015, Tsujimoto/HABM -
Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, nicht veroffentlicht, EU:T:2015:922) (im Folgenden zusammen:
angefochtene Urteile), mit denen das Gericht seine Klagen auf Aufhebung der Entscheidungen der
Zweiten Beschwerdekammer des Amtes der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO) vom
22. Mai 2013 (Sache R 333/2012-2) bzw. vom 3. Juli 2013 (Sache R 1363/2012-2) zu einem
Widerspruchsverfahren zwischen Kenzo und Herrn Tsujimoto abgewiesen hat.

Rechtlicher Rahmen

Die streitgegenstiandlichen Anmeldungen erfolgten durch den Rechtsmittelfithrer, die eine auf der
Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die
Gemeinschaftsmarke (ABL 1994, L 11, S. 1) in gednderter Fassung (im Folgenden: Verordnung
Nr. 40/94), die andere auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom
26. Februar 2009 tiber die [Unions]marke (ABL 2009, L 78, S. 1), die am 13. April 2009 in Kraft
getreten ist und mit der die Verordnung Nr. 40/94 kodifiziert und aufgehoben wurde.

Art. 8 (,Relative Nichtigkeitsgriinde“) Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 lautet:

»Auf Widerspruch des Inhabers einer élteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete
Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der &lteren Marke identisch ist
oder dieser dhnlich ist und fiir Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen
dhnlich sind, fir die die é&ltere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer &lteren
[Unionsmarke] um eine in der [Europédischen Union] bekannte Marke und im Falle einer dlteren
nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die
Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschiatzung der alteren
Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrichtigen wiirde.”

Art. 76 (,Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen®) Abs. 2 dieser Verordnung lautet:

»Das Amt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspatet vorgebracht werden,
nicht zu beriicksichtigen.”

Die Modalitéten fiir die Durchfithrung der Verordnung Nr. 40/94 werden durch die Verordnung (EG)
Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 (ABIL 1995, L 303, S. 1) in der durch die
Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 (ABL 2005, L 172, S. 4) (im
Folgenden: Durchfiihrungsverordnung) gednderten Fassung festgelegt. Diese
Durchfithrungsverordnung gilt auch fiir die Verordnung Nr. 207/2009.

Regel 19 (,Substanziierung des Widerspruchs“) Abs. 1 und 2 der Durchfiihrungsverordnung bestimmt:

»(1) Das Amt gibt dem Widersprechenden Gelegenheit, die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen
zur Stitzung seines Widerspruchs vorzubringen oder Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zu
ergianzen, die bereits nach Regel 15 Absatz 3 vorgelegt wurden; dazu setzt das Amt eine Frist von
mindestens zwei Monaten ab dem Tag der Eroffnung des Widerspruchsverfahrens nach Regel 18
Absatz 1.
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(2) Innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist muss der Widersprechende aufSerdem einen Nachweis
tiber die Existenz, die Giiltigkeit und den Schutzumfang seiner édlteren Marke oder seines dlteren
Rechts einreichen und den Nachweis erbringen, dass er zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist.
Im Besonderen muss der Widersprechende folgende Beweismittel vorlegen:

“«

Regel 20 (,Priifung des Widerspruchs®) Abs. 1 dieser Durchfithrungsverordnung sieht vor:

»Belegt der Widersprechende nicht innerhalb der in Regel 19 Absatz 1 genannten Frist die Existenz,
die Giiltigkeit und den Schutzumfang seiner &lteren Marke oder seines dlteren Rechts sowie seine
Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs, wird der Widerspruch als unbegriindet abgewiesen.”

Regel 50 Abs. 1 Unterabs. 3 der Durchfithrungsverordnung sieht vor:

»Richtet sich die Beschwerde gegen die Entscheidung einer Widerspruchsabteilung, so beschriankt die
Beschwerdekammer die Priifung der Beschwerde auf die Sachverhalte und Beweismittel, die innerhalb
der von der Widerspruchsabteilung nach Mafigabe der Verordnung und dieser Regeln festgesetzten
Frist vorgelegt werden, sofern die Beschwerdekammer nicht der Meinung ist, dass zusitzliche oder
erginzende Sachverhalte und Beweismittel gemaf} Artikel [76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009]
bertiicksichtigt werden sollten.”

Vorgeschichte der Rechtsstreitigkeiten und angefochtene Urteile

Rechtssache C-85/16 P

Am 21. Januar 2008 stellte der Rechtsmittelfithrer gemafs der Verordnung Nr. 40/94 einen Antrag auf
internationale Registrierung mit Benennung der Union, der dem EUIPO am 13. Mirz 2008 zugestellt
wurde.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen KENZO ESTATE.

Die internationale Registrierung wurde fiir folgende Waren der Klasse 33 des Abkommens von Nizza
iber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken
vom 15. Juni 1957 in revidierter und gednderter Fassung angemeldet: ,Weine; alkoholische
Fruchtgetranke; westliche Likore (allgemein)®.

Am 17. Mirz 2008 wurde die Anmeldung im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken Nr. 12/2008
veroffentlicht.

Am 16. Dezember 2008 erhob Kenzo nach Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen
die internationale Registrierung der angemeldeten Marke fiir alle oben in Rn. 11 genannten Waren.

Der Widerspruch war auf die dltere Gemeinschaftswortmarke KENZO gestiitzt, die am 20. Februar
2001 unter der Nr. 720706 u. a. fiir folgende Waren der Klassen 3, 18 und 25 im Sinne des
Abkommens von Nizza eingetragen wurde:

— Klasse 3: ,Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen;

Parfiimerien, i#therische Ole, Mittel zur Koérper- und Schénheitspflege, Haarwisser;
Zahnputzmittel®;
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— Klasse 18: ,Leder und Lederimitationen, Giirtel, Taschen, Handtaschen, Reise- und Handkoffer,
Tragetaschen, Reisetaschen und andere Gepickbehiltnisse; Leinen fiir Tiere, Brieftaschen,
Aktentaschen, Mappen, Beutel (Feinlederwaren), Geldborsen, Schliisseletuis (Feinlederwaren),
Schachteln und Kisten aus Leder, Lederimitationen, Kartentaschen, Schecktaschen, Aktenkoffer,
Schminkkoffer, Reisenecessaires (Feinlederwaren); Toilette- und Schminknecessaires (leer), Haute
und Felle; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstocke; Peitschen, Pferdegeschirre und
Sattlerwaren“ und

— Klasse 25: ,Bekleidungsstiicke, Schuhwaren, ausgenommen orthopéadische Schuhwaren,
Kopfbedeckungen®.

Der Widerspruch wurde auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gestiitzt.
Mit Entscheidung vom 20. Dezember 2011 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zuriick.

Am 15. Februar 2012 legte Kenzo nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 gegen die
Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde beim EUIPO ein.

Mit Entscheidung vom 22. Mai 2013 gab die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO der Beschwerde
statt.  Nach  Auffassung  der  Beschwerdekammer  waren  die  drei  kumulativen
Anwendungsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall
erfillt. Was die erste Voraussetzung anbelangt, fithrte die Beschwerdekammer aus, dass die einander
gegeniiberstehenden Marken fiir einen nicht zu vernachlassigenden Teil des mafigeblichen Publikums
sehr dhnlich seien. Was die zweite Voraussetzung anbelangt, war sie entgegen der Ansicht der
Widerspruchsabteilung der Auffassung, dass Kenzo die Bekanntheit der dlteren Marke nachgewiesen
habe. Was die dritte Voraussetzung anbelangt, war die Beschwerdekammer der Ansicht, dass es sehr
wahrscheinlich sei, dass mit der angemeldeten Marke, fiir die kein rechtfertigender Grund fiir die
Benutzung nachgewiesen worden sei, sich in den Bereich der Sogwirkung der bekannten alteren
Marke begeben wiirde, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren
und um ohne finanzielle Gegenleistung den vom Inhaber dieser Marke zum Aufbau und zur
Aufrechterhaltung ~ des  Markenimage  betriebenen =~ Werbeaufwand = auszunutzen.  Die
Beschwerdekammer gelangte daher zu dem Ergebnis, es bestehe die Gefahr, dass die Nutzung des
beanspruchten Schutzes fiir die internationale Registrierung in der Union die Wertschiatzung der
dlteren Marke im Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 in unlauterer Weise ausnutzen
wiirde.

Mit Klageschrift, die am 8. August 2013 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob der
Rechtsmittelfiihrer Klage auf Authebung der genannten Entscheidung. Zur Stiitzung der Klage machte
er zwei Klagegriinde geltend, mit denen er erstens die Verletzung von Art. 76 Abs. 2 der Verordnung
Nr. 207/2009 und zweitens die Verletzung von Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung riigte.

Das Gericht hat diese Klagegriinde zuriickgewiesen und die Klage daher insgesamt abgewiesen.

Rechtssache C-86/16 P
Am 18. August 2009 stellte der Rechtsmittelfiihrer gemaf} der Verordnung Nr. 207/2009 einen Antrag
auf internationale Registrierung mit Benennung der Union, der dem EUIPO am 5. November 2009

zugestellt wurde.

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen KENZO ESTATE.
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Die Registrierung wurde fiir folgende Waren und Dienstleistungen, der Klassen 29, 30, 31, 35, 41
und 43 des Abkommens von Nizza angemeldet:

— Klasse 29: ,Olivendl (fir Speisezwecke); Traubenkernol (fiir Speisezwecke); Speisedle und
Speisefette; Rosinen; konserviertes Obst und Gemiise; tiefgekiihltes Gemiise; tiefgekiihltes Obst;
unverarbeitete Hilsenfriichte; konserviertes Fleisch; konservierter Fisch®;

— Klasse 30: ,Zuckerwaren/Konfekt, Brot und Brioches; Weinessig; Salatsoflen; Wiirzmittel (aufSer
Gewilirze); Gewiirze; Sandwiches; Pizzas; Hotdog-Sandwiches; Fleischpasteten; Ravioli;

— Klasse 31: ,frische Trauben; frische Oliven; frisches Obst; frisches Gemiise; Samenkorner als
Saatgut und Blumenzwiebeln®;

— Klasse 35: ,Marktforschung iiber Wein; Erteilung von Auskiinften in Angelegenheiten des
Weinabsatzes; Werbung; Dienstleistungen einer Import- und Exportagentur; Einzelhandels- oder
GrofShandelsdienstleistungen  fiir ~ Lebensmittel ~und  Getrdnke;  Einzelhandels-  oder
GrofShandelsdienstleistungen fiir Spirituosen®;

— Klasse 41: ,Erziehung und Unterricht betreffend allgemeine Weinkenntnisse; Erziehung und
Unterricht  betreffend  allgemeine  Kenntnisse = zur  Erlangung  eines  formlichen
Sommelier-Abschlusses;  Organisation und Durchfiihrung von  Weinverkostungen und
Simulationstests in  diesem  Bereich; Prifung und Anerkennung von foérmlichen
Sommelier-Abschliissen; Vorbereitung, Organisation und Durchfithrung von Weinseminaren;
Vorbereitung, = Organisation = und  Durchfihrung von  Seminaren zu  formlichen
Sommelier-Abschliissen; Bereitstellung von elektronischen Publikationen {iber Wein, Bereitstellung
von elektronischen Publikationen zu féormlichen Sommelier-Abschliissen; Herausgabe von Biichern
tiber Wein, Herausgabe von Biichern zu férmlichen Sommelier-Abschliissen; Bereitstellung von
Einrichtungen der schulischen Bildung im Bereich des Weines; Bereitstellung von Einrichtungen
der schulischen Bildung fiir den formlichen Sommelier-Abschluss® und

— Klasse 43: ,Catering; Vermietung von Gastezimmern®.

Am 16. November 2009 wurde die Anmeldung im Blatt fiir Gemeinschaftsmarken Nr. 44/2009
veroffentlicht.

Am 12. August 2010 erhob Kenzo nach Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die
Registrierung der angemeldeten Marke fiir alle oben in Rn. 23 genannten Waren und Dienstleistungen.

Der Widerspruch war auf die éltere Gemeinschaftswortmarke KENZO gestiitzt, die am 20. Februar
2001 unter der Nr. 720706 fir Waren der Klassen 3, 18 und 25 im Sinne des Abkommens von Nizza
mit den oben in Rn. 14 angegebenen Beschreibungen eingetragen wurde.

Der Widerspruch wurde auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gestiitzt.
Mit Entscheidung vom 24. Mai 2012 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zuriick.

Am 23. Juli 2012 legte Kenzo nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 gegen die
Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde beim EUIPO ein.

Mit Entscheidung vom 3. Juli 2013 gab die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO der Beschwerde
teilweise statt. Nach Auffassung der Beschwerdekammer waren die drei kumulativen
Anwendungsvoraussetzungen des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall fiir
die Dienstleistungen, die Gegenstand der Anmeldung waren, erfiillt. Was die erste Voraussetzung
anbelangt, fiihrte die Beschwerdekammer aus, dass die einander gegeniiberstehenden Marken sehr
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dhnlich seien. Was die zweite Voraussetzung anbelangt, war sie entgegen der Ansicht der
Widerspruchsabteilung der Auffassung, dass Kenzo die Bekanntheit der alteren Marke nachgewiesen
habe. Was die dritte Voraussetzung anbelangt, war die Beschwerdekammer der Ansicht, dass es fiir
die von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen sehr wahrscheinlich sei, dass sich diese
Marke, fiir die kein rechtfertigender Grund fiir die Benutzung nachgewiesen worden sei, in den
Bereich der Sogwirkung der bekannten &lteren Marke begeben wiirde, um von ihrer Anziehungskraft,
ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und um ohne finanzielle Gegenleistung den vom
Inhaber dieser Marke zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung des Markenimage betriebenen
Werbeaufwand auszunutzen.

Die Beschwerdekammer stellte hingegen fest, dass die den Klassen 29 bis 31 im Sinne des Abkommens
von Nizza angehorenden Waren, die Gegenstand der Anmeldung waren, nicht als Luxusgiiter
anzusehen und nicht ausnahmslos der Welt des Glamour und der Mode zuzuordnen seien. Es
handele sich um gewohnliche und dem Massenkonsum unterliegende Lebensmittel, die in jedem
Laden an der Ecke gekauft werden konnten und lediglich am Rande mit den Waren von Kenzo zu tun
hatten. Kenzo habe nicht begriindet, weshalb die Anmeldung die Unterscheidungskraft oder die
Wertschédtzung der édlteren Marke KENZO in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wiirde.
Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde in Bezug auf diese Waren zuriick.

Mit Klageschrift, die am 26. September 2013 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob der
Rechtsmittelfithrer Klage auf Aufhebung der Entscheidung vom 3. Juli 2013. Zur Stiitzung der Klage
macht er zwei Klagegriinde geltend, mit denen er erstens die Verletzung von Art. 76 Abs. 2 der
Verordnung Nr. 207/2009 und zweitens die Verletzung von Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung riigt.

Das Gericht hat diese Klagegriinde zuriickgewiesen und die Klage daher insgesamt abgewiesen.

Verfahren vor dem Gerichtshof und Antrige der Parteien

Mit Entscheidung des Présidenten des Gerichtshofs vom 18. Mai 2016 sind die Rechtssachen
C-85/16 P und C-86/16 P zu gemeinsamem schriftlichen und miindlichen Verfahren und zu
gemeinsamer Entscheidung verbunden worden.

Mit seinen Rechtsmitteln beantragt der Rechtsmittelfiihrer,

— die angefochtenen Urteile aufzuheben;

— ber den Rechtsstreit endgiiltig zu entscheiden und

— das EUIPO und Kenzo zu verurteilen, die Kosten des Verfahrens einschliefllich der Kosten des
Verfahrens vor der Beschwerdekammer zu tragen.

Das EUIPO und Kenzo beantragen, beide Rechtsmittel zuriickzuweisen und dem Rechtsmittelfiihrer
die Kosten aufzuerlegen.

Zu den Rechtsmitteln

Der Rechtsmittelfiihrer stiitzt seine Rechtsmittel auf zwei Griinde, mit denen er einen Verstofy gegen
Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 und gegen Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung riigt.

6 ECLIL:EU:C:2018:349
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Zum ersten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Parteien

Mit seinem ersten Rechtsmittelgrund macht der Rechtsmittelfiihrer geltend, das Gericht habe einen
Rechtsfehler begangen, indem es in Rn. 23 der angefochtenen Urteile befunden habe, die
Beschwerdekammer habe zu Recht angenommen, dass Benutzungsnachweise und Nachweise der
Bekanntheit untrennbar gewesen seien, so dass die Erstgenannten fiir Letztere vorgelegt werden
konnten. Der Rechtsmittelfithrer ist der Ansicht, dass das Gericht mit dieser Wiirdigung die Tatsache
verkannt habe, dass das von der Beschwerdekammer gemidf; Art. 76 Abs. 2 der Verordnung
Nr. 207/2009 ausgeiibte Ermessen durch Regel 20 Abs. 1 sowie Regel 19 Abs. 1 und 2 der
Durchfithrungsverordnung beschrankt gewesen sei.

Aus diesen Bestimmungen geht nach Auffassung des Rechtsmittelfiihrers hervor, dass ein auf Art. 8
Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gestiitzter Widerspruch zuriickzuweisen sei, wenn der
Widerspruchsfithrer den Nachweis der Bekanntheit der é&lteren Marke nicht innerhalb der vom
EUIPO fiir den Nachweis festgelegten Frist vorlege. Diese Auslegung sei durch das Urteil vom 13. Juni
2002, Chef Revival USA/HABM - Massagué Marin (Chef) (T-232/00, EU:T:2002:157, Rn. 44), bestatigt
worden.

Jedoch ergebe sich aus Rn. 23 der angefochtenen Urteile, dass das Gericht wie die Beschwerdekammer
zu Unrecht die Unterlagen, die nach Ablauf der festgelegten Frist fiir den Nachweis der ernsthaften
Benutzung der alteren Marke vorgelegt worden seien, ndmlich die Anlagen 1 bis 21 der
Stellungnahme von Kenzo, bei der Beurteilung der Bekanntheit dieser Marke beriicksichtigt habe.
Weder die Verordnung Nr. 207/2009 noch die Durchfiihrungsverordnung sehe vor, dass mit den
Unterlagen, die fiir den Nachweis der Benutzung eingereicht und nach Ablauf der festgelegten Frist
fir den Nachweis der élteren Rechte vorgelegt worden seien, der Nachweis der Bekanntheit der
dlteren Marke erbracht werden konne.

Kenzo macht in erster Linie geltend, der erste Rechtsmittelgrund sei unzuldssig. Hilfsweise hélt er ihn
auch fiir unbegriindet. Das EUIPO macht geltend, dass der erste Rechtsmittelgrund unbegriindet sei.

Wiirdigung durch den Gerichtshof

Zur Zuldssigkeit des ersten Rechtsmittelgrundes ist darauf hinzuweisen, dass das Rechtsmittel gemaf3
Art. 256 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europdischen Union auf
Rechtsfragen beschrédnkt ist. Daher ist allein das Gericht fiir die Feststellung und Beurteilung der
relevanten Tatsachen sowie die Beweiswiirdigung zustindig. Somit ist die Wiirdigung dieser
Tatsachen und Beweismittel, vorbehaltlich ihrer Verfilschung, keine Rechtsfrage, die als solche der
Kontrolle des Gerichtshofs im Rahmen eines Rechtsmittels unterlige (vgl. u. a. Urteil vom
2. September 2010, Calvin Klein Trademark Trust/HABM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, Rn. 49 und die
dort angefiihrte Rechtsprechung).

Insoweit geniigt die Feststellung, dass der erste Rechtsmittelgrund eine Rechtsfrage zur Art des
Ermessens der Beschwerdekammer gemdfd Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 unter
Beriicksichtigung von Regel 20 Abs. 1 sowie von Regel 19 Abs. 1 und 2 der Durchfithrungsverordnung
aufwirft. Folglich ist der erste Rechtsmittelgrund zuldssig.

Zur Begriindetheit dieses Rechtsmittelgrundes ist festzustellen, dass der Gerichtshof in seinem Urteil
vom 3. Oktober 2013, Rintisch/HABM (C-120/12 P, EU:C:2013:638), im Wesentlichen entschieden
hat, dass das Ermessen, tiber das die Beschwerdekammer geméifs Art. 76 Abs. 2 der Verordnung
Nr. 207/2009 verfiigt, innerhalb der Grenzen der in Regel 50 Abs. 1 Unterabs. 3 und nicht der in
Regel 20 Abs. 1 der Durchfiihrungsverordnung vorgesehenen Bestimmung auszuiiben ist.
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Insbesondere hat der Gerichtshof in Rn. 32 dieses Urteils ausgefithrt, dass die
Durchfithrungsverordnung ausdriicklich vorsieht, dass die Beschwerdekammer bei der Priifung einer
Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Widerspruchsabteilung tiber das sich aus Regel 50 Abs. 1
Unterabs. 3 der Durchfithrungsverordnung und Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009
ergebende Ermessen im Hinblick auf die Entscheidung verfiigt, ob die zusitzlichen oder ergédnzenden
Sachverhalte und Beweismittel, die nicht innerhalb der von der Widerspruchsabteilung festgesetzten
Frist vorgelegt wurden, zu beriicksichtigen sind oder nicht. Wenn die Beschwerdekammer mit einer
solchen Beschwerde befasst ist, riumen ihr diese Bestimmungen folglich die Moglichkeit ein, verspétet
eingereichte Unterlagen, die die Existenz, die Giiltigkeit und den Schutzumfang einer dlteren Marke
betreffen, anzunehmen oder abzulehnen.

In Rn. 38 dieses Urteils hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass die Ausiibung des Ermessens,
tiber das das EUIPO in Bezug auf die Moglichkeit verfiigt, verspatet vorgebrachte Tatsachen oder
Beweismittel zu beriicksichtigen, wenn es im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens zu entscheiden
hat, von der doppelten Voraussetzung abhdngt, dass zum einen die verspitet vorgebrachten
Gesichtspunkte auf den ersten Blick von wirklicher Relevanz fiir das Ergebnis des bei ihm eingelegten
Widerspruchs sein konnen und dass zum anderen das Verfahrensstadium, in dem das verspitete
Vorbringen erfolgt, und die Umstinde, die es begleiten, einer solchen Beriicksichtigung nicht
entgegenstehen.

Im vorliegenden Fall hat das Gericht erstens in den Rn. 16 und 17 der angefochtenen Urteile auf diese
Rechtsprechung des Gerichtshofs hingewiesen und in Rn. 18 dieser Urteile zu Recht festgestellt, dass
das Ermessen der Beschwerdekammer nicht nach Regel 20 Abs. 1 der Durchfiihrungsverordnung,
sondern nur nach Regel 50 Abs. 1 Unterabs. 3 dieser Verordnung auszulegen sei.

Das Gericht hat zweitens in den Rn. 19 bis 23 der angefochtenen Urteile gepriift, ob die
Beschwerdekammer im vorliegenden Fall diese Beweismittel in dem Sinne beriicksichtigen konnte,
dass diese wirkliche Relevanz gehabt haben konnen und das Verfahrensstadium sowie die Umstdnde
des vorliegenden Falles dies zulieflen. In Rn. 23 dieser Urteile war es der Ansicht, dass ,mit dem
Hinweis, dass Benutzungsnachweise und Nachweise der Bekanntheit untrennbar gewesen seien und
dass es Ubertrieben und unangemessen formalistisch wére, wenn die Benutzungsnachweise nicht als
Nachweise der Bekanntheit vorgelegt werden konnten, die Beschwerdekammer in Austibung ihres sich
aus Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 ergebenden Ermessens entschieden hat, dass diese
Gesichtspunkte zu beriicksichtigen waren®.

Damit hat das Gericht Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Regel 50 Abs. 1
Unterabs. 3 der Durchfilhrungsverordnung zutreffend angewandt. Daher ist der erste
Rechtsmittelgrund als unbegriindet zuriickzuweisen.

Zum zweiten Rechtsmittelgrund

Mit seinem zweiten Rechtsmittelgrund, der Verletzung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung
Nr. 207/2009, riigt der Rechtsmittelfiihrer, dass das Gericht jede der vier Voraussetzungen dieser
Bestimmung, auf deren Grundlage die Anmeldung einer Marke ausgeschlossen werden konne,
rechtsfehlerhaft beurteilt habe. Sein Rechtsmittelgrund besteht somit aus vier Teilen, und zwar in
Bezug auf Rechtsfehler, die das Gericht bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der einander
gegeniiberstehenden Marken, der Bekanntheit der é&lteren Marke, des Fehlens der unlauteren
Ausnutzung und schliefllich des rechtfertigenden Grundes fiir die Benutzung der Anmeldemarke
begangen haben soll.
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Erster Teil

— Vorbringen der Parteien

Mit dem ersten Teil seines zweiten Rechtsmittelgrundes macht der Rechtsmittelfithrer zunéchst
geltend, dass das Gericht einen Rechtsfehler begangen habe, als es in den Rn. 31 bis 33 der
angefochtenen Urteile die Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Marken beurteilt habe, ohne
dazu diese Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen. Er ist der Ansicht, das Gericht habe
den erforderlichen Vergleich mit der é&lteren Marke zu Unrecht nur im Hinblick auf einen der
Bestandteile der Anmeldemarke durchgefithrt. Er macht geltend, dass dann, wenn das Gericht den
notwendigen Vergleich der einander gegeniiberstehenden Marken in bildlicher, klanglicher und
begrifflicher Hinsicht vorgenommen hétte, daraus abgeleitet hitte, dass zwischen den Marken keine
Ahnlichkeit bestehe. Nach seiner Auffassung ist das Element ,estate“ ein wichtiger Bestandteil der
angemeldeten Marke, da es aus sechs Buchstaben bestehe und somit linger als das Element ,kenzo“
sei, das aus fiinf Buchstaben bestehe. Das Element ,estate“ erhohe auch deutlich die Linge dieser
Marke in bildlicher und klanglicher Hinsicht und fithre zu erheblichen Unterschieden zwischen den
einander gegeniiberstehenden Marken, sowohl im Hinblick auf ihre Sonoritit als auch in Bezug auf
ihren Rhythmus.

Ferner macht der Rechtsmittelfithrer geltend, das Gericht habe seine Wirdigung, dass das
dominierende Merkmal der Marke KENZO ESTATE das Element ,kenzo“ sei, nicht begriindet.
Vielmehr besitze das Element ,estate® Kennzeichnungskraft, was die von der Anmeldemarke erfassten
Waren oder Dienstleistungen anbelange. Auch wenn nédmlich zwischen diesem Begriff und den
betreffenden Waren oder Dienstleistungen ein Zusammenhang bestiinde, wire dieser nicht hinreichend
eng, um dem Element ,estate” jede Kennzeichnungskraft zu nehmen und das Element ,kenzo“
automatisch zum dominierenden Bestandteil zu machen.

Schliefllich riigt der Rechtsmittelfithrer, dass das Gericht zu Unrecht die Rechtsprechung aus den
Urteilen vom 7. Mai 2009, Klein Trademark Trust/HABM - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES
KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), und vom 2. September 2010, Calvin Klein Trademark
Trust/ HABM (C-254/09 P, EU:C:2010:488), in Rn. 34 der angefochtenen Urteile unangewendet
gelassen habe.

Kenzo und das EUIPO machen geltend, der erste Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes sei unzuléssig
und jedenfalls unbegriindet.

— Wiirdigung durch den Gerichtshof

Was die Zuldssigkeit des ersten Teils des zweiten Rechtsmittelgrundes anbelangt, ist festzustellen, dass
das Vorbringen des Rechtsmittelfithrers, mit dem er geltend macht, dass das Gericht einen
Rechtsfehler begangen habe, indem es die einander gegeniiberstehenden Marken nicht jeweils als
Ganzes miteinander verglichen habe und nicht die Urteile vom 7. Mai 2009, Klein Trademark
Trust/HABM - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147), und
vom 2. September 2010, Calvin Klein Trademark Trust/HABM (C-254/09 P, EU:C:2010:488),
herangezogen habe, und dass es im Rahmen der Wiirdigung des dominierenden Charakters des
Elements ,kenzo“ in der Marke KENZO ESTATE an einer Begriindung fehle, Rechtsfragen aufwirft.
Diese sind geméfs der in Rn. 42 des vorliegenden Urteils angefiihrten Rechtsprechung im Rahmen
eines Rechtsmittels zuléssig.

Demgegentiber ist das Vorbringen des Rechtsmittelfiihrers, mit dem er geltend macht, dass das

Element ,estate® Kennzeichnungskraft besitze, unzuldssig, da der Rechtsmittelfiilhrer damit in
Wirklichkeit die Sachverhaltswiirdigung des Gerichts in Rn. 33 der angefochtenen Urteile in Frage
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stellen will, wonach das Wort ,estate® in Verbindung mit den in den Anmeldungen bezeichneten
Waren und Dienstleistungen fiir einen bedeutenden Teil der relevanten Verbraucher keine
Kennzeichnungskraft besitze.

Was erstens die Begriindetheit des Vorbringens, das Gericht habe die einander gegeniiberstehenden
Marken nicht jeweils als Ganzes miteinander verglichen, angeht, ist darauf hinzuweisen, dass nach
stindiger Rechtsprechung das Vorliegen einer Verkniipfung zwischen der élteren Marke und der
angemeldeten Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 unter
Beriicksichtigung aller relevanten Umstinde des konkreten Falles umfassend zu beurteilen ist,
darunter insbesondere der Grad der Kennzeichnungskraft der &lteren Marke und der Grad der
Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Marken, was Gemeinsamkeiten u. a. im Bild, im Klang
oder in der Bedeutung bedingt (vgl. Urteile vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und Adidas
Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, Rn. 28, und vom 24. Mirz 2011, Ferrero/HABM, C-552/09 P,
EU:C:2011:177, Rn. 52 und 64).

Im vorliegenden Fall hat das Gericht in den Rn. 31 und 32 der angefochtenen Urteile ausgefiihrt, dass
der Umstand, dass eine Marke ausschliefSlich aus der dlteren Marke besteht, der ein anderes Wort
hinzugefiigt ist, auf die Ahnlichkeit zwischen den beiden Marken hindeute und dass der Verbraucher
normalerweise eher auf den Anfang eines Zeichens als auf sein Ende achte. Zur fehlenden
Unterscheidungskraft des Elements ,estate® hat das Gericht in Rn. 33 der angefochtenen Urteile
dargelegt, dass ,fiir englische Sprecher dieses Wort auf einen Ort anspielen kann, an dem Wein,
Weintrauben und damit verbundene Waren angebaut und hergestellt werden, da ,estate’ ,grofes
Grundstiick® bedeutet”. Das Gericht hat daher entschieden, dass die Beschwerdekammer zu Recht
davon habe ausgehen konnen, dass die relevanten Verbraucher diesem Begriff weniger
Aufmerksamkeit schenken und sich auf das erste Element, d. h. den kennzeichnungskraftigeren Begriff
»kenzo“ konzentrieren wiirden.

Aus den Rn. 31 bis 33 der angefochtenen Urteile geht hervor, dass das Gericht fiir die Wiirdigung der
Ahnlichkeit zwischen den einander gegeniiberstehenden Marken zum einen davon ausgegangen ist,
dass die Anmeldemarke ausschlieSlich aus der &lteren Marke, der das Element ,estate”, das nicht
unterscheidungskraftig sei, angefiigt worden sei, bestehe, und zum anderen davon, dass der
Verbraucher grundsitzlich dem Anfang eines Zeichens grofiere Aufmerksamkeit schenke als dessen
Ende und das mafigebliche Publikum sich auf das erste Element, d. h. den kennzeichnungskraftigeren
Begriff ,kenzo“, konzentriere.

Da es sich bei beiden gegeniiberstehenden Marken um Wortmarken handelt, von denen eine
ausschliefSlich aus der alteren Marke, der ein nicht unterscheidungskraftiges Element angefiigt worden
ist, besteht, durfte das Gericht unter diesen Umstidnden zu Recht annehmen, dass diese jeweils als
Ganzes betrachtet einander dhnlich sind.

Was zweitens den vom Rechtsmittelfiihrer in Bezug auf den dominierenden Charakter des Elements
»kenzo“ behaupteten Begriindungsmangel der angefochtenen Urteile betrifft, ist dieses Vorbringen als
unbegriindet zuriickzuweisen.

In Rn. 32 der angefochtenen Urteile hat das Gericht namlich auf die Rechtsprechung hingewiesen,
nach der der Verbraucher normalerweise eher auf den Anfang eines Zeichens als auf sein Ende achtet.
In Rn. 33 dieser Urteile fithrt es aus, dass das Wort ,estate“ in Verbindung mit den in den
Anmeldungen bezeichneten Waren und Dienstleistungen fiir einen bedeutenden Teil der relevanten
Verbraucher keine Kennzeichnungskraft besitze. Das Gericht hat daraus geschlossen, ,dass die
Beschwerdekammer zu Recht davon ausgehen konnte, dass die relevanten Verbraucher diesem Begriff
weniger Aufmerksamkeit schenken und sich auf das erste, kennzeichnungskriftigere Element, d. h. den
Begriff ,kenzo’, konzentrieren®.
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Was drittens das Vorbringen des Rechtsmittelfithrers, wonach das Gericht zu Unrecht die Urteile vom
7. Mai 2009, Klein Trademark Trust/HABM - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)
(T-185/07, EU:T:2009:147), und vom 2. September 2010, Calvin Klein Trademark Trust/HABM
(C-254/09 P, EU:C:2010:488), unangewendet gelassen habe, anbelangt, ist dieses ebenfalls als
unbegriindet zuriickzuweisen.

Wie das Gericht in Rn. 34 der angefochtenen Urteile ndmlich zutreffend festgestellt hat, unterscheiden
sich die Sachverhalte in den Rechtssachen, in denen die in der vorstehenden Randnummer angefiihrten
Urteile ergangen sind, von denen in den vorliegenden Rechtssachen, da insoweit die Feststellung
genligt, dass bei den erstgenannten eine aus einem Wortzeichen bestehende Anmeldemarke alteren
Marken mit Bildzeichen gegeniiberstand, wihrend in den vorliegenden Rechtssachen zwei
Wortmarken einander gegeniiberstehen. Das Gericht war daher der Ansicht, dass in den
Rechtssachen, in denen die angefiihrten Urteile ergangen sind, die kennzeichnungskréftigen und
dominanten Bestandteile der einander gegeniiberstehenden Marken nicht die gleichen gewesen seien,
wiéhrend fiir den vorliegenden Fall das Gericht festgestellt hat, dass der gemeinsame Bestandteil der
einander gegeniiberstehenden Marken, der Begriff ,kenzo“, auch ihr kennzeichnungskraftigster
Bestandteil sei.

Der erste Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist daher insgesamt zuriickzuweisen.
Zweiter Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes

— Vorbringen der Parteien

Mit dem zweiten Teil seines zweiten Rechtsmittelgrundes macht der Rechtsmittelfiihrer geltend, dass
das Gericht einen Rechtsfehler begangen habe, als es in Rn. 41 der angefochtenen Urteile die Ansicht
vertreten habe, dass die Beschwerdekammer zu Recht bestdtigt habe, dass die dltere Marke KENZO in
der Union fiir Bekleidung, Kosmetika und Parfiims bekannt sei, obwohl die Nachweise dafiir verspatet
vorgelegt worden seien und nicht hétten beriicksichtigt werden diirfen.

Kenzo und das EUIPO machen geltend, der zweite Teil dieses Rechtsmittelgrundes sei als unbegriindet
zuriickzuweisen.

— Wiirdigung durch den Gerichtshof

Die Beurteilung des Gerichts in Rn. 41 der angefochtenen Urteile bezieht sich auf das Argument des
Rechtsmittelfithrers, dass die Beschwerdekammer die von Kenzo der Widerspruchsabteilung vor dem
17. Mai 2010 in der Rechtssache C-85/16 P und vor dem 14. Februar 2011 in der Rechtssache
C-86/16 P zum Nachweis der Bekanntheit der dlteren Marke vorgelegten Beweismittel nicht hatte
beriicksichtigen diirfen, da diesen keine Erklarungen beigefiigt gewesen seien. In dieser Rn. 41 hat das
Gericht ausgefiihrt, dass zum tatsdchlichen Datum der internationalen Registrierungen der Marke
KENZO ESTATE in diesen beiden Sachen, ndmlich 21. Januar 2008 und 18. August 2009, die
Bekanntheit der dlteren Marke unter Beriicksichtigung der vorgelegten Nachweise in fritheren Fillen,
auf die sich die Widerspruchsabteilung in den vorliegenden Sachen gestiitzt habe, nachgewiesen
gewesen sei.

Der Rechtsmittelfithrer kann daher im Rahmen des zweiten Teil seines zweiten Rechtsmittelgrundes
nicht mit Erfolg geltend machen, das Gericht habe in Rn. 41 des angefochtenen Urteils dadurch einen
Rechtsfehler begangen, dass es verspitet vorgelegte Beweismittel fiir die Bekanntheit der alteren Marke
KENZO beriicksichtigt habe, da die Wiirdigung durch das Gericht sich nicht auf die Verspatung der
Vorlage dieser Nachweise bezieht.
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Unter diesen Umstdnden ist der zweite Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes als ins Leere gehend
zuriickzuweisen.

Dritter Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes

— Vorbringen der Parteien

Mit dem dritten Teil seines zweiten Rechtsmittelgrundes macht der Rechtsmittelfiihrer geltend, dass
das Gericht einen Rechtsfehler begangen habe, als es befunden habe, die Benutzung der angemeldeten
Marke KENZO ESTATE nutze die Wertschédtzung der élteren Marke in unlauterer Weise aus, obwohl
es keine Gesamtbewertung der einander gegeniiberstehenden Marken unter Beriicksichtigung aller
Umstédnde der Einzelfille durchgefiihrt habe, zu denen die Art der Waren oder Dienstleistungen, fiir
die die einander gegeniiberstehenden Marken jeweils eingetragen worden seien, einschliefllich des
Grades der Néhe oder der Undhnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen zdhle. Das Design, die
Farbe und der Duft seien fiir den Erfolg der Bekleidung, Parfiims und Kosmetika, also fiir die von der
alteren Marke erfassten Waren, relevant, wihrend keiner dieser Aspekte fiir die von den angemeldeten
Marken erfassten Waren von Bedeutung sei. Zudem sei es angesichts der sehr unterschiedlichen Arten
der betroffenen Wirtschaftszweige sehr unwahrscheinlich, dass die Vorstellung von Exklusivitit und
Luxus, die mit Bekleidung, Parfiims oder Kosmetika verbunden sei, auf eine der von der
Anmeldemarke erfassten Waren iibertragen werden konne, die in Supermirkten erhéltliche Waren
des tdglichen Bedarfs erfasse.

Des Weiteren trdgt der Rechtsmittelfithrer vor, dass sich die Begriindung des Gerichts auf schlichte
MutmafSungen und Spekulationen stiitze und in keiner Weise belegt werde.

Kenzo und das EUIPO machen geltend, der dritte Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes sei als
unbegriindet zuriickzuweisen.

— Wiirdigung durch den Gerichtshof

Soweit der Rechtsmittelfithrer mit seinem Vorbringen dem Gericht vorwirft, der sehr unterschiedlichen
Art und Aspekte der Waren und Dienstleistungen, die von den einander gegeniiberstehenden Marken
erfasst werden, nicht Rechnung getragen zu haben, ist dieses gemaf3 der in Rn. 42 des vorliegenden
Urteils angefiithrten Rechtsprechung als unzuldssig zuriickzuweisen. Mit diesem Vorbringen zielt der
Rechtsmittelfithrer in Wirklichkeit nédmlich darauf ab, die diesbeziiglichen Sachverhaltswiirdigungen
des Gerichts in den Rn. 50 bis 53 der angefochtenen Urteile in Zweifel zu ziehen, wonach im
Wesentlichen die von der Anmeldemarke erfassten Waren und Dienstleistungen, wie Bekleidung,
Parfiims und Kosmetika, die von der dlteren Marke erfasst sind, zum Luxusbereich gehdren konnen.

Soweit der Rechtsmittelfithrer mit seinem Vorbringen geltend macht, dass das Gericht keine
Gesamtwiirdigung aller relevanten Umstédnde durchgefithrt habe, um die Gefahr einer unlauteren
Ausnutzung der Wertschatzung der alteren Marke zu wiirdigen, und dass das Gericht seine
diesbeziigliche Wiirdigung nicht hinreichend begriindet habe, ist festzustellen, dass es sich um eine
Rechtsfrage handelt, die geméf3 der in Rn. 42 des vorliegenden Urteils angefiihrten Rechtsprechung im
Rahmen eines Rechtsmittels zuléssig ist.

Dieses Vorbringen beruht jedoch auf einem falschen Verstindnis der angefochtenen Urteile.
Das Gericht hat namlich in den Rn. 45 bis 49 der angefochtenen Urteile auf die einschldgige
Rechtsprechung hingewiesen, um im vorliegenden Fall zu bestimmen, ob die Benutzung der

angemeldeten Marke die Wertschitzung der dlteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt. In den
Rn. 50 und 51 dieser Urteile hat es die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und den
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Grad ihrer Niahe gepriift. Es hat in Rn. 53 dieser Urteile die von der Beschwerdekammer
vorgenommene Wiirdigung beziiglich des Vorliegens einer Verbindung, die zwischen den von der
dlteren Marke erfassten Waren und den mit der Anmeldemarke gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen hergestellt werden konnte, ndmlich die Zugehorigkeit zum Luxusbereich, bestitigt. In
Rn. 54 der angefochtenen Urteile hat sich das Gericht der Wiirdigung der Beschwerdekammer
angeschlossen, nach der es sehr wahrscheinlich sei, dass diese Marke die Wertschiatzung der alteren
Marke in unlauterer Weise ausnutzen wiirde, wobei es sich auf das Vorliegen einer Verbindung
zwischen den von den einander gegeniiberstehenden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen,
auf die erhebliche Wertschitzung der ilteren Marke, die hochgradige Ahnlichkeit zwischen diesen
Marken und die durch die éltere Marke transportierte Vorstellung von Raffinesse und Kultstatus
gestiitzt hat. In Rn. 56 des angefochtenen Urteils in der Rechtssache C-86/16 P hat das Gericht
erginzt, dass die von der Anmeldung erfassten Dienstleistungen der Klassen 35 und 43 des
Abkommens von Nizza gleichwohl als Nebenleistungen zur Weinherstellung und zum Weinverkauf
erscheinen konnten.

Unter diesen Umstdnden kann dem Gericht nicht vorgeworfen werden, keine Gesamtwiirdigung aller
relevanten Umstdnde durchgefithrt zu haben, um zu beurteilen, ob die angemeldete Marke die
Wertschdtzung der é&lteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt, und die Beurteilung nicht
hinreichend begriindet zu haben.

Folglich ist der dritte Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes als teilweise unbegriindet und teilweise
unzuléssig zuriickzuweisen.

Vierter Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes

— Vorbringen der Parteien

Mit dem vierten Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes macht der Rechtsmittelfiihrer geltend, dass die
angefochtenen Urteile mit einem Begriindungsmangel behaftet seien, da das Gericht zum Zwecke der
Zuriickweisung des vor ihm geltend gemachten vierten Teils des zweiten Klagegrundes lediglich die
Feststellung der Beschwerdekammer bestitigt habe, wonach kein ,rechtfertigender Grund
nachgewiesen worden” sei.

Der Rechtsmittelfithrer macht geltend, die Beschwerdekammer und das Gericht hétten auch einen
Rechtsfehler begangen, indem sie nicht ausreichend beriicksichtigt hitten, dass in der
Zusammensetzung der Marke KENZO ESTATE das Element ,kenzo“ der Vorname des
Rechtsmittelfithrers sei. Er habe die Bekanntheit der dlteren Marke nicht in unlauterer Weise
ausnutzen wollen und auch nicht bosgldaubig gehandelt.

Kenzo macht geltend, der vierte Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes sei unbegriindet. Das EUIPO
macht geltend, dass dieser unzuldssig sei, da der durch den Rechtsmittelfiihrer geriigte Fehler die
Entscheidungen der Beschwerdekammer betreffe. Jedenfalls sei dieser Teil unbegriindet.

— Wiirdigung durch den Gerichtshof

Was das erste Argument zur Stiitzung des vierten Teils des zweiten Rechtsmittelgrundes anbelangt,
mit dem ein Begriindungsmangel geriigt wird, ist darauf hinzuweisen, dass nach stdndiger
Rechtsprechung der Gerichtshof vom Gericht nicht verlangt, bei seinen Ausfithrungen alle von den
Parteien des Rechtsstreits vorgetragenen Argumente nacheinander erschopfend zu behandeln; die
Begriindung des Gerichts kann daher implizit erfolgen, sofern sie es den Betroffenen ermoglicht, die
Griinde zu erfahren, aus denen das Gericht ihrer Argumentation nicht gefolgt ist, und dem
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Gerichtshof ausreichende Angaben liefert, damit er seine Kontrollfunktion wahrnehmen kann (Urteil
vom 11. Mai 2017, Dyson/Kommission, C-44/16 P, EU:C:2017:357, Rn. 38 und die dort angefiihrte
Rechtsprechung).

Aus Rn. 58 des angefochtenen Urteils in der Rechtssache C-85/16 P und Rn. 59 des angefochtenen
Urteils in der Rechtssache C-86/16 P geht hervor, dass das Gericht das Argument des
Rechtsmittelfithrers gepriift hat, wonach die Benutzung seines Vornamens in der angemeldeten Marke
einen rechtfertigenden Grund im Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 darstelle, der
ihm die Benutzung dieses Zeichens erlaube. Es hat die Ansicht vertreten, dass die Antwort der
Beschwerdekammer zwar knapp, aber dennoch ausreichend sei, da die Verordnung Nr. 207/2009 kein
unbedingtes Recht auf Eintragung eines Namens oder Vornamens als Unionsmarke vorsehe. Daher
reiche der Umstand, dass der Vorname des Kldgers Kenzo sei, nicht aus, um einen rechtfertigenden
Grund im Sinne dieser Bestimmung zu bilden.

Daraus folgt, dass dem Gericht nicht vorgeworfen werden kann, es habe nicht angegeben, aus welchen
Griinden es das Argument des Kldgers zuriickgewiesen hat.

Was das zweite Argument zur Stiitzung des vierten Teils des zweiten Rechtsmittelgrundes anbelangt,
wonach die Benutzung des Vornamens des Rechtsmittelfithrers in der angemeldeten Marke einen
rechtfertigenden Grund im Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 darstelle, ist
festzustellen, dass es unzuldssig ist, soweit es sich gegen die Entscheidungen der Zweiten
Beschwerdekammer vom 22. Mai und 3. Juli 2013 richtet (Beschluss vom 26. Mai 2016, Dairek
Attoumi/EUIPO, C-578/15 P, nicht verodffentlicht, EU:C:2016:377, Rn. 26 und die dort angefiihrte
Rechtsprechung).

Soweit dieses Argument gegen die angefochtenen Urteile gerichtet ist, ist darauf hinzuweisen, dass der
Gerichtshof den Begriff ,rechtfertigender Grund“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie
89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten iiber die Marken (ABL 1989, L 40, S. 1) bereits dahin ausgelegt hat, dass der Begriff
srechtfertigender Grund“ nicht nur objektiv zwingende Griinde umfassen kann, sondern sich auch auf
die subjektiven Interessen eines Dritten beziehen kann, der ein mit der bekannten Marke identisches
oder ihr dhnliches Zeichen benutzt (Urteil vom 6. Februar 2014, Leidseplein Beheer und de Vries,
C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 45).

Er hat im Ubrigen auch klargestellt, dass aufgrund des im Wesentlichen gleichen Wortlauts von Art. 5
Abs. 2 und Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104, die bekannten Marken den gleichen
Schutz gewihren sollen, die Auslegung der erstgenannten Bestimmung auch fiir die zweite gilt (vgl.
u. a. Urteile vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 25, und vom
9. Januar 2003, Davidoff, C-292/00, EU:C:2003:9, Rn. 17).

Da der Wortlaut des Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104 mit dem des Art. 8 Abs. 5 der
Verordnung Nr. 207/2009 identisch ist, ist die Auslegung durch den Gerichtshof, was Art. 5 Abs. 2
dieser Ersten Richtlinie anbelangt, auch auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 iibertragbar.

Wie die Generalanwiltin in Nr. 34 ihrer Schlussantrdge hervorgehoben hat, wird bekannten Marken
durch diesen Art. 8 Abs. 5 weitreichender Schutz gewdhrt. Die spezifische Voraussetzung fiir diesen
Schutz besteht in einer Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen oder ihr dhnlichen
Zeichens, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschidtzung dieser Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrdchtigen wiirde (vgl. u. a. Urteil vom 6. Februar
2014, Leidseplein Beheer und de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 33 und die dort angefiihrte
Rechtsprechung).
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Dennoch kann sich der Inhaber eines einer bekannten Marke dhnlichen Zeichens, wie dies aus Art. 8
Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 hervorgeht, zur Benutzung dieses Zeichens auf einen
srechtfertigenden Grund“ berufen, was Ausdruck des allgemeinen Ziels dieser Verordnung ist, ein
Gleichgewicht herzustellen zwischen dem Interesse des Inhabers einer Marke an der Wahrung ihrer
Hauptfunktion und dem Interesse eines Dritten, im geschiftlichen Verkehr ein solches Zeichen zur
Bezeichnung der von ihm vermarkteten Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (vgl. in diesem
Sinne Urteil vom 6. Februar 2014, Leidseplein Beheer und de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 41
und 43).

Dass sich ein Dritter auf einen rechtfertigenden Grund fiir die Benutzung eines einer bekannten Marke
dhnlichen Zeichens beruft, kann damit nicht dazu fithren, dass ihm die mit einer eingetragenen Marke
verbundenen Rechte zuerkannt werden, aber zwingt den Inhaber der bekannten Marke dazu, die
Benutzung des dhnlichen Zeichens zu dulden (Urteil vom 6. Februar 2014, Leidseplein Beheer und de
Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, Rn. 46).

Im vorliegenden Fall hat das Gericht in Rn. 54 der angefochtenen Urteile die Feststellung der
Beschwerdekammer bestitigt, wonach es, kurz gesagt, sehr wahrscheinlich sei, dass die angemeldete
Marke die Wertschiatzung der é&lteren Marke in unlauterer Weise ausnutze. In Rn. 58 des
angefochtenen Urteils in der Rechtssache C-85/16 P und Rn. 59 des angefochtenen Urteils in der
Rechtssache C-86/16 P hat das Gericht befunden, dass die Benutzung des Vornamens des Klagers, also
Kenzo, in der Zusammensetzung der Marke KENZO ESTATE nicht ausreiche, um einen
rechtfertigenden Grund fiir die Benutzung dieses Zeichens im Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung
Nr. 207/2009 zu bilden.

Das Gericht war rechtsfehlerfrei der Ansicht, dass der Rechtsmittelfithrer keinen rechtfertigenden
Grund zu seinen Gunsten fiir die Benutzung des streitigen Zeichens dargelegt habe.

Der Umstand allein, dass der Begriff ,kenzo” in der Marke KENZO ESTATE dem Vornamen des
Klégers entspricht, ist ndmlich irrelevant fiir die Frage, ob die Benutzung dieses Begriffs ein
rechtfertigender Grund im Sinne des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 ist, da — wie die
Generalanwiltin im Wesentlichen in Nr. 38 ihrer Schlussantrdge ausgefiihrt hat — die Priifung der
Abwigung der betroffenen Interessen die Hauptfunktion der é&lteren Marke, die Herkunft des
Erzeugnisses zu gewihrleisten, nicht beeintrachtigen darf.

Das Gericht hat somit bei der Priifung der Abwégung der betroffenen Interessen zu Recht annehmen
konnen, dass unter Beriicksichtigung des durch die Verordnung Nr. 207/2009 bekannten Marken
gewdhrten umfassenden Schutzes die Beschwerdekammer feststellen durfte, dass vom Kldger kein
rechtfertigender Grund nachgewiesen worden sei und dieser daher mit den Anmeldungen vom
21. Januar 2008 und 18. August 2009 die Wertschitzung der am 20. Februar 2001 angemeldeten
Marke KENZO in unlauterer Weise ausnutzen wollte.

Folglich ist das zweite Argument zur Stiitzung des vierten Teils des zweiten Rechtsmittelgrundes als
unbegriindet zuriickzuweisen. Auch der zweite Rechtsmittelgrund ist daher zuriickzuweisen.

Nach alledem sind die Rechtsmittel in vollem Umfang zuriickzuweisen.

Kosten

Nach Art. 184 Abs. 2 seiner Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof {iber die Kosten, wenn das
Rechtsmittel unbegriindet ist. Nach Art. 138 Abs. 1 dieser Verfahrensordnung, der nach deren Art. 184
Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur
Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das EUIPO und Kenzo die Verurteilung von Herrn Tsujimoto
beantragt haben und dieser mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm die Kosten aufzuerlegen.
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Aus diesen Griinden hat der Gerichtshof (Zehnte Kammer) fiir Recht erkannt und entschieden:
1. Die Rechtsmittel werden zuriickgewiesen.

2. Herr Kenzo Tsujimoto trigt die Kosten.

Unterschriften
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