~ INFORMATIONEN UBER DIE NICHT VEROFFENTLICHTEN ENTSCHEIDUNGEN

W Sammlung der Rechtsprechung

Urteil des Gerichts (Vierte Kammer) vom 8. Februar 2019 - Serendipity u. a./EUIPO — CKL
Holdings (CHIARA FERRAGNI)

(Rechtssache T-647/17)

»Unionsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmeldung der Unionsbildmarke CHIARA FERRAGNI —
Altere Beneluxwortmarke Chiara — Relatives Eintragungshindernis — Keine Verwechslungsgefahr —
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der
Verordnung [EU] 2017/1001)“

1.  Unionsmarke — Definition und Erwerb der Unionsmarke — Relative Eintragungshindernisse —
Widerspruch des Inhabers einer fiir identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen
eingetragenen identischen oder dhnlichen dlteren Marke — Gefahr der Verwechslung mit der
dlteren Marke — Beurteilungskriterien

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b)

(vgl. Rn. 16, 17, 77)

2. Unionsmarke — Definition und Erwerb der Unionsmarke — Relative Eintragungshindernisse —
Widerspruch des Inhabers einer fiir identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen
eingetragenen identischen oder dhnlichen dlteren Marke — Gefahr der Verwechslung mit der
dlteren Marke - Beurteilung der Verwechslungsgefahr — Bestimmung der mafSgeblichen
Verkehrskreise — Grad der Aufmerksamkeit des Publikums

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b)

(vgl. Rn. 19)

3. Unionsmarke — Definition und Erwerb der Unionsmarke — Relative Eintragungshindernisse —
Widerspruch des Inhabers einer fiir identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen
eingetragenen identischen oder dhnlichen dlteren Marke — Ahnlichkeit der betreffenden Waren
oder Dienstleistungen — Beurteilungskriterien

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b)

(vgl. Rn. 22)
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Unionsmarke — Definition und Erwerb der Unionsmarke — Relative Eintragungshindernisse —
Widerspruch des Inhabers einer fiir identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen
eingetragenen identischen oder dhnlichen dlteren Marke — Ahnlichkeit der betreffenden Marken —
Beurteilungskriterien — Zusammengesetzte Marke

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b)

(vgl. Rn. 25-27)

Unionsmarke — Definition und Erwerb der Unionsmarke — Relative Eintragungshindernisse —
Widerspruch des Inhabers einer fiir identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen
eingetragenen identischen oder dhnlichen dlteren Marke — Ahnlichkeit der betreffenden Marken —
Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Markenbestandteils

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b)

(vgl. Rn. 36)

Unionsmarke — Definition und Erwerb der Unionsmarke — Relative Eintragungshindernisse —
Widerspruch des Inhabers einer fiir identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen
eingetragenen identischen oder dhnlichen dlteren Marke — Gefahr der Verwechslung mit der
dlteren Marke — Bildmarke CHIARA FERRAGNI und Wortmarke Chiara

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b)

(vgl. Rn. 40, 41, 47-49, 53, 61, 70-74, 76, 83-87)

Unionsmarke — Definition und Erwerb der Unionsmarke — Relative Eintragungshindernisse —
Widerspruch des Inhabers einer fiir identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen
eingetragenen identischen oder dhnlichen dlteren Marke — Ahnlichkeit der betreffenden Marken —
Bildliche Ahnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer Wortmarke

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b)

(vgl. Rn. 42)

Unionsmarke — Definition und Erwerb der Unionsmarke — Relative Eintragungshindernisse —
Widerspruch des Inhabers einer fiir identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen
eingetragenen identischen oder dhnlichen dlteren Marke — Gefahr der Verwechslung mit der
dlteren Marke — Gewichtung der dhnlichen oder unterschiedlichen Bestandteile der Zeichen —
Beriicksichtigung der Eigenschaften der Zeichen oder der Bedingungen der Vermarktung der
Waren oder Dienstleistungen

(Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, Art. 8 Abs. 1 Buchst. b)

(vgl. Rn. 82)
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Gegenstand

Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 17. Juli 2017 (Sache R
2444/2016-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen CKL Holdings einerseits und Serendipity
sowie den Herren Morgese andererseits.

Tenor

1. Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amtes der Europdischen Union fiir
geistiges Eigentum (EUIPO) vom 17. Juli 2017 (Sache R 2444/2016-4) wird aufgehoben.

2. Das EUIPO tragt aufler seinen eigenen Kosten die Kosten der Serendipity Srl sowie die Kosten
der Herren Giuseppe Morgese und Pasquale Morgese.
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