g

W Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)

6. Dezember 2017*

»Unionsmarke — Widerspruchsverfahren — Internationale Registrierung mit Benennung der
Europiischen Union — Bildmarke Burlington — Altere nationale Wortmarken BURLINGTON und
BURLINGTON ARCADE - Altere Unionsbildmarken und nationale Bildmarken BURLINGTON
ARCADE - Relatives Eintragungshindernis — 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) —
Benutzung eines Zeichens von mehr als lediglich ortlicher Bedeutung im geschiftlichen Verkehr —

Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001) —
Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschédtzung der élteren Marken ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise — Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 5 der
Verordnung 2017/1001)“

In der Rechtssache T-120/16
Tulliallan Burlington Ltd, mit Sitz in St. Helier (Jersey), Prozessbevollmiachtigter: A. Norris, Barrister,
Klagerin,
gegen

Amt der Europidischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch M. Fischer als
Bevollmachtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem
Gericht:

Burlington Fashion GmbH mit Sitz in Schmallenberg (Deutschland), Prozessbevollméchtigter:
Rechtsanwalt A. Parr,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom
11. Januar 2016 (Sache R 94/2014-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Tulliallan Burlington
und Burlington Fashion

erlasst

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Prasidenten S. Frimodt Nielsen sowie der Richter I.S. Forrester und E. Perillo
(Berichterstatter),

* Verfahrenssprache: Englisch.
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Kanzler: I. Dragan, Verwaltungsrat,
aufgrund der am 22. Mirz 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 10. Juni 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des
EUIPO,

aufgrund der am 13. Juni 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der
Streithelferin,

auf die miindliche Verhandlung vom 28. April 2017

folgendes
Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 12. November 2009 reichte die Streithelferin, die Burlington Fashion GmbH, beim Amt der
Europiischen Union fiir geistiges Eigentum (EUIPO) einen Antrag auf Schutz der internationalen
Registrierung Nr. 1017273 in der Européischen Union geméf8 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des
Rates vom 26. Februar 2009 iiber die Unionsmarke (ABL 2009, L 78, S. 1) in der gednderten Fassung
(ersetzt durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europédischen Parlaments und des Rates vom
14. Juni 2017 tber die Unionsmarke [ABL 2017, L 154, S. 1]) ein. Bei der Registrierung, fiir die der
Schutz beantragt wurde, handelt es sich um folgende Bildmarke:

< Burlington

Der Schutz wurde fiir folgende Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25 des Abkommens von Nizza iiber
die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken vom
15. Juni 1957 in revidierter und geénderter Fassung beantragt:

— Klasse 3: ,Seifen fiir kosmetische Zwecke, Seifen fiir Textilien, Parfiimeriewaren, dtherische Ole,
kosmetische Préparate zur Reinigung, Pflege und Verschonerung der Haut, der Kopthaut und der
Haare; Toilettepréaparate (soweit in Klasse 3 enthalten), Desodorierungsmittel fiir den personlichen
Gebrauch, Pre-Shave- und After-Shave-Préparate®;

— Klasse 14: ,,Schmuckwaren, Uhren®;
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Klasse 18: ,,Waren aus Leder und Lederimitation, nidmlich Koffer, Taschen (soweit in Klasse 18
enthalten); Kleinlederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen,
Schliisseltaschen; Regen- und Sonnenschirme®;

Klasse 25: ,,Schuhe, Bekleidungsstiicke und Kopfbedeckungen, Giirtel®.

Am 16. August 2010 erhob die Klédgerin, die Tulliallan Burlington Ltd, gemafl Art. 41 der Verordnung
Nr. 207/2009 (jetzt Art. 46 der Verordnung 2017/1001) Widerspruch gegen die Eintragung der
angemeldeten Marke fiir die Waren der Klassen 3, 14 und 18. Sie ist Eigentiimerin der Einkaufspassage
»Burlington Arcade” im Zentrum von London (Vereinigtes Konigreich).

Der Widerspruch wurde insbesondere auf folgende éltere Marken und Rechte gestiitzt:

die am 5. Dezember 2003 im Vereinigten Konigreich unter der Nr. 2314342 eingetragene und am
29. Oktober 2012 ordnungsgemaf’ verlangerte Wortmarke BURLINGTON fiir Dienstleistungen der
Klassen 35 und 36 mit der folgenden Beschreibung in den jeweiligen Klassen:

— Klasse 35: ,Vermietung und Leasing von Werbeflichen; Organisation von Ausstellungen fiir
wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisation von Messen fiir wirtschaftliche Zwecke;
Werbung und Verkaufsforderung sowie damit verbundene Informationsdienstleistungen;
Zusammenstellung von verschiedenen Waren fiir Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme
Ansicht und den Kauf dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschiften mit
allgemeinem Warenangebot zu ermoglichen®;

— Klasse 36: ,Vermietung von Geschiften und Biiros; Verpachtung oder Verwaltung von
Immobilien; Verpachtung von Gebiauden oder Raumen darin; Immobilienverwaltung; Erteilung
von Information in Bezug auf die Vermietung von Geschiften wund Biiros;
Immobiliendienstleistungen; Investmentgeschifte, Einrichtung von Fonds®;

die am 7. November 2003 im Vereinigten Konigreich unter der Nr. 2314343 eingetragene und am
29. Oktober 2012 ordnungsgemdfl verlingerte Wortmarke BURLINGTON ARCADE fir
Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41, mit der folgenden Beschreibung fiir die Klasse 41:
»Unterhaltungsdienstleistungen; =~ Veranstaltung von  Wettbewerben;  Organisation  von
Ausstellungen; Bereitstellung von Freizeitinformationen; Durchfithrung von Live-Veranstaltungen;
Bereitstellung von Sporteinrichtungen; Bereitstellung von Live-Musik und Live-Unterhaltung;
Bereitstellung von Einrichtungen fiir Darbietungen von Live-Bands; Bereitstellung von
Live-Unterhaltung; Organisation von Live-Musik; Organisation von Live-Musikdarbietungen;
Bereitstellung von Live-Shows*;
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— die folgende, am 7. November 2003 im Vereinigten Konigreich unter der Nr. 2330341 eingetragene
und am 25. April 2013 ordnungsgemaf’ verlangerte Bildmarke fiir Dienstleistungen der Klassen 35,
36 und 41:

L
BURLINGTON
ARCADE

— die folgende, am 16. Oktober 2006 unter der Nr. 3618857 eingetragene und aufgrund des
Nichtigkeitsverfahrens Nr. 8715 C auf die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41 beschrénkte
Unionsbildmarke mit der folgenden Beschreibung: ,Werbung und Verkaufsforderung sowie damit
verbundene Informationsdienstleistungen; Zusammenstellung von verschiedenen Waren fiir Dritte,
um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren in einer Reihe von
Einzelhandelsgeschéften mit allgemeinem Warenangebot zu ermoglichen® (Klasse 35); ,Vermietung
von Geschiften; Verpachtung oder Verwaltung von Immobilien; Verpachtung von Gebduden oder
Réumen darin; Immobilienverwaltungsdienste; Erteilung von Information in Bezug auf die
Vermietung von Geschiften (Klasse 36); ,Unterhaltungsdienstleistungen; Bereitstellung von
Dienstleistungen fiir Live-Unterhaltung” (Klasse 41):

BURLINGTON
ARCADE

5 Der Widerspruch wurde mit den in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b sowie Abs. 4 und 5 der Verordnung
Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b sowie Abs. 4 und 5 der Verordnung 2017/1001) geregelten
Eintragungshindernissen begriindet.

4 ECLL:EU:T:2017:873



10

11

12

URTEIL VOM 6. 12. 2017 — RecHTssACHE T-120/16
TULLIALLAN BURLINGTON / EUIPO — BURLINGTON FASHION (BURLINGTON)

Am 22. November 2013 gab die Widerspruchsabteilung nach Priifung des Widerspruchs der Kldgerin
aufgrund der unter der Nr. 3618857 eingetragenen Unionsbildmarke dem Widerspruch hinsichtlich
der in den Klassen 3, 14 und 18 aufgefithrten Waren statt und erlegte der Streithelferin daher die
Kosten auf.

Am 2. Januar 2014 legte die Streithelferin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung
Beschwerde nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung
2017/1001) beim EUIPO ein.

Mit Entscheidung vom 11. Januar 2016 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Vierte
Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und erlegte der
Kldgerin die Kosten des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens auf.

In der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer erstens fest, dass hinsichtlich von
Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 die Wertschidtzung der élteren Marken auf dem fraglichen
Gebiet fiir Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 jedoch unter Ausnahme der in Klasse 35
enthaltenen Dienstleistung ,Zusammenstellung von verschiedenen Waren fiir Dritte, um dem
Verbraucher ... den [bequemen] Kauf dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschiften mit
allgemeinem Warenangebot zu ermoglichen” bewiesen worden sei. Hinsichtlich von Art. 8 Abs. 4
dieser Verordnung stellte sie zweitens im Wesentlichen fest, dass die Kldgerin nicht bewiesen habe,
dass die erforderlichen Voraussetzungen fiir den Nachweis der irrefithrenden Prisentationsweise und
des Schadens beziiglich der angesprochenen Verkehrskreise im vorliegenden Fall erfiillt seien. Was
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung angeht, war sie drittens der Auffassung, dass die fraglichen
Waren und Dienstleistungen unterschiedlich seien und die Gefahr von Verwechslungen unabhingig
von der Ahnlichkeit der betreffenden Marken ausgeschlossen sei.

Antrige der Verfahrensbeteiligten

Die Kldgerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
— dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

Das EUIPO und die Streithelferin beantragen,
— die Klage abzuweisen;

— der Klagerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Wiirdigung

Zur Begriindung der Klage macht die Klagerin drei Klagegriinde geltend. Mit dem ersten Klagegrund
riigt sie einen Verstof$ gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, einen Verfahrensfehler und
einen Verstof$ gegen die Verfahrensvorschriften, mit dem zweiten Klagegrund riigt sie die Verletzung
der Begriindungspflicht, des Anspruchs auf rechtliches Gehor und einen Verstof$ gegen Art. 8 Abs. 4
der Verordnung und mit dem dritten einen Verstof3 gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung.
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Zum ersten Klagegrund

Als Erstes riigt die Klagerin im Wesentlichen, die Beschwerdekammer habe einen Teil der in Klasse 35
aufgefiihrten Dienstleistungen, fiir die die Wertschdtzung der &lteren Marken nicht bewiesen worden
sei, falsch ausgelegt. Als Zweites ist sie der Auffassung, die Kammer habe bei der Definition der
Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 einen Fehler gemacht. Als Drittes macht sie einen Verstofd
der Kammer gegen die Verfahrensvorschriften geltend.

Mit der ersten Riige macht die Klagerin geltend, die Dienstleistung der Klasse 35, ,Zusammenstellung
von verschiedenen Waren fiir Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser
Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschéften mit allgemeinem Warenangebot zu ermoglichen®,
beschreibe auch von ,Einkaufspassagen® erbrachte Dienstleistungen und nicht nur vom ,Einzelhandel”
in einzelnen Geschiften erbrachte Dienstleistungen. Diese Auslegung werde u. a. durch die
Verwendung des Ausdrucks ,in einer Reihe von Einzelhandelsgeschiften” in der Beschreibung dieser
Klasse bestitigt, wodurch bewiesen werde, dass entgegen den Ausfiihrungen der Beschwerdekammer
die Dienstleistungen einer Einkaufspassage eher in der Zusammenstellung verschiedener Waren zum
Verkauf ,in einer Reihe von Geschiften bestiinden als ausschliefSlich in einzelnen Geschiften des
Einzelhandels.

Insoweit habe die Beschwerdekammer im Ubrigen das Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und
Heimwerkermarkte (C-418/02, im Folgenden ,Praktiker-Urteil“, EU:C:2005:425), falsch ausgelegt. Der
Gerichtshof habe in diesem Urteil ndmlich den Begriff ,Einzelhandel” weit ausgelegt, so dass er auch
Dienstleistungen einer Einkaufspassage erfasse.

Schliefilich fithrt die Kldgerin aus, der angefochtenen Entscheidung hafte ein Verfahrensfehler an, da
die Beschwerdekammer festgestellt habe, dass nur die Beteiligte Erklarungen eingereicht habe, obwohl
sie selbst am 12. November 2015 ebenfalls Erklirungen eingereicht habe.

Mit der zweiten Riige macht die Kldgerin im Wesentlichen geltend, die Beschwerdekammer habe bei
der Feststellung, dass fiir das Publikum keine Verbindung zwischen den Dienstleistungen und den in
Rede stehenden Waren bestehe, den Begriff ,Dienstleistung” in den Klassen 35 und 36 eng ausgelegt,
denn unter den Verbrauchern der Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 befinden sich
auch Endverbraucher der in den Geschiften verkauften Waren.

Mit der dritten Riige schliefllich tragt die Kldgerin vor, die Beschwerdekammer habe mit der
Feststellung, dass die Kldgerin kein Argument vorgetragen habe, um darzulegen, dass die Benutzung
der angemeldeten Marke die dltere Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze
oder beeintréchtige, gegen die Verfahrensvorschriften verstofSen.

Das EUIPO und die Streithelferin beantragen, den vorliegenden Klagegrund zuriickzuweisen.

Was die ersten beiden der von der Kldgerin vorgetragenen Riigen angeht, ist darauf hinzuweisen, dass
gemdfS Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 die Marke dann von der Eintragung ausgeschlossen
ist, wenn sie mit der &lteren Marke identisch oder dieser &hnlich ist und fiir Waren oder
Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen &hnlich sind, fiir die die altere Marke
eingetragen ist, sofern es sich bei dieser élteren Marke um eine Unionsmarke handelt, die in der
Europdischen Union bekannt ist, und die Benutzung der angemeldeten Marke die
Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der élteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wiirde. Da diese Voraussetzungen zusammen erfiillt
sein miissen, scheidet eine Anwendung der Bestimmung aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt
(Urteil vom 22. Mirz 2007, Sigla/HABM - Elleni Holding [VIPS], T-215/03, EU:T:2007:93, Rn. 34).
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Insbesondere was die Voraussetzung der Identitit oder der Ahnlichkeit mit einer #lteren Marke
angeht, ist hinsichtlich der Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Zeichen darauf hinzuweisen,
dass nach der Rechtsprechung bei der Beurteilung der Ahnlichkeit in Bild, Klang oder Bedeutung auf
den Gesamteindruck abzustellen ist, den sie hervorrufen, wobei insbesondere ihre
unterscheidungskraftigen und dominierenden Elemente zu beriicksichtigen sind (vgl. Urteil vom
9. Mirz 2012, Ella Valley Vineyards/HABM - HFP [ELLA VALLEY VINEYARDS], T-32/10,
EU:T:2012:118, Rn. 38 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Im Ubrigen sind zwei Marken einander dhnlich, wenn sie aus Sicht der maf3geblichen Verkehrskreise
hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise {ibereinstimmen (vgl. Urteil
vom 14. April 2011, Lancome/HABM - Focus Magazin Verlag [ACNO FOCUS], T-466/08,
EU:T:2011:182, Rn. 52 und die dort angefiihrte Rechtsprechung). In begrifflicher Hinsicht z. B. stehen
sich Zeichen recht nahe, wenn sie sich namentlich auf dieselbe Geschiftsidee beziehen (vgl. in diesem
Sinne Urteil vom 27. Oktober 2016, Spa Monopole/EUIPO - YTL Hotels & Properties [SPA
VILLAGE], T-625/15, nicht veroffentlicht, EU:T:2016:631, Rn. 35).

Schliefilich verlangt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, dass die bestehende Ahnlichkeit die
angesprochenen Verkehrskreise dazu veranlassen kann, einen Zusammenhang zwischen den einander
gegeniiberstehenden Zeichen zu sehen, d. h. sie gedanklich miteinander zu verkniipfen, und nicht
dazu, sie zu verwechseln. Daraus ist zu schlieflen, dass der Schutz bekannter Marken, den diese
Bestimmung vorsieht, auch dann zur Anwendung kommen kann, wenn die einander
gegeniiberstehenden Zeichen einen geringeren Ahnlichkeitsgrad aufweisen (Urteil vom 10. Dezember
2015, El Corte Inglés/HABM, C-603/14 P, EU:C:2015:807, Rn. 42).

Im vorliegenden Fall ist zunichst festzustellen, dass die von der Kligerin im Ubrigen nicht in Abrede
gestellte Beurteilung der Beschwerdekammer in den Rn. 21 bis 24 der angefochtenen Entscheidung,
nach der die einander gegeniiberstehenden Zeichen einen durchschnittlichen Ahnlichkeitsgrad
aufgrund des ihnen gemeinsamen Wortelements, namlich des Begriffs ,Burlington, aufweisen,
bestdtigt werden muss.

Dann ist unter den anderen in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen
Schutzvoraussetzungen, die die Klagerin mit ihrem ersten Klagegrund geltend macht, auch diejenige zu
beriicksichtigen, die sich auf die Wertschiatzung der alteren Marken und Rechte und auf ihren
eventuellen Schutz bezieht.

Da der Unionsgesetzgeber keine Legaldefinition des Begriffs ,Wertschitzung® formuliert hat, ist
insoweit darauf hinzuweisen, dass nach Auffassung des Unionsrichters eine nationale dltere Marke
einem bedeutenden Teil des von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen
angesprochenen Publikums bekannt sein muss, um die Voraussetzung der Bekanntheit zu erfiillen
(vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. Februar 2007, Aktieselskabet af 21. November 2001/HABM -
TDK Kabushiki Kaisha [TDK], T-477/04, EU:T:2007:35, Rn. 48, und vom 2. Oktober 2015, The Tea
Board/HABM - Delta Lingerie [Darjeeling], T-627/13, nicht veroffentlicht, EU:T:2015:740, Rn. 74).

Im Ubrigen geht aus der Akte hervor, dass die dlteren Marken der Kligerin fiir Dienstleistungen der
Klassen 35 und 36 einem erheblichen Teil des Publikums des relevanten Marktes als Name einer im
Vereinigten Konigreich sehr bekannten Einkaufspassage mit Luxusboutiquen im Zentrum Londons
bekannt sind. Da diese Wertschidtzung der alteren Marken der Kldgerin von den Verfahrensbeteiligten
nicht in Abrede gestellt wurde, stellt sich im vorliegenden Fall letztendlich die Frage, ob diese
Wertschédtzung tatsdchlich den Dienstleistungen der Klasse 35 gilt, fiir die die alteren Marken
eingetragen wurden, so dass die Kldgerin rechtméflig den Schutz dieser Wertschédtzung genief3t.

Der Beschwerdekammer zufolge wurde die Wertschatzung der alteren Marken der Klédgerin
hinsichtlich der Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 nicht bewiesen.

ECLILLEU:T:2017:873 7



29

30

31

32

33

34

35

36

URTEIL VOM 6. 12. 2017 — RecHTssACHE T-120/16
TULLIALLAN BURLINGTON / EUIPO — BURLINGTON FASHION (BURLINGTON)

Dieser Schlussfolgerung der Beschwerdekammer kann jedoch nicht gefolgt werden.

Zunichst ist anzumerken, dass der Gerichtshof im Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02,
EU:C:2005:425), in Rn. 34 entschied, dass ,der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an
den Verbraucher besteht”, dass ,[d]ieser Handel ... neben dem Rechtsgeschift des Kaufvertrags die
gesamte Tatigkeit [umfasst], die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen
Geschiftes anzuregen®, und dass ,[d]iese Tdtigkeit ... insbesondere in der Auswahl eines Sortiments
von Waren [besteht], die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener
Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Héndler
statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschliefSen”.

Auflerdem hatte das Gericht auch Gelegenheit auszufiihren, dass die Auslegung des Gerichtshofs zur
Frage, ob der Einzelhandel mit Waren eine Dienstleistung im Sinne von Art. 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) darstellt, wie oben in Rn. 30 zitiert, ,keine
erschopfende und allgemeingiiltige Definition des Begriffs der Einzelhandelsdienstleistungen
darstellen kann (Urteil vom 26. Juni 2014, Basic/HABM - Repsol YPF [basic], T-372/11,
EU:T:2014:585, Rn. 55).

Entgegen dem Vorbringen des EUIPO in der vorliegenden Rechtssache ermoglicht die vom Gerichtshof
in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), vorgenommene Auslegung
somit nicht die Behauptung, Ladenpassagen oder Einkaufszentren seien definitionsgemafd von der
Anwendung des in Klasse 35 definierten Begriffs der Einzelhandelsdienstleistungen ausgenommen.

Die Auslegung des Gerichtshofs in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02,
EU:C:2005:425), steht im Ubrigen auch der vom EUIPO vertretenen These entgegen, nach der die
Dienstleistungen einer Einkaufspassage im Wesentlichen auf Dienstleistungen der Vermietung und
Immobilienverwaltung beschrénkt seien und dass daher die Kunden, fiir die diese Dienstleistungen
angeboten wiirden, im Wesentlichen Personen seien, die an der Anmietung von Geschiften oder
Biiros in dieser Passage interessiert seien. Der in dieser Randnummer verwendete Begriff
»verschiedene Dienstleistungen” muss auch Dienstleistungen beinhalten, die von einer Einkaufspassage
organisiert werden, um die Attraktivitit und die praktischen Vorteile eines solchen Ortes fiir Geschifte
insgesamt aufrechtzuerhalten, wie iibrigens nach dem Wortlaut der Klasse 35 selbst, wonach das Ziel
darin besteht, den an verschiedenen Waren interessierten Verbrauchern ,eine bequeme Ansicht und
den Kauf dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschiften ... zu erméglichen” und so den
Zulauf von Kunden, die am Kauf dieser Waren interessiert sind, an diesem Ort zu erhdhen, statt dass,
wie der Gerichtshof in diesem Urteil feststellte, diese Waren bei ,einem anderen Wettbewerber®
gekauft werden, der sein Geschéft nicht in der fraglichen Einkaufspassage hat.

Daraus ist somit der Schluss zu ziehen, dass der Begriff ,Einzelhandelsdienstleistungen® angesichts des
Wortlauts der Klasse 35, so wie ihn der Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker
(C-418/02, EU:C:2005:425), ausgelegt hat, auch Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen
umfasst.

Nach alledem ist festzustellen, dass die enge Auslegung des Begriffs ,Einzelhandel” durch die
Beschwerdekammer im vorliegenden Fall falsch ist und die Kldgerin sich daher fiir die
Dienstleistungen der Klasse 35 auf den Schutz der Wertschédtzung der élteren Marken berufen kann.

Im Ubrigen gelangte die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu dem Schluss, dass
zwischen den einander gegeniiberstehenden Marken keine Verbindung bestehe und dass die Klagerin
nicht bewiesen habe, dass die Benutzung der beantragten Marke die Unterscheidungskraft oder die
Wertschédtzung der élteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder
beeintrichtige.
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Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Inhaber der élteren Marke um in den Genuss des Schutzes
gemdfS Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zu kommen, neben den oben in Rn. 20 erwdhnten
Voraussetzungen nach dem Wortlaut dieses Artikels auch beweisen muss, dass die Benutzung der
angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der alteren Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrichtigen wiirde (vgl. in diesem
Sinne Urteil vom 22. Mirz 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, Rn. 34).

Auflerdem ist die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschéitzung der élteren
Marke mit Bezug auf einen Durchschnittsverbraucher der von der Marke erfassten Waren oder
Dienstleistungen zu priifen, der normal informiert und angemessen verstindig ist (vgl. in diesem
Sinne Urteil vom 12. Midrz 2009, Antartica/HABM, C-320/07 P, nicht veroffentlicht, EU:C:2009:146,
Rn. 46 bis 48). Da es sich um Massenverbrauchswaren wie Seifen, Toilettepraparate, Lederwaren und
andere dhnliche Artikel handelt, sind die mafigeblichen Verkehrskreise im vorliegenden Fall die breite
Offentlichkeit, die gerade aus Durchschnittsverbrauchern besteht.

Um in den Genuss des Schutzes geméifs Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zu gelangen, ist
der Inhaber der élteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsiachlichen und gegenwértigen
Beeintrachtigung seiner Marke im Sinne dieser Bestimmung nachzuweisen. Ist ndmlich vorhersehbar,
dass sich eine solche Beeintriachtigung aus einer moglichen Benutzung der jiingeren Marke durch
deren Inhaber ergeben wiirde, kann der Inhaber der &lteren Marke nicht dazu verpflichtet sein, das
tatsdchliche Eintreten dieser Beeintrdchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu
konnen. Der Inhaber der dlteren Marke muss allerdings das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun,
aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer kiinftigen Beeintrachtigung geschlossen werden kann (Urteil
vom 10. Mai 2012, Rubinstein und L’Oréal/HABM, C-100/11 P, EU:C:2012:285, Rn. 93).

Zur Feststellung, ob die Benutzung des streitigen Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschidtzung der dlteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt, ist daher eine umfassende Beurteilung
vorzunehmen, die alle relevanten Umstinde des konkreten Falles beriicksichtigt, zu denen
insbesondere das Ausmafs der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, der
Grad der Ahnlichkeit der einander gegeniiberstehenden Marken sowie die Art der betroffenen Waren
oder Dienstleistungen und der Grad ihrer Nahe gehoren (vgl. in diesem Sinne und entsprechend
Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 42).

Insbesondere hinsichtlich des Ausmafles der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der
dlteren Marke hat der Gerichtshof entschieden, dass eine Beeintrachtigung umso eher vorliegen wird,
je grofler die Unterscheidungskraft und die Wertschitzung der Marke sind. Je unmittelbarer und
stiarker die altere Marke von dem angefochtenen Zeichen in Erinnerung gerufen werde, desto grofier
werde die Gefahr, dass die gegenwirtige oder kiinftige Benutzung des Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der dlteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen kénne
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655,
Rn. 67 bis 69).

In diesem Zusammenhang wurde auch entschieden, dass es dem Inhaber der dlteren Marke obliegt,
gegebenenfalls darzutun, ob sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers seiner
Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Benutzung der jingeren Marke gedndert hat oder ob die
ernsthafte Gefahr einer solchen kiinftigen Anderung besteht (Urteil vom 27. November 2008, Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 77 und 81 sowie Nr. 6 des Tenors).

Nach alledem ist festzustellen, dass die Kldgerin im vorliegenden Fall weder vor der
Beschwerdekammer noch vor dem Gericht kohédrente Gesichtspunkte vorgetragen hat, die den Schluss
zulassen, dass die Benutzung der beantragten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung
der dlteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt.
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Auch wenn nédmlich die Kldgerin auf den ,fast einzigartigen Charakter ihrer élteren Marken hinweist
sowie auf deren ,hohe und exklusive® Wertschiatzung, ist anzumerken, dass sie keine besonderen
Gesichtspunkte vorgetragen hat, die den Umstand belegen konnen, dass die Benutzung der
angemeldeten Marke die Anziehungskraft ihrer dlteren Marken beeintrichtigen wiirde, insbesondere
im Licht der im Urteil vom 14. November 2013, Environmental Manufacturing/HABM (C-383/12 P,
EU:C:2013:741, Rn. 43), erstellten Kriterien, nach denen solche Ableitungen ,auf einer
Wabhrscheinlichkeitsprognose beruhen [miissen, fiir welche] die Gepflogenheiten der fraglichen
Branche sowie alle anderen Umsténde des Einzelfalls beriicksichtigt wurden®.

Der Umstand, dass einem anderen Wirtschaftssubjekt erlaubt wird, fiir Waren, die den in der
Londoner Passage der Kldgerin angebotenen Waren &dhnlich sind, eine Marke zu benutzen, die den
Begriff ,burlington” beinhaltet, ist fiir sich genommen noch nicht geeignet, die wirtschaftliche
Attraktivitit dieses Ortes fiir den Durchschnittsverbraucher zu beeintriachtigen. Wie ndmlich im
Ubrigen der Gerichtshof im Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) (vgl. oben,
Rn. 30), klarstellte, ist ein solches Merkmal mit den ,verschiedenen [Handels-]Dienstleistungen” eng
verbunden, die von den Mietern der Geschifte in dieser Passage angeboten werden und nicht
ausschliefSlich mit deren Namen, der dariiber hinaus, wie die Beschwerdekammer in der
angefochtenen Entscheidung richtig anmerkte, mit dem Namen anderer ebenfalls sehr bekannter Orte
identisch ist, die sich in der Néhe dieser Passage befinden, wie Burlington Gardens oder Burlington
House.

Beziiglich des Verfahrensfehlers, der der angefochtenen Entscheidung anhafte, weil die
Beschwerdekammer festgestellt habe, dass nur die Beteiligte Erkldrungen eingereicht habe, obwohl die
Klagerin selbst am 12. November 2015 ebenfalls Erkldrungen eingereicht habe, ist schliefilich
festzustellen, dass diese Erklarungen in der Akte des vorliegenden Rechtsstreits enthalten sind und
dass das EUIPO in der miindlichen Verhandlung bestdtigt hat, dass sich diese Erklarungen auch in
der Akte befinden, die den betreffenden Instanzen des EUIPO vorlag, und dass sie von diesen
ordnungsgemadf beriicksichtigt wurden. Dieses Vorbringen der Rechtsmittelfiithrerin ist deshalb als
unbegriindet zuriickzuweisen.

Beziiglich der dritten Riige der Kldgerin geniigt die Feststellung, dass aus dem Wortlaut der Rn. 33
und 34 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, dass die Beschwerdekammer formlich zu
Protokoll nahm, dass die Kldgerin sehr wohl Erklarungen eingereicht habe, diese jedoch nicht geeignet
seien, im vorliegenden Fall die Erfiillung der Anwendungsvoraussetzungen von Art. 8 Abs. 5 der
Verordnung Nr. 207/2009 darzulegen und insbesondere zu beweisen, dass die Benutzung der Marke
die Unterscheidungskraft oder die Wertschéatzung der alteren Marken der Kldgerin in unlauterer Weise
ausnutze. Die Riige eines VerfahrensverstofSes ist daher zuriickzuweisen.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass der erste Klagegrund zuriickzuweisen ist.

Zum zweiten Klagegrund

Die Klégerin fiihrt zunichst aus, die Beschwerdekammer begriinde in der angefochtenen Entscheidung
die Zuriickweisung ihres Vorbringens zum Verstof$ gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009
tiberhaupt nicht. Auflerdem sei diese Entscheidung mit einem Rechtsfehler behaftet, da der
Widerspruch gemafd Art. 8 Abs. 4 der Verordnung aufgrund des Fehlens einer Wertschitzung im
Sinne von Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung hitte zuriickgewiesen werden miissen. Die Klagerin
vertritt sodann die Ansicht, dass bei dem Hinweis auf die Priifung des ,Goodwill, also der
Anziehungskraft auf die Verbraucher, auf nationaler Ebene im Rahmen einer Klage wegen
Kennzeichenverletzung diese Priifung nicht auf die Dienstleistungen beschrinkt werden konne, fir die
die alteren Marken eingetragen worden seien, wie es dagegen bei der Priifung der Wertschitzung im
Sinne von Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung der Fall sei. Sie meint jedenfalls, sie habe ihre
Wertschétzung (d. h. ihren Goodwill) als hochwertige Einkaufspassage vor dieser Kammer umfianglich
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bewiesen. Zuletzt tragt sie vor, die Beschwerdekammer habe einen Verfahrensfehler begangen, da sie
den Beteiligten im Rahmen des Verfahrens keine neue Gelegenheit zum Vorbringen ihrer Argumente
zum Verstof3 gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung gegeben habe.

Das EUIPO beantragt, diesen Klagegrund zuriickzuweisen.

Die Streithelferin ist der Auffassung, die Kldgerin habe bestimmte Argumente zur korrekten
Anwendung von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 erst im Verfahren vor dem Gericht
vorgetragen, und diese konnten daher vom Gericht nicht beriicksichtigt werden.

Zunichst ist das Vorbringen der Klagerin zur Verletzung der Begriindungspflicht und des Anspruchs
auf rechtliches Gehor zuriickzuweisen. Dieses Vorbringen ist ndmlich unbegriindet.

Aus den Rn. 36 ff. der angefochtenen Entscheidung geht hervor, dass die Beschwerdekammer die
verschiedenen Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 und im vorliegenden
Fall auch die Voraussetzungen einer Klage wegen Kennzeichenverletzung gepriift hat. Zu dem
Umstand, dass die Beteiligten ihre Erkldrungen zu diesen Voraussetzungen nicht hitten einreichen
konnen, geht aus der Akte hervor, dass die Kldgerin wihrend des gesamten Verfahrens vor den
Instanzen des EUIPO sehr wohl die Moglichkeit hatte, ihre Erklarungen einzureichen.

Da die Klagerin die Riige eines Verstofles gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009, die sie
selbst im Widerspruchsverfahren erhoben hatte, vor der Beschwerdekammer nicht ausfiihrte, kann der
Beschwerdekammer nicht vorgeworfen werden, hierzu bei den Beteiligten nicht zusatzliche
Erklarungen angefordert zu haben. Dariiber hinaus findet nach der einschldgigen Rechtsprechung der
Anspruch auf rechtliches Gehor keine Anwendung auf die endgiiltige Schlussfolgerung, bevor diese
nicht von der zustindigen Beschwerdekammer verkiindet wird. Die Beschwerdekammer ist ndmlich
nicht verpflichtet, vor der Verkiindung ihrer abschlieflenden Entscheidung die Beteiligten {iber ihre
rechtlichen Erkenntnisse zu informieren oder ihnen die Maoglichkeit einzurdumen, ihre Erkldrungen
zu diesen Erkenntnissen zu unterbreiten oder zusitzliche Beweise einzureichen (vgl. Urteil vom
14. Juni 2012, Seven Towns/HABM [Darstellung von sieben Quadraten in unterschiedlichen Farben],
T-293/10, nicht veroffentlicht, EU:T:2012:302, Rn. 46 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Schliefllich ist darauf hinzuweisen, dass die Wiirdigung der Tatsachen zur Entscheidungsfindung
gehort. Der Anspruch auf rechtliches Gehor erstreckt sich jedoch auf alle tatsichlichen oder
rechtlichen Gesichtspunkte, die die Grundlage fiir die Entscheidungsfindung bilden, nicht aber auf den
endgiiltigen Standpunkt, den die Verwaltung einnehmen will (vgl. Urteil vom 7. Juni 2005, Lidl
Stiftung/HABM — REWE-Zentral [Salvita], T-303/03, EU:T:2005:200, Rn. 62 und die dort angefiihrte
Rechtsprechung).

Was das Vorbringen der Kldgerin zum Verstofd gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009
angeht, ist darauf hinzuweisen, dass der Inhaber eines sonstigen Kennzeichnungsrechts nach dem
Wortlaut dieser Bestimmung der Eintragung einer Unionsmarke widersprechen kann, wenn dieses
Zeichen kumulativ die folgenden vier Voraussetzungen erfiillt: Das Zeichen muss im geschiftlichen
Verkehr benutzt werden, es muss von mehr als lediglich ortlicher Bedeutung sein, das
Kennzeichenrecht muss nach dem Recht des Mitgliedstaats erworben worden sein, in dem das
Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke benutzt wurde, und das Zeichen muss
schliefSlich seinen Inhaber dazu berechtigen, die Benutzung einer jiingeren Marke zu untersagen.
Diese Voraussetzungen miissen kumulativ vorliegen. Erfiillt ein Zeichen eine dieser Voraussetzungen
nicht, bleibt einem Widerspruch der Erfolg versagt (Urteil vom 30. Juni 2009, Danjaq/HABM -
Mission Productions [Dr. No], T-435/05, EU:T:2009:226, Rn. 35).
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Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdekammer fest, dass eine Klage wegen Kennzeichenverletzung
gegen eine nicht eingetragene Marke, die im geschaftlichen Verkehr im Vereinigten Konigreich benutzt
wird, ein dlteres Kennzeichenrecht im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009
begriinden kann (vgl. insbesondere die Rn. 38 und 39 der angefochtenen Entscheidung).

Insoweit wurde bereits entschieden, dass der Widersprechende geméafd den Rechtsregeln, die fiir die im
Recht des Vereinigten Konigreichs vorgesehene Klage wegen Kennzeichenverletzung gelten,
nachweisen muss, dass drei Voraussetzungen erfiillt sind, ndmlich erstens, dass die nicht eingetragene
Marke oder das nicht eingetragene Zeichen Goodwill erworben hat, zweitens eine irrefiihrende
Prasentationsweise der jliingeren Marke durch ihren Inhaber und drittens ein an dem Goodwill
verursachter Schaden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Januar 2012, Tilda Riceland
Private/HABM — Siam Grains [BASmALI], T-304/09, EU:T:2012:13, Rn. 19).

Ferner ist festzustellen, dass sich die Beschwerdekammer in Rn. 38 der angefochtenen Entscheidung
genau auf diese drei Voraussetzungen bezog und dass die Kldgerin schliefllich einrdumte, dass die
Kammer den rechtlichen Rahmen fiir die Klagen wegen Kennzeichenverletzung korrekt festgelegt
hatte.

Im Ubrigen liegt die Beweislast vor dem EUIPO gemif3 Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009
(jetzt Art. 95 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001) dafiir beim Widersprechenden (vgl. in diesem Sinne
Urteil vom 29. Mirz 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, Rn. 189).

Aus der Akte geht hervor, dass sich die Klagerin als Widersprechende im Verfahren vor der
Widerspruchsabteilung auf einen Verstof$ gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 berief,
jedoch nicht die erforderlichen tatsdchlichen und rechtlichen Element vorlegte, um zu beweisen, dass
die Voraussetzungen fiir die Anwendung dieser Bestimmung ordnungsgemafs erfiillt waren. Vor der
Beschwerdekammer beschrinkte sie sich sodann darauf, ,die vor der Widerspruchskammer
vorgetragenen Argumente beizubehalten®, obwohl unstreitig ist, dass diese Argumente vor der
Kammer weder in tatsdchlicher noch in rechtlicher Hinsicht weiter ausgefiihrt wurden.

Somit entschied die Beschwerdekammer in Rn. 39 der angefochtenen Entscheidung zu Recht, dass die
Klégerin die Voraussetzungen fiir eine Klage wegen Kennzeichenverletzung nicht bewiesen hat. Da die
Kammer keinen Rechts- oder Verfahrensfehler beging, ist der zweite Klagegrund zuriickzuweisen.

Zum dritten Klagegrund

Die Klagerin riigt einen Verstof$ gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009. Sie ist im
Wesentlichen der Auffassung, dass erstens eine offensichtliche Ahnlichkeit zwischen den
Dienstleistungen der Einkaufspassage und den von der angemeldeten Marke erfassten Waren bestehe,
da die Endverbraucher im vorliegenden Fall identisch seien. Der Begriff ,burlington habe eine
besondere  Unterscheidungskraft. =~ Zweitens umfasse entgegen den  Feststellungen der
Beschwerdekammer in Rn. 45 der angefochtenen Entscheidung der Begriff ,Zusammenstellung” im
Wortlaut der Klasse 35, selbst wenn diese Klasse auch die Aktivititen einer Einkaufspassage betreffe,
eher Dienstleistungen von Einkaufspassagen als Dienstleistungen des Einzelhandels im Allgemeinen,
und sie sei somit nicht verpflichtet, genaue Angaben zu den in Rede stehenden Waren zu machen.
Drittens sei sie nach dem Markenhandbuch des Intellectual Property Office (Amt fiir geistiges
Eigentum, Vereinigtes Konigreich) sowie der Rechtsprechung des High Court of Justice (England &
Weales), Chancery Division (Oberster Gerichtshof [England und Wales], Chancery-Abteilung,
Vereinigtes Konigreich), nicht verpflichtet, genaue Angaben zu diesen Waren zu machen.

Das EUIPO und die Streithelferin beantragen, den vorliegenden Klagegrund zuriickzuweisen.
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Gemdfd Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist die angemeldete Marke von der
Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identitidt oder Ahnlichkeit mit der élteren Marke und
der Identitit oder Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen
fir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die &ltere Marke
Schutz genief3t.

Nach stindiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben
konnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder
gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach dieser
Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ,umfassend”, gemaf3 der Wahrnehmung
der in Rede stehenden Zeichen und Waren oder Dienstleistungen durch die mafigeblichen
Verkehrskreise und unter Beriicksichtigung aller mafigeblichen Umsténde des Einzelfalls, insbesondere
der Wechselbeziehung zwischen der Ahnlichkeit der Zeichen und der Ahnlichkeit der damit
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. Urteil vom 9. Juli 2003,
Laboratorios RTB/HABM - Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T-162/01,
EU:T:2003:199, Rn. 30 bis 33 und die dort angefithrte Rechtsprechung).

Eine Verwechslungsgefahr setzt namlich voraus, dass sowohl eine Identitit oder Ahnlichkeit der
einander gegeniiberstehenden Marken als auch eine Identitit oder Ahnlichkeit der mit ihnen
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen besteht. Es handelt sich hierbei um kumulative
Voraussetzungen (vgl. Urteil vom 22. Januar 2009, Commercy/HABM - easyGroup IP Licensing
[easyHotel], T-316/07, EU:T:2009:14, Rn. 42 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen sind alle
erheblichen Faktoren zu beriicksichtigen, die das Verhiltnis zwischen diesen Waren oder
Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehoren insbesondere ihre Art sowie ihre Eigenart als
miteinander konkurrierende oder einander ergdnzende Waren. Auch andere Faktoren wie die
Vertriebswege der betreffenden Waren konnen beriicksichtigt werden (vgl. Urteil vom 11. Juli 2007, El
Corte Inglés/HABM - Bolafios Sabri [PiraNAM disefio original Juan Bolafios], T-443/05,
EU:T:2007:219, Rn. 37 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Im vorliegenden Fall entschied die Beschwerdekammer in Rn. 44 der angefochtenen Entscheidung,
dass die Dienstleistungen der Kldgerin und die von der angemeldeten Marke erfassten Waren
einander nicht dhnlich seien.

Was Dienstleistungen der Klasse 36 angeht, ist unstreitig, dass beispielsweise Dienstleistungen der
Vermietung von Geschiften und Biiros oder der Verwaltung von Immobilien und Waren wie Seifen,
Schmuckwaren oder Lederwaren einander nicht dhnlich sind. Zu den Dienstleistungen der Klasse 35
hat der Unionsrichter klargestellt, dass bei Einzelhandelsdienstleistungen die zum Verkauf
angebotenen Waren prézise angegeben werden miissen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
24. September 2008, Oakley/HABM — Venticinque [O STORE], T-116/06, EU:T:2008:399, Rn. 44; vgl.
auch in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425,
Rn. 50).

Da zu den Waren, die in den verschiedenen Geschiften einer Einkaufspassage wie der Burlington
Arcade verkauft werden, keine prazisen Angaben vorliegen, konnen diese und die Waren der
angemeldeten Marke gedanklich nicht miteinander in Verbindung gebracht werden, denn die im
vorliegenden Fall von der Klagerin fiir ,Luxuswaren” gegebene Definition reicht nicht aus, um
klarzustellen, um welche Waren es sich handelt. Ohne eine solche Klarstellung ist es daher nicht
moglich, eine Ahnlichkeit oder Komplementaritit der von den é&lteren Marken erfassten
Dienstleistungen und der von der angemeldeten Marke erfassten Waren festzustellen.
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Folglich ist auch das Argument der Klédgerin, dass es hinsichtlich der Dienstleistungen von
Einkaufspassagen nicht erforderlich sei, die betreffenden Waren genau anzugeben, zuriickzuweisen, da
das Gericht in Rn. 34 des vorliegenden Urteils entschieden hat, dass der Begriff
»Einzelhandelsdienstleistungen“ angesichts des Wortlauts der Klasse 35, so wie ihn der Gerichtshof in
Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), ausgelegt hat, auch
Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen umfasst. AufSerdem ist festzustellen, dass die
Uberlappung der Endverbrauchergruppen nicht ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr ohne genaue
Angaben zu den Waren, die in der Einkaufspassage verkauft werden konnen, zu beweisen.

Der Verweis auf die Anwendbarkeit des Markenhandbuchs des Amts fiir geistiges Eigentum sowie der
Rechtsprechung des High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Oberster
Gerichtshof [England und Wales], Chancery-Abteilung), schliefSlich ist irrelevant, denn der rechtliche
Bezugsrahmen ist im vorliegenden Fall Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, und
nach stindiger Rechtsprechung sind die Regelungen zur Unionsmarke ein autonomes System, das aus
einer Gesamtheit von Bestimmungen besteht und ihm spezifische Ziele verfolgt und dessen
Anwendung von jedem nationalen System unabhingig ist (vgl. Urteil vom 16. Januar 2014, Message
Management/HABM - Absacker [ABSACKER of Germany], T-304/12, nicht veroffentlicht,
EU:T:2014:5, Rn. 58 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

Nach alledem ist der vorliegende Klagegrund zuriickzuweisen, da eine der in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b

der Verordnung Nr. 207/2009 enthaltenen erforderlichen Voraussetzungen nicht erfiillt ist, und die
Klage insgesamt abzuweisen.

Kosten

Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur
Tragung der Kosten zu verurteilen.

Da die Klagerin unterlegen ist, sind ihr geméfS dem Antrag des EUIPO und der Streithelferin die
Kosten aufzuerlegen.

14 ECLL:EU:T:2017:873



URTEIL VOM 6. 12. 2017 — RecHTssACHE T-120/16
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Aus diesen Griinden hat

DAS GERICHT (Dritte Kammer)
fiir Recht erkannt und entschieden:
1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Tulliallan Burlington Ltd trigt die Kosten.
Frimodt Nielsen Forrester
Verkiindet in 6ffentlicher Sitzung in Luxemburg am 6. Dezember 2017.

Unterschriften
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