PAGO INTERNATIONAL

SCHLUSSANTRAGE DER GENERALANWALTIN
ELEANOR SHARPSTON
vom 30. April 2009!

1. Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung
(EG) Nr. 40/942 (im Folgenden: Verordnung)
ermoglicht dem Inhaber einer Gemein-
schaftsmarke, die ,in der Gemeinschaft be-
kannt” ist, die Benutzung bestimmter, mit der
Gemeinschaftsmarke identischer oder ihr
dhnlicher Zeichen fiir Waren oder Dienst-
leistungen zu verbieten, die nicht denen
dhnlich sind, fiir die die Gemeinschaftsmarke
eingetragen ist. Im vorliegenden Fall fragt der
Oberste Gerichtshof (Osterreich) erstens, ob
eine Gemeinschaftsmarke ,in der Gemein-
schaft bekannt” ist, wenn sie nur in einem
Mitgliedstaat bekannt ist. Bei Verneinung
dieser Frage mochte das vorlegende Gericht
zweitens wissen, ob eine nur in einem Mit-
gliedstaat ,bekannte” Marke in diesem Mit-
gliedstaat nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung geschiitzt ist, so dass ein auf
diesen Mitgliedstaat beschrinktes Verlet-
zungsverbot erlassen werden kann.

1 — Originalsprache: Englisch.
2 — Verordnung des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die
Gemeinschaftsmarke (ABL 1994, L 11, S. 1).

Einschligiges Gemeinschaftsrecht

2. Die Verordnung und die Erste Richtlinie
89/104/EWG? (im Folgenden: Richtlinie)
dienen dem Ziel, Hindernisse fiir den freien
Waren- und Dienstleistungsverkehr und fiir
den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt zu
beseitigen.* Mit den beiden Rechtsakten
werden nicht miteinander konkurrierende,
sondern einander ergidnzende Regelungen
eingefithrt.® Der Gerichtshof neigt daher
dazu, parallele Bestimmungen der Verord-
nung und der Richtlinie gleich auszulegen.

3 — Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten iiber die Marken (ABI. 1989, L 40, S. 1), die vor Kurzem
durch die Richtlinie 2008/95/EG des Europiischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken
(kodifizierte Fassung) (ABL L 299, S. 25) ersetzt (inhaltlich
allerdings nicht geindert) worden ist.

4 — Vgl. jeweils erster Erwdgungsgrund der beiden Mafinahmen.
5 — Vgl. Vorschlag einer Verordnung des Rates iiber die Gemein-
schaftsmarke, KOM(80) 635 endg,, S. 23, erster Absatz.

6 — Vgl. z. B. Urteil vom 8. Mai 2008, Eurohypo/HABM
(C-304/06 P, Slg. 2008, 1-3297, Randnr. 54), zum Umfang
der in Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bis d der Verordnung und in
Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie genannten absoluten Eintragungs-
hindernisse einer Marke sowie Urteil vom 7. September 2006,
Bovemij Verzekeringen (C-108/05, Slg. 2006, I-7605, Randnr.
22), das sich mit Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie und Art. 7 Abs. 3
der Verordnung befasst.
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Die Verordnung

3. Mit Art. 1 der Verordnung wird das
Rechtsinstitut der Gemeinschaftsmarke ge-
schaffen. Nach Art. 1 Abs. 2 ,[ist d]ie Ge-
meinschaftsmarke ... einheitlich. Sie hat ein-
heitliche Wirkung fiir die gesamte Gemein-
schaft ... und ihre Benutzung kann nur fiir die
gesamte Gemeinschaft untersagt werden”.

4. Art. 9 Abs. 1 bestimmt:

»(1) Die Gemeinschaftsmarke gewéhrt ihrem
Inhaber ein ausschlieflliches Recht. Dieses
Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu
verbieten, ohne seine Zustimmung im ge-
schiftlichen Verkehr

a) ein mit der Gemeinschaftsmarke identi-
sches Zeichen fiir Waren oder Dienst-
leistungen zu benutzen, die mit den-
jenigen identisch sind, fiir die sie einge-
tragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der
Identitit oder Ahnlichkeit des Zeichens
mit der Gemeinschaftsmarke und der
Identitdt oder Ahnlichkeit der durch die
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Gemeinschaftsmarke und das Zeichen
erfassten Waren oder Dienstleistungen
fiir das Publikum die Gefahr von Ver-
wechslungen besteht; dabei schlief3t die
Gefahr von Verwechslungen die Gefahr
ein, dass das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird;

¢) ein mit der Gemeinschaftsmarke identi-
sches oder ihr dhnliches Zeichen fiir
Waren oder Dienstleistungen zu benut-
zen, die nicht denen &hnlich sind, fir die
die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist,
wenn diese in der Gemeinschaft bekannt
ist und die Benutzung des Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wert-
schitzung der Gemeinschaftsmarke
ohne rechtfertigenden Grund in unlaute-
rer Weise ausnutzt oder beeintrichtigt.”

Die Richtlinie

5. Die Richtlinie bezweckt die Angleichung
s[der]jenigen innerstaatlichen [Marken-]-
Rechtsvorschriften ..., die sich am unmittel-
barsten auf das Funktionieren des Binnen-
marktes auswirken“’.

7 — Vgl. dritter Erwdgungsgrund.
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6. Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie, der Art. 9
Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung entspricht,
lautet:

»Die Mitgliedstaaten konnen ferner bestim-
men, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten
zu verbieten, ohne seine Zustimmung im
geschiftlichen Verkehr ein mit der Marke
identisches oder ihr dhnliches Zeichen fiir
Waren oder Dienstleistungen zu benutzen,
die nicht denen #hnlich sind,'® ! fiir die die
Marke eingetragen ist, wenn diese in dem
betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die
Benutzung des Zeichens die Unterschei-
dungskraft oder die Wertschiatzung der
Marke ohne rechtfertigenden Grund in un-
lauterer Weise ausnutzt oder beeintréchtigt.”

Sachverhalt und Ausgangsverfahren

7. Die PAGO International GmbH (im Fol-
genden: Pago) ist Inhaberin einer Gemein-
schaftsmarke fiir u. a. Fruchtgetrinke und
Fruchtsifte. Wesentlicher Bestandteil der
Marke von Pago ist die Darstellung einer
grinen Glasflasche (Pago verwendet solche
Flaschen seit Jahren fiir den Vertrieb) mit
charakteristischem Etikett und Deckel neben
einem mit Fruchtsaft gefiillten Glas, das in

8 — Im Urteil vom 9. Januar 2003, Davidoff (C-292/00, Slg. 2003,
1-389, Randnr. 30), hat der Gerichtshof Art. 5 Abs. 2 dahin
ausgelegt, dass diese Vorschrift auch dann Anwendung findet,
wenn die von den beiden Marken erfassten Waren oder
Dienstleistungen se/r wohl dhnlich sind.

groflen Buchstaben die Aufschrift ,Pago”
aufweist.

8. Die Tirolmilch registrierte Genossenschaft
mbH (im Folgenden: Tirolmilch) vertreibt in
Osterreich ein Fruchtmolkegetrink mit der
Bezeichnung ,Lattella” in Glasflaschen, die in
mehrfacher Hinsicht (Form, Farbe, Etikett,
Deckel) der in der Gemeinschaftsmarke von
Pago abgebildeten Flasche gleichen. In der
Werbung fiir ihr Getridnk verwendet Tirol-
milch eine Abbildung, die — wie die Gemein-
schaftsmarke von Pago — eine Flasche neben
einem gefiillten Glas zeigt.

9. Unstreitig besteht keine Verwechslungs-
gefahr, weil die von den Parteien verwendeten
Flaschenetiketten mit den in Osterreich
jeweils sehr bekannten Bezeichnungen
»Pago” und ,Lattella“ versehen sind. Der
Zusammenfassung des Sachverhalts im Vor-
lagebeschluss zufolge gehen die Parteien des
Ausgangsverfahrens davon aus, dass die
Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢
insoweit erfiillt sind, als erstens das streitige
Zeichen mit demjenigen, fiir das Pago die
Gemeinschaftsmarke zusteht, identisch oder
diesem dhnlich ist, und zweitens das von
Tirolmilch vertriebene Getréink dem von Pago
vertriebenen nicht dhnlich ist.

10. Pago beantragte beim Handelsgericht
Wien, Tirolmilch mit einstweiliger Verfiigung
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zu verbieten, die Marke von Pago dadurch zu
verletzen, dass Tirolmilch i) ihr Getrank in
den streitigen Flaschen bewirbt, anbietet, in
den Verkehr bringt oder auf sonstige Weise
benutzt sowie ii) dafiir mit einer Abbildung
der Flaschen zusammen mit einem gefiillten
Glas wirbt. Das Handelsgericht erlief} die
einstweilige Verfiigung, jedoch wurde diese
Entscheidung vom Oberlandesgericht Wien
abgedndert. Pago legte Revision beim Obers-
ten Gerichtshof ein.

11. Nach Auffassung des Obersten Gerichts-
hofs ist die Frage, ob eine Verletzung der
Gemeinschaftsmarke von Pago vorliegt, aus-
schliefllich anhand der Verordnung zu beur-
teilen. Da die Marke von Pago zwar in
Osterreich, nicht aber unbedingt in anderen
Mitgliedstaaten bekannt sei, hilt der Oberste
Gerichtshof jedoch Hinweise zu der Frage fiir
erforderlich, wie die Formulierung ,in der
Gemeinschaft bekannt” in Art. 9 Abs. 1
Buchst. ¢ der Verordnung zu verstehen sei.
Er hat daher folgende Fragen zur Vorabent-
scheidung vorgelegt:

1. Ist eine Gemeinschaftsmarke gemein-
schaftsweit als ,bekannte Marke* im
Sinn von Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung geschiitzt, wenn sie nur in
einem Mitgliedstaat ,bekannt® ist?
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2. Bei Verneinung von Frage 1: Ist eine nur
in einem Mitgliedstaat ,,bekannte” Marke
in diesem Mitgliedstaat nach Art. 9 Abs. 1
Buchst. ¢ der Verordnung geschiitzt, so
dass ein auf diesen Mitgliedstaat be-
schrinktes Verbot erlassen werden kann?

12. Pago, Tirolmilch sowie die Kommission
haben schriftliche Erklarungen eingereicht
und waren in der mundlichen Verhandlung
vertreten.

Zur ersten Frage

Vorbemerkungen

13. Die Formulierung der ersten Frage legt
nahe, dass sie mit ,ja“ oder ,nein“ zu beant-
worten ist, was zur Konsequenz hitte, dass die
Antwort — wie auch immer sie ausfillt — fiir
alle Fille gleichermaflien gilt, in denen die
streitige Marke lediglich in einem Mitglied-
staat bekannt ist. Meines Erachtens bedarf es
jedoch eines flexibleren Ansatzes.



PAGO INTERNATIONAL

14. Pago ist der Ansicht, dass die erste Frage
zu bejahen sei. Nach Auffassung von Tirol-
milch ist sie zu verneinen. Die Kommission
vertritt einen nuancierteren Standpunkt,
kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass eine
Marke, die in nur einem Mitgliedstaat be-
kannt ist, in Ausnahmefillen unter Art. 9
Abs. 1 Buchst. c fallen konne.

15. Alle drei Verfahrensbeteiligten sind sich
einig, dass das Urteil General Motors® als
Ausgangspunkt der Priifung dient.

Urteil General Motors

16. Im Urteil General Motors hat der Ge-
richtshof Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie (die
Parallelvorschrift zu Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der
Verordnung) ausgelegt. Es ging dabei um die
Problematik, ob eine Marke ,in [einem]
Mitgliedstaat bekannt® ist, wobei es sich bei
dem betreffenden ,Mitgliedstaat” um die drei
Benelux-Staaten handelt, die im Sinne des
Markenrechts als ein einheitliches Gebiet
gelten.

9 — Urteil vom 14. September 1999 (C-375/97, Slg. 1999, 1-5421).

17. Sowohl in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie als
auchin Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung
werden im Rahmen des Tatbestandsmerkmals
der Bekanntheit zwei Komponenten genannt,
die beide vorliegen miissen, damit eine Marke
Schutz geniefSen kann. Erstens muss die
Marke bekannt sein.!® Zweitens muss diese
Bekanntheit in einem bestimmten geografi-
schen Gebiet bestehen.!' Im Urteil General
Motors hat der Gerichtshof diese Voraus-
setzungen wie folgt untersucht. Erstens sei
unter dem Publikum, bei dem die altere
Marke Bekanntheit erlangt haben miisse, die
breite Offentlichkeit oder ein spezielleres
Publikum zu verstehen.'? Zweitens konne
nach den Rechtsvorschriften nicht verlangt
werden, dass die Marke einem bestimmten
Prozentsatz des Publikums bekannt sei. '
Drittens miisse die Marke, fir die Schutz
beansprucht werde, einem bedeutenden Teil
des Publikums bekannt sein, das von den
durch diese Marke erfassten Waren oder
Dienstleistungen betroffen sei.'* SchliefSlich
habe das nationale Gericht alle relevanten
Umstédnde des Falles zu berticksichtigen, also
insbesondere den Marktanteil der Marke, die
Intensitét, die geografische Ausdehnung und
die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang
der Investitionen, die der Inhaber zu ihrer
Forderung getitigt habe. *

10 — Die Begriindung fiir diese Komponente des Tatbestands-
merkmals ist in Randnr. 23 des Urteils dargelegt, in der der
Gerichtshof ausfiihrt, dass hinsichtlich der dlteren Marke, fiir
die der Inhaber Rechtsschutz in Anspruch nimmt, ein
bestimmter Bekanntheitsgrad beim Publikum nachgewiesen
werden miisse, um dartun zu kénnen, dass das Publikum
zwischen der Marke, fiir die Schutz beansprucht wird, und
der jingeren Marke, durch die sich der Inhaber in seinen
Rechten verletzt sieht, gegebenenfalls eine Verbindung
herstellt.

11 — Nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie in einem ,Mitgliedstaat,
nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung in der
,Gemeinschaft”.

12 — Randnr. 24.

13 — Randnr. 25.

14 — Randnr. 26.

15 — Randnr. 27.
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18. Der Gerichtshof hat entschieden, dass
eine Marke, um in den Genuss eines auf
nichtdhnliche Waren oder Dienstleistungen
erweiterten Schutzes zu kommen, einem
bedeutenden Teil des Publikums bekannt
sein miisse, das von den durch die Marke
erfassten Waren oder Dienstleistungen be-
troffen sei, und dass es bei einer Benelux-
Marke geniige, dass sie in einem wesentlichen
Teil des Benelux-Gebiets bekannt sei, der
gegebenenfalls einem Teil eines der Benelux-
Lander entsprechen konne. ¢

Sollte der Gerichtshof das Urteil General
Motors entsprechend heranziehen?

19. Wie ich angedeutet habe, handelt es sich
bei Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie und Art. 9
Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung um Parallel-
vorschriften, und in der Regel legt der Ge-
richtshof Parallelvorschriften dieser beiden
Rechtsakte gleich aus.' Ich schliefle mich
daher der Meinung aller Verfahrensbeteilig-
ten an, dass das Urteil General Motors
entsprechend heranzuziehen ist. Folglich ist
ein Nachweis des Markeninhabers, dass seine
Marke in der gesamten Gemeinschaft bekannt
ist, keine Voraussetzung fiir die Gewédhrung
des in Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung
vorgesehenen Schutzes. Bekanntheit in einem
»wesentlichen Teil“ gentigt. Ist aber ein ein-
ziger Mitgliedstaat ein ,wesentlicher Teil“ in
diesem Sinne? Ist das wirklich der richtige
Ansatzpunkt, um sich dem Problem zu
ndhern?

16 — Randnrn. 29 und 31.
17 — Vgl. oben, Nr. 3, und die in Fn. 6 angefiihrte Rechtsprechung.
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Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

20. Pago vertritt die Auffassung, dass das
Urteil General Motors heranzuziehen sei und
dass ihre Marke nicht in der gesamten
Gemeinschaft bekannt sein miisse. Nach den
Tatsachenfeststellungen im Ausgangsverfah-
ren sei die streitige Marke in Osterreich
landesweit bekannt. Es spreche nichts dage-
gen, Osterreich als wesentlichen Teil der
Gemeinschaft zu betrachten. Dementspre-
chend sei ihre Marke nach Art. 9 Abs. 1
Buchst. ¢ schutzwiirdig. Dariiber hinaus be-
ruft sich Pago auf die Systematik der Regelung
und fithrt dabei ein weiteres Argument ein,
das sich auf die Auslegung von Art. 50 Abs. 1
Buchst. a der Verordnung stiitzt, in dem sich
ebenfalls der Begriff ,in der Gemeinschaft"
finde. Ich werde auf Letzteres nach einer
Priifung der sich aus dem Urteil General
Motors ergebenden Folgen eingehen. ®

21. Tirolmilch schlieft sich der Meinung an,
dass das Urteil General Motors entsprechend
heranzuziehen sei, weist allerdings darauf hin,
dass die erste Frage in einer Weise formuliert
sei, die keine Unterscheidung zwischen den
einzelnen Mitgliedstaaten beinhalte. Die Mit-
gliedstaaten wiesen jedoch enorme Unter-
schiede in Grofle und Bevolkerungszahl auf.
Eine Bejahung der ersten Frage fiithre dazu,
dass eine Gemeinschaftsmarke, die lediglich
in Malta bekannt sei, das 0,08 % der Bevolke-
rung der EU und 0,04 % der EU-Wirtschaft
ausmache, in der gesamten Gemeinschaft als
bekannte Marke geschiitzt wére. Vielmehr
miisse ermittelt werden, ob das betreffende

18 — Vgl. unten, Nr. 36.
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Gebiet wesentlich im Sinne der Ausfithrun-
gen des Gerichtshofs im Urteil General
Motors sei. Im Rahmen von Art. 9 Abs. 1
Buchst. c komme es auf die Grenzen zwischen
den Mitgliedstaaten nicht an. Entscheidend
sei, ob die Bekanntheit der Marke in einem im
Sinne der wirtschaftlichen Bedeutung fiir die
gesamte Gemeinschaft beachtlichen Gebiet
vorliege. Insoweit konne unter Umstinden
das Gebiet eines einzelnen Mitgliedstaats
ausreichen, wenn es sich bei diesem um
einen (nach wirtschaftlichen Mafistiben)
hinreichend grofien Mitgliedstaat wie etwa
Deutschland handele, nicht aber im Falle
eines der kleineren Mitgliedstaaten.

22. Nach Auffassung der Kommission, die
ebenfalls das Urteil General Motors heran-
zieht, ist eine Gemeinschaftsmarke im Sinne
von Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ ,in der Gemein-
schaft bekannt, wenn sie einem bedeutenden
Teil der Gesamtheit der Personen im Gebiet
der Gemeinschaft bekannt ist, die als poten-
zielle Erwerber der von der Marke erfassten
Waren oder Dienstleistungen Adressaten
dieser Marke sind. Bei der Beurteilung der
Frage, ob eine Marke ,bekannt” sei, sei zu
unterscheiden zwischen der Bestimmung des
mafigeblichen Publikums und der Bestim-
mung des erforderlichen Bekanntheitsgrads.

23. Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ gewédhre Schutz,
wenn die Marke einem bedeutenden Teil des
maf3geblichen Publikums bekannt sei. Zur

Ermittlung des mafigeblichen Publikums sei
auf das Gemeinschaftsgebiet ohne Bezug-
nahme auf nationale Grenzen abzustellen,
nicht jedoch auf das Publikum in nur einem
Mitgliedstaat.

24. Bekanntheit ,in der Gemeinschaft setze
nicht voraus, dass die Marke in allen Mit-
gliedstaaten bekannt sei. In bestimmten Aus-
nahmefillen konne die Bekanntheit in einem
einzigen Mitgliedstaat ausreichen, wenn nam-
lich das mafigebliche Publikum ausschliefllich
in diesem Staat anzutreffen sei.

25. Die Kommission stellt daher dem Begriff
des mafigeblichen Publikums den Begriff des
mafigeblichen Gebiets gegeniiber.

Wiirdigung

26. Ich halte das Vorbringen der Hauptver-
fahrensbeteiligten fiir die Beantwortung der
ersten Frage fiir nicht besonders hilfreich. So
fithrt die von Pago behauptete Tatsache, dass
ihre Marke in Osterreich bekannt sei, trotz
ihrer Bestitigung durch das vorlegende Ge-
richt nicht weiter. Aus ihr ergibt sich nicht,
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wie man feststellt, was unter einem wesent-
lichen Teil der gesamten Gemeinschaft zu
verstehen ist, und auch nicht, warum gerade
Osterreich als wesentlicher Teil der Gemein-
schaft anzusehen sein sollte. Da Tirolmilch
darauf hinweist, dass es auf nationale Grenzen
nicht ankomme, erscheint mir ihre anschlie-
Bende Argumentation (die sich auf eben diese
nationalen Grenzen bezieht) widerspriichlich.
Sie miindet auflerdem in die (duflerst unan-
genehme) Frage, welcher Mitgliedstaat be-
deutend genug ist, um als ,wesentlich® zu
gelten.

27. Im Groflen und Ganzen halte ich die
Uberlegungen der Kommission fiir einen
geeigneten Ausgangspunkt.

28. Mit Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ soll dem
Inhaber einer Gemeinschaftsmarke die Mog-
lichkeit gegeben werden, die mit ihr gewéhr-
ten ausschliefllichen Rechte gegeniiber Drit-
ten zu schiitzen, sofern er nachzuweisen
vermag, dass seine Gemeinschaftsmarke in
der Gemeinschaft bekannt ist und die iibrigen
Voraussetzungen von Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢
erfiillt sind.

29. Die Verordnung geht von der Primisse
aus, dass die Gemeinschaftsmarke einheitlich
ist.” Die Gemeinschaftsmarke wurde gerade
zu dem Zweck geschaffen, Unternehmen
»Marken, mit denen sie ihre Waren oder
Dienstleistungen in der gesamten Gemein-
schaft ohne Riicksicht auf Grenzen kennzeich-

19 — Vgl. erster und zweiter Erwdgungsgrund sowie Art. 1 Abs. 2
der Verordnung.
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nen konnen“?, zur Verfiigung zu stellen. Vor

diesem Hintergrund erscheint mir ein Ansatz,
der zur Feststellung des Bekanntheitsgrads
einer Gemeinschaftsmarke auf die Grenzen
der Mitgliedstaaten abstellt, grundsitzlich
verfehlt. Grundlage muss vielmehr sein, dass
das Gebiet der Gemeinschaft ohne Riicksicht
auf Grenzen als ein einheitliches und unteil-
bares Ganzes zu betrachten ist. Dementspre-
chend ist es unerheblich, ob Bekanntheit in
einem Mitgliedstaat oder in einer bestimmten
Anzahl von Mitgliedstaaten vorliegt. Ebenso
ist es unerheblich, ob diese Mitgliedstaaten
»grofs*, ,mittelgrof3“ oder ,klein“ sind (wie
immer man diese Begriffe auch definieren
mag).

Heranziehung des Urteils General Motors

30. Zunichst muss festgestellt werden, ob die
Marke ,,bekannt” ist. Zu diesem Zweck hat das
nationale Gericht das von der Marke be-
troffene Publikum ohne Riicksicht auf die
Grenzen der Mitgliedstaaten gemeinschafts-
weit zu identifizieren. Nach Identifizierung
des mafgeblichen Publikums?' muss es fest-
stellen, ob Bekanntheit bei einem bedeuten-
den Teil des Publikums besteht, das von den
durch die Marke erfassten Waren oder
Dienstleistungen betroffen ist.

20 — Vgl. erster Erwdgungsgrund (Hervorhebung nur hier).
21 — Vgl. zu den dabei anzuwendenden Maf3stiben Urteil General
Motors, in Fn. 9 angefiihrt, Randnrn. 24 f.
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31. Sodann muss das nationale Gericht fest-
stellen, ob die Marke ,in der Gemeinschaft*
bekannt ist. Dabei hat es davon auszugehen,
dass von dem Markeninhaber kein Nachweis
fir die gemeinschaftsweite Bekanntheit der
Marke verlangt wird. Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢
greift bereits ein, wenn die Marke in einem
swesentlichen Teil“ der Gemeinschaft be-
kannt ist. 22 Das Urteil General Motors enthalt
keine weiteren Hinweise, wie der Begriff
»~wesentlicher Teil“ des betreffenden Gebiets
zu verstehen ist.

32. Aus der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs ergibt sich jedoch eine negative Ab-
grenzung des Begriffs ,wesentlicher Teil”. In
Bezug auf die verwandte Fragestellung, ob
eine Marke ,notorisch bekannt” im Sinne von
Art. 4 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie ist, wurde
im Urteil Nieto Nuiio*? festgestellt, dass die
Stadt Tarragona und ihr Umland innerhalb
Spaniens keinen wesentlichen Teil des Mit-
gliedstaats darstellten. Bei Ubertragung dieser
Ausfithrungen auf den Begriff ,wesentlicher
Teil der Gemeinschaft” ergibt sich, dass ein
»Teil“ dann, wenn er bei objektiver Betrach-
tung gemessen an seiner Grofle und wirt-
schaftlichen Bedeutung bezogen auf die Ge-
meinschaft als Ganze geringfiigig ist und

22 — Randnr. 28.
23 — Urteil vom 22. November 2007 (C-328/06, Slg. 2007,
1-10093).

wenn das mafigebliche Publikum iiber die
gesamte Gemeinschaft verteilt ist*, nicht als
»wesentlicher Teil“ der Gemeinschaft ange-
sehen werden kann. Diese Folgerung ergibt
sich aus dem natiirlichen Verstindnis des
Wortes ,wesentlich“. Sie entspricht auch dem
gesunden Menschenverstand.

33. Es lassen sich zahlreiche und vielfiltige
Fallgestaltungen vorstellen. Am einen Ende
des Spektrums miisste eine Marke fiir ein an
das allgemeine Publikum vertriebenes generi-
sches Produkt, die bei diesem Publikum
erhebliche Bekanntheit erlangt hat, wohl in
einem weiten geografischen Gebiet bekannt
sein, ehe sich annehmen lief3¢, dass die Marke
»in der Gemeinschaft bekannt” ist. Am ent-
gegengesetzten Ende wire bei einer Marke fiir
ein bestimmtes Erzeugnis, das an ein speziel-
les regionales Publikum vertrieben wird,
Bekanntheit in einem deutlich kleineren Ge-
biet erforderlich. Eine Ware, die an einen
Berufsstand vertrieben wird, mag durchaus
ein weiteres Gebiet erfassen (je nachdem, wie
geografisch weit verteilt die Angehorigen
dieses Berufsstands sind), diirfte aber —
absolut gesehen — nur einer geringeren
Anzahl von Personen bekannt sein als eine
Ware, die an das allgemeine Publikum ver-
trieben wird.

24 — Es sind durchaus Sachverhalte vorstellbar, bei denen ein
nationales Gericht nach Bestimmung des mafigeblichen
Publikums berechtigterweise zu dem Ergebnis kommen
konnte, dass die Bekanntheit innerhalb eines begrenzten
geografischen Gebiets das Merkmal ,in der Gemeinschaft
bekannt* erfiillt, und zwar wenn das maf3gebliche Publikum
(ausnahmsweise) auf dieses Gebiet beschrinkt ist. So konnte
wohl eine Marke fiir auf Schottenrockhersteller ausgerichtete
Produkte dem Zielpublikum in der Gemeinschaft bekannt
sein, das (wahrscheinlich) auf einen (Teil eines) einzigen
Mitgliedstaat(s) beschrénkt wire. Ich vermute jedoch, dass
solche Fille eher selten sein werden.
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34. Ebenso wie der Begriff des mafigeblichen
Publikums ldsst sich auch die territoriale
Komponente des Begriffs der Bekanntheit
nicht zahlenméflig abstrakt oder anhand
einer bestimmten Anzahl von Mitgliedstaaten
definieren. Das nationale Gericht wird bei
Beurteilung der Frage, ob eine konkrete
Marke in einem wesentlichen Teil der Ge-
meinschaft bekannt ist, mehrere Faktoren zu
berticksichtigen haben. Zu diesen Faktoren
gehoren u. a. die wirtschaftliche Bedeutung
des Gebiets innerhalb der Gemeinschaft, die
flichenmiflige Ausdehnung der Bekanntheit
der Marke sowie die demografische Zusam-
mensetzung des betroffenen Publikums.

35. Zur Feststellung, ob eine éltere Marke im
Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung in einem wesentlichen Teil der
Gemeinschaft bekannt ist, hat das nationale
Gericht daher eine Gesamtbetrachtung des
Falles vorzunehmen und in Verbindung damit
das Publikum zu bestimmen, dem die é&ltere
Marke bekannt ist. Dabei diirfen naturgemaf3
keine starren Maf3stéibe angelegt werden.

36. Schliefllich muss ich kurz auf das Vor-
bringen von Pago zur Systematik der Ver-
ordnung eingehen. Pago weist darauf hin, dass
der Begriff ,in der Gemeinschaft” auch in
Art. 50 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung
verwendet werde®. Nach stindiger Recht-
sprechung reiche fiir die Zwecke von Art. 50
Abs. 1 Buchst. a die Benutzung selbst in nur
einem Mitgliedstaat aus. Wenn also die

25 — Art. 50 Abs. 1 Buchst. a sieht im Wesentlichen den Verfall
einer Gemeinschaftsmarke vor, wenn sie innerhalb eines
ununterbrochenen Zeitraums von fiinf Jahren in der Ge-
meinschaft nicht ernsthaft benutzt worden ist.
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Benutzung bereits in einem Mitgliedstaat fiir
die Wahrung der Rechte an der Gemein-
schaftsmarke hinreiche, miisse entsprechend
auch die Bekanntheit in nur einem Mitglied-
staat geniigen, um den Schutz nach Art. 9
Abs. 1 Buchst. c auszulésen.

37. Dieses Argument iiberzeugt mich nicht.

38. Erstens fithrt Pago als ,stdndige Recht-
sprechung” nur die Entscheidung der Ersten
Beschwerdekammer des Harmonisierungs-
amts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster
und Modelle) (im Folgenden: HABM) in der
Sache Reno Schuhcentrum/Payless Shoe-
Source Worldwide® an, in der es darum
ging, unter welchen Voraussetzungen das
Anbringen einer Marke an zur Ausfuhr
bestimmten Waren eine ,Benutzung in der
Gemeinschaft” darstellt. Diese Entscheidung,
die allenfalls aufgrund einer iiberzeugenden
Begriindung fiir den Gerichtshof beachtlich
sein konnte, ist also zu einer ganz anderen
Problematik ergangen. In ihr ist nicht davon
die Rede, dass die Benutzung in einem Mit-
gliedstaat ausreiche, sondern lediglich, dass
die Marke nicht ,iiberall in der Gemeinschaft*
benutzt zu werden brauche. Im Ubrigen ist die
Entscheidung Gegenstand eines Rechtsmit-
telverfahrens beim Gericht erster Instanz. *

26 — Entscheidung vom 28. Februar 2007 (Sache R 1209/2005-1).
27 — Rechtssache Reno Schuhcentrum/HABM (T-173/07, an-
hingig).
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39. Zweitens betrifft Art. 50 die Griinde fiir
den Verfall einer bisher geschiitzten Marke.
Art. 9 bestimmt, welche Rechte eine Gemein-
schaftsmarke unter welchen Voraussetzun-
gen gewidhrt. Der Regelungsgegenstand der
beiden Vorschriften ist also duflerst unter-
schiedlich, und meines Erachtens hilft ein auf
Art. 50 Abs. 1 Buchst. a gestiitztes (diirftiges)
Argument bei der Suche nach der richtigen
Auslegung von Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ nicht
weiter.

40. Zusammenfassend ldsst sich sagen: Die
Frage, ob eine Gemeinschaftsmarke in der
Gemeinschaft bekannt ist, kann nicht anhand
des Kriteriums entschieden werden, ob die
Marke in irgendeinem Mitgliedstaat bekannt
ist. Da die Gemeinschaftsmarke einheitlich
ist, muss das Gemeinschaftsgebiet als Ganzes
beriicksichtigt werden. Zur Beurteilung der
Frage, was unter einem wesentlichen Teil der
Gemeinschaft zu verstehen ist, ist das Urteil
General Motors entsprechend heranzuzie-
hen. Die Beurteilung muss jeweils im Einzel-
fall unter Beriicksichtigung des Publikums,
das von den durch diese Marke erfassten
Waren oder Dienstleistungen betroffen ist,
sowie der Beachtlichkeit des Gebiets, in dem
die Bekanntheit besteht, unter Gesichtspunk-
ten wie dessen geografische Ausdehnung,
Bevolkerungszahl und wirtschaftliche Bedeu-
tung bezogen auf das gesamte Gemeinschafts-
gebiet vorgenommen werden.

41. Ich schlage daher vor, die erste Vorlage-
frage wie folgt zu beantworten: Eine Gemein-
schaftsmarke ist gemeinschaftsweit als ,,in der
Gemeinschaft bekannte“ Marke im Sinne von
Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung
Nr. 40/94 geschiitzt, wenn sie in einem
wesentlichen Teil der Gemeinschaft bekannt

ist. Was unter einem wesentlichen Teil der
Gemeinschaft in diesem Sinne zu verstehen
ist, richtet sich nicht nach nationalen Gren-
zen, sondern muss im Rahmen einer Priifung
aller relevanten Umstinde des Falles beurteilt
werden, insbesondere unter Beriicksichtigung
i) des Publikums, das von den durch die
Marke erfassten Waren oder Dienstleistun-
gen betroffen ist, und des Anteils dieses
Publikums, dem die Marke bekannt ist,
sowie ii) der Beachtlichkeit des Gebiets, in
dem die Bekanntheit besteht, unter Gesichts-
punkten wie dessen geografische Ausdeh-
nung, Bevolkerungszahl und wirtschaftliche
Bedeutung.

Zur zweiten Frage

42. Mit seiner zweiten Frage mochte das
vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen,
ob fiir den Fall, dass eine lediglich in einem
Mitgliedstaat bekannte Gemeinschaftsmarke
nicht gemeinschaftsweit geschiitzt ist, diese
im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung jedenfalls in diesem Mitglied-
staat Schutz genief3t, so dass ein auf diesen
Mitgliedstaat beschrianktes Verletzungsver-
bot erlassen werden kann.

43. Aus der von mir vorgeschlagenen Ant-
wort auf die erste Frage folgt, dass eine nur in
einem Mitgliedstaat bekannte Marke nicht als
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Marke einzustufen ist, die im Sinne von Art. 9
Abs. 1 Buchst. ¢ ,in der Gemeinschaft
bekannt” ist. Da ,,Bekanntheit in der Gemein-
schaft” die spezifische Voraussetzung fiir das
Eingreifen von Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung ist, konnte man annehmen, dass
die Antwort auf die zweite Frage offensicht-
lich ist. Ist die Voraussetzung nicht erfiillt,
besteht kein Schutz. Daraus ergibt sich dann
als Antwort auf die zweite Frage (zwangs-
ldufig), dass ein nationales Gericht keine
Anordnung zur Durchsetzung eines Rechts
erlassen darf, das nicht existiert.

44. Meines Erachtens ist daher die zweite
Frage so zu verstehen, dass es eigentlich
darum geht, ob eine Gemeinschaftsmarke,
die in einem Gebiet bekannt ist, das keinen
wesentlichen Teil der Gemeinschaft darstellt,
nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung
jedenfalls in diesem Gebiet (das dem Hoheits-
gebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten
entsprechen kann) geschiitzt ist, so dass ein
auf dieses Gebiet beschrinktes Verletzungs-
verbot erlassen werden kann.

45. Nach Auffassung von Pago wire die
Gemeinschaftsmarke bei  Nichtbestehen
eines solchen beschriankten Schutzes keine
praktikable Alternative — was mit dem durch
die Einfithrung der Gemeinschaftsmarke ver-
folgten Ziel des Gemeinschaftsgesetzgebers
nicht zu vereinbaren sei —, da der Inhaber
einer nur in einem einzigen Mitgliedstaat
bekannten Marke diese nicht einmal in dem
betreffenden Mitgliedstaat schiitzen konne,
wenn er nicht gleichzeitig auch Inhaber einer
nationalen Marke sei. Dariiber hinaus trete
eine in Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung
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normierte Art der Verletzung — nédmlich
Ausnutzung oder Beeintrichtigung der Un-
terscheidungskraft der Gemeinschaftsmarke
in unlauterer Weise, also eine Art unlauterer
Wettbewerb — in gemeinschaftsweitem Um-
fang nur sehr selten auf. Daher sei es wichtig,
dass ein Markeninhaber Rechtsschutz be-
schrankt auf den Mitgliedstaat erlangen
konne, in dem die Verletzung drohe oder
begangen worden sei.

46. Dieser Argumentation vermag ich mich
nicht anzuschliefSen.

47. Erstens dienen die Gemeinschaftsmarke
und die nationale Marke zwar insofern einem
dhnlichen Zweck?, als sowohl mit Art. 9
Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung als auch mit
(der Parallelvorschrift) Art. 5 Abs. 2 der
Richtlinie Schutz vor einer Beeintrachtigung
der Bekanntheit gewdhrt werden soll. Aller-
dings erreichen die beiden Vorschriften dieses
Ziel auf verschiedenen Wegen?®, und sie
gelten in unterschiedlichen Regelungszusam-
menhingen.

28 — Vgl. oben, Fn. 4.

29 — Vgl. Vorschlag einer Ersten Richtlinie des Rates zur An-
gleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten (KOM[80]
635 endg.) (Bulletin der Europdischen Gemeinschaften,
Beilage 5/80, S. 14, dritter Absatz): ,[Der Vorschlag fiir
eine] Verordnung verfolgt auf andere Weise die gleichen
Ziele wie die Richtlinie. ...
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48. Ist eine nationale Marke ,in dem betref-
fenden Mitgliedstaat bekannt®, kann der
Inhaber Schutz geméif Art. 5 Abs. 2 der
Richtlinie im gesamten Gebiet des Mitglied-
staats beanspruchen (vgl. Urteil General
Motors). Ist eine Gemeinschaftsmarke ,in
der Gemeinschaft bekannt”, besteht der
Schutz aufgrund der Einheitlichkeit der Ge-
meinschaftsmarke * entsprechend im gesam-
ten Gebiet der Gemeinschaft (und nicht nur in
dem ,wesentlichen Teil“ des Gemeinschafts-
gebiets, in dem hinreichende Bekanntheit fiir
die Feststellung besteht, dass es sich bei der
fraglichen Marke tatsdchlich um eine Marke
handelt, die im Sinne von Art. 9 Abs. 1
Buchst. ¢ der Verordnung ,in der Gemein-
schaft bekannt ist). 3!

49. Eben weil der durch die Gemeinschafts-
marke gewéhrte Schutz so weitreichend ist,
miissen meines Erachtens die in der Ver-
ordnung genannten Voraussetzungen in vol-
lem Umfang erfiillt sein, um den Schutz
auszulosen. Es besteht eine offensichtliche
Wechselbeziehung zwischen dem Erfordernis
eines Nachweises, dass die Bekanntheit der
Marke in einem wesentlichen Teil der Ge-
meinschaft besteht, und der Rechtfertigung
der Gewdhrung eines sich auf das gesamte
Gemeinschaftsgebiet erstreckenden Schut-
zes.

50. Zweitens kann man wohl, wenn ein
Unternehmen eine Marke zur (sukzessiven)
Benutzung in mehreren Mitgliedstaaten an-

30 — Vgl. oben, Nrn. 3 und 29 sowie Fn. 19 und 20.
31 — Vgl. Ausfithrungen zur ersten Frage.

melden will, verniinftigerweise davon aus-
gehen, dass es eher die Eintragung einer
Gemeinschaftsmarke als die mehrerer natio-
naler Marken in verschiedenen Mitglied-
staaten beantragen wird, sofern keine beson-
deren Griinde fiir ein anderes Vorgehen
vorliegen. Ich rdume ein, dass in Féllen, in
denen die Marke in einem Mitgliedstaat (oder
in einem wesentlichen Teil davon), nicht
jedoch in einem wesentlichen Teil der Ge-
meinschaft bekannt ist, eine nationale Ein-
tragung in dem betreffenden Mitgliedstaat
notwendig sein wird, um die Bekanntheit der
Marke dort zu schiitzen *, weil dieser Schutz
durch die Gemeinschaftsmarke nach Art. 9
Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung nicht zu
erlangen ist. ® Dies steht im Einklang mit der
Systematik, dass die Gemeinschaftsmarke
und die nationalen Marken auf verschiedenen
Ebenen, aber parallel wirken.

51. Das letzte Argument von Pago kann ganz
kurz abgehandelt werden. Der Umfang der
Verletzung mag zwar Einfluss darauf haben,
welchen Rechtsweg der Inhaber beschreitet,
jedoch betrifft dies keine materiell-, sondern
eine verfahrensrechtliche Problematik. Fiir
die Frage, ob Schutz nach Art. 9 Abs. 1
Buchst. ¢ iiberhaupt besteht, ist dieser Punkt
unerheblich.

32 — Offenbar ist Pago auch Inhaberin einer nationalen Marke fiir
ihr Produkt. Eines der ungelosten Ritsel des Vorlagebe-
schlusses — dem ich jedoch nicht weiter nachgehen will —
lautet, warum die Verfahren vor den nationalen Gerichten
nicht auf die nationale Marke von Pago, sondern auf ihre
Gemeinschaftsmarke gestiitzt wurden.

33 — Der Schutz der Rechte aus Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b sowie
Art. 9 Abs. 1 Buchst. b setzt keinen Nachweis voraus, dass die
Marke ,in der Gemeinschaft bekannt* ist.

[-9443



SCHLUSSANTRAGE VON FRAU SHARPSTON — RECHTSSACHE C-301/07

52. Demnach schlage ich vor, die zweite
Vorlagefrage dahin zu beantworten, dass
eine Gemeinschaftsmarke, die in einem Ge-
biet bekannt ist, das keinen wesentlichen Teil
der Gemeinschaft darstellt, keinen auf dieses
Gebiet beschriankten Schutz nach Art. 9
Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94
genief3t. Folglich kann auch kein auf dieses
Gebiet beschrinktes Verletzungsverbot er-
lassen werden.

Nachtrag: Alternative Auslegung der zweiten
Frage?

53. Da die zweite Frage betont darauf abzielt,
ob ein auf nur einen Mitgliedstaat beschrank-
tes Verbot erlassen werden kann, fragt das
vorlegende Gericht moglicherweise eigent-
lich, ob fiir den Fall, dass einer Marke der
Schutz nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung tatsdchlich zuerkannt wird, das
nationale Gericht ein Verbot der Verletzung
dieser Marke erlassen kann, das in seiner
Geltung auf einen einzigen Mitgliedstaat be-
schrankt ist. Auch wenn, wie in meinen
Ausfithrungen zur ersten Frage dargelegt,
eine Marke, die ,in der Gemeinschaft be-
kannt” ist, in der Regel dem mafigeblichen
Publikum in einem Gebiet bekannt sein wird,
dessen Grenzen nicht deckungsgleich mit den
Staatsgrenzen eines einzigen Mitgliedstaats
sind und im Allgemeinen dartiber hinaus-
gehen, so kann dem Markeninhaber dennoch
eine Verletzung seiner Marke in erster Linie —
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vielleicht sogar ausschliefllich — in einem
bestimmten Mitgliedstaat drohen. Genau so
scheint der Fall hier zu liegen.

54. Bei Zugrundelegung meines Vorschlags
zur Beantwortung der ersten Frage diirfte die
zweite Frage (in ihrer hier umformulierten
Form) rein theoretisch sein. Sollte der Ge-
richtshof (bzw. das vorlegende Gericht, wenn
ihm die Sache wieder vorliegt) allerdings in
einer Weise entscheiden, dass im Ergebnis der
Schutz nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung tatsdchlich eingreift, konnte die
umformulierte Frage durchaus bedeutsam
werden. Ich werde daher kurz darlegen, wie
ich sie beantworten wiirde.

55. Titel X der Verordnung enthilt detail-
lierte Vorschriften tiber Zustdndigkeit und
Verfahren fiir Klagen, die Gemeinschafts-
marken betreffen. Diese sind eindeutig so
konzipiert, dass sie in Verbindung mit ande-
ren einschligigen Gemeinschaftsvorschriften
iiber die gerichtliche Zustindigkeit und die
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Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
funktionieren sollen.? Im Einklang mit dem
Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemein-
schaftsmarke ist vorgesehen, dass in jedem
Mitgliedstaat Gemeinschaftsmarkenge-
richte®, wenn deren Zusténdigkeit gemaf3
den Zustandigkeitsvorschriften nach Art. 93
Abs. 1 bis 4 begriindet ist, fiir die in einem
jeden Mitgliedstaat begangenen oder dro-
henden Verletzungshandlungen zusténdig
sind. *® Der Grund fiir diese Regelung besteht
darin, dass ein entsprechend zustindiges
Gemeinschaftsmarkengericht gegebenenfalls
extraterritoriale Zustdndigkeiten wahrneh-
men konnen muss, um dem Markeninhaber
wirksamen Schutz zu gewdhren. ¥

56. Allerdings sieht die Verordnung auch
eindeutig die Moglichkeit vor, dass der Mar-
keninhaber die Gerichte des Mitgliedstaats

34 — Vgl. Titel X, 1. Abschnitt, dessen einzige Vorschrift (Art. 90)
unmittelbar auf das am 27. September 1968 in Briissel
unterzeichnete Ubereinkommen tiber die gerichtliche Zu-
stindigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen (im Folgenden: Briisseler
Ubereinkommen) verweist. Eine konsolidierte Fassung des
Briisseler Ubereinkommens, in der die durch die vier
spiteren Beitrittsiibereinkommen erfolgten Anderungen
beriicksichtigt sind, istim ABL. 1998, C27, S. 1, veréffentlicht.
Das Briisseler Ubereinkommen ist inzwischen durch die
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember
2000 tber die gerichtliche Zustindigkeit und die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen (ABL 2001, L 12, S. 1, im Folgenden:
Briisseler Verordnung) ersetzt worden. Danemark und
bestimmte bezeichnete Gebiete sind gemif3 Art. 299 EG
vom Geltungsbereich der Briisseler Verordnung ausgenom-
men.

35 — Benannt nach Mafigabe von Art. 91 der Verordnung.

36 — Vgl. Art. 94 Abs. 1 sowie (hinsichtlich einstweiliger Maf3-
nahmen einschlieflich Sicherungsmafinahmen) Art. 99
Abs. 2 der Verordnung.

37 — Vgl. den fiinfzehnten Erwdgungsgrund der Verordnung, dem
zufolge die Entscheidungen tiber die Giiltigkeit und die
Verletzung der Gemeinschaftsmarke sich wirksam auf das
gesamte Gebiet der Gemeinschaft erstrecken miissen. Vgl.
auch Urteil vom 14. Dezember 2006, Nokia (C-316/05,
Slg. 2006, 1-12083, Randnrn. 25 und 33), in dem hervorge-
hoben wird, dass der Schutz der Gemeinschaftsmarken im
gesamten Gebiet der Gemeinschaft einheitlich sein miisse.

anruft, in dem eine Verletzungshandlung
begangen worden ist oder droht®, und in
solchen Fillen sind jene Gerichte ausdriick-
lich ,nur fiir die Handlungen zusténdig, die in
dem Mitgliedstaat begangen worden sind
oder drohen, in dem das Gericht seinen Sitz
hat*®.

57. Esist selten — wenn tiberhaupt jemals —
angebracht, dass ein Gericht eine Entschei-
dung erlésst, die weiter geht, als notwendig ist.
Beschriankt sich die Markenverletzung auf
einen einzigen Mitgliedstaat (hier Oster-
reich), wird es normalerweise ausreichen,
wenn sich die Anordnung, mit der die Ver-
letzung untersagt wird, ebenfalls auf diesen
Mitgliedstaat beschriankt. Meines Erachtens
enthélt die Verordnung keine Bestimmung,
die ein zustidndiges Gericht am Erlass einer in
einer solchen Weise beschrankten Anord-
nung hindern wiirde.

58. Ich betone jedoch nochmals, dass meine
soeben vorgenommene Wiirdigung nur gilt,
wenn der Schutz nach Maf3gabe der Ver-
ordnung tatséchlich eingreift.

38 — Vgl. Art. 93 Abs. 5 der Verordnung.
39 — Art. 94 Abs. 2 der Verordnung.
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Ergebnis

59. Demnach schlage ich vor, die vom Obersten Gerichtshof (Osterreich) vorgelegten
Fragen wie folgt zu beantworten:

1.

Eine Gemeinschaftsmarke ist gemeinschaftsweit als ,in der Gemeinschaft
bekannte“ Marke im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung (EG)
Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke
geschiitzt, wenn sie in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft bekannt ist. Was
unter einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft in diesem Sinne zu verstehen ist,
richtet sich nicht nach nationalen Grenzen, sondern muss im Rahmen einer
Prifung aller relevanten Umsténde des Falles beurteilt werden, insbesondere unter
Berticksichtigung i) des Publikums, das von den durch die Marke erfassten Waren
oder Dienstleistungen betroffen ist, und des Anteils dieses Publikums, dem die
Marke bekannt ist, sowie ii) der Beachtlichkeit des Gebiets, in dem die Bekanntheit
besteht, unter Gesichtspunkten wie dessen geografische Ausdehnung, Bevolke-
rungszahl und wirtschaftliche Bedeutung.

Eine Gemeinschaftsmarke, die in einem Gebiet bekannt ist, das keinen wesent-
lichen Teil der Gemeinschaft darstellt, geniefit keinen auf dieses Gebiet
beschriankten Schutz nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung Nr. 40/94.
Folglich kann auch kein auf dieses Gebiet beschrinktes Verletzungsverbot erlassen
werden.
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