PAGO INTERNATIONAL
URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer)
6. Oktober 2009 *

In der Rechtssache C-301/07

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom
Obersten Gerichtshof (Osterreich) mit Entscheidung vom 12. Juni 2007, beim
Gerichtshof eingegangen am 26. Juni 2007, in dem Verfahren

PAGO International GmbH

gegen

Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

erlasst

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerprésidenten C. W. A. Timmermans sowie der Richter
J.-C. Bonichot, K. Schiemann, ]. Makarczyk und L. Bay Larsen (Berichterstatter),

* Verfahrenssprache: Deutsch.
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Generalanwiltin: E. Sharpston,
Kanzler: B. Fiillop, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die miindliche Verhandlung vom 5. Juni
2008,

unter Beriicksichtigung der Erklarungen

— der PAGO International GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt C. Hauer,

— der Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, vertreten durch Rechtsanwalt
G. Schonherr,

— der Kommission der Européischen Gemeinschaften, vertreten durch W. Wils und
H. Kramer als Bevollméchtigte,

nach Anhorung der Schlussantrége der Generalanwiltin in der Sitzung vom 30. April
2009
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folgendes

Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung des Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der
Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemein-
schaftsmarke (ABL L 11, S. 1, im Folgenden: Verordnung).

Das Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der PAGO International
GmbH (im Folgenden: PAGO) und der Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH
(im Folgenden: Tirolmilch) tiber die Gemeinschaftsmarke, deren Inhaberin PAGO ist.

Rechtlicher Rahmen

Art. 1 Abs. 2 der Verordnung bestimmt:

»Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung fiir die gesamte
Gemeinschaft: Sie kann nur fiir dieses gesamte Gebiet eingetragen ... werden oder
Gegenstand ... einer Entscheidung tiber ... die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung
kann nur fiir die gesamte Gemeinschaft untersagt werden. Dieser Grundsatz gilt, sofern
in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.”
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Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung lautet:

»(1) Die Gemeinschaftsmarke gewidhrt ihrem Inhaber ein ausschlieflliches Recht.
Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmungim
geschiftlichen Verkehr

¢) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ahnliches Zeichen fir Waren
oder Dienstleistungen zu benutzen, 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 Wertschitzung
der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise
ausnutzt oder beeintrachtigt.

Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die Marken (ABI. 1989,
L 40, S. 1, im Folgenden: Richtlinie) lautet:

»Die Mitgliedstaaten konnen ferner bestimmen, 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 dhnlich sind, fiir die die Marke eingetragen ist, wenn diese in
dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wertschdtzung der Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintriachtigt.”
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Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

PAGO ist seit 2001 Inhaberin einer Gemeinschaftsbildmarke u. a. fiir Fruchtgetrénke
und Fruchtsifte. Wesentlicher Bestandteil der Marke ist die Darstellung einer griinen
Glasflasche mit charakteristischem Etikett und Deckel. PAGO vertreibt in Osterreich
einen Fruchtsaft unter der Bezeichnung ,Pago“ in diesen Flaschen. Die Gemein-
schaftsmarke von PAGO ist in Osterreich sehr bekannt.

Tirolmilch vertreibt ebenfalls in Osterreich ein Fruchtmolkegetrink unter der
Bezeichnung ,Lattella“. Dieses Getréink wurde zundchst in Kartonbehiltern verkauft.
Seit einiger Zeit wird es ebenfalls in Glasflaschen abgefiillt. Zwei der Flaschenformen
gleichen in mehrfacher Hinsicht der Gemeinschaftsmarke von PAGO. In ihrer
Werbung verwendet Tirolmilch eine Abbildung, die — wie die Gemeinschaftsmarke
von PAGO — eine Flasche neben einem gefiillten Glas zeigt.

PAGO beantragte beim Handelsgericht Wien, Tirolmilch im Wege der einstweiligen
Verfugung zu verbieten, ihr Getrdnk in den strittigen Flaschen zu bewerben,
anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder auf sonstige Weise zu benutzen sowie
dafiir mit einer Abbildung der Flaschen zusammen mit einem gefiillten Fruchtsaftglas
zu werben.

Das Handelsgericht Wien gab dem Antrag statt. In zweiter Instanz wies das
Oberlandesgericht Wien den Antrag von PAGO ab. PAGO legte dagegen Revision
beim Obersten Gerichtshof ein.

Nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs besteht selbst bei einer Gesamtbetrachtung
keine Verwechslungsgefahr zwischen den von Tirolmilch verwendeten Flaschen und
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der Gemeinschaftsmarke von PAGO, da die Etiketten der fraglichen Flaschen mit den
in Osterreich sehr bekannten Bezeichnungen ,,Pago” bzw. ,Lattella“ versehen seien.

Da PAGO geltend macht, Tirolmilch nutze die Unterscheidungskraft und die
Wertschitzung der in Osterreich bekannten Gemeinschaftsmarke von PAGO im
Sinne des Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise aus, stellt sich der Oberste Gerichtshof gleichwohl die Frage nach der
Bedeutung der in dieser Vorschrift verwendeten Formulierung ,in der Gemeinschaft
bekannt®.

Er geht davon aus, dass es entsprechend der Entscheidung des Gerichtshofs im Urteil
vom 14. September 1999, General Motors (C-375/97, Slg. 1999, 1-5421), zu der in Art. 5
Abs. 2 der Richtlinie enthaltenen Formulierung ,in dem betreffenden Mitgliedstaat
bekannt” ausreiche, wenn die Gemeinschaftsmarke in einem ,wesentlichen Teil“ der
Gemeinschaft bekannt sei.

Da PAGO jedoch eine Unterlassungsverfigung fiir die gesamte Gemeinschaft
beantragt habe und ihre Marke nur in Osterreich bekannt sei, fragt er sich, ob ein
umfassendes Verbot erlassen werden konne, obwohl die Gemeinschaftsmarke nur in
einem Mitgliedstaat bekannt sei, oder ob in einem solchen Fall ein auf diesen
Mitgliedstaat beschrédnktes ,Verbot“ im Sinne des Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung ausgesprochen werden konne.

In diesem Zusammenhang hat der Oberste Gerichtshof das Verfahren ausgesetzt und
dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist eine Gemeinschaftsmarke gemeinschaftsweit als ,bekannte Marke” im Sinne
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 beschranktes Verbot erlassen werden kann?

Zu den Vorlagefragen

Einleitend ist festzustellen, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende
Gemeinschaftsmarke, deren Inhaberin PAGO ist, Fruchtgetrinke und Fruchtsifte
erfasst und dass es sich bei dem von Tirolmilch vertriebenen Erzeugnis um ein
Fruchtmolkegetrank handelt.

Aus dem Vorlagebeschluss geht nicht hervor, dass das nationale Gericht die
Ahnlichkeit der betreffenden Erzeugnisse bereits beurteilt hitte.

Um ihm eine Antwort zu geben, die in jedem Fall von Nutzen ist, ist darauf
hinzuweisen, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung seinem Wortlaut nach zwar
zugunsten einer Gemeinschaftsmarke fiir Waren oder Dienstleistungen gilt, die nicht
denen dhnlich sind, fiir die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist.

Ungeachtet seines Wortlauts und unter Beriicksichtigung der allgemeinen Systematik
und der Ziele der Regelung, in die sich Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung einfiigt,
kann jedoch der Schutz bekannter Gemeinschaftsmarken im Fall der Benutzung eines
Zeichens fiir identische oder dhnliche Waren oder Dienstleistungen nicht geringer sein
als im Fall der Benutzung eines Zeichens fiir nichtdhnliche Waren oder Dienst-
leistungen (vgl. entsprechend Urteil vom 9. Januar 2003, Davidoff, C-292/00, Slg. 2003,
I-389, Randnrn. 24 und 25, insbesondere zu Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104).
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Daher muss Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung auch zugunsten einer bekannten
Gemeinschaftsmarke fiir Waren oder Dienstleistungen gelten, die denjenigen &hnlich
sind, fir die diese Marke eingetragen ist (entsprechend Urteil Davidoff, Randnr. 30).

Zur ersten Frage

Mit der ersten Vorlagefrage bittet das vorlegende Gericht den Gerichtshof zum einen,
die Bedeutung der Formulierung ,in der Gemeinschaft bekannt” zu kldren, mit der in
Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung eine der beiden Bedingungen aufgestellt wird,
die eine Gemeinschaftsmarke erfiillen muss, um in den Genuss des von dieser
Vorschrift vorgesehenen Schutzes zu kommen, und zum anderen, anzugeben, ob diese
Bedingung in geografischer Hinsicht erfiillt ist, wenn eine Gemeinschaftsmarke nur in
einem Mitgliedstaat bekannt ist.

Der Begriff ,bekannt” setzt einen gewissen Grad an Bekanntheit beim mafigeblichen
Publikum voraus.

Das mafigebliche Publikum ist dasjenige, das von der Gemeinschaftsmarke betroffen
ist, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Offentlichkeit
oder ein spezielleres Publikum, z. B. bestimmte Fachkreise (vgl. entsprechend Urteil
General Motors, Randnrn. 24, zu Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie).

Es kann nicht verlangt werden, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in
dieser Weise definierten Publikums bekannt ist (entsprechend Urteil General Motors,
Randnr. 25).
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Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die Gemein-
schaftsmarke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch
diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist (entsprechend Urteil
General Motors, Randnr. 26).

Bei der Priifung dieser Voraussetzung hat das nationale Gericht alle relevanten
Umstdnde des Falles zu beriicksichtigen, also insbesondere den Marktanteil der Marke,
die Intensitit, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den
Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Forderung getitigt hat
(entsprechend Urteil General Motors, Randnr. 27).

Angesichts des Sach- und Streitstands des Ausgangsverfahrens ist es daher Aufgabe des
vorlegenden Gerichts, zu priifen, ob die fragliche Gemeinschaftsmarke einem
wesentlichen Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch sie erfassten Waren
betroffen ist.

In territorialer Hinsicht ist die Voraussetzung der Bekanntheit als erfiillt anzusehen,
wenn die Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets
bekannt ist (vgl. entsprechend Urteil General Motors, Randnr. 28).

Esist daran zu erinnern, dass der Gerichtshof hinsichtlich einer Benelux-Marke bereits
entschieden hat, dass es fiir Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie geniigt, dass die Bekanntheit in
einem wesentlichen Teil des Benelux-Gebiets vorliegt, der gegebenenfalls einem Teil
eines der Benelux-Lander entsprechen kann (Urteil General Motors, Randnr. 29).

Da es hier um eine Gemeinschaftsmarke geht, die im gesamten Gebiet eines
Mitgliedstaats, nimlich Osterreich, bekannt ist, kann die in Art. 9 Abs. 1 Buchst. c
der Verordnung aufgestellte territoriale Voraussetzung angesichts der Umsténde des
Ausgangsverfahrens als erfiillt angesehen werden.
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Auf die erste Vorlagefrage ist daher zu antworten, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung dahin auszulegen ist, dass eine Gemeinschaftsmarke, um in den Genuss
des von dieser Vorschrift vorgesehenen Schutzes zu kommen, bei einem wesentlichen
Teil des Publikums, das von den durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen
betroffen ist, in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets bekannt sein muss
und dass das Gebiet des betreffenden Mitgliedstaats angesichts der Umstdnde des
Ausgangsverfahrens als wesentlicher Teil des Gemeinschaftsgebiets angesehen werden
kann.

Zur zweiten Vorlagefrage

Angesichts der Antwort auf die erste Vorlagefrage und der Umsténde des Ausgangs-
verfahrens ist die zweite Frage nicht zu beantworten.

Kosten

Fiir die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem
bei dem vorlegenden Gericht anhidngigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist
daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter fiir die Abgabe von
Erklarungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfihig.

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

Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember
1993 iiber die Gemeinschaftsmarke ist dahin auszulegen, dass eine Gemein-
schaftsmarke, um in den Genuss des von dieser Vorschrift vorgesehenen Schutzes
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zu kommen, bei einem wesentlichen Teil des Publikums, das von den durch sie
erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, in einem wesentlichen Teil
des Gemeinschaftsgebiets bekannt sein muss und dass das Gebiet des
betreffenden Mitgliedstaats angesichts der Umstinde des Ausgangsverfahrens
als wesentlicher Teil des Gemeinschaftsgebiets angesehen werden kann.

Unterschriften
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