PAGO INTERNATIONAL
DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)
6. oktober 2009 *

I sag C-301/07,

angdende en anmodning om preejudiciel afgorelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet
af Oberster Gerichtshof (Dstrig) ved afgerelse af 12. juni 2007, indgaet til Domstolen
den 26. juni 2007, i sagen:

PAGO International GmbH

mod

Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C.W.A. Timmermans, og dommerne
J.-C. Bonichot, K. Schiemann, ]J. Makarczyk og L. Bay Larsen (refererende dommer),

* Processprog: tysk.
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generaladvokat: E. Sharpston
justitssekreteer: fuldmeegtig B. Fiilop,

pé grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmedet den 5. juni 2008,

efter at der er afgivet indleeg af:

— PAGO International GmbH ved Rechtsanwalt C. Hauer

— Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH ved Rechtsanwalt G. Schonherr

— Kommissionen for De Europaeiske Feellesskaber ved W. Wils og H. Krdmer, som
befuldmeegtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgarelse i retsmoadet den 30. april
2009,
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afsagt folgende

Dom

Anmodningen om preejudiciel afgarelse vedrerer fortolkningen af artikel 9, stk.1,
litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemeerker (EFT L 11,
s. 1, herefter »forordningenc).

Anmodningen er indgivet under en sag mellem PAGO International GmbH (herefter
»PAGO«) og Tirolmilch registrierte Genossenschaft GmbH (herefter » Tirolmilch«)
vedrgrende det EF-varemarke, som PAGO er indehaver af.

Retsforskrifter

Forordningens artikel 1, stk. 2, bestemmer:

»EF-varemeerket har enhedskarakter. Det har samme retsvirkninger overalt inden for
Feellesskabet: Et varemeerke kan kun registreres, overdrages, opgives, erkleres for
bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele
Feellesskabet. Dette princip geelder, medmindre andet fastseettes i denne forordning.«
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Forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), bestemmer:

»1. EF-varemeerket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand,
der ikke har hans samtykke, at gore erhvervsmeessig brug af:

c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemeerket, for varer eller tjeneste-
ydelser af anden art end dem, for hvilke EF-varemeerket er registreret, nar EF-
varemeerket er velkendt inden for Feellesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig
grund medforer en utilberlig udnyttelse af EF-varemeerkets seerpreeg eller
renommé, eller sddan brug skader dette serpraeg eller renommé.«

Artikel 5, stk. 2, i Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om indbyrdes
tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemeerker (EFT 1989 L 40, s. 1,
herefter »direktivet«) er affattet som folger:

»En medlemsstat kan ligeledes treeffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre
tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gare erhvervsmeessig brug af et tegn, der er
identisk med eller ligner varemeerket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end
dem, for hvilke varemeerket er registreret, nar varemerket er renommeret i
medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medfere en utilberlig
udnyttelse af varemeerkets seerpreeg, eller renommé eller sddan brug ville skade dette
seerpreeg eller renommé.«
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Tvisten i hovedsagen og de prajudicielle sporgsmal

PAGO har siden 2001 veeret indehaver af et EF-figurmeerke, bl.a. for frugtdrikke og
frugtsaft. Den veesentligste bestanddel af varemeerket er gengivelsen af en gren
glasflaske med karakteristisk etikette og lag. PAGO markedsforer i Ostrig en frugtsaft
under betegnelsen »Pago« i denne type flaske. EF-varemeerket PAGO er meget
velkendt i denne medlemsstat.

Tirolmilch markedsforer ogsé i @strig en frugtmejeridrik under betegnelsen »Lattella«.
Denne drik blev forst solgt i kartoner. Efterfolgende blev den ogsa fyldt pé glasflasker.
To flaskeformer ligner i flere henseender EF-varemeerket PAGO. Tirolmilch bruger i
sine reklamer et billede, der ligesom PAGQO’s varemeerke viser en flaske ved siden af et

fyldt glas.

PAGO anlagde sag om forelabige forholdsregler for Handelsgericht Wien med pastand
om, at det blev forbudt Tirolmilch at reklamere for, seelge, markedsfore eller pa anden
made benytte sin drik i de omtvistede flasker samt at reklamere for sin drik med et
billede af flaskerne sammen med et glas fyldt med frugtsaft.

Handelsgericht Wien tog pastanden til folge. Oberlandesgericht Wien forkastede
PAGO’s pastand efter appel af kendelsen. PAGO iveerksatte derefter en »revisions«-
appel for Oberster Gerichtshof.

Denne ret er af den opfattelse, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem de
flasker, der anvendes af Tirolmilch, og PAGO’s EF-varemeerke, heller ikke ud fra en
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helhedsvurdering, for sé vidt som de etiketter, der er anbragt pa de pageeldende flasker,
henholdsvis beerer betegnelserne »Pago« og »Lattella, som begge er meget velkendte i
Dstrig.

Idet PAGO ikke desto mindre gjort har gjort geeldende, at Tirolmilch i henhold til
forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), uden rimelig grund utilberligt udnytter
seerpreeget og renomméet ved EF-varemeerket PAGO i Ostrig, har Oberster
Gerichtshof rejst spergsmalet om reekkevidden af ordene »et i Feellesskabet velkendt
varemaerke«, som anvendes i den paberéabte bestemmelse i forordningen.

Den antager, at analogt med, hvad Domstolen fastslog i sin dom af 14. september 1999,
General Motors (sag C-375/97, Sml. I, s. 5421), for sa vidt angar udtrykket
»renommeret i medlemsstaten«, der findes i direktivets artikel 5, stk. 2, er det
tilstreekkeligt, at EF-varemeerket er velkendt inden for en »veesentlig del« af
Feellesskabet.

Idet PAGO imidlertid har begeeret udstedelse af et undladelsespabud med virkning for
hele Fellesskabet, og dets varemeerke alene er velkendt i Ostrig, har Oberster
Gerichtshof rejst spergsmalet, om der kan nedleegges et totalt forbud, selv om EF-
varemaerket alene er velkendt i en enkelt medlemsstat, eller om der i tilfeelde af, at
varemaerket er velkendt i en enkelt medlemsstat, kan nedleegges et »forbud« i henhold
til artikel 9, stk. 1, litra c), i forordningen, som er begreenset til denne medlemsstat.

Pa denne baggrund har Oberster Gerichtshof besluttet at udseette sagen og forelegge
Domstolen folgende preejudicielle spargsmal:

»1) Er et EF-varemeerke beskyttet inden for hele Feellesskabet som »velkendt
varemerke« som omhandlet i [forordningens] artikel 9, stk. 1, litra c), [...] nar
det kun er velkendt i én medlemsstat?
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2) Hvisspergsmal 1 besvares bensegtende: Er et varemaerke, der kun er »velkendt« i én
medlemsstat, i denne medlemsstat beskyttet i henhold til [forordningens] artikel 9,
stk.1, litra c), saledes at der kan udstedes et forbud, som er begrenset til denne
medlemsstat?«

Om de przjudicielle sporgsmal

Indledningsvis bemeerkes, at det i hovedsagen omhandlede EF-varemeerke, som PAGO
er indehaver af, deekker frugtdrikke og frugtsaft, og at det produkt, som Tirolmilch
markedsforer, er en frugtmejeridrik.

Det fremgar ikke af foreleeggelsesafgorelsen, at den nationale ret allerede har foretaget
en bedemmelse af, om de pigeeldende varer er af lignende art eller ej.

Med henblik pa at give denne ret en besvarelse, der i alle tilfeelde er brugbar, bemeerkes,
at forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), i henhold til dens ordlyd ganske vist finder
anvendelse pa EF-varemeerker for varer og tjenesteydelser, der er af en anden art end
dem, som det pageeldende varemeerke er registreret for.

Til trods for artiklens ordlyd og under hensyntagen til den generelle opbygning af og
mélene med det system, den péigeldende artikel 9, stk. 1, litra c), indgér i, kan
beskyttelsen af velkendte EF-varemeerker ikke veere svagere, safremt et tegn bruges for
varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, end hvis et tegn bruges for varer
eller tjenesteydelser af anden art (jf. analogt dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff,
Sml. I, s. 389, preemis 24 og 25, navnlig vedrerende artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104).
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Folgelig ma det fastslas, at forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), ogsa beskytter et
velkendt EF-varemeerke for varer og tjenesteydelser, der er af lignende art som dem, det
pégeeldende varemeerke er registreret for (samme dom, analogt, preemis 30).

Om det forste sporgsmdl

Med sit forste preejudicielle spergsmal har den foreleeggende ret neermere bestemt
anmodet Domstolen om for det forste at afklare betydningen af udtrykket »et i
Feellesskabet velkendt varemeerke«, som bruges til at betegne den forste af de to
betingelser, som et EF-varemeerke skal opfylde for at opna den af bestemmelsen ydede
beskyttelse, og for det andet at angive, om denne betingelse set ud fra en geografisk
synsvinkel er opfyldt, sdfremt EF-varemeerket alene er velkendt i en enkelt medlems-
stat.

Begrebet »velkendt« forudseetter en vis grad af kendskab hos den relevante
offentlighed.

Den relevante offentlighed er den, som dette varemeerke er relevant for, nér henses til
den udbudte vare eller tjenesteydelse, og kan enten veere den brede offentlighed eller en
mere specialiseret kreds, f.eks. et bestemt fagligt miljo (jf. analogt General Motors-
dommen, premis 24, vedrgrende direktivets artikel 5, stk. 2).

Det er ikke et krav, at EF-varemerket er kendt af en bestemt procentdel af
offentligheden som defineret ovenfor (samme dom, analogt, preemis 25).
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Den kreevede grad af bekendthed ma anses for naet, nar det seldre varemeerke er kendt
af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser,
som er deekket af dette meerke (samme dom, analogt, preemis 26).

Ved undersegelsen af denne betingelse skal den nationale ret tage hensyn til alle sagens
relevante omsteendigheder, saledes navnlig varemeerkets markedsandel, intensiteten,
den geografiske udstreekning og varigheden af brugen af varemeerket samt storrelsen af
de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemeerket (samme
dom, analogt, preemis 27).

Henset til omstendighederne i tvisten i hovedsagen, pahviler det saledes den
foreleeggende ret at efterprove, om det pageeldende EF-varemeerke er kendt i en
betydelig del af den berorte kundekreds for de varer, der er omfattet af varemeerket.

I territorial henseende er betingelsen om bekendthed opfyldt, nar varemeerket er
renommeret inden for en vesentlig del af Feellesskabets omréde (jf. analogt General
Motors-dommen, preemis 28).

Det bemeerkes, at Domstolen allerede har fastslaet, at for sa vidt angar et Benelux-
varemeerke er det i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, tilstreekkeligt, at renomméet
foreligger inden for en veesentlig del af Benelux-omrédet, hvilket i givet fald kan svare til
en del af et af Benelux-landene (General Motors-dommen, preemis 29).

I det foreliggende tilfeelde er der tale om et EF-varemeerke, der har et renommé inden
for hele en medlemsstats omrade, nemlig pa hele @strigs omréide, og det m4, henset til
omsteendighederne i hovedsagen, fastslas, at det territorialkrav, der stilles i forordnin-
gens artikel 9, stk. 1, litra c), er opfyldt.
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Det forste preejudicielle spargsmaél skal derfor besvares med, at forordningens artikel 9,
stk. 1, litra c), skal fortolkes saledes, at et EF-varemeerke for at kunne nyde den
beskyttelse, der folger af denne bestemmelse, skal veere kendt i en betydelig del af den
bergrte kundekreds for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemeerket,
inden for en veesentlig del af Feellesskabets omrade, og at den pageeldende medlemsstats
omrade, nar henses til omsteendighederne i hovedsagen, kan anses for at udgere en
veesentlig del af Feellesskabets omrade.

Om det andet preejudicielle sporgsmidl

Henset til besvarelsen af det forste preejudicielle spgrgsmal samt til omsteendighederne
i hovedsagen, er det uforngdent at besvare det andet spergsmal.

Sagens omkostninger

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udger et led i den sag, der
verserer for den foreleeggende ret, tilkommer det denne at treeffe afgerelse om sagens
ombkostninger. Bortset fra de neevnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i
forbindelse med afgivelse af indleeg for Domstolen, ikke erstattes.

P4 grundlag af disse preemisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

Artikel 9, stk. 1, litra c), i Radets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993
om EF-varemerker skal fortolkes saledes, at et EF-varemerke for at kunne nyde
den beskyttelse, der folger af denne bestemmelse, skal veere kendt i en betydelig
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del af den berorte kundekreds for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af
varemzerket, inden for en veesentlig del af Det Europeiske Fzellesskabs omrade, og
at den pageeldende medlemsstats omrade, nar henses til omstendighederne i
hovedsagen, kan anses for at udgere en veesentlig del af Fzellesskabets omrade.

Underskrifter
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