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W Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Vierte Kammer)

3. September 2015*

»Vorlage zur Vorabentscheidung — Marken — Anmeldung einer nationalen, mit einer &lteren
Gemeinschaftsmarke identischen oder ihr dhnlichen Marke — In der Européischen Union bekannte
Gemeinschaftsmarke — Geografische Ausdehnung der Bekanntheit”

In der Rechtssache C-125/14

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Foévarosi
Torvényszék (Hauptstddtisches Gericht, Ungarn) mit Entscheidung vom 10. Mérz 2014, beim
Gerichtshof eingegangen am 18. Mirz 2014, in dem Verfahren

Iron & Smith kft

gegen

Unilever NV

erldsst

DER GERICHTSHOF (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerprésidenten L. Bay Larsen (Berichterstatter), der Richterin K. Jiirimée,
der Richter ]J. Malenovsky und M. Safjan sowie der Richterin A. Prechal,

Generalanwalt: N. Wahl,

Kanzler: I. Illéssy, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die miindliche Verhandlung vom 4. Februar 2015,
unter Beriicksichtigung der Erkldrungen

— der Iron & Smith kft, vertreten durch A. Krajnydk und N. Kovdcs, tigyvédek,

— der Unilever NV, vertreten durch P. Lukacsi und B. Bozdki, tigyvédek,

— der ungarischen Regierung, vertreten durch M. Fehér und M. Ficsor als Bevollméchtigte,

— der dianischen Regierung, vertreten durch C. Thorning, M. Wolff und M. Lyshgj als
Bevollmichtigte,

* Verfahrenssprache: Ungarisch.
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— der franzosischen Regierung, vertreten durch D. Colas, F.-X. Bréchot und D. Segoin als
Bevollmaéchtigte,

— der italienischen Regierung, vertreten durch G. Palmieri als Bevollméchtigte im Beistand von
S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— der Regierung des Vereinigten Konigreichs, vertreten durch ]. Beeko als Bevollmichtigte im
Beistand von N. Saunders, Barrister,

— der Europdischen Kommission, vertreten durch B. Béres und F. W. Bulst als Bevollméchtigte,
nach Anhorung der Schlussantrdge des Generalanwalts in der Sitzung vom 24. Marz 2015

folgendes

Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG
des Europdischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber die Marken (ABL. L 299, S. 25).

Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Iron & Smith kft (im Folgenden: Iron & Smith)
und der Unilever NV (im Folgenden: Unilever) wegen Abénderung der Entscheidung des Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala (Nationales Amt fiir geistiges Eigentum, im Folgenden: Amt), mit der
dieses die Anmeldung einer Marke von Iron & Smith zuriickgewiesen hat.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 iiber die
Gemeinschaftsmarke (ABIL L 78, S. 1) bestimmt:

»(1) Die entsprechend den Voraussetzungen und Einzelheiten dieser Verordnung eingetragenen
Marken fiir Waren oder Dienstleistungen werden nachstehend ,Gemeinschaftsmarken’ genannt.

(2) Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung fiir die gesamte
Gemeinschaft: sie kann nur fiir dieses gesamte Gebiet eingetragen oder tbertragen werden oder
Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung tiber den Verfall der Rechte des Inhabers oder
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.”

Art. 9 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung lautet:

»(1) Die Gemeinschaftsmarke gewéhrt ihrem Inhaber ein ausschlieflliches Recht. Dieses Recht gestattet
es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschiftlichen Verkehr
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¢) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr &hnliches Zeichen fiir Waren oder
Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen &hnlich sind, fiir die die Gemeinschaftsmarke
eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wertschdtzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt.”

Art. 15 Abs. 1 dieser Verordnung schreibt vor:

»Hat der Inhaber die Gemeinschaftsmarke fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen
ist, innerhalb von fiinf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Gemeinschaft
benutzt, oder hat er eine solche Benutzung wihrend eines ununterbrochenen Zeitraums von finf
Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen
Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen.”

Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung bestimmt:

»,Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim [Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle) (HABM)] oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren fiir verfallen erklirt,

a) wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von funf Jahren in der
Gemeinschaft fiir die Waren oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft
benutzt worden ist und keine berechtigten Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen; ...*

Art. 4 der Richtlinie 2008/95 lautet wie folgt:

»(1) Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der Eintragung der
Ungiiltigerkldrung:

b) wenn wegen ihrer Identitit oder Ahnlichkeit mit der dlteren Marke und der Identitit oder
Ahnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen fiir das
Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschlief3t, dass die Marke mit
der dlteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) ,Altere Marken‘ im Sinne von Absatz 1 sind

a) Marken mit einem fritheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Marke, gegebenenfalls
mit der fiir diese Marken in Anspruch genommenen Prioritét, die den nachstehenden Kategorien
angehoren:

i)  Gemeinschaftsmarken;

(3) Eine Marke ist auch dann von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegt im Falle der
Eintragung der Ungiiltigerklarung, wenn sie mit einer &lteren Gemeinschaftsmarke im Sinne des
Absatzes 2 identisch ist oder dieser dhnlich ist und fiir Waren oder Dienstleistungen eingetragen
werden soll oder eingetragen worden ist, die nicht denen &hnlich sind, fiir die die altere
Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, falls diese é&ltere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft
bekannt ist und die Benutzung der jingeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung
der ilteren Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder
beeintriachtigen wiirde.
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Ungarisches Recht

Aus § 4 Abs. 1 Buchst. ¢ des Gesetzes Nr. XI von 1997 {iber den Schutz von Marken und geografischen
Herkunftsangaben (A védjegyek és a foldrajzi arujelz6k oltalmardl szolé 1997. évi XI. torvény, im
Folgenden: Vt.) ergibt sich, dass eine Marke, die mit einer im Inland bekannten alteren Marke
identisch oder ihr dhnlich ist, von der Eintragung fiir andere Waren und Dienstleistungen
ausgeschlossen ist, wenn ihre Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschiatzung der
bekannten Marke beeintrachtigen oder in unlauterer Weise ausnutzen wiirde.

Nach § 76/C Abs. 2 Vt. ist bei der Anwendung von § 4 Abs. 1 Buchst. ¢ Vt. eine in der Européischen
Union ,bekannte dltere Gemeinschaftsmarke geméfs Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung
Nr. 207/2009 zu beriicksichtigen.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

Mit Anmeldung vom 13. April 2012 beantragte Iron & Smith beim Amt die Eintragung des farbigen
Bildzeichens ,be impulsive“ als nationale Marke. Unilever erhob gegen diese Anmeldung
Widerspruch. Diesen stiitzte sie, insbesondere unter Berufung auf § 4 Abs. 1 Buchst. ¢ Vt., auf ihre
alteren, Gemeinschafts- und internationalen, Wortmarken Impulse.

Da Unilever nicht nachgewiesen hatte, dass die Marken in Ungarn weithin bekannt sind, war es nicht
moglich, ihre Bekanntheit als internationale Marken festzustellen. In Bezug auf die entgegengehaltene
Gemeinschaftsmarke stellte das Amt hingegen fest, dass, da Unilever die mit der in Rede stehenden
Marke gekennzeichneten Erzeugnisse im Gebiet des Vereinigten Konigreichs und Italiens in grofien
Mengen verkauft und bekannt gemacht habe, die Bekanntheit der Gemeinschaftsmarke in einem
wesentlichen Teil der Union erwiesen sei. In Anbetracht der Umstidnde des vorliegenden Falles stellte
das Amt fest, dass die Gefahr bestehe, dass die Benutzung der angemeldeten Marke ohne
rechtfertigenden Grund ermogliche, die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der
Gemeinschaftsmarke in unlauterer Weise auszunutzen. Das Bildzeichen, dessen Eintragung als Marke
beantragt worden sei, konne ndmlich den durchschnittlich informierten Verbrauchern die Marke von
Unilever in Erinnerung rufen.

Iron & Smith erhob daraufthin Klage auf Abanderung der Entscheidung iiber die Zuriickweisung der
Markenanmeldung, mit der sie hauptsiachlich beanstandete, dass das Amt aufgrund des Marktanteils
der Waren von Unilever von 5% im Vereinigten Konigreich sowie von 0,2 % in Italien die Bekanntheit
der Marke als erwiesen angesehen habe.

Bei der Priifung von § 4 Abs. 1 Buchst. c und von § 76/C Abs. 2 Vt. sowie von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c
der Verordnung Nr. 207/2009 und von Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 gelangte das vorlegende
Gericht zu dem Ergebnis, dass diese Bestimmungen keinen Anhaltspunkt dafiir enthielten, von
welchem relevanten geografischen Gebiet innerhalb der Union fiir die Feststellung der Bekanntheit
der Gemeinschaftsmarke auszugehen sei. Im Ubrigen stelle sich die Frage, ob, selbst bei Vorliegen
einer solchen Bekanntheit, davon auszugehen sei, dass, wenn eine solche Marke in dem betreffenden
Mitgliedstaat nicht bekannt sei, die Benutzung der jiingeren Marke ohne rechtfertigenden Grund nicht
ermogliche, die Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der dlteren Gemeinschaftsmarke in
unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeintrachtigen.
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Unter diesen Umstdnden hat das Fovarosi Torvényszék beschlossen, das Verfahren auszusetzen und
dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Reicht es fiir den Nachweis der Bekanntheit einer Gemeinschaftsmarke gemaf; Art. 4 Abs. 3 der
Richtlinie 2008/95 aus, dass sie in einem Mitgliedstaat bekannt ist, auch wenn die nationale
Markenanmeldung, gegen die aus diesem Grund Widerspruch erhoben wurde, in einem anderen
Land als dem betreffenden Mitgliedstaat erfolgt ist?

2. Gelten im Zusammenhang mit den bei der Priifung der Bekanntheit einer Gemeinschaftsmarke
anzuwendenden gebietsbezogenen Kriterien die Grundsitze, die der Gerichtshof hinsichtlich der
ernsthaften Benutzung der Gemeinschaftsmarke aufgestellt hat?

3. Kann vom Inhaber der dlteren Gemeinschaftsmarke, wenn er nachweist, dass die Marke in
anderen Landern — die einen wesentlichen Teil des Gebiets der Union darstellen — als dem, in
dem die nationale Anmeldung erfolgt ist, bekannt ist, davon unabhéngig verlangt werden, dass er
einen ausreichenden Nachweis auch im Hinblick auf den betreffenden Mitgliedstaat erbringt?

4. Kann es, wenn die vorstehende Frage verneint wird, in Anbetracht der Besonderheiten des
Binnenmarkts auch sein, dass die in einem wesentlichen Teil der Union intensiv benutzte Marke
den mafigeblichen inldndischen Verbrauchern unbekannt ist und deshalb nicht die fiir das
Vorliegen des Eintragungshindernisses nach Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 erforderliche
andere Voraussetzung erfiillt ist, da nicht die Gefahr einer Beeintrdchtigung oder unlauteren
Ausnutzung der Wertschiatzung oder Unterscheidungskraft besteht? Welche Umstinde muss,
wenn dies zu bejahen ist, der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nachweisen, damit die genannte
Voraussetzung erfillt ist?

Zu den Vorlagefragen

Zu den ersten drei Fragen

Mit seinen ersten drei Fragen, die zusammen zu priifen sind, mochte das vorlegende Gericht wissen,
welche Voraussetzungen unter Umstinden wie denen des Ausgangsverfahrens gegeben sein miissen,
damit eine Gemeinschaftsmarke gemaf; Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 als in der Union bekannt
angesehen werden kann.

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Ausdruck ,in der Gemeinschaft bekannt” in Art. 4 Abs. 3 der
Richtlinie 2008/95 denselben Sinn hat wie der identische Ausdruck in Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der
Verordnung Nr. 207/2009, der Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom
20. Dezember 1993 tiber die Gemeinschaftsmarke (ABL. 1994, L 11, S. 1) entspricht.

Zu Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 hat der Gerichtshof entschieden, dass der Begriff
»bekannt“ einen gewissen Grad an Bekanntheit beim mafigeblichen Publikum voraussetzt, der als
erreicht anzusehen ist, wenn die Gemeinschaftsmarke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt

ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist (vgl. Urteil
PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, Rn. 21 und 24).

Bei der Priiffung dieser Voraussetzung hat das nationale Gericht alle relevanten Umsténde 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 getdtigt hat (Urteil PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611,
Rn. 25).

ECLIEU:C:2015:539 5
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In territorialer Hinsicht ist die Voraussetzung der Bekanntheit als erfiillt anzusehen, wenn die
Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets bekannt ist, wobei dieser Teil
gegebenenfalls u. a. dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats entsprechen kann (vgl. in diesem Sinne
Urteil PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, Rn. 27 und 29).

Sofern die Bekanntheit einer alteren Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil des
Unionsgebiets erwiesen ist, das gegebenenfalls dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats entsprechen
kann, ist daher davon auszugehen, dass diese Marke im Sinne von Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie
2008/95 ,in der [Union] bekannt” ist, und es kann vom Inhaber dieser Marke nicht verlangt werden,
dass er diese Bekanntheit in dem Mitgliedstaat nachweist, in dem die Anmeldung der jiingeren
nationalen Marke erfolgt ist, gegen die Widerspruch erhoben wurde.

Die Bestimmungen {iber das Erfordernis einer ernsthaften Benutzung der Gemeinschaftsmarke in der
Union wie die Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 der Verordnung Nr. 207/2009 verfolgen ein anderes Ziel als
die Bestimmungen {iber den erweiterten Schutz, der Marken verliehen wird, die in der Union
Bekanntheit genieflen, wie insbesondere Art. 9 Abs. 1 Buchst. ¢ dieser Verordnung (vgl. in diesem
Sinne Urteil Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 53). Wéhrend die letztgenannte Bestimmung
die Voraussetzungen fiir den Schutz betrifft, der sich iiber die Kategorien von Waren und
Dienstleistungen hinaus erstreckt, fir die eine Gemeinschaftsmarke eingetragen wurde, bringt der
Begriff ,ernsthafte Benutzung” in Art. 15 Abs. 1 und Art. 51 der Verordnung Nr. 207/2009 die
Mindestvoraussetzung fiir eine Benutzung zum Ausdruck, die alle Marken erfiillen miissen, um
geschiitzt zu werden.

Im Ubrigen ist darauf hinzuweisen, dass es unméglich ist, im Vorhinein abstrakt festzulegen, auf
welche Gebietsgrofie bei der Priifung der Frage, ob die Gemeinschaftsmarke ernsthaft benutzt wird,
abzustellen ist (vgl. Urteil Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, Rn. 55).

Daraus folgt, dass die Bestimmungen iiber das Erfordernis einer ernsthaften Benutzung der
Gemeinschaftsmarke und insbesondere die von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien fiir den
Nachweis dieser ernsthaften Benutzung sich von den die Bekanntheit einer solchen Marke in der
Union betreffenden Bestimmungen und Kriterien unterscheiden.

Dabher sind die von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien betreffend die ernsthafte Benutzung der
Gemeinschaftsmarke als solche fiir den Nachweis des Vorliegens einer ,Bekanntheit® im Sinne von
Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 nicht mafigebend.

Nach alledem ist auf die ersten drei Fragen zu antworten, dass Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95
dahin auszulegen ist, dass, sofern die Bekanntheit einer é&lteren Gemeinschaftsmarke in einem
wesentlichen Teil des Unionsgebiets erwiesen ist, das gegebenenfalls mit dem Gebiet eines einzigen
Mitgliedstaats zusammenfallen kann, der nicht notwendigerweise der sein muss, in dem eine
Anmeldung der jiingeren nationalen Marke erfolgt ist, davon auszugehen ist, dass diese Marke in der
Union bekannt ist. Die von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien betreffend die ernsthafte
Benutzung der Gemeinschaftsmarke sind als solche fiir den Nachweis des Vorliegens einer
»Bekanntheit” im Sinne von Art. 4 Abs. 3 dieser Richtlinie nicht mafigebend.

Zur vierten Frage

Mit seiner vierten Frage mochte das vorlegende Gericht wissen, unter welchen Voraussetzungen Art. 4
Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 anwendbar ist, sofern die dltere Gemeinschaftsmarke in einem
wesentlichen Teil des Unionsgebiets bereits Bekanntheit erlangt hat, nicht aber bei den mafigeblichen
Verkehrskreisen des Mitgliedstaats, in dem die Anmeldung der jlingeren nationalen Marke erfolgt ist,
gegen die Widerspruch erhoben wurde.

6 ECLI:EU:C:2015:539
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Gemdfs Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 ist, falls die é&ltere Gemeinschaftsmarke ,in der
Gemeinschaft bekannt” ist und die Benutzung der jiingeren Marke, die der Gemeinschaftsmarke
dhnlich ist und fiir Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht den durch die
Gemeinschaftsmarke erfassten dhnlich sind, die Unterscheidungskraft oder die Wertschiatzung der
dlteren Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder
beeintrachtigen wiirde, diese jiingere Marke von der Eintragung ausgeschlossen.

Wenn die beteiligten Verkehrskreise keinen Zusammenhang zwischen der alteren Gemeinschaftsmarke
und der jiingeren nationalen Marke sehen, d. h. die beiden nicht gedanklich miteinander verkniipfen,
ermoglicht die Benutzung der jiingeren Marke nicht, gemaf$ Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 die
Unterscheidungskraft oder die Wertschiatzung der dlteren Marke in unlauterer Weise auszunutzen
oder zu beeintrachtigen (vgl. entsprechend Urteil Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 30
und 31).

Selbst wenn die dltere Gemeinschaftsmarke den mafSgeblichen Verkehrskreisen des Mitgliedstaats, in
dem die Anmeldung der jiingeren nationalen Marke erfolgt ist, unbekannt wire, was zu priifen Sache
des vorlegenden Gerichts ist, ermoglicht die Benutzung dieser nationalen Marke grundsitzlich nicht,
die Unterscheidungskraft oder die Wertschitzung der élteren Marke in unlauterer Weise auszunutzen
oder zu beeintriachtigen.

Hingegen ist es, selbst wenn die dltere Gemeinschaftsmarke einem erheblichen Teil der mafigeblichen
Verkehrskreise des Mitgliedstaats, in dem die Anmeldung der jingeren nationalen Marke erfolgt ist,
unbekannt ist, dennoch nicht ausgeschlossen, dass ein wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil dieser
Verkehrskreise diese Marke kennt und sie mit der jiingeren nationalen Marke gedanklich verbindet.

Eine solche gedankliche Verkniipfung ist zwar unter Beriicksichtigung aller relevanten Umstidnde des
konkreten Falles umfassend zu beurteilen (vgl. Urteil Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655,
Rn. 41), kann als solche allein aber nicht geniigen, um daraus den Schluss zu ziehen, dass eine der in
Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 genannten Beeintrdchtigungen gegeben ist (vgl. entsprechend
Urteil Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 32). Um in den Genuss des Schutzes geméf3
dieser Bestimmung zu gelangen, muss der Inhaber der dlteren Gemeinschaftsmarke den Nachweis
erbringen, dass die Benutzung der jiingeren Marke ,die Unterscheidungskraft oder die Wertschiatzung
der élteren Gemeinschaftsmarke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeintrachtigen wiirde®, und
deshalb entweder das Vorliegen einer tatsdchlichen und gegenwirtigen Beeintrichtigung seiner Marke
im Sinne von Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 oder, wenn es daran fehlt, das Vorliegen einer
ernsthaften Gefahr einer solchen kiinftigen Beeintrdchtigung nachweisen. In diesem Fall obliegt es
dem Inhaber der jiingeren Marke, nachzuweisen, dass es fiir die Benutzung dieser Marke einen
rechtfertigenden Grund gibt (vgl. entsprechend Urteil Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655,
Rn. 37 und 39).

Das Vorliegen einer der in Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 angesprochenen Beeintrichtigungen
oder der ernsthaften Gefahr einer kiinftigen Beeintrachtigung ist in gleicher Weise wie das Bestehen
einer gedanklichen Verkniipfung zwischen den einander gegeniiberstehenden Marken unter
Beriicksichtigung aller relevanten Umstdnde des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. entsprechend
Urteil Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 68).

Hierzu ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die Gefahr, dass die gegenwirtige oder kiinftige
Benutzung der jiingeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschiatzung der alteren Marke
in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrdchtigt, desto grofler ist, je unmittelbarer und stéirker die
dltere Marke von der jiingeren Marke in Erinnerung gerufen wird (vgl. Urteil Intel Corporation,
C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 67).

ECLIL:EU:C:2015:539 7
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Gemeinschaftsmarke, sofern diese bereits in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets Bekanntheit
erlangt hat, nicht aber bei den mafigeblichen Verkehrskreisen des Mitgliedstaats, in dem die
Anmeldung der jiingeren nationalen Marke erfolgt ist, gegen die Widerspruch erhoben wurde, nach
Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 Schutz genieflen kann, wenn sich herausstellt, dass ein
wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil dieser Verkehrskreise diese Marke kennt, sie mit der jiingeren
nationalen Marke gedanklich verbindet und unter Beriicksichtigung aller relevanten Umstdnde des
konkreten Falles entweder eine tatsichliche und gegenwirtige Beeintrachtigung der
Gemeinschaftsmarke im Sinne dieser Bestimmung vorliegt oder, wenn es daran fehlt, die ernsthafte
Gefahr einer solchen kiinftigen Beeintrachtigung besteht.

Kosten

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

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

1. Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom
22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken ist dahin auszulegen, dass, sofern die Bekanntheit einer édlteren
Gemeinschaftsmarke in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europidischen Union
erwiesen ist, das gegebenenfalls mit dem Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats
zusammenfallen kann, der nicht notwendigerweise der sein muss, in dem eine Anmeldung
der jiingeren nationalen Marke erfolgt ist, davon auszugehen ist, dass diese Marke in der
Europdischen Union bekannt ist. Die von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien
betreffend die ernsthafte Benutzung der Gemeinschaftsmarke sind als solche fiir den
Nachweis des Vorliegens einer ,Bekanntheit“ im Sinne von Art. 4 Abs. 3 dieser Richtlinie
nicht mafigebend.

2. Der Inhaber einer dlteren Gemeinschaftsmarke kann, sofern die dltere Gemeinschaftsmarke
bereits in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europdischen Union Bekanntheit erlangt
hat, nicht aber bei den mafigeblichen Verkehrskreisen des Mitgliedstaats, in dem die
Anmeldung der jiingeren nationalen Marke erfolgt ist, gegen die Widerspruch erhoben
wurde, nach Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 Schutz geniefien, wenn sich herausstellt,
dass ein wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil dieser Verkehrskreise diese Marke kennt,
sie mit der jiingeren nationalen Marke gedanklich verbindet und unter Beriicksichtigung
aller relevanten Umstinde des Lkonkreten Falles entweder eine tatsidchliche und
gegenwirtige Beeintrachtigung der Gemeinschaftsmarke im Sinne dieser Bestimmung
vorliegt oder, wenn es daran fehlt, die ernsthafte Gefahr einer solchen kiinftigen
Beeintrichtigung besteht.

Unterschriften
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