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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer)

19. Dezember 2012

,Gemeinschaftsmarke — Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Art. 15 Abs. 1 — Begriff der
ernsthaften Benutzung der Marke — Grof3e des Gebiets der Benutzung — Benutzung der
Gemeinschaftsmarke im Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats — Hinreichend*

In der Rechtssache C-149/11

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom
Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Niederlande) mit Entscheidung vom 1. Februar 2011,
beim Gerichtshof eingegangen am 28. Mirz 2011, in dem Verfahren

Leno Merken BY
gegen
Hagelkruis Beheer BV

erlasst

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Richters A. Rosas in Wahrnehmung der Aufgaben der Prasidentin
der Zweiten Kammer sowie der Richter U. Lohmus (Berichterstatter), A. O Caoimh,
A. Arabadjiev und C. G. Fernlund,

Generalanwiltin: E. Sharpston,
Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrtin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die miindliche Verhandlung vom 19.
April 2012,

unter Berlicksichtigung der Erkldrungen
- der Leno Merken BV, vertreten durch D. M. Wille, advocaat,

- der Hagelkruis Beheer BV, vertreten durch J. Spoor, advocaat,

Quelle: http://eur-lex.europa.eu



1d1D11
www. WA U 1 A L.com

Universidad de Alicante

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI- http://www.uaipit.com

— der niederlédndischen Regierung, vertreten durch C. Wissels und C. Schillemans
als Bevollméchtigte,

— der belgischen Regierung, vertreten durch J.-C. Halleux als Bevollméachtigten,
— der didnischen Regierung, vertreten durch C. H. Vang als Bevollméchtigten,

— der deutschen Regierung, vertreten durch K. Petersen als Bevollméchtigte,

— der franzosischen Regierung, vertreten durch J. Gstalter als Bevollméchtigten,

— der ungarischen Regierung, vertreten durch M. Ficsor, K. Szijjarté und K. Molnar
als Bevollméchtigte,

— der Regierung des Vereinigten Konigreichs, vertreten durch S. Ossowski als
Bevollméchtigten,

— der Europidischen Kommission, vertreten durch T.van Rijn, F. W. Bulst und
F. Wilman als Bevollmichtigte,

nach Anhorung der Schlussantrage der Generalanwéltin in der Sitzung vom 5. Juli 2012

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 15 Abs. 1 der
Verordnung (EG) Nr.207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 {iber die
Gemeinschaftsmarke (ABI. L 78, S. 1).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Leno
Merken BV (im Folgenden: Leno) und der Hagelkruis Beheer BV (im Folgenden:

Hagelkruis) wegen des Widerspruchs, den Leno, die Inhaberin der Gemeinschaftsmarke
ONEL, gegen die Eintragung der Benelux-Marke OMEL durch Hagelkruis erhoben hat.

Rechtlicher Rahmen

Die Verordnung Nr. 207/2009

3 Die Erwidgungsgriinde 2 bis 4, 6 und 10 der Verordnung Nr. 207/2009 lauten:

Quelle: http://eur-lex.europa.eu
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»(2) Die harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der
Gemeinschaft und eine bestindige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung sind durch
die Vollendung und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu fordern, der
mit einem einzelstaatlichen Markt vergleichbare Bedingungen bietet. Um einen solchen
Markt zu verwirklichen und seine Einheit zu stdrken, miissen nicht nur die Hindernisse
fiir den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr beseitigt und ein System des
unverfdlschten Wettbewerbs errichtet, sondern auch rechtliche Bedingungen geschaffen
werden, die es den Unternehmen ermdglichen, ihre Tatigkeiten in den Bereichen der
Herstellung und der Verteilung von Waren und des Dienstleistungsverkehrs an die
Dimensionen eines gemeinsamen Marktes anzupassen. Eine der besonders geeigneten
rechtlichen Mdglichkeiten, iiber die die Unternehmen zu diesem Zweck verfiigen
miissten, ist die Verwendung von Marken, mit denen sie ihre Waren oder
Dienstleistungen in der gesamten Gemeinschaft ohne Riicksicht auf Grenzen
kennzeichnen kdnnen.

(3) Fiir die Verwirklichung der oben erwdhnten Ziele der Gemeinschaft ist ein
Markensystem der Gemeinschaft erforderlich, das den Unternehmen ermdoglicht, in
einem einzigen Verfahren Gemeinschaftsmarken zu erwerben, die einen einheitlichen
Schutz genieen und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam sind. Der hier
aufgestellte Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke sollte gelten, sofern
in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(4) Im Wege der Angleichung der Rechtsvorschriften kann das Hindernis der
territorialen Beschrdnkung der Rechte, die den Markeninhabern nach den
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zustehen, nicht beseitigt werden. Um den
Unternehmen eine unbehinderte Wirtschaftstitigkeit im gesamten Binnenmarkt zu
ermOglichen, sind Marken erforderlich, die einem einheitlichen, unmittelbar in allen
Mitgliedstaaten geltenden Gemeinschaftsrecht unterliegen.

(6) Das gemeinschaftliche Markenrecht tritt jedoch nicht an die Stelle der
Markenrechte der Mitgliedstaaten, denn es erscheint nicht gerechtfertigt, die
Unternehmen zu zwingen, ihre Marken als Gemeinschaftsmarken anzumelden, da die
innerstaatlichen Marken nach wie vor fiir diejenigen Unternehmen notwendig sind, die
keinen Schutz ihrer Marken auf Gemeinschaftsebene wiinschen.

(10)  Der Schutz der Gemeinschaftsmarke sowie jeder eingetragenen dlteren Marke,
die ihr entgegensteht, ist nur insoweit berechtigt, als diese Marken tatsdchlich benutzt
werden.“

4 Art. 1 Abs. 2 dieser Verordnung bestimmt:

Quelle: http://eur-lex.europa.eu
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»Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung fiir die gesamte
Gemeinschaft: sie kann nur flir dieses gesamte Gebiet eingetragen oder iibertragen
werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung iiber 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.*

5 Art. 15 (,,Benutzung der Gemeinschaftsmarke*) dieser Verordnung lautet:

»(1)  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 flinf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die
Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn,
dass berechtigte Griinde flir die Nichtbenutzung vorliegen.

Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Unterabs. 1:

a) die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur
in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke
beeinflusst wird;

b)  das Anbringen der Gemeinschaftsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der
Gemeinschaft ausschlieBlich fiir den Export.

(2) Die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Inhabers gilt als
Benutzung durch den Inhaber.*

6 Art. 42 (,,Priifung des Widerspruchs®) dieser Verordnung sieht in Abs. 2 und 3
vor:

»(2) Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer é&lteren
Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er
innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der Veroffentlichung der Anmeldung der
Gemeinschaftsmarke die dltere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft fiir die Waren
oder Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begriindung
seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Griinde fiir die
Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die éltere Gemeinschaftsmarke
seit mindestens fiinf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen,
so wird der Widerspruch zuriickgewiesen. ...

(3) Absatz 2 ist auf éltere nationale Marken im Sinne des Artikels 8 Absatz 2
Buchstabe a mit der Mallgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der

4
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Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die
altere Marke geschiitzt ist.*

7 Art. 51 (,,Verfallsgriinde®) der Verordnung Nr.207/2009 bestimmt in Abs. 1
Buchst. a:

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

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

8 In Art. 112 dieser Verordnung heif3t es:

»(1)  Der Anmelder oder Inhaber einer Gemeinschaftsmarke kann beantragen, dass
seine Anmeldung oder seine Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung fiir eine nationale
Marke umgewandelt wird:

a) soweit die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zuriickgewiesen wird oder
zuriickgenommen worden ist oder als zuriickgenommen gilt;

b)  soweit die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert.
(2)  Die Umwandlung findet nicht statt,

a)  wenn die Gemeinschaftsmarke wegen Nichtbenutzung fiir verfallen erkldrt worden
ist, es sei denn, dass in dem Mitgliedstaat, fiir den die Umwandlung beantragt wird, die
Gemeinschaftsmarke benutzt worden ist und dies als eine ernsthafte Benutzung im
Sinne der Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats gilt;

13

Die Richtlinie 2008/95/EG

9 Im zweiten Erwidgungsgrund der Richtlinie 2008/95/EG des Europidischen
Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten {iber die Marken (ABI. L 299, S. 25) heif3t es:

»Das vor Inkrafttreten der [Ersten] Richtlinie 89/104/EWG [des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Marken (ABIL 1989, L 40, S.1)] in den Mitgliedstaaten geltende Markenrecht wies

5

Quelle: http://eur-lex.europa.eu
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Unterschiede auf, durch die der freie Warenverkehr und der freie
Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen
Markt verfilscht werden konnten. Um das gute Funktionieren des Binnenmarkts
sicherzustellen, war daher eine Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
erforderlich.*

10  Art. 10 Abs. 1 dieser Richtlinie bestimmt:

,Hat der Inhaber der Marke diese fiir die Waren oder Dienstleistungen, flir die sie
eingetragen ist, innerhalb von flinf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des
Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat benutzt oder
wurde eine solche Benutzung wihrend eines ununterbrochenen Zeitraums von flinf
Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Marke den in dieser Richtlinie vorgesehenen
Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen.

(13

Die Benelux-Ubereinkunfi iiber geistiges Eigentum

11 Mit der am 25. Februar 2005 in Den Haag unterzeichneten Benelux-Ubereinkunft
iber geistiges Eigentum (Marken und Muster oder Modelle) in der seit dem 1. Februar
2007 geltenden geinderten Fassung (im Folgenden: BUGE) sollen die einheitlichen
Gesetze zur Umsetzung der durch die Richtlinie 2008/95 aufgehobenen Ersten
Richtlinie 89/104 in systematischer und iibersichtlicher Weise in einem einzigen Text
zusammengefiihrt werden.

12 Art. 2.3 BUGE sieht vor:

,»Beil der Beurteilung des Ranges einer Hinterlegung werden die im Zeitpunkt der
Hinterlegung bestehenden und im Zeitpunkt des Rechtsstreits fortbestehenden Rechte
beriicksichtigt an

a) identischen Marken, die fiir identische Waren oder Dienstleistungen hinterlegt
sind;

b) identischen oder dhnlichen Marken, die fiir identische oder dhnliche Waren oder
Dienstleistungen hinterlegt sind, wenn fiir das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht einschlieBlich der Gefahr, dass die Marke mit der fritheren
Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;

13

13 Art. 2.14 Abs. 1 BUGE bestimmt:

Quelle: http://eur-lex.europa.eu
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»Innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem ersten Tag des der Bekanntmachung
der Hinterlegung folgenden Monats kann vom Hinterleger oder vom Inhaber einer
dlteren Marke beim Amt ein schriftlicher Widerspruch gegen eine Marke eingelegt
werden, die

a) nach den Bestimmungen von Art. 2.3 Buchst. a und b einen jiingeren Rang hat
oder

13

14 Nach Art.2.45 BUGE sind ,Art.2.3 und Art.2.28 Abs.3 Buchst. a
anwendbar, wenn die Eintragung auf der frilheren Hinterlegung einer
Gemeinschaftsmarke beruht®.

15  Art. 2.46 BUGE sieht vor:

»Art. 2.3 und Art. 2.28 Abs. 3 Buchst. a finden Anwendung auf Gemeinschaftsmarken,
fiir die der dltere Zeitrang fiir das  Benelux-Gebiet nach  der
Gemeinschaftsmarkenverordnung rechtmafBig geltend gemacht wird, selbst wenn der
Zeitrang auf einer freiwilligen Loschung oder einem Ablauf der Benelux-Eintragung
oder der internationalen Eintragung beruht.*

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

16 Am 27. Juli 2009 hinterlegte Hagelkruis beim Benelux-Amt fiir geistiges
Eigentum (Marken, Muster oder Modelle) (BAGE) die Wortmarke OMEL fiir folgende
Dienstleistungen der Klassen 35 (Werbung  und Offentlichkeitsarbeit;
Unternehmensverwaltung;  Biiroarbeiten;  Geschéftsfiihrung;  Marketing), 41
(Ausbildung, Kurse und Schulungen; Veranstaltung von Seminaren und Messen) und 45
(Juristische Dienstleistungen) im Sinne des Abkommens von Nizza {iber die
internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von
Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geénderter Fassung.

17  Leno ist Inhaberin der Gemeinschaftswortmarke ONEL, die am 19. Mirz 2002
angemeldet und am 2. Oktober 2003 fiir Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42
dieses Abkommens eingetragen wurde.

18  Am 18. August 2009 erhob Leno Widerspruch gegen die Hinterlegung der Marke
von Hagelkruis und stiitzte sich dabei auf Art. 2.14 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 2.3
Buchst. a oder b BUGE. Hagelkruis antwortete auf diesen Widerspruch mit dem
Verlangen, dass die Benutzung der Gemeinschaftsmarke nachzuweisen sei.

Quelle: http://eur-lex.europa.eu
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19  Mit Entscheidung vom 15. Januar 2010 wies das BAGE den Widerspruch mit der
Begriindung zuriick, Leno habe keine ernsthafte Benutzung ihrer Marke ONEL
innerhalb der letzten fiinf Jahre vor der Bekanntmachung der angefochtenen
Hinterlegung nachgewiesen. Leno erhob gegen diese Entscheidung Klage beim
Gerechtshof te ’s-Gravenhage.

20  Nach den Ausfiihrungen des vorlegenden Gerichts stimmen die Parteien darin
iiberein, dass die beiden Marken einander dhnlich und fiir identische oder dhnliche
Dienstleistungen eingetragen worden seien, sowie darin, dass die Benutzung der Marke
OMEL beim Publikum eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 2.3 Buchst. b
BUGE hervorrufen konne. Nicht einig sind sie sich indessen iiber die Auslegung des
Begriffs ,,ernsthafte Benutzung* im Sinne von Art. 15 der Verordnung Nr. 207/2009
und insbesondere iiber die fiir eine solche Benutzung zu fordernde GroBe des Gebiets.

21  Den Erlduterungen des vorlegenden Gerichts ist zu entnehmen, dass zwar
feststeht, dass Leno eine ernsthafte Benutzung der dlteren Marke ONEL im relevanten
Zeitraum in den Niederlanden nachgewiesen hat, dass sie aber keinen Nachweis fiir die
Benutzung dieser Marke in der {ibrigen Gemeinschaft erbracht hat.

22 Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des
Gerichtshofs (vgl. Urteile vom 11. Médrz 2003, Ansul, C-40/01, Slg. 2003, 1-2439,
Randnr. 43, und vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM, C-416/04 P, Slg. 2006, 1-4237,
Randnm. 66, 70 bis 73 und 76, sowie Beschluss vom 27. Januar 2004, La Mer
Technology, C-259/02, Slg. 2004, 1-1159, Randnr. 27) die ,,ernsthafte Benutzung* ein
eigenstandiger Begriff des Unionsrechts sei, die Grofle des Gebiets, in dem die Marke
benutzt werde, lediglich einer der Faktoren sei, der bei der Beurteilung, ob eine éltere
Marke fiir die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ,,ernsthaft benutzt* worden sei,
berticksichtigt werden miisse und die Benutzung der Marke in nur einem einzigen
Mitgliedstaat nicht notwendigerweise zu dem Schluss fiihren miisse, dass es sich nicht
um eine ,,ernsthafte Benutzung® in der Gemeinschaft handeln konne.

23 Das vorlegende Gericht wirft jedoch die Frage nach der Bedeutung der
Gemeinsamen Erklarung Nr. 10 zu Art. 15 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates
vom 20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABI. 1994, L 11, S. 1) auf, die
anldsslich der Annahme dieser Verordnung in das Protokoll des Rates der Europdischen
Union (verdffentlicht im ABL. HABM 1996, 615) aufgenommen wurde und der zufolge
»der Rat und die Kommission ... der Auffassung [sind], dass eine ernsthafte Benutzung
im Sinne von Artikel 15 in einem einzigen Land eine ernsthafte Benutzung in der
Gemeinschaft darstellt®.

24 Unter diesen Umstédnden hat der Gerechtshof te ’s-Gravenhage beschlossen, das
Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof die folgenden Fragen zur
Vorabentscheidung vorzulegen:

Quelle: http://eur-lex.europa.eu
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1. Ist Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen, dass es fiir das
Vorliegen einer ernsthaften Benutzung einer Gemeinschaftsmarke ausreicht, wenn die
Marke innerhalb der Grenzen eines einzigen Mitgliedstaats benutzt wird, sofern diese
Benutzung — wire es eine nationale Marke — in dem betreffenden Mitgliedstaat als
ernsthafte Benutzung angesehen wird (vgl. die Gemeinsame Erkldrung Nr. 10 zu Art. 15
der Verordnung Nr. 40/94 und die Richtlinien fiir das Widerspruchsverfahren vor dem
HABM)?

2. Falls Frage 1 verneint wird, kann die oben genannte Benutzung -einer
Gemeinschaftsmarke in einem einzigen Mitgliedstaat niemals als ,ernsthafte
Benutzung“ in der Gemeinschaft im Sinne von Art. 15 Abs.1 der Verordnung
Nr. 207/2009 angesehen werden?

3. Wenn die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in einem einzigen Mitgliedstaat
niemals als ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft anzusehen ist, welche
Anforderungen miissen in dem Fall bei der Beurteilung einer ernsthaften Benutzung in
der Gemeinschaft — neben den sonstigen Faktoren — an die GroBle des Gebiets, in dem
die Gemeinschaftsmarke benutzt wird, gestellt werden?

4. Oder ist — abweichend vom Vorstehenden — Art. 15 der Verordnung Nr. 207/2009
dahin auszulegen, dass bei der Beurteilung der ernsthaften Benutzung in der
Gemeinschaft die Grenzen des Hoheitsgebiets der einzelnen Mitgliedstaaten vollig
auBer  Betracht gelassen werden (und z.B. an die Marktanteile
[Produktmarkt/raumlicher Markt] angekniipft wird)?

Zu den Vorlagefragen

25  Mit seinen Fragen, die zusammen zu priifen sind, mochte das vorlegende Gericht
wissen, ob Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass die
ernsthafte Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in einem einzigen Mitgliedstaat
ausreicht, um dem Erfordernis zu geniigen, dass eine Marke im Sinne dieser Vorschrift
»in der Gemeinschaft ernsthaft benutzt wird“, oder ob bei der Beurteilung dieses
Erfordernisses die Grenzen des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten aufler Betracht zu
lassen sind.

26  Vorab ist darauf hinzuweisen, dass der Markenschutz innerhalb der Européischen
Union durch die Koexistenz mehrerer Schutzsysteme gekennzeichnet ist. Zum einen
bezweckt die Richtlinie 2008/95 gemil ihrem zweiten Erwidgungsgrund, das
Markenrecht der Mitgliedstaaten anzugleichen, um die Unterschiede zu beseitigen,
durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die
Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfialscht werden konnen (vgl. in
diesem Sinne Urteil vom 22. Mirz 2012, GENESIS, C-190/10, noch nicht in der
amtlichen Sammlung ver6ffentlicht, Randnrn. 30 und 31).

9
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27  Zum anderen verfolgt die Verordnung Nr. 207/2009, wie sich aus ihrem dritten
Erwigungsgrund ergibt, das Ziel, ein Gemeinschaftssystem fiir Marken zu schaffen, die
einen einheitlichen Schutz geniefen und im gesamten Gebiet der Union wirksam sind
(vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. April 2011, DHL Express France, C-235/09, noch
nicht in der amtlichen Sammlung ver6ffentlicht, Randnr.41, und GENESIS,
Randnr. 35).

28  Der Gerichtshof hat den Begriff ,,ernsthafte Benutzung® bereits im Rahmen der
Beurteilung der ernsthaften Benutzung nationaler Marken in den Urteilen Ansul und
Sunrider/HABM sowie im Beschluss La Mer Technology ausgelegt und festgestellt,
dass es sich um einen eigenstdndigen Begriff des Unionsrechts handelt, der einheitlich
auszulegen ist.

29  Nach dieser Rechtsprechung wird eine Marke ,.ernsthaft benutzt, wenn sie
entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentitit der von ihrer Eintragung
erfassten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, benutzt wird, um fiir diese Waren
und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschlieBen oder zu sichern, wobei
symbolische Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen
Rechte dienen, ausgeschlossen sind. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist
anhand sdmtlicher Tatsachen und Umsténde zu priifen, die belegen konnen, dass die
Marke tatsdchlich geschiftlich verwertet wird, insbesondere anhand der Verwendungen,
die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um
Marktanteile fiir die durch die Marke geschiitzten Waren oder Dienstleistungen zu
behalten oder zu gewinnen, der Art dieser Waren oder Dienstleistungen, der Merkmale
des Marktes sowie des Umfangs und der Haufigkeit der Benutzung der Marke (Urteile
Ansul, Randnr.43, und Sunrider/HABM, Randnr. 70, sowie Beschluss La Mer
Technology, Randnr. 27).

30  Der Gerichtshof hat auch festgestellt, dass die Grofle des Gebiets, in dem die
Marke benutzt wird, nur einer der Faktoren ist, der neben anderen bei der Entscheidung,
ob die Benutzung ernsthaft ist, zu beriicksichtigen ist (vgl. Urteil Sunrider/HABM,
Randnr. 76).

31 Diese Auslegung gilt entsprechend fiir Gemeinschaftsmarken, da die Richtlinie
2008/95 und die Verordnung Nr. 207/2009 mit dem Erfordernis einer ernsthaften
Benutzung der Marke das gleiche Ziel verfolgen.

32 Wie sich ndmlich sowohl aus dem neunten Erwidgungsgrund dieser Richtlinie als
auch aus dem =zehnten Erwigungsgrund der Verordnung ergibt, wollte der
Unionsgesetzgeber die  Aufrechterhaltung der an die nationale bzw.
Gemeinschaftsmarke ankniipfenden Rechte von der Voraussetzung abhidngig machen,
dass sie tatsdchlich benutzt wird. Wie die Generalanwiltin in den Nrn. 30 und 32 ihrer
Schlussantriage ausfiihrt, konnte eine Gemeinschaftsmarke, die nicht benutzt wird, das
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Spektrum der Zeichen, die andere Marktteilnehmer als Marken eintragen lassen kdnnen,
beschranken und den Mitbewerbern die Mdoglichkeit zur Verwendung dieser oder einer
dhnlichen Marke nehmen, wenn diese auf dem Binnenmarkt Waren oder
Dienstleistungen anbieten, die mit den durch die fragliche Marke geschiitzten identisch
oder ihnen &hnlich sind. Folglich konnte die Nichtbenutzung einer Gemeinschaftsmarke
auch den freien Warenverkehr und den freien Dienstleistungsverkehr beschranken.

33  Bei der entsprechenden Anwendung der in Randnr. 29 des vorliegenden Urteils
angefiihrten Rechtsprechung auf Gemeinschaftsmarken ist jedoch der Unterschied in
der GroBe des Gebiets zu beriicksichtigen, auf das sich der nationalen Marken und
Gemeinschaftsmarken verliehene Schutz erstreckt, ein Unterschied, der sich im Ubrigen
aus dem Wortlaut der fiir die beiden Arten von Marken jeweils geltenden
Bestimmungen iiber das Erfordernis einer ernsthaften Benutzung ergibt.

34  So bestimmt Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009: ,,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 flinf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die
Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn,
dass berechtigte Griinde fiir die Nichtbenutzung vorliegen.” Art. 10 der Richtlinie
2008/95 stellt fiir nationale Marken im Wesentlichen dieselbe Regel auf, sieht allerdings
vor, dass sie ,,in dem betreffenden Mitgliedstaat™ ernsthaft benutzt werden miissen.

35 Dieser Unterschied in Bezug auf die GroBe des Gebiets der ,ernsthaften
Benutzung* zwischen den beiden Regelungen fiir Marken wird auBBerdem durch Art. 42
Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 hervorgehoben. Dieser sieht vor, dass Abs. 2
dieses  Artikels, wonach bei einem Widerspruch der Anmelder einer
Gemeinschaftsmarke den  Nachweis verlangen kann, dass die dltere
Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft ernsthaft benutzt worden ist, auch auf iltere
nationale Marken ,,entsprechend mit der Mallgabe anzuwenden ist, dass an die Stelle
der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die
dltere Marke geschiitzt ist*.

36  Allerdings ist die GroBe des Gebiets der Benutzung, wie sich aus der in
Randnr. 30 des vorliegenden Urteils angefiihrten Rechtsprechung ergibt, kein von der
ernsthaften Benutzung getrenntes Kriterium, sondern ein Aspekt dieser Benutzung, der
in die Gesamtanalyse einzubeziehen und neben anderen Aspekten der Benutzung zu
priifen ist. Insoweit soll mit der Wendung ,in der Gemeinschaft® der fiir die
Untersuchung, ob eine ernsthafte Benutzung einer Gemeinschaftsmarke vorliegt,
relevante rdumliche Markt angegeben werden.
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37  Um auf die Vorlagefragen antworten zu konnen, ist somit zu priifen, was mit dem
Ausdruck ,,ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft® im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 207/2009 gemeint ist.

38 Der Wortlaut dieser Bestimmung enthdlt keine Bezugnahme auf das
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten. Dagegen ergibt sich aus ihr eindeutig, dass die
Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft benutzt werden muss, was anders gesagt
bedeutet, dass die Benutzung dieser Marke in Drittstaaten nicht beriicksichtigt werden
kann.

39 Mangels weiterer ndherer Angaben in Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr.
207/2009 sind der Kontext, in dem diese Bestimmung steht, sowie das von der
einschldgigen Regelung geschaffene System und die mit dieser Regelung verfolgten
Ziele zu beriicksichtigen.

40  Hinsichtlich der mit der Verordnung Nr. 207/2009 verfolgten Ziele ergibt sich aus
der Zusammenschau ihrer Erwdgungsgriinde 2, 4 und 6, dass sie das Hindernis der
territorialen Beschriankung der Rechte, die den Markeninhabern nach den
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zustehen, beseitigen soll, indem den
Unternehmen ermdoglicht wird, ihre Wirtschaftstdtigkeit an die Dimensionen der
Gemeinschaft anzupassen und sie unbehindert auszuiiben. Mit der Gemeinschaftsmarke
kann der Inhaber somit seine Waren oder Dienstleistungen ohne Riicksicht auf die
Grenzen Tlberall in der Gemeinschaft auf dieselbe Weise kennzeichnen. Dagegen
konnen sich Unternechmen, die keinen Schutz ihrer Mareken auf Gemeinschaftsebene
wiinschen, dafiir entscheiden, nationale Marken zu benutzen, ohne gezwungen zu sein,
ihre Marken als Gemeinschaftsmarken anzumelden.

41  Um diese Ziele zu erreichen, hat der Unionsgesetzgeber in Art. 1 Abs. 2 der
Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit deren drittem Erwégungsgrund bestimmt,
dass die Gemeinschaftsmarke einheitlich ist, was sich darin ausdriickt, dass sie im
gesamten Gebiet der Gemeinschaft einen einheitlichen Schutz genief3t und einheitliche
Wirkung hat. Sie kann grundsitzlich nur fiir dieses gesamte Gebiet eingetragen oder
iibertragen werden, Gegenstand eines Verzichts, einer Entscheidung iiber den Verfall
der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur fiir die
gesamte Gemeinschaft untersagt werden.

42 Der Zweck des Systems der Gemeinschaftsmarken besteht somit, wie sich aus
dem zweiten Erwédgungsgrund dieser Verordnung ergibt, darin, auf dem Binnenmarkt
Bedingungen zu bieten, die mit denen vergleichbar sind, die auf einem einzelstaatlichen
Markt bestehen. In diesem Zusammenhang wiirde es die Verwirklichung der in
Randnr. 40 des vorliegenden Urteils angefiihrten Ziele vereiteln und die Einheitlichkeit
der Gemeinschaftsmarke beeintrachtigen, wenn im Rahmen der Gemeinschaftsregelung
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fir Marken den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten eine besondere Bedeutung
beizumessen wire.

43  Zwar ergibt sich aus einer systematischen Priifung der Verordnung Nr. 207/2009,
dass in einigen ihrer Bestimmungen auf das Gebiet einer oder mehrerer Mitgliedstaaten
Bezug genommen wird. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass solche Bezugnahmen
insbesondere im Zusammenhang mit nationalen Marken, in den Bestimmungen {iber die
Zustandigkeit und das Verfahren fiir Klagen, die Gemeinschaftsmarken betreffen, sowie
in den Vorschriften iiber die nationale Eintragung erfolgen, wohingegen die Wendung
»in der Gemeinschaft® im Allgemeinen in Verbindung mit den durch die
Gemeinschaftsmarke verlichenen Rechten verwendet wird.

44  Aus den vorstehenden Erwégungen folgt, dass fiir die Beurteilung, ob eine
»ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der
Verordnung Nr. 207/2009 vorliegt, die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten
auBler Betracht zu lassen sind.

45  Diese Auslegung wird weder durch die in Randnr. 23 des vorliegenden Urteils
angefiihrte Gemeinsame Erklarung, nach der ,,eine ernsthafte Benutzung im Sinne von
Artikel 15 in einem einzigen Land eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft
darstellt”, noch durch die Richtlinien des HABM zum Widerspruchsverfahren, die im
Wesentlichen dieselbe Regel enthalten, in Frage gestellt.

46  Zum einen ergibt sich, was die Gemeinsame Erklarung betrifft, aus stindiger
Rechtsprechung, dass eine in ein Protokoll des Rates aufgenommene Erkldrung, wenn
sie keinen Ausdruck in einer Vorschrift des abgeleiteten Rechts gefunden hat, zur
Auslegung dieser Vorschrift nicht herangezogen werden kann (vgl. Urteile vom 26.
Februar 1991, Antonissen, C-292/89, Slg. 1991, 1-745, Randnr. 18, vom 6. Mai 2003,
Libertel, C-104/01, Slg. 2003, 1-3793, Randnr. 25, vom 10. Januar 2006, Skov und
Bilka, C-402/03, Slg. 2006, 1-199, Randnr. 42, und vom 19. April 2007, Farrell,
C-356/05, Slg. 2007, I-3067, Randnr. 31).

47  Der Rat und die Kommission haben diese Beschrinkung im Ubrigen in der
Vorbemerkung zu dieser Erklarung ausdriicklich anerkannt, wo es heilit: ,,Die
Erklarungen des Rates und der Kommission, die im Folgenden wiedergegeben sind,
sind nicht Bestandteil des Rechtsakts und prédjudizieren daher nicht dessen Auslegung
durch den Gerichtshof.*

48  Zum anderen ist zu den Richtlinien des HABM festzustellen, dass sie keine fiir

die Auslegung der Bestimmungen des Unionsrechts verbindlichen Rechtsakte
darstellen.
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49  Ebenso wenig kann das Vorbringen einiger Beteiligter, die im Rahmen des
vorliegenden Verfahrens Erkldrungen abgegeben haben, durchgreifen, wonach die
Grofe des Gebiets, in dem eine Gemeinschaftsmarke benutzt werde, auf keinen Fall auf
das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats beschrinkt sein konne. Dieses
Vorbringen wird auf Art. 112 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 gestiitzt,
wonach es moglich ist, eine Gemeinschaftsmarke, die wegen Nichtbenutzung fiir
verfallen erkldrt worden ist, in eine nationale Marke umzuwandeln, wenn ,,in dem
Mitgliedstaat, fiir den die Umwandlung beantragt wird, die Gemeinschaftsmarke
benutzt worden ist und dies als eine ernsthafte Benutzung im Sinne der
Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats gilt®.

50  Auch wenn die Erwartung berechtigt ist, dass eine Gemeinschaftsmarke, da sie
einen umfassenderen Gebietsschutz als eine nationale Marke genieft, in einem grofleren
Gebiet als dem eines einzigen Mitgliedstaats benutzt wird, um diese Benutzung als
»ernsthafte Benutzung® qualifizieren zu konnen, ist es doch nicht ausgeschlossen, dass
der Markt der Waren oder Dienstleistungen, flir die eine Gemeinschaftsmarke
eingetragen wurde, unter bestimmten Umstdnden faktisch auf das Hoheitsgebiet eines
einzigen Mitgliedstaats begrenzt ist. In einem solchen Fall konnte eine Benutzung der
Gemeinschaftsmarke in diesem Gebiet gleichzeitig die Voraussetzung der ernsthaften
Benutzung einer Gemeinschaftsmarke und die der ernsthaften Benutzung einer
nationalen Marke erfiillen.

51 Wie die Generalanwéltin in Nr. 63 ihrer Schlussantrige hervorgehoben hat,
besteht nur dann, wenn ein nationales Gericht feststellt, dass bei Beriicksichtigung
samtlicher Umstidnde des Einzelfalls die Benutzung in einem Mitgliedstaat nicht
hinreicht, um eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft darzustellen, noch die
Moglichkeit, die Gemeinschaftsmarke in Anwendung der in Art. 112 Abs. 2 Buchst. a
der Verordnung Nr.207/2009 vorgesehenen Ausnahme in eine nationale Marke
umzuwandeln.

52 Einige Beteiligte, die Erklarungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben,
machen aullerdem geltend, dass, selbst wenn die Grenzen der Mitgliedstaaten innerhalb
des Binnenmarkts auBBer Betracht gelassen wiirden, die Voraussetzung der ernsthaften
Benutzung einer Gemeinschaftsmarke verlange, dass diese in einem wesentlichen Teil
des Gebiets der Gemeinschaft benutzt werde, das dem Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats entsprechen konne. Ein solches Kriterium ergebe sich im Wege der
Analogie aus den Urteilen vom 14. September 1999, General Motors (C-375/97,
Slg. 1999, 1-5421, Randnr. 28), vom 22. November 2007, Nieto Nufio (C-328/06,
Slg. 2007, 1I-10093, Randnr. 17), und vom 6. Oktober 2009, PAGO International
(C-301/07, Slg. 2009, 1-9429, Randnr. 27).

53  Dieser Argumentation kann ebenfalls nicht gefolgt werden. Zum einen betrifft
diese Rechtsprechung die Auslegung der Bestimmungen iiber den erweiterten Schutz,
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der Marken verliehen wird, die in der Gemeinschaft oder in dem Mitgliedstaat, in dem
sie eingetragen worden sind, Ansehen oder Bekanntheit genielen. Diese Bestimmungen
verfolgen jedoch ein anderes Ziel als das Erfordernis einer ernsthaften Benutzung, das
zur Zuriickweisung des Widerspruchs oder sogar zum Verfall der Marke, wie
insbesondere in Art. 51 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehen, fiihren konnte.

54  Zum anderen ist die Erwartung, dass eine Gemeinschaftsmarke in einem gréferen
Gebiet benutzt wird als nationale Marken, zwar nachvollziehbar, es ist aber nicht
erforderlich, dass diese Benutzung in einem groBeren rdumlichen Gebiet erfolgt, um als
ernsthaft qualifiziert zu werden, denn eine solche Qualifizierung hédngt von den
Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt
ab (vgl. entsprechend zum quantitativen Umfang der Benutzung Urteil Ansul,
Randnr. 39).

55 Da die Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke auf sémtlichen
Tatsachen und Umstidnden beruht, die geeignet sind, zu belegen, dass die geschéftliche
Verwertung der Marke es ermoglicht, Marktanteile fiir die Waren oder
Dienstleistungen, fiir die sie eingetragen wurde, zu gewinnen oder zu behalten, ist es
unmdoglich, im Vorhinein abstrakt festzulegen, auf welche Gebietsgro3e bei der Priifung
der Frage, ob die Marke ernsthaft benutzt wird, abzustellen ist. Ein Mindestmal, das das
nationale Gericht daran hindern wiirde, simtliche Umstinde des ihm vorliegenden
Rechtsstreits zu wiirdigen, kann daher nicht festgesetzt werden (vgl. entsprechend
Beschluss La Mer Technology, Randnr. 25 und 27, sowie Urteil Sunrider/HABM,
Randnrn. 72 und 77).

56  Hinsichtlich der Benutzung der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden
Gemeinschaftsmarke verfiigt der Gerichtshof nicht iiber die tatsdchlichen Angaben, die
erforderlich sind, um dem vorlegenden Gericht konkretere Hinweise dazu geben zu
konnen, ob eine ernsthafte Benutzung dieser Marke vorliegt oder nicht. Wie sich aus
den vorstehenden Erwdgungen ergibt, ist es Sache dieses Gerichts, zu beurteilen, ob die
fragliche Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion und zu dem Zweck, Marktanteile fiir
die geschiitzten Waren oder Dienstleistungen zu gewinnen oder zu behalten, benutzt
wird. Diese Priifung muss sich auf samtliche im Ausgangsverfahren erheblichen Fakten
und Umstdnde wie insbesondere die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der
durch die Marke geschiitzten Waren oder Dienstleistungen, die GroB3e des Gebiets und
den quantitativen Umfang der Benutzung sowie deren Héufigkeit und RegelméBigkeit
stutzen.

57  Daher ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 15 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass bei der Beurteilung des in dieser Bestimmung
vorgesehenen Erfordernisses, dass eine Marke ,,in der Gemeinschaft ernsthaft benutzt
wird®, die Grenzen des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten auBler Betracht zu lassen
sind.
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58 Eine Gemeinschaftsmarke wird im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung
Nr. 207/2009 ,,ernsthaft benutzt”, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion und zu
dem Zweck, fiir die von ihr geschiitzten Waren oder Dienstleistungen Marktanteile in
der Gemeinschaft zu gewinnen oder zu behalten, benutzt wird. Es ist Sache des
vorlegenden Gerichts, zu priifen, ob die Voraussetzungen im Ausgangsverfahren unter
Berticksichtigung aller erheblichen Fakten und Umstinde wie insbesondere der
Merkmale des betreffenden Marktes, der Art der durch die Marke geschiitzten Waren
oder Dienstleistungen, der GroBe des Gebiets und des quantitativen Umfangs der
Benutzung sowie deren Haufigkeit und RegelmiBigkeit erfiillt sind.

Kosten

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

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

Art. 15 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009
iiber die Gemeinschaftsmarke ist dahin auszulegen, dass bei der Beurteilung des in
dieser Bestimmung vorgesehenen Erfordernisses, dass eine Marke ,in der
Gemeinschaft ernsthaft benutzt wird*, die Grenzen des Hoheitsgebiets der
Mitgliedstaaten auller Betracht zu lassen sind.

Eine Gemeinschaftsmarke wird im Sinne von Art.15 Abs.1 der Verordnung
Nr. 207/2009 ,,ernsthaft benutzt*“, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion und
zu dem Zweck, fiir die von ihr geschiitzten Waren oder Dienstleistungen
Marktanteile in der Europiischen Gemeinschaft zu gewinnen oder zu behalten,
benutzt wird. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu priifen, ob die
Voraussetzungen im Ausgangsverfahren unter Beriicksichtigung aller erheblichen
Fakten und Umstinde wie insbesondere der Merkmale des betreffenden Marktes,
der Art der durch die Marke geschiitzten Waren oder Dienstleistungen, der Grofie
des Gebiets und des quantitativen Umfangs der Benutzung sowie deren Hiufigkeit
und RegelméiBigkeit erfiillt sind.

Unterschriften
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