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Der markenrechtliche Gebrauch im Spannungsfeld der
Rechtsprechung des EuGH nach L'Oréal

Friedrich L. Ekey'

In der I’Oréal-Entscheidung betont der EuGH, dass ne-
ben der Hauptfunktion der Marke, die Gewihrleistung
der Herkunft der Ware gegeniiber den Verbrauchern zu
garantieren, auch andere Funktionen hinzutreten. Unter
diese Funktionen fallen danach die Gewihrleistung der
Qualitat der Ware oder Dienstleistung, die Kommunika-
tions-, Investitions- oder Werbefunktion.”

Der Gerichtshof hatte bereits zuvor entschieden, dass
das in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 nie-
dergelegte ausschlieflliche Recht den Inhait hat, dem
Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen
als Inhaber seiner Marke zu ermoglichen, d.h. sicherzu-
stellen, dass diese Marke ihre Punktionen erfiillen kann.
Die Ausiibung dieser Rechte muss allerdings nach der
Judikatur des EuGH auf die Fille beschriankt werden, in
denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten
die Funktionen der Marke und dabei insbesondere ihre
Hauptfunktion, d.h. die Gewihrleistung der Herkunft
der Ware gegeniiber den Verbrauchern, beeintrichtigt
oder beeintrichtigen kinnte. Zu diesen Funktionen ge-
hért aber nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die
Gewidhrleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleis-
tung gegeniiber den Verbrauchern, sondern es gehoren
dazu auch ihre oben angesprochenen Funktionen wie
u.a. die Gewzhrleistung der Qualitit dieser Ware oder
Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions-
oder Werbefunktionen. Dabei kommen im Einzelfall
noch weitere Funktionen in Betracht.

Soweit nun die Ansicht vertreten wird, mit der 1L'OQréal-
Entscheidung habe der EuGH seine stindige Rechtspre-
chung gedndert, vermag dies nicht zu tiberzeugen’

Die inhaltliche Kritik gegen die L’Oréal-Entscheidung
vermag ebenfalls nicht zu iiberzengen, Gegen die Recht-
sprechung des EuGH wird eingewendet, dass es sich bei
dem absoluten Schutz gegen doppelt identische Verwen-
dungen letztlich nur um einen Fall vermuteter Ves-
wechslungsgefahr in Bezug auf die Herkunfisfunktion
einer Marke, also um einen Spezialfall von Art. 5 Abs. 1
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Marken kénnen mit Fezer als kommerzielle Kommuni-
kationszeichen Uber unternehmerische Leistungen im
Wirtschaftsverkehr bezeichnet werden.® Dabei konkreti-
siert die Kommunikationsfunktion der Marke die Iden-
tifikationsfunktion der Marke in Bezug auf den Markt,
den Wettbewerb und den Verbraucher. Die Marke stellt
somit ein Instrument des Dialogs zwischen den Biirgern
die sich auf dem Marks treffen, dar.’

Aus dieser Skonomischen Bedeutung der Marke ergibt
sich zwingend der erforderliche Schutzbereich der recht-
lich in Anspruch zu nehmenden Funktionen einer Mar-
ke.®

Festzuhalten bleibt also, dass nach der mafgeblichen
Rechtsprechung des EuGH alle Funktionen einer Marke,
die sich in der Kommunikation zwischen den Marktteil-
nehmern tber das als Marke geschiitzte Zeichen feststel-
len tassen, markenrechtlichen Schutz beanspruchen kén-
nen, wobel der Herkunftsfunktion eine ,conditic sine
qua non® der Fihigkeit eines Zeichens, Marke im
Rechtssinne zu sein,” zukommt

Diese weite Ausdehnung des Schutzbereichs von Marken
filhrt zu Konsequenzen sowohl was die Notwendigkeit
der Annahme des ungeschriebenen Tatbestandsmerk-
mals des markenmifigen Gebrauchs als auch dessen In-
terpretation angeht.

Bekanntlich soll das im Gesetz nicht vorgesehene Merk-
mal des markenmiBigen Gebrauchs eine Einschrinkung
des markenrechtlichen Schutzes bewirken. Fraglich er-
scheint, ob dieser Zweck vor dem Hintergrund des
Schutzzweckes des Markenrechts iiberhaupt geboten ist.
Denn wenn die verschiedenen festzustellenden Funktio-
nen einer Marke markenrechtlich schiitzenswert sind,
darf das Regulativ des markenmifligen Gebrauchs nicht
zu einem entgegen gesetzten Ergebnis fihren.

So nahm der EuGH in dem BMW)/Denic-Urteil eine
markenrelevante Benutzung eines Zeichens selbst fiir
den Fall an, dass der Gebrauch der Marke zwar gegen
den Willen des Berechtigten, und nicht in Erfilllung ei-
ner Hinweis- oder sonst verlangten Herkunftsfunktion
der durch die Marke geschiitzten Waren oder Dienstleis-
tungen erfolgte, sondern nur dariiber informieren woll-
te, %ass Produkte des Markeninhabers repariert wiir-
den.

Zwar stellt der EuGH in dieser Entscheidung Kar, dass
das durch das Markenrecht gewihrte Abwehrrecht vo-
raussetzt, dass insoweit ,ein spezifisches Interesse des
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Inhabers als Markeninhaber gegeben sei, als die Benui-
zung des fraglichen Zeichens durch einen Dritten eine
der Hauptfunktionen der Marke beeintriichtigen wiirde
oder kénnte“® Dabei fihrt der FuGH aber aus, dass
auch die Beeintrichtigung einer anderen als der Her-
kunftsfunktion als Verletzung der Marke in Betracht
kommen kann.

Wihrend der EuGH in demn BMW/Denic-Urteil noch
von eifem (allerdings weiten) markenrechtlichen Benui-
zungsbegriff ausging, stelit er in der Hoélterhoff-Ent-
scheidung nur noch auf eine Verletzung der von Art. 5
Abs. 1 MarkenRI, geschiitzten Interessen ab, ohne diese
niher zu definieren.'®

In der Entscheidung Anheuser-Busch/Budvar formuliert
der EuGH, dass insbesondere die Hauptfunktion, d.h.
die Gewshrleistung der Herkunft der Ware gegeniiber
den Verbrauchern, nicht beeintrichtigt werden darf, wo-
raus ebenfalls folgt, dass andere Funktionen der Marke
;ianﬁ)en im Einzelfall nicht beeintriichtigt werden diir-
en.

Dabei geht der BuGH jedenfalls bei Wortmarken ohne
weiteres regelmiflig von einer markenméBigen Benut-
zung aus.

Es kénnte nun nahe liegen, auf das ungeschriebene Tat-
bestandsmerkmal markenmiBiger Gebrauch ganz zu
verzichten."” Diese Auffassung wird zum einen mit dem
Wortlaut und der Entstehungsgeschichte des Markenge-
setzes und zum anderen damit begriindet, dass der BGH
erst 7 Jahre nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes
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das zunichst nicht verwendete Tatbestandsmerkmal ei-

ner markenmifligen Benutzung wiederbelebte und also

7 Jahre ohne dieses Tatbestandsmerkmal ausgekommen
14

war.

Dem gegeniiber verlangt die ganz herrschende Meinung
in der Rechtsprechung und dem folgend in der Literatur
fiir die Annahme eines zeichenmiRigen Gebrauchs, dass
im geschifilichen Verkehr eine wértliche oder bildliche
Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder
Dienstleistung sowie in Bezug auf eine Ware oder
Dienstleistung so gebraucht wird, dass ein nicht blog
unbedeutender Teil des mafigeblichen Verkehrs an-
nimmt oder annehmen kann, das Zeichen diene zur Un-
terscheidung der so bezeichneten Waren oder Dienstleis-
tungen von gleichen oder gleichartigen Waren oder
Dienstleistungen anderer Herkunft.'®

Der die herrschende Meinung kritisierenden Position ist
zuzugeben, dass tatséchlich der Wille des deutschen Ge-
setzgebers gegen die Annahme eines zusitzlichen Tatbe-
standsmerkmals der markenmifligen Verwendung in
§ 14 MarkenG spricht. Auch enthalten weder die Mar-
kenRL noch die GMV Anhaitspunkte fir eine Ein-
schrankung des Begriffs der Benutzung auferhalb des
Kriteriums ,geschiftlicher Verkehr. Weiterhin wird
nach Art. 5 Abs. 3 lit.d M MarkenRL ein Zeichen in der
Werbung nicht etwa nur unter der Voraussetzung ge-
schiitzt, dass mit ihr ein Hinweis auf die Herkunftsfunk-
tion des geschiitzten Zeichens verbunden sein miisste.

Um allerdings zu vermeiden, dass der durch Markenin-
haber gewihrte Schutz von Staat zu Staat anders aus-
fallt, kommt der Rechtsprechung des EuGH zum Ge-
meinschaftsrecht die entscheidende Bedeutung im Mar-
kenrecht zu. Insbesondere nach dem Arsenal-FC-Urteil
bleibt vor dem Hintergrund der kiaren und eindeutigen
Formulierung des Gerichtshofs auch nach der hier vor-
genommenen Interpretation kein Raum mehr, um von
dem ungeschriebenen Tatbestandsmerkimal ,,markenmi-
Biger Gebrauch® Abstand zu nehmen.'® Dabei muss der
Begriff des markenméfBigen Gebrauchs in der Weise zu-
riickgefithrt werden, dass er dem Schutz der Marke fiir
Waren oder Dienstleistungen vor dem Hintergrund der
vom EuGH entwickelten Funktionenlehre nicht im We-
ge steht. E



