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sitzt. Soll eine Marke also dadurch aufgebaut werden, dass
sie im Privatleben Prominenter platziert und den Medien
entsprechendes Informationsmaterial zugeleitet wird, muss
bei der werblichen Herausstellung Zuriickbaltung geitbt
werden. Dies sollte aber letztlich ohnehin im Interesse des
Beworbenen sein: Biner der Vorteile des Celebrity Place-
ments gegeniiber anderen Werbemethoden ist schiiefilich

Die Verwendung von fremden
fiir Suchmaschinenwerbung
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I. Einleitung

Google revolutionierte denn Werbemarkt im Internet mit
der Einfithrung kontext-sensitiver Werbung und do-
miniert ihn inzwischen. Google fuhrt mit 90 % (94 % in
Deutschland) sowohl den Markt fiir Suchmaschinen, ais
auch mit weltweit 44,1 % dens Markt filr Online-Werbung
an®. Es schaltet keyword-abhingige Werbung aul den ei-
genen Seiten seiner Suchmaschine (fiir Deatschland unter
www.google.de) als so genannte Site-Targeted-Werbung
auf fremden Websites vergleichbar mit sonstiger Banner-
werbung. Diese Werbung ist kontext-sensitiv, da sie nur
dann eingeblendet wird, wenn die Suchanfrage eines Nut-
zers der Suchmaschine bestimmic Keywords beinhalten,
die mit den voreingestellten AdWords des Werbetreiben-
den Gbereinstimmen. Als solche AdWords kommen nicht
nur das Produkt, die Dienstleistung oder das werbende Un-
ternehmen beschreibende {Gattungs-)Begrifte in Betracht,
sondern eigene oder fremde Marken, die als herkunfts-
hinweisende Zeichen fiir bestimmte Waren oder Dienst-
leistungen geschiltzt sind und denen der Bigentumsschutz
nach Art, 14 Abs. 1 GG zur Seite steht.”
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98 - Google France; MarkenR 2010, 171 R, 33 - BergSpechte.
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die Unverfinglichkeit der Darstellung, die unter dem Re-
aktanz-Radar des einer stindigen Werbeflut ausgesetuten
Konsumenten durchtauchi. Fine tbermiflige werbliche
Darstellung dagegen erregt Misstrauen, und konterkariert
damit teilweise die Vorziige des Konzepts. In seltener Uber-
einstimmung ist im Celebrity Placement daher ein lauteres
Vorgehen auch aus Marketing-Sicht vorzugswiirdig. i

Marken als Schliisselworter

Die Verwendung fremder Marken als Google AdWords
beschiftigt bereits seit Jahren inlensiv die Rechisprechung
und die juristische Literatur. Nachdem der EuGH® Vorlage-
fragen des dsterreichischen OGH, der franzésischen Cour
de cassation und des BGH dahingehend beantwortet halte,
dass eine markenrechtliche Verwechslung von der konkre-
ten Ausgestaltung der Anzeige im Einzelfall abhinge, nah-
men die beiden vorgenannien auslindischen Gericlite eine
cher restriktive Haltung in Bezug auf eine markenrechthi-
che Zulassighkeit von Werbung mit fremden Marken ein,®
wihrend der BGH nun die Verwendung fremnder Marken
in AdWord-Anzeigen weitgehend als zuldssig erklart”

II. Sachverhalt und Problem

Drer Inserent kann bei der Einrichtung einer AdWords-
Anzeige bestimmte Schliisselworter (,,Keywords®) aus-
wihlen, bei deren Eingabe in die Suchmaske durch den
Nutzer der Suchmaschine seine Werbeanzeige erscheinen
soll.

Als Standard-Einstellung sieht Google die Aktivierung
~weitgehend passender Keywords” (,Broad Match®) vor.
Die Anzeige erscheint in diesem Falle auch dann, wenn der
Suchmaschinennutzer Teile erginzt oder weghisst, sogar
wenn er verwandte Suchbegriffe cingibt (Plural statt Singu-
lar, BMW statt Auto, Kéln statt Franldurt)®. Auf diese Wei-
se erscheint die Anzeige selbst ohne aktive Eingabe einer
fremden Marke als Schliisselwort bei der Suche nach eben-
dieser Marke. Um dieser Moglichkeit auszuweichen, kann
der Inserent einerseits die Voreinstellung auf ,,genau pas-
sende Keywords"” (,,Exact Match™)® umstellen oder einzelne
Keywords explizit ausschiiefien,' das heifit jeder Ingerent
steuert durch seine Bestellung die von ihm in Auftrag gege-
bene Werbung prazise.

Es stellt sich zunichst die Frage, wer als potenzietler St6-
rer einer Kennzeichenverletzung anzusehen ist: Der Inse-
rent hat i einem Teil der Sachverhalte die fremde Marke
noch nicht einmal aktiv ausdriicklich als Schliisselwort
angegeben, wohingegen Google einen Algorithmus zur
Verfiigung stellt, der zu den vom Inscrenten ausgewdhiten
Schiiisselwértern auf der Basis Giblicher Suchanfragen wei-
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tere Schiiissehworte hinzufigt, chne dabei fremde Marken-
rechte zu prifen.

Des Weiteren kénnte in Zweifel zu zichen sein, ob die Be-
nutzung des Schliisselwortes fiir Waren oder Dienstleistun-
gen erfolgt, da die Waren oder Dienstleistungen nicht mit
der Marke verbunden werden,

Schliefilich muss — nach der unten im Einzelnen darzu-
stellenden - stindigen Rechtsprechung der deutschen und
curopiischen Gerichte eine Markenfunktion verletzt sein.
In Betracht kiime die Verletzung der Herkunfts- und/oder
der Werbefunktion der fremden Marke, Die Herkunfis-
funktion wire jedenfails dann verletzt, wenn das Pub-
likum davon ausgehen wiirde, die Anzeige stamme von
jemandem, der mit dem Markeninhaber zumindest wirt-
schaftlich verbunden ist. Die als schutzfahig anerkannte
Werbefunktion wire verletzt, wenn es dem Markeninha-
ber zumindest erschwert wire, seinerseits kostengiinstig
fiir seine Marke eine AdWords- Anzeige zu ersteigern bzw.
zu schalten, seine Anzeige konnte im Falle des Bietens an-
derer Inserenten teurer werden und/oder an schlechterer
Position erscheinen, diese Gefahr tritt konkret ein, wenn
ein weiterer Inserent cine Werbung mit Bezug auf die
Marke schaltet,

Ill. Bisherige Rechtsprechung und Literatur

1. Die Rechtsprechung der Obergerichte

Die deutschen Obergerichte priften eine markenrechtliche
Verletzung im Wesentlichen im Rahmen der herkunftshin-
weisenden Funktion der Marke, die sie zu einem bedeuten-
den Teil annahmen, teils aber auch ablehnten.

11 OLG Minchen GRUR-RR 2005, 220 - Memory; OLG Hamburg GRUR-RR
2005, 118, 119 - AIDCL; QLG Karlsruhe WRP 2004, 507, 508 - Deutscher
Video Ring; jeweils unter Berufung auf BGH MarkenR 2006, 535 - Metatag
hupals.

12 OLG Minchen MMR 2008, 334 Ra. 34 OLG Stuttgart WRP 2007, 1265
Rn. 35 - PCB-Tool; OLG Braunschweig MarkenR 2007, 82 Rn. 9 - AdWerd
Impuls; OLG Dresden CR 2007, 738 Ra, 15; gl OLG Dresden MMR 2006,
326 - Plakat 24, das die Ablehnung einer Benutzung fitr Waren und/oder
Dienstleistungen mil der Begriindung ablehnt, ¢ine beschreibende Angabe
kénne nicht markenmiiflig benutzt werden,

13 OLG Frankfurt/M. WRTP 2008, 830, 831 Rn. 11; OLG Kol MarkenR 2008,
117 R, 73 KG MID 2009, 20 R, 40 - Buropa Mobel; KG MMR 2009, 47
Rn. 27 - Zenlrales Yerzeichnis Antiquarischer Blicher.

14 BGH MarkenR 2009, 216 ~ PCB; MarkenR 2009, 216 - Beta Layout.

15 BGH MarkenR 2009, 213 - bananabay.

16 Bernrveuther WRP 2008, 1057, 1065; Ullmainr GRUR 2007, 633, 638; Himer

WRP 2007, 401 £; Resner WRIP 2007, 48, 53 [ Flilsch K&R 2006, 223, 224
Meyer K&R 2006, 557, 561; Ernst Marken 2006, 57, 3% Schagfer MMR
2005, 807, 810,

17 Ekey/Klippel/Bender {s. Fn. 4}, § 14 Rn. 79; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl.
2009, § 14 R 44 und Eink G Ry, 88 Scionefz MarkenR 2008, 196, 198;
Dérresfiingst K&R 2007, 239, 242 Seichter MarkenR 2006, 375, 379; Dietrich
K&R 20006, 71,72, jeweiis nLw N,

18 FuGH MarkenR 1999, 84 ~ BMW/Deenik.

19 Vgl nur EuGH MarkenR 2002, 189 - Hoherhoff; MarkenR 2002, 394 - Ar-
senral FC; MarkenR 2003, 23 - Robeco/Robelco; MarkenR 2003, 453 - Adi-
das Fitnessworkdy GRUR 2003, 153 - Anheuser-Buschy GRUR 2007, 318
-~ Adam Opel; MarkenR 2008, 167 - Adidas/Marca; MarkenR 2008, 316
- ()2/Hutchinson.

20 EuGH MarkenR 2002, 394 Ra. 42 - Arsenal FC,

21 FuGH MarkenR 2002, 394 Ra. 48 - Arsenal PC.

22 EuGH MarkenR 2009, 369 - L'Oréal mit Ammn, Ekey.

Einige Oberlandesgerichie stiitzlen sich dabei aul einen
Vergleich mit der Sach- und Rechtslage bei Metatags, die
eine markenrechtliche Verletzung begritnden kdnnen." Al-
lein die riiumliche Trennung der Anzeigenrubrik von der
Trefferliste rechtfertige keine abweichende Beurteilung.’*

Die Gegenauffassung stellt darauf ab, das tiberwiegende
Publikum wisse, die als solche explizit gekennzeichnete
Anzeigenrubrik beruhe auf einer entsprechenden Gestal-
tung der Anzeige bew. der Einrichtung eines entsprechen-
den Schilisselwortes und nicht auf einen inhaltlichen Zu-
sammenlang mit dem Suchbegriff.??

2. Die Position des BGH

Der BGH verneinte in den Entscheidungen PCB und Beta
Layout vom 22.1.2009 - zunéchst fiir Firmenkennzeichen -
eine Verwechslung bei der Verwendung fiir ,weitgehend
passende” Begriffe, denn die Einstellung des Werbenden
ziele nicht auf ein fremdes Zeichen ab'™. Gleichzeitig leg-
te er dem EuGH die markenrechtlichen Verfahren mit der
Frage vor, ob die Werbefunktion verletzt wiirde, da nach
seiner Meinung die Herkunfisfunktion nicht betroflen sei,
wenn eine AdWord-Anzeige in einem separaten Feld mit
dem Hinwels ,,Anzeige” erscheine.”

3. Die Meinungen in der Literatur

Auch die Meinungen in der Literatur waren geteilt.

Nach einer Ansicht sei der Sachverhalt nicht mit der Ver-
wendung von Melalags vergleichbar, Fir den durchschnitt-
lichen Internetnufzer wire wegen der grafischen Ausge-
staltung und der Uberschrift ,,Anzeige” erkennbar, dass es
sich um eine Werbung auflerhalb der Trefferliste handele,
weshalb eine markenmifige Verwendung, namentlich eine
Verletzung der Herkunfisfunktion ausscheide.'

Dawie bei cinem Metagtag letztendlich die Darstellung des
Suchergebnisses - und sei es auch nur in einem separaten
Feld neben der eigentlichen Trefferliste - bei der Verwen-
dung eines Keyword beeinflusst werde, sei nach der Gegen-
meinung eine Markenverletzung anzunchmen.”

IV. Rechtsprechung des EuGH

Seit der grundlegenden Entscheidung im Fall BMW/
Deenik™ verlangt der EuGH in stindiger Rechtsprechung,®
dass die Benutzung des fraglichen Zeichens durch einen
Dritten eine der Funktionen der Marke beeintrdchtigen
wilrde oder kénnte,” insbesondere die Hauptfunktion der
Marke, welche darin bestehe, dem Verbraucher oder End-
abnehmer die Ursprungsidentitét der durch die Marke ge-
kennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren,
indem sie ihm ermdglicht, diese Ware oder Dienstleistung
ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistun-
gen anderer Herkunft zu unterscheiden® (Herkunftsfunk-
tion).

Zur Verletzung anderer Markenfunktionen als der Her-
kunftsfunktion hatte sich der EuGH bis zur L'Oréal-
Entscheidung am 18.6.2009%* nicht geduflert. In dieser
Entscheidung fihrte er erstmalig aus, dass zu den Marken-
funktionen nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die
Gewilirleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung
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gegeniiber den Verbrauchern, sendern auch ihre anderen
Funktionen wie unter anderem die Gewidhrleistung der
Qualitat dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommu-
nikations-, Investitions- oder Werbefunktionen gehéren.™
In seinen Entscheidungen zu Google-AdWords vertrat der
LEuGH allerdings, die Benutzung eines mit einer Marke ei-
nes anderen identischen Zeichens sei nicht geeignet, dic
Werbefunktion der Marke zu beeintrichtigen; die Wer-
bung erscheine in einem separaten Feld unter der Rubrik
Anzeigen, wihrend der - kostenlose - Hinweis auf den
Markeninhaber (meist) als erster Treffer der Ergebnisliste
wiedergegeben wird.” Nach Auffassung des EuGH konumt
aber eine Beeintrichtigung der Herkunfisfunktion in Be-
tracht: ,Die herkunftshinweisende Funktion der Marke ist
beeintrichtigt, wenn aus der Anzeige fiir einen normal in-
formierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer
nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der An-
zeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem
Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich ver-
bundenen Unternehmen ader vielmehir von einem Dritten
stammen™. Der ¥uGH hielt dies in den Vorlageentschei-
dungen grundsitzlich filr moglich, tberlieff es aber den na-
tionalen Gerichten, eine Verletzung der Herkunftsfunktion
anhand der konkreten Umstinde des Einzelfalls zu pritfen
und dabei die konkrete Gestaltung der Anzeige zu berfick-
sichtigen.®

Seine Rechtsprechung bestitigte der EnGH inzwischen
mehrfach in weiteren Entscheidungen.®

V. Rezeption der Rechtsprechung des EuGH

Nach den ersten Entscheidungen des EuGH versuchten die
infernationalen sowie nationalen Gerichte héchst unter-
schiedlich, die Vorgaben des EuGH umzusetzen.

23 LuGH MarkenR 2009, 369 R, 58 - 1'Oréal.

24 FaGH MarkenR 2610, 204 Rn. 22 - bananabay; MarkenR 2010, 174 Rn. 91+
98 - Google France; MarkenR 2010, 171 Rn. 33 - BergSpechie.

25 FuGH MarkenR 2014, 174 Rn. 84 - Googie France.

26 EuGH MarkenR 2010, 174 Ru. 88 - Google France.

27 EuGH MarkenR 2010, 305 Ra. 32 - Portakabin, MarkenR 2011, 454 Rn,
42 - Interflors, dovt diskutierte er erstmals auch die Miglichkeit einer Ver
letzung der Investitionsfunktion.

28 Vgl aber die zum Nachteil des Markeninhabers ergangence kanadische
Entscheidung im Verfahrea Privaie Career Tratning Institutions Agenecy
v, Vancowver Career College, 2010 BCSC 765, aff'd 2011 BCCA, zitiert nach
Ott WRPL2012-1 B-2; ferner wiesen einige amerikanische Gerichte Klagen
wegen Markemverletzungen durch AdWords ab, die dort in aller Regel un-
mittedbar gepen Google gerichlel waren, vgl. bievzu im Einzelnen und mit
weiteren Nachweisen O, a.a.0., B-10.

20 OGH MMR 2011, 754 Rn. 5 - BerpSpechte,

30 Cour de cassation GRUR Int. 2011, 625 - Louis Vuition; vgl. hierzu awch
Henning-Bodewig GRUR Tt 2011, 395,

31 Royal Court of Justice, Url. v 20,11.2012, [2012] EWCA civ 1501,

37 QLG Disseldor! MarkenR 2017, 219 - hapimagy MMR 2012, 121; OLG
Braunschweig MarkenR 20131, 43, 46 - MOST-Pratinen; OLG Frankfurt/M.
MMR 2011, 548; LG Kédn, Urto v 21.7.2010, 81 O 45/1 1, zit. nach juris; Unt,
v. 13.4.2011, 84 O 318710, zit, nach juris.

33 LG Berfin K&R 2018, 842 Rn. 204,

34 BGH MarkenR 2011, 367 Rn. 22 fi. - bananabay 1.

35 BGH MarkenR 2011, 367 Rn. 27 - bananabay 11,

36 BGH MarkenR 2011, 367 R, 30 - bananabay 1L

1. internationale Gerichte

Die infernationalen europiischen Gerichte nahmen durch-
weg eine Verletzung der Herkunfisfunktion an™

a) Osterreichischer OGH

Der dsterreichische OGH hatte eine Verletzung der Her-
kunftsfunksion angenommen, wenn aus dem Werbetext
nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung
rum Markeninhaber hingewiesen werde.® Wenn die An-
zeige so vage gestaltet wird, dass ein normal informierter
und angemessen aufmerksamer internetnutzer nicht er-
kesnmen kénne, ob der Inserent mit dem Markeninhaber
wirtschaftlich verbunden sei, bestehe eine Verletzung der
Herkunftsfunktion.

b) Cour de cassation

Die franzdsische Cour de cassation stittzte die Ansicht des
dortigen Berufungsgerichts, nach der nicht jede Verwechs-
lungsgefahr auszuschliefen sei, auch wenn die Anzeige
das Zeichen des Markeninhabers nicht auffiihre und nicht
Klarstelle, dass andere Waren bzw. Dienstleistungen be-
worben werden; auch die Uberschrift ,geschiiftliche Links®
und eine riumliche Trennung stehe dem nicht entgegen;
in Anbetracht dessen, dass jedes Risika einer Zuordnungs-
verwirrung ausgeschlossen werden miisse, sei deshath von
einer Markenverletzung auszugehen.™

¢) Royal Court of Justice

Der Royal Court of Justice nalim die EuGGH-Entscheidung
Interflora zum Anlass, eine Verletzung der Herkunfis-
funktion nach der Auffassung des durchschnittlichen in-
ternetnutzers za {iberpritfen. Er hielt allerdings die vom
Markeninhaber vorgerichtlich durchgefithrten Befragun-
gen nicht fir zielfithrend und lehnte eine Beweisaufnah-
me ab, was im Frgebnis dazu fibrte, dass die Vertetzung
der Herkunftsfunktion nicht nachgewiesen werden konn-
te.M

2. Nationale Gerichte

Die Mehrheit der Instanzgerichte ging zuniichst ebenfalls
von einer Verletzung der Herkunfisfunktion und damit
einer Markenverletzung aus, wenn der Inserent nicht in
seiner Anzeige explizit klarstellt, dass er nicht der Mar-
keninhaber sei und mit diesem nicht in Verbindung ste-
he

Das Landgericht Berlin vertrat in seiner Entscheidung
vom 22.9.201¢ dagegen die Auffassung, die dort streitge-
genstindliche Anzeige suggeriere keine wirtschaftiiche
Verbindung zum Markeninhaber, da der Anzeigentext dic
Marke nicht nenne; zudem konne der Nutzer die Anzeige
als solche identifizieren, da sie riumlich getrennt und mit
wAnzeige” iiberschreiben sei.™

In dem Urteil bananabay 11 vom 13.1.2011 jehnte der BGH
bereits eine Verletzung der Herkunitsfunktion anhand des
dortigen Textes ab,** da weder der Anzeigentext noch der
aufgefhrie Link einen Hinweis auf das eingegebene Mar-
kenwort enthalten™ Wegen der Werbefunktion verwies ex
auf die oben dargestellten Entscheidungen des EuGH.*




96 Ekey/ansen — Verwendung v. fremden Marken als Schilssetwérter f. Suchmaschinenwerbung  MarkenR 03/2013

Das OLG Kéln schloss sich dieser Auffassung zwischen-
zeitlich an und lehinte eine Markenverletzung ab,” wihrend
das OLG Hamm eine Markenverletzung zwar im dortigen
Fall konkret annahim, weil die Marke im Anzeigentext ge-
nannt wurde, aber grundsitzlich ebenfalls der Rechtspre-
chung des BGH folgen wollte™,

In der nun ergangenen Entscheidung Most-Pralinen be-
stitigt der BGH einleitend die inzwischen als gefestigte
Rechtsprechung anzusehende Einschitzung, dass die Ein-
gabe eines Schlilsselwortes als Benutzung im geschéftlichen
Verkehr anzusehen sei. Dies gelte auch fiir die Schliissel-
worle, die der Werbende nicht selbst eingibt, sondern auch
fiir diejenigen, die ihm Google unter der als Standard vor-
eingestellten Keyword-Option ,weitgehend passende Key-
words® vorschligt

Fine Verletzung der Herkunfisfunktion lehnt der BGH
ab, da fir den durchschnittlichen Internetnutzer erkenn-
bar sei, dass die vom Werbenden angebotenen Waren oder
Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber oder mit ihm
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen  stammen™
Wenn die Werbeanzeige in einem riaumlich, farblich oder
auf andere Weise deutlich abgegrenzten Bereich und mit
dem Schriftzug ,Anzeigen” {berschrieben erscheint, er-
warte der Verkehr keine Verbindung zwischen dem Inse-
renten und dem Markeninhaber, zumal der Verkehr eine
Trennung der Werbung von der eigentlich nachgefragten
Leistung aus dem Bereich von Presse und Rundfunk ken-
ne', Thr sei zudem bekannt, dass regelméafiig auch Dritte
bezahlte Anzeigen bei Google schalten, weshalb er nicht
davon ausgehe, eine solche Anzeige stamxme vom Marken-
inhaber.®

Ausdriicklich weist der Senat darauf hin, dass ein Inserent
nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung
zum Markeninhaber hinweisen miisse, dies wirde ledighich

37 QLG K8n, Unt. v 23.9.2011, 6 U 87/11, zit. nach juris,

38 OLG Hamum MMR 2013, 41,

39 BGH MarkenR 2013, 122 Rn. 16 1« MOST-Praline.

A0 BGH MarkenR 2013, 122 Rn. 22 . - MOST-Pralinen.

41 BGH Markenk 2013, 122 Rn. 27 - MOST-Prafinen.

42 BGH MarkenR 2013, 122 Rn. 27 - MOST-Pralinen.

43 BGH MarkenR 2013, 122 Rin. 28 - MOST-Pralinen.

44 BGH MarkenR 2013, 122 Rin. 33 - MOST-Pralinen,

45 Albrecht MMR 2013, 43; Ohly GRUR 2010, 776, 780; Rehmke/Thiering
GRUR 2011, 93 100,

46 Ludwip K&R 2011, 726; Splitigerber N)W 2010, 2014, 2016,

47 Ingevl/Rofmke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, Nach $ 15 Ru. 197,

48 Swdbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aull. 2012, $ 14 Rn, 2115 Haberstunpf
MarkenR 2011, 429, 437 so auch Ohly GRUR 2010, 776, 781.

49 Mackbarth WRP 2011, 1124, 1127,

50 Rahi M)W 2011, 3005, 3007 Ludwig K&R 2011, 585, 586.

51 Bitscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtgschutz Urheberrecht Me-
dienrecht, 2. Aull. 2011, § 14 MarkenG Rn. 157, Strdbele/FHacker (s, Fn. 48),
§ b4 Rn. 21 E Of/Schnbert MarkenR 2018, 160, 162; Kleti/Apelz K&R 2010,
289, 291; fiir die Beeintriichtigung der Werbefunktion auch schon vor den
Emtscheidungen des EnGH: Steinberg MMR 2009, 192; Ohly GRUR 2009,
F09, 712,

32 Ot WRPL2012-1 B-d; OnsSchubert MarkenR 2010, 160, 163; On K&R
2010, 448.

33 Ohly GRUR 2010, 776,781 1.

1 Ot K&R 2010, 448, 419,

5 Lorenz, jurisPR-ITR 2072011 Anm. 2 Anm. zu BGH 1L Zivilsenal, Urt. v

13,1200 - 1ZR 125/07; Ohly GRUR 2010, 776, 7815 QuiSchubert MarkenR

2010, 160, 162,

Meyer K&R 2012, 236, 238.

Meyer K&R 2011, 217, 220,
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ein zusitzliches Kriterium darstellen, was eine Verletzung
der Herkunftsfunktion ausschliefie.®

Der Umstand, dass die internationalen Gerichte wie oben
dargestellt anders entschieden und eine Verletzung der
Herkunftsfunktion annahmen, veranlasste den BGH nicht
zu einer erneuten Vorlage an den EuGH, da sowohl er als
auch die internationalen Gerichte lediglich die vom EuGH
geforderte Einzelfallpriifung ansiibten.™

3. Literatur

Einighkeit scheint inzwischen darfiber zu herrschen, dass
eine Verletzung der Herkunftsfunktion jedenfalls dann an-
zunehmen ist, wean in der Werbeanzeige die Marke aus-
driicklich genannt wird.

Teilweise begriift die Literatur die Rechtsprechung des FuGH
und verlangt - entgegen der nunmehriger Annahme des
BGH - einen kiaren Hinweis des Inserenten auf die fehlende
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Markeninhaber,
Zweifel solten dabei zu Lasten des Inserenten gehen.” Der
durchschnittliche Internetnutzer gehe jedenfalls daven aus,
dass ein Bezug zwischen seiner Eingabe in das Suchfeld und
den erscheinenden Anzeigen bestehe, weshalb die Herkunfts-
funktion — zumindest ohne aufldirenden Hinweis — verletzt
sei. ™ Hackbarth fordert dabei eine unterschiedliche Behand-
lung der Anzeigen oberhalb der Trefferliste im Verhilmis zu
denjenigen neben der Trefferliste; nur hinsichtlich der rechts
erscheinenden Anzeigen hilt er den Werbecharakter fiir hin-
reichend deutlich, wihrend er fiir die Anzeigen oberhalb der
Trefterliste einen ausdriicklichen Hinweis auf die fehlende
wirtschaftliche Verbindung verlangt.”

Lediglich vereinzelt findet die liberale Auffassung des BGH
grundsitziiche Zustimmung.™

Teile der Literatur kritisieren dagegen deutlich die Auffas-
sung des BuGH, die Werbefunktion der Marke sei durch
die Wahl derselben als Keyword nicht beeintriichtigt,” was
sie unter anderem darauf stiitzen, dass die Sichtbarkeit des
Markeninhaber oft ohne Suchmaschinenoptimierung nicht
gewiihrleistet ist."”? Andere stimmen zwar dem Ergebnis des
EuGH (keine Beeintrichtigung der Werbefunktion) zu,
halten jedoch die Begriindung fir unzureichend und neh-
men eine Verletzung der Investitionsfunktion der Marken
an.® Off weist zudem darauf hin, dass sich der BGH und
der EuGH gegenseitig blockieren, indem sie einerseits die
Verletzung ausschliefilich der Werbefunktion, andererseits
ausschlieflich der Herkunftsfunltion annelimen.™

Zu Recht kritisiert die Literatur zudem den Umstand, dass
wegen der unterschiedlichen Rechtsprechung einerseits in
Deutschland und andererseits in anderen europiischen
Lindern der eigentliche Zweck der Harmonisierung des
Markenrechts unterlaufen werde™ und die Gefzhr eines in-
ternationalen Forumshoppings entstehen kénnte™.

4. Reaktion von Google

Google reagierte zwischenzeitlich dergestalt, dass es in sei-
ner Markenrichtlinie fiir Buropa keine generelle Unterbin-
dung eciner Verwendung fremder Marken mehr vorsieht,
sondern nur noch eine Beschwerde im Einzelfall ermaog-
licht.>
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Vl. Stellungnahme

Wihrend der BGH in seiner Entscheidung bananabay II
noch ausschliefllich auf die Ausgestaltung der konkreten
Werbeanzeige abgestellt und ausschlieftlich aus dieser he-
raus eine Verletzung der Herkunftsfunktion abgelehnt hat-
te, trifft er eine Grundsatzentscheidung und gibt Google
AdWords auch fir die Verwendung von Marken Dritter
weitgehend frei. Eine Markenverletzung ist mit dem Urteil
MOST-Pralinen ndmlich nach seiner Auffassung nur noch
dann denkbar, wenn der Inserent nicht nur ein entspre-
chendes Schlitsselwort mit der Marke des Dritten wiihlt,
sondern auch den Werbetext oder den Link so gestaltet,
dass der verstindige Verbraucher aus ihr eine wirtschaftli-
che Verbindung zum Markeninhaber annehmen muss,

Zwar schafft der BGH eine einheitliche Rechtsprechung
in Deutschland, die seit der Freigabe von Unternehmens-
kennzeichen als Schliisselwérter™ berechtigter Weise in
Frage stand.¥

Dennoch diirfte die Diskussion Gber die markenrechtliche
Behandlung so genannter Keywords auch nach der BGH-
Entscheidung ,Most® nicht ihr Ende gefunden haben. Zum
cinen liegt dies in dem Umstand begriindet, dass andere
europiische oberste Gerichte die Vorgaben des EuGH dia-
metral entgegengesetzt zum BGH umselzen. Es liegt auf
der Hand, dass der Verwirklichung eines gemeinsamen
européischen Binnenmarktes durch solch divergierende
nationale Regelungen nicht gedient ist. So finden nunmehr
Keyword-Marketingstrategien in Europa ihr Ende an den
Grenzen der einzelnen eurcpaischen Linder wie Oster-
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65 Das Erscheinen in der Treferliste bleibt hiervon selbstverstindlich unbe-
rithrt.

reich und Frankreich, auch wenn dies nicht zu praktischen
Schwierigkeiten flihren dirfle, da jeder Inserent einer
Google-AdWord-Anzeige diese fiir einen geografisch ein-
gegrenzten Bereich schalten kann.®

Zum anderen vermochte der BGH die Bedenken gegen
die grundsitzliche Zuiissigkeit der Verwendung fremder
Kennzeichen als Schlisselworte von AdWord-Anzeigen
nicht auszurdumen. Allerdings erheilt die Kontroverse Gber
die markenrechtliche Behandlung dieser Fille die Schwie-
rigkeiten, die mit der Anerkennung des im Cesetz nicht
aufgefithrten Tatbestandsmerkmals des markenrechtlichen
Gebrauchs entstehen kénnen.®

Hitte der FuGH zumindest auch die Beeintrachtigung der
Werbefunktion der Marke und nicht nur die Beeintréich-
tigung der Herkunfisfunktion einer Marke bei der Beur-
teilung der Zulassigkeit der Verwendung einer fremden
Marke als Keyword einer AdWord- Anzeige geniigen lassen,
wiire es dem BGH argumentativ in jedem Fall schwerer ge-
fallen, eine Markenrechtsverletzung abzulehnen.®

Unabhingig davon diirfie der BGH verkannt haben, dass in
jedem Fall die Herkunfisfunktion der Marke dann verletzt
wird, wenn sich aus der Anzeige nicht ergibt, dass keine
Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Inhaber
des Kennzeichens oder eines damit verbundenen Unter-
nehmens besteht.®

Es bleibt aber abzuwarten, ob der EuGH nochmals die
Gelegenheit bekommt, sich zum deutschen Alleingang zu
duflern, zumal die Begriindung seiner Entscheidungen die
Verletzung einer Herkunfisfunktion zwar offen lisst, ihre
Annahme aber doch nahelegt, wie dies der dsterreichische
OGH und die franzissische Cour de cassation ebenfalls in-
terpretiert haben und wie dies auch die nationalen Instanz-
gerichte zundichst ganz liberwiegend annahmen.

Schiiefilich verkennen sowohl der BuGH als auch der
BGH,* dass die Zulassung von Werbung mit Kennzeicken
anderer die wirtschaftliche und damit auch rechtliche Posi-
tion dieser deshalb schmilern kann, weil der Kennzeichen-
inhaber in der Regel dann selbst nur noch teurer mit seiner
Marke als AdWord zu werben vermag - bzw. bei gleich-
bleibendem Kostenaufwand seiner AdWord-Kampagne
im Anzeigenfeld auf der ersten Ergebnisseite nicht mehr
erscheint.®® Auch hier wire eine Korrektur der Rechispre-
chung angebracht. 2



