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1. Platziert der Werbende (hier: ehemaliger Markenlizenznehmer) mit Zustimmung des
Markeninhabers eine Werbeanzeige auf einer Referenzierungswebsite, in der die Marke
verwendet wird (hier: Bezeichnung des Werbenden als "autorisierte Mercedes-Benz-
Werkstatt” in einer Art Branchen-Telefonbuch), und weist der Werbende nach
Beendigung des Vertrages mit dem Markeninhaber den Betreiber dieser Website
ausdricklich an, die Werbeanzeige bzw die darin verwendete Marke zu |6schen, ist es
kinftig nicht mehr dem Werbenden zuzurechnen, wenn sich der Webseitenbetreiber -
absichtlich oder fahrlassig - Uber die ausdricklichen Anweisungen des Werbenden
hinwegsetzt.

2. Ebenso wenig sind dem Werbenden sebststéndige Handlungen anderer
Wirtschaftstellnehmer — wie der Betreiber anderer Referenzierungswebsites -
zuzurechnen, mit denen der Werbende keine unmittelbare oder mittelbare Beziehung
unterhalt und die nicht im Auftrag und fur Rechnung des Werbenden handeln, sondern

auf eigene Initiative und im eigenen Namen.
Leitsétze verfasst von Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M.

In der Rechtssache C-179/15 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267
AEUV, eingereicht vom FoOvarosi Torvenyszek (Hauptstadtischer Gerichtshof, Ungarn) mit
Entscheidung vom 3. April 2015, beim Gerichtshof eingegangen am 21. April 2015, in dem
Verfahren Daimler AG gegen Egyiid Garage Gépjarmdjavito és Ertékesitd Kft. Erl&sst

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerprésidenten M. lleSi¢ (Berichterstatter), der Richterin
C. Toader, des Richters A. Rosas, der Richterin A. Prechal und des Richters E. JaraSitnas,
Generdanwalt: M. Wathelet, Kanzler: A.Calot Escobar, aufgrund des schriftlichen
Verfahrens, unter Berticksichtigung der Erklérungen der ungarischen Regierung, vertreten
durch M. Z. Fehér, G. Szima und G. Ko0s as Bevollméchtigte, der polnischen Regierung,
vertreten durch B. Majczyna als Bevollméachtigten, der Europédischen Kommission, vertreten
durch L. Havas und J. Samnadda als Bevollméchtigte, aufgrund des nach Anhdrung des
Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussantrage Uber die Rechtssache zu
entscheiden, folgendes

Urtall

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 Abs. 1 der Ersten
Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber die Marken (ABI. 1989, L 40, S. 1).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Daimler AG (im
Folgenden: Daimler) und der Egyiid Garage Gépjarm(javito és Ertékesitd Kft. (im Folgenden:
Egyld Garage) Uber das Erscheinen von Anzeigen im Internet, in denen Egyld Garage als
»autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt* bezeichnet wird.

Rechtlicher Rahmen



3 Die Richtlinie 89/104 wurde durch die am 28. November 2008 in Kraft getretene
Richtlinie 2008/95/EG des Européi schen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. L 299, S. 25)
aufgehoben.

4 Art. 5 (,,Rechte aus der Marke*) der Richtlinie 2008/95, dessen Wortlaut den des Art. 5
der Richtlinie 89/104 unverandert aufnimmt, bestimmt:

»(1) Die eingetragene Marke gewahrt ihrem Inhaber ein ausschliefdliches Recht. Dieses
Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im
geschéftlichen Verkehr

a) einmit der Marke identisches Zeichen fir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die
mit denjenigen identisch sind, fir die sie eingetragen ist;

b)  €in Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identitét oder der Ahnlichkeit des Zeichens
mit der Marke und der Identitdt oder Ahnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen
erfassten Waren oder Dienstleistungen fir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, die die Gefahr einschlief3t, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung
gebracht wird.

(2) DieMitgliedstaaten konnen ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten
zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschéftlichen Verkehr ein mit der Marke
identisches oder ihr 8hnliches Zeichen fir Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht
denen dhnlich sind, fur die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden
Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die
Wertschatzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder
beeintrachtigt.

3 Sind die Voraussetzungen der Absédtze 1 und 2 erfiillt, so kann insbesondere verboten
werden:

a) dasZechen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;

b)  unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten
Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
c)  Waren unter dem Zeichen einzufihren oder auszufihren;

d) dasZeichenin den Geschéftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

5 Die Richtlinie 2008/95 wird durch die am 12. Januar 2016 in Kraft getretene Richtlinie
(EV) 2015/2436 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. L 336, S. 1)
mit Wirkung zum 15. Januar 2019 aufgehoben.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage

6 Damler, eine Herstellerin von Fahrzeugen, ist Inhaberin der unten wiedergegebenen
internationalen Bildmarke Mercedes-Benz, die auch in Ungarn geschiitzt ist und deren Schutz
sich u. a. auf Fahrzeugteile erstreckt.

sMercedes-Benz”

7 Egyld Garage ist eine Gesellschaft nach ungarischem Recht, deren Tatigkeit im
Bereich des Einzelhandels mit Fahrzeugen und Fahrzeugtellen sowie der Fahrzeugreparatur
und -wartung liegt. Sie ist auf den Verkauf von Waren von Daimler und darauf bezogene
Dienstleistungen spezialisiert.

8 Ab dem Jahr 2007 waren die Mercedes Benz Hungaria Kft. (im Folgenden: Mercedes
Benz Hungaria), eine Tochtergesellschaft von Daimler, die nicht am Ausgangsrechtsstreit



beteiligt ist, und Egyud Garage durch einen Vertrag tUber Kundendienstleistungen verbunden,
der mit Wirkung zum 31. Mérz 2012 endete.

9 Nach diesem Vertrag war Egyid Garage berechtigt, die genannte Marke zu benutzen
und sich auBerdem in ihren eigenen Anzeigen als ,felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz*
(,autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt®) zu bezeichnen.

10 Wahrend der Laufzeit des Vertrags Uber Kundendienstleistungen beauftragte Egytd
Garage die Magyar Teefonkonyvkiadd Téarsasdg (im  Folgenden: MTT), die
Werbedienstleistungen im Internet Uber die Website www.telefonkonyv.hu anbietet, fir den
Zeitraum 2011 bis 2012 mit der Verdffentlichung einer Anzeige, in der sie als autorisierte
Mercedes-Benz-Werkstatt bezeichnet wurde.

11  Nach der Beendigung des Vertrags versuchte Egyid Garage, jede Benutzung der
fraglichen Marke zu beenden, aufgrund deren das Publikum hétte annehmen kdnnen, dass sie
weiterhin eine Vertragsbeziehung mit Daimler unterhielt.

12  Egyud Garage forderte MTT insbesondere auf, die Anzeige so abzuandern, dass sie in
ihr nicht mehr a's autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt bezeichnet wurde.

13 Des Weiteren forderte Egyld Garage die Betreiber mehrerer anderer Websites
schriftlich auf, online gestellte Anzeigen zu Idschen, die ohne ihre Zustimmung und
insbesondere ohne ihren Auftrag vertffentlicht worden waren und die sie as autorisierte
Mercedes-Benz-Werkstatt darstellten.

14  Trotz dieser Mainahmen wurden die online gestellten Anzeigen, die eine solche
Angabe enthielten, weiterhin im Internet verbreitet. Zudem ergab die Eingabe der
Schlisselworter ,,egyld* und ,,garage* in die Google-Suchmaschine eine Ergebnidliste, in der
die Anzeigen erschienen und in deren erster Textzelle, die as Link fungierte, Egyud Garage
als ,,autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt” bezeichnet wurde.

15 Unter diesen Umstdnden erhob Daimler beim vorlegenden Gericht Klage und
beantragte zum einen, u. a. festzustellen, dass Egyld Garage durch die Anzeigen die Marke
Mercedes-Benz verletzt hat, und zum anderen, Egyud Garage zur Léschung der fraglichen
Anzeigen, zur Unterlassung erneuter Markenverletzungen und zur Veréffentlichung einer
Richtigstellung in nationalen und regionalen Zeitungen zu verpflichten.

16  Zur Verteidigung trug Egyiud Garage vor, dass sie, mit Ausnahme der auf der Seite
www.tel efonkonyv.hu erschienenen Anzeige, keine weitere Anzeige ins Internet gestellt habe
und dass die fraglichen Anzeigen erschienen seien und weiterhin erschienen, ohne dass sie
dies gewollt habe und ohne dass sie irgendeinen Einfluss auf ihren Inhalt, ihr Erscheinen oder
ihre Loschung nehmen kdnne.

17 In diesem Zusammenhang zog Egyld Garage einen Privatgutachter hinzu, um
nachzuweisen, dass sie Opfer einer weit verbreiteten Geschaftspraxis geworden sei, die im
Wesentlichen darin bestehe, dass bestimmte Anbieter von Werbedienstleistungen im Internet
ohne Kenntnis oder Zustimmung der Werbenden Anzeigen, die auf anderen Anzeigeseiten
veroffentlicht worden seien, wiedergdben, um ihre eigene entgeltlich oder unentgeltlich
nutzbare Informationsdatenbank zu erstellen.

18  Unter diesen Umsténden hat der Févarosi Torvenyszék (Hauptstadtischer Gerichtshof,
Ungarn) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur
V orabentscheidung vorzul egen:

Ist Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass der Inhaber einer
Marke berechtigt ist, gegen einen Dritten, der in einer Anzeige im Internet genannt wird, in
der ein mit der Marke verwechselbares Zeichen vorkommt und die sich auf eine mit den
Waren oder Dienstleistungen, fur die die Marke eingetragen ist, identische Dienstleistung
dieses Dritten bezieht, so dass beim Publikum der falsche Eindruck entstehen kann, dass eine
offizielle Geschéftsverbindung zwischen dem Unternehmen des Dritten und dem
Markeninhaber besteht, auch dann vorzugehen, wenn die Anzeige weder von der darin
genannten Person noch fur deren Rechnung ins Internet gestellt wurde oder wenn diese



Anzeige im Internet abrufbar bleibt, obwohl die darin genannte Person in der bei verninftiger
Betrachtung zu erwartenden Weise ihre Léschung zu erreichen versuchte, ohne dass dies
gelang?

Zur Vorlagefrage

19  Zuné&chst ist darauf hinzuweisen, dass der Ausgangsrechtsstreit darauf zurlickgeht, dass
auch nach Beendigung des Vertrags Uber Kundendienstleistungen zwischen Mercedes Benz
Hungaria und Egyld Garage, der dieser u. a. erlaubte, die Marke Mercedes-Benz sowie die
Bezeichnung ,,autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt“ in ihren eigenen Werbeanzeigen zu
verwenden, weiterhin Anzeigen im Internet verbreitet wurden, die diese Bezeichnung im
Zusammenhang mit dem Namen und der Adresse von Egyld Garage enthielten. Da der
Vertrag am 31. Méaz 2012 und damit nach Aufhebung der Richtlinie 89/104 durch die
Richtlinie 2008/95 endete, findet auf den Rechtsstreit die Richtlinie 2008/95 Anwendung, so
dass die Vorlagefrage dahin zu verstehen ist, dass sie die Auslegung dieser Richtlinie betrifft.
20 Auferdem nimmt die Frage zwar Bezug auf Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie
89/104, dessen Wortlaut in die Richtlinie 2008/95 Ubernommen wurde und der den Fall
betrifft, dass die fraglichen Zeichen und/oder die Waren oder Dienstleistungen, fir die diese
Zeichen benutzt werden, einander nur dhnlich sind, jedoch scheint das Ausgangsverfahren,
wie die Europadische Kommission vortragt, auf den ersten Blick vielmehr die Fallgestaltung
des Art.5 Abs. 1 Buchst. a dieser Richtlinien zu betreffen, ndmlich die der ,,doppelten
Identitat”, bei der ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen fur Waren oder
Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, fir die sie eingetragen ist.

21  Zum einen zeigt sich ndmlich, dass die Anzeigen, die den Begriff ,autorisierte
Mercedes-Benz-Werkstatt* enthalten, ein Zeichen benutzen, das im Wesentlichen mit der
Bildmarke Mercedes-Benz identisch ist.

22 Zum anderen scheint die Formulierung der Vorlagefrage nahezulegen, dass das
vorlegende Gericht davon ausgeht, dass die von Egyld Garage angebotenen Waren und
Dienstleistungen identisch mit denen sind, fur die die Marke eingetragen ist. Nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs féllt die Benutzung einer Automarke in Anzeigen zu dem
Zweck, die Offentlichkeit darauf hinzuweisen, dass ein Dritter authentische Fahrzeuge dieser
Marke instand setzt und wartet, grundsétzlich unter Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie,
selbst wenn die Marke nicht fir diese Dienstleistung eingetragen wurde (vgl. in diesem Sinne
Urtell BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, Rn. 33, 34 und 37 bis 39).

23 Da aus dem Vorabentscheidungsersuchen hervorgeht, dass das vorlegende Gericht auf
eine Klérung des Begriffs ,,benutzen” in Art. 5 Abs. 1 der Richtlinien 89/104 und 2008/95
abzielt, der sich unterschiedslos auf die Fallgestaltungen in Abs. 1 Buchst. aund b bezieht, ist
es fur eine sachdienliche Antwort dennoch nicht erforderlich, endglltig zu entscheiden,
welche der beiden Fallgestaltungen im vorliegenden Fall zutrifft.

24  Das vorlegende Gericht mdchte mit seiner Frage demnach wissen, ob Art. 5 Abs. 1
Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass ein Dritter, der in einer auf
einer Website vertffentlichten Anzeige genannt ist, die ein Zeichen enthdt, das mit einer
Marke identisch oder ihr @nlich ist, so dass der Eindruck einer Geschéftsbeziehung zwischen
ihm und dem Markeninhaber besteht, eine Benutzung dieses Zeichens vornimmt, die vom
Inhaber nach dieser Bestimmung verboten werden kann, selbst wenn die Anzeige weder von
diesem Dritten oder in seinem Namen platziert worden ist oder wenn dieser vergeblich alles
von ihm Erwartbare unternommen hat, um ihre Léschung zu erreichen.

25 Die ungarische und die polnische Regierung sowie die Kommission sind der
Auffassung, dass diese Frage zu verneinen sai.

26  Nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 ist der Markeninhaber berechtigt,
Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung ein mit der Marke identisches Zeichen zu



benutzen, wenn diese Benutzung im geschéftlichen Verkehr erfolgt, fur Waren oder
Dienstleistungen geschieht, die mit denjenigen identisch sind, fir die die Marke eingetragen
ist, und die Funktionen der Marke beeintréchtigt oder beeintrachtigen kann. Zu diesen
Funktionen gehort nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewahrleistung der Herkunft
der Ware oder Dienstleistung gegeniber den Verbrauchern (im  Folgenden:
herkunftshinwei sende Funktion), sondern es gehdren dazu auch ihre anderen Funktionen wie
u.a de Gewdrlestung der Qualitdt dieser Ware oder Dienstleistung oder die
Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen (vgl. in diesem Sinne Urteile L’Oréal
u. a., C-487/07, EU:C:2009:378, Rn. 58, Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08,
EU:C:2010:159, Rn. 49, 77 und 79, sowie Interflora und Interflora British Unit, C-323/09,
EU:C:2011:604, Rn. 38).

27  Sind sich die fraglichen Zeichen und/oder Waren oder Dienstleistungen, fur die diese
Zeichen benutzt werden, hingegen lediglich dhnlich, ist der Markeninhaber gemald Art. 5
Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 nur dann berechtigt, eine solche Benutzung des
Zeichens zu verbieten, wenn sie wegen der fur das Publikum bestehenden Gefahr von
Verwechsdungen die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeintréachtigt oder
beeintrachtigen kann (vgl. u.a Urtell Frisdranken Industrie Winters, C-119/10,
EU:C:2011:837, Rn. 25 und die dort angefihrte Rechtsprechung).

28 Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass die Benutzung einer Marke durch einen
Dritten ohne Zustimmung des Inhabers zu dem Zweck, die Offentlichkeit darauf hinzuweisen,
dass dieser Dritte Waren dieser Marke instand setzt und wartet oder dass er Fachmann fur
solche Waren oder auf sie spezialisiert ist, unter gewissen Umsténden eine Benutzung der
Marke im Sinne von Art.5 Abs.1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 darstellt, die der
Markeninhaber verbieten kann, soweit nicht Art. 6 der Richtlinie — Beschrankung der
Wirkungen der Marke — oder Art. 7 der Richtlinie — Erschopfung des Rechts aus der Marke —
Anwendung finden (vgl. Urteil BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, Rn. 42 und 45).

29 Zu den im Ausgangsverfahren fraglichen Anzeigen, in denen Egyid Garage als
»autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt* bezeichnet wird, ist festzustellen, dass Egyid Garage
die Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 benutzt hat, indem sie MTT
beauftragte, fur den Zeitraum 2011 bis 2012 eine Anzeige diesen Inhalts online auf der
Website www.telefonkonyv.hu zu veroffentlichen.

30 Indem der Werbende eine solche Werbeanzeige im Zusammenhang mit seinen
Geschaftstatigkeiten in Auftrag gibt, ,,benutzt“ er die Marke némlich ,,im geschéaftlichen
Verkehr* und fiir ,,Waren oder Dienstleistungen®, die er seinen Kunden anbietet, wobei eine
solche Benutzung zu Werbezwecken im Ubrigen ausdriicklich unter Art. 5 Abs. 3 Buchst. d
der Richtlinie 2008/95 féllt. Eine solche Benutzung kann, wenn sie ohne Zustimmung des
Markeninhabers erfolgt, die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeintrachtigen,
sofern die Anzeige suggeriert, dass zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber eine
wirtschaftliche Verbindung besteht (vgl. in diesem Sinne Urteil Interflora und Interflora
British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, Rn. 45 und die dort angefihrte Rechtsprechung).

31 Da der zwischen Mercedes Benz Hungaria und Egyid Garage geschlossene Vertrag
Uber Kundendienstleistungen eine solche Benutzung ausdriicklich erlaubte, ist aber davon
auszugehen, dass diese Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers geschehen ist und
dass es dem Inhaber nach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 wahrend der Laufzeit des
Vertrags demnach nicht gestattet war, die Vertffentlichung der fraglichen Anzeige auf der
Website www.telefonkonyv.hu zu verbieten.

32 Es ist jedoch unstreitig, dass Anzeigen, in denen Egyud Garage als ,autorisierte
Mercedes-Benz-Werkstatt* bezeichnet wird, selbst nach Beendigung des Vertrags weiterhin
sowohl auf der Website www.telefonkonyv.hu als auch auf anderen Referenzierungswebsites
flr Unternehmen erschienen sind und dass diese den Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits
bilden.



33 Was zum enen die Veoffentlichung dieser Anzeige auf der Website
www.telefonkonyv.hu nach Beendigung des Vertrags angeht, hat das vorlegende Gericht
festgestellt, dass Egylid Garage MTT aufgefordert habe, die urspriinglich in Auftrag gegebene
Anzeige abzuandern, damit sie darin nicht mehr als ,,autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt*
bezeichnet werde, aber dass trotz dieser Aufforderung die Anzeige mit dieser Bezeichnung
weiterhin eine gewisse Zeit lang auf dieser Website erschienen sai.

34 Zwar lasst sich die Verdffentlichung einer Werbeanzeige, die die Marke eines anderen
nennt, auf einer Referenzierungswebsite dem Werbenden zurechnen, der diese Anzeige in
Auftrag gegeben hat und auf dessen Anweisung der Betreiber dieser Seite als Dienstleister
gehandelt hat (vgl. entsprechend Urteile Google France und Google, C-236/08 bis C-238/08,
EU:C:2010:159, Rn.51 und 52, sowie Frisdranken Industrie Winters, C-119/10,
EU:C:2011:837, Rn. 36), doch kénnen dem Werbenden die Handlungen oder Unterlassungen
eines solchen Dienstleisters nicht zugerechnet werden, wenn dieser sich absichtlich oder
fahrlassig Uber die ausdricklich vom Werbenden erteilten Anweisungen hinwegsetzt, die
gerade darauf abzielen, diese Benutzung der Marke zu verhindern. Kommt der Dienstleister
der Aufforderung des Werbenden, die fragliche Anzeige oder die in ihr enthaltene Nennung
der Marke zu léschen, nicht nach, lésst sich daher die Verdffentlichung der Markennennung
auf der Referenzierungswebsite nicht mehr as Benutzung der Marke durch den Werbenden
qualifizieren.

35 Was zum anderen die Verdffentlichung der fraglichen Anzeige auf anderen
Referenzierungswebsites fur Unternehmen angeht, weist das vorlegende Gericht darauf hin,
dass dieser Umstand mit der Praxis bestimmter Betreiber solcher Websites zu erkléren sai, die
— ohne Kenntnis oder Zustimmung der Werbenden — auf anderen Websites vertffentlichte
Anzeigen wiedergdben, um ihre Website bekannt zu machen und den kinftigen zahlenden
Nutzern zu zeigen, dass es sich um eine bekannte Website mit einem vertrauenswirdigen
Hintergrund handele.

36 Hierzu ist festzustellen, dass einem Werbenden selbstandige Handlungen anderer
Wirtschaftstellnehmer wie die der Betreiber von Referenzierungswebsites, mit denen der
Werbende keine unmittelbare oder mittelbare Beziehung unterh@lt und die nicht im Auftrag
und fir Rechnung des Werbenden, sondern auf eigene Initiative und im eigenen Namen
handeln, nicht zuzurechnen sind.

37 Ausden Rn. 34 und 36 des vorliegenden Urteils geht hervor, dass in den beiden dort
aufgefuhrten Fallgestaltungen der Markeninhaber nicht berechtigt ist, gemald Art. 5 Abs. 1
Buchst. a oder Buchst. b der Richtlinie 2008/95 gegen den Werbenden vorzugehen, um
diesem die Online-Veroffentlichung der Anzeige, in der seine Marke genannt wird, verbieten
Zu lassen.

38 Diese Schlussfolgerung wird durch den Wortlaut, die Systematik und die Zielsetzung
des Art. 5 der Richtlinie 2008/95 untermauert.

39 Was zunéchst den Wortlaut des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 anbelangt, ist
beispielhaft darauf hinzuweisen, dass der Ausdruck ,,zu benutzen*, ,,using”, ,faire usage®,
Lusare“, , het gebruik®, ,,hasznal®, der jeweils in der Fassung dieser Bestimmung in deutscher,
englischer, franzosischer, italienischer, niederlandischer und ungarischer Sprache benutzt
wird, nach seinem ublichen Sinn ein aktives Verhalten und eine unmittelbare oder mittel bare
Herrschaft Gber die Benutzungshandlung beinhaltet. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn diese
Handlung von einem unabhéngigen Wirtschaftsteilnehmer ohne Zustimmung des Werbenden
und sogar gegen seinen ausdricklichen Willen vorgenommen wird.

40 Sodannist zur Systematik des Art. 5 der Richtlinie 2008/95 festzustellen, dassin Art. 5
Abs. 3, der eine nicht abschlieffende Aufzéhlung von Benutzungsformen enthélt, die der
Markeninhaber verbieten kann (vgl. Urteil Google France und Google, C-236/08 bis
C-238/08, EU:C:2010:159, Rn. 65 und die dort angefihrte Rechtsprechung), ausschliefdich
aktive Handlungen Dritter genannt sind, wie etwa die, das Zeichen auf Waren oder deren



Aufmachung ,,anzubringen®, es in den Geschéftspapieren und in der Werbung zu ,,benutzen®,
unter dem Zeichen Waren ,,anzubieten”, ,,in den Verkehr zu bringen*, zu den genannten
Zwecken ,,zu besitzen“, ,einzufuhren” oder ,auszufuhren“ oder auch Dienstleistungen
»anzubieten* oder zu ,.erbringen®.

41 Was schliefdich die Zielsetzung des Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 betrifft, geht
aus dieser Bestimmung klar hervor, dass sie bezweckt, dem Inhaber ein rechtliches Instrument
an die Hand zu geben, das es ihm ermdglicht, jegliche Benutzung seiner Marke durch einen
Dritten ohne seine Zustimmung zu verbieten und somit zu beenden. Dennoch ist nur ein
Dritter, der unmittelbar oder mittelbar die Herrschaft Uber die Benutzungshandlung hat,
tatsachlich in der Lage, die Benutzung zu beenden und sich damit an das Verbot zu halten.

42  Unter diesen Umstanden ist festzustellen, dass eine Auslegung des Art. 5 Abs. 1 der
Richtlinie 2008/95, nach der in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens der
Markeninhaber dem Werbenden die streitige Benutzung nur deshalb verbieten kann, weil
diese Benutzung dem Werbenden mdglicherweise einen wirtschaftlichen Vortell verschafft,
gegen die Zielsetzung dieser Bestimmung und den Grundsatz impossibilium nulla obligatio
est verstiefe.

43  Dieses Ergebnis wirkt sich weder auf die Moglichkeit des Inhabers aus, gegebenenfalls
vom Werbenden die Ruckerstattung eines solchen wirtschaftlichen Vorteils auf der Grundlage
des nationalen Rechts einzufordern, noch auf seine Mdglichkeit, gegen die Betreiber der
Referenzierungswebsites vorzugehen.

44  Nach aledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. aund b
der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass ein Dritter, der in einer auf einer Website
veroffentlichten Anzeige genannt ist, die ein Zeichen enthdlt, das mit einer Marke identisch
oder ihr dhnlich ist, so dass der Eindruck einer Geschaftsbeziehung zwischen ihm und dem
Markeninhaber besteht, keine Benutzung dieses Zeichens vornimmt, die vom Inhaber nach
dieser Bestimmung verboten werden kann, wenn die Anzeige weder von diesem Dritten noch
in seinem Namen platziert worden ist oder, falls die Anzeige von diesem Dritten oder in
seinem Namen mit Zustimmung des Inhabers platziert worden ist, wenn dieser Dritte den
Betreiber der Website, bel dem er die Anzeige in Auftrag gegeben hatte, ausdriicklich
aufgefordert hat, die Anzeige oder diein ihr enthaltene Nennung der Marke zu |6schen.

Kosten

45  Fir die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem
bei dem vorlegenden Gericht anhéngigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher
Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Betelligter fur die Abgabe von Erklarungen vor
dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfahig.

Ausdiesen Griunden hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) flr Recht erkannt:

Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95/EG des Européischen Parlaments und
des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
Uber die Marken ist dahin auszulegen, dass ein Dritter, der in einer auf einer Website
veroffentlichten Anzeige genannt ist, die ein Zeichen enthalt, das mit einer Marke identisch
oder ihr dhnlich ist, so dass der Eindruck einer Geschaftsbeziehung zwischen ihm und dem
Markeninhaber besteht, keine Benutzung dieses Zeichens vornimmt, die vom Inhaber nach
dieser Bestimmung verboten werden kann, wenn die Anzeige weder von diesem Dritten noch
in seinem Namen platziert worden ist oder, falls die Anzeige von diesem Dritten oder in
seinem Namen mit Zustimmung des Inhabers platziert worden ist, wenn dieser Dritte den
Betreiber der Website, bel dem er die Anzeige in Auftrag gegeben hatte, ausdrticklich
aufgefordert hat, die Anzeige oder diein ihr enthaltene Nennung der Marke zu |6schen.



Anmerkung’

|. Das Problem

Der spétere Beklagte betrieb in Ungarn unter der Bezeichnung ,,Egytd Garage” eine Service-
Werkstatt. Auf Grund eines Lizenzvertrages mit der spateren Klagerin, der Daimler AG, war
er zundchst befugt, die Marke "Mercedes-Benz" zu benutzen und mit der Bezeichnung
"autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt" zu werben. Solche Werbeanzeigen schaltete Egyud
Garage auch im Internet:

sMercedes-Benz”’

Das Unternehmen und der Autohersteller beendeten jedoch nach Uber flnf Jahren (letztlich
einvernehmlich) die Zusammenarbeit. Die Egyud Garage war damit keine autorisierte
Mercedes-Benz-Werkstatt mehr. Nach dem Ende der Kooperation bemiihte sich der Beklagte,
jede Onlineanzeige mit der Marke "Mercedes' und dem Text "autorisierte Mercedes-Benz-
Werkstatt" 16schen zu lassen, da ihm und seinen Filialen zukinftig eine Werbung in dieser
Form keine Werbung mehr gestattet war. Allerdings scheiterte der Versuch, die friiheren
Werbeanzeigen mit den Hinweisen auf Daimler aus dem Internet zu beseitigen. Der Beklagte
forderte sogar die Betreiber von Online-Branchenverzeichnissen, auf denen die Werkstatt
urspringlich Anzeigen gebucht hatte, zur Léschung der Werbeinserate auf. Suchmaschinen
zeigten aber trotzdem weiterhin solche Anzeigen an; dem Loschungsverlangen war offenbar
nicht entsprochen worden. Zudem fand die Klagerin auch solche Webseiten, die ohne die
Beauftragung oder Zustimmung des Beklagten entsprechende Anzeigen online gestellt hatten.
Die fortdauernde Abrufbarkeit von Werbeanzeigen, die Daimler und die ehemalige
Vertragswerkstatt in Verbindung brachten, wollte der Autokonzern nicht hinnehmen und
klagte in Budapest wegen Markenrechtsverletzung vor. Das ungarische Gericht hatte Art 5
Abs 1 litaund b Marken-RL auszulegen und richtete ein Vorabentschel dungsersuchen nach
Luxemburg. Der EUGH hatte sich daher mit der interessanten Frage zu befassen, was passiert,
wenn ein Werbender sich um die Léschung seiner markenrechtsverletzenden Onlinewerbung
bemtiht, dies aber nicht gelingt?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der EuGH verneinte eine Markenverletzung durch den ehemaligen Lizenznehmer. Sobald der
Werbende den Betreiber ener Internet-Seite ausdricklich aufgefordert hatte, die
Werbeanzeige zu |6schen, der Betreiber dem aber nicht nachkam, handelte es sich bel der
Anzeige nicht mehr um eine Werbeanzeige des Beklagten. Der Werbende ist nach einer
entsprechenden Lodschungsaufforderung fir markenverletzende Inhate einer Werbung
gegentiber dem Markeninhaber nicht mehr verantwortlich. Weitere Versuche, die Anzeige
|6schen zu lassen, muss der Werbende daher nicht unternehmen.

Der Markeninhaber konnte jedoch vom Werbenden die Riickerstattung aller wirtschaftlichen
Vorteile verlangen, die diesem durch die weiterhin online verfligbaren Anzeigen entstehen
konnen, und er kann gegen die Betreiber der Websites vorgehen, welche die Rechte aus seiner
Marke verletzten.

* RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Naheres unter
http://www.eurolawyer.at.




1. Kritische Wirdigung und Ausblick

Das vorliegende Urteil macht deutliche Vorgaben zur Verantwortlichkeit for
Markenverletzungen in der Online-Werbung:

- Hat der Werbende die Verdffentlichung der markenverletzenden Online-Werbung auf
einer Webseite in Auftrag gegeben, ist primér der Werbende fir die Markenverletzung
verantwortlich.

Hat der Werbende nach der auftragsgemal3en Veroffentlichung der Online-Werbung
den Betreiber der entsprechenden Webseite zur Ldschung der Werbung aufgefordert
und kommt der Betreiber der Webseite dem nicht nach, ist der Werbende fur
markenverletzende Inhalte der Werbung nicht verantwortlich. Die Haftung liegt
nunmehr alein bel dem Betreiber der Webseite.
Wird die Online-Werbung eines Werbenden im Internet durch Dritte verdffentlicht,
ohne dass diese hierfir von dem Werbenden beauftragt waren, ist der Werbende fir
diese markenverletzende Inhalte der Werbung nicht verantwortlich und muss — selbst
nach Kenntnis — diese Dritten auch nicht zur Léschung der Werbung auffordern.
Ergeben sich aus anweisungswidrig nicht geldschten Werbungen der Vertragspartner
aufgrund der in der Werbung enthaltenen Marken wirtschaftliche Vorteile fur den
urspringlich die Werbung Veranlassenden, hat er diese an den Markeninhaber
zurlckzuerstatten.
Dem aufmerksamen Rechtsanwender falt bei Studium des Sachverhalts die Mercedes-
Tyrowsky-E ein.' Derzufolge begriindet die Bezeichnung eines Autohandel sunternehmens mit
einer Automarke® Verwechslungsgefahr iwS, da die angesprochenen Verkehrskreise daraus
auf besondere Nahebeziehungen wirtschaftlicher oder organisatorischer Natur zur
Markeninhaberin und Herstellerin der Marken-Kraftfahrzeuge schliefen werden. Eine
derartige Ankindigung ohne jeden Zusatz versteht der Verkehr im Allgemeinen dahin, dass es
sich bei dem so beworbenen Unternehmen um einen Vertragshandler des Produzenten und
Markeninhabers handelt; sie verstofét daher gegen Kennzeichenrecht und Lauterkeitsrecht (8 2
UWG). Diese Rsp ist aus markenrechtlicher Sicht nunmehr iS obiger Ausfihrungen zu
erganzen. Die Auffassung des EuGH, Werbende wie Egyid Garage nur dazu zu verpflichten,
bei den von ihnen beauftragten Werbepartnern die Léschung der Anzeige zu verlangen,
erscheint durchaus abgewogen. Das Internet ist fir Werbende darlber hinausgehend kaum
beherrschbar.
Die dabei in Kaufgenommene Rufausbeutung fangt das Urteill raus- letztlich
bereicherungsrechtlich — ab: Egyid Garage konnte aufgrund der Werbeanzeigen, die nun
ohne den Willen der Werkstatt auf Webseiten verbreitet werden, Kunden gewinnen. Denn die
Aura as "offizielle Daimler-Werkstatt" umgibt das Unternehmen weiterhin. Onlinewerbung
ist ihr Alter im Gegensatz zu Printwerbung regelmaléig nicht anzusehen, so dass man beim
Surfen nicht erkennt, ob die in einer Werbeanzei ge angegebenen geschéftlichen Verhaltnisse
— hier die (ehemals zutreffende) Stellung als autorisierte Mercedes-Benz-Werkstatt — zum
Zeitpunkt des Aufrufens der Anzeige noch bestehen. Der (Kausalitéts-)Nachweis im
Einzelnen durfte alerdings schwierig bis nahezu unmdglich sein.
Ausblick:  Einem  Werbenden sind auch selbststéandige  Handlungen — anderer
Wirtschaftstellnehmer wie die der Betreiber von Referenzierungswebsites (zB Suchmaschinen

1 OGH 29.9.1992, 4 Ob 66/92, 67/92 (Mercedes-Tyrowsky) = ecolex 1993, 99 = wbl 1993, 61 = MR 1992, 252
= OBI 1992, 273.

2 Ahnlich OGH 23.4.1985, 4 Ob 391/84 (Ford-Spezialwerkstétte) = SZ 58/62 = MR 1985 H4, A 16 = OBI 1985,
158 = GRURInt 1986, 825 (Pietzke).



wie Google), mit denen der Werbende keine unmittelbare oder mittelbare Beziehung unterhalt
und die nicht im Auftrag und fir Rechnung des Werbenden, sondern auf eigene Initiative und
im eigenen Namen handeln, nicht zuzurechnen.

Der EUuGH schafft neue Aufgaben fir Markeninhaber und Webetreibende. Wer in
Onlineanzeigen mit der Zustimmung eines Dritten mit dessen Marken wirbt, sollte eine Liste
mit den Betreibern der Webseite fuhren, auf denen die Werbung publiziert wird. Denn sobald
die Zustimmung des Markeninhabers zu dieser Art von Werbung entféllt, muss der Werbende
die Betreiber der Webseite umgehend zur Léschung auffordern und dieses gegentiber dem
Markeninhaber nachweisen. Nur so kann der Werbende seine Verantwortlichkeit fir etwaige
Markenverletzungen nach Entfallen der Zustimmung zur Markennutzung beseitigen.

Aus Sicht des Markeninhabers bedeutet das vorliegende Urtell kinftig Folgendes: Die
Entscheidung des EUGH erdffnet enemaligen Lizenznehmern die Mdoglichkeit, sich einer
Unterlassungsklage wegen Markenrechtsverletzung dann zu entziehen, wenn im Internet
verbleibende Online-Werbung nicht durch den Lizenznehmer selbst initiiert wurde oder
eigens beauftragte Werbung vom Webseitenbetreiber trotz entsprechender Anfrage nicht
geloscht wird. Das Risiko der ,,Unbeherrschbarkeit” von Internetwerbung wird damit
weitgehend auf die Markeninhaber verlagert. Die Abschopfbarkeit wirtschaftlicher Vortelle
dirfte nur ein schwacher Trost sein; der Verweis darauf, gegen die einzelnen
Webseitenbetreiber vorgehen zu mussen, ist fur den Markeninhaber unbefriedigend. Es ist
daher aus anwaltlicher Umsicht Markeninhabern zu empfehlen, sich fur ,,nachlaufende
OnlineWerbung* nunmehr bereits im Lizenzvertrag® fir den Fall der Vertragsbeendigung
abzusichern.

V. Zusammenfassung

Nach Ansicht des EUGH haftet der enemalige Lizenznehmer einer — auch bertihmten — Marke
nur eingeschrankt fir eine unbefugte Weiternutzung durch Dritte. So sind ehemals autorisierte
Werkstétten der Daimler AG nicht fur Online-Anzeigen verantwortlich, die trotz ihrer
L 6schungsbemiihungen weiterhin im Internet ihren Namen mit der Marke "Mercedes-Benz"
in Verbindung bringen. Der Markeninhaber kann von diesen Werkstéatten nicht mit Erfolg
fordern, Mal3nahmen zur Léschung solcher Anzeigen im Internet zu ergreifen, wenn diese
nicht vom Lizenznehmer in Auftrag gegeben worden sind.

% Dazu Thiele, Vertrage des gewerblichen Rechtsschutzes (2016), 40 ff.



