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Der Inhaber einer bekannten Marke muss wegen eines ,,rechtfertigenden Grundes* iS desArt
5 Abs 2 Marken-RL dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ahnliches Zeichen fur eine
Ware benutzt, die mit derjenigen identisch ist, fur die die Marke eingetragen ist, wenn
feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde und dass seine

Benutzung fur dieidentische Ware in gutem Glauben erfolgt ist.
Leitsatz verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

In der Rechtssache C-65/12 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV,
eingereicht vom Hoge Raad der Nederlanden (Niederlande) mit Entscheidung vom 3. Februar 2012,
beim Gerichtshof eingegangen am 8. Februar 2012, in dem Verfahren Leidseplein Beheer BV,
Hendrikus de Vries gegen Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV erlasst

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerprasidenten A. Tizzano, des Vizeprésidenten des Gerichtshofs K.
Lenaerts in Wahrnehmung der Aufgaben eines Richters der Ersten Kammer, der Richter A. Borg
Barthet und E. Levits (Berichterstatter) sowie der Richterin M. Berger, Generalanwaéltin: J. Kokott,
Kanzler: M. Ferreira, Hauptverwaltungsrétin, aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die
mundliche Verhandlung vom 27. Februar 2013, unter Berlcksichtigung der Erklarungen - der
Leidseplein Beheer BV und von Herrn de Vries, vertreten durch T. Cohen Jehoram und L. Bakers,
advocaten, - der Red Bull GmbH und der Red Bull Nederland BV, vertreten durch S. Klos,
advocaat, - der italienischen Regierung, vertreten durch G- Pamieri as Bevollmé&chtigte im
Beistand von S. Fiorentino, avvocato dello Stato, - der Européischen Kommission, vertreten durch
F. Wilman und F. Bulst as Bevollméchtigte, nach Anhérung der Schlussantrdge der
Generalanwadltin in der Sitzung vom 21. Méarz 2013 folgendes

Urtell:

[1] 1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 Abs. 2 der Ersten
Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. 1989, L 40, S. 1).

[2] 2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Leidseplein Beheer BV
und Herrn de Vries (im Folgenden zusammen: De Vries) einerseits und der Red Bull GmbH sowie
der Red Bull Nederland BV (im Folgenden zusammen: Red Bull) andererseits wegen der
Herstellung und des Vertriebs von Energiegetranken mit Aufmachungen, die mit dem Zeichen "Bull
Dog", einem anderen Zeichen mit dem Wortbestandteil "Bull" oder weiteren Zeichen versehen sind,
die den eingetragenen Marken von Red Bull zum Verwechseln dhnlich sind.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

[3] 3 Art. 5 der Richtlinie 89/104, der spater im Wesentlichen in Art. 5 der Richtlinie 2008/95/EG
des Europédischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Marken (ABI. L 299, S. 25) tibernommen worden
ist, bestimmt unter der Uberschrift "Rechte aus der Marke":

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

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



b) ein 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 fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr
einschlief?t, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

(2) Die Mitgliedstaaten 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
ahnliches Zeichen fur Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen &hnlich sind, fir
die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die
Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschdtzung der Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt. ..."

Niederlandisches Recht

[4] 4 Im Bereich des Markenrechts ergibt sich die niederléndische Regelung aus dem am 25.
Februar 2005 in Den Haag unterzeichneten Benelux-Ubereinkommen (ber geistiges Eigentum
(Marken und Muster oder Modelle) (im Folgenden: Benelux-Ubereinkommen).

[5] 5 InArt. 2. 20 Abs. 1 Buchst. ¢ dieses Ubereinkommens, der Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. ¢ des
Einheitlichen Benelux-Markengesetzes ersetzt hat, heil3t es:

"Die eingetragene Marke gewdahrt ihrem Inhaber ein ausschliefdliches Recht. Unter Vorbehalt der
etwaigen Anwendung des algemeinen Rechts der zivilrechtlichen Haftung gewéhrt das
ausschliefdliche Recht an der Marke dem Inhaber, es Dritten zu untersagen, ohne seine Zustimmung:

c) im geschéftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr @nliches Zeichen fur Waren
oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen dnlich sind, fir die die Marke eingetragen ist,
wenn diese Marke im Benelux-Gebiet bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die
Unterscheidungskraft oder die Wertschatzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer
Weise ausnutzt oder beeintrachtigt. ..."

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

[6] 6 Red Bull ist in den Benelux-Staaten Inhaberin u. a. der Wort- und Bildmarke Red Bull
Krating-Daeng, die am 11. Juli 1983 fir Waren u. a. der Klasse 32 (akoholfreie Getranke)
eingetragen wurde.

[7] 7 DeVriesist in den Benelux-Staaten Inhaber der folgenden Marken fir Waren der Klasse 32:

- der am 14. Juli 1983 eingetragenen Wort- und Bildmarke The Bulldog,

- der am 23. Dezember 1999 eingetragenen Wortmarke The Bulldog sowie

- der am 15. Juni 2000 eingetragenen Wort- und Bildmarke The Bulldog Energy Drink.

[8] 8 Ausweidlich der Vorlageentscheidung ist zwischen den Parteien unstreitig, dass De Vries,
bevor Red Bull im Jahr 1983 ihre Marke hinterlegte, das Zeichen "The Bulldog" als
Handel sbezeichnung fir gastronomische Dienstleistungen mit Getrankeverkauf benutzte. Fest steht
auch, dass die Marke Red Bull Krating-Daeng im Benelux-Raum eine gewisse Bekanntheit besitzt.
[9] 9 Da Red Bull der Ansicht war, dass die Benutzung des unterschel dungskréaftigen Zeichens "The
Bulldog", soweit es das Wortelement "Bull" umfasse, die Marke Red Bull Krating-Daeng
beeintrachtige, rief sie am 27. Juni 2005 die Rechtbank Amsterdam (Bezirksgericht Amsterdam) an
und beantragte, De Vries aufzugeben, die Herstellung und den Vertrieb von Energiegetranken mit
Aufmachungen zu unterlassen, die mit dem Zeichen "Bull Dog", eéinem anderen Zeichen mit dem
Wortbestandteil "Bull" oder weiteren Zeichen versehen sind, die den eingetragenen Marken von
Red Bull zum Verwechseln dhnlich sind.

[10] 10 Im Rahmen einer Widerklage beantragte De Vries, die mit der Marke Red Bull Krating-
Daeng verbundenen Rechte von Red Bull im Benelux-Raum fir verfalen zu erkléren.

[11] 11 Mit Urteil vom 17. Januar 2007 wies die Rechtbank Amsterdam séamtliche Klagen ab.

[12] 12 Mit Urtell vom 2. Februar 2010 gab der Gerechtshof te Amsterdam (Berufungsgericht
Amsterdam) der Berufung von Red Bull gegen das Urtell der Rechtbank Amsterdam weitgehend
statt. Der Gerechtshof te Amsterdam stellte zum einen fest, dass die Marke Red Bull Krating-Daeng
im Benelux-Raum bekannt sei, und zum anderen, dass die malgeblichen Verkehrskreise aufgrund
der sich aus der Verwendung des gemeinsamen Bestandteils "Bull" ergebenden Ahnlichkeit dieser



Marke und des von De Vries fUr Energiegetréanke benutzten Zeichens "The Bulldog" die genannte
Marke und dieses Zeichen gedanklich miteinander verknipften, ohne sie aber zu verwechseln.

[13] 13 Der Gerechtshof te Amsterdam vertrat die Auffassung, dass das genannte Zeichen und die
Marke Red Bull Krating-Daeng éhnlich seien und dass De Vries, indem er sich in den Bereich der
Sogwirkung dieser bekannten Marke begeben habe, den Ruf der Marke habe ausnutzen wollen, um
von Red Bulls Marktanteil fir Energiegetranke mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Euro zu
profitieren.

[14] 14 Der von De Vries angefiihrte Umstand, dass die Marke The Bulldog in Fortfihrung einer
vor dem Jahr 1983 begonnenen Verwendung des Zeichens "The Bulldog" fur Merchandising und
fir die Bezeichnung einer vor alem im Getrankeverkauf bestehenden gastronomischen
Dienstleistungstéatigkeit benutzt worden sei, wurde vom Gerechtshof te Amsterdam nicht als
rechtfertigender Grund fir die Benutzung dieses Zeichens e ngestuft.

[15] 15 Nach Ansicht des Gerechtshof te Amsterdam hat De Vries ndmlich nicht nachgewiesen,
dass seine Benutzung des genannten Zeichens so zwingend notwendig sei, dass von ihm
verninftigerweise nicht verlangt werden konnte, von der Benutzung Abstand zu nehmen.

[16] 16 De Vries legte beim Hoge Raad der Nederlanden (Oberster Gerichtshof) gegen die
Entscheidung des Gerechtshof te Amsterdam eine Kassationsbeschwerde ein, mit der er
insbesondere beanstandete, dass dieses Gericht den Begriff "rechtfertigender Grund”" im Sinne von
Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 (im Folgenden: rechtfertigender Grund) restriktiv ausgelegt
habe. Im vorliegenden Fall sei die gutglaubige Benutzung des Zeichens "The Bulldog" as
Handelsbezeichnung schon vor Hinterlegung der Marke Red Bull Krating-Daeng durchaus ein
solcher Grund.

[17] 17 Das vorlegende Gericht stellt fest, dass der Gerechtshof te Amsterdam in der bei ihm
anhangigen Rechtssache das im Urtell des Benelux-Gerichtshofs vom 1. Méarz 1975, Colgate
Pamolive/Bols (Claeryn/Klarein), formulierte Kriterium der Notwendigkeit der Benutzung des
Zeichens angewandt habe, um zu beurteilen, ob ein rechtfertigender Grund fir diese Benutzung
vorliegt.

[18] 18 Das vorlegende Gericht hat Zweifel an der Auslegung des Begriffs "rechtfertigender Grund"
durch den Gerechtshof te Amsterdam. Zum einen sel dieser Begriff, der in Art. 2. 20 Abs. 1 Buchst.
¢ des Benelux-Ubereinkommens enthalten sei, im Einklang mit Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104
auszulegen. Zum anderen habe der Gerichtshof der Européischen Union diesen Begriff im Urteil
vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit (C-323/09, Slg. 2011, 1-8625),
weiter ausgelegt a's der Benelux-Gerichtshof im Urtell Colgate Palmolive/Bols (Claeryn/Klarein).
[19] 19 Unter diesen Umstanden hat der Hoge Raad der Nederlanden das Verfahren ausgesetzt und
dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgel egt:

Ist Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass ein rechtfertigender Grund im Sinne
dieser Vorschrift auch dann vorliegen kann, wenn das mit der bekannten Marke identische oder ihr
dhnliche Zeichen von dem bzw. den betreffenden Dritten bereits vor Hinterlegung dieser Marke
gutglaubig benutzt wurde?

Zur Vorlagefrage

[20] 20 Mit seiner Frage mdchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie
89/104 dahin auszulegen ist, dass die Benutzung eines einer bekannten Marke ahnlichen Zeichens
fir eine Ware, die mit derjenigen identisch ist, fir die diese Marke eingetragen ist, as
"rechtfertigender Grund" im Sinne der genannten Vorschrift eingestuft werden kann, wenn feststeht,
dass das Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde.

[21] 21 In Anbetracht der Umstdnde des Ausgangsverfahrens und im Hinblick darauf, dass die
Vorlagefrage die Auslegung des Wortlauts von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 erforderlich
macht, ist darauf hinzuweisen, dass der in dieser Bestimmung vorgesehene Schutz, obzwar die
Bestimmung nach ihrem Wortlaut nur den Fal betrifft, in dem ein mit einer bekannten Marke
identisches oder ihr &hnliches Zeichen fir Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die
denjenigen nicht &hnlich sind, fur die diese Marke eingetragen ist, erst recht auch fir die Benutzung
eines solchen Zeichens fir Waren oder Dienstleistungen gilt, die mit denjenigen, fir die diese



Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen dhnlich sind (Urtell Interflora und Interflora British
Unit, Rn. 68 und die dort angefiihrte Rechtsprechung).

[22] 22 Demnach findet, da unstreitig die Marke Red Bull Krating-Daeng bekannt ist und ihre
Inhaberin verlangt, dass De Vries die Herstellung und den Vertrieb einer bestimmten Ware, die mit
der von der Marke erfassten Ware identisch ist, in Aufmachungen einstellen mége, die mit einem
der Marke é&hnlichen Zeichen versehen sind, Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 im
Ausgangsverfahren Anwendung.

[23] 23 Die Parteien des Ausgangsverfahrens sind sich jedoch nicht einig Gber die Bedeutung des
Begriffs "rechtfertigender Grund'. Wahrend De Vries der Ansicht ist, dass die gutglaubige
Benutzung eines einer bekannten Marke ahnlichen Zeichens unter diesen Begriff fallen kann, wenn
sie vor Hinterlegung der Marke erfolgte, macht Red Bull geltend, der Begriff umfasse nur objektiv
zwingende Grinde.

[24] 24 Erstens fuhrt Red Bull aus, dass die sich aus dem Vorbringen von De Vries ergebende weite
Auslegung des Begriffs "rechtfertigender Grund" mittelbar zur Anerkennung nicht eingetragener
Marken filhre, wohingegen durch das Benelux-Ubereinkommen im Einklang mit der Richtlinie
89/104 ein System zum Schutz von Marken eingefiihrt worden sei, das allein auf ihrer Eintragung
beruhe.

[25] 25 Zweitens tragt Red Bull vor, diese Auslegung fuhre zu Unrecht dazu, dass die dem Inhaber
einer hinterlegten Marke zu deren Schutz durch Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie gewédhrten Rechte
weniger weit reichten a's die Rechte, die dieser Inhaber nach Art. 5 Abs. 1 habe.

[26] 26 Deshab ist in einem ersten Schritt die Bedeutung des Begriffs "rechtfertigender Grund” zu
beurteilen, bevor dann in einem zweiten Schritt unter Berticksichtigung dieser Beurteilung zu kléren
ist, ob die vor Hinterlegung einer bekannten Marke erfolgte Benutzung eines dieser Marke
dhnlichen Zeichens unter den genannten Begriff fallen kann, wenn dieses Zeichen fir Waren oder
Dienstleistungen verwendet wird, die mit denjenigen identisch sind, fUr die die Marke eingetragen
ist.

Zur Bedeutung des Begriffs "rechtfertigender Grund"

[27] 27 Vorab ist festzustellen, dass der Begriff "rechtfertigender Grund” in der Richtlinie 89/104
nicht definiert ist. Aus dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie ergibt sich auch nichts, was
fir die von Red Bull vorgenommene enge Auslegung dieses Begriffs spréache.

[28] 28 Daher sind bei der Auslegung dieses Begriffs die Systematik und die Ziele der Regelung, zu
der er gehdrt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. Januar 2003, Davidoff, C-292/00, Slg. 2003, I-
389, Rn. 24), sowie insbesondere der Kontext der Vorschrift, in der er enthaten ist, zu
berticksichtigen (vgl. in diesem Sinne Urteill vom 27. Juni 2013, Maaysia Dairy Industries, C-
320/12, noch nicht in der amtlichen Sammlung verdéffentlicht, Rn. 25).

[29] 29 Zunéchst ist darauf hinzuweisen, dass die eingetragene Marke ihrem Inhaber zwar nach Art.
5 der Richtlinie 89/104 ein ausschliefdliches Recht gewahrt, sich aus dieser Bestimmung aber auch
Beschrankungen der Austibung dieses Rechts ergeben.

[30] 30 So wird nach standiger Rechtsprechung das in dieser Bestimmung vorgesehene
ausschliefdliche Recht gewahrt, um dem Markeninhaber den Schutz seiner spezifischen Interessen
as Inhaber dieser Marke zu erméglichen, d. h. um sicherzustellen, dass diese Marke ihre
Funktionen erflillen kann. Daher muss die Austibung dieses Rechts auf Félle beschrankt bleiben, in
denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten eine der Funktionen der Marke
beeintrachtigt oder beeintrachtigen kann. Zu diesen Funktionen gehdrt nicht nur die Hauptfunktion
der Marke, die Gewdhrleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegeniber den
Verbrauchern, sondern es gehdren dazu auch ihre anderen Funktionen wie u. a. die Gewahrleistung
der Quadlitdt dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder
Werbefunktionen (Urteil vom 19. September 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, noch nicht in
der amtlichen Sammlung veroffentlicht, Rn. 58 und die dort angeftihrte Rechtsprechung).

[31] 31 Insowelt ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Wortlaut von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/104 und deren zehntem Erwéagungsgrund das Recht der Mitgliedstaaten in dem Sinne
harmonisiert wurde, dass das durch eine Marke gewéhrte ausschliefdliche Recht dem Markeninhaber



"absoluten" Schutz dagegen bietet, dass ein Dritter mit dieser Marke identische Zeichen fir
identische Waren oder Dienstleistungen benutzt (Urtell Interflora und Interflora British Unit, Rn.
36).

[32] 32 Dieser vom Gesetzgeber vorgesehene "absolute” Schutz vor einer Benutzung von mit einer
Marke identischen Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers fur Waren oder
Dienstleistungen, die mit denen, fir die die Marke eingetragen ist, identisch sind, ist jedoch vom
Gerichtshof unter dem Blickwinkel angewandt worden, dass der Schutz nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a
der Richtlinie 89/104 unabhangig von seiner Bedeutung lediglich gewahrt wurde, um dem Inhaber
einer Marke den Schutz seiner spezifischen Interessen als deren Inhaber zu erméglichen, d. h. um
sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erflllen kann. Der Gerichtshof hat daraus
geschlossen, dass die Ausiibung des ausschliefdlichen Rechts aus der Marke auf Félle beschrankt
bleiben muss, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke
beeintrachtigt oder beeintrachtigen kann (Urteil Interflora und Interflora British Unit, Rn. 37).

[33] 33 Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie fuhrt fir bekannte Marken einen Schutz ein, der Uber den in
Abs. 1 dieses Artikels vorgesehenen Schutz hinausgeht. Die spezifische Voraussetzung fir diesen
Schutz besteht in einer Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen oder ihr
dhnlichen Zeichens, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschdtzung dieser Marke ohne
rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintrachtigt oder ausnutzen oder
beeintrachtigen wirde (Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, Slg. 2009, 1-5185, Rn. 34
und die dort angefUihrte Rechtsprechung).

[34] 34 Deshalb muss ein Mitgliedstaat bei der Umsetzung von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104
in sein Recht fur identische oder @hnliche Waren oder Dienstleistungen einen mindestens genauso
umfassenden Schutz wie fir nicht &hnliche Waren oder Dienstleistungen vorsehen. Die
Wahimdglichkeit des Mitgliedstaats erstreckt sich somit darauf, ob bekannte Marken Uberhaupt
stérker geschiitzt werden sollen, nicht aber darauf, welche Sachverhalte von diesem Schutz erfasst
werden sollen, wenn er gewéhrt wird (vgl. Urtell vom 23. Oktober 2003, Adidas-Salomon und
Adidas Benelux, C-408/01, Slg. 2003, 1-12537, Rn. 20).

[35] 35 Diese Feststellung kann jedoch nicht bedeuten, dass der Begriff "rechtfertigender Grund”
unter Berlcksichtigung des Anwendungsbereichs von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104
auszulegen wére.

[36] 36 Wie die Generalanwdltin im Wesentlichen in Nr. 29 ihrer Schlussantrége ausgefihrt hat,
haben Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie ndmlich nicht denselben Zweck, so dass die Vorschriften
Uber den Schutz einfacher Marken in Falen zur Anwendung kommen, in denen die Vorschriften
Uber den Schutz bekannter Marken nicht anwendbar sind. Umgekehrt kommen letztere Vorschriften
in Falen zur Anwendung, in denen die Vorschriften Uber den Schutz einfacher Marken nicht
anwendbar sind.

[37] 37 Deshalb machen Red Bull und die italienische Regierung zu Unrecht geltend, dass das im
Benelux-Ubereinkommen tibernommene System zum Schutz von Marken, das auf deren Eintragung
beruhe, einer Beschrankung des Umfangs der dem Inhaber einer hinterlegten Marke gewahrten
Rechte entgegenstehe.

[38] 38 Inhaber einer bekannten Marke konnen namlich nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104
Dritten nur unter bestimmten Voraussetzungen die Benutzung von Zeichen, die mit ihren Marken
identisch oder diesen dhnlich sind, fir Waren oder Dienstleistungen, die den von diesen Marken
erfassten Waren oder Dienstleistungen nicht ahnlich sind, verbieten.

[39] 39 Der Schutz bekannter Marken ist umfassender als der einfacher Marken, da das Verbot der
Benutzung eines Zeichens durch einen Dritten weder von der in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der
Richtlinie vorausgesetzten Identitét des Zeichens und der Marke noch von der in Art. 5 Abs. 1
Buchst. b der Richtlinie genannten Verwechslungsgefahr abhangt.

[40] 40 Insbesondere hat der Inhaber einer bekannten Marke, um den Schutz nach Art. 5 Abs. 2 der
Richtlinie 89/104 in Anspruch nehmen zu kénnen, keine Beeintrachtigung der Unterscheidungskraft
oder der Wertschétzung dieser Marke nachzuweisen, wenn ein Dritter durch die Benutzung eines
mit der Marke identischen oder ihr @nlichen Zeichens ihre Wertschdtzung in unlauterer Weise



ausnutzt.

[41] 41 Gleichwohl soll durch die Richtlinie 89/104 allgemein ein Gleichgewicht hergestellt werden
zwischen dem Interesse des Inhabers einer Marke an der Wahrung ihrer Hauptfunktion und dem
Interesse der anderen Wirtschaftsteilnehmer an der Verflgbarkeit von Zeichen, die ihre Waren und
Dienstleistungen bezeichnen kdnnen (Urtell vom 27. April 2006, Levi Strauss, C-145/05, Slg. 2006,
[-3703, Rn. 29).

[42] 42 Der Schutz der Rechte des Inhabers einer Marke aus der Richtlinie ist somit nicht
bedingungslos, da er u. a. zur Herstellung eines Gleichgewichts der genannten Interessen auf die
Féle beschrankt ist, in denen sich der Inhaber hinreichend wachsam zeigt, indem er sich der
Benutzung von Zeichen, die seine Marke verletzen konnen, durch andere Wirtschaftsteilnehmer
widersetzt (Urteil Levi Strauss, Rn. 30).

[43] 43 In einem System des Markenschutzes wie dem, das mit dem Benel ux-Ubereinkommen auf
der Grundlage der Richtlinie 89/104 geschaffen wurde, werden die Interessen eines Dritten, im
geschéftlichen Verkehr en einer bekannten Marke ahnliches Zeichen zu benutzen, im
Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie dadurch berticksichtigt, dass sich der Benutzer
des Zeichens auf einen "rechtfertigenden Grund" berufen kann.

[44] 44 1st es dem Inhaber der bekannten Marke namlich gelungen, nachzuweisen, dass eine der
Beeintrachtigungen im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie vorliegt, und insbesondere, dass die
Unterscheldungskraft oder die Wertschétzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt wurde,
obliegt dem Dritten, der ein der bekannten Marke ahnliches Zeichen benutzt hat, der Nachwels,
dass es fur die Benutzung dieses Zeichens einen rechtfertigenden Grund gibt (vgl. entsprechend
Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, Slg. 2008, 1-8823, Rn. 39).

[45] 45 Daraus folgt, dass der Begriff "rechtfertigender Grund" nicht nur objektiv zwingende
Grunde umfassen kann, sondern sich auch auf die subjektiven Interessen eines Dritten beziehen
kann, der ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ahnliches Zeichen benutzt.

[46] 46 Deshalb zielt der Begriff "rechtfertigender Grund” nicht darauf, einen Konflikt zwischen
einer bekannten Marke und einem &hnlichen Zeichen, das vor Hinterlegung dieser Marke benutzt
wurde, zu lésen oder die dem Inhaber der Marke zuerkannten Rechte zu beschranken, sondern
darauf, ein Gleichgewicht zwischen den in Rede stehenden Interessen zu finden, indem in dem
besonderen Kontext des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 und unter Berlicksichtigung des
weitreichenden Schutzes der bekannten Marke den Interessen des dieses Zeichen benutzenden
Dritten Rechnung getragen wird. Dass sich ein Dritter auf einen rechtfertigenden Grund fir die
Benutzung eines einer bekannten Marke @hnlichen Zeichens beruft, kann damit nicht dazu fihren,
dass ihm die mit einer eingetragenen Marke verbundenen Rechte zuerkannt werden, aber zwingt
den Inhaber der bekannten Marke dazu, die Benutzung des dhnlichen Zeichens zu dulden.

[47] 47 So hat der Gerichtshof in Rn. 91 des Urtells Interflora und Interflora British Unit in einer
Rechtssache, in der es um die Verwendung von Schlisselwortern fur eine Referenzierung im
Internet ging, entschieden, dass in Fallen, in denen im Internet anhand eines Schitisselwortes, das
einer bekannten Marke entspricht, eine Werbung gezeigt wird, mit der, ohne eine blof3e
Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne die
Wertschétzung der Marke oder ihre Unterscheidungskraft zu beeintrachtigen und ohne im Ubrigen
die Funktionen diesser Marke zu beeintréchtigen, eine Alternative zu den Waren oder
Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen wird, davon auszugehen ist, dass
eine solche Benutzung grundsétzlich unter einen gesunden und lauteren Wettbewerb im Bereich der
fraglichen Waren oder Dienstleistungen fallt und damit aus einem "rechtfertigenden Grund" erfolgt.

[48] 48 Daher kann der Begriff "rechtfertigender Grund" nicht dahin ausgelegt werden, dass er sich
auf objektiv zwingende Griinde beschrankt.

[49] 49 Deshalb ist zu prufen, unter welchen Voraussetzungen die Benutzung eines einer bekannten
Marke ahnlichen Zeichens durch einen Dritten fir eine Ware, die mit derjenigen identisch ist, fur
die diese Marke eingetragen ist, unter den genannten Begriff fallen kann, wenn dieses Zeichen vor
Hinterlegung dieser Marke benutzt wurde.

Zu den Voraussetzungen, unter denen die friihere Benutzung eines einer bekannten Marke ahnlichen



Zeichens unter den Begriff "rechtfertigender Grund" fallen kann

[50] 50 De Vries macht in seiner Stellungnahme geltend, dass er das Zeichen "The Bulldog" seit
dem Jahr 1975 fir gastronomische Dienstleistungen benutze. Aus der Vorlageentscheidung geht
hervor, dass diese Benutzung ab einem vor Eintragung der Marke Red Bull Krating-Daeng
liegenden Zeitpunkt erwiesen ist. Dartber hinaus ist De Vries Inhaber der am 14. Juli 1983
eingetragenen Wort- und Bildmarke The Bulldog u. a. fir akoholfreie Getrénke. Seit wann De
Vries Energiegetranke mit Aufmachungen, die mit dem Zeichen "Bull Dog" versehen sind, herstellt
und vertreibt, ist nicht vorgetragen worden.

[51] 51 Esist unstreitig, dass De Vries das Zeichen "The Bulldog" fur Dienstleistungen und andere
Waren als digenigen, fur die die Marke Red Bull eingetragen ist, benutzt hat, bevor diese Marke
bekannt wurde.

[52] 52 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist, wenn ein Dritter versucht, sich durch die
Verwendung eines einer bekannten Marke dhnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung
dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu
profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafiir eigene Anstrengungen machen
Zu missen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und
Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, der sich aus dieser Verwendung
ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschétzung
der Marke anzusehen (vgl. Urtell L'Oréal u. a., Rn. 49).

[53] 53 Zur Klédrung der Frage, ob eine der Hinterlegung einer bekannten Marke vorausgehende
Benutzung eines dieser Marke dhnlichen Zeichens durch einen Dritten als ein "rechtfertigender
Grund” im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 eingestuft werden und es rechtfertigen
kann, dass dieser Dritte die Wertschdtzung der genannten Marke ausnutzt, hat das vorlegende
Gericht eine Beurteilung insbesondere unter Berticksichtigung zweier Gesichtspunkte
vorzunehmen.

[54] 54 Erstens ist im Rahmen dieser Prifung festzustellen, inwieweit sich das genannte Zeichen im
Verkehr durchgesetzt hat, und sein Ruf bei den betroffenen Verkehrskreisen zu beurteilen. Im
vorliegenden Fall ist unstreitig, dass das Zeichen "The Bulldog" bereits vor oder seit dem Jahr 1983
fir eine Gruppe von Waren und gastronomischen Dienstleistungen benutzt wurde. Aus der
Vorlageentscheidung geht jedoch nicht eindeutig hervor, seit wann De Vries Energiegetrénke auf
den Markt gebracht hat.

[55] 55 Zweitensist zu beurteilen, welche Absicht der Benutzer dieses Zeichens verfolgt.

[56] 56 Insoweit ist fur die Einstufung der Benutzung des der bekannten Marke dhnlichen Zeichens
als gutglaubig der Grad der Nahe zwischen den Waren und Dienstleistungen, fur die dieses Zeichen
benutzt wurde, und der Ware, fur die diese Marke eingetragen ist, sowie die zeitliche Abfolge zu
berlicksichtigen, in der das Zeichen erstmals fir eine Ware benutzt wurde, die mit der von der
Marke erfassten Ware identisch ist, und die Marke Bekanntheit erworben hat.

[57] 57 Zum einen kann, wenn ein Zeichen vor Hinterlegung einer bekannten Marke fir
Dienstleistungen und Waren benutzt wurde, die mit der Ware, fUr die diese Marke eingetragen ist, in
Verbindung gebracht werden konnen, die Benutzung dieses Zeichens fir die letztgenannte Ware a's
eine natlrliche Erweiterung des Dienstleistungs- und Warenspektrums erscheinen, fir das das
Zeichen bei den betroffenen Verkehrskreisen bereits elnen bestimmten Ruf geniefit.

[58] 58 Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass De Vries das Zeichen "The Bulldog" fur Waren und
gastronomische Dienstleistungen mit Getrankeverkauf benutzt. In Anbetracht des Umstands, dass
dieses Zeichen in den betroffenen Verkehrskreisen wiedererkannt wird, und unter Berticksichtigung
der Art der Waren und Dienstleistungen, flr die es verwendet wurde, erscheint der Verkauf von
Energiegetranken in einer mit dem genannten Zeichen versehenen Aufmachung geeignet, nicht als
ein Versuch, die Wertschdtzung der Marke Red Bull auszunutzen, sondern as eine echte
Erweiterung des Spektrums der von De Vries angebotenen Waren und Dienstleistungen aufgefasst
zu werden. Diese Auffassungsweise ist noch ausgepréagter, fals das Zeichen "The Bulldog" bereits
fur Energiegetrénke benutzt wurde, bevor die Marke Red Bull Krating-Daeng ihre Bekanntheit
erwarb.



[59] 59 Je grofker zum anderen der Ruf ist, den ein vor Hinterlegung einer bekannten Marke
benutztes Zeichen fir ein bestimmtes Spektrum von Waren und Dienstleistungen erworben hat,
umso angebrachter ist seine Benutzung fur den Vertrieb einer Ware, die mit der von der Marke
erfassten identisch ist, und dies umso mehr, je ndher diese Ware ihrer Art nach dem Spektrum von
Waren und Dienstleistungen steht, fir die das Zeichen vorher benutzt wurde.

[60] 60 Nach alledem ist deshalb auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 2 der
Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass sich der Inhaber einer bekannten Marke wegen eines
"rechtfertigenden Grundes® im Sinne dieser Bestimmung gezwungen sehen kann, zu dulden, dass
ein Dritter ein dieser Marke &hnliches Zeichen fur eine Ware benutzt, die mit derjenigen identisch
ist, fir die die Marke eingetragen ist, wenn feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der
Marke benutzt wurde und dass seine Benutzung fir die identische Ware in gutem Glauben erfolgt.
Um zu beurteilen, ob dies der Fal ist, hat das nationale Gericht insbesondere folgende
Gesichtspunkte zu beriicksichtigen:

- die Verkehrsdurchsetzung und den Ruf des Zeichens bei den betroffenen Verkehrskreisen,

- den Grad der Nahe zwischen den Waren und Dienstleistungen, fur die das Zeichen urspriinglich
benutzt wurde, und der Ware, fur die die bekannte Marke eingetragen ist, und

- die wirtschaftliche und handelsméllige Erheblichkeit der Benutzung des der Marke &hnlichen
Zeichens fur die fragliche Ware.

Kosten

[61] 61 Fir die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bel
dem vorlegenden Gericht anhangigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses
Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter fur die Abgabe von Erklarungen vor dem Gerichtshof
sind nicht erstattungsfahig.

Anmerkung

|. Das Problem

Die spétere Klagerin Red Bull ist u.a. Inhaberin der im BENELUX eingetragenen Wort-Bildmarke
»,Red Bull Krating-Daeng®, die am 11.7.1983 ua fur alkoholfreie Getranke registriert wurde. Der
spatere Beklagte, Herr De Vries, ist Inhaber der Wort-Bildmarke ,,The Bulldog®, die am 14.7.1983
ebenfalls in den Niederlanden fur akoholfreie Getrdnke eingetragen wurde. Dieses Zeichen
benutzte er nach eigenen Angaben bereits seit 1975 fir gastronomische Dienstleistungen mit
Getrénkeverkauf in seinem ,,Coffee Shop*“, der von der Leidseplein Beheer BV, der zweitbeklagten
Gesellschaft, betrieben wird:

rcd-Iht=Asrkt-naps o

Quelle: http://www.amsterdam-red-light-di Strict-rhaps.com

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




Erst 1997 nahmen die Beklagten den Verkauf von Energy Drinks unter diesem Zeichen auf. Mit
ihrer in Amsterdam eingebrachten Unterlassungsklage wollte Red Bull erreichen, dass De Vries
keine Energy Drinks mit Aufmachungen herstellt und vertreibt, die mit dem Zeichen ,,Bull Dog*,
einem anderen Zeichen, in dem der Wortteil ,,Bull“ vorkommt, oder anderen, den
Markeneintragungen von Red Bull zum Verwechseln dhnlichen Zeichen versehen sind:

Quel le: http://www.petervanderhel m.com/commercial/ads/bul|[dog-energydrink-ad/

Der Beklagte erhob Widerklage, um die mit der Marke Red Bull Krating-Daeng verbundenen
Rechte von Red Bull im Benelux-Raum fir verfallen zu erkléren.

Das Erstgericht wies samtliche Klagen ab. Das Berufungsgericht gab hingegen der Klage von Red
Bull weitgehend statt. Im Revisionsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof der Niederlande
machte der Beklagte geltend, ihm kame ein ,,rechtfertigender Grund* iS von Art 5 Abs 2 Marken-
RL zu Gute. Der niederlandische Oberste Gerichtshof hatte Zweifel, ob die von der Vorinstanz
vorgenommene Auslegung des Begriffs ,,rechtfertigender Grund“ iS des Art 5 Abs 2 Marken-RL,
wonach die Benutzung des fraglichen Zeichens zwingend notwendig sein musste, mit der
Européi scvhen Rechtsprechung vereinbar wére und legte folgende Frage dem EuGH vor: ,,Ist Art 5
Abs 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass ein rechtfertigender Grund im Sinne dieser
Vorschrift auch dann vorliegen kann, wenn das mit der bekannten Marke identische oder ihr
ahnliche Zeichen von dem bzw. den betreffenden Dritten bereits vor Hinterlegung dieser Marke
gutglaubig benutzt wurde?*

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der EuGH sprach sich fir eine eher weite Auslegung der Rechtfertigungsgrinde gegentiber
bekannten Marken aus. Der Begriff ,rechtfertigender Grund“ wére nicht auf objektiv zwingende
Griinde beschrankt, sondern konnte auch subjektive Interessen eines Dritten umfassen, der ein mit
der bekannten Marke identisches oder ihr &hnliches Zeichen bereits langere Zeit benutzt hatte. Die
,Offnungsklausel” des Art 5 Abs 2 Marken-RL zielte darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen dem
Interesse des Inhabers einer Marke an der Wahrung ihrer Hauptfunktion und dem Interesse der
anderen Wirtschaftsteilnehmer an der Verfligbarkeit von (bekannten) Zeichen fir ihre Waren und
Dienstleistungen herzustellen.
Fir die Beurteilung, ob eine der Hinterlegung einer bekannten Marke vorausgehende Benutzung
eines dieser Marke dhnlichen Zeichens durch einen Dritten as Rechtfertigungsgrund angesehen
werden kann, ist nach Ansicht der Luxemburger Richter mal3geblich auf zwei Aspekte abzustellen:
- Zum einen auf die Verkehrsdurchsetzung und den Ruf dieses Zeichens bei den betroffenen

Verkehrskreisen;

Zum anderen darauf, welche Absicht der Verwender dieses Zeichens verfolgt hat. Dabel ist

von besonderer Relevanz, welche Néhe zwischen den Waren und Dienstleistungen, fur die



das Zeichen urspringlich benutzt wurde, und die Ware, fir die die bekannte Marke

eingetragen ist, besteht.
Da die Beklagten das Zeichen ,, The Bulldog* bereits flr gastronomische Dienstleistungen mit
Getrénkeverkauf benutzt hatten, erschien der spatere Verkauf von Energy Drinks in einer mit dem
genannten Zeichen versehenen Aufmachung geeignet, as natirliche Erweiterung des
Dienstleistungs- und Warenspektrums von De Vries angesehen zu werden und nicht a's Versuch, die
Wertschétzung der bekannten Marke auszunutzen. Nahere Feststellungen dazu blieben alerdings
dem nationalen Gericht vorbehalten.

1. Kritische Wirdigung und Ausblick

Das vorliegende Urteil behandelt erstmals grundlegend den Begriff des rechtfertigenden Grundes
nach Art 5 Abs 2 Marken-RL,* der in der 6sterreichischen Praxis bislang vorrangig im
Zusammenhang mit Ubergeordneten Rechtfertigungsgrinden aus anderen Bereichen der
Rechtsordnung, aber kaum gegeniber bekannten Marken erértert wurde? Der EuGH macht
deutlich, dass dieses Tatbestandsmerkmal ein notwendiges Korrektiv ist, das einen Uberbordenden
Schutz der bekannten Marke verhindern soll und es erlaubt, die Interessen der anderen
Marktteilnehmer angemessen zu beriicksichtigen.® Im Vordergrund steht der — dringend notwendige
— Interessenausgleich, um ein Gleichgewicht zwischen der Hauptfunktion einer bekannten Marke
und der Verfiigbarkeit von Zeichen firr die tbrigen Wirtschaftsteilnehmer zu bewirken.* In der Tat
ist eine extreme Monopolisierungstendenz zugunsten bekannter Marken zu beobachten, die ihre
Unterlassungsanspriiche auch auf den ,,assoziativen Umkreis BULL* ausdehnen.®

Den aufmerksamen Rechtsanwender erinnert die vorliegende Konstellation an den Domainstreit um
-.ams.at“: Gemdld § 10 Abs 2 letzter Satiz MarkSchG muss — im Anmeldeverfahren — die
Bekanntheit der Marke spétestens am prioritdts- oder zeitrangbegrindenden Tag oder — beim
Verletzungsverfahren — im Entstehungszeitpunkt des jingeren sonstigen Kennzeichenrechts
vorgelegen sein. Da auch bel einer Kollision zwischen einer berihmten Marke und einem sonstigen
Kennzeichen der allgemeine Grundsatz des Zeitvorranges gilt, versagt der besondere
Ahnlichkeitsschutz.®

Die aus Sicht der weniger prominenten Marktbegleiter durchaus zu begrifiende grof3ziigigere Linie
der Rsp hat sich bereits angedeutet. So haben die Luxemburger Richter’ bereits einmal ganz
deutlich die Wettbewerbsfreiheit als moglichen Rechtfertigungsgrund fur die Verwendung
bekannter Marken als Keywords fur Google AdWords-Anzeigen angefthrt. Im konkreten Fal
erscheint bemerkenswert, dass die vor Eintragung der Marke ,,Red Bull*“ aufgenommene Benutzung
des Zeichens ,,The Bulldog“ fur gastronomische Dienstleistungen als Rechtfertigung fir die viel
spéter erfolgte Nutzung fiir Energy Drinks dienen kann. Die Schlussantrage® in dieser Rechtssache

! Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die Marken, ABI L 40 vom 11.02.1989, 1 ff.

2 Vgl. Guggenbichler in Kucsko/Schumacher (Hrsg), marken.schutz? (2013) § 10 Rz 361 ff mwN.

®  Urteil C-65/12 Rz 41.

* S0 bereits EUGH 27.4.2006, C-145/05 — Levi Srauss, Rz 29, Slg 2006, 1-3703, wbl 2006/119, 265 = whl 2006/142,
327 = OBI-LS 2006/122, 169 = RdW 2006/461, 502 = OBI 2006/58, 238 (Gamerith) = ZER 2007/151, 32.

> Vgl. OPM 26.5.2010, Om 5/10 — PITBULL, ecolex 2011/103, 246 (Schumacher) = OBI-LS 2011/39, 66 = PBI 2011,
5.

®  OGH 5.11.2002, 4 Ob 207/02y - AMS/ams.at, ecolex 2003/86, 182 (Schanda) = EvBI 2003/44, 223 = ©JZ-LSK
2003/41 = JUS Z/3516 = whl 2003/92, 145 = OBI-LS 2003/30, 77 = OBI-LS 2003/31, 77 = OBl 2003/36, 140
(Fallenbdck) = SZ 2002/146.

" EuGH 22.9.2011, C-323/09 - Interflora, Rz 91, RdW 2011/687, 660 = OBl 2011/75, 333 (Fehringer/Cizek) = wbl
2011/241, 662; dazu Csaky, EuGH-Urteil zu AdWords — Rechtliche Herausforderungen fir Markeninhaber, ecolex
2012, 238.

8  GA Kokott 21.3.2013 zu Rs 65/12, Rz 45: ,,Das Markenrecht dient nicht dazu, bestimmte Unternehmen daran zu
hindern, sich am Wettbewerb auf bestimmten Mérkten zu beteiligen. [...] Und im Rahmen dieses Wettbewerbs
sollten Unternehmen — vorbehaltlich einer Verwechs ungsgefahr — prinzipiell auch berechtigt sein, die Zeichen zu
verwenden, unter denen sie am Markt bekannt sind.”



haben sich noch deutlicher positioniert und anerkennen ein berechtigtes Interesse der Beklagten
selbst dann, wenn die Nutzung des Zeichens ,,Bull Dog“ fur Energy Drinks erst in Kenntnis der
Vermarktungserfolge von Red Bull aufgenommen worden sein sollte.

Um abschlieffend Missverstandnissen vorzubeugen: Der Schutz der bekannten Marke verlangt zwar
keine Verwechslungsgefahr, wohl aber eine solche Ahnlichkeit, dass das Publikum die Zeichen
gedanklich miteinander verknipft, da es typischerweise nur dadurch zu einer Rufausbeutung,
Rufbeeintrdchtigung oder Verwasserung der bekannten Marke kommen kann. Den potenziellen
Verletzer einer bekannten Marke trifft dabei die volle Beweidlast fur einen (plausiblen), den Eingriff
ausnahmsweise rechtfertigenden Umstand iS des Art 5 Abs 2 Marken-RL. Der rechtfertigende
Grund kann

Ausblick: Die Amsterdamer Coffeeshop-Kette ,,Bulldog” darf nach jahrelangem Rechtsstreit auch
einen Energiedrink mit gleich lautendem Namen vertreiben. Der Weltkonzern aus Fuschl hat
vergeblich versucht, dem 1975 gegrtndeten Bulldog den Vertrieb aufgrund des dhnlich klingenden
Namens verbieten zu lassen. Schliefdlich hatte es das ,,Hanf-Fachgeschaft” samt umstrittenem
Namen bereits acht Jahre vor der roten Bullen-Armada gegeben.

V. Zusammenfassung

Nach Ansicht des EUGH kann ein rechtfertigender Grund fir die Benutzung eines einer bekannten
Marke (hier: Red Bull) dhnlichen vorbenutzten Zeichens (hier: Bull Dog) fur Energy Drinks im
Rahmen der gebotenen Interessenabwégung darin liegen, dass der Inhaber des dlteren Zeichens
dieses bereits gutglaubig fir andere Waren oder Dienstleistungen benutzt hat, bevor die bekannte
Marke eingetragen oder bekannt wurde darauf. Entscheidende Bedeutung kommt dabei dem
subjektiven Umstand zu, welche Absicht der Verwender dieses Zeichens verfolgt hat.



