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1. Begriff und Fallgruppen

Referierende Benutzung

= Benutzung der Marke ,,zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis
auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke“ (Art.
14 1 lit. c MarkenRL = Art. 12 | lit. c EUMVO 2015)

Der Benutzer tauscht nicht Gber die Herkunft der Produkte, ...

... sondern verwendet ,,die richtige Marke fir die richtigen Produkte®.
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1. Begriff und Fallgruppen

Fallgruppe 1a: Zubehor und Ersatzteile
Beispiel: BGH GRUR 2015, 1121 — Tuning
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Fallgruppe 1b: Dienstleistungen fiir das Produkt des
Markeninhabers

Beispiel: BGH GRUR 2011, 1135 - GrofSe Inspektion fiir alle
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Fallgruppe 2: vergleichende Werbung
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Fallgruppe 3: Produktkritik
Beispiel: BGH NJW 2008, 2110 — Genmilch
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Fallgruppe 4: Parodie, Scherze auf Kosten des Markeninhabers
Example: OOGH OBI 2010,126 — Styriagra
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Fallgruppe 5: Keyword Advertising

Beispiele: EuUGH GRUR 2010, 445 — Google France, GRUR 2011,
1124 - Interflora
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2. Die Besonderheiten der
referierenden Benutzung

Schadigung

Kernbereich:

Verwechslungs-
schutz

Rufschadigung oder

Verwadsserung

Ausnutzung

Rufausnutzung oder
Ausnutzung der
Aufmerksamkeits-
wirkung
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2. Die Besonderheiten der
referierenden Benutzung

Wer referierend benutzt, informiert zutreffend liber die Herkunft.

* Verwechslungsgefahr in Ausnahmefallen denkbar (vgl. BGH GRUR 2014,
182 — Fleurop)

* Aber eigentlich geht es darum, die Produkte klar zu unterscheiden.

» Kernbereich nicht betroffen—> Rufschadigung / Verwasserung oder
Ausbeutung

* Oftist eine Interessenabwagung erforderlich

— gegen andere verfassungsrechtlich geschiitzte Positionen (zB Meinungsfreiheit)

— gegen das Verbraucherinteresse an Information

* Daher kann die Benutzung die Rechtswidrigkeit nicht indizieren.

» Ausgestaltung muss dahnlich wie beim Bekanntheitsschutz erfolgen.
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Die bisherige Rechtslage (1): Grundlagen

EuGH verlangt Benutzung fiir die eigenen Produkte, nicht aber die
Benutzung zur Bezeichnung eigener Produkte - Benutzung in der eigenen
kommerziellen Kommunikation ist ausreichend (EUGH GRUR 2008, 698 —
02; EUGH GRUR 2009, 756 — L‘Oréal/Bellure)

Schutz der Doppelidentitat ist nicht auf Verletzung der Herkunftsfunktion
beschrankt (EUGH — L ‘Oréal)

Allerdings ist denkbar, dass die geschitzten Funktionen nicht betroffen
sind (EUGH GRUR 2011, 1124 — Interflora)

Wenn eine Schranke (insb. § 23 Nr. 3 MarkenG oder § 24 MarkenG)
eingreift, wird eine Funktionsbeeintrachtigung oft nicht gepruft
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Die bisherige Rechtslage (2): Fallgruppen

* Verwendung der fremden Marke kann lautere beschreibende Benutzung
(§ 23 Nr. 2 MarkenG) sein (BGH GRUR 2015, 1121 — Tuning)

* Verwendung fiir Zubehor und Ersatzteile (§ 23 Nr. 3 MarkenG), Kriterien
der Unlauterkeit nach EUGH GRUR 2005, 509 — Gillette

— lrrefihrung Gber Geschaftsbeziehung
— Ausnutzung von Ruf oder Unterscheidungskraft
— Herabsetzung der Marke
— Imitationswerbung
* Verwendung einer Marke in vergleichender Werbung
— Kann Markenverletzung sein (EUGH GRUR 2009, 756 — L‘Oréal/Bellure)
— Aber keine Markenverletzung bei lauterem Vergleich (EUGH GRUR 2008, 698 —
02)

— Konstruktiv schrwierig: § 6 Il UWG als ungeschriebene Schranke?
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Art 14 MarkenRL (= Art 12 EUMVO)

(1) Eine Marke gewahrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu
verbieten, Folgendes im geschaftlichen Verkehr zu benutzen: (...)

c) die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren
oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn
die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware
insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung
erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den
Dritten den anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel
entspricht.

(3) (..)

LUDWIG-
LMU onversitar | | 4. Die Markenreform

MUNCHEN

Egrd. 27 MarkenRL 2015

(...) Auch sollte der Markeninhaber nicht berechtigt sein, die rechtmalige und
redliche Benutzung der Marke zum Zwecke der Identifizierung der Waren oder
Dienstleistungen als die des Markeninhabers oder des Verweises darauf zu
untersagen. (...)

Eine Benutzung einer Marke durch Dritte zu kiinstlerischen Zwecken sollte als
rechtmalBig betrachtet werden, sofern die Benutzung gleichzeitig den
anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. AuRerdem
sollte die vorliegende Richtlinie so angewendet werden, dass den
Grundrechten und Grundfreiheiten, insbesondere dem Recht auf freie
MeinungsauRerung, in vollem Umfang Rechnung getragen wird.



Offene Fragen (1)

* Benutzung als Hinweis auf Zubehor- und Ersatzteileigenschaft muss
»erforderlich” sein

* Auch bei Benutzung zum Zweck der Identifizierung?

Art 14 MarkenRL (= Art 12 EUMVO)

(1) Eine Marke gewahrt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu
verbieten, Folgendes im geschaftlichen Verkehr zu benutzen: (...)

c) die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren
oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere
wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware
insbesondere als Zubehor oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung
erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den
Dritten den anstandigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel
entspricht.



Offene Fragen (1)

* Benutzung als Hinweis auf Zubehor- und Ersatzteileigenschaft muss
»erforderlich” sein

* Auch bei Benutzung zum Zweck der Identifizierung?
— Dagegen spricht die systematische Auslegung
— Grenze der Erforderlichkeit ware zu eng in einigen Fallgruppen

— Aber VerhaltnismaRigkeitsprinzip bei Prifung der ,anstandigen
Gepflogenheiten”

* ,Anstandige Gepflogenheiten”

— Grundsatze des Art. 4 WerbeRL =§ 6 Il UNG
— Gillette-Kriterien

— VerhaltnismaRigkeit

— Bedeutung der Grundrechte (Egrd. 27)

Offene Fragen (2): Tatbestandseinschrankung oder Rechtfertigung?
* Funktionenlehre unter Art. 10 Il lit. a MarkenRL = Art. 9 Il lit. a EUMVO
bleibt unberuhrt
* Verwendung einer Marke in lauterem Werbevergleich unterfallt wohl schon

nicht dem Tatbestand (Art. 10 llI lit. f MarkenRL = Art. 9 lll lit. f e contrario)

* Aber moglicherweise Tendenz wie bei §§ 23, 24 MarkenG: wenn
ausdrickliche Schranke besteht, dann wird der Tatbestand moglicherweise
schneller bejaht



Offene Fragen (3): Darlegungs- und Beweislast

» Oftist eher die rechtliche Beurteilung als die Feststellung der Tatsachen
problematisch

* Aber Gefahr der engen Schrankenauslegung
* Klager:

— Benutzungshandlung gem. Art. 10 Il MarkenRL = Art. 9 EUMVO

— Im Fall des Bekanntheitsschutzes geht die Schranke im Tatbestand auf
* Beklagter:

— Benutzung zum Zweck der Identifizierung

— Erforderlichkeit bei Zubehor- und Ersatzteilgeschaft

* Klager:

— Unlauterkeit gem. Art. 14 I

Fazit

* Auch bisher liel3en sich die Falle der referierenden Benutzung im Ergebnis
richtig beurteilen.

* Aber die MarkenRL und EUMVO 2015 stellen klar, dass die referierende
Benutzung als solche erlaubt und nur bei Unlauterkeit verboten ist.

* Abgestufte Beweislast erlaubt sachgerechte Lésungen.

* Richtlinienkonforme Auslegung des § 23 Nr. 3 MarkenG schon vor Ablauf
der Umsetzungsfrist?

* Weiterfihende Frage: Hat sich die Funktionslehre des EUGH durch die
neuen Schrankenregelungen erledigt?
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Vielen Dank fiir lhre
Aufmerksamkeit!




