Markenrechtliche Probleme des
Keyword-Advertising

Dr. Alfred Bergmann
Richter am Bundesgerichtshof



AdWord-Werbung

BGH-Entscheidungen vom 22. Januar 2009
-1 ZR 125/07, GRUR 2009, 498 — Bananabay
-1 ZR 139/07, GRUR 2009, 502 — pcb

-1 ZR 30/07, GRUR 2009, 500 — Beta Layout



AdWord-Werbung

* Benutzung eines fremden Kennzeichens
oder eines ahnlichen Zeichens als
Schlusselwort (Keyword) bel Google

* In allen drei Verfahren Werbung in von der
Trefferliste getrenntem Werbeblock ohne
Hinwels auf Kennzeicheninhaber
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Suche: ® Das Web C Seiten auf Deutsch © Seiten aus Deutschland

We! Ergebnisse 1 - 10 von ungeféhr 5.430.000 fUr beta layout. (0,20 Sekunden)
PCB-POOL - Leiterplatten zum Discountpreis - [ Diese Seite Anzeigen
bersetzen ] PCB - Leiterplatten -

Beta LAYOUT GmbH FeldstraRe 2 65326 Aarbergen Deutschland
Tel:+49 6120 907010 ... Beta LAYOUT Ltd. Bay 98 IRL Shannon
Freezone Shannon, Co. Clare Ireland ...

www.pcb-pool.com/ - 10k - 27. Sept. 2005 -

Im Cache - Ahnliche Seiten

Kalkulation & Bestellung Online
Protos bis Grossserien im Eildienst
www.microcirtec.de

Layout
Bei uns finden lhre Probleme

Downloads - Ltd. - S6 - [ Diese Seite garantiert die richtige Lésung.
ubersetzen ] www.4colours.biz

Freeware, Shareware and test versions regarding PCB layout.
www.pcb-pool.com/ppuk/service_downloads.html - 91k - fession mplate:

Im Cache - Ahnliche Seiten zum sofortigen Download

[ Weitere Ergebnisse von www.pcb-pool.com ] Glinstiger gehts nicht mehr.

www.monstertemplate.de
News.com -- hnol news an iness re :
- [ Diese Seite tibersetzen ]
CNET News.com - News of change. CNET tech sites: Product reviews | Shop | Tech news |
Downloads | Site map - Corrections Blogs Extra Readers' Choice My News ...
beta.news.com.com/2001-1_3-0.html - 60k - 27. Sept. 2005 - Im Cache - Ahnliche Seiten

Kostenlos - PCB Shareware Download: Leiterplatten - PCB-POOL ® by ...

Die Beta LAYOUT GmbH bernimmt keine Haftung aus etwaigen Schéden, die durch die
Verwendung ... Beta LAYOUT - Leiterplatten-Prototypen zum Discount-Preis ...
www.pcb-pool.de/html_de/de_service_1.htm - 121k - Im Cache - Ahnliche Seiten

Downloads - Beta LAYOUT GmbH - S6

Kostenlose Free- und Shareware sowie kostenlose Testversionen rund um das Thema
Leiterplatten.
www.free-pcb-software.de/ - 91k - 27. Sept. 2005 - Im Cache - Ahnliche Seiten

Deutscher Internetpreis

Beta Layout GmbH - DataDesign AG - DCI Database for Commerce and Industry AG -
dolphinsolft personal computing GmbH - in medias res Gesellschaft fir ...
www.intemetpreis-deutschland.de/2000/presse_nom.htm - 6k - Im Cache - Ahnliche Seiten

Beta LAYOUT, PCB - Prototyping, PCB Double-sided - [ Diese Seite iibersetzen ]
Beta LAYOUT, Bay 98, Shannon Free Zone, Limerick, Ireland, PCB - Prototyping, PCB -
Double-sided.

www.applegate.co.uk/company/ 00/26/377.htm?clickedfrom=HOTLINK_25527 - 26k - 27.
Sept. 2005 - Im Cache - Ahnliche Seiten

Newsarchiv - activus eShopping GmbH

Beta LAYOUT GmbH nominiert fir den deutschen Internetpreis ... Eine unabhéngige Jury
nominierte die Beta Layout GmbH hierbei aus 598 Bewerbern als eine der ...
www.webseiten.de/s_000_news.html - 41k - 27. Sept. 2005 - Im Cache - Ahnliche Seiten

mbH :: 12-suchen.
Beta LAYOUT GmbH: Die Firma produziert kundenspezifische Leiterplatten. Online kann
der Auftrag kaluliert und die Produkte bestellt werden.
12-suchen.de/Details/259655.html - 8k - Im Cache - Ahnliche Seiten

Beta Layout Ltd.: eg3.com electronic tearsheet - [ Diese Seite tbersetzen ]

Established in 1989, Beta Layout offers a low cost alternative to the pcb ... Beta Layout

httne/hrww oongle.de/search?hl=de&q=beta+layout&meta= 29.09.2005



BGH GRUR 2009, 498 —
Bananabay

« Fall der Doppelidentitat, 8 14 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG: Benutzung eines mit der Marke
iIdentischen Zeichens fur identische Waren

* Hier: Verwendung der als Marke fur Erotikartikel
fur die Kl. geschutzten Bezeichnung
,Bananabay” als Keyword fur die Werbung fur
solche Produkte bei Google durch die Bekl.

« Markenverletzung, wenn darin markenmalfige
Benutzung liegt



BGH GRUR 2009, 498 —
Bananabay

* Vorlage an den EuGH zu dieser Frage

 Markenmalige Benutzung, wenn
jedenfalls auch zur Unterscheidung der
Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von denen anderer dient

» Beeintrachtigung der Hauptfunktion der
Marke = Herkunftsfunktion



BGH GRUR 2009, 498 —
Bananabay

* Reicht auch Beeintrachtigung der
Werbefunktion (hier: Schwachung der
Werbekraft der Klagemarke)?

* Beeintrachtigung der Herkunftsfunktion,
well Benutzung, um auf die eigene
Werbung hinzuweisen?

« Beeintrachtigung der Herkunftsfunktion
nur, wenn der Eindruck von geschaftlichen
Verbindungen erweckt wird?



BGH GRUR 2009, 498 — pcb

+ Klagemarke ,PCB-POOL" fur ,Technische
Bearbeitung und Aktualisierung von Layout-
programmen zur Optimierung technischer
Verfahrensablaufe in der Leiterplatten-

nerstellung®

« Klagerin und Beklagte bieten bundesweit
_eiterplatten an

» Bei Eingabe von ,pcb-pool” bei Google erschien
auch Werbung fur das Internetangebot der
Beklagten in der Rubrik ,Anzeigen”




BGH GRUR 2009, 498 — pcb

Beklagte hat ,pcb” bei Google als Keyword
angemeldet und benutzt es fur Werbung flr
Leiterplatten

Funktion ,weitgehend passende Keywords"
gewahlt

Werbeanzeige wird ausgelost, wenn das
Schlisselwort selbst, ein &hnlicher Begriff oder
eine das Schlusselwort enthaltende
Zusammensetzung eingegeben wird

Also auch bei Eingabe von ,pcb-pool”



BGH GRUR 2009, 498 — pcb

* pcb” wird von den angesprochenen
Verkehrskreisen als Abkirzung von
,printed circuit board" (engl. fur

_eiterplatte) verstanden

« Keine Markenverletzung, well erlaubte
peschreibende Benutzung




BGH GRUR 2009, 502 — Beta
Layout
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We! Ergebnisse 1 - 10 von ungeféhr 5.430.000 fir beta layout. (0,20 Sekunden)
PCB-POOL - Leiterplatten zum Discountpreis - [ Diese Seite Anzeigen

Ubersetzen ] )

Beta LAYOUT GmbH Feldstrale 2 65326 Aarbergen Deutschland PCB - Leiterplatten - PW

Kalkulation & Bestellung Online
Protos bis Grossserien im Eildienst
www.microcirtec.de

Tel:+49 6120 907010 ... Beta LAYOUT Ltd. Bay 98 IRL Shannon
Freezone Shannon, Co. Clare Ireland ...

www.pcb-pool.com/ - 10k - 27. Sept. 2005 -

Im Cache - Ahnliche Seiten

Layout
Bei uns finden Ihre Probleme

Downloads - Ltd. - S6 - [ Diese Seite garantiert die richtige Losung.
Ubersetzen ] www.4colours.biz

Freeware, Shareware and test versions regarding PCB layout.
www.pcb-pool.com/ppuk/service_downloads.html - 91k - Professionelle Templates

Im Cache - Ahnliche Seiten zum sofortigen Download

[ Weitere Ergebnisse von www.pcb-pool.com ] Gnstiger gehts nicht mehr.

www.monstertemplate.de
CNET News.com -- Technology news and business reports -
- [ Diese Seite tbersetzen ]
CNET News.com - News of change. CNET tech sites: Product reviews | Shop | Tech news |
D | Site map - C jions Blogs Extra ' Choice My News ...
beta.news.com.com/2001-1_3-0.html - 60k - 27. Sept. 2005 - Im Cache - Ahnliche Seiten

Kostenlos - PCB Shareware Download: Leiterplatten - PCB-POOL ® by ...
Die Beta LAYOUT GmbH Ubernimmt keine Haftung aus etwaigen Schaden, die durch die
Verwendung ... Beta LAYOUT - Leiterplatten-Prototypen zum Discount-Preis ...
www.pcb-pool.de/html_de/de_service_1.htm - 121k - Im Cache - Ahnliche Seiten

Downloads - Beta LAYOUT GmbH - S6
F

K ree- und St sowie kostenlose Testversionen rund um das Thema
Leiterplatten.
www.free-pcb-software.de/ - 91k - 27. Sept. 2005 - Im Cache - Ahnliche Seiten

Deutscher Internetpreis

Beta Layout GmbH - DataDesign AG - DCI Database for Commerce and Industry AG -
dolphinsolft personal computing GmbH - in medias res Gesellschaft fir ...
www.intemetpreis-deutschland.de/2000/presse_nom.htm - 6k - Im Cache - Ahnliche Seiten

Beta LAYOUT, PCB - Prototyping, PCB Double-sided - [ Diese Seite tbersetzen ]
Beta LAYOUT, Bay 98, Shannon Free Zone, Limerick, Ireland, PCB - Prototyping, PCB
Double-sided.

www .applegate.co.uk/company/ 00/26/377 htm?clickedfrom=HOTLINK_25627 - 26k - 27.
Sept. 2005 - Im Cache - Ahnliche Seiten

Newsarchiv - activus eShopping GmbH

Beta LAYOUT GmbH nominiert fir den deutschen Internetpreis ... Eine unabhéngige Jury
nominierte die Beta Layout GmbH hierbei aus 598 Bewerbern als eine der ...
www.webseiten.de/s_000_news.html - 41k - 27. Sept. 2005 - Im Cache - Ahnliche Seiten

Beta LAYOUT GmbH :: 12-suchen.de

Beta LAYOUT GmbH: Die Firma produziert kundenspezifische Leiterplatten. Online kann
der Auftrag kaluliert und die Produkte bestellt werden.

12-suchen.de/Details/259655.html - 8k - Im Cache - Ahnliche Seiten

Beta Layout Ltd.: eg3.com electronic tearsheet - [ Diese Seite ibersetzen ]

Established in 1989, Beta Layout offers a low cost alternative to the pcb ... Beta Layout

httn:/larvw ooogle.de/search?hl=de&q=beta+layout&meta= 29.09.2005



BGH GRUR 2009, 502 — Beta
Layout

Klagerin ist die Beta Layout GmbH

Beklagte hat ,Beta Layout™ als Keyword
angemeldet

Keine Verletzung des Unternehmens-
kennzeichens der Klagerin nach 8§ 15 Abs. 2
MarkenG, well keine Verwechslungsgefahr

Bestatigung der tatrichterlichen Feststellung,
dass Verkehr Werbung im Anzeigenblock nicht
auf die Klagerin bezieht



Weltere Vorlagen

Cour de Cassation v. 3.6.2008 - Google France
(EuGH C-236/08 bis 238/08)

OOGH v. 26.6.2008 - BERGSPECHTE (EuGH
C-278/08; mundliche Verhandlung im Mai 2009)

Hoge Raad v. 17.12.2008 - Portakabin (C-
558/08; mundliche Verhandlung am 26.11.2009)

High Court of Justice, Chancery Division v.
12.8.2009 — Interflora (C-323/09)

High Court of Justice, Chancery Division v.
12.8.2009 — L"Oreal/eBay (C-324/09)




EuGH C-236/08 u.a. — Google
France

* Schlussantrage des Generalanwalts
Poiares Maduro v. 22. September 2009

* Reservierung eines Suchworts als

AdWord kein Eingriff in Markenrecht nach
Art. 5 MRRL

 Auch bel bekannten Marken keine Rechte

aus Art. 5 Abs. 2 MRRL und Art. 9 Abs. 1
lit.c GMV



Herzlichen Dank !



