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Zulassigkeit von AdWord-Werbung

In drei am 22. Januar 2009 verkiindeten Entscheidungen hat sich der BGH mit der marken-
rechtlichen Zuléssigkeit der Verwendung fremder Kennzeichen als Schlisselworter im Rah-
men der von der Suchmaschine Google eréffneten Mdglichkeit der Werbung mit so genann-
ten AdWord-Anzeigen befasst. Die vollstandigen Entscheidungen sind bislang zwar noch
nicht veroffentlicht, die Grundaussagen lassen sich aus der Pressemitteilung Nr. 17/2009

jedoch bereits erkennen. Die wohl wichtigste Frage, ob eine fremde Marke als Schlisselwort

fir die AdWord-Werbung durch einen Dritten genutzt werden kann, wurde allerdings nicht
abschlieBend beantwortet, sondern dem Européischen Gerichtshof vorgelegt. Es bleiben
damit zunachst wesentliche Fragen in Hinblick auf die Verwendung einer fremden Marke als
AdWord offen.

AdWords sind Suchbegriffe (Keywords), die bei der Eingabe in der Suchmaschine zu Werbe-
anzeigen derjenigen Anzeigenkunden fihren, die die Bezeichnung als Suchwort beim Such-
maschinenbetreiber angegeben haben. Die aufgrund der Eingabe des Suchwortes erschei-
nenden Werbeannoncen (mit Link auf die Website des Anzeigenkunden) werden bei Google
Ublicherweise in einem rechts neben der Trefferliste raumlich getrennten Werbeblock unter
der Rubrik ,, Anzeigen” eingeblendet. Die bislang in der Instanzrechtsprechung ergangenen
Entscheidungen, inwieweit die Verwendung von Marken und Unternehmenskennzeichen
durch Dritte als AdWord in die Kennzeichenrechte der Inhaber eingreifen, waren sehr diver-
gierend.

Zu bertcksichtigen ist bei den dem BGH vorgelegten Fallen, dass die jeweiligen Anzeigen
weder das verwendete Suchwort noch sonst einen Hinweis auf den Kennzeicheninhaber oder
auf die von diesem angebotenen Produkte enthielten. Dem BGH lagen folgende Verfahren
zur Entscheidungen vor:

OLG Stuttgart vom 09.08.2007, Az.: 2 U 23/07 (LG Stuttgart vom 13.03.2007, Az. 41 O
189/06 ,pcb”) - Verfahren | ZR 139/07 (Urteil)

OLG Disseldorf vom 23.01 .2007, Az.: 20 U 79/06 (LG Dtisseldorf vom 07.04.2006, Az.: 34
O 179/05 , Beta Layout”) - Verfahren | ZR 30/07 (Urteil)

OLG Braunschweig vom 12.07.2007, Az.: 2 U 24/07 (LG Braunschweig vom 07.03.2007, Az.:
9 O 2382/06 ,,BananaBay”) - Verfahren | ZR 125/07 (Beschluss)



0055/06#019-AA - Seite 2 O Q Q Q Q O @ﬂg@l

patent | marke | design | lizenz patentanwaltskanzlei

Im ersten Verfahren standen sich zwei Unternehmen gegentber, die Gber das Internet Leiter-
platten anbieten. Fur die Klagerin ist die Marke ,PCB-POOL" geschiitzt. Der Beklagte hatte
bei Google das Schlisselwort ,pcb” angemeldet. Die AdWord-Anmeldung hatte zur Folge,
dass nach Eingabe von ,PCB-POOL" in die Suchmaschine, in dem Anzeigenblock die Pro-
dukte des Beklagten erschienen. Der BGH hat die Klage mit der Begriindung abgewiesen,
dass der Markeninhaber in der Regel nicht die Verwendung einer beschreibenden Angabe
(hier: ,pcb” als Abkurzung fur ,printed circuit board” = englisch fur Leiterplatte) untersagen
kann, auch wenn diese markenrechtlich benutzt wird, da es sich insofern um eine marken-

rechtlich erlaubte Benutzung handelt.

Die zweite Entscheidung betrifft die von der Klagerin geflhrte Unternehmensbezeichnung
.Beta Layout GmbH". Der Beklagte hatte als Keyword die Bezeichnung ,Beta Layout”
angegeben. Auch hier erschien nach Eingabe von ,Beta Layout” in die Suchmaske im
Anzeigenblock neben der Trefferliste eine Werbeanzeige fir die Produkte des Beklagten.
Der BGH bestatigte das Urteil des OLG Dusseldorf, dass aufgrund fehlender Verwechs-
lungsgefahr durch die Verwendung der Bezeichnung ,Beta Layout” als Suchwort nicht in die
Rechte der Klagerin an ihrem Unternehmenskennzeichen eingegriffen wird. Der Internetnut-
zer, so der BGH, nehme nicht an, dass die in dem gesonderten Anzeigeblock erscheinende

Anzeige des Beklagten von der Klagerin stamme.

Im letzten Verfahren hatte die beklagte Anbieterin von Erotikartikeln als Suchwort die fir die
Klagerin registrierte Marke ,BananaBay” angemeldet, unter welcher die Klagerin ebenfalls
im Internet Erotikartikel anbietet und vertreibt. Auch hier hatte die AdWord-Anmeldung zur
Folge, dass die Werbeanzeige der Beklagten im Anzeigenblock erschien.

Ist das Schlisselwort identisch mit einer eingetragenen Marke und wird dieses als Hinweis
auf identische Waren und Dienstleistungen verwendet, fir welche die Marke Schutz genief3t,
ist entscheidend, ob die Verwendung der Marke als Schlisselwort eine markenrechtliche
Benutzungshandlung im Sinne des Markenrechts darstellt. Die Feststellung einer Markenver-
letzung und die Bejahung daraus resultierender Unterlassungs- und Schadenersatzanspriiche
ist nur dann maglich, wenn die Marke durch einen Dritten markenmafig zur Kennzeichnung
von Waren und Dienstleistungen benutzt wird. Da die entsprechende Bestimmung des deut-
schen Rechts auf der Markenrichtlinie der EU beruht, darf die Entscheidung Uber die Frage
der markenmaBigen Benutzung bzw. die Auslegung der entsprechenden Vorschrift auch nur
EU-einheitlich ausfallen und ist daher dem Europaischen Gerichtshof vorbehalten.

Endgultige Rechtsklarheit Uber die wesentliche Frage, ob die Verwendung einer fremden
Marke als Suchwort zulassig ist, wird wohl erst in einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren
zu erwarten sein. Bis dahin empfehlen wir lhnen, auch in Zukunft bei der Anmeldung von
Suchwortern im Rahmen der AdWord-Werbung im Hinblick auf Markenrechte Dritter vor-
sichtig zu verfahren und fremde Marken im Zweifel nicht als AdWord zu verwenden, um sich
nicht der Gefahr einer moglichen Abmahnung und ggf. der Geltendmachung von Unterlas-
sungs- und Schadenersatzanspriichen ausgesetzt zu sehen. Fir eine Bewertung im Einzelfall
stehen wir Ihnen gern zur Verfiigung.



